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RESUMEN 

 

La antigua profesión del Derecho es una de las ciencias que vio nacer y evolucionar tanto 

a los hombres como a las sociedades, existe para regular la vida en sociedad y al ser las 

sociedades entes dinámicos, el Derecho es la ciencia dinámica por excelencia. 

Es menester mantener la norma escrita actualizada para que se ajuste a las nuevas 

necesidades que surgen dentro de la sociedad y así el Derecho pueda seguir cumpliendo su 

función reguladora siendo implementado a través de la norma que mejor configure la situación 

en conflicto. 

 

ABSTRACT  

 

The ancient profession of Law is one of the sciences that gave birth and lead to the 

evolution of both men and society, exist to regulate life in society, and being the societies a 

dynamic entity the Law is the dynamic science par excellence. 

It is necessary to keep update the written rules to fit the new need that exist in society in 

order the Law can continue fulfilling its regulatory function being implemented through the rule 

that better resolve de the situation in conflict. 
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INTRODUCCIÓN : 

 

Desde los inicios mismos del Derecho, uno de los objetivos principales de esta ciencia ha 

sido proteger lo que le pertenece a cada uno, es decir, darle a cada quién lo que le corresponde, 

de esto se desprende nada más y nada menos que el sentido de que exista el Derecho de 

Propiedad. 

Este derecho a lo largo de la evolución de la sociedad humana se ha visto en la obligación 

de incluir las creaciones del intelecto, porque al provenir estas emanaciones del intelecto de una 

persona o personas, sus gestoras les dan la calificación de propias y por ende desean una 

protección para las mencionadas emanaciones de intelecto, esta protección de la que hablo es lo 

que se conoce en nuestros días como Propiedad Intelectual. 

La Propiedad Intelectual es aquella rama del Derecho que se enfoca a proteger a las 

creaciones emanadas del Intelecto Humano, ya sean obras del campo literario o artístico, sea cual 

sea su forma de expresión, o la creación de un nuevo aparato, diagramación de un nuevo circuito 

o la construcción, generación y producción de algo dotado de novedad sea absoluta o relativa. 

A la Propiedad Intelectual se la puede dividir en dos grandes ramas; la primera es la 

Propiedad Intelectual propiamente tal, o mejor conocida como los famosos Derechos de Autor, 

que comprenden según el Art. 8, literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual: 

 ñé Libros, folletos, impresos, epistolarios, art²culos, novelas, cuentos, poemas, crónicas, 

críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, cinematografía, televisión, conferencias, 

discursos, lecciones, sermones, alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar 
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naturaleza, expresadas en cualquier forma.ò  (Registro Oficial Suplemento 426/28 - Dic, 

2006) 

Además de una serie de otros literales, que dejan muy bien expresados todos los campos 

y ámbitos de aplicación que tienen los Derechos de Autor en las obras de cualquier expresión. 

La segunda rama de la Propiedad Intelectual, entendida como materia del Derecho, es la 

Propiedad Industrial; ésta comprende, entre otras cosas, todas las patentes, trazados topográficos, 

diagramas de circuitos, diseños y dibujos industriales, marcas, signos distintivos, etc. 

Analizando la ley de Propiedad Intelectual se desprende que existe una gran gama de 

mecanismos, figuras y métodos para brindarle la mejor protección posible a las creaciones del 

intelecto humano, que a fin de cuentas ese es el objetivo de que exista la Propiedad Intelectual. 

Entrando más en materia, quisiera partir diciendo que la Constitución de la República del 

Ecuador en su Art. 322 reconoce textualmente la Propiedad Intelectual como un derecho. 

ñé Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la 

ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el ámbito de 

las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre 

los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad.ò 

(Registro Oficial 449/20-Oct, 2008) 

Vemos que se ha desarrollado todo un sistema jurídico que se enfoca a proteger toda 

emanación del intelecto humano, entre otros ordenamientos tenemos la ya mencionada Ley de 

Propiedad Intelectual, que actúa como ley aplicable en el territorio ecuatoriano para todos los 

asuntos de Propiedad Intelectual que no estén tratados en la actual Decisión 486 de la Comisión 

de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).  
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Ésta ley de Propiedad Intelectual, da trato a partir de su artículo 121 en adelante, a todo lo 

que son las llamadas Patentes de Invención, que básicamente es la protección por un periodo de 

tiempo determinado en la misma ley, a las Invenciones que reúnen los tres requisitos de 

patentabilidad que también esta ley previene para el efecto; los cuales son la novedad absoluta, 

segundo el nivel inventivo suficiente y tercero que sea susceptible de aplicación industrial.  

Adicionalmente es importante resaltar que la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana 

está construida en base a las Decisiones 344 que fue derogada el 14 de septiembre del 2000, y 

sustituida por la 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), en la misma fecha, que no 

obstante, esta última decisión sigue vigente actualmente y Ecuador se encuentra sometido bajo 

sus lineamientos, en virtud de su Ley de Propiedad Intelectual, la cual ya había mencionado, en 

su Título Final, Disposiciones Generales, Art. 372 que textualmente dice:  

ñéSin perjuicio de lo estipulado en la presente Ley, serán aplicables las disposiciones 

contenidas en los convenios o acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual 

vigentes en el Ecuador.ò (Registro Oficial Suplemento 426/28 - Dic, 2006)  

De igual manera por la Transitoria Primera del mismo cuerpo legal que textualmente 

dice: 

ñéHasta que se expidan los reglamentos correspondientes, continuar§n aplic§ndose los 

reglamentos a las decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina, en cuanto no 

resulten incompatibles con las disposiciones de la presente Ley.ò (Registro Oficial 

Suplemento 426/28 - Dic, 2006) 

De esto se desprende que la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones es 

totalmente aplicable dentro del régimen jurídico de Propiedad Intelectual ecuatoriano, y así 
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mismo recalco que la Decisión 344 antes mencionada, fue totalmente aplicable mientras se 

encontró vigente; estas decisiones tocaron un punto importante, que realmente es el foco de mi 

investigación, Y es que establece una prohibición que se expresa cuanto a la protección de las 

Patentes de Segundo Uso, lo que desarrollaré en transcurso del siguiente estudio. 

CONCEPTO DE PATENTE DE INVENCIÓN.  

 

Antes de ahondar más en el tema objeto de este estudio, encuentro necesario establecer 

una definición de lo que es una Patente de Invención. 

La ley ecuatoriana de Propiedad Intelectual en su Art. 121 dice que: 

ñé Se otorgar§ patente para toda invenci·n, sea de productos o de procedimientos, en 

todos los campos de la tecnología, siempre que sea nueva, tenga nivel inventivo y sea 

susceptible de aplicaci·n industrial.ò (Registro Oficial Suplemento 426/28 - Dic, 2006)  

Como vemos en el artículo citado, se vuelven a mencionar los tres requisitos de 

Patentabilidad, pero sin un análisis adecuado, resulta tremendamente subjetivo establecer lo que 

se entiende como nuevo, con nivel inventivo y aplicable a la industria, es por esto, que en nuestro 

ordenamiento jurídico la ley nos dice qué se entiende por cada uno de esos requisitos en sus 

artículos 122, 123 y 124, que dicen: 

ñArt. 122.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la 

t®cnica.ò (Registro Oficial Suplemento 426/28 - Dic, 2006) 

Vale la pena aclarar que estado de la técnica o estado del arte, como en algunas 

legislaciones ha sido llamado, se refiere a todo lo que ya ha sido expuesto al público en general, 

es decir, todo lo que se conoce y que además se conocen sus procesos de creación. 
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ñArt. 123.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona 

del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no 

hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la 

t®cnica.ò (Registro Oficial Suplemento 426/28 - Dic, 2006) 

En otras palabras, a lo que se refiere el artículo precedente, es que se considera que un 

invento tiene nivel inventivo suficiente, cuando no resulta obvio para el experto medio de la 

materia, es decir, cuando le resulta novedoso y no ha podido deducir el invento utilizando los 

conocimientos que normalmente maneja. 

En este punto es bueno traer a colaci·n lo que se entiende por ñexperto medioò, en 

definitiva el concepto de experto medio es extra²do de dos palabras, ñexpertoò y ñmedioò; el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espa¶ola se refiere a ñexpertoò como práctico, 

hábil, experimentado (Real Academia de la Lengua Española, 2014) en concreto dice: Persona 

que es muy hábil en determinada actividad o trabajo; el mismo diccionario define a ñmedioò 

como: ñAdj. Que est§ entre dos extremos, en el centro de algo o entre dos cosasò. (Real 

Academia de la Lengua Española, 2014) Es as² que se entiende por ñexperto medioò a la persona 

que ha adquirido la suficiente experiencia en una determinada materia, como para situarse en el 

lugar central entre la persona que es totalmente ignorante en dicha materia y la persona que 

domina absolutamente todos los campos y sentidos de dicha materia; normalmente se considera 

un ñexperto medioò a una persona que ha alcanzado un t²tulo de tercer nivel en la mencionada 

materia. 

Para ejemplificar, podemos decir hipotéticamente, que si el invento es algún tipo de 

instrumento mecánico, que cumple determinada función y este instrumento y su función no 

resultan obvios para un experto mecánico medio, es decir, un experto de tercer nivel y no puede 
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deducir el invento con sus conocimientos normalmente utilizados, ese invento tendría el nivel 

inventivo suficiente para ser considerado patentable. 

