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INTRODUCCION

El tema de esta tesis, lo elegi a sugerencia del Dr. David Rangel
Medina, cuando fui su alumno en la catedra gue se impartidé por
primera vez en la Facultad de Derecho de nuestra maxima casa de
estudios intitulada ‘“Patentes, Marcas, Derechos de Autor
Competencia Desleal y Transferencia de Tecnologia®, en el periodo
lectivo 86/2.

Este trabajo se hard sin pretenciones eruditas, sino por el
contrario, asistido de un espiritu de sencillez y tratando de ser
lo mds claro, explicito y concreto posible, toda vez que el tema
relativo a la "Proteccidén juridica de los inventos realizados por
los trabajadores®, es una cuestién nuy compleja gue en nuestro
derecho positivo no estid ampliamente regulada. Fué por ello que
tuve que realizar un estudio comparado de nuestro, derecho con el
de otros paises, para asi determinar «como regulan tal
problem&tica y en que forma otras legislaciones.

Cabe hacer notar que el tema a tratar tiene una intima relacién
con otras ramas del derecho, como por ejemplo con el Derecho
Kercantil, rama de 1la cual el llamado "Derecho de Propiedad
Intelectual", formd parte integrante. Se relaciona concretamente
con el tema de la empresa, considerada como la unidad ecénomica
de produccion o distribucidén de bienes y servicios. Dichos bienes
pueden ser incorporales y corporales; en 1los primeros se
encuentra el derecho al arrendamiento, la clientela, el
avianamiento y también la llamada propiedad industrial que
comprende el nombre comercial, las marcas, los avisos comerciales
y las diversas patentes como de invencién, de mnejoras y de
dibujos o modelos industriales.

Por otra lado también se relaciona con el Derecho del Trabajo,
especificamente con la "relacién laboral" que se da cuando se
presta una actividad personal subordinada a cambio de un salario,
aclarando desde este momento que no se analizaran a fondo tales
problematicas en relacion con este tema, ni cuando me refiera a
las obligaciones y derechos laborales, tanto del patron como del
trabajador en una empresa.

Reitero que aun cuando en la elaboracion de este trabajo no he
pretendido crear algo nuevo, si he puesto el empefio, la
responsabilidad y la dedicacién que se requieren para realizar
una tesis, tramite final para obtener el titulo de Licenciado en
Derecho, un paso mas en mi vida, para emprender nuevos caminos.



No nquisiera terminar estas lineas sin dejar testimonio de mi
reconocimiento a la influencia tan importante a lo largo de mi
formacién académica, de todos mis admirados maestros, de los
cuales no sélo aprendi los primeros fundamentos del derecho, sino
algo aun mas importante, como lo es el carifio y amor a nuestra
profesidén, la que considerc una de las mds dignas y nobles.



CAPITULO I

1. ANTECEDENTES.

Al referirme a los antecedentes de la invencién humana, es
necesario hacer mencion a la historia de la humanidad, en virtud
de que el hombre desde su aparicion en la Tierra, tuvo la
necesidad de crear sus propios medios de subsistencia.

Primero recordaré que la Historia de la Humanidad se ha dividide
en dos grandes periodos, a saber: la Prehistoria y la Historia;
que la primera comprende el tiempo transcurrido desde la
aparicién del hombre en la Tierra, hasta la invencién de 1la
escritura; y que este periodo se divide a su vez en dos
importantes etapas o edades: la Paleolitica y la Neolitica.

En sequndo. término debe tenerse presente que la Historia
propiamente dicha, abarca el periocdo comprendide desde la
invencidén de la escritura, hasta nuestros dias y que también este
periodo se divide, a su vez, en cuatro grandes grupos: Edad
Antigua, Edad Media, Edad o Epoca Moderna y Epoca Contemporanea.

La Edad Antigua abarca el periodo comprendido desde la aparicién
de la escritura, hasta la caida del Imperio Romano de Occidente,
ccurrido en el ano 476 a.C. La Edad Media, abarca del afic 476
a.C., hasta la caida del Imperio Romanc de Oriente, ocurrido en
el afo 1453 de nuestra era. La Epoca Moderna abarca el periodo
comprendido desde el afio de 1453 d. de J. hasta la Revolucidn
Francesa, ocurrida en el afio 1789 y finalmente la Epoca
Contempordnea, que abarca desde el afo 1789 hasta nuestros dias.

(1)

Se hace notar que todos 1los periodos citados, tanto de 1la
Prehistoria como de la Historia, han tenido gran relevancia con
las invenciones del hombre.

Me referiré por secuencia cronolégica, primeramente a la época
llamada Prehistéria dentro de la cual se encuentra la Edad
Paleolitica, tanto inferior como superior; en ella el hombre,
para la defensa de sus intereses, contrarresta los ataques de
otros grupos humanos defendiendo sus pertenencias; y para
proteccicén personal de los ataques de los animales salvajes, tuvo
que idearse métodos de defensa, con la invencién y elaboracién de
sus propias armas para cazarlos. {2)
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De ahi que haya tenido que aprender a tallar genercsamente las
piedras, golpeandolas unas con otras, a fin de dar forma a sus
mas antiguas armas, como las lanzas, hachas, punales cuchillos,
puntas de flecha, etc. Los huesos de animales también le
sirvieron para fabricar algunos instrumentos utiles en su vida
diaria, tales como agujas para coser pieles, cucharas, slerras
para cortar, etc. (3)

Posteriormente tuvo que construir sus propias viviendas, para
protegerse de las inclemencias del tiempo; también tuvo que
elaborar sus utensilios de trabajo y confecclonar sus vestidos
con las pieles de los animales que cazaba.

Ademas de las invenciones citadas surgen muchas mds, algunas muy
importantes, porgue ayudaron a la sobrevivencia del hombre; tal
es el caso del "empleo de semillas para obtener frutas'(4), el
cual tiene algo de descubrimiento como lo fue la invencion de la
escalera de barrotes, ideada por los que tenian la costumbre de
trepar a los &rboles y rodaban por el suelo; el arco y la fecha
que el hombre primitivo usaba no sélo para cazar animales sino
también para contrarestar los atagques de sus enemigos humanos,
con el propdsito de salvarse del hambre.

El descubrimiento mds importante sin duda fue el fuego, que junto
con la alfareria, sirvid para que los primitivos pudieran
utilizar ciertos alimentos no aprovechables de otra manera;
ademas, la alfareria permitid cocer los alimentos y conservarlos
por algun tiempo.

A pesar de la vida casi salvaje, "en el hombre primitivo ya
empezaba a revelarse el gusto artistico. En las profundas
cavernas donde vivieron dejaron salas enteras decoradas con
pinturas de animales (llamados rupestres), reproducidos con
sorprendente naturalidad". (5) Como ejemplos, encontramos "la
Caverna de Altamira, prehistérica descublerta en 1877 en
Santillana del Mar, provincia de Santander, Espafa, por Marcelino
de Sautucia, donde se encuentran las primeras pinturas rupestres
conocidas; las cuales representaban bisontes, jabalies y otros
animales que cazaba el hombre prehistérico, asi como la gruta de
Lascaux en el municipio de Mantignac, Francia, con pinturas
rupestres del periodo Paleolitico superior, descubiertas en 1940,
entre otras". (6}

Por otra parte, Federico Engels, al hacer mencién de la etapa
Prehistdérica y especialmente al citar el estudio que realizé
Morgan, en cuanto a la prehistoria de la humanidad (que separa en
tres épocas principales; El Salvajismo, La Barbarie y
civilizacioén), dice que ya en la etapa del Salvajismo hay
indicios de residencia fija del hombre en aldeas; que Yya
elaboraba con cierta maestria sus medios de subsistencia como
vasijas, el tejido a mano, instrumentos de piedra, etc. Ademds en
ciertos lugares, como entre los indios del Noroeste de América,
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estos ya conocian el arco y la flecha y utilizaban los troncos y
las tablas para construir sus propias viviendas (7). Lo que
demuestra que el hombre prehistérico ya tenia una gran variedad
de creaciones inventivas.

Al encontrarnos en la etapa Neolitica del mismo periodo
Prehistérice, el hombre primitivo comenzé a capturar ovejas,
cabras, vacas, toros, hufales y caballos para domesticarlos,
fomando asi rebafios; esto lo condujé a la realizacion de una
nueve actividad, el pastoreo, y para alimentarlos recogian pastos
y plantas forrajeras, las cuales les agradaban a esos animales,
descubrieron ademds, que algunas plantas producian granos, los
cuales, al sembrarlos, brotaban plantas y despuéds esas plantas se
reproducian al igual que todas las demds gue habian sembrado.

"Existen razones para creer gque el hombre descubrié primero el
trigo” (8), actividad muy importante llamada agricultura, con la
cual inicio su vida sedentaria. Surge también como base ¥y
fundamento de la unidad social de los primitivos grupos humanos,
la familia (9), adoptando un sistema Patriarcal, que consistia en
que el jefe de la familia era el hombre, integrando ademds su
familia, mujeres, hijos por 1la sangre, hijos adoptives vy
esclavos, sometiéndolos a la soberania absoluta del jefe o
patriarca (10); entre los romanos le llamaron paterfamilias gque
Yera el hombre que no dependia de otro y ejercia autoridad sobre
una familia y sobre un dominio" (11), quedando asi atras el
sistema matriarcal en donde era la mujer quien tenia a su cargo
el hogar y el fuego sagrado (12), porque era la gue se quedaba en
¢l, mientras los hombres iban de caceria para conseguir
alimentos.

Los hombres de esta época fabricaban todavia utensilios de
pledra, pero sabian ya pulimentarla de manera perfecta; ademds,
como consecuencia del descubrimiento del fuego, se produjé otro
nuevo descubrimiento, cuando el hombre acercande a la llama
ciertas piedras, vio maravillado que escurria de ellas un liquido
brillante, el metal, ignorando cual haya sido el primer metal
descubierto; s3in embargo, el primero gue sc aplicé fue el cokre,
posteriormente el bronce y el hierro, con los que elaboraran
armas, utensilios, adornos y vasijas. (13)

La necesidad de intercambiar mercancias y realizar permutas,
condujo naturalmente a la invencion de la moneda, desde sus
rudimentarias formas, como los que se daban con los esclaves y
las nujeres en Africa, en virtud de que sus duefios median su
rigueza en base al numero de esclavos y mujeres que tuvieran; las
bestias eran utilizadas como otra forma de moneda asi como las
pledras precicsas como el coral, las perlas, etc.: ademas, los
productos vegetales como las semillas, el clavo y el anis y
finalmente las monedas acufiadas en oro o en cualquier otro metal.
(14)
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Posteriormente el hombre empezé a escribir, primero, plasmando
sus ideas mediante imdgenes e hizo dibujos, pero se dié cuenta
que no resolvia su problema y los empezd a convertir en signos
que representaban palabras, iniciando asi la Epoca Histdrica. Al
primer periodo de esta época se le 1llamd Edad MAntigua vy
comprendié desde la aparicion de la escritura hasta el afio 476,
fecha de la caida del Imperio Romano de Occidente, En dicho
periodo florecieron innumerables culturas, tales como la china,
la que ideo un sistema de escritura, en la que cada signo
representapa una idea y de ahi que se le llame "escritura
simbolica"; descubrieron 1la pélvora que usaron en fuegos
artificiales y usaron también el papel moneda. ({15)

Los hindies conocieron la escritura alfabética y escribieron
innumerables obras literarias como "Las Vedas," “El Cédigo de
Mand," “Mahabharata y El Ramayana.

Otras culturas que ftlorecieron y aportaron grandes inventos y
descrubrimientos a la humanidad, fueron 1los egipcios, gque
inventaron el arado de madera, el vidrio, el calendario solar, la
escritura jeroglifica, el dbaco, el papel, los relojes de aqua y
so0l, etc.

Los pueblos mesopotdmicos, entre los muchos inventos que tuvieron
podemos citar, los 12 signos del zodiaco, el circulo de 360
grados y el mecanismo de la multiplicacion. (16)

Los fenicios inventaron el alfabeto. Pero las que considero mas
importantes culturas de la humanidad son, la griega y la romana.

Primeroc me referiré a Grecla, que con sus dos principales
ciudades, Esparta por un 1lado, pueblo eminentemente guerrero,
quien perfecciond sus armas para poder contrarestar los ataques
de otros pueblos; y Atenas, pueblo cultural, donde florecieron
los grandes fildsofos que nos han legado innumerables obras
literarias y monumentos arquitectdnicos de belleza inigualable;
ademas, el desarrollo de algunas ciencias como las matematicas,
la geografia, la historia y la astronomia. (17

Por su parte el pueblo romano nos legdé inumerables obras
juridicas, tales como la Ley de las XII Tablas, las Institutas de
Gayo, el Digesto o Pandectas que después integraron al Corpus
Juris Civilis (18); por sefalar algunos de los documentos mas
importantes que influyeron grandemente en la legislacion de
nuestros dias.

