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Resumen

La propiedad intelectual, como rama del Derecho, es aquella encargada de la
proteccion de bienes intangibles, creaciones de la mente, como invenciones, obras
literarias y artisticas, a través de la cual, se otorga a su titular, derechos exclusivos sobre
la utilizacion de su obra o invencion.

El presente trabajo se encarga, en especifico, de los derechos de autor y derechos
de patente y su titularidad. En el primer caso, la titularidad hace referencia a quien
puede ejercer los derechos de autor, misma que puede recaer sobre una persona natural
0 sobre una persona juridica, mediante una ficcion juridica que le permite ab initio
ejercer derechos patrimoniales sobre una obra o por cesion del titular originario. En
cuanto a la titularidad de los derechos de propiedad industrial, especificamente patentes,
tenemos que es la regla general que la titularidad recaiga sobre el inventor,
admitiéndose también que terceros puedan adquirir los derechos del titular original.

La normativa local vigente establece regulaciones que buscan fomentar la
titularidad de autores e inventores y su vinculo directo con su obra o invento,
determinandose que se da un cambio radical en lo que respecta a la proteccion de la
titularidad del autor o inventor.

En cuanto a la aplicabilidad del nuevo régimen de titularidad de los derechos de
propiedad intelectual, se tiene que, si bien el espiritu de su creacion es el de lograr que
los conocimientos sean accesibles, lograr la independizacion de conocimientos
monopolizados mediante derechos de propiedad intelectual e incentivar a la labor
innovadora, es posible que no se lleve a cabo su cometido, a través de la imposicion
normativa de obligaciones.

Resultado del analisis que se realiza en la presente investigacion, se verifica que,
para la determinacion de la titularidad sobre las obras y las invenciones, en ambitos de
relacion laboral como de orden civil, es aconsejable contar con clausulas que, de manera
expresa, determinen la titularidad o la transferencia de los derechos. El régimen legal
supletorio en ausencia de dichas clausulas puede ser ambiguo y no siempre estar acorde
con las expectativas de las partes.

Palabras Clave: derechos de autor, invenciones en servicio, obras por encargo,

propiedad intelectual, titularidad derechos de autor
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Introduccion

En la actualidad, la propiedad intelectual se encuentra revestida de gran
importancia. El valor comercial de los bienes intangibles protegidos, la posibilidad de
explotar las creaciones e invenciones, junto con la atribucion de una exclusividad y
oponibilidad ante terceros no autorizados, hacen necesaria la regulacion, no solo en el
ambito de la propiedad intelectual, sino que también en cada una de las ramas del
Derecho, que haga posible una interaccién civil y laboral.

Los derechos de propiedad intelectual, debido al avance de la tecnologia y la
generalizacion del acceso a la informacion sobre obras e invenciones, a mas de su
importancia econdémica, han cobrado una alta relevancia social debido a que su
proteccidn representa un incentivo para la creacion e innovacion. Cabe destacar que el
ambito de aplicacion y de cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual va mas
alla del fuero personal y trasciende al fuero estatal, ya que, siendo una herramienta para
incentivar la creacion y la innovacion, tiene efecto directo en el desarrollo y la
productividad de un pais.

Esta relevancia es reconocida por la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual, en cuanto al aspecto econdmico de la Propiedad Intelectual, indicando que:
“Los gobiernos deben tomar decisiones entre distintas opciones a la hora de configurar
el sistema de P1 que mejor se adapte a sus respectivos objetivos politicos™

La propiedad intelectual es una excepcién al dominio publico, mediante la cual
se reconoce al titular de los derechos de propiedad intelectual la facultad de usar, gozar
y disponer de manera exclusiva y oponible a terceros de los bienes sobre los que dichos
derechos recaen. Sin embargo, las legislaciones sobre propiedad intelectual, incluida la
ecuatoriana, establecen la existencia de una vigencia para la mencionada exclusividad,
la cual, una vez que ha llegado su vencimiento, pasa al denominado dominio publico,
aportando asi a la generacion de conocimiento y la mejora del estado de la técnica.

La importancia social de los derechos de propiedad intelectual se ve
materializada, prima facie, con la entrada en vigencia del Cddigo Organico de la
Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion y con la derogacion

de la Ley de Propiedad Intelectual, que implementa un cambio fundamental en cuanto a

! Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, “Los aspectos econémicos de la propiedad
intelectual, accedido 25 de enero de 2021, parr. 1, https://www.wipo.int/econ_stat/es/economics/.
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la titularidad de los derechos de autor y patente, reconociendo las actividades del
ingenio realizadas por personas naturales como autores o como inventores, pasando de
la proteccion puramente economica de los bienes intangibles a la consideracion de
dichos autores e inventores como participes de los procesos de investigacion,
innovacion y creacion, tal como lo veremos en el desarrollo del presente trabajo.

Por lo mencionado, la investigacion tiene como finalidad entender que
innovaciones trae el nuevo régimen de titularidad de los derechos de propiedad
intelectual y sus efectos en la contratacion laboral y civil. Al efecto, en el capitulo
primero, se exponen cuestiones introductorias respecto de obras en derechos de autor e
invenciones en derecho de patentes. Uno de los principales objetivos es distinguir entre
autor e inventor, de un lado, y titular de los derechos, de otro lado, distincion que tiene
particular relevancia en el ambito de las creaciones realizadas en el curso de una
relacion laboral o en cumplimiento de un contrato por encargo. Luego, en el capitulo
segundo, se expone el régimen de titularidad de obras e invenciones laborales y por
encargo bajo la actual normativa, que representa un vuelco en relacion con el régimen
anteriormente vigente. Si bien se persigue atribuir, por principio, la titularidad de los
derechos sobre las obras e invenciones laborales y por encargo a los autores e
inventores, respectivamente, como un mecanismo de estimulo, la legislacion permite
ciertas flexibilidades que ameritan estudio, debido a las consecuencias que la titularidad
puede tener, no solo en la explotacion de las obras e invenciones, sino en las relaciones

mismas entre empleador y trabajador, y comitente y encargado, segun el caso.
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Capitulo Primero: Propiedad intelectual, conceptos y precisiones
1. Propiedad intelectual

1.1.  Definicion

Para establecer el alcance y posteriormente comprender de mejor manera la
definicién de propiedad intelectual, es importante entender qué se entiende por “cosa”.
El autor Alfredo Jaramillo, en su obra Introduccion al Derecho, dice: “Cosa es todo lo
que tiene existencia natural o ficticia, real o abstracta. Las cosas se clasifican en reales e
ideales [...] Las cosas ideales son las meramente pensadas, por ejemplo, los nimeros de
las figuras geométricas”?. Con ello, el autor determina que la cosa puede llegar a
constituir el patrimonio de las personas y el origen de los derechos de las mismas. En el
caso de las cosas ideales, se originan en un espacio abstracto, en la mente del ser
humano, estas pueden concebirse como inmateriales.

El mismo autor sefiala que: “Los bienes son todas aquellas cosas susceptibles de
apropiacion, en consecuencia, las cosas son el género, mientras que los bienes son la
especie [...]”%. Podemos decir con ello que no todas las cosas son consideradas como un
bien, pero si todos los bienes son cosas. En este aspecto, es importante considerar que
una clasificacion de los bienes los agrupa en bienes corporales e incorporales, siendo
estos ultimos los que tienen existencia ideal, y que no poseen forma corpérea.

El Cddigo Civil, articulo 583, establece: “Los bienes consisten en cosas
corporales o incorporales. [...] Incorporales las que consisten en meros derechos, como
los créditos, y las servidumbres activas™*. Con fundamento en esta definicion, se puede
colegir que los bienes incorporales son los derechos que se ejercen sobre determinada
cosa considerada como un bien.

Ahora, de conformidad a lo sefialado en la doctrina, sobre un bien un individuo
puede considerar a la propiedad como un espacio de apropiacion, en donde rige el
dominio, como una de las facultades mas fuertes que el individuo tiene sobre una cosa.

El Cddigo Civil, en el articulo 599, dice: “El dominio, que se llama también

propiedad, es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella,

2 Alfredo, Jaramillo, Introduccién al Derecho, (Quito: Pudeleco Editores S.A., 2018), 141.
3 Ibid., 141-142.
4 Ecuador, Cédigo Civil, Registro Oficial 46, Suplemento, 24 de junio del 2005, art. 583.
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conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o
social. [...]”.°

Luego, el articulo 600 del mencionado cuerpo legal sefala: “Sobre las cosas
incorporales hay también una especie de propiedad. [...]”. Esto, en concordancia con el
Articulo 601, que establece: “Las producciones del talento o del ingenio son propiedad
de sus autores™®, sefialando el Cédigo Civil que este tipo de propiedad se regira por
leyes especiales.

Los términos propiedad y dominio son utilizados como similes, haciendo
referencia a un derecho real porque se basan en “la voluntad del individuo, frente a la
cosa de la que es su duefio”’; por lo que, al ser la idea o pensamiento una cosa
incorporal, los beneficios o frutos que obtenga de esa idea también deben ser
considerados como una especie de propiedad, misma situacién que sucede con las
producciones del talento o ingenio que son propias de sus autores o inventores.

En este contexto, el autor Guillermo Cabanellas de las Cuevas menciona que “la
propiedad es en general, cuando nos pertenece o0 es propio, sea su indole material o no
[...];8 el autor propone a la propiedad con sus atributos basados en las facultades de
usar, gozar y abusar (jus utendi, jus fruendi y jus abutendi).®

Con estos antecedentes, podemos decir que la propiedad intelectual “[...] se
refiere solo al dominio sobre cosas inmateriales o incorporales, y no sobre las cosas
corporales o materiales, pues las Gltimas se rigen exclusivamente por las normas de la
propiedad ordinaria 0 comin, que no son mas que la relacion juridica de las personas
con las cosas tangibles o reales”'?. La propiedad intelectual se basa en el derecho de
dominio, que nace del intelecto humano.

La propiedad intelectual es aquella que se ocupa de “la faceta creativa del
hombre” y que “su objeto es regular los derechos y las obligaciones que se tienen sobre
las producciones de talento [...]”.1* Otra definicion de propiedad intelectual es la que
ofrece la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), indicando que: “la

5 Ecuador, Cédigo Civil, Registro Oficial 46, Suplemento, 24 de junio del 2005, art. 599.

8 Ecuador, Cédigo Civil, Registro Oficial 46, Suplemento, 24 de junio del 2005, arts. 600, 601.

7 Alfredo Jaramillo, Introduccion al Derecho, (Quito: Pudeleco Editores S.A. 2018), 152.

8 Guillermo Cabanellas de Torres y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Diccionario juridico
elemental (Buenos Aires: Heliasta, 2008).

9 Alfredo Jaramillo, Introduccion al Derecho, (Quito: Pudeleco Editores S.A. 2018), 153-153.

10 Juan Pablo Canaval Palacios, Manual de propiedad intelectual, (Rosario: Editorial
Universidad del Rosario, 2008), 13.

11 Maria Yolanda Alvarez y Luz Maria Restrepo, El Derecho de autor y el software, 12 ed
(Medellin, Colombia: Universidad Pontificia Bolivariana & Biblioteca Juridica Dike, 1997), 24.
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propiedad intelectual es aquella que se relaciona con las creaciones de la mente:
invenciones, obras literarias y artisticas™*?.

Segun la Organizacion Mundial de Comercio (OMC), se entiende por derechos
de propiedad intelectual a “[...] aquellos que se confieren a las personas sobre las
creaciones de sus mentes”, y que suelen dar al creador derechos exclusivos sobre la
utilizacion de su obra por un plazo determinado™?; es decir, la propiedad intelectual
establece un sistema de proteccion de derechos que recaen sobre bienes producto del
ingenio y la innovacion. Con las definiciones emitidas por la OMPI y por la OMC,
tenemos que la propiedad intelectual, en si se ve plasmada en los derechos que se
otorgan a determinada persona a quien se le considera como inventor o autor de un
determinado bien u obra, que incluyen el revestimiento de una exclusividad de caracter
temporal.}* Entonces, es importante analizar cuatro puntos esenciales para la proteccion
de un bien intangible:

Primero, se debe identificar qué elemento permite que una idea o producto del
intelecto humano sea sujeto de proteccion por los derechos de propiedad intelectual,
teniendo que solo pueden ser protegidos aquellos que presenten originalidad o
innovacion, tal como dicta la norma, pues son estos elementos los que permiten la
diferenciacion con otras creaciones ya existentes, que ya se encuentren protegidas por
dichos derechos o en el dominio publico.®

Segundo, se debe tener claro qué beneficio brinda al titular la exclusividad de
caracter temporal. El principal beneficio es la posibilidad de retribucion econémica, es
decir, los creadores e inventores pueden tener una retribucion que asegure la concesion
de derechos exclusivos —en el orden patrimonial— caracteristica de la mayoria de los
derechos de propiedad intelectual. A manera de compaginar este fin con las necesidades

del acceso a la cultura y al desarrollo cientifico y tecnoldgico, la exclusividad conferida

12« ¢Qué es la propiedad intelectual?», accedido 28 de octubre de 2019,
http://www.wipo.int/about-ip/es/index.html.

13 «OMC | ADPIC |¢qué se entiende por ADPIC?», accedido 28 de octubre de 2019,
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intel1_s.htm.

14 En la legislacion ecuatoriana, segin el Cédigo Organico de la Economia Social de los
Conocimientos, Creatividad e Innovacion, los derechos de autor tienen una duracion determinada,
dependiendo de su modalidad de creacidn (individual, colectiva o en colaboracién)

15 El dominio publico comprende todo aquello no protegido por derechos de propiedad
intelectual. En el caso de innovaciones técnicas, existe también el denominado estado de la técnica, que
puede ser entendido como el conjunto de procesos, métodos 0 usos ya conocidos.



http://www.wipo.int/about-ip/es/index.html
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intel1_s.htm
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por estos derechos tiene vigencia temporal® y la norma contempla excepciones a los
derechos del titular.

Tercero, entonces ¢qué permite la exclusividad de los derechos de propiedad
intelectual a su titular? Permite a su titular’’ oponer su derecho frente a terceros, en
otras palabras, se crea un “monopolio” de la creacion intelectual, siendo Unicamente
explotable a su favor. Esta exclusividad tiene un cardcter instrumental, pues los
derechos de propiedad intelectual “constituyen un mecanismo por el que, a la vez se
garantiza una retribucion —moral y econdémica— a los creadores intelectuales, se
incentiva el desarrollo de actividades literarias y artisticas, de investigacion vy
desarrollo”.8

En cuarto lugar, en cuanto a si ser creador de la idea es lo mismo que ser duefio
de la cosa material que la contiene, se tiene que, para el autor Juan Pablo Canaval, son
dos temas distintos, pues hay que diferenciar entre ser propietario de la creacion
intelectual frente a ser duefio de la cosa material. Con un claro ejemplo se puede
demostrar la diferencia. La idea materializada en un libro es de quien la cred, en
cambio, el libro como cosa corporal esta sujeto al régimen general de la propiedad
material con las limitaciones impuestas por la propiedad intelectual, de ahi, la
importancia de la propiedad intelectual en proponer leyes de regulacion y proteccion.®

Por lo que, es dable pensar que, a mayor proteccién y ante un aseguramiento de
una retribucion econémica, habra un mayor interés en el desarrollo de obras e
invenciones, debido a que es poco probable que alguien desee invertir tiempo y recursos
que no recuperara o que podrian ser aprovechados por terceros de manera ilegitima.

Como se ha visto, definir a la propiedad intelectual es una ardua tarea debido a
la amplitud de derechos que comprende y a la imposibilidad de abarcar en una sola frase
los elementos que logren representar su alcance de proteccidn. Sin embargo, con los
elementos identificados en la doctrina, se puede materializar una definicion de
propiedad intelectual, como aquella que protege a las creaciones intelectuales mediante

el establecimiento, con fundamento normativo, de derechos, considerados como bienes

16 Xavier Gomez Velasco, Los derechos de propiedad intelectual como restriccion a la
competencia econdmica, (Quito: Corporacion Editora Nacional, 2003), 88-89.

' N.A.: Titular es la persona a la que le corresponden los derechos sobre la obra, creacion o
invencién. No siempre el titular es el autor o inventor, aunque en principio si lo es.

18 Xavier Gomez Velasco, Los derechos de propiedad intelectual como restriccion a la
competencia econémica, (Quito: Corporacion Editora Nacional, 2003), 4.

19 Juan Pablo Canaval Palacios, Manual de propiedad intelectual, (Rosario: Editorial
Universidad del Rosario, 2008), 30.
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intangibles, cuyo ejercicio permite una explotacion exclusiva a favor de determinada

persona considerada como titular y es oponible frente a terceros.

2. Clasificacion

Al entendimiento de qué es propiedad intelectual ayuda el preguntarse cuales
son los tipos de propiedad intelectual. Para ello, podemos dividir a la propiedad
intelectual en dos grandes grupos, el primero denominado derechos de autor, y el
segundo denominado como propiedad industrial.

Como derechos de autor debemos entender a aquellos que recaen sobre obras del
ingenio, pudiendo ser obras artisticas, literarias y cientificas; mientras que la propiedad
industrial se encarga de los signos distintivos, las patentes de invencién y de modelo de
utilidad, las obtenciones vegetales, los secretos y los disefios industriales.

Para el presente trabajo de investigacion, por su mayor importancia en cuanto a
titularidad se refiere, se centrara en lo que se refiere a derechos de autor y, en cuanto a
propiedad industrial, especificamente a patentes de invencién.

2.1.  Derechos de autor

En la terminologia juridica, la expresion “derecho de autor” se utiliza para
describir los derechos de los creadores sobre sus obras literarias, artisticas o cientificas.
Las obras que se prestan a la proteccién por derecho de autor van desde los libros, la
mausica, la pintura, la escultura y las peliculas hasta los programas informaticos, las
bases de datos, los anuncios publicitarios, los mapas y los dibujos técnicos.?

Los autores son sujetos de proteccion de los derechos de autor, mientras que los
“inventores pueden optar por la proteccion que brindan las patentes”.?! Los derechos de
autor son una serie de facultades, tanto de orden econémico y personal, que permiten
que los autores puedan beneficiarse de la explotacion de sus obras, pero al mismo
instante protegerlas del uso y abuso de los terceros, desarrollando mecanismos de
control.

El derecho de autor tiene un pilar fundamental en el derecho internacional, en la
Declaracion Universal de los Derechos Humanos, articulo 27.2, que dice: “[T]oda

persona tiene derecho a la proteccion de los intereses morales y materiales que le

20 Suiza- Ginebra, OMPI, "Que es el derecho de autor", Organizacién Mundial de la Propiedad
Intelectual, accedido el 2 de febrero del 2019, parr. 1, https://www.wipo.int/copyright/es/.

2lEduardo de la Parra Trujillo, Derecho de los autores, artistas e inventores, (México D.F.:
Talleres Cromo Editores S.A de C.V, 2015), 3.
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correspondan por razén de las producciones cientificas, literarias o artisticas de que sea
autora.”??
La autora Delia Lipszyc, en su libro Derechos de Autor y Derechos Conexos,

menciona:

[...] el derecho de autor es un bien de naturaleza particular que refleja del modo mas
intenso y perdurable la personalidad de su creador [...] el derecho de autor no se agota
con asegurar al creador la posibilidad de obtener beneficios econdmicos por la

explotacién de la obra: protege sus relaciones intelectuales y personales con la obra y

su utilizacion?,

Entonces, los términos creador y autor son similares. Podemos decir que
creador es la persona que establece o funda algo y tiene facultades creadoras; y, autor es
la persona que inventa algo o ha hecho en su haber alguna obra literaria, cientifica o
artistica. Entonces, el derecho de autor se fundamenta en el “acto de creacion
intelectual”.?*

El autor Eduardo De la Parra, en la obra denominada Derecho de los Autores,
Artistas e Inventores, trata sobre los aspectos mas relevantes de los derechos de autor,
dividiendo su aplicacién en tres aspectos: sujeto, objeto y contenido de los derechos de
autor.

a. Sujetos de los derechos de autor

Sujeto es la persona fisica de carne y hueso que ha creado una obra. El autor es
el titular originario de los derechos de autor. A posteriori, el autor puede celebrar
contratos con terceros, para que puedan explotar la obra. Si la obra es realizada por una
sola persona, seré considerada en autoria individual; pero, si son dos 0 mas autores, sera
considerada en autoria plural —coautoria—.

b. Objeto de los derechos de autor

El objeto de proteccion es la obra. Para que sea protegida, se requiere que
cumpla con el “principio de originalidad”?®, que se diferencia de la novedad, que es un

requisito para proteger a los inventores. Al principio de originalidad, se suma el

22 ONU Asamblea General, Declaracion Universal de los Derechos Humanos, 10 de diciembre
de 1948, nim. 3, A/RES/217(11)[A].

2 Delia Lipszyc, Derechos de autor y derechos conexos, (Argentina, Buenos Aires: Ediciones
UNESCO/CERLALC/ZAVALIA, 1993), 123.

2 |bid., 124.

% Ecuador, Codigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e
Innovacion, Registro Oficial 899, 24, 9 de diciembre de 20186, articulo 104.
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requisito de fijacion?® —en donde la obra debe constar en un soporte material—, en
aquellas legislaciones que lo exigen. La proteccion de los derechos de autor tiene a su
haber tres elementos: autoria, originalidad y fijacion.

Este principio se encuentra recogido en la interpretacion prejudicial n.° IP-295-
IP-2019 en la cual se establece que: “La originalidad implica que una obra se pueda
diferenciar de otras obras de terceros. En su obra el autor ha impreso elementos propios
de su espiritu. Dos obras se podrian considerar originales si una no es una reproduccion
de la otra y si cada una tiene elementos que logran diferenciarlas o individualizarlas?’.

Esta originalidad lo que permite es evidenciar un verdadero esfuerzo creativo del
autor y no una simple transcripcién de obras anteriores, protegiendo asi, derechos de
caracter moral y patrimonial.

c. Contenido de los derechos de autor

Son las diferentes facultades, tanto de tipo econémico como de tipo personal,
que se pueden ejercer sobre las creaciones, es decir, los derechos que tiene el autor
sobre sus obras. Los derechos de autor se clasifican en derechos morales y derechos
patrimoniales o derechos de explotacion, aunque algunas legislaciones —como la
mexicana— proponen un derecho adicional Ilamado de simple remuneracion, que es un
derecho que permite al autor cobrar o recibir una cantidad determinada de dinero cada
vez que un tercero utilice la obra?®. La legislacion ecuatoriana, especificamente el
Caodigo Orgéanico de Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion,
trata sobre el reconocimiento de la titularidad del autor, las facultades morales,
patrimoniales y de justa remuneracion.

Por otro lado, el autor Ernesto Rengifo Garcia, en su obra Propiedad intelectual:
el Moderno Derecho de Autor, manifiesta que: “[...] el derecho de autor, regula la

particular relacién del autor con su creacion intelectual y de esta con la sociedad. En

% Ecuador, Codigo Orgéanico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e
Innovacién, Registro Oficial 899, 24, 9 de diciembre de 2016, articulo 122: Se entiende por reproduccion
la fijacién de la obra en un medio que permita su percepcion, comunicacion o la obtencién de copias de
toda o parte de ella, por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse.

27 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “Interpretacion Prejudicial 295-1P-2019,
Consultante: Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con
Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Lima de la Republica del
Per( Expediente interno del Consultante: 11836 — 2017 — 0 - 1801-JR-CA-24. Referencia: Derecho de
autor”, 4, https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/295-1P-2019.pdf.

28 Eduardo de la Parra Trujillo, Derecho de los autores, artistas e inventores, (México D.F.:
Talleres Cromo Editores S.A de C.V, 2015), 6-18.
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virtud de la primera, el derecho de autor otorga al creador un cumulo de facultades tanto
patrimoniales como morales [...]”.?°

En la misma linea, el autor Eduardo de la Parra ensefia que el derecho de autor
tiene una doble naturaleza moral y patrimonial; en el caso de los derechos morales, se
incluyen dos aspectos: el reconocimiento de la paternidad de la obra, y la integridad de
la obra —por cuanto se requiere autorizacion expresa del autor para realizar cambios y
modificaciones en las obras— Yy, en el caso del derecho patrimonial, se fundamenta en
el valor economico de la obra.

d. Derechos morales y patrimoniales.

Los derechos morales “son una serie de prerrogativas que buscan proteger la
personalidad del autor a través de su obra. [...] tienen como finalidad la proteccién
intelectual de los autores. La expresion moral es para dar a entender que se trata de
derechos sin una connotaciéon econdémica”.*

El derecho moral es personalisimo. La autora Lipszyc Delia comenta que: “el
derecho moral es inherente, dado que se encuentra unido a la calidad de autor; es
absoluto, ya que es oponible ante cualquier persona y es extrapatrimonial debido a que
no puede ser representado o cuantificado en dinero.”3! Es decir, el derecho moral es
inherente a la persona, en este caso al autor / inventor.

El derecho moral, segin el articulo 118 del COESC+I, es irrenunciable,
inalienable, inembargable e imprescriptible.

Irrenunciable: porque ni aun por voluntad del autor pueden ser objeto de
renuncia. El autor Ernesto Rengifo Garcia explica que la irrenunciabilidad protege al
autor frente a situaciones en las que este se vea obligado a renunciar a sus derechos.

Inalienable: son aquellos que no se pueden enajenar. No se puede transferir su
titularidad por acto entre vivos, pues son inherentes al autor.

Inembargable: No pueden ser embargados debido a que no forman parte del
patrimonio del deudor.

Imprescriptible: son aquellos que no pueden perder vigencia, ni validez.