ñArt. 124.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial 

cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva, 

incluidos los servicios.ò (Registro Oficial Suplemento 426/28 - Dic, 2006) 

A lo que se refiere este artículo es básicamente la utilidad del nuevo invento, es decir, que 

tiene que ser útil, para ser producido o utilizado en cualquiera de los sectores de la producción. 

Adicionalmente dejo claro que en estos tres artículos se encuentran descrito los 3 requisitos de 

Patentabilidad, los cuales ya he mencionado, pero solo para clarificar son: Novedad Absoluta, 

Nivel Inventivo Suficiente, Aplicabilidad Industrial.  

De estos artículos que acabo de citar, podemos desprender los elementos que nos ayudan 

a construir una definición más o menos aceptada por todos de lo que son las llamadas Patentes de 

Invención. La cual a se construiría de la siguiente manera: 

¶ Las Patentes de Invención son una figura dentro de los derechos intelectuales que 

se encarga de proteger las invenciones de productos o procedimientos que estén 

dotados de novedad absoluta, tengan un nivel inventivo suficiente y sean 

susceptibles de aplicación industrial y entregando el derecho de exclusiva por 20 

años para su titular. (lo subrayado es mío). 

Como una conclusión debo establecer, que en última instancia, al ser un invento que tiene 

que ser susceptible de aplicación industrial, sería lógico pensar que la Patente de Invención, 

termina siendo un contrato social, consistente en que la persona o inventor, al generar 

conocimiento y aportar al desarrollo de la ciencia del mundo, la sociedad, representada por el 
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Estado, decide premiar esta contribución a la ciencia del mundo con los 20 años de explotación 

exclusiva del producto o procedimiento. 

Mediante dicha figura, la patente de invención, a su vez es compartido el invento con el 

público y en recompensa, por el aporte al estado de la técnica y desarrollo de la ciencia en el 

mundo, se le concede a al titular la Patente de Invención, es decir, el derecho a explotar 

exclusivamente su invento por el periodo antes mencionado.  

En este punto y solo para reforzar el concepto, quiero anotar que el derecho que confiere 

la figura de las Patentes de Invención a su titular es el Derecho de Exclusiva, que consiste en 

EXCLUIR a terceros de la explotación del invento por 20 años; de esta manera el titular de la 

Patente es el único con derecho a explotar el invento por el tiempo que dure la protección de la 

misma y posteriormente, ésta pasará al dominio público. 

Además de lo dicho, en la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana, se establecen los 

derechos que confieren las patentes a su titular en el artículo 142 que dice textualmente: 

ñArt. 149.- La patente confiere a su titular el derecho a explotar en forma exclusiva la 

invención e impedir que terceras personas realicen sin su consentimiento cualquiera de 

los siguientes actos: 

a) Fabricar el producto patentado; 

b) Ofrecer en venta, vender o usar el producto patentado, o importarlo o almacenarlo 

para alguno de estos fines; 

c) Emplear el procedimiento patentado; 
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d) Ejecutar cualquiera de los actos indicados en los literales a) y b) respecto a un 

producto obtenido directamente mediante el procedimiento patentado; e) Entregar u 

ofrecer medios para poner en práctica la invención patentada; y, 

f) Cualquier otro acto o hecho que tienda a poner a disposición del público todo o parte 

de la invención patentada o sus efectos.ò (Registro Oficial Suplemento 426/28 - Dic, 

2006) 

Por su parte el ADPIC, que es el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio también dice en su artículo 28 lo siguiente: 

ñArt²culo 28 

Derechos conferidos 

1. Una patente conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos: 

a) cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su 

consentimiento, realicen actos de: fabricación, uso, oferta para la venta, venta o 

importación para estos fines del producto objeto de la patente; 

b) cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de impedir que terceros, sin 

su consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de: uso, 

oferta para la venta, venta o importación para estos fines de, por lo menos, el producto 

obtenido directamente por medio de dicho procedimiento. 

2. Los titulares de patentes tendrán asimismo el derecho de cederlas o transferirlas por 

sucesión y de concertar contratos de licencia.ò (ADPIC, 1995) 
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Como es apreciable tanto en la legislación nacional como internacional, se ha llegado a 

un conceso único de cuáles son los derechos que confiere la Patente de Invención. 

No obstante de todo lo dicho, es importante que quede muy claro, que el derecho 

primordial que confiere la Patente de Invención, y además según mi criterio, la razón de que los 

titulares de los inventos, opten por la protección de esta figura, es la concesión del Derecho de 

Exclusiva, ya que la expectativa de retribución económica, por la explotación exclusiva de la 

invención es lo que compensa los esfuerzos económicos e intelectuales aplicados en el desarrollo 

de la misma. 

De la definición formulada al inicio de este segmento se desprenden las siguientes 

características de las Patentes de Invención, que son las más importantes. 

Características de Patente de Invención. 

 

1. Protección: La patente protege y le entrega la totalidad de los derechos que recaen sobre 

el objeto de la patente a su titular. 

2. Transferencia: Al ser un contrato social, que dura 20 años, se entiende que al concluir el 

término, el nuevo invento pasa a ser de dominio público y cualquier persona puede 

comercializar o producir dicho invento; además de que la patente de invención es 

transferible entre vivos y transmisible por causa de muerte. 

3. Información: La información nueva que produce una patente de invención siempre será 

beneficiosa para el progreso de la sociedad, por ende la Patente de Invención se convierte 

en un motor importante para la difusión de la nueva información y los nuevos 

conocimientos, es así que el hecho de ofrecer 20 años de explotación exclusiva, se 
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constituye en un incentivo para el desarrollo de la investigación en cualquier campo de la 

tecnología. 

CONCEPTO DE PATENTE DE SEGUNDO USO. 

 

Habiendo explicado claramente lo que son las patentes de invención y habiendo también 

considerado que existen patentes de producto y de procedimiento, podemos empezar a hablar de 

los que son las Patentes de Segundo Uso. 

Pues como su nombre lo indica, las Patentes de Segundo Uso buscan reivindicaciones 

sobre los usos, más no sobre procedimientos o productos, esta figura que ha empezado a tomar 

representación y a hacerse notar en las legislaciones de países como Chile, Estados Unidos, 

Alemania y Australia, es una figura especial que busca proteger los usos diferentes de inventos 

ya conocidos; es importante aclarar que por usos en general se entiende la utilidad de la 

invención, es decir, para lo que fue creada; es el objeto sobre el cual recae la protección de esta 

figura, en otras palabras, diríamos que el segundo uso viene a ser la segunda utilidad que se 

busca proteger. 

Básicamente la idea de esta figura es conceder una protección, como ya lo hemos 

anotado, a un segundo uso de un invento ya patentado indistintamente de que esté vencida la 

patente o no. 

Existe un debate tremendamente fuerte con respecto a la aplicabilidad de esta figura a 

nivel mundial, pues una corriente dice que no es viable la protección de un segundo uso, pues 

carecería totalmente de uno de los requisitos fundamentales de Patentabilidad, de los cuales su 
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concurrencia es imprescindible para la concesión de la Patente, en concreto, el argumento de la 

corriente negativa hacia las patentes de segundo uso, es que carecen de la Novedad Absoluta. 

Esto se dice en virtud de que no sería este uso objeto de protección, porque se ha 

derivado de un invento ya creado, de algo que ya existe y que está dentro del estado de la técnica 

o estado del arte, por lo tanto no se puede considerar como algo nunca antes visto, sino, como un 

segundo uso accidental de algo que ya existe. 

En este contexto no se estaría hablando de un esfuerzo intelectual lo suficientemente 

fuerte como para decir, que ese nuevo descubrimiento está dotado de novedad absoluta. 

No obstante lo dicho, existe también un segundo argumento en el cual los contradictores 

de este tipo de patentes se afianzan para negar su aplicabilidad el cual vale la pena mencionar. 

Sostienen la idea de que el motivo último de la intención de patentar un segundo uso, es 

el de prolongar el tiempo de protección de un producto o procedimiento, y por ende extender en 

igual magnitud el plazo por el cual se puede explotar el derecho de exclusiva que confiere la 

protección por patente. 

En este sentido, es lógico suponer que las Patentes de Segundo Uso al buscar la 

protección de un segundo uso diferente al expresado en la reivindicación dentro de la solicitud de 

patente original, tenga por efecto conceder idénticos derechos a la Patente de Invención original; 

es obvio que si miramos todo desde esta perspectiva se entendería el argumento negativo con 

respecto a las patentes de segundo uso, ya que estaríamos hablando de una práctica monopólica y 

se podría llegar a pensar que los titulares de las patentes, enfocarían todos sus esfuerzos para 

prolongar los derechos conferidos con la patente original y así jamás pasarían al dominio público 

causando un perjuicio al desarrollo de la ciencia en el mundo. 
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Pero como lo hemos notado, existen dos perspectivas en este asunto, también existen los 

que aceptan la viabilidad de las Patentes de Segundo Uso, uno de sus argumentos es que, si lo 

miramos de un punto de vista práctico, nada nace de la nada, es decir, nada existe del vacío, todo 

lo que en algún momento existió, o existirá tiene que partir de una materia prima vital que le de 

origen. 