El pueblo romano se divide en tres grandes etapas. A saber: la
¥onarquia, la Republica y el Imperio; durante ésta ultima sucede
la caida del Imperio Romano de Occidente con capital en Roma y
con la que se inicia la Edad Media en el afio 476 después de C, y
surge asi el Nuevo Imperic Romano de Oriente con capital en
Bizancio.
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Durante el Imperio de Justiniano, este pueble tuve gran auge
tanto en las artes como en las ciencias, pero debido a 1los
miltiples ataques y posteriormente a las invasiones de los persas
y 4&rabes se debilité grandemente; éstos ultimos aportaron grandes
inventos en materia de arquitectura, como 1los dos tipos
principales de monumentos, la mezquita y el alcdzar; en
literatura, la obra principal de recopilacién de documentos fue
"Las Mil y Una Noches"; en matematicas, crearon el 4&lgebra,
difundieron el sistema hindud de numeracicén y aportaron el uso del
cero Y debido a sus numerosos viajes ensancharon los
conocimientos geografico. (19)

Surge ademas la organizacién social y politica que se conoce como
Feudalismo en Europa, durante los siglos IX a XV, en la cual hay
un fortalecimiento de los sefiores feudales en detrimento de la
autoridad real, pero en el aspecto social, habfa una gran
desigualdad de clases y el predominio de 1la nobleza. Hubo
también, un florecimiento cultural, pero manejado por la iglesia,
inica autoridad intelectual organizada y capaz de dirigir el
pensaniento; asi encontramos en el arte, principalmente en la
arquitectura, monumentos religiosos de gran belleza, en los
cuales hubo dos estilos, el romdntico y el gdtico.

Por otro lado, se dié la formacién de idiomas naclonales, como
las lenquas romances; el establecimiento de las universidades,
dedicadas a estudios superiores, tales como las de Bolonia,
Palermo, Pavia y Padua, en Italia; 1las de Paris, Tolsa Yy
Montepellier, en Francia; las de Salamanca y Valencia, en Espana;
las de Oxford y Cambridge, en Inglatera, etc. (20)

En esta etapa, ademas del florecimiento de las ciencias y la
religién cristiana, también se lograron grandes avances
tecnoldgicos y aportaciones inventivas importantes tales como el
estribo, la collera de horcantes (collar para caballerias), el
rastrillo, el molino, la sierra mecadnica, el astrolabio, gque
sirvié a los navegantes para fijar su posicién en alta mar, la
ballesta, gue recmplezd el arco, la catapulta, los cafones, el
mosquete, el perfeccionamiento de las embarcaciones con un timén
de popa, los barcos cargueros, predecesores de los barcos
mercantes o carbonales del siglo XIX (21), los relojes mecanicos
y la’construccién de canales, presas y diques, el microscopio
inventado por el holandés Van Leeuwenhoek (22), entre otros
nuchos inventos realizados por el hombre en esta Edad Media.

Con la caida del Imperio Romano de Oriente, da inicio la Epoca
Moderna en el afio 1453 de nuestra era, en la cual se realizaron
grandes descubrimientos geograficos, debido a la necesidad de
encontrar una nueva ruta hacia el Oriente y como consecuencia, el
perfeccionamiento de las naves maritimas.
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Durante los siglos XIV y XV cuatro inventos transformaron por
completo la vida de todos los pusblos europeos: la pdlvora; la
brijula, gue la aplicé en 1la navegacion Flavio Rioja; 1la
imprenta, invento de Gutenberg y el papel.

Durante el Renacimiento, que tuvo lugar en Europa durante los
vltimos afos del siglo XV y la primera mitad del siglo XVI, hubo
un renacer de las tradiciones culturales anteriores a la Edad
Media, principalmente se tomaren como modelos a escritores y
artistas de Grecia y Roma. Entre los artistas y escritores mas
significatives de esta etapa, se encuentran, Miguel Angel, Dante
Allighieri, Leonardoe da Vinci y Nicolds Maquiavelo, entre otros.

Pero no es sino hasta el siglo XVII cuande hay una verdadera
Revolucién Cientifica, ya que marca una ruptura entre el
pensamiento medioval y el pensamiento antiquo, al crear las bases
tedricas de la clencia moderna: en efecto, los principios y
métodos de las ciencias exactas fueron establecidos en esta época
por los trabajos de Descartes y Pascal, de Huygens, Leibnitz y
Newton.

AdemAs tenemos la invencidén de los logaritmos por Napier, la
utilizacién de 1las 1letras en algebra por Victe, el Calculo
Integral por Cavallieri, etc. (23)

La mayoria de los inventos hasta esta época y principalmente de
la Edad Antigua y la Edad Media, han sido producto de fuentes
andénimas, impersonales y altruistas y son, ademds, patrimonio
comin de la humanidad, pués nadie se preocupé por obtener algun
privilegio sobre ellos, asi como tampoco les importaba si otros
los aprovechaban para si. Pero al surgir el régimen econdmico
moderno, se establece la necesidad de que las ideas y las
invenciones, fuesen protzgidas a través de un sistema legal y
nacen asi las patentes de invencidn, todo ello por la gran
variedad de intereses en juego, como por ejemplo, el de 1los
inventores mismos, el de los competidores, el de otros inventores
y, ademds, porque es ldégico pensar que el inventor no queria que
otros fueran los beneficiados por el invento gue é1 habia
realizado y que no se le reconociera el caracter de inventor.

(24}

La proteccién de los inventos realizados por el hombre y para que
se le reconociera verdaderamente el derecho al que los habia
inventado, se inicia primeramente, con las prerrogativas del
poder real, para conceder a los inventores el derecho de
explotacién derecho que se consideraba como atributo del rey.
(25)
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Asl tenemos que los primeros privileglios que se concedieron
fueron en Venecia, en el afio 1469, a los impresores y mds tardar
en 1498 el privilegio que otorgé el rey por el Chiaroscuro;
tiempo despuéds surge el sistema de monopolios de Lord Cecil, bajo
el reinado de Isabel I, destinado primordialmente a animar el
establecimiento de las industrias de la Gran Bretana y asi en el
afio 1602 surge el primer litigio sobre privilegios que recuerda
la historia moderna, el de la llamada patente "Darcy", concedida
por autoridad del monarca como nmonopolio para importar,
manufacturar o vender cartas de juego, la cual fué objeto de
oposicién de terceros, argumentando ante el tribunal gue era un
moncpolio injusto. (26)

El Parlamento Inglés arrancé a su scberano el reconacimiento del
derecho del inventor a la utilizaciodn exclusiva y temporal de sus
obras y asi tenemos los primeros ordenamientos juridicos bajo el
gobierno de 1los Estuardo en 1623, con el llamado “Estatuto de
Monopolios™ en donde se establecia la concesidn del privilegio
mediante compensacidn en dinero por 14 afos, siempre y cuando la
invenciéon no estuviera en contra de alguna Ley o los intereses
del Estado; le siguieron algunos estados alemanes, que en el
siglo XVIIY reglamentaron la materia. (27)

La Constitucidn norteaméricana de 1787 proclamé el reconociniento
de la personalidad como una prerrogativa de la Federacién (28); a
mayor abundamiento, en su articulo 8o. hay una separacidén entre
inventos y monopolios, pues establece que el reconocimiento de la
personalidad del inventor constituye una obligacion de 1la
Republica {29). La Ley Federal de 1790, se puede considerar como
el primer documento legal de la época contempordnea que establece
el derecho del inventor frente a la colectividad.

Por otro lado, la Legislacion francesa sobre patentes del 7 de
enero 1791, declarc '"que todo descubrimiento o invencién es
propiedad de su autor" (30); asi también lo afirmoé la del 19 de
julio de 1793, sobre derechos de autor; ya en la época
contempordnea, se dictaron leyes como reaccién al régimen de
privilegios reales en las que se sehalan el sentido industrial de
las invenciones.

Debido a la Revolucién Industrial en Inglaterra y a los grandes
descubrimientos geogrdficos y a la colonizacidén de las tierras
descubliertas, surgen innumerables adelantos técnicos como 1la
evolucion del transporte terrestre, el automévil y el ferrocarril
y del maritimo, los barcos. En cuanto a la produccién fabril,
surge un cambio radical debide a los grandes inventos y adelantos
tecnolégicos que reducian a la mitad el nimero de empleados
ocupados en las fabricas, ejemplos de ellos son la mdquina
Krempel, que substituyé la fuerza hidraulica por la de vapor en
el servicio de las fébricas, la locomocidn y posteriormente en la
navegacion.
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Al estallar la Revolucién Francesa en el afic 1782, como
consecuencia de tratar de abolir el feudalismo, concluye la época
moderna y se inicia la época contemporénea; ésta abarca hasta
nuestros dias. En ella, la evolucién de la especie y el
perfeccionamiento del hombre mismo, se deben precisamente a la
facultad de creacion que provocan la invencién de nuevos y
variados productos, de otras técnicas o el perfeccionamiento de
los ya implantados en las industrias para una mejor produccicén.
(31)

Seria interminable la relacién de inventos realizados por el
hombre en esta etapa, sin embargo, sefalaré solamente los grandes
adelantos cientificos, concluidos con la llegada del hombre a la
luna; la persistencia por conquistar el espacilo aéreo; la bomba
atémica de graves consecuencias; las  innumerables armas
nucleares; el porfeccionamiento de los barcos, de los aviones,
del microscopio, etc. En esta etapa ya hay mayor interés por
proteger al autor del invento; ya hay mayores intereses en juego
y por ello se perfecciona el Sistema de Patentes de Invencidn.

En nuestro pals el inicio de 1la proteccién legal de las
invenciones data del afo de 1820, por un decreto de las cortes
reales espanolas; posteriormente se dicta otro decreto en el afio
de 1832:; mas tarde en 1890, surge una Ley y otras leyes mas,
hasta llegar a la vigente Ley de Invenciones y Marcas del 30 de
diciembre de 1975; de todos ellas nos ocuparemes en el capitulo
siguiente,
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2.~ CONCEPTO

El significado de la palabra concepto estriba en la formacidn de
un juicio acerca de alguna cosa en diversas materias (32), por lo
que atendiendo a ello trataré de ser lo mis explicito y claro
posible, tomando en cuenta algunas definiciones que acerca del
invento se han dado.

Como ya se ha sefalado, el hombre por naturaleza es inventor
debido a gque cada dia quiere superarse, distinguiéndose de los
demds animales por su capacidad analitica y razonadora; por lo
que la invencidén ferma parte del esfuerze del hombre, cuien
qulere dominar sn medio.

Ta invenclén es un fendmeno acumulativo, ya gque al realizar un
invento se hace precisamente con la finalidad de crear o mejorar
algo ya existente o para aplicarlo a un nuevo uso o fin (33).
Ademds la invencion es un fendmeno de prueba y error, aungue hay
algunas que se realizan por "“azar",

Los tratadistas que han abordado el tema de la invencidn,
presentan diferentes definiciones; algunas de ellas se refieren
al invento desde el punto de vista juridico y otres desde el
punto de vista téecnico; por lo gue tomande en cuenta tales
definiciones, trataremos de proporcionar un concepto del invento.

El diccionario de la Academia Espanola, dice que inventar es
"hallar o descubrir a fuerza de ingenio y meditacién, o por mero
acaso, una cosa nueva no conocida"; dicha definiciodn no establece
la diferencia que existe entre el invento y el descubrimiento,
sino por el contrario, hace del invento, el género y el
descubrimiento, la especie, va que al definir el invento utiliza
en su definicion la palabra descubrir, ademas no establece lo que
es una invencion patentable, ni menciona las caracteristicas
intrinsecas de la invencién. (34)

El prototipo de definicién de invento de los juristas es la de
Kohler; este autor dice que la invencién "es una creacién
caracteristica del espiritu humano que reposa sobre una nueva
combipacién de las fuerzas de la naturaleza para alcanzar un
determinado resultado". (35)

También tenemos una definicidén técnica, es la presentada por
Harting; para este autor la invencién "es la solucién de un
problema técnico nuevo para su nocidn tecnolégica, habiéndo sido
enteramente realizado, al menos en una forma de ejecucion segun
el modo de realizacién del cual es susceptible". (36)

Ninguna de las definiciones citadas es completa y satisfactoria;
pués Kohler, nos habla unicamente del origen de la invencidn; es
decir, se refiere a la concepcidén mental creativa y no menciona
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los elementos de la invencién y mucho menos nos senala, desde el
punto de vista juridico, qué elementos debe satisfacer un invento
para que sea protegido por una patente de invencioén; ademds no
basta que el inventor conciba y se represente internamente el
problema que le preocupa para alcanzar un determinado resultado,
sino que se requiere, ademds, que el inventor proponga medios,
sefiale un plan o camino para obtener y realizar el objeto que
caracteriza al problema; habra que agregar ademds un
procedimiento de ejecucion que permita al inventor y a terceros
pasar del plan especulativo al experimental o practico (37). Por
otro lado Harting, trata a la invencidn unicamente desde el punto
de vista teécnico y para la solucién de un problema en una
determinada !vdustria, olvidandose del origen de la inventiva,
gue es precisamente creacién humana.

Ahora bien, ez necesario determinar 1la naturaleza de las
nanifestaciones protegidas por la ley como invenciones y 1los
elementos con los cuales se integra; primeramente se debe
establecer su origen o el proceso de formacidon. Segun este canino
la invencisdn tiene su origen en las necesidades humapas.

El hombre y la sociedad siempre han tenido necesidades vy deseos,
pués ambos representan una meta y la invencién es el medio con el
cual aquélla alcanza su cbjetivo; por lo gque la inventiva
presupone un fin para satisfacer una necesidad. (38)

Idea y actividad inventiva son obra del intelecto humano y no de
la naturaleza, ya gue para llegar a ellas se requiere en
ocasiones de un proceso de elaboracién, de comprobacion o de
intentos, aunque en ocasiones el hombre inventa alge por azar,
por lo que debe distinquirse la invencidén del mero
descubrimiento.