2 Ernesto Rengifo Garcia, Propiedad intelectual: el moderno derecho de autor, 1. Ed. (Bogota:
Universidad Externado de Colombia, 1996), 47.

30 Eduardo de la Parra Trujillo, Derecho de los autores, artistas e inventores, (México D.F.:
Talleres Cromo Editores S.A de C.V, 2015), 11-12.

31 Delia Lipszyc, Derechos de autor y derechos conexos, (Argentina, Buenos Aires: Ediciones
UNESCO/CERLALC/ZAVALIA, 1993), 157.
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Eduardo de la Parra Trujillo menciona que los derechos morales otorgan las
siguientes facultades:

Facultad de conservar la obra inédita o divulgarla: es la decision del autor si
hace su obra accesible al publico por primera vez o la mantiene inédita.

Facultad de reivindicar la paternidad de la obra: se reconozca al creador de una
obra su calidad de autor, a través de su nombre, seudénimo o signo. Esta facultad
permite que el autor decida si la presenta de forma anonima, por lo que el autor queda
facultado a develar su nombre en cualquier momento.

Facultad de proteger la integridad de la obra: la obra estd prohibida de
cualquier modificacion, mutilacion, deformacion o cambio sin la expresa permision del
autor, de ahi que solo el autor puede modificar la obra, salvo pacto en contrario. Se hace
referencia al respeto de la esencia conceptual imprimida por el autor en su obra.

Facultad de retiro de circulacion o derecho de retirada de informacion: se
reconoce como el derecho de arrepentimiento o retirada, donde el autor tiene la potestad
de retirar las obras del comercio. El autor Ernesto Rengifo Garcia, en su libro Propiedad
intelectual: el moderno derecho de autor, expone que “el arrepentimiento comprende ¢l
retiro de circulacion una obra ya publicada y a la modificacion de la obra por parte del
autor”®2.

Facultad de acceder al ejemplar Unico o raro de la obra cuyo soporte se
encuentre en posesion o sea de propiedad de un tercero: a fin de ejercitar el derecho de
divulgacion o cualquier otro que le corresponda. El articulo 118 del COESC+I sefiala
que este “[...] altimo derecho no permitira el desplazamiento de la obra y el acceso a la
misma se llevara a efecto en el lugar y forma que ocasionen menos incomodidades al
legitimo poseedor o propietario, a quien se indemnizard, en su caso, por los dafios y
perjuicios que se le irroguen”.®

En cuanto a los derechos morales, la Interpretacion Prejudicial 212-1P-2019,
indica que estos protegen la correlacion que existe entre autor y la obra, afiadiendo algo

de suma importancia: “Aunque la norma no lo diga expresamente, los derechos morales

en atencion a su naturaleza no son limitados en el tiempo [...]”, asi mismo, hace

32 Ernesto Rengifo Garcia, Propiedad intelectual: el moderno derecho de autor, 1. Ed. (Bogota:
Universidad Externado de Colombia, 1996), 135.

3Ecuador, Cddigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e
Innovacion, Registro Oficial 899, 24, 9 de diciembre de 20186, articulo 118
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referencia al articulo 12 de la decisién 351, que establece que la norma interna de cada
pais miembro puede establecer derechos morales adicionales.

Por otro lado, en cuanto a los derechos patrimoniales, estos son derechos
subjetivos que forman parte del patrimonio de la persona. Constituyen un derecho
exclusivo que conforma un monopolio legal que faculta al autor para autorizar o
prohibir a terceros la reproduccion de su obra®*. El derecho patrimonial o derecho de
explotacion permite al autor controlar los usos publicos de la obra. Este derecho
contempla las siguientes facultades o derechos:

Facultad o derecho de reproduccién: es la posibilidad de autorizar o prohibir la
realizacion de copias o ejemplares, por cualquier medio, tanto en formato fisico como
digital.

Facultad o derecho de comunicacién publica: es la potestad de decidir sobre el
acceso a la obra, por parte del publico, sin previa distribucién de ejemplares de la
misma, en donde no es necesario que el publico adquiera copias de las obras.

Facultad o derecho de distribucion publica: es la distribucion y
comercializacion de la obra, mediante ejemplares o copias de la obra, por medio de la
venta, arrendamiento o alquiler.

Facultad o derecho de importacion: es la facultad de prohibir la importacion de
copias hechas sin autorizacion del titular. Este derecho se puede ejercer para suspender
el ingreso de dichas copias en puertos y fronteras, como para suspender la circulacion
de los ejemplares que ya hubieren ingresado, tal como lo sefiala el articulo 126 del
COESCHI.

Facultad o derecho de transformacion: es aquella que posibilita al titular de los
derechos sobre su obra primigenia para autorizar o prohibir la explotacion de obras
derivadas —adaptacion, arreglo u otra transformacion de la obra—.%

Facultad o derecho de disposicion del publico: es aquella en la que los
miembros del publico puedan acceder a las obras desde el lugar y momento que cada
uno elija.

Los derechos patrimoniales constituyen el aspecto econémico o comercial de la

obra. El derecho patrimonial contempla las facultades de disposicion, de reproduccion,

34 Eduardo de la Parra Trujillo, Derecho de los autores, artistas e inventores, (México D.F.:
Talleres Cromo Editores S.A de C.V, 2015), 13.

% Ecuador, Codigo Orgéanico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e
Innovacién, Registro Oficial 899, 24, 9 de diciembre de 2016, articulo 105.
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de comunicacion publica, de transformacion y de participacion, contemplados en la
Decision 351 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena, instrumento que indica que el
autor tiene un derecho exclusivo para realizar, autorizar o prohibir las mencionadas
facultades, afiadiendo las de distribucion, la de importacion al territorio de cualquier
pais miembro de copias hechas sin autorizacion de su titular y la traduccién, adaptacion,
arreglo u otra transformacion de la obra.3®

Ernesto Rengifo sefiala que las formas de utilizacion de las facultades que da el
derecho patrimonial de los derechos de autor son independientes entre ellas, es asi
como, la Decision 351, en su articulo 31, establece: “Toda transferencia de los derechos
patrimoniales, asi como las autorizaciones o licencias de uso, se entenderan limitadas a
las formas de explotacién y demas modalidades pactadas expresamente en el contrato
respectivo”.’

Por otro lado, el autor Eduardo de la Parra hace mencion a los derechos de
explotacion y sus limitaciones, es decir, limites a la exclusividad de los derechos de
autor, en los casos de: cita de textos, siempre y cuando no sea una reproduccién
sustancial de una obra (derecho de cita); reproduccion para uso personal y privado
(copia privada); reproduccidn por razones de preservacion y seguridad, como es el caso
de las bibliotecas y archivos; utilizacion de obras visibles desde lugares publicos, entre
otras®. En estos casos, estaran exentas de autorizacion expresa del autor y de
compensacion econémica.

En lo que corresponde a la trasmision de los derechos de explotacion, la ley
contempla actos de autorizacion de uso de obras, tales como licencias y cesiones, entre
otros.*

Importantes apuntes se rescatan de la obra de Eduardo de la Parra quien analiza
el elemento de trasmision de los derechos patrimoniales indicando que, al efecto,
existen diferentes formas contractuales.

Ahora, en cuanto a los derechos de justa remuneracion, se tiene que estos

facultan al autor a cobrar o recibir dinero cada vez que un tercero realice determinada

3% CAN, La Comisidn del Acuerdo de Cartagena, Decisioén 351 Régimen Com(n sobre Derecho
de Autor y Derechos Conexos, Sexagésimo primer Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisién, 17 de
diciembre de 1993, Art. 13.

37 Ibid. Art. 31.

38 Eduardo de la Parra Trujillo, Derecho de los autores, artistas e inventores, (México D.F.:
Talleres Cromo Editores S.A de C.V, 2015), 15.

39 [dem.
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utilizacion de la obra. En el caso de nuestro pais, en el COESC+lI, en el articulo 121, se
establece la figura de la remuneracion equitativa en los casos previstos en dicho cuerpo
normativo.*

2.2.  Propiedad industrial

La propiedad industrial, es: “[...] un conjunto de derechos exclusivos que
protegen tanto la actividad innovadora manifestada en nuevos productos, nuevos
procedimientos o nuevos disefios, como la actividad mercantil, mediante la
identificacion en exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el mercado”.*!

Patricia Garcia Escudero sefiala que: “A lo largo del proceso de innovacion,
desde que surge la idea hasta que se sitla un producto en el mercado, podemos
distinguir tres etapas fundamentales: Investigacion y desarrollo, disefio del producto y
distribucion comercial. Con el objeto de ofrecer proteccion al proceso innovador en
cada una de estas etapas existen las diferentes modalidades de propiedad industrial*?,
pues la innovacion esta considerada como un cambio de enfoque cultural y corporativo,
que se traduce en novedades y que modifica con el tiempo elementos existentes de algo
creado, con la finalidad de mejorar y renovar un nuevo producto.

En las etapas de investigacion y desarrollo suelen usarse con frecuencia patentes
y modelos de utilidad.

En conclusidn, la propiedad industrial “es un tipo de propiedad que recae sobre
patentes, marcas y disefios industriales”*®. En si la propiedad industrial tiene caracter
comercial.

Derecho de patente

La patente es un instrumento juridico que protege una invencion. Segun la
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, la patente es un derecho exclusivo
que se concede sobre una invencién. La patente faculta a su titular a decidir si la
invencion puede ser utilizada por terceros, y en ese caso, de qué forma. En el

documento donde conste la patente publicada, el titular pondra a disposicion del publico

40 Ecuador, Cédigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e
Innovacidn, en Registro Oficial, Suplemento, No. 899 (9 de diciembre de 2016), art. 121.

41 Patricia Garcia Escudero, La propiedad industrial.- Conceptos Basicos», WikiEOI, 16 de abril
de 2012,pérr. 1. https://www.eoi.es/wiki/index.php/La_propiedad_industrial.Conceptos_b%C3%A1sicos

42 patricia Garcia Escudero, parr. 3.

43 Espafia, Ministerio de Educacién, “Instituto de Tecnologias Educativas”, La propiedad
intelectual , accedido 27 de enero de 2019, parr. 1,
http://www.riate.org/version/v1/recursos/cursolicenciasnavegable/la_propiedad_industrial.html .
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la informacion técnica relativa a la invencion*t. La patente es una de las figuras mas
importantes y tradicionales de la propiedad industrial.

La patente es “un titulo de propiedad otorgado en un pais. Que da a su titular el
derecho de explotar o impedir temporalmente a otros la fabricacion, venta o utilizacién
comercial de la invencién protegida”™*®.

¢Qué es un titulo de propiedad? Es un documento legal que acredita la propiedad
de un bien. Existen dos formas de proteger una invencion: mediante patente de
invencion y de modelo de utilidad.

Se puede definir a la patente de invencion como: “[...] un titulo de propiedad
que se otorga a todo nuevo producto o procedimiento que ofrece una nueva manera de
hacer algo, o una nueva solucion técnica a un problema. [...] Puede ser objeto de una
Patente de Invencion: un procedimiento, un método de fabricacion, una maguina o
aparato o un producto”.*8

Para el expositor Alvaro Gutiérrez Vendenz(, la patente de invencion es el
producto o proceso que ofrece una nueva manera de hacer algo, o una solucién técnica a
un problema.*’.

Por otro lado, se tiene que la invencion es la creacion o disefio de algo que antes
no existia. La doctrina establece que una invenciéon es “[...] una tecnologia o
conocimientos técnicos, novedosa, que haya entrafiado una actividad inventiva y que
sea susceptible de aplicacion industrial”.*®

Finalmente, se tiene que la patente de invencion es un derecho concedido a un
producto o procedimiento, en donde se busca una solucién eficaz y técnica a un

problema técnico. El inventor de la patente tiene “la obligacion de dar a conocer al

publico la invencion patentada”®, para que esta pueda ser objeto de proteccion.

44 Suiza, Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, ¢Qué es una patente?, accedido el 8
de diciembre de 2019, https://www.wipo.int/patents/es/.

4% En Colombia, ¢Qué es una patente?, En Colombia, 2018, parr. 1,
https://encolombia.com/economia/empresas/queesunapatente/.

%6 |bid., parr. 4.

47 Alvaro Gutiérrez Vendenzd, Propiedad Intelectual ¢;Qué son las patentes?, (ponencia
Comunidad Andina de Naciones, 13 de diciembre de 2018), 14-16.

48 Guillermo Cabanellas, Derecho de las patentes de invencion (Buenos Aires: Editorial Heliasta,
2001), 683.

49 CYBERPYME, Invenciones, patentes y modelos de utilidad. Patentes, accedido 2013, parr. 1,
http://www.cibepyme.com/es/propiedad-intelectual/propiedad-industrial/invenciones/.
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En la obra Derecho de los Autores, Artistas e Inventores, Eduardo de la Parra
realiza un estudio sobre las patentes, tratando aspectos importantes de las patentes de
invencion, como son:

a. Objeto de proteccion

Los inventores adquieren derechos sobre sus inventos o invenciones. Por lo que
un invento o invencion es “una tecnologia que reune las condiciones de ser novedosa,
susceptible de aplicacion econdmica y ser el resultado de una creacién intelectual que
permite llegar a resultados que no estaban previamente al alcance de técnicos o
profesionales con un nivel actualizado de conocimientos dentro de la disciplina a la que
corresponda tal nueva tecnologia. Puede consistir en un nuevo producto o
procedimiento”, es decir, un invento es una solucion técnica a un problema.

¢Qué invenciones se pueden proteger? Aquellas invenciones del sector
tecnoldgico, un producto, un proceso, que tenga un nivel inventivo y sean susceptibles
de aplicacion industrial, tal como lo establece el articulo 267 del COESC+.

¢ Qué invenciones no son protegibles?

En respuesta a esta pregunta es necesario mencionar a las condiciones negativas
de patentabilidad las cuales determinan cuando una creacién no es considerada como
una invencion patentable. De conformidad al articulo 268 del COESC+l, estas son:

1. Los descubrimientos, los principios y teorias cientificas y los métodos
matematicos: esto debido a que un descubrimiento, si bien es resultado de una actividad
humana, no configura una invencién de un nuevo producto o procedimiento. Se
descubre algo ya es existente pero desconocido.

2. El todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los
procesos bioldgicos naturales, el material biolégico existente en la naturaleza, o aquel
que pueda ser aislado, inclusive genes, proteinas, genoma o germoplasma de cualquier
ser vivo. Esto debido a que, de igual manera, no retinen los presupuestos para ser
considerados como invencion.

3. Una nueva forma de una sustancia, incluyendo sales, ésteres, éteres,
complejos, combinaciones y otros derivados;

4. Los polimorfos, metabolitos, formas puras, tamafio de particulas e isémeros;

%0 Guillermo Cabanellas de Torres y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Diccionario juridico
elemental (Buenos Aires: Editorial Heliasta, 2008), 205-6.



29

5. Los usos y cualquier propiedad nueva o uso nuevo de una sustancia conocida
o utilizacién de un procedimiento o de una maquina o aparato conocidos;

6. Los recursos genéticos que contienen la diversidad bioldgica y la
agrobiodiversidad, como tales;

7. Las obras literarias y artisticas o cualquier otra protegida por el derecho de
autor;

8. Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales,
juegos o actividades econdmico-comerciales;

9. El software o el soporte ldgico, como tal; v,

10. Las formas de presentar informacién.®!

b. Contenido del derecho

Para que un invento quede protegido, tiene que cumplir con todos los requisitos,
acceder al trdmite administrativo, para luego registrar una patente; la patente es una
figura registral.

¢Cuanto dura la proteccion que confiere una patente? 20 afios contados a partir
de la fecha de presentacion de la solicitud, tal como lo sefiala el articulo 291 del
COESCH+I.

¢Qué requisitos debe cumplir una patente? Que sea nueva —novedad—, tenga
nivel inventivo, y sea susceptible de aplicacién industrial.

La novedad es todo aquello que no se encuentra en el estado de la técnica. Solo
cumple con este requisito de novedad la tecnologia que no es conocida. La novedad es
algo distinto a lo habitual y hace referencia a lo nuevo y diferente, situacion distinta a lo
que plantea el estado de la técnica que comprende todo conocimiento accesible al
publico, en cualquier lugar o momento, mediante cualquier herramienta, antes de la
fecha de presentacién de la solicitud de patente o su prioridad reivindicada.

Debe tener un nivel inventivo, entendido como el fuerzo creativo del inventor.
En la Decision 486, articulo 18, se establece que: “Se considerara que una invencion
tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia
técnica correspondiente, esa invencion no hubiese resultado obvia ni se hubiese

derivado de manera evidente del estado de la técnica.”>?

51 Ecuador, Codigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e
Innovacién, en Registro Oficial, Suplemento, No. 899 (9 de diciembre de 2016), art. 268.
52 CAN, Decision 486, Régimen Comun sobre Propiedad Industrial, 2000, art. 18.
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En cuanto a la aplicacion industrial, se tiene que esta hace referencia a la
posibilidad de que el invento pueda ser producido y utilizado en cualquier rama de la
actividad productiva - economica.

Ahora bien, ademéas de las condiciones negativas de patentabilidad, que
determinan creaciones que no constituyen invenciones, existen también invenciones que
estan excluidas de patentabilidad. Al respecto, en el articulo 273 del COESC+I, se
sefialan las invenciones cuya explotacion comercial debe impedirse para proteger el
orden publico o la moral, inclusive la salud o la vida de las personas o animales, asi
como evitar dafios graves al medio ambiente o ecosistemas, entre los que se encuentran:
métodos de diagndstico terapéuticos y quirtrgicos para el tratamiento de personas y
animales; procedimientos bioldgicos para obtencion de plantas o animales; el producto
de los polimorfos e isomeros que no hayan sido investigados en Ecuador; productos de
recursos genéticos que contienen biodiversidad bioldgica y agro-biodiversidad.>® Asi
mismo, se indica que no seran patentables: los procedimientos de clonacién humana, el
cuerpo humano y su identidad genética, la utilizacion de embriones humanos con fines
industriales y comerciales; y, procedimientos de modificacion de la identidad genética.>*

Por otro lado, es necesario recalcar que es necesaria la manifestacion de una
autoridad competente para el establecimiento de una patente sobre determinada
invencion, tramite para el cual sera necesario respetar el principio de publicidad de la
patente, a través del cual, desde el momento de la solicitud, los detalles de la invencion
pasan a conocimiento publico gracias a la descripcidn que se acompafia a la solicitud de
patente.

Otro de los elementos de la solicitud son las reivindicaciones. Su funcién es
definir a la invencién para la cual se solicita proteccion. Segun el articulo 30 de la
Decision 486, las reivindicaciones definiran la materia que se desea proteger mediante
la patente y estas deben ser claras y concisas, y estar enteramente sustentadas por la
descripcion. Las reivindicaciones tambien tienen una funcion juridica en el tramite de
concesién de patente, ya que permite verificar si cumple con los requisitos de
patentabilidad.>®

58 Ecuador, Codigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e
Innovacidn, en Registro Oficial, Suplemento, No. 899 (9 de diciembre de 2016), art. 273.

54 Ibid.

%5 CAN, Decision 486, Régimen Comun sobre Propiedad Industrial, 2000, art. 18.
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De conformidad a la doctrina, la reivindicacion tiene como objetivo definir y
delimitar la proteccién de la invencion objeto de la patente. Mientras que en la
descripcion se muestra como realizar la invencion, en las reivindicaciones se define el
alcance de la proteccion juridica.

Las reivindicaciones fijan el alcance o los derechos exclusivos del titular de la
patente y la materia que se desea proteger, de ahi que deben ser claras y concisas, y
estar sustentadas en la descripcion.®

Cabe sefialar que la publicidad de la patente no autoriza ni ocasiona la pérdida
de los derechos de su titular, pues queda protegido por la prioridad que le da la
presentacion de la solicitud.

Segun el articulo 283 del COESCH+lI, las reivindicaciones son independientes o
dependientes, En el caso de las independientes, estas definen la materia que se desea
proteger sin referencia a otra reivindicacion anterior. Serdn dependientes cuando
definan la materia que se desea proteger haciendo referencia a una reivindicacion
anterior. Una reivindicacion que se refiera a dos 0 mas reivindicaciones anteriores se
considerara una reivindicacion dependiente multiple.>’

Luego, en el articulo 293 del COESC+l, se establece que la patente confiere a su
titular el derecho de impedir que terceras personas sin su previo consentimiento realicen
los siguientes actos:

- Cuando en la patente se reivindica un producto: fabricar el producto y

ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos

fines.

- Cuando en la patente se reivindica un procedimiento: emplear el

procedimiento o ejecutar cualquiera de los actos indicados en las patentes de

producto respecto a un producto obtenido directamente mediante el
procedimiento.®®

Con lo indicado, se tiene que el autor Guillermo Cabanellas menciona que: “La

distincion entre patentes de producto y de procedimiento se basa en el d&mbito de

56 Protectia, Reivindicacion de patente, Protectia, 2015, parr. 1-3,
https://www.protectia.eu/blog/diccionario-propiedad-industrial/reivindicaciones-de-patente/.

57 Ecuador, Codigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e
Innovacién, en Registro Oficial, Suplemento, No. 899 (9 de diciembre de 2016), art. 283.

%8 |bid. art. 293.
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proteccion derivado de la patente”®® y, como se observé anteriormente, el ambito de
proteccion se lo establece a través de las reivindicaciones.
c. Sujeto de Proteccion

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 275 del COESCH+1:

La facultad de adquisicién del derecho por medio de una patente pertenece al inventor.
Esta facultad es transferible por acto entre vivos y trasmisible por causa de muerte. Los
titulares de las patentes podréan ser personas naturales o juridicas. Si varias personas han
realizado conjuntamente una invencion, el derecho corresponde en comun a todas ellas
0 a sus derechohabientes.®

En principio, solo el inventor goza del derecho de solicitar la patente, pero es un
derecho transferible. Ademés, como establece el articulo 297 del COESC+l, la
titularidad de una patente concedida o de una solicitud en trdmite de concesidn puede
ser transferida por acto entre vivos o por via sucesoria. Para ello, la transferencia debe
constar por escrito, por lo que puede ser presentada por una persona distinta al inventor.
Asi mismo, en casos de relaciones laborales o civiles de encargo, la titularidad podra
variar, lo cual sera analizado més adelante.

d. Derechos morales y patrimoniales.

El Cddigo Ingenios propone un derecho moral de corto alcance para el inventor,
aunque reconoce la paternidad del invento, en el titulo o documento, en la
comercializacion de ejemplares no consta el nombre del inventor. Los derechos morales
de las patentes se refieren al derecho de “ser mencionado en el titulo correspondiente”®L,
Este derecho se encuentra recogido en el articulo 278 del COESC+lI, el cual manifiesta
lo siguiente: “[...] El inventor tendré& derecho a ser mencionado como tal en la patente o
podra igualmente oponerse a esta mencion.”®? En el caso de los derechos patrimoniales
de las patentes, estos hacen referencia a las facultades de explotacion que el titular
puede ejercer sobre la invencidn patentada. Las terceras personas que hagan uso de la

patente requieren autorizacion por parte del titular.

59 Guillermo Cabanellas, Derecho de las patentes de invencion (Buenos Aires: Editorial Heliasta,
2001), 635.

80 Ecuador, Cédigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e
Innovacidn, en Registro Oficial, Suplemento, No. 899 (9 de diciembre de 2016), art. 275.

61 Carlos Maria Correa y Salvador Dario Bergel, eds., Derecho de patentes: el nuevo régimen
legal de las invenciones y los modelos de utilidad (Buenos Aires: Ediciones Ciudad Argentina, 1996), 42.

52 Ecuador, Codigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e
Innovacién, en Registro Oficial, Suplemento, No. 899 (9 de diciembre de 2016), art. 278.
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3. Normativa juridica

En el presente apartado, se analizara la normativa local referente a la propiedad
intelectual, titularidad de derechos de autor y de patentes, asi como la titularidad en
relaciones laborales de dependencia y civiles de encargo.

a. Convenios internacionales

El Ecuador, desde el 1 de octubre de 1991, es suscriptor del Convenio de Berna
para la Proteccion de Obras Literarias y Artisticas, mediante el cual se conforma una
unién tendiente a la proteccién exclusivamente de derechos de autor. En el articulo 36
de dicho convenio, se establece que “[t]odo pais que forme parte del presente Convenio
se compromete a adoptar, de conformidad con su Constitucion, las medidas necesarias
para asegurar la aplicaciéon del presente Convenio.”, constituyéndose asi en un
instrumento de caracter vinculante para las naciones participes.

En el tema de la titularidad de derechos de autor este convenio establece, en su
articulo segundo, numeral sexto, que la proteccion brindada por los derechos de autor
beneficiard al autor y sus derechohabientes, por lo que se interpreta que los derechos,
tanto morales como patrimoniales, corresponderan al autor como persona natural,
aunque no se realiza una discriminacion en cuanto a personas juridicas.

Asi mismo, desde el 22 de junio de 1999, el Ecuador es participe del Convenio
de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial el cual tiene como objetivo el
proteger la propiedad industrial, es decir, las “patentes de invencion, los modelos de
utilidad, los dibujos 0 modelos industriales, las marcas de fabrica o de comercio, las
marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o
denominaciones de origen, asi como la represion de la competencia desleal”.5

Este convenio, en cuanto a la titularidad de patentes, se limita en su articulado a
reconocer el derecho moral de paternidad, es decir, establece en su articulo cuarto el
derecho del titular a ser nombrado en la patente.

b. Normativa Comunitaria Andina

Ecuador es parte de la Comunidad Andina, 6érgano de integracion que tiene su

inicio en 1969 con la firma del Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino siendo una

8 Tratados administrados por la OMPI: Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial», accedido 23 de enero de 2021, http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp.
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“organizacion subregional con personalidad juridica internacional, constituida por los
organos e instituciones del Sistema Andino de Integracion [SAI]54.