Moviéndonos en este sentido, podemos decir que el producto ya patentado originalmente 

hace las veces de materia prima y sirve para el desarrollo de esta nueva creación, lo que implica 

obviamente un esfuerzo intelectual que merece ser premiado, con el derecho de exclusiva por su 

contribución a la ciencia del mundo. 

También tiene lógica creer, que los segundos usos de productos ya patentados, 

corresponden a atributos que siempre han estado ahí, solo que no habían sido desarrollados por 

completo, entonces, el desarrollo completo de estos atributos, que genera el uso diferente, exigen 

además de una importante inversión económica (que necesita ser compensada mediante el 

derecho de exclusividad que concede la patente) una actividad intelectual tan intensa y tan 

plausible como la que dio origen a la Patente de Invención inicial; es por esto que este esfuerzo, 

tanto económico como intelectual no debería ser desconocido, sino que debería ser premiado y 

así actuar de incentivo para continuar con demás investigaciones que sean fructíferas para el bien 

común. Siguiendo esta línea de pensamiento empezamos a notar que si es viable la protección 

por medio de la Patente de Segundo Uso, tal como a continuación se demuestra. 

La ley Chilena No. 19.039 de Propiedad Industrial, en su artículo 37 literal e) dice 

textualmente así: 
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ñArt²culo 37Ü. No se considera invenci·n y quedan excluidos de la protecci·n por patente 

de esta ley: 

e) El nuevo uso, el cambio de forma, el cambio de dimensiones, el cambio de 

proporciones o el cambio de materiales de artículos, objetos o elementos conocidos y 

empleados con determinados fines. Sin perjuicio de lo anterior, podrá constituir 

invención susceptible de protección el nuevo uso de artículos, objetos o elementos 

conocidos, siempre que dicho nuevo uso resuelva un problema técnico sin solución 

previa equivalente, cumpla con los requisitos a que se refiere el artículo 32 y requiera de 

un cambio en las dimensiones, en las proporciones o en los materiales del artículo, objeto 

o elemento conocido para obtener la citada solución a dicho problema técnico. El nuevo 

uso reivindicado deberá acreditarse mediante evidencia experimental en la solicitud de 

patente. (Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, 2006) 

 

Como vemos esta es de las primeras legislaciones latinoamericanas que ya deja una 

puerta abierta para la posibilidad de patentar un segundo uso distinto al original de un producto o 

procedimiento ya patentado. 

En el mencionado artículo se deja claramente expresado que para poder proteger un uso 

diferente de un producto o procedimiento ya patentado, este tiene que resolver un problema 

técnico que antes no tenía solución equivalente. 

Al decir esto, considero que queda evidenciado que en la legislación chilena, acepta y 

reconoce el cumplimiento de la novedad absoluta que debe tener una patente para ser concedida, 
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en este contexto, se reconoce la novedad absoluta del uso diferente, o segundo uso del producto 

ya protegido. 

Otro caso de la cada vez más imponente aceptación de las Patentes de Segundo Uso es la 

ley 31-Julio-2009 de Patentes alemana, que su sección tercera en los incisos 3 y 4 dice 

textualmente: 

ñ(3) The provisions of subsections (1) and (2) shall not exclude from patentability any substance 

or substance mixture included in the state of the art when such is intended for use in a process 

cited in Section 2a(1), no. 2, and its use for such a process is not included in the state of the art. 

 

(4) Where this use is not part of the state of the art, such substances and substance mixtures as 

cited in subsection (3) for a specific use in one of the processes cited in Section 2a(1), no. 2, shall 

not be excluded from protection by subsections (1) and (2) either.ò (Ministerio Alemán de 

Justicia , 2009) 

 

Que con su respectiva traducción al español dice: 

 

ñ(3) Las disposiciones de los incisos (1) y (2) no podr§n excluir de Patentabilidad 

cualquier sustancia o mezcla de sustancias incluido en el estado de la técnica, cuando tal 

es para uso en un proceso citado en  Sección 2 bis (1), no. 2, y su uso para un proceso de 

este tipo no está incluido en el estado de la técnica.  

(4) Cuando este uso no es parte del estado de la técnica, tales sustancias y mezclas de 

sustancias como citados en el inciso (3) para un uso específico en uno de los procesos 

citados en la Sección 2a (1), no. 2, no podrán ser excluidos de la protección por los 

incisos (1) y (2) tampoco.ò (Ministerio Alemán de Justicia , 2009) 
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Como es evidente en este cuerpo legislativo, se concede una amplia aceptación a los usos 

diferentes de los productos ya conocidos y existentes dentro del estado de la técnica. 

 

Es decir, que se reconocen los usos diferentes de productos ya patentados, siempre y 

cuando estos usos no existan dentro del estado de la técnica, condición que es más que obvia, ya 

que al ser un segundo uso, se sobreentiende que es un uso totalmente nuevo y distinto del 

original por el cual se solicitó la patente de invención inicial. Es decir, que en este cuerpo 

legislativo se da una plena aceptación a las Patentes de Segundo Uso y se reconoce que estos 

cumplen con el requisito de novedad absoluta, por el hecho de no estar dentro del estado de la 

técnica. 

 

Como primera idea sólida podemos decir que los requisitos indispensables para que 

exista una Patente de Segundo Uso, son que éste segundo uso sea producto de una investigación, 

que éste segundo uso no se encuentre dentro del estado de la técnica y que como consecuencia de 

la aplicación de éste segundo uso se resuelva un problema técnico que no tenía solución 

equivalente. 

Con todos estos elementos y el tratamiento legislativo-legal que se le entrega a esta figura 

en las legislaciones de Chile y Alemania, creo que se puede construir una muy sólida definición 

de lo que son las Patentes de Segundo Uso. En este contexto digo: 

 

¶ Las Patentes de Segundo Uso, son aquellas que buscan la protección de un 

SEGUNDO USO NUEVO Y DIFERENTE de un producto o procedimiento ya 

patentado. (Lo subrayado es mío). 
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Es importante aclarar, que además de los requisitos propios, anteriormente mencionados, 

que una Patente de Segundo Uso necesita para ser considerada como tal y para que entre en rigor 

su protección, también está sujeta a los tres requisitos de Patentabilidad, obligatorios para 

conceder una patente sea de producto o procedimiento. 

 

En este sentido las Patentes de Segundo Uso, entendidas como figura jurídica, tendrían 

cinco requisitos imprescindibles para poder entrar en pleno rigor, los cuales voy a enumerar a 

continuación. 

 

1. Novedad Absoluta.- Entendida como el requisito clásico de pantentabilidad que traída al 

campo de los segundos usos, se entendería que tiene que ser un uso totalmente nuevo y 

diferente, que nunca antes se haya visto. 

 

2. Nivel Inventivo Suficiente.- También entendido en el sentido clásico del requisito 

definido tanto por la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana, así como de igual manera 

por la Decisión 486 de la CAN; salvo que extrapolado al campo de los segundos usos, 

para que el segundo uso goce de este requisito, tiene que ser un uso que no sea posible de 

deducir o inferir y que no resulte obvio para un experto medio en la materia 

correspondiente al objeto de la pretendida protección. Este según mi criterio, es el 

requisito más importante para que sea viable la protección por medio de una Patente de 

Segundo Uso, como ya sabemos el estado de la técnica es todo aquello que es conocido 

por el mundo hasta sus pasos de creación, este segundo uso tiene que ser algo que sea 

totalmente desconocido, que aporte al conocimiento científico del mundo.  
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3. Susceptible de Aplicación Industrial.- Obviamente este requisito es indispensable si se 

pretende proteger un segundo uso, ya hemos dicho, que para el completo desarrollo del 

segundo uso que se pretende proteger, es indispensable una inversión fuerte tanto 

económicamente como en esfuerzos intelectuales, esfuerzos que no se realizarían de no 

esperar una compensación económica mediante una aplicación industrial en todos los 

campos posibles. 

 

4. Resultado de una Investigación.- Ya hemos establecido que en teoría los segundos usos 

utilizan como materia prima vital, un producto o procedimiento ya existente; por ende, el 

segundo uso, nuevo y diferente, tiene que ser resultado de una exhaustiva investigación 

científica, que merezca protección y actúe como elemento configurador del nivel 

inventivo necesario para la Patentabilidad pretendida. 

 

5. Resolver un Problema Técnico que no tenía Solución Equivalente.-  Este requisito se 

traduce en la función primordial de lo que son las Patentes de Segundo Uso, es necesario 

que para que la protección de un segundo uso sea viable, este tiene que resolver un 

problema técnico que no tenía solución equivalente y que no era posible de solucionar 

con el uso establecido en la reivindicación de la solicitud de patente original. 

 

Habiendo ya establecido cuales son los cinco requisitos cuya concurrencia es 

indispensable para que sea viable la protección por medio de la Patente de Segundo Uso, 

notamos que las Patentes de Segundo Uso, como era de esperarse, tienen una gran similitud con 
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las Patentes de Invención, es más, incluso podríamos decir que son figuras derivadas una de la 

otra o incluso hermanas, por darle algún tipo de rango a la similitud que tienen entre sí. 

 

En este sentido, sería muy lógico creer que las características de las patentes de segundo 

uso, son por lo menos similares a las características de las patentes de invención. 

 

Recodemos que las características de las patentes de invención son la protección, la 

transferencia y la Información, según lo que ya había estipulado anteriormente, si analizamos las 

patentes de segundo uso para intentar sacar a flote sus características, encontramos que se repiten 

las mismas. 