Concluyendo, el invento es una creacién humana, que presupone un
fin al cual va a tender o una necesidad a satisfacer dentro de la
sociedad; el invento debe reunir ciertos requisitos para poder
ser protegide por una patente de invencidn, come el de ser
novedoso, es decir, debe contribuir con alge nuevo a cualguier
técnica y que sea susceptible de aplicacién, es decir, que sea de
utilidad practica en la colectividad.

ror otro lado podemos decir que el descubrimiento es la
manifestacién de dar a conocer, de encontrar o hallar lo
escondido o ignorado, pero que se encontraba en la naturaleza;
vervigracia, tierras y mares en tiempos remotos (39), el fuego,
el agua, la electricidad, el vapor, el carbén, la energia,
atémica, la Ley fisica de la refraccién o el fenémeno quimico,
como la desintegracién de la materia. En cambio son invenciones,
la idea de aplicar las leyes de la refraccidén en lentes y espejos
o de emplear la desintegracidén del atomo y la energia producidos
en motores y reactores atomicos. (40)
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Después de conceptuar el invento y el descubrimiento, podemos
mencicnar algunas diferencias entre ambos, a saber:

1)El descubrimiento en general es perfecto, absoluto y
eterno, es decir, no puede ser perfeccionado o
modificado. En canmbio, el invento puede sar
perfeccionado, ademds es relativo y concreto, esto es, se
refiere dnicamente a un problema técnico determinade.

2}El descubrimiento es una actividad pasiva, mediante la
cual la naturaleza se revela al hombre. La invencién es
una operacién activa ya que por medio de ella el hombre
utiliza diferentes objetos y agrega algo a la naturaleza.

3}El descubrimiento es abstracto, porgue no puede ser
falsificado. El invento, por el contrarie, si puede ser
falsificado e incluso mejorado.

4)E)l descubrimiento se limita a revelar lo ya existente
en la npaturaleza. La invencién es una creacion del
intelecto humano tendiente a dominar la naturaleza por
medio de la utilizacidn de fuerzas en ella existentes.

5)El descubrimiento es solo receptivo, porque se limita a
dar a conocer lo ya existente, perec que no habia sido
descubierto u obhservado porgue se encontraba ocultoe.
(41). En cambio, el invento es productive, porque crea
algo nuevo que era inexistente con anterioridad.

Ahora bien, desde el punto de vista legal, la invencidn en el
sistema Jjuridico mexicano, debe de reunir cilertos requisitos
enumerados en el articulo 4o. de la Ley de Invenciones y Marcas
vigente, para que pueda ser objeto de proteccion por medio de la
expedicion de una patente de invencidn.

Primeramente, la invencioén debe ser nueva (42), es decir, que la
invencidn sea novedosa y original, debiendo contribuir con algo
nuevo a la técnica a la cual va dirigida; ademas dicha novedad
debe ser de tal naturaleza que signifique una real innovacion.
(43)

Por otro lado la ley establece textualmente como regquisito, "que
sea el resultado de una actividad inventiva"; la verdad es que la
frase no es afortunada y no gquiere decir mucho (44), porque como
ya mencionamos, precisamente el invento es producto de la
creacién del hombre, siendo una actividad inventiva.
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Finalmente establece la ley que el invento sea susceptible de
aplicacion industrial al preceptuar en el articulo 4° que "una
invencién es susceptible de aplicacién industrial, si se puede
fabricar o utilizar por la industria", lo que quiere decir que el
invento debe tener una utilidad prdctica y debe ademas, ser util
y provechoso para la colectividad.
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3.~ CLASIFICACION DE LOS INVENTOS.

Tomando como base la definicion legal contemplada en el articulo
4* de la Ley de Invenciones y Marcas vigente, para que pueda ser
objeto de patentabilidad la invencidn debe reunir los siguientes
requisitos:

-que sea una idea que solucione un problema técnice
deterninado.

~que sea original y novedosa, susceptible de
materializarse y fabricarse.

-que satisfaga necesidades colectivas.
-qgue sea producto del intelecto humano, y

-gque el Estado la reconozca como una invencién, es decir,
que le otorgue al titular un documento llamado "Patente".
La patente se ha definido como el "titulo expedido por el
Estado en virtud del cual se reconoce un derecho
exclusivo a los inventores para explotar industrial o
comercialmente su invento", (45)

Nuestra Ley de Invenciones y Marcas, no sefiala lo que debe
considerarse como invencién; sin embargo, por exclusién,
establece lo que no son invenciones, asi en su articulo 9*
preceptia gue no son invenciones los principios teéricos o
cientificos y los métodos matemdticos (46), es decir, 1los
descubrimientos a los que, como ya se dijo anteriormente,
consisten unicamente en dar a conocer algo desconocido por el
hombre, algo que ya existia en la naturaleza, como ejemplo de
descubrimientos tenemos:

Los sistemas y planes comerciales, contables, financieros,
educativos y de publicidad, caracteres tipograficos, las reglas
de juegos, la presentacion de informacién y los programas de
computacion. Consideramos que no son invenciones, porque no
reunen los requisitos gque senala el articulo 4° de la Ley de
Invenciones y Marcas, principalmente porque no son susceptibles
de materializarse y fabricarse; en cambio son asimilables a los
derechos de autor por tanto, es factible obtener el registro de
ellos como creaciones intelectuales y culturales.

También estdn dentro de este grupo, las creaciones artisticas y
literarias, en wvirtud de gque no son susceptibles de
industrializacién y porque las regula la ley sobre derechos de
autor a través de la cual obtienen proteccidén y el registro
respectivo.
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Finalmente nos sefiala la ley en cita que tampoco son invenciones
"los métodos de tratamiento quirdrgico o terapéutico del cuerpo
humano y los relativos a animales vegetales, asi como los métodos
de diagndstico". Y esta afirmacidén es obvia, pués las invenciones
no son susceptibles de industrializacién, aunque si son
realizaciones del intelecto humano.

Por ello interpretando a contrario sensu, todas las creaciones
intelectuales que no encuadren en el articulo 9°. de la Ley de
Invenciones y Marcas, y que reunan, ademds, los requisitos
sefialados en su articulo 4°, se consideran como invenciones en
nuestro derecho mexicano.

Los tratadistas de esta materia no realizan una clasificacién de
los inventos, a excepcidén del maestro Jorge Barrera Graf, que los
clasifica en:

1.~ Simples; y
2.~ Compuestos.
1) las invenciones simples las subdivide en:

a) Simultdneas, por ejemplo, las de productos que todavia
en la Ley de Propiedad Industrial de 1943, estaban
contempladas en el articulo 4°. (47); y

b)Sucesivas, por ejenplo, las invenciones de
procedimiento o de medios nuevos y las de combinacidén o
de fusidn.

2)las invenciones compuestas, se refiere unicamente a las
invenciones de combinacién o fusién de otros inventos.
(48)

A continuacién me referiré unicamente a las invenciones que
sefiala nuestra legislacién vigente.
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4.~ INVENCIONES DE MEJORA

Se consideran como invenciones de mejora de acuerdo a la parte
final del articulo 4° de la Ley de Invenciones y Marcas, aquellas
invenciones que constituyan una nejora a otra invencién y que
cumpla con los requisitos de novedad y aplicacién industrial. (49

La ley utiliza la palabra “mejora", en el sentido de gue la nueva
invencidn significa que un cambio o una alteracidén a la invencién
primitiva, para darle una funcion mas eficaz o para obtener un
producto con propledades diferentes.

Debe ser util la ‘mejora, ademas de que supone unaz invencién
precedente, con la cual queda indiscutiblemente 1ligada; estos
tipos de invenciones son los que en realidad se presentan con
mayor frecuencia en virtud de que el hombre dia a dia tiende a la
superacidn y constantemente perfecciona o adiciona los productos
industriales, procedimientos o aparatos conocidos.

Surge la interrogante (que sucede cuando la mejora se realiza en
un invento patentado gue no ha entrado al dominio publico? Han
considerado varios autores, entre ellos Barrera Graf, que se
otorgarad la patente de mejora, siempre y cuando se recabe el
perniso del propietario de la patente del invento que se quiere
adicionar. (50}
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5.~ INVENCIONES DE MEDIOS NUEVOS

La fraccién ITI del articulo 10 de la Ley de Invenciones y Marcas
antes de ser reformada, establecia: “Art. 10.~- No son
patentables... fraccién III.- Los productos gquimicos exceptuando
los nuevos procedimientos industriales de obtencién y sus nuevos
usos de caracter industrial®... Este articulo Iinterpretade a
contrario sensu, establecia l1la patentabilidad de los nuevos
procedimientos industriales para la obtencién de productus
quimicos, los cuales actualmente siguen sin protegerse, porque la
ley en cita sélo hacen alusién a los productos quimicos en la
fraccion ¥ del citado articulo 10, pero con las texativa que
dejarda de tener vigencia en un plazo de 10 afos a partir de la
publicacién del decreto de reformas a la Ley de Invenciones vy
Marcas, de fzeua 16 de enero de 1987 (articulo 2' transitorio del
decreto de reformas y adiciones a la Ley de Invenciones vy
Marcas).

En algunos paises se otorgan patentes por los productos gquimicos,
pero en otros no, en nuestro pais se argumenta que al otorgarlos,
.se podria detener el progreso de la técnica; sin embargo, se
concede al inventor patente por el procedimiento ya que se podria
alcanzar el mismo resultado por otros medios o procedimientos;
tal es el caso a que se refiere la abrogada ley de Propiedad
Industrial, en el articulo 4° fraccidén II, de la cual se infiere
una serie de fases para llegar a un producto o resultado, es
decir, se refiere sélo a los medios utilizados sin importar los
resultados. (51
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6.~ INVENCIONES DE NUEVD USO

A este tipo de invencliones se refiere la fraccién VI del articulo
10 de la Ley de Invenciones y Marcas vigente, cuando establece:
YArt. 10- No son patentables: ,.. Fraccion VI. La aplicacién o el
empleo en una industria, de una invencién ya conocida o utilizada
en otra industria y los procedimientos que consistan simplemente
en el empleo o use de un dispositive, maquina o aparate gue
funcionen segun principios ya conocidos con anterioridad, aun
cuando dicho empleo sea nuevo'... Interpretando este articulo a
contrario sensu, para que ese nuevo uso pueda ser objeto de
patentabilidad, debe, ademds de obtener un resultade nuevo, tener
una funcién técnica diversa en la industria en que se quiere
aplicar, respecto a la que desempenaba con anterioridad.

En realidad estas invenciones de %“nuevo uso! son las mismas que
se establecian en el articulo 4° fraccién II de la anterior ley
de Propiedad Industrial de 1943: en ella se referia a la nueva
aplicacion de nmedios conocidos para obtener un producto o un
resultado industrial determinado (52); es decir, la nueva
aplicacion de un medio patentado para obtener un producto
diferente, un resultado nuevo, un nuevo procedimiento, o por lo
menos la solucién de un problema técnico industrial (53), por lo
gue es necesario que haya una modificacidén del medio conocido
para obtener un nuevo resultado, o bien cuando menos la obtencidn
del mismo resultado.
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7.~ YUXTAPOSICION DE INVENCIONES

Este tipo de invenciones se encuentra regulado en la fraccisn V
del articulo 10 de la Ley de Invenciones y Marcas que establece:
"Art. 10.- No son patentables: ...Fraccidén V.- La yuxtaposicién
de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su
variacién de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en
realidad se trate de su combinacidn o fusién de tal manera que no
puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funcicnes
caracteristicas de las mismas sean modificadas para obtener un
resultado industrial o que sea obvio para un técnico en 1la
materia,

Se trata pues de una combinacién o agregacién de inventos, los
cuales no necesariamente deben ser novedosos, sinc la novedad
debe ser el resultado o el agrupamiento mismo; por lo que aqui si
es necesaria la originalidad del agrupamiento de los diferentes
medios o productos para lograr un nuevo resultado, ya que de otra
manera desapareceria la idea inventiva y sdlo estariamos frente a
un agrupamiento ya conocido o frente a una resultado ya obtenido
_mediante una invencién simple (54):; o bien si los elementos
reunidos tienen la misma funcién de antes y no se obtienen nuevos
resultados, estariamos en presencia de la llamada Yuxtaposicién,
la cual no es patentable,

Ahora bien, para determinar si hay combinacion o fusién de
inventos, se deja al criterio subjetivo del examinador de
patentes de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial;
ademas, la patente en este tipo de invenciones se otorga en
funcién a la combinacidén de elementos, la cual debe ser util y
novedosa y es precisamente la combinacién la que no puede ser
objeto de imitacién o de explotacidn por terceros, cuando el
producto o el resultade sean idénticos o equivalentes a los de la
patente respectiva. (55)
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8.~ INVENCIONES DE LOS ASALARIADOS

Al referirse la ley de Invenciones y Marcas vigente a este tipo
de invenciones, surgen un sinnuimero de interrogantes, como la de
determinar quién es el propietario legitimo de un invento y a
quién corresponde el reconocimiento de inventor,

En nuestro pais son pocos los autores gque han estudiado a fondo
esta problématica y en nuestra vigente ley de Invenciones vy
Marcas ni siquiera se trata, pués unicamente hace referencia a
los inventos de los trabajadores asalariados en su articule 13,
haciendo remision expresa al articulo 163 de la Ley Federal del
Trabajo.