El autor Jorge Albites sefiala que la Comunidad Andina es un organismo de
integracion econdémica con capacidad juridica que dicta decisiones normativas que son
de caracter vinculante para cada uno de los Paises Miembros.®®

Esta normativa andina es de caracter supranacional porque estd regida por
tratados fundacionales con un corte pragmatico que tiende a fijar los objetivos de los
Estados Miembros, desarrollando mecanismos que superen el alcance que tienen las
legislaciones internas de los Estados.®®

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en sentencia del Proceso 34-
Al-2001 de 21 de agosto de 2002, declara:

(...) el ordenamiento juridico andino es auténomo y la aplicacion de las normas
comunitarias que lo conforman no depende de las de otros ordenamientos
internacionales, ni debe sujetarse a que guarden compatibilidad o conformidad con
ellas, cosa bien diferente es la de que, para gque este ordenamiento se acompase con el de
otras esferas u organizaciones internacionales o mundiales, el legislador andino expida
normas que acojan dentro de su ordenamiento principios y regulaciones idénticos o
semejantes a las de aquellas. Ademas, el derecho comunitario andino, fuera de constituir
un ordenamiento juridico autébnomo, independiente, con su propio sistema de
produccién, ejecucion y aplicacion normativa, posee los atributos, derivados de su
propia naturaleza, conocidos como de aplicabilidad inmediata, efecto directo y
primacia. Este tercer elemento dice relacion con la capacidad que tienen sus normas de
prevalecer sobre las de derecho interno, cualquiera que sea el rango de éstas.®’

La primacia del derecho comunitario supone la subordinacion de cualquier
legislacion interna, incluyendo a la norma suprema constitucional.

Asimismo, la normativa supranacional comunitaria comprende los siguientes
principios: aplicacion directa, efecto directo y preeminencia.

La Comunidad Andina propone una normativa aplicable sobre la proteccién de

los derechos de propiedad intelectual, principalmente mediante la Decision 486 que

6 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (CAN)», accedido 27 de junio de 2018,
http://www.americaeconomica.com/zonas/can.htm.

% Jorge Albites B., «La Proteccion de los Conocimientos Tradicionales en los Foros
Internacionales. Informe sobre la situacion actual.» (Ministerio de Ciencia y Tecnologia de Venezuela),
16, accedido 23 de enero de 2021, https://www.propiedadintelectual.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2017/micrositio/articulos-tecnicos/ompi-conocimientos%20tradicionales.pdf.

% Diego Javier Zumarraga Ruales, “Efectos Juridicos de la Interpretacién Prejudicial frente a los
Ordenamientos Juridicos Nacionales, Casos de la Unién Europea y la Comunidad Andina”. (Tesis de
Maestria, Universidad Andina Simoén Bolivar, Sede Ecuador, 2009), 25,
http://repositorio.uash.edu.ec/bitstream/10644/1149/1/T691-MDE-Zum%C3%Alrraga-
Efectos%20jur%C3%ADdicos%20de%201a%20interpretaci%C3%B3n%20prejudicial.pdf.

5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 34-Al-2001, Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena Numero 839, Lima 25 de septiembre de 2002.
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contiene el Régimen Comun sobre Propiedad Industrial y la Decision 351 que contiene
el Régimen Comun sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, que regulan el
otorgamiento de marcas y patentes y los derechos de autor.

La Decision 486 “regula el otorgamiento de marcas y patentes, y protege los
secretos industriales y las denominaciones de origen, entre otros”®.En cuanto a la
titularidad de los derechos de patente, establece que el derecho de patente “pertenecera
al inventor”, estableciendo asi mismo que pueden ser titulares personas naturales y
juridicas.®®

En cuanto a las inversiones realizadas en relacion de dependencia, se tiene que
esta decision deja a la normativa nacional su regulacion, sin embargo, establece que el
empleador puede ceder derechos patrimoniales al empleado.

Ahora, la Decision 351 se encarga de regular la proteccion de las obras del
ingenio en los dmbitos literario, artistico y cientifico, este cuerpo normativo define el
término “autor” como aquella persona fisica que realiza la creacion intelectual, dejando
asi de lado que se pueda reconocer como autor a personas juridicas, puesto a que ellas
no pueden realizar un iter creativo que dé como resultado la creacion de una obra,
dejando la posibilidad de que dichas personas ficticias adquieran derechos de caracter
patrimonial ™.

Especificamente sobre obras creadas por encargo o bajo relacion de
dependencia, esta norma supranacional deriva su regulacion a las leyes nacionales.

Por otro lado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a través de
interpretaciones prejudiciales busca homogeneizar la aplicacion de la normativa
comunitaria aplicable en cada uno de los paises miembros, dada la aplicacion directa de
sus decisiones.

Es asi que, a continuacion, se analizara algunas de estas interpretaciones, que
tienen relacion con derechos de autor y patentes:

El proceso 165-1P-2004, de 6 de abril de 2005, referente a la aplicacion de la

decision 351 del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, derechos de autor, indica que los

8 «Propiedad Intelectual | Temas | Portal de la Comunidad Andina», accedido 1 de julio de 2018,
http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=83.
% COMUNIDAD ANDINA, la Comision de la Comunidad Andina, Régimen Comln sobre

Propiedad Industrial,, 14 de septiembre de 2000, art. 22,
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace600.pdf.
0 1bid., art. 23.

" La Comision del Acuerdo de Cartagena, Decisién 351 Régimen Comun sobre Derecho de
Autor y Derechos Conexos, art. 3-9.


http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=83

36

derechos de autor se ejercen a través de un conglomerado de derechos morales y
patrimoniales de caracter exclusivo; asi mismo, indica que la persona considerada como
titular originario es la persona fisica que ha realizado la creacion intelectual.

Como se vera mas adelante, la actual normativa vigente con la promulgacion del
COESC+I, se encuentra en concordancia con la Decisién 351, dejando atrds las
disposiciones contenidas en la antigua Ley de Propiedad Intelectual, que permitian que
sea considerado como autor Y titular originario a una persona juridica que se encuentra
imposibilitada a realizar esfuerzos de creacion de obras.

En cuanto a obras creadas por encargo, esta Interpretacion Prejudicial, establece
que: “En tratandose de obras creadas por encargo o bajo relacion laboral, la norma
comunitaria remite pues el tratamiento de la titularidad y del ejercicio de los
correspondientes derechos patrimoniales, por parte de las personas naturales o juridicas,
a la legislacion nacional correspondiente”.’

En la misma linea, la Interpretacion Prejudicial n.° 125-1P-2016, respecto a las
obras por encargo o bajo relacién laboral, indica que:

Es importante advertir que el autor; es decir, la persona fisica que realiza la creacién
intelectual (Articulo 3 de la Decision 351), es el titular originario del derecho de
propiedad sobre la obra, y se presume que el autor, salvo prueba en contrario, es la
persona cuyo nombre, seudénimo o signo de identificacion aparezca en la obra
correspondiente (Articulo 8 de la Decision 351). Ello no obsta para que una persona
natural o juridica distinta del autor pueda poseer la titularidad de los derechos
patrimoniales sobre la obra, de conformidad con el régimen que contemplen las
legislaciones internas de los paises miembros (Articulo 9 de la Decision 351), y que la
propiedad de la obra se ejerce a través de un haz de derechos morales y patrimoniales de
caracter exclusivo. Tales derechos, reconocidos por la Decision 351, son independientes
de la propiedad del objeto material en que se encuentre incorporada la obra (Articulo 6
de la Decision 351).7

2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “Interpretacién Prejudicial 165-1P-2004,
Interpretacion prejudicial de las disposiciones previstas en los articulos 4, 31 y 35 del Tratado de
Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y en los articulos 4, literales I) y 1I), 8, 10, 13,
14, 21, 23, 25, 28, 52, 54, 55, 56, literales a) y c), 57 y 58 de la Decision 351 de la Comision del Acuerdo
de Cartagena, solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 3, con sede en la
ciudad de Cuenca, Republica del Ecuador. Parte actora: Dr. Julio Pefiaherrera Astudillo. Caso: Programa
de ordenador y base de datos elaborados en ejercicio del cargo de Registrador de la Propiedad.
Expediente Interno N° 022-2003”, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Afio XXII - NUmero 11954,
10, http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/Gace1195.pdf.

8 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretacion Prejudicial 125-1P-2016,
“Interpretacion prejudicial Interpretacion Prejudicial. Consultante: Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogota de la Republica de Colombia. Expediente interno del Consultante: 11001
31 03 007 2008 00601 02. Referencia: Infraccién de derechos de autor”, Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena Afo XXXIV - NUmero 3000, 12,
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3000.pdf
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De esta manera, se ratifica la naturaleza de los derechos morales de ser
inalienables, inembargables, imprescriptibles e irrenunciables.

Por otro lado, se debe tomar en cuenta que en la Interpretacion Prejudicial n.°
571-1P-2018, establece que la decision 486 indica en su articulo 276, que “Los asuntos
sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decision, seran regulados
por las normas internas de los Paises Miembros™'4.

Asi mismo, dicha interpretacion indica en su numeral 1.4. que: “[...] no son
aplicables las normas de derecho interno que sean contrarias al ordenamiento juridico
comunitario [...]”, de la misma forma, en el numeral 1.7., indica que en los casos que la
normativa comunitaria deje en manos de la norma interna de los paises miembros, sera
posible la implementacion de regulaciones que no afecten la normativa comunitaria.”,
lo cual el legislador ha venido realizando desde la Ley de Propiedad Intelectual y, ahora,
con el Codigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e
Innovacion.

Por otro lado, de igual manera en cuanto a propiedad industrial, se tiene que la
Interpretacion Prejudicial n.° 140-1P-2017, habla sobre la exclusividad del derecho de
patente y, tal como se ha desarrollado en este capitulo, respecto a este derecho de uso de
la patente, oponible a terceros, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
establece:

El articulo 52 de la Decisiéon 486 de la Comisién 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 exclusién y oposicion para impedir la explotacion de la invencion
objeto de patente, entendida aquella como el uso integral del procedimiento
reivindicado y la consiguiente distribucién 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 invencidn, otorgado por la
concesion de la patente™’®,

" Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretacién Prejudicial 571-1P-2018,
“Interpretacion Prejudicial Consultante: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogota
de la Rama Judicial de la Republica de Colombia Expediente interno del Consultante:
11001310301220140017401 Referencia: Infraccion de derechos de propiedad industrial sobre el modelo
de utilidad "MEJORAMIENTOS EN BRIDAS PARA FIJACION DE SANITARIOS ™, Gaceta Oficial

del Acuerdo de Cartagena Afio XXXVIII - Numero 3897, 13,
https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/571-1P-2018.pdf.
75 1bid.

6 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretacion Prejudicial 140-1P-2017,
“Interpretacion Prejudicial Consultante: Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la
Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la Republica
de Colombia Expediente interno del Consultante: 2015-178573 Referencia: Infraccion de los derechos de
propiedad industrial sobre la patente "'SISTEMA DE PANELES MODULARES Y DE MADERA
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En base a esta exclusividad, se da la importancia de la Propiedad Intelectual y la
necesidad de establecer de manera clara y expresa la determinacion de titularidad
originaria o derivada ya que de esto dependera el ejercicio de ambito negativo de los
derechos de autor o de propiedad industrial.

Como podemos ver, la propiedad intelectual tiene basto fundamento a nivel
comunitario y en base de aquella normativa supranacional se ha logrado establecer una
normativa de caracter nacional, que permite la proteccién de los derechos de autor y la
propiedad industrial.

c. Constitucion de la Republica del Ecuador

En el Ecuador, el actual sistema econdmico esta basado en una tendencia “social
y solidaria, que reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relacién
dindmica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonia con la naturaleza.
Tiene por objeto garantizar la produccion y reproduccion de las condiciones materiales
e inmateriales que posibiliten el buen vivir’, en concordancia con el articulo 284
numeral 6 de la Constitucion que dispone: “La politica economica tendra los siguientes
objetivos: [...] Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con
respeto a los derechos laborales”’’, promoviendo la orientacion al estimulo del empleo y
el reconocimiento de las formas de trabajo establecidas en la Ley.

Asi también, el articulo 22 de la Constitucion de la Republica del Ecuador
establece que la capacidad creativa comprende el ejercicio mental constante sobre una
idea o pensamiento; al beneficiarse de la proteccion de los derechos morales y
patrimoniales, se busca reconocer la paternidad del autor sobre su obra, y la facultad de
aprovechar y disponer econémicamente de la obra.

El autor Alfredo Corral Ponce, en su obra La Propiedad Intelectual, y su
tratamiento en la Nueva Constitucion, hace particular referencia a las negociaciones
comerciales, en donde se incentiva el intelecto humano de forma constante, y se
garantiza la proteccion del derecho de autor y el aprovechamiento econémico de la obra.

El articulo 322 de la Constitucidn reconoce que la propiedad intelectual debe
cumplir determinadas condiciones segun dicta la norma. Se prohibe toda forma de

apropiacion de los conocimientos colectivos, por cuanto los conocimientos tradicionales

ASERRADA, FORRADA CON MATERIALES LIVIANOS ™, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
Aflo XXXVI - Nimero 3874, 11, https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/140-1P-2017.pdf.

7 Ecuador, Constitucion de la Republica del Ecuador, Registro Oficial 449, 20 de octubre de
2008, art. 284.

8 |bid. Art. 22.
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pertenecen a los pueblos y nacionalidades. En lo referente a la apropiacion de recursos
genéticos, estos pertenecen al Estado y no estan a libre disposicion.”

En concordancia, el articulo 283 de la Carta Magna dice: “[E]l sistema
econdmico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a
una relacion dindmica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonia con
la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la produccion y reproduccion de las
condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir”.&

Asi, el rol social del ser humano como sujeto autoconsciente y racional frente a
la relacion armonica entre el Estado, la sociedad, el mercado y la naturaleza, garantiza
un equilibrio entre la produccion y reproduccién de las condiciones materiales e
inmateriales.

En el articulo 387, numeral 3 de la Carta Magna, se establece que la
responsabilidad del Estado trata sobre la relacion directa que tiene con la comunidad
permitiendo el libre acceso a la comunicacion e informacion, por lo que se “asegura la
difusion y el acceso a los conocimientos cientificos y tecnologicos”, al obtener
beneficio, provecho o utilidad de sus descubrimientos y hallazgos segun lo dispuesto
por la Carta Magna y la Ley.®

La propiedad intelectual incentiva la creatividad, de acuerdo con lo establecido
en la Ley. Por su parte, el Estado reconoce, incentiva y asegura el cumplimiento de las
leyes y reglamentos para beneficio de los titulares de derechos y fomenta la proteccion
de las obras e invenciones.

d. Codigo Orgénico de la Economia Social de los Conocimientos,

Creatividad e Innovacion —-COESC+I-.

Con su publicacion en el Suplemento del Registro Oficial No. 899 de 9 de
diciembre de 2016, entro en vigencia el Cédigo Organico de la Economia Social de los
Conocimientos, Creatividad e Innovacion, llamado también Codigo Ingenios o
COESCHI. El Libro Il esta dedicado a la gestion de los conocimientos. Su Titulo 11
trata sobre los derechos de autor y su Titulo Il sobre la propiedad industrial, en cuyo

capitulo |1 se trata sobre las patentes de invencion.

™ 1bid. Art. 283.
8 Ibid. Art. 283
81 |bid. Art. 387.
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Pablo Solines Moreno, en su obra denominada como “Breves Criticas al
Régimen de Derechos de Autor y Derechos Conexos en el nuevo Codigo Organico de la

Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion” comenta:

[...] la propiedad intelectual tuvo dos momentos, con la Ley de Derechos de Autor,
publicada en el Registro Oficial 149 de 13 de Agosto de 1976, mediante Decreto
Supremo No. 610, en tiempos de la Gltima dictadura militar (en adelante LDA), y
posterior con la Ley No. 83 de Propiedad Intelectual, publicada en el Registro Oficial
No. 320 de 19 de Mayo de 1.998, en adelante Ley de Propiedad Intelectual.®?

Estas leyes son las que dieron forma a lo que hoy es el llamado Codigo Ingenios.
En la actualidad, la propiedad intelectual e industrial estan concebidas como un bien de
interés pablico, en un entorno en donde prima la democratizacion de los contenidos, el
acceso al conocimiento, a la ciencia y a la tecnologia.

El actual Cddigo afiade un tinte social que protege los derechos de autores e
inventores, esto, en concordancia con lo que expone el Plan de la Economia Social de
los Conocimientos, Creatividad, Innovacion y Saberes Ancestrales, el cual indica que la
economia social de los conocimientos es “[...] un modo de acumulacion basado en el
aprovechamiento colectivo de los conocimientos y la creatividad”,®® que “tiene un
fundamento social en la abundancia de los saberes, el ingenio y los bienes culturales™.3
En otras palabras, se propende al cambio de modelo de utilizacion y regulacion de
bienes intangibles como son los conocimientos, obras o invenciones, de un monopolio
creado por la normativa de propiedad intelectual a una utilizaciéon colectiva de los
mismos con la finalidad de alcanzar un desarrollo social. De igual manera, dicho plan

establece que:

La Economia Social de los Conocimientos debe ser una estrategia basada en
inteligencias locales, que aprovechen oportunidades y eviten riesgos innecesarios, para
asi potenciar la riqueza cognitiva del pais. Una politica emancipadora jamas podra
orientarse por un modelo que concentre los beneficios de la ciencia, tecnologia e
innovacion en pocas manos. Esto conduciria al fracaso social absoluto, a nuevas formas
de desigualdad y concentracion de la riqueza. La alternativa es buscar modos de

82 pablo Solines Moreno, Breves criticas al régimen de derechos de autor y derechos conexos en
el nuevo Cddigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion
publicado en el Ecuador, (Ecuador: Instituto Interamericano de Derecho de Autor, 2016), 7,
http://www.solines.ec/docs/downloads/Criticas%20al%20Regimen%20de%20Derechos%20de%20Autor
%20y%20Derechos%20Conexos.pdf

8 1bid.
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generacion y aprovechamiento del conocimiento como bien comdn, libre y abierto, para
maximizar su beneficio social .

Cabe también hacer mencion de que el Codigo Organico de la Economia Social
de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion, como se ha mencionado a lo largo de
este trabajo, ha sido construido con este fin social en concordancia con el sistema
econodmico social y solidario que existe en el Ecuador. En referencia a lo indicado, y de
conformidad a lo establecido en el Plan de la Economia Social de los Conocimientos,
Creatividad, Innovacién y Saberes Ancestrales, uno de los objetivos del COESC+I es el
cambio de un sistema neoliberal de proteccion de los derechos de propiedad intelectual,
que priorizaba la acumulacién de conocimientos como un monopolio protegido por
derechos intelectuales, a una “politica emancipadora” de los conocimientos que se
concentran en paises desarrollados y debidamente protegidos “erga omnes”, pasando a
un sistema donde un ‘“conocimiento abierto permite una mas répida y completa
distribucion; facilita la coordinacion entre agentes; reduce el riesgo de duplicacién entre
proyectos e incrementa la probabilidad de éxito en descubrimientos e invenciones, entre
otras ventajas.”, esto, dejando atrds a un sistema que concentra “los beneficios de la
ciencia, tecnologia e innovacién en pocas manos” .

Sin embargo, cabe aclarar que el espiritu del COESC+1 es complejo, debido a
que existen diversas consideraciones de tipo econdmico y social, teniendo que respetar
la libertad de contratacion para que su relacion sea mutuamente conveniente para los
empleadores que buscan financiar y remunerar las tareas inventivas de sus empleados y
también el interés de estos de aplicar eficazmente sus capacidades creativas.

En principio, las partes tienen absoluta libertad para convenir o no en el
establecimiento de la relacion laboral, es decir, para celebrar el contrato. Al respecto, se
debe aclarar que, aun cuando la contratacion debe ser libre, el empleado no puede
establecer las condiciones, eso lo hace el empleador bajo la libertad de contratar, pero
siempre respetando los limites establecidos por la Ley.

Por otro lado, en contraposicion a la libertad de contratacion, se tiene el derecho
a la libertad de trabajo, de conformidad al articulo 66, numeral 17, de la Constitucion de

la Republica del Ecuador, por el cual “[...] Nadie serd obligado a realizar un trabajo

8 1bid.
% 1bid.
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gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley”®’, esto en concordancia, con el
articulo 3 del Cddigo del Trabajo, que hace mencidn a que el trabajador es una persona
libre de dedicar su esfuerzo a una labor licita, sin ser obligado a realizar trabajos
gratuitos. Fuera de esos casos, nadie estara obligado a trabajar, sino mediante un
contrato y la remuneracion correspondiente.

Por lo expuesto, y segin se expondra més adelante, la intencion del COESC+I
de establecer porcentajes de aplicacion de los derechos patrimoniales y una proteccion
adicional a trabajadores o comisionados en obras o invenciones creadas bajo relacion de
dependencia o por encargo, puede representar, no un incentivo para la innovacion, sino
una condicionante para la contratacion de la realizacion de obras o invenciones por
parte de empresas 0 personas naturales que deseen invertir para su creacion.

Finalmente, no debe quedar fuera de analisis, el contexto sobre el cual el
COESC + | fue promulgado, esto es, durante la vigencia de un sistema politico
denominado como socialismo del siglo XXI, el cual implementé medidas de caracter
populista tendientes a satisfacer ciertas facciones de la sociedad ecuatoriana y que no
incluian a la variedad de actores que participan en el mercado de los conocimientos y la
innovacion como lo son personas naturales y personas juridicas, poseedores de recursos
financieros y recursos humanos, logrando una simbiosis necesaria para una equitativa
distribucion de la riqueza y verdadera proteccion de la propiedad intelectual plasmada
en obras e invenciones que signifique un incentivo para su creacion.

3.1. Normativa comparada

En el presente trabajo se realizara un acercamiento a las legislaciones espafiola y
argentina por ser estas aquellas que han logrado un mayor avance en lo que a titularidad
se refiere. Ademas, son estas legislaciones aquellas de las que la doctrina méas se ocupa
para la explicacion de la titularidad de derechos de autor y de patentes en relaciones de
caracter laboral y civil.

a. Legislacion espafiola

La constitucion espafiola, en su articulo 149.1.9, establece que el Estado tiene
competencia exclusiva en materia de “legislacion sobre propiedad intelectual e

industrial” 8

87 Ecuador, Constitucion de la Republica del Ecuador, Registro Oficial 449, 20 de octubre de
2008, art. 66.

8 Espafia: Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y
armonizando las Disposiciones Legales Vigentes sobre la Materia (aprobado por el Real Decreto
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En cuanto a derechos de autor se refiere, el Texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, emitido mediante el Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de
abril, establece en su articulo primero que: “La propiedad intelectual de una obra
literaria, artistica o cientifica corresponde al autor por el solo hecho de su creacion”®,
por lo que esta legislacion reconoce la titularidad de los derechos de autor sobre la
persona que crea la obra. Sin embargo, la mencionada disposicion nada dice sobre si
estos derechos pueden recaer sobre una persona natural o juridica.

El articulo quinto del mismo cuerpo legal establece que: “1. Se considera autor a
la persona natural que crea alguna obra literaria, artistica o cientifica. 2. No obstante, de
la proteccion que esta Ley concede al autor se podran beneficiar personas juridicas en
los casos expresamente previstos en ella.”%

Entonces, el titular podra ser también una persona juridica, haciendo importante
otra vez la diferenciacion que hicimos entre autor y titular de una obra.

En el caso de obras creadas dentro de una relacion laboral, el articulo 51 de la
misma Ley indica que la titularidad de los derechos de autor se regira segun lo pactado
en el contrato. En el caso de no existir contrato escrito, los derechos de autor se
entenderan como que estos han “sido cedidos en exclusiva y con el alcance necesario
para el ejercicio de la actividad habitual del empresario en el momento de la entrega de
la obra realizada en virtud de dicha relacion laboral.”®! Por ende, los derechos de autor
en esta legislacion perteneceran al empleado Unicamente si asi se lo determina en el
contrato, perteneciendo la titularidad de estos, en ausencia de estipulacion, al
empleador.

En cuanto a los derechos de patente, la Ley No. 24/2015 establece, en el articulo
diez, que el derecho a la patente pertenece al inventor. Dicho articulo también establece
que, en el caso de invenciones realizadas en conjunto, la titularidad de los derechos de
patente correspondera a todas las personas que participaron en el proceso de invencion

y, en el caso de que la patente sea solicitada por varias personas que han desarrollado la

legislativo N° 1/1996 de 12 de abril de 1996, y modificado por Ley N° 2/2011, de 4 de marzo, de
Economia Sostenible)», accedido 1 de mayo de 2018, http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp.

8 Ibid.

% Ibid.

% Ibid.


http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp

44

invencion de manera independiente, esta pertenecerd a aquella que la haya solicitado
con anterioridad.%

La mencionada Ley de Patentes contempla también que se encuentran
legitimados para solicitar titulos de propiedad intelectual “las personas fisicas o
juridicas, incluidas las entidades de derecho puiblico.”®® Sobre las invenciones realizadas

en el ambito de una relacion laboral, dicha Ley indica en su articulo 15 lo siguiente:

1. Las invenciones realizadas por el empleado o prestador de servicios durante la
vigencia de su contrato o relacién de empleo o de servicios con el empresario que sean
fruto de una actividad de investigacion explicita o implicitamente constitutiva del objeto
de su contrato pertenecen al empresario.