 

1. Protección: Mantiene la misma característica de la protección, ya que otorgaría una 

protección idéntica a la que confieren las patentes de invención original; solo que esta 

protección estaría limitada únicamente al segundo uso, dado que la figura tiene como fin 

último la protección del segundo uso nuevo y diferente. 

 

2. Transferencia: De igual manera que la patente de invención inicial, esta patente de 

segundo uso sería transferible entre vivos y transmisible por causa de muerte y a su vez 

cuando ya haya expirado el tiempo de protección, este segundo uso, que ya ha entrado en 

el estado de la técnica, pasaría al dominio público. 

 

3. Información: La nueva información de la patente de segundo uso, sigue siendo una 

importante fuente de conocimiento y aporte a la ciencia del mundo, dado que como 
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consecuencia de su aplicación se sigue ampliando el estado de la técnica y por ende se 

constituye en un aporte al progreso de la sociedad y de la ciencia. 

 

Como vemos hasta este punto, la patente de segundo uso y la patente de invención 

comparten las mismas características, solamente que en el caso de las patentes de segundo uso, la 

protección se refiere siempre al segundo uso nuevo y diferente; esto pone de manifiesto una 

cuarta característica, que vendría a presentarse únicamente en la patente de segundo uso, esta 

característica propia de esta figura consiste en la INDEPENDENCIA de la patente de segundo 

uso con respecto de la patente de invención. 

 

4. Independencia: Con la independencia nos referimos a que obviamente las patentes de 

segundo uso, son independientes de la patente de invención inicial, esto quiere decir, que 

el camino más lógico es pensar que, como ya hemos dicho, la patente de segundo uso 

buscan proteger los segundos usos nuevos y diferentes, que no se encuentran dentro del 

estado de la técnica; al decir que las patentes de segundo uso son independientes de las 

patentes originarias de invención, esto quiere decir que no están ligadas bajo ningún 

punto de vista y bajo ninguna circunstancia a la patente de invención por procedimiento o 

producto iniciales, por lo tanto la protección de la patente de segundo uso no se 

extendería al producto o procedimiento objeto de la patente inicial, ya que estos sí se 

encuentran dentro del estado de la técnica. Y como las patentes de segundo uso, solo 

buscan la protección del segundo uso, nuevo y diferente, que no se encuentre dentro del 

estado de la técnica, esto implicaría que su titular solo mantiene los derechos que confiere 

la patente, o sea, el derecho de exclusiva, sobre el segundo uso, mientras que la patente 

de invención inicial, sea de producto o procedimiento, estaría totalmente dentro del 
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dominio público, o durante el plazo de vigencia de los Derechos de la patente originaria 

si estos no han vencido aún. 

 

Con esta última característica, presento mi argumento con el cual sustento la idea de que 

las Patentes de Segundo Uso, sí son beneficiosas y debería tomarse en cuenta su aplicación, tanto 

en la legislación nacional como en la legislación andina. 

 

Como hemos explicado en la característica de Independencia, y basado en el tratamiento 

legislativo-legal que le dan a las patentes de segundo uso las legislaciones de los países de Chile 

y Alemania; y adicionalmente como ya hemos dicho, y comprobado a lo largo del presente 

ensayo, las mencionadas Patentes de Segundo Uso, buscan la protección del segundo uso del 

producto ya patentado.  

 

Es decir, que con esto se obtiene como única consecuencia lógica, el negar la idea de que 

la aplicación de las Patentes de Segundo Uso constituiría una manera de perpetuar la protección 

de la Patente de Invención inicial, y hasta cierto punto considerarlas una práctica monopólica, 

para evitar que las Patentes pasen al dominio público.  

 

Hablando en un campo más aplicativo, la protección de la Patente de Segundo Uso no se 

extiende a los productos o procedimientos protegidos inicialmente con la Patente de Invención, 

sino, que se refiere únicamente al segundo uso nuevo y diferente de estos productos o 

procedimientos; todo esto en virtud de lo que ya habíamos anotado; la Patente de Invención se 

constituye como una materia prima vital para el desarrollo de los segundos usos, por lo tanto, los 

productos o procedimientos protegidos por la Patente de Invención inicial quedan excluidos de la 
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protección de la Patente de Segundo Uso y al expirar el tiempo de protección de la Patente de 

Invención estos productos o procedimientos pasan a ser parte del dominio público, pero 

solamente con el uso que haya sido especificado en las reivindicaciones de la solicitud de Patente 

de Invención inicial. Para aclarar más este tema, vale la pena ejemplificar. 

 

Si nos ponemos en el caso hipotético, de que existe un medicamento X, producido por 

una determinada casa comercial, que como es obvio, ha sido objeto de la protección por medio 

de la vía de la Patente de Invención y que sobre este medicamento X, luego de haber realizado 

una laboriosa investigación, se genera un segundo uso, que no se encuentra dentro del estado de 

la técnica y que además reúne los cinco requisitos para que sea viable la protección por Patente 

de Segundo Uso, de los que ya hemos hablado; se concedería la Patente de Segundo Uso, sobre 

el nuevo uso de este medicamento X, lo cual solo concedería el derecho de exclusividad sobre 

este segundo uso, esto implicaría, que al estar expirado el tiempo de protección de la patente de 

invención inicial, terceras casas farmacéuticas (normalmente las casas de fármacos genéricos) no 

tendrían ningún impedimento en producir y/o comercializar el medicamento X, siempre y 

cuando lo hagan para el uso con el que fue especificado en la reivindicación de la solicitud de 

patente inicial, más no podrían comercializar, ni producir este medicamento X con las 

especificaciones necesarias de modo que cumpla con el segundo uso que se pretende proteger 

con la patente de segundo uso. 

 

Aclaro que en este sentido se deduce, que no es necesario que los titulares de los derecho 

conferidos por ambas figuras sean los mismos, en virtud de la Independencia que existe entre 

ambas figuras, se contempla totalmente la posibilidad de que quién haga la investigación del 

segundo uso y así mismo solicite la protección por Patente de Segundo Uso, sea una persona que 
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nada tenga que ver con quién obtuvo la Patente de Invención inicial; esto precisamente es lo que 

favorece a la sana competencia e incentiva a la investigación. 

 

Ya habiendo ejemplificado el tema lo más posible, nos queda por mencionar que la forma 

de protección de las Patentes de Segundo Uso, viene a ser una protección específica, ya que se 

enfoca única y exclusivamente a los segundos usos de los productos o procedimientos ya 

patentados, mas no a extender los antiguos derechos conferidos por la Patente de Invención 

inicial. 

 

 

ANÁLISIS DE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES NO SE ACEPTA LA PROTECCIÓN 

DE  LAS PATENTES DE SEGUNDO USO EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA Y 

ANDINA.  

Habiendo ya definido que son las Patentes de Segundo Uso, establecido sus 

características y los derechos que confieren a su titular, considero que nos toca revisar cuál es el 

motivo del porqué, según la legislación ecuatoriana y andina, la aplicación de la Patente de 

Segundo Uso no estaría permitida. 

Partamos por decir que la Comunidad Andina de Naciones, CAN, es un organismo 

multinacional, que está conformado actualmente por los países Ecuador, Perú, Colombia y 

Bolivia. 

 

Nace el 26 de mayo de 1969, mediante la firma de un tratado internacional, que tomó el 

nombre de Acuerdo de Cartagena, fueron signatarios de este acuerdo originalmente cinco países; 

los cuatro antes mencionados, más la República de Chile, posteriormente el 30 de octubre de 

1976 Chile se retiró del entonces llamado Grupo Andino. 
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Este organismo se crea en vista de la urgente necesidad y afán por parte de los 

mandatarios de los países involucrados de mejorar el nivel de vida de sus habitantes mediante la 

puesta en marcha de políticas de inclusión social y económica; es decir, que la idea original de 

formar una Comunidad Andina de Naciones era ayudarse y cooperar mutuamente para el 

desarrollo igualitario de los países que decidieron formar parte de este acuerdo. 

 

En este contexto, los países que en definitiva formaron la Comunidad Andina de 

Naciones empezaron a crear lo que es la ñnormativa andinaò, que consiste en suscribir cuerpos 

legales, de común aplicación, para dar el mismo tratamiento en el territorio de cada uno de sus 

integrantes a diversos temas, entre ellos el comercio exterior y propiedad intelectual. 

 

Como consecuencia de la aplicación del Convenio de Cartagena se dio el cambio del 

modelo ñSustituci·n de Importacionesò, que consist²a en una serie de pol²ticas tremendamente 

cerradas, que se encargaban de proteger excesivamente a la industria nacional, mediante la 

imposici·n de aranceles elevados a los productos importados, por el modelo ñabiertoò que 

consistía en la liberación de aranceles mutuamente, para generar miles de empleos y progreso 

económico para los respectivos miembros, así también como una libertad de movilidad entre 

otros beneficios. 