Por lo tanto, no hay una solucidn a las problematicas planteadas
y menos aun, cuando la doctrina tiene diferentes puntos de vista;
pués tenemos algunos autores que creen tener la solucién a este
respecto, al concluir que si en un contrato colectivo de trabajo
se estipula scbre los inventos realizados por el trabajador
asalariado, estos seran propiedad del patroén; en esa forma no
habria ningun problema, ya gque en el contrato mismo se asientan
las bases; ademas si se toman en cuenta aquellos principios de
que la libertad para contratar es soberana y que los contratos
legalmente celebrados deben ser legalmente cumplidos y no
habiendo coaccién al contratar, por el principio de la autonomia
de la voluntad, se deben cumplir.

Sin embargo, hay otros autores que concluyen que si no hay
contrato de trabajo, se debe entender que en toda relacidn de
trabajo existe una clausula implicita, esto es, aquella que
establece que las invenciones realizadas por el obrero pertenecen
al patrén (56), solucidn que no es muy afortunada.

Por otro lado, hay posiciones contrarias en la que se afirma gue
todo invento realizado por el trabajador es de él y sélo é1 tiene
derecho a recibir la patente y explotar el invento una vez
patentado.

La Ley Federal del Trabajo de 1970, vigente en nuestro pais,
adopta la doctrina alemana, es decir, realiza una clasificacién
de las invenciones de 1los trabajadores asalariados, en
invenciones de empresa y libres, sin tomar en cuenta las llamadas
invenciones de fabrica o de establecimiento, problematica que es
el motive de estudio de la presente tesis y que serd analizado en
los capitulos posteriores.
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9.- LAS INVENCIONES DE MODELOS Y DIBUJOS INDUSTRIALES

En éstas existe también una creacién intelectual humana, las
cuales se agrupan en lo que se conoce como disefio industrial.

Por un lado, el modelo industrial es la representacién de forma
en tercera dimensién plastica de un objeto que tiene originalidad
y se produce en serie en una industria (57), tiene que ver con el
arte, pero aplicado a la industria, por lo que es un cuarpec
tangible, por ejemplo: sillas, mesas, maquinas de coser, maguinas
de escribir, lentes, ventiladores, etc.

Por otra lado, el dibujo industrial es una creacidén intelectual

aplicada en 1a industria, consistente en la combinacién de
figuras, dibujos y colores sobre una superficle plana que tiene
un aspecto artistico y original (58), como por ejenplo,

alfombras, tapices, cortinas, vestldos, ete.
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a)

CAPITULO II
PROTECCION JURIDICA DE 106 INVENTOS EN MEXICO

RELACION DE LEYES HACIONALES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN
MATERIA INVENTIVA.

Dacreto del 2 de octubre de 1820. "asegurando el derecho
de propledad a los que inventen, perfeccionen o
introduzezn algun ramo de industria®. (59)

En el citado decreto marcado con el No. 232, encontrauos
el primer documente juridice que se refiere a la
proteccién de los inventos en nuestro pais, el cual fue
expedido por las cortes espaiolas; en el se contempla la
proteccidn del inventor propiamente dicho, definiéndolo
cono "aquel que hace por primera vez una cosa gue hasta
entonces no se habia hecho, o se habia hechoe de otro
modo"; (articulo 16, primer parrafo) al mejorador o
perfeccionador lo dafine como "aguel que anade, quita o
varia algo esencial a las invenciones con el objeto de
hacerlas més utiles"; y al introductor, al que no define,
pero que se entiende como aguel que unicamente establece
una nueva industria de cualquier indole en el pais.

Se desprende del andlisis del decreto, que Unicamente se
referia a la proteccién del invento, perfeccién o mejora
e introduccion, pero en ninglin momentoc se encuentra
contemplada la problemdatica de 1los inventos de los
asalariados. '
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B)

Ley del 7 de mayo de 1932, "sobre el derecho de propiedad
de los inventores o perfeccionadores de algqun ramo de la
industria® (60)

Esta ley fue expedida después de consumada la
Independencia de nuestro pais, por decreto nuimeroc 1037,
la cual contempla unicamente a los inventores vy
perfeccionadores (articulo 1), a diferencia del decreto
de 1820 analizado con anterioridad que agregaba a los
introductores de algun ramo de industria.

Del andlisis de 1la expresada ley, se desprende gque
protegia unicamente a los inventos, perfecciones o
mejoras y no contemplaba la problemdtica de los inventos
realizados por los asalariados en las empresas.
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¢)

"Ley del 7 de junio de 1890, sobre patentes de invencidn
o perfeccionadores de algun ramo de industria" (61).

Esta ley fueé expedida por decreto nuimero 10,786, durante
el gobierno de Don Porfirio Diaz, reglamentando el
articulo 28 de la Constitucién de 1857.

Se refiere a las invenciones y perfecciones, entendiendo
estas \dltimas como aquellas modificaciones o mejoras gue
sufre o puede sufrir un invento ya patentado, debiéndose
obtener la patenta por la perfeccién realizada. Lo mismo
sucedia con un invento y para poder tener el derecho
exclusivo de la explotacidn del invento o perfeccién, era
necesario obtener primeramente la patente (articulo 1).

Del analisis de la presente lye se desprende que no
existia ningun precepto referente a la proteccién de los
inventos de los trabajadores asalariados.

Unicamente aludfia a 1las patentes de invencion vy
perfeccionamiento en términos genexales; por otro lado,
tampoco contemplaba la posibilidad de la pérdida del
invento, en virtud de que no otorgaba la posibilidad a la
empresa de ser duefia de los inventos realizados por sus
trabajadores con la obtencién del privilegio respectivo.
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D)

Ley del 25 de agosto de 1903, sobre patentes de invencién
(62) .

Esta ley entré en vigor el lo. de octubre de 1903, bajo
la vigencia de la Constitucién de 1857, para reglamentar
los articulos 28 y 85. Al referirse a la invencioén de
caracter industrial, le niega a su autor el derecho a la
exclusividad y la explotacién de su invento, salvo que
obtenga la patente sobre é1 (articulo 1). Introduce esta
ley, al igual que 1la de 1890, los objetos que se
consideran patentables (articule 2) asi como los ho
patentables (articule 3). Trata la novedad en 1la
invencién al afirmar que un invento no se consideraba
nuevo cuando de la publicidad que se le hubiese hecho, se
desprenda que ya era conocido y se podia ejecutar
(articulo 4}.

Se incorporan por primera vez, en esta Ley, las patentes
de dibujos y modelos industriales, haciendo alusion 1la
misma a gque se podia patentar la forma de un producto
industrial, como estatua, busto, alto y bajo relieve que
forme un producto industrial nuevo y original, se esta
refiriendo al modelo industrial y también todo nuevo
dibujo usado con formas de ornamentacioén industrial en
cualquier substancia e impreso en pintura, tejidos,
grabados, etc., se refiere al dibujo industrial (articulo
102).

Como se observa del andlisis de la presente ley, la misma
contempla figuras novedosas que en las anteriores leyes
no se trataban, pero sin embargo, no se analiza aun el
problema de los inventos de los trabajadores asalariados,

.tema de la presente tesis,



E)

Lay del 26 de junio de 1928, "de patentes de invencion®™.
(63)

Esta ley se refiere a la proteccién de inventos con la
expedicidn de la patente respectiva, teniendo por lo
tanto el derecho exclusivo a su explotacién por un tiempo
determinado el autor del nismo, siendo reglamentaria del
articulo 28 constitucional (art. le.}, refiriéndose a las
"patentes de invencidén®, "patentes de perfeccionamiento"
y "“patentes de modelo y dibujo industrial® (art. 3),
sefialando  expresamente qué invenciones pueden ser
patentables (art, 2} y lo gque no se considera como
patentable (art, 4).

Por lo que respecta a la proteccién juridica de los
inventos de los trabajadores asalariados, en la ley
comentada no se encuentra ningun precepto legal que se
refiera a dicha problemitica.
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F)

ley del 31 de diciembre de 1942 de "Propiedad
Industrial®. (64)

Esta ley, a diferencla de las anteriores, regula no sélo
las patentes de invencién, de mejoras y de dibujo o
modelo industrial, sino también las marcas, los nombres y
avisos comerciales, las denominaciones de origen y la
represién a la competencia desleal; asi pues por primera
vez se engloban dichas materias en una misma ley, ya que
anteriormente se regulaban por leyes especificas.

Por lo gque respecta a los inventos de los trabajadores,
no se regula en ninguin precepto esta problemdtica en la
presente Ley.
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G)

Ley del 30 de diciembre de 1975, de "Invencicnes y
Marcas™. (65)

Esta ley entré en vigor hasta el 11 de febrero de 1976,
en virtud de que la misma se publicéd el 10 de febrero de
1976 y en el articulo primeroc transitorio se establecia
la vigencia de la nmisma a partir del dfa siguiente de su
publicacién en el Diarlo Oficial de la Federacién.

Esta ley a diferencia de la anterior que se denominaba
“Ley de Propiedad Industrial®, se denomina "Ley de
Invenciones y tarcas", y sin embargo, se regulan casi las
nismas materias, las patentes de invencidn, de mejoras,
el 7registro de wmodelos y dibujos industriales, el
registro de marcas, los avisos y nombres comerciales, la
represién a la competencia desleal y la nueva figura
juridica sui generis tomada del derecho soviético llamado
el "certificado de invencién”, tratando en un capitulo
especifico las denominaciones de origen (arts. 152 al
173).

Cabe hacer notar que la autoridad competente para expedir
dicha patente es actualmente la Direccidén General de
Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnoldgico, dependiente
de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial,

El plazo de vigencia de la patente era de 10 aros
contados a partir de la fecha de expedicién de la misma,
pero en el afio de 1987, se amplidé dicho plazo a 14 anos.
Diferente regulacién en virtud de que en la ley anterior,
dicho plazo se contaba a partir de 1la fecha de
presentacién de la solicitud de la patente.

Se regula el "certificado de invencién" (arts. 65 al 80);
el registro de marcas (arts. 87 al 151); avisos
comerciales (arts. 174 al 178) y nombres comerciales
(arts, 179 al-188).

Respecto a 1la problemdtica de 1las invenciones de los
trahajadores ya se regula en esta ley, pero unicamente en
su articulo 13, pero al sufrir reformas en el afo de 1987
se agrega un titulo tercero Bis, denominado "fomento a
las invenciones de aplicacién industrial®.

35



2.~

A)

LEYES EN MATERIA DE TRABAJO.

Ley Pederal del Trabajo del 18 de agosto de 1931. (66)

En esta ley se encuentra plasmada la tesis
contractualista que decfa que para que hubiera una
prestacion laboral, se tenia que plasmar en un "contrato
individual de trabajo"; esta concepcién contractualista
impidié la expansién del derechs del trabajo a muchas
actividades que le pertenecian.

Por otreo lado, respecto a la proteccién de los inventos
de los trenejadores, esta ley no contiene ningin precepto
referente a Jdicha cuestion.
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B)

Nueva Iey Federal del Trabajo dec 1970. (67)

Esta ley a diferencia de la de 1931, plasma en el texto
de la misma la teoria de la relacién de trabajo (articulo
20), estableciendo que siempre que exista un trabajo
personal subordinado a cambio de un salario se aplica el
deracho del trabajo, sin importar quien presta el
servicio, el tipo de actividad o los objetivos buscados,
ni sigquiera la intencién de las partes.

Estableciendo ademas la presuncidén legal de la relacion
del trabajo en toda actividad que se realice, dejando al
patrén la carga de la prusba, teniendo que demostrar que
no coincide la actividad realizada con los caracteres de
la relacidén de trabajo.

Ahora bien, al referirse a los inventos de los
trabajadores, unicamente se trata en el articulo 163, el
cual va a ser notivo de estudio en los capitulos
posteriores.
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a)

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DE LA LEGISLACION EN MATERIA
INVENTIVA.

ANTECEDENTES.

En este apartado hablaré de los principales documentos
juridicos con el caracter de supremo, es decir,
constitucionales, para tratar de determinar si en alguno
de ellos hay algun fundamento constitucional de la
legislacion en materia inventiva.

Cabe hac<r notar que la primera Constitucidén que tuvo
vigencia 2on nuestro pais fue la expedida por las Cortes
de Cadiz, jurada en Espafia el 19 de marzo de 1812 y con
fuerza obligatoria en la Hueva Espafia desde el 30 de
septiembre de 1812, la cual tuvo una gran influencia en
nuestros documentos constitucionales y bajo ésta se
expidio por las cortes espafiolas el 2 de octubre de 1820,
un documento denominado ‘“asegurando el derecho de
propiedad a los que inventen, perfeccionen o introduzcan
algun ramo de industria", documento que en su momento ya
fue analizado.

Por 1o que respecta al fundamento constitucional para que
se expidiera una 1ley que regulara los inventos, 1lo
encontramos en el articule 131 Fraccidén vigésima primera
que establecia:

"Articulo 131,~ Son facultades de las Cortes:

...Vigésima primera.- ... promover y formentar toda clase

- de industria y remover los obstdculos que la entorpezcan

..." (68}, de ahi que el decreto de 1820, protegiera al
que uUnicamente introducia algin ramo de industria, es
decir, al que sdélo establecia una nueva industria de
cualquier indole.