2. El autor de la invencién no tendré derecho a una remuneracién suplementaria por su
realizacion, excepto si su aportacion personal a la invencion y la importancia de esta
para el empresario exceden de manera evidente del contenido explicito o implicito de su
contrato o relacion de empleo.**

Entonces, siempre y cuando el objeto del contrato contenga de manera explicita
o implicita la obtencion de una invencion, esta pertenecera al empleador, pero, si dicha
invencion excede el objeto del contrato, el inventor tendra derecho a remuneracion
complementaria, pero la titularidad seguiré siendo del empleador.

Ahora, para que el inventor que se encuentra dentro de una relacion de trabajo
tenga la titularidad de su invencion, la misma no debe encontrarse enmarcada dentro del
objeto del contrato o encontrarse contemplada dentro de las siguientes condiciones

establecidas en el articulo diecisiete de la misma Ley:

1. No obstante lo dispuesto en el articulo 16, cuando el empleado realizase una
invencion relacionada con su actividad profesional en la empresa y en su obtencién
hubiesen influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o
la utilizacion de medios proporcionados por ésta, el empresario tendra derecho a asumir
la titularidad de la invencion o a reservarse un derecho de utilizacion de esta.

2. Cuando el empresario asuma la titularidad de una invencion o se reserve un derecho
de utilizacion de la misma, el empleado tendra derecho a una compensacion econdémica
justa fijada en atencion a la importancia industrial y comercial del invento y teniendo en
cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y las
aportaciones propias del empleado. Dicha compensacion econémica podra consistir en
una participacién en los beneficios que obtenga la empresa de la explotacién o de la

cesion de sus derechos sobre dicha invencion”.®®

92 «Espafa: Ley N° 24/2015, de 24 de julio, de Patentes», accedido 1 de mayo de 2018,
http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp.

% 1bid.
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Como hemos visto, la legislacion espafiola tiene una vision legalista, es decir
que predominan los aspectos legales y juridicos que recaen sobre la invencion, el objeto
de la contratacion y la forma en que esta es realizada, sin tomar en cuenta algln aspecto
personalista de la titularidad de los derechos de propiedad intelectual, al menos en lo
que concierne a relaciones laborales.

b. Legislacion argentina

En la legislacion argentina, la Ley 11.723, en su articulo 4, indica que los
titulares de los derechos de autor son:

a) El autor de la obra;

b) Sus herederos o derechohabientes;

c) Los que con permiso del autor la traducen, refunden, adaptan, modifican o
transportan sobre la nueva obra intelectual resultante.

d) Las personas fisicas o juridicas cuyos dependientes contratados para elaborar un
programa de computacién hubiesen producido un programa de computacién en el
desempefio de sus funciones laborales, salvo estipulacion en contrario. (Inciso d)
incorporado por art. 2° de la Ley N° 25.036 B.O. 11/11/1998)%

Por lo tanto, la legislacion argentina reconoce como titular de derechos de autor
de una obra tanto a las personas naturales como a las juridicas. Esta norma no trata de
manera particular a las obras realizadas dentro de una relaciéon laboral, haciendo
referencia Gnicamente a que, en el caso de programas de computacion desarrollados por
dependientes contratados, la titularidad pertenecerd a estos, salvo disposicion en
contrario.

En cuanto a las patentes, La Ley No. 24.481, en su articulo tercero, establece que
la titularidad de los derechos de propiedad industrial corresponde a las personas fisicas
o0 juridicas. En el caso de las invenciones realizadas en relaciones de caracter laboral,

tenemos que el articulo décimo de dicha Ley establece varios presupuestos:

a) Las realizadas por el trabajador durante el curso de su contrato o relacion de trabajo o
de servicios con el empleador que tengan por objeto total o parcialmente la realizacion
de actividades inventivas, perteneceran al empleador.

b) En el caso de que el empleado realice una invencion dentro de las relaciones
contractuales o de servicios detalladas en el literal anterior, pero su aporte personal haya
superado el contenido del contrato de manera significativa, el empleado tendra derecho
a una remuneracion adicional; sin embargo, la titularidad permanece en el empleador.

c) Cuando el trabajador realizara una invencién en relacién con su actividad profesional
en la empresa y en su obtencion hubieran influido predominantemente conocimientos
adquiridos dentro de la empresa o la utilizacion de medios proporcionados por ésta, el

% Argentina: Ley N° 11.723 de 28 de septiembre de 1933 sobre el Régimen Legal de la
Propiedad Intelectual (Ley sobre el Derecho de Autor, modificada por hasta la Ley N° 26.570 de 25 de
noviembre de 2009), accedido 2 de mayo de 2018, http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp.
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empleador tendra derecho a la titularidad de la invencion o a reservarse el derecho de

explotacién de la misma.

d) Una invencion industrial serd considerada como desarrollada durante la ejecucién de

un contrato de trabajo o de prestacion de servicios, cuando la solicitud de patente haya

sido presentada hasta un (1) afio después de la fecha en que el inventor dejé el empleo
dentro de cuyo campo de actividad se obtuvo el invento.

e) Las invenciones laborales en cuya realizaciobn no concurran las circunstancias

previstas en los incisos a) y b), perteneceran exclusivamente al autor de las mismas.

f) Sera nula toda renuncia anticipada del trabajador a los derechos conferidos en este

articulo. ¥’

Por lo mencionado, se evidencia que la normativa de propiedad intelectual
argentina no dedica una proteccién adicional al inventor, en primera instancia por
permitir que un titular del derecho de patente sea una persona juridica y por hacer
posible que, en relaciones contractuales, sea el empleador quien sea titular de dicho

derecho.

4. El dominio sobre bienes protegidos por el régimen de propiedad intelectual

La propiedad intelectual es un sistema de proteccion de bienes incorporales,
caracterizados principalmente por su exclusividad, rasgo que es compartido con los
derechos de propiedad comun ejercidos sobre bienes corporales. El término propiedad
es conocido también como dominio.

Este dominio, en cuanto a bienes corporales se encuentra conformado por el uso,
el goce y la disposicion, a los cuales los bienes sobre los que recaen pueden ser
sometidos por parte del propietario; sin embargo, dentro de la propiedad intelectual, la
posesion de bienes intangibles no es posible, ante lo cual se genera una ficcién juridica,
sui géneris, para su proteccion, atribuyéndose exclusividad en su explotacion.

En el Ecuador, el régimen de propiedad intelectual esta basado en un sistema
econdémico social y solidario. El actual Codigo Ingenios protege a los derechos
intelectuales en todas sus formas, con el fin de promover la titularidad y la distribucion
de beneficios a autores e inventores. Los elementos de la propiedad intelectual son:

» Exclusividad: “unicamente puede existir un derecho de dominio sobre una
misma cosa, aunque ese Unico derecho puedan ostentarlo dos o mas titulares”.%

Esta exclusividad es la que faculta al titular del dominio a “impedir la

9 Argentina: Ley N° 24.481 de 23 de mayo de 1995 de Patentes de Invencién y Modelos de
Utilidad, accedido 2 de mayo de 2018, http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp.

% Luis S Parraguez Ruiz, “Régimen juridico de los bienes”, (Quito: ITuris Dictio: Colegio de
Jurisprudencia: Universidad San Francisco de Quito, 2015), 188.
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intromision de cualquier otra persona”®. Los autores e inventores tienen el
dominio sobre sus creaciones e inventos, salvo los casos en que la titularidad le
corresponde a otra persona, conforme se analiza en el presente trabajo.

= Perpetuidad: se relaciona con las facultades morales y la temporalidad de las
facultades patrimoniales de autores e inventores, asi como las limitaciones que
establece la ley, en el caso de la legislacién ecuatoriana.

= Abstraccion: La propiedad existe de manera independiente de las facultades que
el propietario pueda ejercer sobre la cosa, tal como lo dice Parraguez Luis en su
obra “Régimen Juridico de los Bienes”: “la transferencia de alguna de estas
facultades no afecta la propiedad que ostente una persona sobre el bien”,'® es
decir, no pierde la condicion de propietario o titular de los derechos de autor que

no hayan sido objeto de trasferencia mediante cesion.

5. Titularidad

En este apartado, se tratard respecto a la titularidad, su diferencia con los
términos autor o inventor, asi como los tipos de titularidad y su ambito de aplicacion.

5.1. Titularidad de los derechos de autor

La titularidad hace referencia a quien puede ejercer los derechos de autor, la cual
puede recaer sobre una persona natural, como autor, o sobre una persona juridica,
mediante una ficcion juridica que le permite ejercer derechos patrimoniales sobre una
obra.

Hay que diferenciar entonces lo que se entiende por autor y por titular ya que, si
bien pueden recaer ambas calidades en una misma persona, en la actualidad, debido a
las relaciones de caracter laboral o contractual en general, es comdn que las creaciones
de determinadas obras se las realicen en conjunto, por encargo o dentro de una relacion
de dependencia.

En la legislacion ecuatoriana, en el articulo 108 del COESC+I, se establece que:
“Unicamente la persona natural puede ser autor. Las personas juridicas pueden ser
titulares de derechos patrimoniales sobre una obra, [...]”.1°? Se considera autor a la
persona natural, no obstante, la misma ley menciona que se pueden considerar titulares

de derechos patrimoniales a las personas juridicas.

% 1bid.

100 1hid., 190.

101 Ecuador, Cddigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e
Innovacién, en Registro Oficial, Suplemento, No. 899 (9 de diciembre de 2016), art. 108.
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La autora Alejandra Castro Bonilla, al respecto, ensefia: “La autoria no siempre
coincide con la titularidad de la obra. La obra puede ser creada por un sujeto, pero la
titularidad del resultado recaerd sobre el autor o bien sobre una persona natural o
juridica distinta, situacion que es clara y automatica en las obras creadas por asalariados
o en los programas de ordenador”1%2,

Por otro lado, la doctrina juridica propone dos tipos de titularidad: originaria y
derivada.

a. Latitularidad originaria

Segun la autora Alejandra Castro Bonilla:

La titularidad originaria procede de la creacion misma de la obra, y no de su ulterior
adquisicion. Por tanto, la adquisicién de la titularidad originaria se da en dos sentidos: a.)
Por ser el creador de una obra intelectual (por autoria). b.) Adquisicion ex lege: Cuando
la titularidad no se adquiere directamente por ostentar una autoria, sino que media una
expresion legal para ello derivada de un titulo de adquisicién autbnomo (obra colectiva,
editores sobre obras de dominio publico), cesién presumida (autor asalariado, obras
audiovisuales) o por adquisicion de derechos conexos.1%

¢COomo actua la titularidad originaria en la obra asalariada? Actua considerando
al titular como un posible acreedor de los derechos patrimoniales de la obra, con la
salvedad del derecho de paternidad y los demas derechos morales.

En el sistema de derecho de autor de tradicion juridica latina, la titularidad
originaria corresponde al autor;'% que permite asegurar a los autores una proteccion
adecuada para los resultados de su creacion y estimula la actividad creativa. En cambio,
en el sistema anglosajon, la nocién del copyright comprende exclusivamente las
facultades patrimoniales del autor y su derecho a controlar cualquier publicacion sobre
su obra. En general, el copyright no considera atributos morales del autor, salvo la
paternidad.

b. La titularidad derivada

La titularidad derivada es la que permite a una persona fisica o juridica obtener
la propiedad patrimonial y la defensa del derecho moral del autor originario, sobre una

obra determinada. “Esa titularidad por acto traslativo de dominio se obtiene en virtud de

102 Alejandra Castro Bonilla, Autoria y titularidad en el derecho de autor (Perd, 2005), 1,
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendochib/con4_uibd.nsf/91E36991FAA323B405257A93007AB530/$
FILE/AUTOR%C3%8DA_Y_TITULARIDAD_EN_EL_DERECHO_DE_AUTOR.pdf.

103 fdem.

104 Delia Lipszyc, Derechos de Autor y Derechos Conexos, (Buenos Aires: UNESCO:
CERLALC: Zavali, 1993), 124-125
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una cesion inter vivos (por acuerdo de partes o por cessio legis), por presuncion legal o
por transmisién mortis causa”.!®® La titularidad derivada se obtiene por distintas vias
legales como son: cesidn, presuncion legal o trasmision mortis causa, es decir, mediante
un acto juridico por el cual se conceden las facultades patrimoniales a una persona que
no es necesariamente el autor, pero este a la vez tiene la obligacion de defender la
facultad moral del autor original.

El autor Alfredo Vega Jaramillo, en su obra denominada “Manual de Derecho de
Autor”, realiza un andlisis conciso sobre la titularidad derivada que puede adquirirse por
un acto entre vivos o voluntad de las partes, en los siguientes casos:

Personas juridicas.- Son titulares de los derechos patrimoniales del autor,
mediante transferencia por causa establecida en la Ley, o por un contrato, tal como lo
establece el articulo 108 del COESCH+l.

Cesionarios.- Son los que adquieren siempre la titularidad en virtud de un acto
juridico por el cual el autor o el titular cede los derechos patrimoniales sobre la obra en
ejercicio de la facultad legal de hacerlo y de la transferibilidad de los derechos
patrimoniales. En la cesion por disposicién de la ley o de pleno derecho, o cessio legis,
los cesionarios son titulares derivados del derecho de explotacion econdmica de la obra.

Obras creadas bajo relacion de dependencia.- En este tipo de contrato de
subordinacion, el autor recibe un salario a cambio de funciones y actividades propias del
contrato. A decir de la doctrina, el autor es un “simple ejecutor de la idea creativa del
empleador, lo cierto es que la creacién como acto personal libre y forma de expresién
como elemento propio del autor, se atribuyen al autor asalariado, y no al patrono”.1% En
este contexto, el articulo 115 del COESC+I versa sobre las obras bajo relacion de
dependencia y por encargo. En lo referente a relacion de dependencia, indica que el
autor gozara del derecho irrenunciable de remuneracion equitativa por la explotacion de
la obra, en los casos expresamente previstos en dicho Cédigo.

Obras en colaboracion.- Son obras cuyo resultado deviene de la colaboracion de

varios autores. Para su divulgacién y modificacion, se requiere el consentimiento de

105 Alejandra Castro Bonilla, Autoria y titularidad en el derecho de autor (Pert, 2005), 3,
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/91E36991FAA323B405257A93007AB530/$
FILE/AUTOR%C3%8DA_Y_TITULARIDAD_EN_EL_DERECHO_DE_AUTOR.pdf.

106 Alfredo Vega Jaramillo, Manual de Derecho de Autor, (Bogotd: Unidad Administrativa
Ministerio del Interior y Justicia, 2010), 25.
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todos los autores, asi lo dispone el articulo 112 del COESC+I. La obra en colaboracion
es de dos especies:1’

- La colaboracion divisible, en donde, salvo pacto contrario, cada
colaborador podra explotar separadamente su aportacion, salvo que cause
perjuicio comun, por lo que cada colaborador sera titular de los derechos sobre
la parte de la que es autor; y,
- La colaboracion indivisible, en donde, salvo pacto en contrario, los
derechos pertenecen en comun y proindiviso a los coautores, por lo que cada
coautor, a menos que se acuerde otra cosa, podrd explotar la obra sin el
consentimiento de los demas, siempre que no perjudique a la explotacién normal
de la obra y sin perjuicio de repartir a prorrata los beneficios econémicos
obtenidos de la explotacidn previa deduccion de los gastos efectuados.

Obras colectivas.- Para este tipo de obras, existe una “[...] presuncion legal de
cesion al patrono, de los derechos patrimoniales sobre la obra, presunciéon que admite
prueba en contrario”.’%® La titularidad esta a cargo de una persona natural o juridica que
tiene la calidad de editor, quien divulga la obra bajo su nombre. Es un trabajo realizado
con las aportaciones de diferentes autores, que se unen para concebir una creacion
Unica. Salvo pacto en contrario, los autores conservaran sus derechos respecto de sus
aportes que puedan ser explotados de manera independiente, tal como lo establece el
articulo 113 del COESC+1.

Los herederos.- Son titulares derivados de los derechos del causante como titular
originario. La trasmision de los derechos patrimoniales se realiza a partir del
fallecimiento de la persona. Esta trasmision puede ser testamentaria o intestada. Con la
muerte del autor, corresponde a sus herederos, el ejercicio del derecho de reivindicar la
paternidad de la obra y de oponerse a toda deformacién, mutilacién y modificacion de la
obra, que cause perjuicio al honor o reputacién del autor, tal como lo analiza el autor
Alfredo Vega Jaramillo.1%®

Obras pdstumas.- Son aquellas que se divulgan solo después de la muerte del

autor. Generalmente, los titulares son los herederos del causahabiente, salvo que exista

107 Ecuador, Caodigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e
Innovacidn, en Registro Oficial, Suplemento, No. 899 (9 de diciembre de 2016), art. 112.

18 Alfredo Vega Jaramillo, Manual de Derecho de Autor, (Bogotd: Unidad Administrativa
Ministerio del Interior y Justicia, 2010), 26.

109 | bid.
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con anterioridad un pacto entre vivos.'? En el articulo 119 del COESC+l, se dispone
que “el ejercicio de los derechos morales correspondera a sus causahabientes por el
plazo de duracion de los derechos patrimoniales, conforme las disposiciones aplicables
en cada tipo de obra o prestacion”.!'!

Obra Anonima.- En este tipo de obras, el editor cuyo nombre aparezca en la obra
sera considerado el representante del autor, y estara autorizado para ejercer y hacer valer
sus derechos morales y patrimoniales como titular, hasta que el autor revele su identidad
y justifique su calidad, tal como lo establece el articulo 117 del COESC+1.1%2

Obra de autor desconocido.- Son obras en las que se desconoce la autoria de la
obra. Entre otros casos, el articulo 109 del COESC+I contempla que “[p]ara el caso de
obras creadas en comunidades de pueblos y nacionalidades en las que no se puede
identificar la autoria de la obra [...] la titularidad de los derechos correspondera a la
comunidad, dejando a salvo su derecho de autodeterminacion”. 3

Obras huérfanas.- De acuerdo con el articulo 214 del COESC+I, son aquellas
obras sujetas a derechos de autor cuyos titulares no estan identificados o de estarlo, no
ha sido posible localizarlos. Las personas que pretendan utilizar estas obras deberan
ejecutar los actos y gestiones tendientes a la identificacion del titular del derecho y
notificar a la autoridad nacional competente. Si el legitimo titular o su derechohabiente
se presentaren debera legitimar su calidad para ejercer los derechos dispuestos en el
mencionado Cédigo.

Obra por encargo.- En la obra por encargo, no existe subordinacion laboral. El
contrato que se celebra es de prestacion de servicios, y el autor generalmente desarrolla
el proyecto u obra con herramientas e insumos propios. “La Decision 351 de 1993
establecié que las personas naturales o juridicas ejercen la titularidad originaria o
derivada de los derechos patrimoniales de las obras creadas por su encargo, salvo
prueba en contrario (Art. 10)”.'* Por ende, los autores transfieren el derecho
patrimonial, pero queda a salvo el derecho moral de reivindicar la paternidad de la obra

y de oponerse a cualquier modificacién, mutilacion o deformacion que afecte la

110 1pid.

111 Ecuador, Caodigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e
Innovacidn, en Registro Oficial, Suplemento, No. 899 (9 de diciembre de 2016), art. 119.

U2 1bid. art. 117.

113 1bid. Art. 109.

114 Alfredo Vega Jaramillo, Manual de Derecho de Autor, (Bogotd: Unidad Administrativa
Ministerio del Interior y Justicia, 2010), 28.
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reputacion del autor. El término encargo se refiere a la persona que encarga una obra,
paga por ella y esta interesada en explotarla.

El productor de obra audiovisual.- “La obra audiovisual es un ejemplo de obra
colectiva”, en donde el titular de los derechos morales de la misma es el director o
realizador, sin perjuicio de los que corresponden a los diversos autores, artistas,
intérpretes o ejecutantes que hayan intervenido en ella”. 1%

La titularidad de derechos de obras creadas en centros educativos e

instituciones de educacion superior.- Segun el articulo 114 del COESC+I, en

[...] las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas,
institutos superiores técnicos, tecnoldgicos, pedagdgicos, de artes y los conservatorios
superiores, e institutos puablicos de investigacion como resultado de su actividad
académica o de investigacién tales como trabajos de titulacién, proyectos de
investigacion o innovacion, articulos académicos, u otros analogos, [...] la titularidad de
los derechos patrimoniales correspondera a los autores. Sin embargo, el establecimiento
tendra una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la
obra con fines académicos”. Sin perjuicio de lo mencionado, “el establecimiento podra
realizar un uso comercial de la obra previa autorizacion de los titulares y notificacion de
los autores [...]7"*.

Correspondera a los autores un porcentaje no inferior al 40 por ciento de los
beneficios econdémicos de la explotacion de la obra.

La titularidad de los derechos patrimoniales sobre obras creadas por servidores
publicos.- A este respecto, el articulo 116 del COESC+I dispone que, por principio,
“[1]a titularidad de los derechos sobre las obras creadas por servidores publicos en el
desempefio de sus cargos, correspondera a los organismos, entidades, dependencias del
sector publico respectivamente.”t’

La misma disposicién sefiala que, en el caso de obras creadas bajo relacién de
dependencia laboral, cuando el empleador pertenezca al sector publico o “sea una
persona juridica de derecho privado con participacion estatal mayoritaria o financiada
con recursos publicos, la titularidad del derecho patrimonial le correspondera al

empleador”.1®

Obras provenientes de consultorias, bienes y servicios contratados por el Estado.- La
titularidad de los derechos patrimoniales le correspondera a la Entidad Contratante que

115 1bid. 28-29.

116 Ecuador, Cddigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e
Innovacidn, en Registro Oficial, Suplemento, No. 899 (9 de diciembre de 2016), art. 114.

117 |bid. 116.

118 | bid.
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tendra obligacion de hacerlo publico y accesible a Sistema Nacional de Informacion de
la Ciencia, Tecnologia, Innovacion y Conocimientos Tradicionales, de conformidad con
el reglamento. En el caso de los demas bienes y servicios, salvo pacto en contrario, la
titularidad sera del autor.”*°

Bases de datos producto de investigaciones financiadas con recursos publicos.-
Estas bases serdn de acceso abierto. “Las instituciones o entidades responsables de tales
investigaciones deberan poner a disposicion dicha informacion a través de las
tecnologias de la informacion?°, tal como lo sefiala el articulo 116 del COESC+I.

Obras remezcladas.- Segun el articulo 104, nim. 11 del COESC+I, las obras
remezcladas pueden ser protegidas por el derecho de autor, “siempre que, por la
combinacion de sus elementos, constituyan una creacion intelectual original [...].”*?* En
este tipo de obras, el autor Pablo Solines, en su obra: “Breves criticas al régimen de
derechos de autor y conexos en el nuevo Codigo Organico de la Economia Social de los
Conocimientos, Creatividad e Innovacion publicado en el Ecuador”, manifiesta que un
modo de reconocer una obra remezclada es cuando se trata de un remix, mash up o spin
off, que consisten en contenidos creados mediante la combinacién de elementos
musicales y audiovisuales.’?®> Este tipo de creaciones deben someterse a las reglas
generales de los derechos de autor.

5.2.  Titularidad de los derechos de patente

En cuanto a la titularidad de los derechos de propiedad industrial,
especificamente patentes, tenemos que la regla general es que la titularidad recaiga
sobre el inventor. Para poder adentrarnos en el analisis de esta titularidad, hay que
diferenciar entre los términos “derecho de patente” y “derecho a la patente”. En el
primer caso, se hace referencia a los derechos que le corresponden al titular de la
patente o al inventor; mientras que, en el segundo caso, se hace referencia a la facultad

de presentar la respectiva solicitud de patente.

119 1pid.

120 1pd.

121 |bid. 104.

122 pablo Solines Moreno, Breves criticas al régimen de derechos de autor y derechos conexos
en el nuevo Cddigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacién
publicado en el Ecuador, (Ecuador: Instituto Interamericano de Derecho de Autor, 2016), 7,
http://www.solines.ec/docs/downloads/Criticas%20al%20Regimen%20de%20Derechos%20de%20Autor
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El derecho a la patente pertenecera “al inventor o a su causahabiente”.? Ello
por cuanto las personas naturales son las Unicas capaces de crear o inventar a través de
un “iter inventivo”, en ¢l que se incluye la actividad mental propia del ser humano.

Segin Guillermo Cabanellas de las Cuevas, “la condicion de inventor es
necesaria para gozar del derecho a la patente”, afiade ademds que el inventor es aquel
que “[...] lleva a cabo la invencidon cuyo patentamiento y consiguiente derecho a la
patente se buscan determinar. El inventor es quien realiza la accién de inventar, la
actividad inventiva.”, siendo esta actividad inventiva aquella que, en una primera
instancia requiere de un esfuerzo fisico, mental y financiero y una segunda etapa en la
cual se da “la obtencién mental de la regla técnica que retune los requisitos de novedad,
nivel inventivo y aplicabilidad industrial.”*?*

Las invenciones en el ambito laboral pueden ser definidas como aquellas que “se
desarrollan por un empleado o trabajador en tanto se encuentra vigente una relacion
laboral”.}?® Las “invenciones laborales no son (inicamente) las que se han desarrollado
como consecuencia o en el marco de una relacion laboral, sino las que el empleado o
trabajador desarrolle por sus propios medios y, con pleno derecho a su titularidad, en
tanto se encuentre vigente en el tiempo una relacion laboral”.?® En todo caso, segin
advierte Guillermo Cabanellas de las Cuevas, “no conformarian invenciones de encargo
las que no tienen vinculacion con el objeto de la relacion laboral del inventor”.*?’

Asi pues, en principio, la titularidad del derecho a la patente corresponde al
inventor. Sin embargo, dicho derecho puede ser objeto de transferencia o transmision,
conforme permite el articulo 275 del COESC + I. En consecuencia, la titularidad puede
pertenecer a una persona natural o juridica.