 

Entonces, con los antecedentes expuestos, notamos que la Comunidad Andina de 

Naciones es un organismo que establece regímenes de aplicación común, de entre otras materias, 

la de Propiedad Intelectual, dentro de los territorios de los países miembros para fomentar el 

desarrollo socio-económico igualitario y la cooperación entre sus integrantes. 
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Evidenciando lo dicho, est§ toda la ñSecci·n J - De la Personería Jurídica Internacional y 

de los Privilegios e Inmunidadesò del Acuerdo de Cartagena junto con sus artículos 48 y 49, que 

textualmente dicen: 

 

ñArt²culo 48.- La Comunidad Andina es una organización subregional con personería o 

personalidad jurídica internacionalò. (Comunidad Andina de Naciones, 1969) 

 

ñArtículo 49.- La Secretaría General, el Tribunal de Justicia, el Parlamento Andino, la 

Corporación Andina de Fomento, el Fondo Latinoamericano de Reservas y los 

Convenios Sociales que son parte del Sistema gozarán, en el territorio de cada uno de los 

Países Miembros, de los privilegios e inmunidades necesarios para la realización de sus 

propósitos. Sus representantes y funcionarios internacionales gozarán, asimismo, de los 

privilegios e inmunidades necesarios para desempeñar con independencia sus funciones, 

en relación con este Acuerdo. Sus locales son inviolables y sus bienes y haberes gozan de 

inmunidad contra todo procedimiento judicial, salvo que renuncie expresamente a ésta. 

No obstante, tal renuncia no se aplicar§ a ninguna medida judicial ejecutoria.ò 

(Comunidad Andina de Naciones, 1969) 

 

De estos dos artículos, se desprende evidentemente la sujeción de los países miembros a 

los lineamientos de este acuerdo, y como todos conocemos dentro este acuerdo se contempla la 

creación de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, que fue la gestora de las 

Decisiones 344 y 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial, que como ya analizamos 

en las secciones anteriores, prohibieron expresamente la aplicación de las Patentes de Segundo 
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Uso. En estas circunstancias, vemos que por alcance, el Ecuador está obligado a acoger las 

Decisiones de la Comunidad Andina de Naciones de forma automática, por el hecho de ser 

signatario del Acuerdo de Cartagena, lo cual fundamenta y es la razón por la cual, dentro del 

Régimen Jurídico de Propiedad Intelectual ecuatoriano, se haya adoptado la prohibición explicita 

de la aplicación de la Patente de Segundo Uso, contenida en las Decisiones 344 y 486 de la 

Comunidad Andina de Naciones. 

 

No obstante de lo anterior, el Ecuador también es signatario de otros acuerdos 

internacionales, provenientes de la misma Comunidad Andina de Naciones, como por ejemplo el 

Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 

 

En este tratado, exactamente en su artículo 4, establece expresamente la obligación que 

tienen los países de adoptar las disposiciones del Ordenamiento Jurídico de la Comunidad 

Andina. Dicho artículo dice textualmente: 

 

ñArt²culo 4.- Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean 

necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento 

jurídico de la Comunidad Andina.  

Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a 

dichas normas o que de alg¼n modo obstaculice su aplicaci·n.ò (Comunidad Andina de 

Naciones, 1979) 

 

De la lectura de este artículo se entiende la similitud entre la Ley de Propiedad Intelectual 

ecuatoriana y las dos decisiones en las cuales se basó su construcción, la decisión 344 y 486, que 
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esta última resulta de aplicación inmediata y obligatoria en virtud del Tratado de Creación del 

Tribunal Andino de Justicia, además de por los artículos antes expuestos, también por su artículo 

3, que dice: 

 

ñArt²culo 3.- Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores 

o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General serán directamente 

aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta 

Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior.  

Cuando su texto así lo disponga, las Decisiones requerirán de incorporación al derecho 

interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en 

cada Pa²s Miembro.ò (Comunidad Andina de Naciones, 1979) 

 

De todo lo expuesto podemos obtener dos conclusiones primordiales para establecer, 

cuáles son los motivos por los que no se acepta la aplicación de las Patentes de Segundo Uso en 

la legislación andina y principalmente ecuatoriana, que es la que más nos interesa. 

 

Primero vamos a tratar los motivos que tendría la legislación andina para negar la 

protección de la Patente de Segundo Uso; de todo lo que ya hemos visto sobre la creación de la 

Comunidad Andina, notamos que existe por un único propósito primario; el cual es, alcanzar un 

desarrollo igualitario entre sus miembros para poder entregar un mejor nivel de vida a sus 

habitantes y llegar a un pleno desarrollo socio-económico mediante la implementación de 

políticas comunes para alcanzar el objetivo del bien común. 
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Vemos que como consecuencia de este propósito nace el Ordenamiento Jurídico Andino, 

que da paso a las tan mencionadas Decisiones 344 y 486 del Régimen Común sobre Propiedad 

Intelectual, que oportunamente expresan la prohibición de las Patentes de Segundo Uso. 

 

Enmarcando esta prohibición en el contexto proteccionista y de desarrollo que busca 

alcanzar la Comunidad Andina, es lógico creer que la razón de que exista esta prohibición es la 

de impedir que la protección de la Patente se perpetúe en el tiempo y que el producto o 

procedimiento nunca pasen al dominio público, eso constituiría un obstáculo importante en el tan 

anhelado desarrollo, puesto que los titulares de la patente serían los únicos con la posibilidad de 

comercializar el producto. 

 

Adicionalmente, los titulares tendrían todas las potestades de fijación de precios y como 

es de conocimiento general, tomando el caso de los fármacos, siempre el fármaco objeto de la 

protección por patente, es mucho más caro que el mismo fármaco ofrecido al público en su 

versión genérica. 

 

Por lo tanto, cómo se podría esperar alcanzar el desarrollo científico, si los titulares de las 

Patentes estarían perpetuando la protección de sus productos y procedimientos mediante la 

aplicación de Patentes de Segundo Uso, que implicaría que estos productos no pasen al estado de 

la técnica. 

El mismo escenario se presenta en el desarrollo social, que también se vería obstruido, ya 

que al ser la Comunidad Andina, sobre todo en el caso de Ecuador y Bolivia, países en vías de 

desarrollo, la mayor parte de sus habitantes son de medianos y bajos recursos económicos, lo que 
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implica que la mayor parte de la población no tendría acceso a este tipo de medicamentos y se 

presentaría un problema de salud pública. 

 

En definitiva el motivación principal para que esta prohibición exista, además de las ya 

expuestas, es que se violentaría la tan esencial difusión de la información, no se puede esperar 

ningún tipo de progreso ni de desarrollo si no se cuenta con una oportuna y eficaz divulgación 

del conocimiento, para que de este modo una sociedad pueda avanzar y progresar. 

 

Es totalmente entendible la existencia de la prohibición de las Patentes de Segundo Uso, 

si miramos todo desde este punto de vista, pero cuál es el gran problema con esta línea 

argumental. Es que no toma en cuenta ninguna de las consideraciones que hemos hecho a lo 

largo del desarrollo del presente estudio; si tomamos en cuenta, todos los requisitos de aplicación 

que hemos enumerado y detallado para la viabilidad de las Patentes de Segundo Uso, vemos que 

no implica ningún tipo de impedimento ni para la divulgación del conocimiento, ni para la 

entrada en rigor del dominio público, ni para el acceso a los productos o procedimientos 

iniciales. 

 

Es necesario tomar en cuenta, que como se ha dicho, que la protección por Patente de 

Segundo Uso no se extiende a la protección de la Patente inicial, lo que implica que el producto 

inicial pasa al dominio público y solo queda protegido el uso nuevo y diferente, tal y como se 

explicó en la sección pertinente de este ensayo. En este sentido las motivaciones por las cuales la 

legislación andina no acepta las Patentes de Segundo Uso quedan débiles e infundadas. 

Ahora es necesario encontrar cuál es la motivación por la cual el Ecuador prohíbe la 

aplicación de las Patentes de Segundo Uso; en relación de todo lo antes dicho y con fundamento 
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en el pronunciamiento del Gobierno del Ecuador en el Proceso 34-AI-2001, Acción de 

Incumplimiento presentada por la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones en 

contra del Ecuador, conocido en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que 

textualmente transcribo: 

 

ñEn las conclusiones se¶ala que el ADPIC impide a los Estados Miembros denegar la 

protección a este tipo de invenciones; la prohibición del artículo 16 de la Decisión 344, 

debe constar de modo expreso y no debe prohibirse las patentes de segundo uso cuando el 

resultado proceda de un proceso de investigación científica, elemento que configura el 

nivel inventivo. Recalca que es el producto el que se encuentra en el estado de la técnica, 

no as² el segundo uso, por lo que vuelve a recobrar car§cter de novedad.ò (Página 7. Del 

Fallo del Tribunal de Justicia Andino, dentro del Proceso 34-ai-2001). (Tribunal Andino 

de Justicia, 2001) 

 

Nos podemos dar cuenta, que evidentemente la única razón por la cual Ecuador no acepta 

la protección por medio de las Patentes de Segundo Uso, es el compromiso adquirido mediante la 

firma del Acuerdo de Cartagena, con el cual se dio origen a la Comunidad Andina de Naciones. 

 

Consecuentemente, como ya lo hemos analizado, también se ve en la obligación de acatar 

los lineamientos jurídicos emitidos por la Comisión Andina de Naciones de forma inmediata, lo 

cual es explicación de que la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana esté construida en su 

totalidad en base a las Decisiones 344 y 486 emitidas por la Comisión de la CAN. 
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En definitiva, un acuerdo internacional se puede ver desde el punto de vista contractual, 

es decir, que es equiparable a un contrato; por lo tanto el Acuerdo de Cartagena y todos los 

tratados complementarios que el Ecuador suscribió, son un Acuerdo de Voluntades y por 

consiguiente ley para las partes. 