Por otro lade en el decreto constitucional para 1la
libertad de la América Mexicana, sancionado en Apatzingan
el 22 de octubre de 1814, con la finalidad de sustraerse
para siempre de la dominacién extranjera y sustituir al
despotismo de la monarquia espafiola por un sistema de
adrministracién reintegrando al pueblo sus derechos
fundamentales.

Por lo que respecta al fundamento constitucional de 1la
materia inventiva no encontramos ningun antecedente en
este documento constitucional.
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Después de consumada la Independencia el dia 27 de
septiembre de 1821, con la entrada a la Ciudad de México
del ejército Trigarante al mando del entonces Coronel
Agustin de Iturbide, se integra un nuevo Congreso para
expedir una constitucién, integréandose una comisién, a la
cabeza de la cual estaba Don Miguel Ramos de Arizpe, la
cual presenté el 20 de noviembre de 1823 un acta
constitucional, conteniendo primordialmente el punto
referente al federalismo, pero no fué sino hasta el 1° de
abril de 1824 cuando se empezd a discutir el proyecto de
Constitucidn Federativa de los Estados Unidos Mexicanos,
aprobandose en la asamblea del 3 de octubre de 1824,
publicada por el Ejecutivo con el nombre de Constitucién
Federal de los Estados Unidos Mexicanos (69).

Pero por lo que respecta a la materia inventiva no
contenia ningun precepto referente a la proteccidn
censtitucional de los miswos.

Por otra parte, en las Bases Constitucionales de 1836 o
conocidas también como la Constitucién de las Siete
Leyes, promulgada la primera de ellas el dia 15 de
diciembre de 1835 (70).

En la cuarta ley de dicha Constitucion, se referia a la
Organizacidn del Supremo Poder Ejecutivo, el cual estaba
integrado por un presidente de la Republica y duraba en
su encargo ocho anos, ademds sehalaba las facultades de
que estaba investido, sefialadas concretamente en el
articulo 17 de la ILey, que a la letra dice:

"Articule 17.- Son atribuciones del Presidente de 1la
Repiblica: ... Fraccién XXXIV.~ Conceder, de acuerdo con
el Consejo, privilegios exclusivos en los términos que
establezcan las leyes".

Esta Fraccidén da las bases para que se expidiera el
privilegio de proteccién de los inventos con la
expedicidén de una patente, a mayor abundamiento, en este
afo de 1836, estaba en vigor en nuestro pais la ley del
7 de mayo de 1832, denominada “Ley sobre el derecho de
propiedad de los lnventores y perfeccionadores de algun
ramo de industria', la cual ya se analizd anteriormente,
y permitia la expedicion de la patente de invencién por
parte del gobierno de la Republica; protegiendo asi los
derechos de los inventores y perfeccionadores unicamente
y no como en el decreto de 1820 expedido por las Cortes
Espafiolas, la cual protegia también al introductor de
algin ramo de industria.
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Por otro lado en los Proyectos de Constitucion de 1842
(71), en el primer proyecto se encuentran, entre otros
principios fundamentales, la division del territorio
nacional, un capitulo denominade "Garantias
Individuales", estableciendo concretamente en el articulo
7*, "La Constitucidén declara a todos los habitantes de la
Repuiblica el goce perpetuo de los derechos naturales de
libertad, igualdad, seguridad juridica y propledad..."; y
al hacer alusién a la proteccidn de los inventos con la
debida expedicién del ‘'privilegio", 1la patente de
invencion inicamente hace referencia al hablar de las
facultades del Congreso Nacional en el articulo 79, que a
la letra dice:

"Art. 79.- Corresponde al Congreso Nacional: ... XX.-
Conceder conforne a las leyes, privilegios exclusivos por
tiempo limitado, a los inventores, introductores o
perfeccionadores de alguna industria util a toda 1la
Hacién, oyendo previamente a las asambleas de los
Departamentos y tomando en consideracion el perjuicio que
pueda resultar a algunos ..." Conteniendo, por lo tanto
dicho precepto, la facultad del Congreso Nacional para la
expedicion del privilegio a los inventores o
perfeccionadores de algun invento, no conteniendo ningin
otro precepto referente a la problemdtica tratada en este
capitulo; debiéndose expedir por lo tanto la patente de
invencidén de acuerdo a lo estableclido por la Ley de 1832
"sobre el derecho de propiedad de los inventores o
perfeccionadores de algun ramo de industria'".

Por otro lado en el voto particular de la minoria de la
Comisién (72), al referirse a las facultades del Poder
Ejecutivo, no hace alusién en el articulo 79 de dicho
proyecto, a ninguna facultad expresamente concedida al
Ejecutivo para 1la expediciéon de 1las patentes de
invencidén, pero si se consideré en el mismo a los
privilegios a inventores y autores como monopolios
legales, asi como la "ensefanza y el ejercicio de
profesiones" (73).

En las "Bases Organicas de 1la Republica Mexicana",
sancionadas por Antonio Ldpez de Santa Anna, el 12 de
junio de 1843 (74), publicadas el dia 14 del mismo mes y
afo, conteniendo 202 articulos.

Por lo que respecta, a la proteccién de los inventos a
sus autores por medio de la expedicién de la patente,
establece en su articulo 87 lo siguiente:

"Art. 87.- Corresponde al Presidente de la Republica:
...XXVII.- Conceder privilegios exclusivos conforme a las
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leyes, a los inventores, introductores o perfeccionadores
de algun arte o industria dltil a la Nacién.."

Relterando por lo tanto la facultad del Presidente de la
Repiblica para la expedicidén de patentes de invencién en
base a las leyes de la materia en vigor, y en el caso de
dicho documento constitucional, se encontraba en vigor la
Ley de 1832 dencminada "Sobre el derecho de propiedad de
los inventores o perfeccionadores de algun ramo de
industria", lo que originé sin duda una gran influencia y
antecedente importante para que en la Constitucidn de
1917, se plasmara también dicha facultad, como exclusiva
del Presidente de la Reptiblica, no ocurriendo asi con la
constitucion @e 1857 l1la cual no contenia ningin precepto
referente a dicha facultad.

Por otro lado, se tratara finalmente como antecedentes
del fundamento constitucional de la materia inventiva el
Acta de Reforwas de 1847, sanclonada el 18 de mayo de
1847, promulgada el 21 del mismo mes y afo (75).

Pero por lo que respecta al fundamento constitucional de
la materia inventiva, como se vuelve a implantar 1la
constitucién Federal de 1824, no se encuentran
antecedentes relevantes sobre el mismo
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B)

Articulos 28 y 85 de la Constitucién de 1857 (76).

La Constitucién del 5 de febrero de 1857, promulgada y
sancionada por el entonces Presidente de 1la Republica
Ignacio Comonfort, tiene gran trascendencia histdrica y
politica, en virtud de que contiene la organizacién del
Estado Mexicano, la estructura de gobierno de acuerdo a
la cual seguimos viviendo.

Ahora bien, respecto al fundamento constitucional de la
materia inventiva, esta Constitucién de 1857 establecia
en el articulo 28, que no constituian monopelios, 1la
acudacisén de moneda, los correos y los privilegios que se
otorgaban a los inventores o perfeccionadores de algun
invento, ¢srtableciendo literalmente:

"No habra monopolios, ni estancos de ningunpa clase, ni
prohibiciones a titulo de proteccion a la industria.
Esceptuédnse unicamente, los rvelativos a la acuiacion de
moneda, a los correocs y a los privilegios que, por tiempo
limitado conceda la ley a los inventores Y
perfeccionadores de alguna mejora"; por lo que en el
articulo transcrito anteriormente se encuentra el
fundamento constitucional para proteger el invento o su
mejora a su creador, para que no pueda ser utilizado por
terceros, salvo convenio con el autor del mismo.

En las sesiones del Congreso Constituyente 1856-1857, y
concretamente la del dia 22 de agosto de 1856, al
discutir el articulo 28, no se hace referencia a la
cuestidén planteada (77), por lo gue dicho articulo fue
aprobado sin mayor discusién,

Por otro lado, se considera de acuerdo a la ley de 1832,

que el privilegio exclusivo a los inventores o
perfeccionadores de algun ramo de industria, vigente en
el momento de la elaboracién de la Constitucidén en cita,
el encargado de expedir dicho "privilegio" debia ser el
Presidente de la Republica, sin embargo, en el articulo
85 donde se establecen las facultades y obligaciones del
mismo, no se sefiala nipguna referente a la expedicisén de
patentes de invencidén, o como la propia Constitucidén los
denomina en el articulo 28 "privilegios", por lo que
dicha Constitucidén en este aspecto tiene una laguna, pero
en la practica dicho privilegio si 1lo otorgaba el
Presidente de la Republica.
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c)

Articulo 28, 73 Fraccién XXXI y 89 Fraccién XV de 1la
Constitucién de 1917 (78).

La Constitucidén del 5 de febrero de 1917, elaborada por
el Congreso Constituyente de Querétaro, promulgada vy

sancionada por el primer jefe del Ejercito
Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo Don
Venustiano Carranza, contiene una enumeracidén de

garantias individuales, mismas que han sido agrupadas
para su estudio en garantias de igualdad, de libertad,
propiedad y seguridad juridica, ademas de contener
garantias sociales en los articulos 27 y 123 de la misma,
al referirse a los campesinos y trabajadores,
respectivamente, también contiene la divisioén de poderes
y Bsus respectivas atribuciones, facultades Yy
obligaciones.

Por lo que respecta a la rateria inventiva en el articulo
28, se establece: "Art. 28.~ En los Estados no habra
monopelios ni estancos de ninguna clase; ni exencién de
impuestos; ni prohibiciones a titulo de proteccion a la
industria; exeptuiandose unicamente los relativos a 1la
acufiacion de moneda, a los correos, telégrafos vy
radiotelegrafia, a la emisién de billetes por medio de un
sélo banco gue controlard el Gobierno Federal, y a los
privilegios que por determinado tiempo se concedan a los
autores y artistas para la reproduccion de sus obras, y a
las que, para el uzo exclusivo de sus inventos, se
otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna
mejora..."

En el articulo transcrito anteriormente se encuentra el
fundamento constitucional, para que expida el goblerno la
patente de invencién o certificade de autor, a los
autores de los mismos, pero uUnicamente por cierto tiempo.
Ademés la Ley de Patentes o de Derechos de Autor, deben
ser reglamentarias de este articulo constitucional,
facultad que le corresponde al Congresc de la Unidén como
mias adelante se analizara.

Ahora bien, consideramos indispensable e importante el
diferenciar 1lo gque se entiende por monopolio vy
privilegio, en virtud de que ambas palabras tienen
acepciones diversas,

"El monopolio es un permiso concedido por la ley o por
una autoridad para tener el derecho exclusivo de comprar
y vender objetos que estan en el comercio humano.
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El privilegio es ese mismo permiso para hacer, fabricar o
usar alguna cosa y aprovecharse de sus productos por
tiempo limitado" (79).

De las anteriores definiciones se desprende que
efectivamente el privilegio no tiene la misma acepcidn
que la de monopolic, y que consiste en el permiso de la
ley o de la autoridad competente, para hacer, fabricar o
usar alguna cosa en provecho propio y exclusivo. Pero si
este privilegio se otorgara por tiempo indefinido, o se
considerard a perpetuidad, produciria en perjuicio de la
sociedad los mismos funestos resultados que el monopolio;
pero como s& concede por tiempo limitado a los inventores
o perfeccicnadores de alguna mejora; ‘“precisamente
estimula el ingenio del hombre, despierta el espiritu de
invencién, y 1a sociedad gana en el progreso intelectual
y en el acrecentamiento de las fuentes de riqueza

publica". (80)

Por ello cuando el inventor o perfeccionador han gozado
de un tiempe bastante para gue se retribuya y premie su
ingenio o© su trabajo, entonces la invencién ¢ mnejora
pasan al dominio publico, aprovechando asi a todos los
habitantes del pais, a unos como consumidores, a otros
como productores, pudiendo llevar a la practica el
invento o mejora protegido por una patente.

Ahora bien, al discutirse el articulo del proyecto de
constitucion en el Congreso Constituyente 1916-1917, se
le hacen algunas modificaciones, derivadas de algunas
iniciativas de los diputados, a saber, el diputado Rafael
Nieto, presenta una iniciativa en el sentido de que 1la
emisidén de moneda fuera por un Banco unico que controlara
el Gobierno Federal; el Sr. Fernando Ramos, presenta su
iniciativa en el sentido de que el personal de Banco
inico de emisién estuviera formado por ciudadanos
mexicanos por nacimiento, y finalmente 1la Diputacién
yucateca presenta su iniciativa en el sentido de que no
se considere como menopolios a las asociaciones de
productores que vendan sus productos directamente en
elextranjero, todo elle lo presentaron en la Sesidn del
10 de enero de 1917 (81l) y cuya discusién se realizé en
las sesiones del 16 y 17 de enero del mismo ano (82},
aprobandose dicho articulo en la ultima, como ya fué
transcrito con anterioridad, desprendiéndose que no hubo
discusién en lo referente a la proteccién de los
inventores o perfeccionadores de alguna mejora,
aprobandose tal y como se presentd en el Proyecto de
Constitucion.
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Por otro lado la Constitucidén al referirse en el articulo
72, a las facultades del Congreso de la Unidn, en el
documento original establecia: "Art. 73.- El Congreso
tiene facultad: ... XXXI.- Para expedir teodas las leyes
‘que sean necesarias con objeto de hacer efectivas las
facultades anteriores, y todas las otras concedidas por
esta Constitucién a los Poderes de la Unidn™.