Asi mismo, dicho articulo indica que en patentes también se puede dar el caso de
invenciones en conjunto, situacién en la cual se denominan coinventores y el derecho

que otorga la patente corresponde en comun a todos ellos.

123 Carlos Maria Correa y Salvador Dario Bergel, eds., Derecho de patentes: el nuevo régimen
legal de las invenciones y los modelos de utilidad (Buenos Aires: Ediciones Ciudad Argentina, 1996), 39.

124 Guillermo Cabanellas, Derecho de las patentes de invencion (Buenos Aires: Editorial
Heliasta, 2001), 15-17.

125 Guillermo Cabanellas, Derecho de las patentes de invencién, (Buenos Aires: Editorial
Heliasta, 2001), 54.

126 1hid.

127 Guillermo Cabanellas, Derecho de las patentes de invencién, (Buenos Aires: Editorial
Heliasta, 2001), 80.
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En el caso de invenciones realizadas en instituciones de educacion superior,
dicho Cadigo, en el articulo 276, establece que debera existir una negociacién entre la
universidad, instituto técnico o tecnoldgico o instituto de investigacion y los estudiantes,
docentes o investigadores. Dicha negociacion debera respetar, a favor del inventor o
inventores, el beneficio de al menos el cuarenta por ciento de lo obtenido por
explotacion patrimonial de la invencion.

Sobre la titularidad de las patentes en relaciones de caracter laboral o civil,
tenemos que el articulo 277 del COESC+I dispone que la titularidad pertenecera al
comitente o al empleador, salvo estipulacion en contrario. Sin embargo, se debera
reconocer a los inventores un porcentaje no inferior “al veinticinco por ciento del valor
sobre la titularidad de la patente, por lo que los inventores percibiran las regalias que se
generen de su explotacion.”.!?8 Esta regla se aplica, conforme dispone expresamente la
misma norma, cuando la invencion se desarrolla en cumplimiento del contrato, es decir,
el contrato tiene por objeto la actividad inventiva. No obstante, pueden darse otras
situaciones que la misma disposicion contempla:

En el caso de un contrato de trabajo que no exija del empleado el ejercicio de
una actividad inventiva propia, pero realice una invencion, utilizando los recursos del
empleador, la titularidad le correspondera al empleado, pero el empleador tendra
derecho a gozar de una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de la patente.

En el caso de un contrato de trabajo que no exija del empleado el ejercicio de
una actividad inventiva propia, y la invencion se realice sin utilizar recursos o
informacion reservada o confidencial del empleador, la titularidad le corresponderéa al
empleado.

Cuando un empleado o comisionado no haya participado directamente en el
proceso inventivo, la titularidad correspondera a los que intervinieron en el proceso.

Por lo tanto, en el ambito laboral y civil de encargo, se tiene que, en ciertos
supuestos, se atribuye el derecho a la patente al empleador o comitente, que puede ser
una persona natural o juridica. La titularidad dependera, ademas, de las estipulaciones

contractuales entre las partes.

128 Ecuador, Codigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e
Innovacién, Registro Oficial 899 (9 de diciembre de 2016), art. 277.



56

6. El régimen de titularidad en la antigua Ley de Propiedad Intelectual

La Ley de Propiedad Intelectual, derogada por el Cédigo Organico de la
Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion, establecia el
siguiente régimen de titularidad para los derechos de autor y de patente:

En primera instancia, en el ambito de los derechos de autor, el articulo 11 de
dicha Ley indica que los autores siempre seran personas naturales, afiadiendo, eso si,
que la calidad de titular puede recaer sobre una persona juridica. Segun hemos visto, la
titularidad otorga una proteccion juridica de derechos morales y patrimoniales que
recaen sobre determinada obra, siendo transferibles unicamente estos ultimos.

En el COESC+I, también se reconoce que la titularidad de los derechos de autor
puede pertenecer a una persona juridica. Sin embargo, en este nuevo cuerpo legal, se
explicita que dicha titularidad serd Gnicamente de los derechos patrimoniales,
protegiendo de esta manera los derechos morales que son el reflejo de la personalidad
del autor que se plasman en la obra.

El articulo 12 de la Ley de Propiedad Intelectual afiade que se “presume autor o
titular de la obra, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre [...] aparezca
indicado en la obra”, confundiendo en su redaccién o, utilizando como un simil, a los
términos “autor” y “titular1?%; sin embargo, como se ha visto, la calidad de autor puede
estar acompafiada por la titularidad de la obra, pero también dichas calidades pueden
pertenecer a diferentes personas, por lo que cabria aclarar que puede ser que la persona
cuyo nombre aparezca en la obra sea siempre el autor, pero no el titular de los derechos
de propiedad intelectual.

La misma Ley, en su articulo 13, establece que, en el caso de una obra en
colaboracion divisible, es decir aquella cuyos elementos pueden ser valorados de
manera individual, “cada colaborador es titular de los derechos sobre la parte de que es
autor, salvo pacto en contrario”.®*® Mientras que, para el caso de obras en colaboracion
indivisibles, el mismo articulo indica que “los derechos pertenecen en comun y
proindiviso, a los coautores, a menos que se hubiere acordado otra cosa.”*3!, existiendo

una copropiedad sobre el bien intangible protegido por el derecho de autor.

129 Ecuador, Ley de Propiedad Intelectual, en Registro Oficial, Suplemento, No. 426 (28 de
diciembre de 2006), art. 12.

130 1bid. art. 13.

131 |bid.
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En cuanto al tema de la presente investigacion, tenemos que el articulo 16 de
dicha Ley, indica que: “Salvo pacto en contrario o disposicion especial contenida en el
presente libro, la titularidad de las obras creadas bajo relacion de dependencia laboral
correspondera al empleador, quien estara autorizado a ejercer los derechos morales para
la explotacion de la obra”®2,

En las obras creadas por encargo, la titularidad correspondera al comitente de
manera no exclusiva, por lo que el autor conservara el derecho de explotarlas en forma
distinta a la contemplada en el contrato, siempre que no entrafie competencia
desleal. "t

La no exclusividad de la titularidad del comitente permite al creador de la obra
ejercer sus derechos patrimoniales sin tener que someterse a la autorizacion del titular y,
por lo tanto, no puede ser blanco del aspecto negativo de los derechos de autor, es decir,
no puede ejercerse en contra del creador acciones tendientes a suspender la explotacion
de la obra, siempre y cuando no se afecte la normal explotacion de la obra por parte del
comitente.

Este articulo establece dos tipos de relaciones: la primera, de caracter laboral,
con una relacién de dependencia, es decir con subordinacion a las 6rdenes y reglas de
un empleador; vy, la segunda, de carécter civil, sin existencia de una relacion de
dependencia.

Cabe sefialar que este tipo de titularidad de obras creadas bajo relacion de
dependencia y por encargo ha sufrido un cambio sustancial con la entrada en vigencia
del COESC+I, conforme a lo sefialado en su articulo 115 que establece que la titularidad
de los derechos correspondera al autor, salvo disposicion en contrario.

En cuanto a patentes, la Ley de Propiedad Intelectual en el articulo 127 manda
que “el derecho a la patente pertenece al inventor”, para posteriormente indicar que sus
titulares podran ser, sin hacer distincion alguna, personas naturales o juridicas, al igual
de lo que se establece en el COESC+I, en su articulo 275.

El articulo 129 de la derogada Ley establece que, en casos de encargo o0 contrato
de trabajo, el derecho a la patente pertenecera al mandante o al empleador. Se establece
también que, aun cuando el contrato de trabajo o el encargo no establezca de manera

expresa la obtencidon de una invencion, si el empleado o encargado ha utilizado los

132 1bid, 16.
133 Ecuador, Ley de Propiedad Intelectual, en Registro Oficial, Suplemento, No. 426 (28 de
diciembre de 2006). art. 16.
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medios o datos entregados por el empleador para la creacion de una invencion, la
titularidad de los derechos de patente pertenecera al empleador.**

En este supuesto, el inventor tenia el derecho a ser remunerado por una sola vez
de forma equitativa, tomando en cuenta “la informacién y medios brindados por la
empresa y la aportacion personal del trabajador, asi como la importancia industrial y
comercial de la invencién patentada” 1%

En la normativa vigente, en cambio, en vez de una remuneracion Unica a favor
del empleado o comisionario, el Codigo Organico de la Economia Social de los
Conocimientos, Creatividad e Innovacién establece que se debera reconocer al
mencionado un porcentaje no inferior “al veinticinco por ciento del valor sobre la
titularidad de la patente, por lo que los inventores percibiran las regalias que se generen
de su explotacion.”**

Otra diferencia entre la Ley de Propiedad Intelectual y el COESC+I radica en las
invenciones que han sido realizadas por un trabajador o comisionado cuando el contrato
no establece en su objeto la realizacion de una invencion. En este caso, la titularidad
correspondera al empleado y el empleador solo tendra derecho a una licencia “no
exclusiva, intransferible y gratuita”. ¥’

Entonces, tenemos que existe un nuevo régimen de titularidad establecido por la
nueva normativa, en la cual se da importancia a los derechos del inventor sobre aquellos
del empleador o comitente, verificandose asi la finalidad social del Codigo Organico de
la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion.

Por otro lado, la Ley de Propiedad Intelectual en andlisis establecia un régimen
de titularidad para el caso de invenciones realizadas en instituciones de educacion
superior, teniendo asi que el mismo articulo 129 indica que la titularidad de la patente
pertenecerd a la institucion, salvo que se establezca lo contrario, pero el inventor no
perdera su derecho a obtener una retribucion.

En este tipo de invenciones, el COESC+I, en el articulo 276, determina que
deberd existir una negociacion entre la universidad, instituto técnico o tecnoldgico o

institutos de investigacion y los estudiantes, docentes o investigadores. Dicha

134 1pid. art. 129.
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negociacion deberd respetar, a favor de los inventores, el beneficio de al menos el
cuarenta por ciento de lo obtenido por explotacion comercial de la invencion.

A pesar de que, en el Codigo actualmente vigente, se implementa una
negociacion, en vez de determinar una titularidad directa a favor de la institucion
educativa, se sigue estableciendo la necesidad de que las instituciones de educacion
superior mantengan la titularidad de las invenciones, en pro del desarrollo académico y
cientifico, asi como el libre acceso a la informacion, con determinadas limitaciones.

Como se ha podido observar, la Ley de Propiedad Intelectual reconocia la
calidad de autor a una persona natural. Sin embargo, en lo atinente a titularidad, no
garantiz6 un efectivo reconocimiento a los derechos de autor, permitiendo, en algunos
casos, la apropiacion de la titularidad por parte de terceras personas que no han
realizado el proceso creativo para la obtencion de una obra o invencion. Cabe recalcar
que, en el caso de obras, la calidad de autor siempre recaera en una persona natural; no
obstante, la norma en analisis establece que, en caso de relaciones laborales, incluso los
derechos morales pueden ser ejercidos por el empleador, dejandose a un lado el caracter
personalisimo de los derechos morales y también el caracter de irrenunciables e

inalienables de los mismos.
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Capitulo Segundo: La titularidad y el régimen contractual

El régimen de propiedad intelectual se desarrolla en el marco de la nueva ley que
rige la materia que, como ya se ha sefialado es el Cdédigo Organico de la Economia
Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion, que fue publicado el 9 de
Diciembre de 2016; y su creacion se justifica en la necesidad de armonizacion con la
promulgacion de la nueva Constitucion del Ecuador del afio 2008.

La necesidad de esta nueva ley se justifica sobre la base de una serie de articulos
de la Constitucion, entre los que se cuentan: 276, 387, 283, 284, 385 y 386, que tienen
que ver con la responsabilidad que tiene el Estado ecuatoriano para promover un nuevo
sistema social que facilite un Sistema Democrético justo, solidario, que incentive el
desarrollo de la produccion y la innovacion nacional, para mejorar la calidad de vida y
la concrecion del buen vivir.

Es asi que, en el cuerpo de considerandos del COESC + I. se establece la
necesidad de sustituir la antigua ley de 1998 por considerar que no estaba adaptada a la
nueva realidad politico social que vive el Ecuador en los tiempos actuales, de modo que
la Ley de Propiedad Intelectual del afio 1998 no se encontraba armonizada con los
derechos y garantias establecidos en la Constitucion de la Republica del Ecuador del
2008, ya que preveia un régimen juridico que tenia como punto central los derechos
privados y un enfoque esencialmente mercantilista de los derechos de propiedad
intelectual

Por su parte, el COESC + I. incorpor6 una serie de cambios de gran importancia,
sobre los cuales se han abierto numerosos debates; ya que hay articulos que llaman la
atencion de los analistas. Asi por ejemplo, en el articulo 4 numeral 1 se plantea que: “El
conocimiento constituye un bien de interés pablico, su acceso serd libre y no tendrd mas
restricciones que las establecidas en este Codigo.”**® En el cuerpo de este largo articulo
no queda suficientemente claro cudl seria la delimitacion de la idea de “interés publico”
0 si esto pudiera interpretarse como sindénimo de propiedad publica, ante esta falta de
claridad queda planteada la duda sobre si, en un momento determinado, el derecho de
propiedad pudiera estar refiido con la idea de interés publico.

En el mismo sentido, Solines sostiene que el derecho de propiedad no es un

derecho en exclusiva, sino que el Estado se reserva la discrecionalidad para reconocer la

138 Ecuador, Ley de Propiedad Intelectual, en Registro Oficial, Suplemento, No. 426 (28 de
diciembre de 2006). art. 16.
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propiedad intelectual. “Se concibe a la propiedad intelectual como una institucion al
servicio de bienes protegidos que se entienden de “mayor jerarquia”, como la
democratizacion de los contenidos, el acceso al conocimiento, a la ciencia y la
tecnologia, los “sectores estratégicos”°,

Ahora, bien, a fin de exponer el nuevo regimen de titularidad de los derechos de
propiedad intelectual en el COESC + 1. y sus efectos en la contratacion laboral y civil,
es importante realizar un breve analisis de la regulacion de las relaciones de
dependencia laboral y de encargo relacionadas con los derechos de autor y patentes.

El COESC + I tiene como objetivo, regular las actividades relacionadas con la
cultura y las diversas expresiones artisticas. Este Cdodigo fomenta la titularidad de
autores e inventores y su vinculo directo con su obra o invento; asimismo, establece el
ejercicio de derechos morales y patrimoniales, asi como su alcance a favor de autores o
inventores.

1. Obras creadas bajo relacién de dependencia

El derecho laboral esta orientado a “regular las relaciones entre empleadores y
trabajadores”.}4® Es necesario iniciar con el analisis de la relacion contractual laboral
desde la Constitucion de la Republica del Ecuador, Cadigo de Trabajo y su relacion con
el Cddigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e
Innovacion COESC + I.

El ambito laboral en el pais es regulado a través de derecho laboral, que es una
rama del Derecho, cuyas normas y principios tienen por objeto la tutela del trabajo
humano, de forma libre y a cambio de una contra prestacion. “El derecho laboral
defiende las relaciones laborales estables y armonicas entre trabajadores y empleadores.
En el Ecuador, el Estado garantiza el derecho al trabajo y toda modalidad de trabajo, en
relacion de dependencia o autonoma”.'4

El derecho laboral se sustenta en los siguientes preceptos:142

139 pablo Solines Moreno, Breves criticas al régimen de derechos de autor y derechos conexos en
el nuevo Codigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion
publicado en el Ecuador, (Ecuador: Instituto Interamericano de Derecho de Autor, 2016), 7,
http://www.solines.ec/docs/downloads/Criticas%20al%20Regimen%20de%20Derechos%20de%20Autor
%20y%20Derechos%20Conexos.pdf

140 Ecuador, Codigo del Trabajo, Registro Oficial 167, 26 de septiembre de 2012, art. 1.

141 Ecuador, Constitucion de la Republica del Ecuador, 152, Asamblea Constituyente, 2008, art.
325.

142 |bid. art. 326.
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Irrenunciabilidad e intangibilidad de los derechos.- Los derechos laborales son
irrenunciables e intangibles, de acuerdo con el articulo 326, numeral 2 de la
Constitucidn en concordancia con el articulo 4 del Codigo de Trabajo. En consecuencia,
cualquier estipulacion que menoscabe los derechos de los trabajadores serd nula, aun
cuando se haya tenido consentimiento libre por parte del trabajador. Asi también, los
derechos o beneficios otorgados a los trabajadores, concedidos por la ley o la
costumbre, no se pueden ser disminuidos.

In dubio pro operario.- Este principio busca proteger los intereses del trabajador,
pues, en caso de duda de interpretacion de cualquier norma, se aplicara la condicion méas
beneficiosa al trabajador, de acuerdo con el articulo 7 del Codigo de Trabajo.

Derecho al trabajo.- El Estado garantizara el derecho al trabajo, en todas las
modalidades de trabajo, asi como el pleno respeto a la dignidad humana, decorosa, a
remuneraciones y retribuciones justas, al desempefio del trabajo saludable, libre y
aceptado por el trabajador.

Transaccion.- Permite transigir en materia laboral sin vulnerar la
irrenunciabilidad y la intangibilidad de los derechos del trabajador. Es valida la
transaccion laboral que no implique renuncia de los derechos de los trabajadores, segun
lo establecido en el articulo 326, numeral 11 de la Constitucion.

Derecho a la asociacion.- Se garantiza el derecho y libertad de los trabajadores
de asociarse, sin autorizacion previa.

Derecho a la huelga.- Se garantiza el derecho a realizar una huelga, siempre que
esta sea declarada legal por la autoridad competente (Ministerio del Trabajo), con las
excepciones y limitaciones determinadas en la Ley.

Libertad de contratacion.- Nadie puede ser obligado ni a trabajar ni a emplear,
con las excepciones que dicte la Ley.

Bilateralidad.- “La relacion laboral entre personas trabajadoras y empleadoras
sera bilateral, obligatoria y directa. Este mas que un principio, es una norma legal que
impide que el empleador recurra al outsourcing o intermediacion laboral [...]”.143

Principio de didlogo social.- Para la solucion de conflictos de trabajo y

formulacion de acuerdos.

143 patricio Ortega, Derecho para todos: ¢Cuales son los principios de las relaciones laborales?,
lustitiam, accedido el 26 de octubre del 2012 (seguro que es del 2012?), parr. 5,
http://iustitiam.blogspot.com/2012/10/principios-laborales.html
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El derecho a la libertad de trabajo. — De conformidad al articulo 66, numeral
17, de la Constitucion, “[...] Nadie serd obligado a realizar un trabajo gratuito o
forzoso, salvo los casos que determine la ley”'*4, en concordancia, con el articulo 3 del
Caodigo del Trabajo, que hace mencion al trabajador como persona libre de dedicar su
esfuerzo a la labor licita, sin ser obligado a realizar trabajos gratuitos, salvo en casos de
urgencia extraordinaria o de necesidad de inmediato auxilio. Fuera de esos casos, nadie
estara obligado a trabajar sino mediante un contrato y la remuneracion correspondiente.

Por otro lado, se tiene que el Estado reconoce y garantiza como un derecho el
trabajo, indicando que es un “[...] derecho y un deber social, y un derecho econdémico
[...]. El Estado garantizard& a las personas trabajadoras [..] remuneraciones y
retribuciones justas” .14

1.1. Cddigo del Trabajo

El Cddigo del Trabajo publicado mediante Registro Oficial 167 del 16 de
diciembre del 2005 sefiala, en su articulo 8, que: “Contrato individual de trabajo es el
convenio en virtud del cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar
sus servicios licitos y personales, bajo su dependencia, por una remuneracion fijada por
el convenio, la ley, el pacto colectivo o la costumbre”. 148

La autora Nelly Chavez de Barrera, en su obra: “Derecho Laboral Aplicado”,

menciona que:

[...] de la definicion transcrita se desprende que para que exista o se dé la institucion
juridica Ilamada contrato individual de trabajo se requieren que existan dos partes que
se pongan de acuerdo sobre la realizacion de una obra o la prestacion de un servicio,
gue exista una relacion de dependencia y que a cambio de la obra o servicio se pague
una remuneracion.'4’

El contrato de trabajo es un acuerdo bilateral entre trabajador o trabajadores vy el
empleador, para cumplir con determinadas actividades o servicios. La referida autora
sefiala que los elementos del contrato laboral son los siguientes:

1. Partes contratantes son las personas trabajadoras y empleadoras.- Considerese
trabajador a la persona natural que se compromete a realizar un trabajo o la prestacién

de un servicio materia del contrato; y, empleador a la persona natural/juridica. El

144Ecuador, Constitucion de la RepUblica del Ecuador, 152, Asamblea Constituyente, 2008, art.
66 numeral 17.

145 1bid. art. 33.

146 Ecuador, Codigo del Trabajo, 167, Asamblea Nacional, 2005, art. 8.

147 Nelly Chavez de Barrera, Derecho Laboral Aplicado, (Quito: Universidad Central del
Ecuador, agosto 2002), 49.
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empleador va a utilizar la fuerza de trabajo de la otra parte en procesos de produccion de
bienes o servicios.#®

2. Convenio.- Es la voluntad de contratar. El acuerdo de voluntades en materia
laboral no se mueve al libre arbitrio de los contratantes. EIl contrato se rige por la
Constitucion, el Cddigo de Trabajo y demas normativa laboral. El contrato laboral
cuenta con dos elementos adicionales, la intangibilidad y la irrenunciabilidad de los
derechos del trabajador. Por ejemplo, existen determinadas limitaciones en materia
laboral; asi, en el caso de las remuneraciones, no se podra establecer remuneraciones
inferiores a las determinadas por la ley, ni jornadas mayores a las maximas
establecidas.

3. Objeto.- El objeto es la relacion o prestacién de un servicio en materia de
contratacion. Debe considerarse dos elementos de dichos servicios, que sean: a) licitos;
y, b) personales.

a) La materia de contratacion debe responder a las permitidas por la ley, por lo
que los servicios gque se presten en la relacion laboral deben ser licitos.

b) Al momento de contratacion, el trabajador —persona natural— es la obligada a
realizar una actividad determinada por lo que se obliga a prestar el servicio 0 a la
realizacion de la obra.

4. La relacion de dependencia.- Es el elemento que tipifica la identidad del
contrato individual de trabajo. Sin la subordinacion, el trabajador realizaria actividades
a su libre arbitrio. La subordinacion es la facultad que tiene el patrono, empleador o
contratante de dar érdenes a sus empleados, de beneficiarse de su capacidad y de su
fuerza de trabajo, para dar cumplimiento a la prestacion del servicio o realizacion de la
obra. Para el doctor César Trujillo, la relacion de dependencia laboral es un elemento de
caracter “técnico-industrial, econémico y juridico” y afiade que, dada a la existencia de
un contrato, se determina la dependencia laboral.**

5. Remuneracion.- Es la contraprestacion o el precio que recibe el trabajador a
cambio del servicio prestado. La cuantia de la remuneracion se puede establecer por: a)
El acuerdo entre las partes, por lo cual podra pactarse libremente la cuantia de la

remuneracion en tanto sea superior o llegue a los minimos legales; b) La ley en materia

148 | bid.

1499 Nelly Chavez de Barrera, Derecho Laboral Aplicado, (Quito: Universidad Central del
Ecuador, agosto 2002), 50.

10Julio Cesar Trujillo Vasquez, Derecho del trabajo, v. 1 (Quito, Ecuador: Pontificia
Universidad Cat6lica del Ecuador, 1973), 76.
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de remuneraciones se expresa, fundamentalmente, a través de salarios minimos que
deben pagarse a los trabajadores, ya sea como minimos generales 0 minimos por
sectores de actividad, a los cuales deben agregarse los beneficios sociales; ¢) El pacto
colectivo o contrato, como el convenio celebrado entre un empleador/es y un
trabajador/asociacion de trabajadores, con el objeto de establecer las condiciones y
bases para la elaboracion y firma del contrato; y, d) La costumbre, la cual se aplica a
casos en donde criterios anteriores permiten acreditar una mayor cuantia de la
remuneracion”. !

6. Ajenidad.- Es un elemento que forma parte del contrato de trabajo, que orienta
a que los resultados provenientes de la relacion laboral van a pertenecer desde el
momento de su produccion al empresario; pero, a su vez, el empresario sera el que corra
con los riesgos y responsabilidades que deriven de la actividad empresarial.>?

Por otro lado, el articulo 11 del Codigo de Trabajo establece las siguientes
categorias del contrato de trabajo: a) Expreso o técito, el primero, escrito o verbal; b) A
sueldo, a jornal, en participacién y mixto; c) Por tiempo indefinido, de temporada,
eventual y ocasional; d) Por obra cierta, por obra o servicio determinado dentro del giro
de negocio, por tarea y destajo; y €) Individual, de grupo o por equipo.t®®

El contrato laboral es un acto juridico, un acuerdo entre las partes, mediante el
cual cada una de ellas asume responsabilidades y obligaciones. La relacion laboral es
una circunstancia factica, en donde una persona realiza “una actividad laboral para otra
persona, sin que haya intermediado acuerdo alguno”.*>

En conclusién, el contrato laboral y la relacién laboral son dos términos juridicos
diferentes, pero que se vinculan entre si, pues ambos estan regulados por las normas,
reglamentos y leyes laborales.