 

En virtud de esto, el Ecuador se ve obligado a cumplir con sus obligaciones 

internacionales y someterse a los lineamientos del Ordenamiento Jurídico Andino, por lo cual no 

acepta la protección de las Patentes de Segundo Uso, al menos este es el motivo que es 

deducible, basados en el pronunciamiento antes citado. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE LAS PATENTES DE SEGUNDO USO EN EL 

ECUADOR. 

Como hemos visto en el desarrollo del presente estudio, la situación de las Patentes de 

Segundo en el Ecuador viene a ser muy controvertida en base a la naturaleza misma de la figura 

y por los compromisos internacionales que tiene el Ecuador asumidos en virtud de ser un 

miembro activo de la Comunidad Andina de Naciones. 

 

En este punto es necesario revisar la legalidad del asunto. Si lo vemos desde un punto de 

vista totalmente positivista, es decir, desde la perspectiva de las leyes escritas, es menester 

resaltar que en la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana en ninguna sección de su texto 

jurídico replica la prohibición textual hacia las Patentes de Segundo Uso que las Decisiones 344 

y 486 establecieron en sus artículos 16 y 21 respectivamente, los que transcribo a continuación. 
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ñArtículo 16.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado 

de la técnica, de conformidad con el artículo 2 de la presente Decisión, no serán objeto 

de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente 

comprendido por la patente inicial.ò (Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, 

1993) 

 

De esta misma manera, al revisar el texto de la Decisión 486, vemos que el mismo 

artículo se repite textualmente, salvo que en la Decisión 486 es el artículo 21 que dice: 

 

ñArtículo 21.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado 

de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto 

de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente 

comprendido por la patente inicial.ò (Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, 

2000) 

 

Como vemos en ambas Decisiones la prohibición es muy clara, no es éste el caso de la 

Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana, dado que a pesar de estar evidentemente construida en 

base a estas Decisiones, este artículo en particular no se lo toma en cuenta, entonces ¿cómo se 

deduce la aplicación de esta prohibición en la legislación ecuatoriana?, la respuesta es simple, la 

razón de aplicación de esta prohibición está en la atención al artículo 372 de la Ley de Propiedad 

Intelectual, el cual para efectos explicativos vuelvo a trascribir textualmente. 
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ñArt. 372.- Sin perjuicio de lo estipulado en la presente Ley, serán aplicables las 

disposiciones contenidas en los convenios o acuerdos internacionales sobre propiedad 

intelectual vigentes en el 

Ecuador.  

En la aplicación e interpretación de las normas sobre propiedad intelectual tendrán 

preferencia aquellas que otorguen mayor protección. Por consiguiente, no podrá 

invocarse ni interpretarse ninguna disposición de la legislación nacional o de convenios 

internacionales en el sentido de menoscabar, limitar, perjudicar, afectar o reducir el 

nivel de protección que se reconoce en beneficio de los titulares de derechos de 

propiedad intelectual.ò  (Registro Oficial Suplemento 426/28 - Dic, 2006) 

  

Como es más que evidente, de este artículo se deduce la aplicación de la prohibición de 

las Patentes de Segundo Uso en el ordenamiento Jurídico ecuatoriano, y dado que en la Ley de 

Propiedad Intelectual ecuatoriana no existe ninguna aceptación expresa a esta figura, no queda 

más que, en atención al primer acápite del art. 372, que establece que serán aplicables las 

disposiciones contenidas en los tratados internacionales vigentes en el Ecuador; deducir 

tácitamente, la prohibición a la aplicación de las Patentes de Segundo Uso en el Ecuador. Y digo 

tácitamente por que antes de existir la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana, se aplicaba la 

Decisión 344 de la CAN, la cual fue promulgada el 21 de octubre de 1993, y como ya he 

explicado, en el artículo 16 de esta norma se estipula la prohibición expresa a las Patentes de 

Segundo Uso, la cual se mantuvo textualmente en la Decisión 486 que fue promulgada el 14 de 

septiembre del 2000 la que derogo a la Decisión 344; Pero entre el nacimiento de estas 2 

Decisiones el 19 de mayo de 1998, se crea la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana, que no 
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menciona nada con respecto a la prohibición de las Patentes de Segundo Uso, a pesar de estar 

construida en base a la Decisión 344 de la CAN. 

 

Siguiendo esta línea argumental, y habiendo establecido que la prohibición de las 

Patentes de Segundo Uso, en la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana es tácita y no expresa, 

considero que es importante hacer una breve reflexión sobre la intención legislativa al dejar la 

prohibición textual de la Patente de Segundo Uso, contenida en los arts. 16 y 21 de las 

Decisiones 344 y 486 de lado y no incluirla en la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana. 

 

Si revisamos el segundo acápite del artículo 372 de la Ley de Propiedad Intelectual 

ecuatoriana, el cual se encuentra subrayado en la cita de líneas anteriores, notamos 

evidentemente que la intención legislativa es que se aplique e interprete preferencialmente la 

norma que otorgue la mayor protección para el titular del derecho; no limitándose ahí, 

inmediatamente en la consideración final del segundo acápite, la obvia y clara intención 

legislativa es evitar que se invoque tanto la norma nacional, como la internacional para 

menoscabar, limitar, perjudicar, afectar o reducir el nivel de protección que se les reconoce a los 

titulares de los derechos intelectuales; tal y como la norma lo establece. 

 

En este contexto, es obvio y lógico pensar que la razón de no aceptar la protección por la 

vía de las Patentes de Segundo Uso en el ordenamiento ecuatoriano, es que Ecuador formó parte 

de la Comunidad Andina y aceptó aplicar la Decisión 344 antes de la expedición de su propia 

ley, todo esto en virtud de que en su ley de Propiedad Intelectual es clara la intención legislativa 

del art. 372, en el sentido de entregar la mayor protección a los derechos intelectuales de sus 

titulares; Pero tampoco se puede hablar de simplemente incluir la figura de la Patente de 
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Segundo Uso en la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana, a pesar de que esa sea la obvia 

intención legislativa, ya que su aplicación sería conferir la mejor protección de los derechos 

intelectuales posible, dado que Ecuador es miembro de la Comunidad Andina y está en la 

obligación de acatar sus Decisiones.  

 

Entonces vemos que Ecuador dentro de su Ley de Propiedad Intelectual no toma en 

cuenta esta prohibición hacia las Patentes de Segundo Uso, pero tampoco coloca una aceptación 

expresa de esta figura, ya que dicha aceptación se tornaría inconstitucional, por lo tanto, se ve 

obligado a aplicar esta prohibición de esta figura en consecuencia de sus compromisos con la 

CAN y de que en su Ley de Propiedad Intelectual, no se acepta expresamente la figura de la 

Patente de Segundo Uso.  

 

Seguir esta línea de pensamiento, es la única vía lógica por la cual se explica que el 

legislador haya excluido del texto de la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana, la prohibición 

establecida por la legislación andina sobre la cual está basada la construcción de la misma ley; es 

decir, que todo indicaría a una fuerte tendencia a aceptar la Patente de Segundo Uso. 

 

En conclusión la situación de las Patentes de Segundo Uso en el Ecuador es sui ï generis, 

porque desde la perspectiva del derecho positivo, es decir, del derecho escrito, se deduce la 

prohibición tácita de las Patentes de Segundo Uso, en virtud de la aplicación del artículo 372 de 

Ley de Propiedad Intelectual; pero si atendemos a la intención legislativa, obviamente expresada 

en el texto del artículo analizado, que coincidencialmente es el mismo del cual se deduce la 

prohibición,  notamos una muy fuerte tendencia a la aceptación de la aplicación de las Patentes 
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de Segundo Uso. No obstante lo dicho, hasta el momento sigue prohibida esta figura en el 

Ecuador. 

 

 

ANÁLISIS DEL CASO SILDENAFIL.  

En este punto nos toca iniciar el análisis del caso Sidenafil, este fue un caso muy sonado 

y debatido a nivel de la Comunidad Andina y a nivel internacional en general, el proceso se 

conoci· en el Tribunal Andino de Justicia bajo el n¼mero ñPROCESO 34-AI-2001ò, y versaba 

sobre una Acción de Incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad 

Andina de Naciones en contra de la República del Ecuador, alegando el incumplimiento del 

Articulo 4 del Tratado de Creación del tribunal, el cual ya hemos estudiado ampliamente y el 

artículo 16 de la Decisión 344, el cual también se ha revisado a profundidad en este estudio. 

 

En definitiva para referirme exclusivamente a los hechos, la Secretaria General de la 

Comunidad Andina, interpone esta Acción de Incumplimiento en contra del Ecuador, por haber 

concedido mediante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio 

Exterior, Industrialización y Pesca, en ese tiempo órgano rector de Propiedad Intelectual en el 

país, una Patente de Segundo Uso al producto PIRAZOLOPIRIMIDINONAS PARA EL 

TRATAMIENTO DE LA IMPOTENCIA. 