Esta facultad del Congreso de la Union, se refiere a la
expedicidn de leyes que sean necesarias para hacer
cumplir las facultades concedidas a los Poderes de la
Unidén, y siendo el Presidente de la Republica el
facultado para otorgar las npatentes de invencidn, al
Congreso le corresponde legislar en esta materia. Cabe
hacer notar gue esta fraccién sigue vigente tal y como se
aprobé en 21 Congreso Constituyente 1916-1917, pero ha
ido cambiando de numero.

Por otro lado, el articulo 89 al referirse a las
facultades y obligaciones del Presidente de la Republica,
establece: "“Art. 89.- Las facultades y obligaciones del
Presidente, son las siguientes:

... XV.~ Conceder privilegios exclusivos por tiempo
limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los
descubridores, inventores o perfeccionadores de algun
ramo de la industria...".

A diferencia de la Constituciéon de 1857, la cual no
establecia expresamente la facultad del Presidente de la
Republica para expedir las patentes de invencidn, en 1la
vigente Constitucién si se contempla dicha facultad en la
fraccion transcrita anteriormente, la misma se expide a
nombre del Gebierne de la Republica, y dicha facultad se
delega por el Presidente al Secretaric del despacho
respectivo, en la actualidad a la Secretaria de Comercio
y Fomento Industrial, por medio de una unidad
administrativa que tiene a su cargo especificanmente la
expedicién de patentes, denominada Direccién General de
Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnoldgico.
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REGLAMENTACION JURIDICA DE LOS

CAPITUIO IIIX

DIFERENTES SISTEMAS JURIDICOS, ESTUDIO COMPARADO.

1.

A)

Requlacidén en leyes sobre Patentes de Invencién. Sistema
Clasico.

En este tipo de sistema se regulan los inventos de los
trabajadores, en leyes vreferentes a Patentes de
Invencioén, perteneciendo a este sistema entre otros
paises, Argentina, Austria, Ttalia, Brasil y Espafa.

ARGENTINA.

En Argentina en la Ley numero 111 sobre patentes de
invencién (83), promulgada el 11 de octubre de 1864 (84),
no regula en ningun precepto la cuestidn relativa a les
inventos de los asalariados, sin embargo, debido a 1la
solucién de controversias de acuerdo a los fallos que se
les han planteado a los tribunales sobre el tema en
cuestion, se puede afirmar que Argentina, a pesar de no
contar con una legislacion sobre el particular, se coloca
a la vanguardia en lo que respecta a la proteccidn de los
inventos de los asalariados (85).

Asi se han resuelto un sin nimero de asuntos, entre los
que se encuentran la causa sequida por Carlos Piralli
contra Seré, Laca y Cfa., ante el Jugado Federal de
Buenos Aires, en el gue se resolvié el 28 de julio de
1903, entre otras cosas, que: "No basta para negar el
titulo de autor exclusivo el de haber side empleado de
fabrica y que el invento se haya realizado durante el
tiempo que se prestaban los servicios en la misma, aun
cuando se investigara por orden del patrén, porque ne
existiendo convenio expreso no se le puede quitar al
inventor lo que le pertenece por creacién propia de su
inteligencia y de su trabajo. Por derecho natural es el
dueno exclusivo de su obra y por derecho escrito de
acuerdo al articulo lo. de la Ley sobre patentes de
invencién, tiene la propiedad indiscutible de su
invencién (86).

Reiterando la Cdmara Federal de la Capital, con fecha 22
de agosto de 1934, que: “YEl articulo 17 de la
Constitucion y el articulo io. de la Ley de Patentes de
invencién confieren a su autor la propiedad exclusiva de
cualquier invencién. Este principio dijo, no puede
modificarse sino en el caso que por efecto del contrato
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de locacion celebrado entre el patrén y obrero, éste se
hubiera obligado a inventar para su empleador, o bien
hubiera sido conducido a la invencidén por instrucciones
recibidas, es decir, instrucciones técnicas, precisas,
que sirvan realmente de base para llegar al invento".
(87)

Por lo que se desprende que en ausencia de texto legal
referente a las invenciones de los asalariados, suple esa
laguna de la Ley la Jurisprudencia Argentina, reiterando
por lo tanto que la Jurisprudencia en muchas ocasiones
mds que ser una fuente interpretativa de normas
juridicas, es en la mayor de las veces creadora de normas
juridicas.

Ademas en ausencia de texto legal que regule los inventos
de los asalariados, tienen también gran fuerza juridica
los contratos que se celebren entre el empresario y el
trabajador, por medio de los cuales se transmita 1la
propiedad del invento o sdlo el derecho de explotacién al
patrén, siendo suficiente la existencia de una convencion
estipulada de una manera g¢eneral sobre la actividad
inventiva del asalariado para que la invencién se
considere de pertenencia exclusiva del empleador,
teniendo plena validez tal convenio, pero se debe
especificar que el subordinado tendra derecho a una
indemnizacién o retribucion econémica por su invento,
todo ello al referirse a las llamadas invenciones de
servicio, sin embargo las unicas invenciones admitidas
uniformemente por la doctrina y Jurisprudencia Argentina
en favor del trabajador son las invenciones libres, es
decir, aquellas que han sido realizadas fuera de las
horas de trabajo; que no tengan ninguna vinculacién con
la actividad realizada dentro de la empresa; y que no
resulten directamente del trabajo encomendado al
subordinado (88).

sin embargo a pesar de que no hay una regulacién
Juridica, del tema en cuestién en la Ley sobre patentes
de invencién, en la Ley nmimero 6673 de 9 de agosto de
1963, sobre el "Régimen de Proteccién de los derechos del
autor de modelos y disefios industriales (89), si se
contemplan las invenciones de los asalariados, pero
referentes a modelos y disefios industriales, en el
segundo parrafo del articulo 1°' que establece:

“Art, 1*'. Los modelos y disefos industriales creados por
personas que trabajan en relacién de dependencia,
pertenecen a sus autores y a éstos corresponde el derecho
exclusivo de explotacién, salvo cuando el autor ha sido
especialmente contratado, para crearlos © sea un mero
ejecutante de directivas recibidas de las personas para
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B}

quien trabaja. Si el modelo o diseldo fuera obra conjunta
del empleador y decl empleado, pertenecerd a ambos, salvo
convencién en contrario ,.."

El articulo de referencia al utilizar la expresioén '"que
trabajan en relacién de dependencia®, se esta refiriendo
precisamente a la relacién de trabajo, estableciendo que
el invento serd de su autor y a é1 le corresponderd el
derecho exclusivo de explotacioén, excepto cuando ha sido
contratado precisamente para crearlo, o que sea sélo un
ejecutante de 1las ordenes recibidas por el patrén
(invenciones de serviclo), en cuyo caso el invento sera
del empresario, pero de acuerdo a la Jurisprudencia
Argentina el inventor tendrd derecho a una retribucién
ecénomica; finalmente se establece una copropiedad de un
"disedo industrial®™ (90) cuando fuera obra conjunta del
empleador y empleado, pero dejando opcidén a que haya una
estipulacidn en contrario al respecto entre ambos.

AUSTRIA

Austria requlaba las invenciones de los trabajadores, en
la Ley sobre patentes del 11 de Jjunio de 1897, que
establecia:

"Los obrercs, los empleados y los funcionarios son
considerados como autores de las invenciones que hayan
hecho en el ejercicio de las funciones de su empleo,
siempre gue no se haya estipulado por via de acuerdo o de
reglamento de servicio. Toda disposicién de un contrato o
un reglamento de servicio por la que se prive a una
persona empleada en una empresa o a un funcionario
publico del beneficio eguitativoe de wuna invencién
realizada en el ejercicio de sus funciones, carecerd de
fuerza legal'.

No conteniendo dicha disposicién ninguna distincién entre
invenciones de empresa, de servicio o libres,
considerando al autor de un invento como tal, pero se
podia convenir o establecer en el reglamento de servicio
de la empresa que el invento seria de ésta, obteniendo el
inventor un beneficio econdémico equitativo por 1la
invencién realizada.
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En el afio de 1925, esta Ley de Patentes se sustituye por
una nueva, estableciendo disposiciones relativas a los
inventores asalariados en un articule especial; el
articulo 5, incisos a) al ¢), estableciendo que 1los
empleados tienen derecho a obtener una patente que
protega sus inventos vrealizados en el curso de su
trabajo, salvo estipulacién en contrario, en un contrato;
pero si se trata de inventos realizados por trabajadores
de la Administracién Publica, el empleador puede
reivindicar todos los derechos inherentes a 1las
invenciones de servicio, asi como el derecho a
utilizarlas, incluso sin acuerdo con el enpleado
(articulo 5 inciso b).

Los acuerdeos entre empleadores y empleados en que se
estipule que =21 empleador tendra la propiedad o un
derecho sobre la utilizacidn de invenciones futuras sélo
serdan validas si se refleren a las "invenciones de
servicio", entendiéndose como aguellas cuyo objeto esté
comprendidc en el campo de actividad de la enpresa,
,siempre que: a) el invento constituya el resultado de una
tarea asignada al empleado en su servicio; b) al hacer su
invencién el empleado haya sido estimulado por su
actividad en la empresa, y «¢) haya contribuide
considerablemente a 1la invencion la utilizacidén de 1la
experiencia y de los recursos de la empresa (articulo 5,
inciso b).

El empleado tiene derecho a una indemnizacién equitativa
especial por la cesidn al empleador de la invencién de
que es autor o del derecho a utilizarla, pero si el
empleado ha sido contratado solo para realizar un trabajo
de -creacién cuya finalidad sea realizar invenciones y
cuando ese trabajo ha dado lugar a la invencién, sdlo
tiene derecho a una remuneracidn especial, sin que se
considere como compensacidn equitativa.

En julio d2 1950, se promulgd una nueva Ley sobre
patentes en la cual las cuestiones relativas a las
invenciones de los trabajadores, se incorporaron en sus
articulos 5, incisos a) al n), y 6, reproduciendo
textualmente lo establecido con anterioridad en la ley
sobre patentes de 1525.
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C). ITALIA.

Italia requla la cuestisn de los inventos de los
asalariados en la Ley sobre patentes de invencién
promulgada el 29 de junio de 1939, la cual entro en vigor
el lo. de mayo de 1940.

En dicha 1Ley se establece que cuando la actividad
creadora sea cbjeto de un contrato prevalecera lo
estipulado en dicho contrato sobre cualquier
. ordenamiento, asi se desprende del articulo 23 que a la
letra establece: "Art. 23, Los derechos gque emanan de
invenclones hechas en ejecucién o en cumplimiento de un
contrato o de una relacién de trabajo o de empleo en que
la actividad creadora figure como objeto del contrato o
de la relacidén y esté retribuida a este efecto,
pertenecen al empleador, con excepcién del derecho a ser
reconocido como autor de la invencién, que incumbe al
inventor.

Si no se establece ni prevé ninguna retribucidon en
recompensa de la actividad creadora y si la invencién se
ha realizado durante la ejecucidén o el cumplimiento de un
contrato o de una relacién de empleo o de trabajo, los
derechos gque se deriven de la invencidén pertenecen al
empleador. Sin embargo, ademds del derecho a ser
reconocido como autor de la invencioén, el inventor tiene
el derecho de recibir una remuneracién equitativa cuyo
monto se determinard teniendo en cuenta la importancia de
la invenciodn®.

Como se menciond con anterioridad, se establece en la
presente lLey que cuande la actividad creadora sea objeto
del contrato de trabajo o de la relacion de trabajo y sea
retribuida econdmicamente, el invento pertenece al patroén
excepto el derecho a la paternidad del invento, el cual
pertenece al inventor.

Por otro lado se establece que si durante la relacién de
trabajo o de un contratoc de trabajo se realiza una
invencidén (invenciones de servicio) el autor del mismo,
ademas de tener derecho a la paternidad de su invento,
tendrd también derecho a una retribucion econdémica, cuyo
monto se fijara de acuerdo a la importancia que
represente para el patrén dicho invento o por un acuerdo
entre el empleador y el empleado, pero si no se llega a
ningin acuerdo respecto al monto de la retribucién
econdmica, se podra recurrir al arbitraje (art. 25).
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D).

Ademds se establece que aun cuando un empleado realice un
invento fuera de la relacién de trabajo o que no se
estipule en un Contrato de Trabajo, el empleador tiene
derecho de prioridad para la explotacidn exclusiva o no
exclusiva de la invencién, asi como para solicitar la
patente respectiva o para solicitar patentes extranjeras,
asi se desprende del articulo 24, que establece:

"Art. 24.- Aun en el caso de que no se cumplan las
condiciones mencionadas en el articulo anterior, el
empleador tiene, sobre las invenciones comprendidas
dentro de la esfera de actividad de la empresa privada o
de la administracidn publica en la que estd empleado el
inventor. un derecho de prioridad sobre la explotacion
exclusiva o no exclusiva de la invencidén, la adquisicién
de la pstente o la peticién o adquisicidn de patentes en
el extranjero".