Si consideramos el contrato individual del trabajo, en virtud de lo antes
sefialado, se pudiera afirmar que tanto el Codigo del Trabajo como el Cédigo Organico
de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion, dejan abierta la

posibilidad de creacion de obras, bajo cualquier modalidad de contratacion, de acuerdo

151 Nelly Chavez de Barrera, Derecho Laboral Aplicado, (Quito: Universidad Central del
Ecuador, agosto 2002), 56-57.

152BUIGAS, «Relacion laboral vs relacion mercantil», Buigas, accedido 8 de enero del 2019,
parr. 5, http://www.buigas.com/es/library/76

153 Ecuador, Codigo del Trabajo, 167, Asamblea Nacional, 2005, art. 11.

154 Manuel Mufioz Astudillo, «Contrato de trabajo & Relacion Laboral», Blog Prevelex Chile,
accedido el 29 de abril del 2015, parr. 4, https://www.prevencionintegral.com/comunidad/blog/prevelex-
chile/2017/02/21/contrato-trabajo-relacion-laboral-chile.
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a las diversas formas previstas en el articulo 11 del Codigo de Trabajo, por lo que, el
COESCH+I al respecto no impone limitaciones o requisitos, respecto a la forma que debe
tener el contrato de trabajo para que el titular del derecho pueda ejercer efectivamente
su derecho patrimonial, por lo que lo relativo a, por ejemplo, horarios, y lugar del
trabajo en el que se realizard la obra y demas generalidades, se regulara de acuerdo al
contrato de trabajo y lo previsto en el Cadigo de Trabajo.

Es asi que de acuerdo con lo previsto dentro del articulo 115 del COESC+I, no
se requiere de una modalidad especifica de contrato de trabajo, de modo que las
condiciones bajo las que se desarrolle el contrato para la creacion de la obra, se
adecuard a las necesidades del empleador y del trabajador, eso si, esto determinara las
circunstancias bajo las cuales se desarrollara la obra encargada.

Es asi que, si se celebra un contrato individual de trabajo, bajo las condiciones
previstas dentro del articulo 8 del Cddigo del Trabajo, se comprende que las
circunstancias para el desarrollo de la obra deben adecuarse a las condiciones
especificas de este tipo de contrato, es decir, que el trabajador se comprometera a la
prestacion de sus servicios licitos y personales, por lo que en este caso, el objeto del
contrato seré el desarrollo de una o varias obras.

En lo que se refiere al objeto del contrato, Antequera considera que el mismo “se
trata de una prestacion de servicios bajo la cual el autor recibe un salario a cambio de un
conjunto de prestaciones subordinadas, entre las cuales — o la Unica-, esta la creacion de
obras de ingenio”®®, de modo que en el criterio del autor, el objeto del contrato podria
no solo ser expresamente el de desarrollar obras, sino que podria ser un conjunto de
actividades bajo las cuales, no siendo expresamente el desarrollo de una obra, se
comprenderia que la realizacion de estas actividades lleva implicita la obligacion de
creacion intelectual de una o varias obras.

Las actividades descritas en el objeto contractual, es decir, el desarrollo de una o
varias obras deberd realizarse dentro de la jornada de trabajo y dentro de las
instalaciones que el empleador ha destinado para tal proposito, con las excepciones
legales que se determinan dentro del mismo Cddigo de Trabajo, como el caso de las
horas suplementarias, extraordinarias o de recuperacion, previstas dentro del articulo 47

y siguientes para el caso de la jornada laboral; mientras que en lo que se refiere al lugar

155 Ricardo, Antequera, Parilli, Los grandes principios del derechos de autor y los derechos
afines o conexos a la luz de la jurisprudencia comparada y comentarios, (Espafia: Editorial REUS, 2007),
pag. 84.
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del trabajo, la normativa no dispone nada acerca de la posibilidad de que la actividad
laboral pueda ser desarrollado en sitio distinto, por lo que podra aplicarse las
excepciones que las dos partes pacten dentro de este contrato individual.

Caso distinto son otras modalidades de contratos previstos dentro del Codigo del
Trabajo que se apartan de la regulacion tradicional de los tipos de contrato de trabajo,
entre los que se destaca lo referente al contrato por obra cierta, por tarea y a destajo; y
los contratos eventuales, ocasionales y a destajo, previstos en los articulos 16 y 17 del
Caodigo del Trabajo. Revisten particular importancia estos tipos de contratos porque es
en esta tipologia donde se pudiera generar mayor nimero de controversias sobre la
titularidad de las obras, dada su naturaleza.

En este tipo de contratos en cambio, el objeto del contrato serd de manera
directa, la creacion de una determinada obra y conforme a la naturaleza de estos
contratos, no se tendra que determinar las horas en las cuales se desarrollara el mismo ni
el lugar de trabajo, sino que se establecera, de ser el caso, el tiempo en el cual se
completara la obra asignada, conforme lo dispone el articulo 16 del Cddigo del Trabajo.

El COESC+I, como ya se ha mencionado, incorpora en su normativa de manera
taxativa, el otorgamiento del derecho de la obra a su autor, es decir, al trabajador, al
comisionista o encargado, respectivamente, cuando ésta se haya ejecutado en el marco
de una relacion de dependencia; sin embargo debe aclararse que se trata de una
presuncion que permite ser revertida, siempre que tal reversion se disponga de manera
expresa dentro del contrato, pues la disposicion prevista dentro del articulo 115 del
COESCH+I, que desarrolla lo relativo a las obras creadas bajo relacion de dependencia y
por encargo, prescribe que la titularidad de las mismas corresponde al autor, “salvo
pacto en contrario o disposicion especial”*%®.

De esta manera se comprende que existen dos excepciones a la titularidad del
autor en la relacion de dependencia; el primero es precisamente, el pacto en contrario,
que implica que las partes acuerdan de manera expresa la reversion de la presuncion de
la titularidad, mientras que el segundo caso se refiere a los casos en los cuales la
titularidad no le corresponde al autor en virtud de una disposicion especial.

En cuanto al pacto en contrario, tal situacion, nos ubica nuevamente a considerar

el analisis sobre la relacion laboral, ya que la formalizacion de esta reversion de la

156 Ecuador, Codigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e
Innovacién, Registro Oficial 899 (9 de diciembre de 2016), art. 140.
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presuncion de la titularidad se debe dar dentro del contrato de trabajo, siendo
precisamente el contrato escrito de trabajo en donde deberia establecerse de manera
clara la forma de la relacion laboral, el Objeto del contrato y la titularidad de la obra,
conforme lo dispone el articulo 21 del Codigo del Trabajo. De este modo, la aplicacién
de los derechos de propiedad intelectual en un contrato de trabajo implica una nueva
categoria de titular denominado como trabajador/autor, ubicando a éste como el titular
del derecho.

En este sentido, un aspecto que pudiera generar una discusion, son aquellas
situaciones en las cuales el empleador ha creado una idea original que mandan a realizar
con un tercero, es decir con un trabajador o delegado; ante lo cual pudiera darse el caso
de que la persona que hace la obra alegara la propiedad de la misma, aungue no la haya
disefiado.

En estos casos sin duda, es necesario que la persona que crea la idea original, es
decir, el empleador, tome la precaucién de realizar un contrato disponiendo
expresamente la reversion de la presuncion de titularidad, para que no exista riesgo de
perder la propiedad de su creacion, pues claramente en este caso debe considerarse que
los empleadores que invierten en proyectos, entregan herramientas y recursos que
permiten la terminacion de una obra, con lo cual podrian perder el derecho sobre ella
ante la ausencia de un contrato donde el empleado cediera expresamente la titularidad
del producto, bien o servicio que se le encargd.?®” Este es quizas otro aspecto que podria
incidir de modo desfavorable en la creacion de empleos.

También existen excepciones, que la propia Ley establece, distintas a la de
“pacto en contrario” en el marco de la celebracion de un contrato y que ademas se
complementan con la nocion de derecho patrimonial y los sujetos susceptibles a
ejercerlos, como el antes explicado en el caso de que el titular sea una persona juridica,
de conformidad a lo dispuesto por el articulo 108 del COESC+1.

Respecto a las excepciones que la propia norma establece a lo que pudiéramos
Ilamar la regla de titularidad de derechos de propiedad intelectual en la relacion laboral

—atribuida al trabajador- el tercer aparte del mismo articulo 115 del COESC+lI, sefiala

157 pablo Solines Moreno, Breves criticas al régimen de derechos de autor y derechos conexos
en el nuevo Cddigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacién
publicado en el Ecuador, (Ecuador: Instituto Interamericano de Derecho de Autor, 2016), 7,
http://www.solines.ec/docs/downloads/Criticas%20al%20Regimen%20de%20Derechos%20de%20Autor
%20y%20Derechos%20Conexos.pdf
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158 por lo que pareciera que la ley, quisiera

que “[...] este derecho no serd aplicable
proteger los derechos de titularidad pertenecientes a empleadores que desarrollen este
tipo de actividad.

En concordancia con lo anterior, el articulo 133 ejusdem que se encuentra dentro
del apartado de las “disposiciones especiales sobre ciertas obras”, hace referencia
directa a la titularidad sobre obras de software, y senala que “es titular de los derechos
sobre un software el productor, esto es, la persona natural o juridica que toma la
iniciativa y responsabilidad de la realizaciéon de la obra [...]”.

Por otra parte, el articulo 116, incorpora varios supuestos en los que, de igual
manera, incluye excepciones a la regla de titularidad del derecho en la relacion laboral,

esta vez, cuando el trabajador es un servidor publico “en desempefio de su cargo”, por

lo que se hace necesario citar la norma, y se sefiala que:

[...] La titularidad de los derechos sobre las obras creadas por servidores publicos en el
desempefio de sus cargos, correspondera a los organismos, entidades, entidades,
dependencias, del sector publico respectivamente.

En el caso de obras creadas bajo relacion de dependencia laboral cuando el empleador
sea una persona juridica de derecho privado con participacion estatal mayoritaria o
financiada con recursos publicos, la titularidad del derecho patrimonial, le correspondera
al empleador.

Queda claro, que el legislador, y siguiendo el espiritu proteccionista del derecho,
quiso revertir el criterio de titularidad de la obra a favor del trabajador, cuando éste ya
no se constituye en un trabajador privado, sino que es un servidor publico, otorgandole
prerrogativas al Estado. Cabe destacar que la norma, sefiala que se transferira la
titularidad del derecho, cuando el servidor publico se encuentre en ejercicio de sus
funciones. Asimismo, se produce una transferencia de la titularidad de derechos, aun
cuando el empleador sea una persona juridica de derecho privado, si existe una
participacion mayoritaria por parte del Estado.

Por otra parte, el articulado hace referencia a las consultorias, bienes y servicios,
contratados por el Estado en el marco de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contrataciones Publicas, y le atribuye la titularidad del derecho al ente contratante, a la
vez que le impone una serie de obligaciones a la entidad contratante, respecto al manejo

y tratamiento de la informacion.
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Las implicaciones que trae el articulo 115 del COESC+I, con la excepcion de
“salvo pacto en contrario”, van encaminadas a la existencia de un acuerdo entre las
partes que pudiera modificar la titularidad del derecho sobre las obras, ya sea que se
realice mediante acuerdo o cesion de derechos de titularidad dentro del mismo contrato.
De este modo, la titularidad originaria le corresponde al autor, en este caso al trabajador,
y la titularidad derivada le corresponderia al empleador.

En caso de que las partes acuerden una clausula especial, en la que se afecte la
titularidad del derecho, como pudiera ser, una eventual cesion de derechos, y en la que
el autor, titular del derecho moral y patrimonial de la obra, de manera taxativa cede sus
derechos patrimoniales al empleador, se debera realizar por escrito. Debe indicarse que
esta cesion se realiza dentro del mismo contrato de trabajo y es distinta a la de los
contratos de transferencia de uso de derechos de autor o explotacion de obras por
terceros, cuya finalidad es claramente la transferencia con una finalidad econdmica,

conforme se estipula dentro del articulo 166 del COESC+1, en el cual se dispone:

Los contratos sobre transferencia de derechos, autorizacion de uso o explotacion de
obras por terceros deberan otorgarse por escrito y se presumiran onerosos. Salvo pacto
en contrario, el autor conservara la facultad de explotar las obras en forma distinta a la
contemplada en el contrato, siempre que lo haga de buena fe y no perjudique
injustificadamente la explotacion normal que realice el cesionario. Ademas, cuando
corresponda, duraran el tiempo determinado en los mismos contratos. En dichos
contratos, el autor garantizard la autoria y la originalidad de la obra. Asi mismo, se
entendera incluida, sin necesidad de estipulacion expresa, la obligacién de respetar los
derechos morales del autor. 1>°
Cuando tratamos sobre normas de trasmision, se tiene que la doctrina ha
sefialado que la cesion es un instrumento legal que se puede realizar dentro del
contenido de un instrumento contractual o que se adjunta al contrato o adenda al
contrato. El Dr. Raul Vargas Hinostroza, en su obra Cesion de Derechos, sefiala: “La
cesion es la transferencia o transmision, gratuita u onerosa que hace el cedente a
favor del cesionario de un derecho mediante un titulo que es una forma de tradicion del
derecho”.® El referido autor comenta brevemente que la nocion sobre cesion no esta

definida con claridad. En el articulo 1841 del Cédigo Civil, se establece que la cesion es

159 Ecuador, Cddigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e
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un modo de transferir dominio, en donde se entrega y se recibe un titulo escrito que
permite la transferencia de dominio sin que genere obligaciones posteriores.

Segun el COESCH+lI, articulo 168, la cesion esta categorizada en dos tipos: cesion
exclusiva y cesion no exclusiva de los derechos de autor. La cesion exclusiva de los
derechos de autor transfiere al cesionario el derecho de explotacion de la obra, oponible
frente a terceros —erga omnes— y frente al propio autor. El cesionario exclusivo, en
consecuencia, puede otorgar cesiones o licencias a terceros, asi como proceder mediante
via administrativa y judicial, en caso de que detecte violaciones a los derechos de autor
que afecten a las facultades cedidas sobre la obra.6!

En el caso de cesion no exclusiva, el autor conservara la facultad de explotar la
obra o autorizar a terceros su explotacion. Salvo estipulacion en contrario, este tipo de
cesion “serd intransferible y el cesionario no podra otorgar licencias a terceros”. Si no
existiera la estipulacion expresa, la cesion se considerara no exclusiva.®2

Por otro lado, en el articulo 169 del COESC+I, se contemplan dos tipos de
nulidades: 1. Es nula la cesion de los derechos patrimoniales sobre las obras que el autor
pueda crear a futuro, salvo que tales obras estén determinadas de forma concreta en el
contrato, al menos en género y la cesién no exceda de cinco afios; y, 2. La cesion es
nula cuando el autor se compromete a no crear obras en el futuro.

En términos generales, existe una preocupacion entre los grupos académicos y
de abogados respecto a la forma en como se interpretaria y se aplicarian las normas
contenidas en COESC+I, por ejemplo con el concepto de “remuneracion equitativa” un
concepto que puede prestarse a muchas interpretaciones. En el mismo articulo 115 de
esta norma, aparece este concepto, el mismo es de caracter irrenunciable y no aplica
para la industria del software. En el articulo 121 se establece que esos derechos son de
gestion colectiva: Los derechos de remuneracion equitativa seran de gestion colectiva
obligatoria. Lo que constituye un mandato de asociacion obligatoria, refiido con el
principio de la libertad de elegir. Por otra parte, entre los atributos de la remuneracion
equitativa se establece el derecho del autor de recibir un porcentaje “razonable”. ;Qué
pudiera entenderse como un porcentaje razonable?

La remuneracion equitativa genera un conjunto de dudas que inciden

negativamente en los incentivos para el desarrollo de compaiiias privadas donde estén

161 Ecuador, Cddigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e
Innovacién, en Registro Oficial, Suplemento, No. 899 (9 de diciembre de 2016), art. 168.
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presentes los procesos de transferencia de propiedad intelectual. Lo que a su vez
impacta negativamente en el valor de las empresas ecuatorianas que se mueven dentro
de este tipo de actividades.

Otro tipo de cuestionamientos que se dan acerca de la titularidad de los derechos
de autor en relacion de dependencia, se encuentran relacionadas con el uso del software
en las instituciones publicas, pues la normativa del COESC+I no fomenta la creacion de
software para el uso del sector publico, ya que dentro de los articulos 144, 145, y 148 se
establece la intencion de favorecer el uso del software libre para la educacién y las
instituciones publicas, ya que se dispone utilizar el orden de preferencias establecidas en
el articulo 148, donde el software libre aparece como la primera opcién a la hora de
contratar software para el sector pablico. Asi prescribe el referido articulo: “Para la
contratacion puablica relacionada a software, las entidades contratantes del sector
publico deberéan seguir el siguiente orden de prelacién: 1. Software de cddigo abierto
que incluya servicios de desarrollo de cddigo fuente, parametrizacion o implementacién
con un importante componente de valor agregado ecuatoriano.”*64

La intencion de privilegiar el uso del software libre en lugar del propietario tiene
sus aspectos positivos. Uno de ellos es que puede resultar beneficiosa en términos del
ahorro por pagos de licencias de propiedad a las compafiias creadoras de software. Sin
embargo, pudiera traer como consecuencia una falta de incentivos para el desarrollo de
una industria del software nacional. Al limitarse el mercado para el software propietario
serian menos los desarrolladores interesados en generar soluciones de informatica; esto
indudablemente tiene un impacto en la generacion de puestos de trabajo.

Por otra parte, en el d&mbito académico el software que predomina en la
comunidad mundial es el propietario, el que a veces resulta incompatible con el
software libre, por lo que se correria el riesgo de quedar aislado de los grandes centros
de produccion de conocimientos.

Dentro de este debate deberia tomarse en cuenta las preocupaciones del sector
productivo de software, primero se deberia crear riqueza, para negociar con las grandes

empresas a nivel internacional, sin embargo, con las condiciones que estableceria este

163 Andrés Cervantes, “Nuevo régimen de propiedad intelectual en Ecuador”, Lex Latin, 2 de
febrero del 2017. https://www.rtve.es/noticias/20200303/mapa-mundial-del-coronavirus/1998143.shtml.
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Cdbdigo lo més seguro es que creemos un efecto negativo, el cual nos aislaria y generaria
un retroceso en comparacion al resto.1®

La preocupacion planteada por Villalta, valida para el sector del software es
compartida por otros analistas. Hay quienes piensan que a nivel economico las
regulaciones sobre el derecho a la propiedad intelectual establecidas en el Codigo
“Ingenios” no van a favorecer la expansion industrial del Ecuador, por el contrario,
piensan que puede traer como consecuencia una contraccion de la actividad econdmica,
que retrasaria mas el desarrollo del pais. 16
2. Invenciones creadas bajo relacion de dependencia

Respecto a la titularidad de las invenciones realizadas en cumplimiento de un
contrato, el articulo 277 del COESC+I manda que por regla general, salvo disposicién
en contrario, la facultad de adquisicion del derecho por medio de una patente pertenece
al comitente/empleador, salvo estipulacion en contrario.

Desde el punto de vista de la doctrina comercial y laboral, se considera que la
atribucion a favor del empresario de la titularidad de las patentes realizadas bajo
relacién de dependencia, constituye una consecuencia de la aplicacion de una regla
fundamental del derecho laboral, que determina que “los productos de la actividad del
trabajador dependiente pertenecen al empresario”, de manera que resulta l6gico que la
normativa se haya estipulado a favor del empresario, “ya que este no solo debera
invertir en el desarrollo de la investigacion, sino también en su industrializacion y
comercializacion”®’

De esta manera, al contrario de lo que sucede con los derechos de autor, los
derechos de patente tienen una presuncion a favor del empleador, admitiéndose también
en este caso la reversion de esta presuncion, que deberd constar de manera expresa
dentro del contrato de trabajo.

Sin embargo, el mismo articulo 277 del COESC+I dispone que: “No obstante,
no podré corresponder a los inventores un porcentaje inferior al veinticinco por ciento

del valor sobre la titularidad de la patente, por lo que los inventores percibiran las

165 Pablo Villata Molina, “Cédigo Ingenios y retroceso en la industria del software”,
Gottifredipozo, 27 de junio del 2016, parr. 20, https://www.gottifredipozo.com/codigo-ingenios-y-
retroceso-en-la-industria-del-software/.

166 Oscar Vela Descalzo “RIP Propiedad Intelectual”, El Comercio, 18 de julio del 2016, 2.

167 Alfredo Sierra Herrero, “Trabajadores inventores: titularidad de sus creaciones y régimen
retributivo”, Revista de derecho Coquimbo 18, n° 2, (2011): 151-188. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-
97532011000200007.
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regalias que se generen de su explotacion. Los titulares, previo acuerdo, podrén
licenciar o transferir sus derechos.”® Ahora bien, la norma citada, establece una
garantia sobre el derecho de invencion de los creadores, de modo que percibiran los
beneficios econdmicos por la explotacion de las patentes de invencion, en un porcentaje
que no podré ser inferior al 25 por ciento del valor total de la titularidad de la patente.

Sin embargo, de acuerdo con la redaccion de la parte final del articulo, se
comprende gque existe una excepcion a esta regla, ya que se permite que los titulares, de
comudn acuerdo, puedan pactar la trasferencia de todos los derechos a favor del
empleador, es decir, esto permitiria que el 100 % de las regalias le corresponda al
empleador, en razon de que se le concede toda la titularidad al mismo. En este mismo
sentido debe sefialarse, que no existe tampoco ninguna prohibicion de la norma en que
el trabajador renuncie al 25% de la normativa que le concede la normativa, por lo que se
comprenderia que existe esta posibilidad.

Pese a ello, la falta de claridad de la norma respecto a la posibilidad de la
trasferencia o licencia de los derechos de los titulares hacia el empleador, previo
acuerdo entre las partes, pudiera generar complicaciones a la hora de determinar lo
relativo a las regalias, debido a que las mismas estan ligadas a la titularidad de los
derechos que ya fueron transferidos; situacion que seria contraproducente para la
promocion de este tipo de contratos, en virtud de la incertidumbre que existe acerca de
las consecuencias juridicas que se produciran en estos casos.

Por otra parte debe manifestarse que, al igual que en los casos de relaciones
laborales que tienen por objeto la creacion de una obra, con las patentes de invencion,
tampoco existe una regulacion expresa del COESC+1 o del Codigo del Trabajo respecto
a las generalidades del contrato de trabajo, por lo que, sobre ese particular se entendera
que las normas aplicables seran las que se hayan pactado en el respectivo contrato de
conformidad con lo establecido en el Codigo del Trabajo.

Sin embargo, debe sefialarse que, dentro del articulo 277 del COESC+I se
disponen un conjunto mas amplio de regulaciones respecto a las circunstancias de la
relacién laboral, en cuanto a la determinacion del objeto del trabajo dentro del contrato
individual de trabajo y las consecuencias que esto tendra sobre la titularidad de la

patente de invencion.
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En general, desde el punto de vista de la doctrina, autores como José GOmez
Segade y Carlos Fernandez-Novoa, consideran que el objeto del contrato no podria ser
de manera expresa que el trabajador obtenga un resultado, es decir una invencion, sino
que dicho objeto deberia siempre ser el desarrollo de una actividad inventiva o creativa,
pues esta es la naturaleza de estos contratos, y tratar de pactar lo contrario "seria
simplemente absurdo, porque la investigacion esté dirigida hacia lo desconocido, y no
pueden garantizarse resultados concretos”, pues la actividad inventiva resulta incierta, y
no se puede exigir una seguridad de que se llegue a una invencion que a futuro pueda
ser patentada.'®®

Por esta razén, se considera que en lo que se refiere a los contratos individuales
de trabajo, como norma general, el objeto del contrato debe establecer que el trabajador
debe realizar no una invencién en concreto, sino que debe estar relacionado con la
actividad inventiva o creativa, es decir, de manera genérica la creacion de invenciones.
En este caso, debido a la misma naturaleza juridica de este tipo de contrato, las
invenciones deben realizarse dentro de las horas de trabajo, dentro de las instalaciones
que el empleador haya designado como lugar de trabajo y con los recursos y las
herramientas que haya entregado el empleador para su desarrollo; aplicAndose eso si, las
mismas excepciones antes explicadas en los derechos de autor (tales como horas
extraordinarias, entre otras).

En lo que se refiere a los otros tipos de contratos laborales previstos en los
articulos 16 y 17 del Cddigo del Trabajo, es decir, los contrato por obra cierta, por tarea
y a destajo y los contratos eventuales, ocasionales, el objeto contractual serd, asimismo,
el desarrollo de una actividad inventiva mucho mas delimitada (como aquella
concerniente a un solo proyecto de invencion o creacion), y la misma podréa realizarse
en cualquier hora y con la utilizacion o no de las herramientas y el lugar otorgados por
el empleador.

Adicionalmente, debe sefialarse que en lo que se refiere a la titularidad de las
invenciones desarrolladas por los trabajadores, existen mayores regulaciones en lo que
se refiere a la creacion de invenciones que se realizaren en cumplimiento de un contrato

de trabajo en el cual no se haya determinado de manera taxativa que el objeto era el

169 José Gomez Segade y Carlos Fernandez-Novoa, La modernizacion del Derecho espafiol de
patentes (Madrid: Montecorvo, 1984), 113.
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desarrollo de una actividad inventiva o creativa, plantedndose dentro del articulo 277
del COESC+I tres casos, siendo el primero:

Cuando un contrato de trabajo no exija del empleado el ejercicio de una actividad
inventiva propia, pero realice una invencion utilizando los recursos o informacion
confidencial del empleador, la titularidad le corresponderd al empleado, pero el
empleador tendra derecho a gozar de una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita
de la patente. 1"°

Respecto al caso descrito, en primer lugar se requiere que el objeto del contrato
de trabajo no exija una actividad inventiva propia, de modo que en este caso el objeto
del contrato deberia ser otra actividad, sin embargo, debe considerarse que la redaccién
del articulo resulta demasiado determinada y subjetiva, pues se requeria valorar cuando
el objeto del contrato implica una actividad inventiva impropia, es decir, si esta
actividad no lleva implicita la obligacion de realizar actividad inventiva.