 

Antecedentes: 

El 9 de junio de 1994, la empresa PFIZER solicitó a la Dirección Nacional de Propiedad 

Industrial en el Ecuador un registro de Patente para "el uso de una serie de pirazolo (4.3-d)-

pirimidin-7-onas para el tratamiento de la impotencia" (Página 2. Del Fallo del Tribunal de 

Justicia Andino, dentro del Proceso 34-ai-2001). (Tribunal Andino de Justicia, 2001) 
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Al cabo de dos años el 19 de septiembre de 1996, la Dirección Nacional de Propiedad 

Industrial le concedió al solicitante la patente correspondiente individualizada con el título PI-

96998; desde aquí podemos notar, cómo el Ecuador al haber concretado el acto administrativo de 

la concesión de Patente, acepta y reconoce la viabilidad de la protección que ofrece una Patente 

de Segundo Uso, dado que de no ser así, simplemente en el análisis de Patentabilidad requerido 

para la concesión de la Patente se hubiera negado la misma por falta ya sea de novedad, de nivel 

inventivo o aplicabilidad industrial; como efectivamente sí se concedió vemos que del análisis de 

Patentabilidad se desprendió que el producto PIRAZOLOPIRIMIDINONAS PARA EL 

TRATAMIENTO DE LA IMPOTENCIA, reunía todos los requisitos de Patentabilidad exigidos. 

 

El 6 de Junio del 2000, es decir 4 años después de concedida la Patente, la Secretaría 

General de la CAN remitió al Ministerio de Comercio Exterior Industrialización y Pesca, una 

Hoja de Observación, signada con el número SG-F/1/1593-2000, en la cual indicaba que el 

Ecuador se encontraba incurriendo en violaciones a sus compromisos internacionales con la 

CAN, en particular se destacó el incumplimiento de dos artículos, el No. 4 del Tratado de 

Creación del Tribunal, mediante el cual se compromete a adoptar las medidas necesarias para la 

aplicación del ordenamiento andino, y el incumplimiento del art. 16 de la Decisión 344 de la 

Comisión de la Comunidad Andina, que estaba en ese tiempo en plena vigencia, el cual establece 

la prohibición de la aplicación de las Patentes de Segundo Uso. 

 

El 16 de agosto del 2000, el Ecuador responde a esta Hoja de Observaciones, negando el 

hecho de que había concedido una patente a un uso distinto, y explica que era claro y evidente 

que el invento en cuestión cumplía con todos los requisitos de Patentabilidad expresados en el 
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art. 1 de la Decisión 344. (Página 2/3. Del Fallo del Tribunal de Justicia Andino, dentro del 

Proceso 34-ai-2001). (Tribunal Andino de Justicia, 2001) 

 

Es importante resaltar en este punto, que como era obvio, del análisis de Patentabilidad 

realizado por la oficina especializada del Ecuador, se desprendió el invento cumplía con los 

requisitos a tal nivel que conceptualmente se otorgó una Patente para un producto nuevo, o sea, 

que el ñuso de PIRAZOLOPIRIMIDINONAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA 

IMPOTENCIAò fue considerado como un producto totalmente nuevo, y por eso se concedi· la 

patente, ahora es importante también dejar en claro, que ese ñuso de 

PIRAZOLOPIRIMIDINONAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMPOTENCIAò, es en 

realidad el Segundo Uso, nuevo y diferente del CITRATO DE SILDENAFIL, por el cual en 

definitiva se amparó al nuevo uso. 

 

Es por esto precisamente, que lo lógico es creer que un nuevo uso, de un producto ya 

patentado, puede estar fuera del estado de la técnica por la tanto es objeto de protección, 

independientemente de que la Patente inicial haya vencido o no, esta patente de segundo uso 

viene a ser independiente de la primera y ambas pueden coexistir en el mercado. 

 

A pesar de las consideraciones expuesta por el Ecuador, el 31 de agosto del 2000, se 

emitió un Dictamen de Incumplimiento en contra del Ecuador, ratificando lo dicho 

anteriormente, es decir, el incumplimiento de los dos artículos antes mencionados por los cuales 

se inició la Acción de Incumplimiento. 
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Consideraciones Jurídicas: 

Para la Secretaría General, el Gobierno del Ecuador había incurrido en violación del 

artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal Andino, el cual establecía en su segundo acápite 

obligaciones de ñno hacerò, por lo tanto el Ecuador con la concesi·n de la Patente en cuesti·n 

había hecho caso omiso a este segundo acápite del artículo; así como también por la 

inobservancia del artículo 16 de la Decisión 344. 

 

Es en este punto donde vemos, que efectivamente los tratados internacionales, principales 

y complementarios que Ecuador había suscrito, no son más que acuerdos contractuales y por lo 

tanto se encuentra sometido bajo sus lineamientos. 

 

La Secretaría General manifiesta que del análisis gramatical que se hace de las los 

artículos 16 de la Decisión 344 y 21 de la 486, el ordenamiento jurídico andino no permite la 

aplicación de las Patentes de Segundos Usos y por lo tanto Ecuador al ser un miembro de la 

CAN, está en la obligación de acatar estas disposiciones. 

 

En definitiva vemos que la Secretaría General de la CAN, declara que la República del 

Ecuador ha incumplido con las normas del ordenamiento jurídico andino y lo manda a tomar 

todas las medidas necesarias para restablecer la prelación del ordenamiento andino, por lo tanto 

debería nulitar la Patente concedida a PFIZER. 

 

El Ecuador como su argumento defensivo mantuvo tres consideraciones, la primera es la 

Nulidad de la Nota de Observaciones y del Dictamen de Incumplimiento; argumenta que la 

según sentencias del Tribunal, la congruencia entre la Nota de Observaciones y el Dictamen de 
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Incumplimiento es indispensable, alude que en este caso, ambos elementos tienen argumentos y 

razonamientos jurídicos diferentes, por lo tanto no existiría armonía en las consideraciones 

respecto de las circunstancias que generaron la sanción, por lo tanto debería rechazarse la 

demanda. 

 

La segunda consideración es que la Secretaría General es incompetente para generar 

Interpretaciones Prejudiciales sobre las normas comunitarias, alude que la Secretaria General ha 

dejado de lado la normativa referente a Patentabilidad para aplicar su propia interpretación, 

explica también, que dicha interpretación es inválida dado que el único órgano competente para 

realizar Interpretaciones Judiciales es el Tribunal Andino de Justicia. 

 

La tercera consideración que hace el Ecuador en su argumento defensivo, es que la 

Secretaría General, en todas sus consideraciones hace referencia a la nulidad absoluta de la 

Patente y exige que Ecuador nulíte la Patente concedida; de ese ser el caso, lo más lógico hubiera 

sido interponer una Acción de Nulidad, más no una de Incumplimiento. Esto es evidencia de que 

Ecuador actuó en cumplimiento y consideración del ordenamiento jurídico andino y aun así 

concedió la patente, porque el producto reunía los requisitos de Patentabilidad. 

 

Más adelante en el argumento que manejó Ecuador, se empieza a notar una clara 

tendencia a la aceptación de las Patentes de Segundo Uso, sobre todo en el pronunciamiento que 

hace sobre la ñerr·nea interpretaci·n del art²culo 16 por parte de la Secretar²a Generalò, en esta 

consideración crítica el método de análisis gramatical empleado por la Secretaría General y 

expone lo que me permito citar textualmente: 
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ñEn las conclusiones se¶ala que el ADPIC impide a los Estados Miembros denegar la 

protección a este tipo de invenciones; la prohibición del artículo 16 de la Decisión 344, 

debe constar de modo expreso y no debe prohibirse las patentes de segundo uso cuando 

el resultado proceda de un proceso de investigación científica, elemento que configura el 

nivel inventivo. Recalca que es el producto el que se encuentra en el estado de la técnica, 

no así el segundo uso, por lo que vuelve a recobrar carácter de novedad.  

Hace referencia a lo mencionado en el Seminario sobre ñPatentes en la Comunidad 

Andinaò en el que se consider· que la Decisi·n 486 no ha ubicado al art²culo 16 de la 

Decisión 344 entre las normas dedicadas a los requisitos de patentabilidad, lo cual 

demuestra que éste ya no es parte de los requisitos. 

El demandado hace un análisis del fundamento del artículo 21 de la Decisión 486 

recalcando que éste no prohíbe la concesión de una nueva patente para una nueva regla 

técnica que resuelve un problema no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria.ò 

(Página 7. Del Fallo del Tribunal de Justicia Andino, dentro del Proceso 34-ai-2001). 

(Tribunal Andino de Justicia, 2001) 

 

Se ve ya la totalmente decidida la postura del Ecuador, en el momento en que argumenta 

que la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones sí permite la 

Patentabilidad de los Segundos Usos, hace un análisis del art. 75 de la Decisión, el cual 

contempla las causales de nulidad y dice, que ya que las causales de nulidad deben ser expresas y 

no tácitas y que el mencionado art. 75 no contempla al art. 21 como causal de nulidad, no sería 

objeto de nulidad una patente conferida, acorde a los dispuesto en el artículo 21 dado que no está 

expresado como causal de nulidad propiamente tal. 
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En este punto yo aclaro, que en definitiva es cierto, que el artículo 21 no está considerado 

como causal de nulidad por la Decisión 486, pero este mismo artículo es el que establece la 

prohibición de la aplicación de la Patente de Segundo Uso; esto trae como consecuencia creer 

que el argumento de Ecuador se ve forzado y rebuscado; no obstante es clara la intención de 

amparar un Segundo Uso porque reúne todos los requisitos de Patentabilidad. 