BRASIIL.

Brasil, regula la cuestion relativa a las invenciones de
los trabajadores, en el 1llamado "Codigo de Propiedad
Industrial”, expedido por decreto-ley Num, 254 de 28 de
febrero de 1967 (91}, en el capitulo XIV del titulo
primero del mismo, denominado "Las Invenciones ocurridas
en la vigencia de un contrato de trabajo", del articulo
49 al 54.

Estableciendo, que si durante la vigencia de un contrate
de trabajo, realiza invenciones un empleado, por
contribucién personal, pero utilizando el equipo e
instalaciones del empleador, seran propiedad comun de

.ambos, por partes iguales (articulo 49).

Por otro lado pertenecerdn al empleador las invenciones
realizadas en el curso de una actividad cientifica,
durante la vigencia de un contrato de trabajo o cuando
los servicios de 1la actividad inventiva haya sido
prevista como objeto de contrato, refiriéndose a 1las
invenciones de servicio.

Por otro lado, ninguna disposicién o contrato podrd
disponer que el pago normal del empleado o su salario
comprende la remuneracién del trabajo relatio a
invenciones, por lo que debera haber una retribucidn
econdmica por invento realizado.

Cuando la invencidn se realice en forma independiente del
contrato de trabajo y del local de serviclo, es decir
fuera de las actividades realizadas para el empleador,
éste gozara del derecho de preferencia para explotar la
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E}.

invencidn a titulo exclusivoe o para adgquirir la patente
respectiva, estableciendo asi las normas relativas a laa
llapadas invenciones libres; es decir aguellas que se
realizan en forma independiente y fuera de sus horas de
trabajo: perteneciendo al inventor el derecho a solicitar
la patente y la propiedad al invento, teniendo el
empleador un derecho preferencial para explotar el
invento, el cual se debe ejercitar en un plazo de 3
neses, contados a partir de la fecha de expedicién de 1la
patente, y una vez que se haya remunerado al empleador en
las condiciovnes previamente establecidas entre el
empieador y el cmpleado, respecto al valor fijado por la
invencidén o por los derechos a la explotacion.

Considerdndose gue una invencion fué realizada durante la
vigeneia de un contrate de trabajo, si se solicita la
patente respectiva por el empleado durante el afo
siquiente a la terminacién del contrato, salvo pacto en
cohtrario, es decir se puede estipular en un contrato de
trabajo una disposicién contraria a las normas que para
tal efecto se establecen en el Cédigo de Propiedad
Industrial.

hplicandose dichas disposiciones a los empleados de las
entidades del derecho publico interno (articulo 54}.

BSPANA.

En Espafia se expidié reclentemente la Ley sobre Patentes
(82), la cual contiene normas referentes a las
invenciones realizadas por trabajadores.

Se regulan las llamadas invenciones de servicio, al
sefialar que son las que realiza un trabajador durante la
vigencia de un contrato o relacién de trabajo o de
servicios con la empresa, ademads, que sean fruto de una
actividad de investigacién y que se encuentre contenida
como objeto del contrato de trabajo (articulo 15,
apartado 1), de esta clase de invenciones el titular sera
el empresario, otorgando al trabajador el derecho a una
remuneracién econdémica por 1la realizacién de dicho
invento, siempre y cuando el invento tenga una aportacidn
personal y sea dc importancia que represente una ganancia
para el empresario {articule 15, apartado 2), el monto de
dicha remuneracioén se fijara en atencién a la importancia
industrial y comercial del invento y teniendo en cuenta
el valor de los medios o conocimiento facilitados por la
eppresa (articulo 17, apartado 2), teniendo el trabajador
la obligacidn de informar por escrito al empresario, la
elaboracién de su invencién (articulo 18, apartado 1).
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Por otro lado también regula las llamadas invenciones de
empresa sefialando que son aquellas que realiza un
trabajador en relacion con su actividad profesional en la
empressa Yy dque en su obtencién han influido
predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la
empresa o debido a la utilizacién de medios
proporcionados por ésta, en cuyo caso el empresarlo puede
apropiarseles, es decir ser el titular de las mismas o
tener derecho a la explotacién de la misma (articulo 17,
apartado 1), teniendo la obligacidén el trabajador de
notificar al empresario la elaboracién de tal invencién
por escrito, ello para que la empresa pueda ejercitar los
derechos que le corresponde, en el plazo de tres meses,
sancionandose al trabajador que no cumpla con dicha
obligacién, c¢on la pérdida de los derechos que le
corresponden como inventor de esta clase de invenciones
{articulo 18, apartado 1), como es el derecho a unha
retribucién econdmica por la realizacién del invento
(articulo 17, apartado 2).

, Finalmente también regula las llamadas invenciones
libres, sefialando gue son aquellas en las que no
participa activamente la enpresa en su elaboraciodn,
porgue no son producto de una actividad de investigacidn
para la cual fué contratado el trabajador, o que se
esperaba la realizacidén de dicha invencién de acuerdo a
la relacién de trabajo (articulo 16).

Por otro lado, esta Ley otorga otra prerrogativa para el
empresario respecto a las invenciones laborales, al
sefialar que cuando se presente una solicitud de patente o
de cualquier otro titulo de proteccidén exclusiva dentro
del afo siguiente a la extincidon de la relacidén de
trabajo o de servicics podran ser reclamados los derechos
sobre ella por el empresario (articulo 19, apartado 1},
estableciendo ademds que toda renuncia anticipada que el
trabajador haga respecto a los derechos que le otorga la
presente Ley, sera nula {(articule 19, apartado 2).

Sehfalando también en el articulo 20 la cuestidn relativa
a los inventos realizados por los trabajadores
universitarios, otorgando la titularidad de los mismos a
la VUniversidad para la cual laboren, teniendo 1la
obligacién los trabajadores de notificar la creacidén de
su invento inmediatamente a la Universidad.

Como se desprende del andlisis anterior dicha ley adopta
la doctrina tradicional de origen aleman respecto a las
invenciones laborales que las clasifica en invenciones de
servicio, de empresa y libres.



Ccabe hacer notar que Espafa anteriormente regulaba dicha
problemitica en la Ley del Contrato de Trabajo de 26 de
enero de 1944, la cual serd analizada cuando nos
refiramos a las legislaciones que tratan esta cuestién en
leyes sobre Contrates u otros Ordenamientos.
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2.~

REGULACION EN LEYES SOBRE PATENTES DE INVENCION., SISTEMA

SOCTIALISTA.

A).

E)l Sistema Socialista, es un gran sistema juridico
contemporanea, inspirado en la doctrina marxista, en
donde se desconoce la propiedad privada y se organiza la
propiedad social, es un derecho de clase en el sentido de
que consagra el interés del proletariade comoc clase
directiva del pais, tiene su base juridica en un derecho
escrito, siendo por lo tanto la Ley escrita, la fuente
esencial y unica del derecho, no siendo importante por lo
tante, la jurisprudencia, porque no tieme la importancia
ni la funcién que tiene para los paises del Common Law,
ni aun la fupcién que tiene para los paises que
pertenecen sl sistema romanista (93).

En ese marco de ideas, trataré la regulacion juridica de
los inventos de los trabajadores, en algunos paises gue
pertenecen al Sistema Socialista, en los que se contempla
dicha problematica en leyes que requlan las invenciones
en general.

UNION SQVIETICA.

Primeramente trataré 1la vrequlacioén Juridica de los
inventos en general y del trabajador en la URSS: como
mencioné con anterioridad el Sistema Juridico Socialista,
es un derecho de clase, donde se consagra el interéds del
proletariado como clase directiva del pais, es por ello
que la mayoria de los inventores en la Unidén Soviética

- estan ewmpleados, ya sea en el perfecclonamiento de las

técnicas de produccion en empresas propiedad del Estado y
controladas por éste, y en la investigacion cientifica en
instituciones del Estadoc. Por lo que se puede considerar
que todas las leyes y los reglamentaos en materia de
proteccién de la propiedad industrial en dicho pais sc
aplican a los inventores asalariados (94).

Cabe hacer notar que la legislacién Soviética a pesar de
que se aplicaba a los inventores asalariados, el inventor
de una invencidén, no tenia derecho a solicitar 1la
proteccidén de su invento por medic de una patente y sédlo
podia recibir un certificado de autor de invencidn, que
otorgaba al Estado el derecho de explotar el invento gue
amparaba (95), ello se debia a gque con una patente de
invencion, se otorga al inventor el derecho exclusivo
sobre su invento, pero él tenia que buscar la forma de
explotarlo; por el contrario con el certificado de autor
de invencion se protege la paternidad sobre la invencién,
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el derecho a una remuneracidn y el derecho exclusivo del
Estado sobre la explotacién de la invencién, ademas de
realizarse un exdmen por el Comitée de Inventos y de
descubrimientos dependiente del Consejo de Hinistros,
autoridad encargada de expedir dichos titulos, en el que
se determina la novedad y utilidad del invento en materia
tecnolégica, obteniendo el autor de un invento amparado
por un certificado de autor de invencién, el privilegio
de ser directivo del organismo estatal, encargado de la
elaboracion o explotacién del invento.

Por ello, el Consejo de ministros de la Unidn Soviética,
por decreto numero 80 del 28 de julio de 1966, en vigor
desde el primero de enero de 1967, tomé la decisidn de
expedir las disposiciones sobre la formulacién de
solicitudes de registro de invenciones, impulsando el
progreso técnico en la URSS, por lo que un mayor nimero
de obreros, ingenieros y técnicos se convirtirian en
inventores, en virtud de que ya se podia obtener 1la
proteccidén de su invento no sélo a través del Certificado
de Autor de Invencioén, sino también a través de la
patente de invencion, figura juridica muy utilizada por
los inventores extranjeros.

Cabe hacer notar que el Cornité de Inventos vy
Descubrimientos tiene entre otras funciones no sélo la de
registrar los inventos que considere puedan ser un
adelanto tecnoldgico para el pais en relacidén con la
actual tecnologia mundial, después del exdmen que
realiza: sino su meta final es la de ponerlos en
ejecucion, por medio de una seleccidén de los inventos wés
importantes, para dar preferencia a los gue mas convengan
para la economia nacional del pais, ayuda ademds a las
empresas e inventores individuales a patentar y vender
sus inventos en el extranjero (96).

Por otro, lado, respecto a las invenciones realizadas por
los trabajadores de empraesas, se mencionan ciertas reglas
en el decreto en cita, entre las que se encuentran; gue
el autor tiene la obligacién de informar a la empresa
para la cual labora, la realizacién de un invento, para
que dicha empresa por conducto de sus dn:lgentes pueda a
su vez, solicitar el certificado de autor de 1nvencmn,
con un apartado respecto a la utilizacién del mismo,
dicha solicitud debera ser examinada por el Conité de
Inventos y Descubrimientos, donde se determinara si la
invencién es novedosa y de utilidad, ademds de que
signifique un avance tecnoldégico para el pais; y el
gobierno pagard una recompensa de estimulo para el autor
de una invencion, lo que demuestra que el Estado se
considera como responsable de todo progreso cientifico.
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B).

Las reglas para el pago de la retribucidn, fueron
publicadas el 24 de abril de 1959, las cuales dependen
del tipo de documnto por medic del cual se protegerd un
invento. Asl por ejemplo, cuandec se expidiera un
certificado de autor de invencion, el Comité de
Invenciones y Descubrimientos pagaba una indemnizacién
global que oscilaba entre los 200 y 2.000 rublos, ello se
deducia de la retribucién calculada sobre los resultados
a que haya dado lugar la aplicacién practica de 1la
invencion, en el caso de que esta retribucién sea
superior a la indemnizacidén original (97), asi también
cuando s2 expedia unicamente un diploma relativo a un
descubrimiento, el Comité pagaba una indemnizacion global
de hasta %0.000 rublos.

CUBA.

En este apartado trataré la legislacién sobre invencicnes
de Cuba, pais que pertenece al Sistema Socialista y que
su regulacién juridica esta ampliamente influida por las
leyes de la URSS.

El 14 de mayo de 1983, se expide por el Presidente del
Consejo de Estado de la Republica, Fidel Castro Ruz, el
decreto-ley numero 68 de "invenciones, descubrimientos
cientificos, modelos industriales, marcas y
denominaciones de origen" (98) tomando como base para la
elaboracién de la misma las leyes de la Unidn Soviética.

Asi se establece que los Organismos de la Administracidén
Central del Estado, las empresas, las instituciones, los
érganos locales del poder popular y las organizaciones

- sociales y de masas, deben promover, proteger y apoyar la

actividad inventiva de los autores de las invenciones y
el trabajo creador de los disenadores (articulo 5),
ademas, de que cuando haya side creada una invencion de
interés para ellos, deben prestar al autor la asistencia
técnica gratuita para la elaboracién, presentacién vy
tramitacion de la solicitud de registro (art. 25).

Por otro lade los inventores pueden proteger su invencién
por medio del certificado de autor de invencién y del
certificado de autor de invencidén de adicién, asi como
por el certificado de patente de la invencién y el
certificado de patente de invencién de adicidn, de los
cuales me ocuparé someramente ensegquida.