Otro punto a analizarse, es que el segundo requisito para que se presente este
caso, es que el trabajador haya utilizado recursos o informacién del empleador, pero en
el caso de la informacidn, la misma debe ser necesariamente confidencial. En este
sentido, se comprende que la intencion del legislador ha sido la de dar proteccion a la
informacién confidencial del empleador, que se enmarca dentro de los secretos
comerciales en materia de propiedad intelectual, en el sentido de que una parte
importante del proceso de patente es la publicaciéon; lo que consecuentemente
provocaria que la informacion confidencial del empleador ya no sea un secreto, y por lo
tanto, se perjudicaria al empleador al revelarse esta informacion, de modo que en este
caso, deberia reconocerse su derecho de licencia no exclusiva, intransferible y gratuita
de la patente.

En este sentido, un aspecto que deben profundizarse es a que se refiere el
legislador con informacién confidencial, pues este término denota cierta amplitud. La

autora Vivien Irish explica que la informacién confidencial:

En su sentido més amplio, puede ser practicamente cualquier tipo de informacion a la
que no se puede acceder libre o facilmente, desde las caracteristicas técnicas especificas
de un producto nuevo que el empresario pretende lanzar el préximo afio hasta el nombre
de una empresa que se tiene como objetivo absorber. Pueden ser las lineas generales de
una nueva campafa publicitaria estratégica, o quiza la lista de los clientes de la empresa.

170 Ecuador, Cddigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e
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Cualquiera que sea la naturaleza de esta informacion, es algo que tiene valor para la
empresa, y que los competidores de ésta quisieran conocer.!’

Otra forma en la que se puede determinar cuando una informacién es
confidencial, que es explicada por la misma autora, es siguiendo lo prescrito dentro del
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con
el Comercio (ADPIC), instrumento en el cual se determina que la informacion para ser
susceptible de proteccion, debera cumplir con tres criterios: “1) ser secreta, es decir que
no sea generalmente conocida ni facilmente accesible para personas introducidas en los
circulos en que normalmente se utiliza ese tipo de informacion; ii) tener un valor
comercial por ser secreta; iii) haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla
secreta, tomadas por su titular.”1"2

En este sentido, se considera que el determinar como requisito que sélo el uso de
informacion confidencial provoca el derecho del empleador sobre la patente no resulta
adecuado, pues en otras legislaciones se dispone que solo se requiere de que se haya
utilizado informacion del empleador para que se le concedan derechos al mismo, pues
esto podria desincentivar al empleador al no sentirse protegido en todos los casos.

En cuanto al segundo caso previsto dentro del articulo 277 del COESC+I se
produce: “Cuando un contrato de trabajo no exija del empleado el ejercicio de una
actividad inventiva propia, y la invencion se realice sin utilizar los recursos o
informacion confidencial del empleador, la titularidad le correspondera al empleado.””
Queda claro en este caso, se le concede la titularidad de los derechos al trabajador,
siendo necesario determinarse Unicamente si el objeto contractual constituye una
actividad inventiva impropia, es decir, aquella que no lleva implicita la obligacion de
realizar la actividad inventiva.

Finalmente, en el tercer caso se dispone que “Cuando un empleado o
comisionado no haya participado directamente en el proceso inventivo, la titularidad

correspondera Gnicamente a las personas que intervinieron en dicho proceso;”*’* para lo

171 Vivien Irish, “Lo que un empleado debe saber sobre el secreto comercial”, OMPI, accedido el
25 de febrero del 2020, parr. 2, https://www.wipo.int/sme/es/documents/employees_confidentiality.htm.
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cual, se requerira establecer cuando el empleador ha actuado de manera indirecta en el
proceso de la creacion de la invencion.

Por otra parte, cabe mencionar que otra novedad que trae el Codigo Ingenios
trata sobre la inscripcion de licencias de propiedad intelectual o solicitud en tramite. El
articulo 99 del COESC+I contempla la obligatoriedad de la inscripcion ante la autoridad
nacional.1® Las transferencias surtiran efecto a partir de la inscripcion.

Asimismo, se puede denegar la inscripcion de contratos de transferencia o
licencia de explotacion de patentes que puedan “vulnerar la libre competencia o sean
contrarios al régimen de tratamiento de capitales extranjeros sobre marcas, patentes,
licencias y regalias”. 1"

En otro orden de ideas, el articulo 276 del COESC+Il hace referencia de
titularidad y beneficios de las invenciones y regalias realizadas en centros educativos y
de investigacion, sefialando que, en estos casos, la distribucién de los beneficios debera
ser negociada entre los inventores y el personal que particip6 en la invencion, es decir
profesores y alumnos, sin que le pueda corresponder a éstos Gltimos un porcentaje
inferior al cuarenta por ciento del valor sobre la titularidad de la patente. Sin embargo,
se presenta el mismo caso que en los contratos de trabajo, pues la norma faculta que
mediante acuerdo entre las partes, se pueda trasferir o licenciar el cien por ciento de los
derechos de la titularidad de la patente, y con ello, la percepcidn de regalias; pero,
tampoco se establece en forma clara si los alumnos podran renunciar a este porcentaje
que la normativa les concede mediante el acuerdo entre las partes, lo que
consecuentemente podria provocar problemas al momento de establecerse esta licencia
o trasferencia.

De este modo se puede establecer que las condiciones impuestas en la nueva ley,
sumadas a las pretensiones que pudiera tener el Estado para intervenir los asuntos
relacionados con la propiedad intelectual pudiera tener un efecto desmotivador en los
inversionistas. Los inversionistas nacionales y extranjeros pudieran considerar que su
inversion es de alto riesgo. Seria arriesgado invertir recursos en sectores donde se
promueva la innovacién y la creacion intelectual, ya que disposiciones estatales

pudieran restringir el beneficio privado de esas inversiones.

15 Andrés Cervantes Valarezo, Nuevo Régimen de Propiedad Intelectual, Medium App,
accedido el 25 de marzo de 2019, parrafo 2, htpps://medium.com.
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Finalmente conviene apuntar que el articulo 99 establece que para que surta
efecto cualquier licencia o transferencia de propiedad intelectual, esta debe estar inscrita
en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. Cualquier licencia que no esté
registrada ante esta Institucion es como si no existiera y por lo tanto no puede generar
ningun beneficio econdmico ni efecto legal. La ley de 1998 en su articulo 281 también
tenia previsto la inscripcion de las licencias en los registros creados para tal fin. Sin
embargo, la falta de inscripcion no invalidaba la existencia de contratos entre partes, ni
el disfrute de beneficios econémicos.t’’

2.1. Clausulas aplicables a los contratos de trabajo en relacién con el
régimen de titularidad

En la actualidad, sucede que los trabajadores asumen que sus creaciones e
invenciones resultado de su trabajo y la informacién que han desarrollado para el efecto
son propias. En varias ocasiones, esa forma de pensar y actuar del trabajador ha puesto
en riesgo informacion muy sensible, por lo que, para evitar esas fugas de informacién
con respecto de obras e inventos, se han realizado importantes mejoras a los contratos
de trabajo. En el caso de contratos contemporaneos, se han incluido clausulas que evitan
la divulgacién de informacion manteniendo la reserva y confidencialidad de la misma.

El autor Alejandro Palacios Castro, en su ensayo Clausulas al contrato laboral,
comenta que en la actualidad no siempre las relaciones laborales son perfectas. Los
contratos laborales no contemplan clausulas para evitar fugas de informacion y posterior
competencia desleal, especialmente, cuando las obras o invenciones que generan las
relaciones laborales son de alto impacto para el empleador y afectan la continuidad de la
actividad empresarial. A continuacion, se realiza un andlisis de las clausulas mas
relevantes en los contratos laborales:

Clausula de comparecientes.- Donde se expone la calidad en que las partes
acuden al momento de intervenir en el contrato. Se establece también su capacidad de
ejercer derechos y contraer obligaciones.

Clausula de obligaciones del trabajador y empleador.- Se explicita la buena fe,
diligencia y reserva para evitar la fuga de informacion o competencia desleal.

Clausula de cesion.- Tiene relacion con la transferencia y explotacion de la obra.

Se debe especificar la cesion de derechos sobre la explotacion de la obra y los limites,

17 Andrés Cervantes Valarezo, Nuevo Régimen de Propiedad Intelectual, Medium App,
accedido el 25 de agosto de 2017, parrafo 2-3, htpps://medium.com.
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asi como determinar en qué momento opera la autorizacion de distribuir y de
comercializar la obra.

Clausula de horario de trabajo.- Donde el trabajador debe sujetarse a horarios, de
acuerdo con las necesidades y actividades demandadas por el empleador. A través de
esta estipulacion, se especifica que esta prohibido de realizar actividades para otras
personas, dentro del tiempo y horario contratado; incluso se le prohibe actividades
paralelas. Alejandro Palacios Castro considera prudente incluir una compensacion
econdmica para estimular al trabajador en el cuidado y reserva de la informacion que
tiene en su poder, evitando la fuga de informacion.

Clausula de no competencia post contractual.- Es una clausula que parte de un
supuesto que permite que, una vez finalizada la relacion laboral con el trabajador, este

no acuda o represente competencia para el empleador.

La duracion de la imposibilidad del extrabajador de ser contratado por empresa
competidora, no podra tener una duracién superior a dos afios para los técnicos y de seis
meses para los demas trabajadores y en todo caso debe existir un verdadero interés
industrial o comercial en ello por parte de la empresa y una compensacién econémica
adecuada.'’®

En este mismo sentido, el articulo 382 del Cddigo de Comercio contempla las

clausulas de no competencia, en los siguientes términos:

Quien transfiere una empresa esta obligado, salvo pacto en contrario, a no desarrollar
por si 0 por persona interpuesta una actividad que, por su objeto, localizacién u otras
circunstancias, dificulte la conservacion de la integridad del valor de la empresa
transmitida. Las partes podran acordar un pacto de no competencia en tanto no se
afecten, con tal declaracién, normas de la ley que regula el Control del Poder de
Mercado. En defecto de pacto la obligacion de no competencia tendrd una duracion de
dos afios. El incumplimiento de la obligacion de no competencia dara al adquirente
derecho a exigir la cesacion inmediata de la actividad lesiva, y la indemnizacion de
dafios y perjuicios, que incluirdn la ganancia obtenida por el infractor. La disposicion de
este articulo, cuando se trate de la transferencia de establecimientos de comercio, no
conlleva la obligacion para la empresa, considerada como un todo, de abstenerse de
desarrollar su actividad. Las partes podradn llegar a los acuerdos que estimen
convenientes.'’

Las mencionadas clausulas deben estructurarse en los contratos que estan sujetos

al nuevo régimen de titularidad de la propiedad intelectual, pues con ello se fomenta las

178 Alejandro Palacios Castro, Clausulas al contrato laboral, Wordpress.com, 2015, parr.6,
https://alejandropalacioscastro.wordpress.com/2015/07/07/clausulas-al-contrato-laboral/

179 Ecuador, Cédigo de Comercio, Registro Oficial 497, Suplemento, 29 de mayo del 2019, art.
382.
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relaciones laborables saludables y un entorno sano para el desarrollo de la creatividad
por parte del autor e inventor.

1. Régimen contractual en el ambito civil

En este punto, nos referiremos al régimen contractual que regula las relaciones
de prestacion de servicios en el ambito civil. El derecho civil tiende a regular las
relaciones existentes entre el que confiere el encargo, es decir el comitente, y el que
acepta, es decir el encargado, tal como lo sefiala el articulo 1941 del Codigo Civil del
Ecuador. '8

El autor Oswaldo Espinosa Prado, en su obra denominada: “Principales
Contratos del Cddigo Civil”, comenta: “En el Cédigo Civil, articulo 1454 el contrato o
convencion es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no
hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas”. '8!

El contrato civil es unilateral y bilateral; es unilateral cuando una de las partes
se obliga para con otra, pero no contrae obligacion alguna; y, es bilateral, cuando las
partes contratantes se obligan reciprocamente de acuerdo con lo sefialado en el articulo
1455 del Cddigo Civil.82

El contrato per se no es un acto enajenatorio, pues no transfiere el dominio de
las cosas, solo es un “titulo traslaticio, pues crea en ciertos casos la obligacion de
transferir y el derecho para exigir la transferencia”. '

2.1. Latitularidad en obras por encargo

La autora Maryan Manuella Bohdrquez Villamarin, en su tesis: “Obras creadas

para terceros por encargo”, indica:

Las obras por encargo surgen cuando se solicita los servicios profesionales de una
persona para gue realice una obra, encomendando especificaciones a seguir para llevarla
a cabo. Con este fin se firma un contrato, en el cual surgen las figuras de comitente y de
encargado o contratista. Comitente es quien paga por la realizacion de la obra; vy,
encargado, a quien la elabora y es el autor de la obra. Por lo que el titular original de la
obra es el autor, y el comitente es el titular derivado.!8*

180 Ecuador, Codigo Civil, Registro Oficial 46, art. 2020.

181 Oswaldo Espinosa Prado, Principales Contratos del Cddigo Civil, (Quito: Editorial Juridica
del Ecuador, 2001), 13.

182 Ecuador, Cédigo Civil, Registro Oficial 46, art. 1455.

183 |bid., 14.
184 Maryan, Manuella, Bohdrquez, Villamarin, Obras creadas para terceros por encargo, Tesis
Abogada, Universidad de las Américas, Ecuador, 2018, pag. 2

http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/10384/1/UDLA-EC-TAB-2018-43.pdf.
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En este tipo de contrato, el profesional se obliga por si mismo, pero sus actos no
obligan a la persona en favor de la cual ejecuta algo mas; por lo que el contrato de
prestacion de servicios no debe confundirse con el contrato de mandato, pues, en ese
tipo de contrato, el mandatario obra en nombre de otro, pero no se obliga. Las obras por

encargo son una modalidad:

[...] donde una persona contrata a un autor especifico para la realizacion de una
determinada obra futura a cambio de una contraprestacion econdémica, sin que exista
entre el comitente y el comisionado una relacion de subordinacion o de empleo, ni sea
aplicable, en consecuencia, el régimen legislativo previsto para las relaciones de
trabajo.1%

Se podria decir que esta modalidad podria considerarse una especie del contrato
de prestacion de servicios. Segun lo sefialado por el autor Guillermo Zea Fernandez, en
su articulo: “El contrato de obra por encargo: fuente, titulo y modo de adquirir los
derechos patrimoniales™®, se puede mencionar que la titularidad que una persona
diferente al autor ejerce sobre los derechos patrimoniales es siempre derivada.

Asi mismo, se tiene que la expresion “salvo prueba en contrario” 0 también
“salvo acuerdo en contrario” hace posible que el autor conserve para si todos los
derechos patrimoniales o la propiedad parcial o total de la obra. “En sintesis el contrato
de obra por encargo es titulo o fuente, que, por disposicion de la Ley, es traslaticio de
dominio, por lo que se necesita de la entrega del bien, a fin de que opere la tradicion”. 8’

De igual manera, el mencionado actor indica que:

Cuando la obra es elaborada por encargo, el autor de ella tiene un derecho moral
limitado, pues solo tiene dos atribuciones: la una para reivindicar su paternidad y la otra
para oponerse a la deformacion de esta. No le es posible a ese autor el ejercer las demas
atribuciones propias del derecho moral como conservarla inédita, ni modificarla, ni
retirarla del mercado. La razén de ello es que la obra, mejor, su derecho patrimonial, por
presuncion legal de cesion, se encuentra en cabeza de la persona que la contratd. La
obra, desde que es objeto del encargo, tiene vocacion de divulgacion o publicacion,
pues su autor carece del derecho a conservarla inédita y no le es posible ejercer el
derecho de retracto.'®

185 Montoya, Pérez. “Obra por encargo”. En Diccionario Juridico. Meéxico, 2019.
http://www.diccionariojuridico.mx/.

18 Guillermo Zea Fernandez, El contrato de obra por encargo: fuente, titulo y modo de adquirir
los derechos patrimoniales, Revista la Propiedad Inmaterial, (2001), accedido el 17 de junio de 2019,
pags. 123-125, https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/1201/1139.

187 I bid.

188 |bid. 126.
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Esto, por el mismo hecho de que al autor se le encarga la realizacion de
determinada obra y, mediante acuerdo escrito, cede los derechos al titular derivado, que
es el comitente. Por lo expuesto, la titularidad del derecho de autor de la obra encargada
puede darse en dos situaciones:

1. Cuando el titular de la obra encargada es el autor, quien tiene las facultades

morales y patrimoniales para lo cual debe cumplirse con las formalidades dadas

por la ley; y,

2. Mediante acuerdo de las partes, los derechos de autor se transfieren en virtud

de una presuncion legal de cesion.

La autora Maria Carolina Uribe Corzo propone requisitos esenciales para la
existencia de una obra creada por encargo:&

a) La prestacion del servicio debe celebrarse entre el autor de la obra y quien la
encarga —puede ser celebrado entre personas naturales y entre personas
naturales y juridicas—.

b) El encargo es el objeto del contrato de prestacion de servicios, que
comprenderd que la obra no ha sido creada, y que el creador recibira
instrucciones del comitente, es decir de quien encarga el servicio, por lo que
entregara determinados productos.

c) Inexistencia de relacion de dependencia laboral.

d) Considera un plan sefialado por la persona que encarga la obra, en el cual
constaran las instrucciones del comitente.

e) La ejecucién de la obra por cuenta y riesgo del contratante: lo referente a
costos corren a cargo del comitente, asi como la provision de insumos,
equipos y documentos para el normal desarrollo del servicio.

f) La fijacion de los honorarios serd pactada por las partes, por lo que debe
dejarse estipulado los montos y plazos de cada pago.

Como habiamos dicho con anterioridad, la titularidad hace referencia a la obra,

no a la autoria, pero recae en la persona quien, mediante contrato, adquirié derechos

patrimoniales,'®® siendo el autor el titular originario. En este tipo de contrato, no se

189 Uribe, Corzo, Maria, Carolina. “El derecho de autor de las obras creadas por encargo y en el
marco de una relacion laboral”, La propiedad inmaterial, 10 de noviembre de 2007, 45-70.

190 Maryan Manuella Bohdrquez Villamarin, Obras creadas para terceros por encargo, Tesis
Abogada, Universidad de las Américas, Ecuador, 2018, pag. 4
http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/10384/1/UDLA-EC-TAB-2018-43.pdf.
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encuentran elementos de subordinacion o de ajenidad, pues no estan enmarcados en la
legislacion laboral, sino civil y comercial.
Al respecto, se tiene que la interpretacion pre judicial n.° 87-ip-2016, recoge lo

mencionado en parrafos anteriores indicando que, en el caso de obras por encargo:

“[e]l autor, es decir la persona fisica que realiza la creacion intelectual [...] es el titular
originario del derecho de propiedad sobre la obra, y se presume que es tal autor, salvo
prueba en contrario, la persona cuyo nombre, seudénimo o signo de identificacion
aparezca en la obra correspondiente [...]. Ello no obsta para que una persona natural o
juridica distinta del autor pueda poseer la titularidad de los derechos patrimoniales sobre
laobra[...].71%!

Asi mismo, esta interpretacion pre judicial establece que: “Tratandose de obras
creadas por encargo o bajo relacion laboral, la norma comunitaria remite pues el
tratamiento de la titularidad y del ejercicio de los correspondientes derechos
patrimoniales, por parte de las personas naturales o juridicas, a la legislacion nacional
correspondiente”!?,

2.2. De los derechos morales en las obras creadas por encargo

El derecho moral es personalisimo, es inherente a la persona, “es inalienable e
irrenunciable, de orden personal y solo puede pertenecer a la persona fisica, que realiza
la creacion intelectual, y a su muerte, es el ejercicio de algunas de las facultades que lo
conforman en el que se confia a las personas indicadas en la Ley”.!®® Si el autor
renuncia a los derechos morales en un contrato de cesion, dicho contrato es nulo. Los
derechos morales permiten reivindicar la paternidad de la obra, asi como también
oponerse a cualquier acto de modificacion o cambio que afecte la obra.

¢Podra un comitente ser considerado autor de una obra?

Considerando lo mencionado con respecto de la coautoria, solo podran ser
aquellos que hayan participado con su trabajo en la creacién intelectual. Sin embargo, el
comitente es aquel que encarga la obra, entrega insumos y equipos para el normal
desenvolvimiento de productos o entregables. Si bien el comitente brinda instrucciones
al autor para la realizacion de la obra, ello, en la generalidad de los casos, no lo

convierte en coautor. Por lo tanto, el comitente es mas bien un titular derivado.

1 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “Interpretacion Prejudicial 87-1P-2016,
Consultante: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotd de la Republica de
Colombia, Expediente interno del Consultante: 110013103016200700166 08. Referencia: Derechos de
Autor”, 15, http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/87 IP_2016.pdf

192 |bid., 16.

193 |bid., 7.
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2.3.  De los derechos patrimoniales en las obras creadas por encargo

De acuerdo con el articulo 120 del COESC+, se reconoce a favor del autor o su
derechohabiente, los siguientes derechos exclusivos:

1. La reproduccion de la obra por cualquier forma o procedimiento;

2. La comunicacion publica de la obra por cualquier medio que sirva para

difundir las palabras, los signos, los sonidos o las iméagenes;

3. La distribucion publica de ejemplares o copias de la obra mediante la venta,

arrendamiento o alquiler;

4. La importacion de copias hechas sin autorizacion del titular, de las personas

mencionadas en el articulo 126 o la Ley;

5. La traduccion, adaptacion, arreglo u otra transformacién de la obra; vy,

6. La puesta a disposicion del pablico de sus obras, de tal forma que los

miembros del publico puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el

momento que cada uno de ellos elija.

En este contexto, en el marco de una obra por encargo, “el autor ha transferido al
comitente, en forma exclusiva, aquellos derechos de explotacion, que se correspondan
con las modalidades de uso habituales en el comitente al tiempo de celebracion de un
contrato”.1%4

2.4.  Legislacidn ecuatoriana que trata sobre el encargo de obras

En la legislacion ecuatoriana, en el COESC+I, segun el articulo 108, el autor
siempre sera una persona natural, con facultades correspondientes a los derechos
morales y patrimoniales sobre la obra. Los derechohabientes del autor, que pueden ser
personas naturales o juridicas, en cambio, tendran solo facultades atribuibles a los
derechos patrimoniales. En efecto, “respecto al modo de adquirir los derechos
patrimoniales sobre la obra creada por encargo, la jurisprudencia sobre la materia y
destacada doctrina, hoy en dia, aceptan que el comitente de la obra adquiere la
titularidad derivada de los derechos patrimoniales en virtud de una presuncion legal de
cesion”. 19

En concordancia, el articulo 115 del COESC+I dispone: “Salvo pacto en

contrario o disposicion especial contenida en el presente Titulo, la titularidad de las

19 Ricardo, Antequera, Parilli, Los grandes principios del derechos de autor y los derechos
afines o conexos a la luz de la jurisprudencia comparada y comentarios, (Espafia: Editorial REUS, 2007),
pag. 41.

195 Marfa Carolina, Uribe, Corzo, El derecho de autor de las obras creadas por encargo y en el
marco de una relacion laboral, Dialnet, (2017), 47, 1657-1959.
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obras creadas [..] por encargo correspondera al autor”'%; es decir, la titularidad
originaria podria estard en manos del creador intelectual, pero la titularidad derivada
podria estar en manos de la persona que encarga la creacién, que, por lo tanto, sera
titular derivado de los derechos patrimoniales sobre la obra.

La transferencia de los derechos del autor, en la obra por encargo, requiere de un
acuerdo por escrito.

El autor Andrés Cervantes Valarezo sostiene, en lo que respecta a la
remuneracion, indica que el contratante tendrd el derecho irrenunciable de
remuneracién, por lo que él percibird un porcentaje acorde a las ganancias generadas
por su creacion; y, por excepcion, cuando no es aplicable la modalidad, a través de una
remuneracion fija, permitiendo al autor reclamar judicialmente la revisién del contrato,
en caso de que los beneficios del comitente o contratista sean desproporcionados a la
remuneracion pagada inicialmente, tal como lo sefiala el art 167 del COESC+ I. Esta
facultad puede ejercerse durante 10 afios.*%’

En lo referente a inscripcion, el articulo 99 del COESC+Il considera dos
aspectos: 1. Las transferencias, autorizaciones de uso o licencias surtiran efectos a partir
de su inscripcion ante la autoridad competente; y, 2. Seran efectivas las deducciones
tributarias derivadas de regalias, acreditando el documento que sustente la materialidad
de la transaccion, por lo que deberd estar previamente inscrita.'%

2.5.  Invenciones laborales y por encargo

Sobre la titularidad de las patentes en relaciones de carécter laboral o civil,
tenemos que el articulo 277 del COESC+I dispone que la misma pertenecera al
comitente o al empleador, salvo estipulacién en contrario; sin embargo, el Cddigo
Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion
establece que se debera reconocer al inventor un porcentaje no inferior “al veinticinco

por ciento del valor sobre la titularidad de la patente, por lo que los inventores

1% Ecuador, Cddigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e
Innovacidn, en Registro Oficial, Suplemento, No. 899 (9 de diciembre de 2016), art. 115.

197 Andrés Cervantes Valarezo, “Nuevo Régimen de Propiedad Intelectual en Ecuador”,
Cervantes abogados, 25 de agosto del 2017, parr. 6, https://medium.com/@infocervanteslaw/nuevo-
r%C3%A9gimen-de-propiedad-intelectual-en-ecuador-aa55fcd04c¢48.