 

Para concluir con el análisis del caso, vemos que en efecto existe un incumplimiento por 

parte de la República del Ecuador, en relación a los artículos 4 del Tratado de Creación del 

Tribunal y del artículo 16 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, que 

establece la prohibición a las Patentes de Segundo Uso; no obstante, vemos también que existe la 

Acción de Nulidad y para efectos de los pretendido por la Secretaría General, este tema es objeto 

de una acción de nulidad y no de incumplimiento. 

 

De igual manera, lo que es evidente a lo largo del proceso, es que la República del 

Ecuador, tiene una fuerte tendencia a aceptar la protección por la vía de las Patentes de Segundo 

Uso, lo que queda claramente evidenciado en sus argumentaciones finales sobre la Decisión 486. 

No obstante lo dicho, al final, con el afán cumplir con los compromisos internacionales asumidos 

por el Ecuador con la CAN, se emite una resolución por parte de la Dirección Nacional de 

Propiedad Industrial del IEPI, donde se nulita la Patente del Sildenafil 
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CRÍTICA SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS PATENTES DE SEGUNDO USO.  

 

Una vez que hemos revisado, todos los aspectos sobre las Patentes de Invención, 

Patentabilidad, Patentes de Segundo Uso y analizado lo referente a las consideraciones jurídicas 

sobre el caso Sildenafil, no nos queda más que realizar una pequeña crítica sobre la aplicación de 

las Patentes de Segundo Uso en el Ecuador.  

 

Como se dijo, la Patente de Segundo Uso es una figura dentro de la Propiedad Intelectual, 

que se enfoca a proteger los Segundos Usos nuevos y diferentes, que no estén dentro del estado 

de la técnica de productos o procedimientos ya patentados. 

 

En campo aplicativo de la Patente de Segundo Uso, nace una pregunta muy válida, ¿Es 

necesario que la Patente de Invención inicial haya vencido para poder aplicar la Patente de 

Segundo Uso?, la respuesta más lógica es que no; como ya vimos, una de las características de la 

Patente de Segundo Uso es la Independencia, esto quiere decir que la Patente de Segundo Uso y 

la Patente de Invención son independientes una de la otra, por ende no son excluyentes entre sí. 

 

Desde este punto de vista, no habría ningún impedimento en que ambas figuras coexistan 

en el mercado; por ejemplo, si tengo un medicamento con una Patente de Invención, de la cual 

solo han transcurrido 10 años, aun me quedarían otros 10 años de protección; Pero en ese 

momento, tras la investigación científica que he venido desarrollando, obtengo un NUEVO 

USO, que cumple con los requisitos de Patentabilidad que son necesarios para la aplicación de la 

Patente de Segundo Uso y decido proteger ese nuevo uso por medio de la vía de la Patente de 
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Segundo Uso, la protección del segundo uso empezaría a correr desde el día en que me concedan 

la Patente, segundo los términos y plazos ya establecidos en ley. 

Esto implicaría, que la Patente de Invención inicial, que aún no caduca, seguiría su vida 

útil normal por sus restantes 10 años y luego pasaría al estado de la técnica, mientras que el 

segundo uso se mantiene protegido por el tiempo que determine la ley; en consecuencia notamos, 

que ambas figuras coexisten pacíficamente en el mercado y no son causa de obstrucciones de 

ningún tipo la una con la otra. 

 

Otro punto importante sobre la aplicabilidad de las Patentes de Segundo Uso es lo que 

tanto preocupa a la Comunidad Andina de Naciones, el hecho de que genere un obstáculo legal 

para el acceso a la información. 

Como ya comentamos, las Patentes de Segundo Uso tienen 5 requisitos sine qua non para 

su aplicación, que además los 3 clásicos como la novedad absoluta, nivel inventivo suficiente y 

aplicabilidad industrial, tienen que ser consecuencia de una investigación, y que resuelva un 

problema técnico que no tenía solución equivalente.   

 

Si estos 5 requisitos, que por su naturaleza es necesario que sean concurrentes, están 

presentes en el segundo uso pretendidamente protegible, resulta imposible que su aplicación se 

convierta en una manera de perpetuar la protección de las Patentes de Invención y que de ese 

modo constituya un obstáculo para el acceso a la información; dado que se limitaría muy bien 

cuál es el ámbito de aplicación de la Patente de Segundo Uso.  

 

Es más, la Patente de Segundo Uso, en un campo práctico, resulta beneficiosa para la 

investigación y el desarrollo de la ciencia en el mundo, dado que se convertirían en un incentivo 
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para que se abran investigaciones y poder encontrar nuevas soluciones a problemas que no tenían 

solución equivalente; soluciones que muy probablemente se encuentren al frente de nuestros ojos 

y por desconocimiento, o simplemente por no tener el incentivo para investigar una segunda 

aplicación de un producto ya conocido, no aprovechamos todos los beneficios que nos puede 

traer el segundo uso de ese producto. 

 

Para ya concluir con esta crítica, considero que la protección a las Patentes de Segundo 

Uso, son siempre fructíferas si observamos todos los requerimientos y circunstancias necesarias 

para su aplicación, porque generan investigación, generan conocimiento nuevo extraído del 

conocimiento viejo, aportan al desarrollo de los pueblos a resolver problemas que antes no tenían 

una solución, y esa situación es lo que considero como evolución. 

El hombre es un ser que está en constante en crecimiento tanto intelectual como 

espiritual, somos movidos por la curiosidad, por el deseo de saber y tener soluciones para cada 

vez más cosas; la aplicación de las Patentes de Segundo Uso se constituye en el incentivo preciso 

para volver sobre los propios pasos y desarrollar las soluciones para problemas actuales. 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACION ES. 

En lo referente al ordenamiento jurídico andino, que establece las Decisiones 344 y actual 

Decisión 486 a las cuales el Ecuador se encuentra sometido en virtud de los Tratados 

Internacionales, tanto primarios como el Tratado de Creación del Acuerdo de Cartagena y 

secundarios como el Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia. Vemos que tratan 

acerca del Régimen Común de Propiedad Intelectual para toda la Comunidad Andina; este 

Régimen Común es el que contempla la prohibición de la protección de las Patentes de Segundo 

Uso.  
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No obstante a esta prohibición en países como Perú y Ecuador, se han concedido Patentes 

de Segundo Uso, aunque posteriormente por intervención del Tribunal Andino se han visto en la 

obligación de declarar nulas a las mismas. 

 

En el caso particular de la República del Ecuador, en el proceso 34-AI-2001, seguido en 

el Tribunal Andino de Justicia, expresa claramente cuál es su postura ante las Patentes de 

Segundo Uso, la cual es de total apoyo a su aplicación, a tal punto que llega a argumentar que la 

Decisión 486 permite patentar segundos usos, dado que en su artículo 75, no considera como 

causal de nulidad de Patente lo referido en el artículo 21 que contiene la prohibición; es tal el 

apoyo que existe para la aplicabilidad de la Patente de Segundo Uso por parte del Ecuador, que a 

pesar de haber sido condenado en Sentencia del Tribunal Andino de Justicia a declarar nula la 

Patente de Segundo Uso de ñUSO DE PIRAZOLOPIRIMIDINONAS PARA EL 

TRATAMIENTO DE LA IMPOTENCIAò, hasta la fecha no hay registro de una mención 

expresa a la prohibición de esta figura en la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana, ni en su 

reglamento. 

 

Como conclusión definitiva, puedo decir, que la prohibición de la Patente de Segundo 

Uso, en la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana, no es expresa sino tácita y se deduce la 

aplicación de esta prohibición por la sujeción a los Convenios Internacionales vigentes con la 

CAN.  

El único impedimento para la aplicación de las Patentes de Segundo Uso, que existe 

actualmente es la prohibición expresa establecida en el Ordenamiento Jurídico Andino. 
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Por lo tanto, sugeriría como recomendación la revisión de las Normas Comunitarias para 

considerar la opción de abolir la prohibición existente de la protección hacia las Patentes de 

Segundo Uso, y por lo tanto incluirlas en los nuevos Regímenes Comunes de Propiedad 

Industrial, siempre y cuando se tomen en cuenta los requisitos de aplicabilidad que aquí se han 

estudiado, así como también las limitantes del ámbito de aplicación de la figura, con el fin de que 

se constituya en incentivos de investigación, desarrollo de la ciencia y aporte al conocimiento del 

mundo y no a la tan temida práctica restrictiva de información y perpetuadora de derechos. 

 

Estoy convencido que no es una opción para el Ecuador salir de la Comunidad Andina de 

Naciones y por lo tanto desconocer la autoridad de las Decisiones Andinas y poder aplicar 

expresamente la protección para Patentes de Segundo Uso. Esto en vista de que mantenemos 

acuerdos comerciales preferenciales con los países miembros de la CAN. 

Lo que si recomendaría, es llevar un proyecto de reforma del Régimen Común sobre 

Propiedad Intelectual, donde se considere expresamente la protección a las Patentes de Segundo 

Uso.  

 

Después de todo el estudio que precede, considero, que la aplicabilidad de las Patentes de 

Segundo Uso en el Ecuador, basándome en el régimen interno de Propiedad Intelectual que 

prevé la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana, en concordancia con las Decisiones de la 

Comunidad Andina no es viable sin la previa revisión de la norma andina y la aprobación de las 

Patentes de Segundo Uso para ser incluidas en el Ordenamiento Jurídico Andino. 
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