198 Andrés Cervantes Valarezo, Nuevo Régimen de Propiedad Intelectual, Medium App,
accedido el 25 de agosto de 2017, parrafo 2-3, htpps://medium.com.
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percibirdn las regalias que se generen de su explotacion.”'% En este marco, pueden
darse los siguientes casos:

En el caso de un contrato de trabajo que no exija del empleado el ejercicio de
una actividad inventiva propia, pero realice una invencion, utilizando los recursos del
empleador, la titularidad le correspondera al empleado, pero el empleador tendra
derecho a gozar de una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de la patente.

En el caso de un contrato de trabajo que no exija del empleado el ejercicio de
una actividad inventiva propia, y la invencion se realice sin utilizar recursos o
informacion reservada o confidencial del empleador, la titularidad le correspondera al
empleado.

Cuando un empleador o comisionado no haya participado directamente en el
proceso inventivo, la titularidad correspondera a los que intervinieron en el proceso.

En consecuencia, conforme ya se habia analizado anteriormente, la patente
pertenecerd al empleador como norma general, pero se atenderd a las excepciones
previstas dentro del COESC+I, en cuanto a la reversion de la presuncion establecida en
esta norma, que se podré dar por acuerdo al que hayan llegado las partes, asi como a las

excepciones previstas dentro de la ley en el mismo articulo 276 y 277.

2.6. Clausulas aplicables a los contratos de encargo de obra o invencion

para el cumplimiento del régimen de titularidad

Las clausulas aplicables a los contratos de encargo para el cumplimiento del

régimen de titularidad son:

1. Clausula de objeto estipulada por las partes contratante y contratista para la
realizacion de la obra o invencion, en la cual se incluyen las respectivas
especificaciones técnicas.

2. Clausula de obligaciones, en donde se especifica: a. Que el contratista debe
realizar su mejor esfuerzo en la creacion de la obra contratada o invencion. b.
Corregir la obra cuando incumpla el encargo; y ¢. En caso de subcontratacion
de producto o servicio por parte del contratista a un tercero, el contratante

garantizara y sera el responsable del resultado final.

19 Ecuador, Cddigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e
Innovacién, en Registro Oficial, Suplemento, No. 899 (9 de diciembre de 2016), art. 277.
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3. Clausula de cesion de obra o invencién, en donde el contratista cede en

exclusiva al contratante, la obra o la invencién y, mediante este contrato, se
le encarga al contratista de que no podréd ceder a terceros ninguno de los
derechos, ni obligaciones establecidas en el contrato, salvo autorizacion
expresa y por escrito del contratante. El contratante se reserva el derecho a
reclamar al contratista la indemnizacion de dafios y perjuicios sufridos, que
deberdn cuantificarse con relacion a la importancia del dafio econdémico
soportado. En este sentido, el articulo 277 del Codigo de Comercio prescribe
que: “La cesion de contrato es la transferencia que hace uno de los
contratantes (el cedente), a un tercero (el cesionario), de sus derechos y
obligaciones que se derivan del contrato objeto de la cesion. La cesién de
contrato siempre requerird el consentimiento de la contraparte contractual o
del resto de los contratantes.”’2%

Clausula del precio y forma de pago, comprende la remuneracion econémica
por concepto de ejecucion de la obra contratada, asi como la contraprestacion
por la cesion de derechos patrimoniales de autor. El contratista percibird una
compensacion econdmica, la que sera asumida por el contratante.

Clausula de propiedad intelectual, como consecuencia de la cesion de los
derechos patrimoniales entre el contratista y el contratante, la titularidad de
los derechos patrimoniales de la obra contratada le corresponderd en

exclusiva al contratante.?

200 Ecuador, Cddigo de Comercio, Registro Oficial 497, Suplemento, 29 de mayo del 2019, art.

201 TECCNOVA, Modelo de contrato de obra por encargo, Colombia, septiembre 2016, pag. 1,

http://www.spinoffcolombia.org/wp-content/uploads/2016/09/MODELO-OBRA-POR-ENCARGO.pdf,
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Conclusiones

El COESC+I, dispone dentro de su normativa de manera expresa el
otorgamiento del derecho de la obra a su autor, es decir, al trabajador, al comisionista o
encargado, respectivamente, cuando ésta se haya ejecutado en el marco de una relacién
de dependencia; sin embargo debe aclararse que se trata de una presuncion que permite
ser revertida, siempre que dicha reversion se disponga de manera expresa dentro del
contrato, pues el articulo 115 del COESC+I prescribe que la titularidad de las mismas
corresponde al autor, “salvo pacto en contrario o disposicion especial”. Esta disposicion
de la titularidad es contraria a la prevista dentro de la Ley de Propiedad Intelectual
anterior, en la cual se le concedia la titularidad de la obra al empleador, y la razon de
ello se debe, a que la nueva normativa en materia de propiedad intelectual se alinea con
lo prescrito dentro de la Constitucion ecuatoriana y los nuevos principios que rigen la
materia, dispuestos en el mismos COESC+l, en donde se concibe a la propiedad
intelectual e industrial como un bien de interés pablico, en un entorno en donde prima la
democratizacion de los contenidos, el acceso al conocimiento, a la ciencia y a la
tecnologia.

La intencion del cuerpo normativo en mencion es reconocer que el empleado o
el encargado es la parte débil en las relaciones de caracter laboral o de encargo, sin
embargo se debe reconocer la simbiosis que existe entre el recurso humano y los
recursos financieros; sin embargo, mas alla de dicho reconocimiento, es necesario tener
presente que una correcta regulacion de las relaciones contractuales y una
instrumentacién adecuada a través de un contrato permitira, por la seguridad que brinda
a las partes una clara delimitacién de facultades y obligaciones, obtener una sociedad
gue genere una mayor produccion de conocimiento, obras e invenciones y, por lo tanto,
mayores recursos obtenidos de la explotacion de conocimientos e innovacion.

Asi mismo, el legislativo ha realizado una labor que va acorde a la normativa
Comunitaria Andina, siendo que la Decision 486 deja la posibilidad de regular la
titularidad de derechos de patente a las normativas internas de cada uno de los paises.

El COESC+l y el Cddigo del Trabajo dejan abierta la posibilidad de creacion de
obras en relacion de dependencia bajo cualquier modalidad de contratacion, de acuerdo
a las diversas formas de contratacion previstas en el articulo 11 del Codigo de Trabajo,

ya que no se impone limitaciones o requisitos respecto a la forma que debe tener el
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contrato, de modo que las condiciones bajo las que se desarrolle la creacion de la obra
se adecuaran a las necesidades del empleador y del trabajador.

En lo que se refiere al objeto del contrato, podria no solo ser expresamente el de
desarrollar obras, sino que podria ser un conjunto de actividades bajo las cuales se
comprenderia que la realizacion de estas actividades lleva implicita la obligacion de
creacion intelectual de una o varias obras.

De acuerdo con la modalidad del contrato, se determinard si este trabajo
intelectual debera realizarse Unicamente en horas laborables y en el lugar del trabajo.

Existen dos excepciones a la titularidad del autor en la relacion de dependencia;
la primera, se refiere a los acuerdos de las partes acerca la reversion de la presuncion de
la titularidad: la segunda, se refiere a los casos en los cuales la titularidad no le
corresponde al autor en virtud de una disposicion especial, como en lo referente al
software, a las obras creadas en las instituciones de educacion superior y centros
educativos, o las creadas por servidores publicos.

Respecto a creacion de obras en relacion de dependencia se considera que el
mismo podria incidir de manera negativa en la contratacion laboral, debido a que se ha
determinado una presuncion de titularidad que es favorable al trabajador, de modo que
el empleador debe determinar siempre de manera expresa dentro del contrato de trabajo
la reversion de esta presuncion para ser el titular de estos derechos; pero ademas,
existen otros aspectos como aquellas situaciones en las cuales el empleador ha creado
una idea original que mandan a realizar con un tercero, es decir con un trabajador o
delegado; ante lo cual pudiera darse el caso de que la persona que hace la obra alegara
la propiedad de la misma, aunque no la haya disefiado. También otros aspectos que
podrian tener estas mismas repercusiones negativas, tienen que ver con las
disposiciones relacionadas a la titularidad de las obras creadas en las instituciones de
educacion superior y centros educativos, donde claramente se privilegia al Estado, aun
cuando exista participacion de las instituciones privadas; asi como la falta de claridad de
ciertas disposiciones relativas a establecer de manera objetiva el concepto de
remuneracion equitativa.

Sobre la titularidad de las invenciones realizadas en cumplimiento de un
contrato, conforme a lo previsto dentro del articulo 277 del COESC+l, la regla general
dispone que la facultad de adquisicion del derecho por medio de una patente pertenece
al comitente/empleador, salvo estipulacion en contrario. Esto se da debido a que la

titularidad de las patentes realizadas bajo relacion de dependencia, constituye una
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consecuencia de la aplicacion de la regla de que los productos de la actividad del
trabajador dependiente pertenecen al empleador, pero ademas debido a que la normativa
ha estipulado a favor del empleador estos derechos, debido a la importante inversion
realizada en el desarrollo de la investigacion, su industrializacion y comercializacion,
Por esta razén los derechos de patente tienen una presuncion a favor del empleador,
admitiéndose también en este caso la reversion de esta presuncion, que deberd constar
de manera expresa dentro del contrato de trabajo. En lo que se refiere al objeto del
contrato, se considera que no podria ser de manera expresa que el trabajador obtenga un
resultado, es decir una invencion, sino que dicho objeto deberia siempre el desarrollo de
una actividad inventiva o creativa.

Si bien es cierto la presuncion de titularidad de los derechos de patente se
realizan a favor del empresario, existen algunos aspectos que podria considerarse
negativas en la contratacion laboral, como la falta de claridad de la norma respecto a la
posibilidad de la trasferencia o licencia de los derechos de los titulares hacia el
empleador, previo acuerdo entre las partes, en donde no se especifica si se puede
realizar una trasferencia completa de los derechos de titularidad, lo que pudiera generar
complicaciones a la hora de determinar lo relativo a las regalias, debido a que las
mismas estan ligadas a la titularidad de los derechos que ya fueron transferidos;
situacion que seria contraproducente para la promocion de este tipo de contratos, en
virtud de la incertidumbre que existe acerca de las consecuencias juridicas que se
produciran en estos casos. Otros inconvenientes se presentan en lo que refiere a la
titularidad de las invenciones desarrolladas por los trabajadores, pues el COESC+I
sefiala tres casos excepcionales, siendo el primero cuando el trabajador ha realizado una
invencion y el objeto del contrato de trabajo no exige una actividad inventiva propia, de
modo que en este caso el objeto del contrato deberia ser otra actividad, sin embargo,
debe considerarse que la redaccion del articulo resulta demasiado determinada y
subjetiva, pues se requeria valorar cuando el objeto del contrato implica una actividad
inventiva impropia, es decir, si esta actividad no lleva implicita la obligacion de realizar
actividad inventiva.

Asi también, otro punto a analizarse, es que el segundo requisito dispuesto para
que se le conceda al empleador el derecho a gozar de una licencia no exclusiva,
intransferible y gratuita de la patente, es que el trabajador haya utilizado recursos o
informacion del empleador, pero en el caso de la informacion, la misma debe ser

necesariamente confidencial, siendo dificil determinar cuando la informacion puede
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calificarse como confidencial, pues este término denota cierta amplitud. Seria mejor en
este caso que se determine cdmo requisito, tan solo que se haya utilizado informacién
del empleador para que se le concedan derechos de titularidad al mismo, pues de lo
contrario el empleador podria no sentirse protegido en todos los casos.

En lo que se refiere a la titularidad y beneficios de las invenciones y regalias
realizadas en centros educativos y de investigacion, la distribucion de los beneficios
deberéa ser negociada entre los inventores y el personal que participd en la invencion, es
decir profesores y alumnos, sin que le pueda corresponder a éstos ultimos un porcentaje
inferior al cuarenta por ciento del valor sobre la titularidad de la patente. Sin embargo,
se presenta el mismo caso que en los contratos de trabajo, pues la norma faculta a
mediante acuerdo entre las partes, se pueda trasferir o licenciar el cien por ciento de los
derechos de la titularidad de la patente, y con ello, la percepcion de las regalias; pero
tampoco se establece en forma clara su los alumnos podran renunciar a este porcentaje
que la normativa les concede mediante el acuerdo entre las partes, lo que
consecuentemente podria provocar problemas al momento de establecerse esta licencia
o trasferencia. De este modo se puede establecer que las condiciones impuestas en la
nueva ley, sumadas a las pretensiones que pudiera tener el Estado para intervenir los
asuntos relacionados con la propiedad intelectual pudiera tener un efecto desmotivador
para la promocion de contratos laborales en relacién de dependencia

En lo que se refiere al régimen contractual que regula las relaciones de contratos
de propiedad intelectual bajo encargo en el &mbito civil, las obras por encargo se
realizan bajo la modalidad del contrato de prestacién de servicios, en los que el
profesional se obliga por si mismo, pero sus actos no obligan a la persona en favor de la
cual ejecuta algo méas. Se puede mencionar que la titularidad que una persona ejerce
sobre los derechos patrimoniales recae en el autor, debido a lo previsto dentro del
articulo 115, pero debido a la expresion “salvo prueba en contrario” o también “salvo
acuerdo en contrario” hace posible que cambie esta la presuncién de autoria de los
derechos morales y patrimoniales o la propiedad parcial o total de la obra.

En lo que se refiere a las invenciones civiles por encargo, sobre la titularidad de
las patentes conforme lo dispone el articulo 277 del COESC+I dispone que la misma
pertenecerd al comitente o al empleador, pero igualmente se debera reconocer al
inventor un porcentaje no inferior al veinticinco por ciento del valor sobre la titularidad
de la patente, por lo que los inventores percibiran las regalias que se generen de su

explotacion. En consecuencia, conforme ya se habia analizado anteriormente, la patente
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pertenecerd al empleador como norma general, pero se atenderd a las excepciones
previstas dentro del COESC+1 en cuanto a la reversion de la presuncion establecida en
esta norma, que se podra dar por acuerdo al que hayan llegado las partes, asi como a las
excepciones previstas dentro de la ley en el mismo articulo 277 y 276.

Estos cambios en la normativa nacional que regula la propiedad intelectual van
mas alla de aspectos sociales, teniendo una gran implicacion en el &mbito econémico
puesto que la aplicacion contractual del nuevo régimen de propiedad intelectual en
relaciones de dependencia o de encargo implica el reconocimiento de derechos
patrimoniales a personas diferentes a aquellas que realizan una determinada inversién o
cuentan con recursos no solo financieros sino investigativos, humanos y tecnoldgicos y
que ahora deben reconocer la titularidad y, por ende, derechos a una tercera persona
reconocida como empleado o encargado.

Esto hace necesario establecer de manera clara y expresa la existencia de
cesiones de derechos de propiedad intelectual que permitan ya sea el reconocimiento de
la inversion realizada por el duefio de los medios de produccién o de los recursos que
hacen posible la investigacion o invencién, manteniendo un equilibrio entre el inventor
0 autor y su titular derivado, lo cual es necesario con la finalidad de que se generen
efectos socio econdmicos indeseados y contrarios a la finalidad que se busca con la
entrada en vigencia del COESC+ I.

Como se ha podido evidenciar en el transcurso de esta investigacion, la relacion
empleador — empleado y comitente — encargado, no solo tienen efectos contractuales,
sino que se debe prestar atencion, y los legisladores debieron tener en cuenta, el efecto
que traeria en la dindmica de contrataciones laborales o de caracter civil, puesto que se
puede colegir que, si bien se ha protegido los derechos del autor e inventor como
persona natural, especialmente aquellos morales, se han dejado a un lado o al menos se
ha subestimado, el incentivo necesario para que empresas, que en la mayoria de los
casos poseen los recursos necesarios para investigaciones a gran escala, puedan seguir
ejecutando proyectos que tiendan a la creacion de obras o la obtencion de invenciones.

Si bien el sentido que el legislador quiso dar a la proteccion de los derechos de
autor y de patentes fue el de incentivar la creacion de obras y obtencidn de invenciones,
no se ha evidenciado, al menos en industrias como la textil, software, construccion,
empresas editoriales, fundaciones y corporaciones dedicadas a la investigacion, un
cambio fundamental en cuanto al aumento de creacion de conocimiento o productos, lo

cual se debe a la ambigiedad en las disposiciones legales que se encuentran en el
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COESC + | ocasionado por la derivacion de ciertos aspectos patrimoniales a la voluntad
de las partes.

La normativa establecida por el COESC + I, no toma en cuenta el verdadero
impacto econémico y por ende, el impacto social, que el ejercicio de facultades de
caracter patrimonial reconocidas a inventores o autores mediante el otorgamiento de una
titularidad absoluta o de regalias y la exclusion la titularidad de inversores o poseedores
del capital (empresarios, emprendedores, empleadores), tiene en el ambito empresarial y
emprendedor, puesto que no se toma en cuenta la naturaleza ni el tamario de la persona
juridica ni la capacidad financiera del inversor para establecer un régimen progresivo de
derechos patrimoniales de autor o de patente.

Llama la atencién que la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual
indiqgue que son los gobiernos los llamados a conformar el sistema de Propiedad
Intelectual de acuerdo con sus objetivos politicos y omita exigir que se logren politicas
de estado que perduren en el tiempo y que conjuguen intereses de varios sectores
sociales, incluyendo el industrial, tecnoldgico y educativo, siendo este quizas el motivo
por el que ciertos gobiernos, incluido el ecuatoriano, adecuan la normativa a sus
intereses o ideologia.

Finalmente, se debe entender que, como toda clase de propiedad, para que sea
atractiva su generacién y que sea atractivo ser titular de derechos de propiedad
intelectual, se deberian generar incentivos como la generacion de beneficios a través de
una contraprestacion clara y de naturaleza patrimonial entre las partes tanto para
personas naturales como autores o inventores e inversionistas y personas juridicas, lo
cual, en su conjunto lograrian un verdadero incentivo a la creatividad e innovacion a

través del bien comun y no Gnicamente una de las partes..
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Recomendaciones

Se recomienda que, para la seguridad de las partes, se deben suscribir contratos
de trabajo en las cuales se disponga de manera clara si se atiene a la presuncion de
titularidad de la obra y de la invencién, prevista dentro de los articulos 115 y 277 del
COESCH+I respectivamente, en los cuales se le concede dicha titularidad al autor, o si
por el contrario, se ha optado por la reversion de esta presuncion, concediendo la
titularidad de los derechos al empleador. Ademas, se recomienda la incorporacién de las
clausulas que las partes consideren necesarias, pues asi se permitira aprovechar las
flexibilidades que la ley permite para estos casos.

Se recomienda ademéas que, en la suscripcion de los contratos de trabajo, se
disponga de manera clara cudl sera el objeto del trabajo, tanto en lo que se refiere a los
derechos de autor como el derecho de patente, pues se requiere de claridad para que
surjan las consecuencias juridicas dispuestas dentro del COESC+I, y esto también
evitara la creacion de futuras controversias en cuanto a la titularidad entre trabajadores y
empleadores.

Se recomienda a la Asamblea Nacional, que realice reformas puntuales dentro
del COESC+I en lo referente a las obras e invenciones bajo relacion de dependencia y
por encargo, pues existen algunas disposiciones que resultan poco claras y que podrian
generar controversias entre los trabajadores y empleadores, con lo cual se estaria
desestimando el fomento de este tipo de contratos en el pais, ya que los empleadores
requieren tener toda la claridad respecto del marco normativo que regula estas
relaciones contractuales para poder efectuarlos con la mayor tranquilidad posible. En
concreto, los aspectos que requieren una mayor atencion se refieren a la falta de claridad
de la norma respecto a la posibilidad de la trasferencia o licencia total de los derechos
de los titulares de las patentes hacia el empleador, previo acuerdo entre las partes.

Se recomienda también a la Asamblea Nacional, que realice reformas puntuales
dentro del COESC+I para que se elimine la como requisito la confidencialidad de la
informacién del empleador, para que se le conceda la titularidad del derecho a gozar de
una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de la patente, segun lo previsto en el
articulo 277, pues el requisito de que la informacion sea confidencial resulta muy
amplio, pero ademas, el solo uso de la informacion del empleador sin su permiso ya

resulta perjudicial, por lo que se deberia conceder los referidos derechos tan solo por el
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uso de esta informacion, aun sin ser confidencial, sino que sea informacién restringida y
que represente valor comercial.

Mas alla de la instrumentacion contractual, también es recomendable que en una
futura reforma de la normativa de propiedad intelectual, no se deje de lado el aspecto
econdmico de esta rama del Derecho pues es innegable la necesidad de recursos para
realizar actividades inventivas o creativas, lo cual, en paises como el nuestro, es méas
comun acapararlos a través de la union de capitales en una persona juridica creada por
contrato, tomando en cuenta que esto no es posible sin la proteccion de estos actores a

través de la normativa legal vigente.
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ANEXO 1
Entrevista
Dr. José Robayo
Fecha: 20 de abril de 2019

Se solicita su colaboracidn con la absolucién de las preguntas que a continuacion
se detallan, las cuales tiene como finalidad el obtener su opinidén y recomendaciones
sobre el tema “El nuevo régimen de titularidad de los derechos de propiedad intelectual
en el Codigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e

Innovacioén y sus efectos en la contratacion laboral y civil™:

1. ¢ Conoce usted cuales son las innovaciones que trae el nuevo régimen de
titularidad de los derechos de propiedad intelectual, sobre derechos de autor y
patentes, en el Cddigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos,
Creatividad e Innovacion?

La importancia del art. 115 que trata sobre un aspecto relevante “pacto en
contrario”, en donde la titularidad de las obras creadas bajo relacion de dependencia
laboral o por encargo corresponderé al autor.

Un cambio trascendental la titularidad de las obras por dependencia o por
encargo corresponderd al autor. Tiene su logica en los mismos artistas, autores y
compositores. Ejemplo: El problema hacian cuando los artistas, autores y compositores
realizaban sus trabajos a terceros, los terceros hacian uso indiscriminado del referido
trabajo, generalmente no percibian retribucion econémica por su labor. En ese caso se
hizo adoptar las propuestas de los mismos artistas. Pero para ello las condiciones debian
estar preestablecidas, es decir considerar la autorizacion expresa del autor.

El Cédigo menciona que puede existir cualquier prueba que considere cosa y
precio, el pacto en contrario quiere decir el acuerdo, es una forma de justificar o darles
derechos a las personas que antes no tenian.

El Cddigo Ingenios fomenta que puede considerarse varias alternativas para
pactar entre las partes, un ejemplo seria un correo electronico. No es necesario un
contrato fisico y escrito entre las partes. Pero esa misma situacion puede generar vacios

por cuanto se requiere siempre un formalismo.
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La innovacion es cambiar totalmente el régimen del derecho de autor y en
patentes se dieron cambios importantes en con los articulos 276 y 277.

En el 276 habla sobre aquellas creaciones patentables que estan realizadas en los
centros de educacion superior, centros educativos y de investigacion donde los titulares
perciben un porcentaje minimo del 40 por ciento del valor sobre la titularidad de la
patente y el 277 debe asegurar a tu empleado no menos del 25 % del valor de la patente
que esta siendo explotada.

El titular de la patente es la persona que puede explotar la patente, tal como lo
indica el 277.

Yo estoy en desacuerdo sobre estos dos articulos 276 y 277 porque lo que hacen

es ahuyentar la inversidn extranjera directa.

2. ¢ Qué comprende la autoria y titularidad de las obras e invenciones, existe
diferencia entre estos dos términos?

Autor siempre tiene que ser una persona natural v, titular puede ser una persona
natural o una persona juridica. EI hecho conlleva que el autor tiene sus derechos
morales que son irrenunciables, el titular puede ser el mismo autor como no, sino una
persona que haya adquirido los derechos patrimoniales de explotacion de su obra.

En patentes practicamente no se utiliza, pero al momento en que le da la
titularidad la patente un porcentaje a los inventores, el Codigo no solo busca identificar
al inventor como creador de invenciones sino también de considerar la parte patrimonial

de la explotacion de la parte intelectual.

3. ¢ Qué comprende la autoria y titularidad de las obras o invenciones creadas
por encargo?

Lo que trata de explicar la norma cuando te dice por encargo, es aquellas obras
que no tienen origen de relacion laboral de dependencia, sino de aquellas que nacen de
una relacion de prestacion de un servicio determinado, por la expertise de la persona o

campo que se esté moviendo.

4. ¢ Cuales cree usted que son los efectos del régimen de titularidad de las
obras o invenciones creadas bajo relaciéon de dependencia en la contratacion
laboral?
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Los contratos deberian especificar que en virtud de la relacion laboral que existe
con las personas, se entiende la contraprestacion por la creacion de las obras autorales
en relacién de dependencia, es necesario un contrato, hay que tener cuidado en la
estipulacion referente a obras futuras, no son admisibles las cesiones futuras del derecho
de autor. La norma indica que siempre debe especificarse a que obra se refiere. Cuando

se hace un contrato laboral debes especificar para que le vas a contratar a un trabajador.

5. ¢ Cudles cree usted que son los efectos del régimen de titularidad de las
obras o invenciones creadas por encargo en la contratacion civil?

Se debe especificar para que sea contratada una persona dentro de un contrato de

prestacion de servicios. El contrato protege a las partes.

6. Mencione dos recomendaciones para generar relaciones laborales y civiles
saludables que logren cumplir con el régimen de titularidad tanto en obras e
invenciones creadas en relacion de dependencia, como obras e invenciones creadas
por encargo.

En la relacion de dependencia y por encargo, en los contratos laborales y los de

prestacion de servicios es necesario se estipule la cesion expresa de derechos a favor del
comitente o empleador.

En los casos de investigacion de universidades y centros de investigacion es
siempre mas loable que el proceso de investigacion para obtencién de patentes lo haga

la academia, no el sector privado.