Se tratara primeramente lo referente al certificado de
patente de invencisén, el cual como en el régimen legal de
la Union Soviética, es el documento que acredita el
reconocimiento de la solucidn técnica como invencidn, la
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paternidad sobre la invencidn, el derecho de la prioridad
convencional de la solicitud (articulo 59) y el derecho
exclusivo a hacer uso y a disponer de la invencién
protegida por el mismo (articulo 61).

Teniendo el titular del mencionado certificado el derecho
exclusivo sobre el invento unicamente por el plazo de
vigencia del mismo, que es de 10 anos, el cual puede
prorrogarse por 5 afos mas {articulo 59) a partir de la
fecha de presentacidén de la solicitud, teniendo 1a
obligacién de pagar anualidades para poder conservar
vigente el certificado de patente de invencién (articulo
60), pero se pueden conceder licencias para explotaciédn
de su invencion (artfculo 66); por lo gque respecta al
certificado de invencién de adicidén, se refiere a la
llamada en nuestro pais la patente de mejoras, es decir,
ampara una mejora o perfeccidén de un invento ya protegido
con un certificado de patente de invencioén.

Por lo que respecta al certificado de autor de invencién,
ampara exclusivamente las invenciones dque consisten en:
"variedades vegetables y razas animales, cepas de
microorganismos; sustancias alimenticias y medicinales;
métodos de profilaxis; diagndéstico y curacién de
enfermedades de personas, animales y plantas; sustancias
obtenidas por via quimica; procedimientos que utilizan
técnicas nucleares, sustancias asi obtenidas y formas de
utilizacién de la energia nuclear; nueva utilizacién de
equipos, procedimientos y productos ya conocidos; vy
objetos, que segin el orden establecido, se consideren
secretos® (art. 39).

El certificado de autor de invencién acredita el
reconocimiento de la solucién técnica como invencién, 1la
paternidad sobre la invencién, el derecho a 1la
remuneracisén, la prioridad, la prioridad convencional y
el derecho exclusivo del Estado sobre la explotacidn de
la invencién (articulo 74), se trata pues del mnismo
certificado de autor de invencién que reglamenta la Unidn
Soviética, ademds de que las invenciones que se protegen
con este tipo de certificado pertenecen al patrimonio
nacional (articulo 84); teniendo una vigencia ilimitada
(articulo 80) a partir de la fecha de presentacidn de la
solicitud y estd exento del pago de derechos y de
anualidades (articulo 79): teniendo la obligacién de
explotar las invenciones protegidas con el certificado de
autor de invencién y el certificade de autor de invencién
de adicidén, los organismos de la Administracién Central
. del Estado, las empresas, las instituciones y los
Organismos Locales del Poder Popular (art., 87).
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Respecto al llamado certificado de autor de invencion de
adicién, se refiere a que ampara una mejora a un invento
protegido por un certificado de autor de invencion;
ademds esta Ley regula también los modelos industriales
protegiéndolos con los llamados Certificados de Autor de
Modelo Industrial (articulos 122 a 126) y el Certificado
de Patente de Modelo Industrial (articulos 119 y 121},

Ahora bien, con respecto a 1los inventos de los
trabajadores, nos establece que cuando se realice un
invento en el marco de relaciones laborales, se concederd
a su autor o coautores la proteccién de su invento por
medio de wun certificado de autor de invencién o
certificado de autor de invencién de adicidén, de acuerdo
a lo preceptuade por el articulo 75 que a la letra
establece:

"Articulo 75.- El autor o los coautores que realicen su
actividad en el marco de sus obligaciones laborales con
un Organismo de la Administracién Central del Estade, con

. una Empresa, con una Institucién, con un Organismo Local
del Poder Popular o con la efectiva colaboracién de
cualquiera de ellos, se les concede solamente certificado
de Autor de Invencion o Certificado de Autor de Invencion
de Adicion".

Por otro lado se establece la obligacidén de presentar la
solicitud de registro del invento, dentro de los 2 meses
siguientes a partir de que 1los Organismos de la
Administracién Central del Estado, 1la empresa, la
institucidn o el Organo del Poder Popular tengan noticias
del invento realizado, si no lo hacen dentro de dicho
plazo, el autor o coautores tienen derecho de presentarla
a nombre de aquellos, pero si dichos d¢rganos se niegan a
presentar la solicitud, deben justificar tal negativa por
medio de una evaluacién fundamentada (articule 76).

Por otro lado nos establece el derecho del autor de una
invencién a que se consigne su nombre como inventor de la
misma (articulec 26), ademds de que se requla el derecho a
la paternidad como instransferible (articulo 28), ello es
importante por lo que respecta a las invenciones de los
trabajadores, a los cuales no se les puede privar de este
derecho moral a la paternidad, en virtud de que es una
garantia para el inventor cubano, la de figurar como
autor de un invento.
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cy.

Asimismo, se regulan por esta ley los descubrimientos
cientificos, entendiéndose como tales las descripciones y
explicaciones de leyes, fendmenos y propiedades del

universo no conocidos, que sean susceptibles de
verificacién (articule 99), amparando tal descubrimiento
por un documento denominado "Certificado de

Descubrimiento Cientifico", el cual se concede al autor o
crautores acreditando el objeto de la solicitud como
descubrimlento clentifico, la paternidad, la de prioridad
y el derecho a una remuneracién gque solamente podrin
recibir los residentes en Cuba (articulo 105);
refiriéndose también a los descubrimientos cientificos
realizados por los empleados, en el articulo 100 que
establece: “Articulo 100.- Si el descubrimiento
cientifico es efectuado en cumplimiento de obligaciones
laborales o con el apoyo material de un organismo,
enpresa o institucioén, éstos estidn obligados a promover
la presentacién de la solicitud correspondiente o
cualquier solicitud de invencidén que se derive del
mismo".

Cabe hacer notar que se encargo la elaboracién del
reglamento de la Ley en cuestién al Presidente de la
Academia de Ciencias de Cuba, de acuerdo a la primera
disposicién final de dicha ley, mismo que se expidié el
13 de junio de 1983 (99).

Finalmente se hara una referencia a otros paises que
pertenecen a este sistema socialista y gque regulan los
inventos de los trabajadores en leyes referentes a
patentes de invencién, como 1lo sen, la Republica
Demdcratica Alemana y Checoslovaquia.

REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA.

La Republica Democratica Alemana, tiene una regulacion
juridica de los inventos realizados por trabajadores, en
una ley sobre patentes de invencion que se promulgé el 6
de séptiembre de 1950, Una de las caracteristicas
principales de esta Ley es la distincién que establece
entre dos categorias principales de patentes, las
patentes exclusivas del tipo corriente en los paises de
Europa Occidental, que pertenecen de derecho al inventor,
y las "patentes econémicas", que pueden ser explotadas
por el cesionario y por otras personas autorizadas
oficialmente por la oficina de Patentes (100); éstas
dltimas se conceden por invenciones gue pueden ponerse en
practica en la economia nacional.
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D).

Por ello se puede decir que las leyes de la Republica
Democratica Alemana estan ampliamente influidas por las
leyes de la Uniodn Soviética en esta materia, en virtud de
que también se contemplan los certificados de patente de
invencidn, por medio de los cuales se les otorga a los
autores de algunpa invencidén el dereche exclusive para
explotar su invento por un tiempo determinado y también
se regulan los certificados de autor de invencidn, por
medio del cual se le otorga al Estado el derecho
exclusivo a la explotacién de la invencidn, siempre y
cuando la invencién asi protegida sea de utilidad o
signifique un adelanto tecnolégico para el pais,

Por otro lado se regulan en dicha ley los derechos que
pertenecen al inventor asalariado, en los articulos 5 al
11, tratando esencilalmente las invenciones de servicio,
sefialandc que son aquellos inventos vrealizades por
investigaciones ordenadas por el patrén, asi como también
aquellas que realiza el trabajador porgue para ello fue
contratado y remunerado, teniendo el inventor asalariado
la obligacidn de hacerle saber al Organismo o Institucioén
para la cual labora la creacidn de su invento, para que
ésta a su vez de acuerdo a la economia nacional pueda
solicitar la proteccién de dicho invento, teniendo el
trabajador el derecho moral a ser mencionado en el
Certificado de Autor de Invencidén como el autor del wmismo
y el derecho a una retribucién econdmica la cual se
otorgara al inventor asalariado, de acuerde a la utilidad
de la invencion en la economia nacional,

Por todo ello podemos concluir gque las leyes de este
pais, en materia de patentes de invencién, siguen en sus
lineas generales el modelo de la legislacién soviética,
en lo referente al derecho a la paternidad del inventor
asalariado sobre su creacidén, a las formas de proteccién
de un invento y a la retribucidén econdmica al inventor,

CHECOSLOVAQUIA.

Finalmente Checoslovaquia, promulgd el 5 de julio de 1957
una ley sobre las patentes, constando de 49 articulos y
que entré en vigor el 15 de agosto de 1958, basandose
también en la Legislacién de 1la Unién Soviética,
regulando las invenciones de los asalariados, sefalando
que cuando se ha realizade un invento en conexidn con el
trabajo efectuado por cuenta de la empresa o si el autor
ha recibido de ésta una ayuda importante, el inventor
estara obligado a dar a conhocer estas circunstancias a la
empresa {articulo 2 apartado 3), tratdndose pues de las
invenciones de servicio, perteneciendo al igual que en la
Unidn Sovieética tales invenciones al Estado (articulo 3,
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apartado 6) y 7), teniendo el inventor el derecho a la
paternidad sobre la invencién y a una retribucion
econdmica fijada de acuerdo a la utilidad que represente
a la economia nacional el invento (articule 3, apartados
6) Yy 7).
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3. REGULACION EN LEYES SOBRE CONTRATOS U OTROS ORDENAMIENTOS.

A).

En este apartado se tratara a paises que han regulado
juridicamente los inventos de los asalariados, en leyes
distintas a la Ley de Patentes de Invencién, como es el
caso de Suiza, Espafia, Panamd y México, entre otros.

SUTZA.

Suiza, es uno de los paises que regulan las invenciones
de los asalariados en leyes diferentes a la ley sobre
patentes y a leyes especiales, regulando tal cuestion,
dentro del marco del derecho contractual, que a su vez
forma parte del derecho comercial Suizo llamado "derecho
de las obligociones". Concretamente en el Cédigo Federal
de las obligaciones promulgado en 1881, el cual tuvo una
revisién y reforma, adicionando en el afio de 1911, un
libro quinto, y en el titulo décimo de este libro
denominado del Contrato de Trabajo, se establecieron
disposiciones relativas a los inventos de los
asalariados, en el articulo 343 que establece:

"Las invenciones hechas por el empleado en el curso de su
trabajo pertenecen al empleador cuando la naturaleza de
los servicios que el empleado se ha comprometido a
prestar le impone una actividad inventiva, o, de no ser
asi; cuandc el empleador se las ha reservador
expresamente.

En este ultimo caso, si la invencidén tiene verdadera
importancia econodmica, el enpleado puede reclamar una
retribucién especial, que se fijara equitativamente.

Esta retribucidn se calcula teniende en cuenta la

colaboracién del empleador y la utilizacidn que se haya
hecho de sus instalaciones".

Estableciendo por lo tanto que una invencion, realizada
por el asalariado durante su trabajo, pertenecen de pleno
derecho al empleador, regulando por lo tanto las llamadas
invenciones de servicio, en cuyo caso tendra derecho el
inventor a wuna retribucidén econdémica si el invento
presenta una verdadera importancia econdmica, lo que
quiere decir que la invencién reporte inevitablemente un
beneficio considerable al empleador.
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B) .

Por otro lade las disposiciones del Cdédigo de 1las
Obligaciones, se aplican por lo general a todos los
inventores asalariados, sin embargo las invenciones
realizadas por funcionarios, se rigen por la Ley Federal
de 30 de junio de 1927 sobre el Estatuto de los
Funcionarios Federales (articulos 16 y 44) y por la orden
especial de 24 de octubre de 1930 (articulos 14 y 52).

ESPARA.

Espana es otro de los paises que regulan las invenciones
de los trabajadores en ordenamientos distintos a leyes de
patentes de invencién, como lo es, la Ley de Contrato de
Trabajo, texto refundido aprobade por decreto el 26 de
enero de 1944 (101} estableciendo en el articulo 29, a la
letra lo siguiente:

“Articulo 29.- Si en el taller se hiciesen invenciones en
las que dominarda el proceso, las instalaciones, los
métodos y procedimientos de la empresa, sin distincion
particular de persona alguna, tales invenciones serdn de
propiedad del empresario.

Lo nmismo ocurrird con las invenciones 1llamadas de
servicio, ésto es, con las realizadas por trabajadores
contratados al efecto para estudiarlas y obtenerlas.

Las invenciones gue no sean de la explotacién ni del
servicio, o sean las invenciones 1libres, en las que
predonine la personalidad del trabajador, pertenecerdn a
éste, aungue hayan nacido con motivo de su actividad en
el trabajo de la explotacidn.

A la propiedad, patentada o no, de las invenciones
libres, el trabajador no podra renunciar en beneficio el
empresarioc o de un tercero, mds que en virtud de un
contrato posterior a la invencioén.

En cualquier caso, asl el empresarioc como el trabajador
estardn obligados al secreto de la invencién®,

Como puede observarse del articulo anteriormente
transcrito, se desprende que se regulan también, al igual
que en el Codigo de Trabajo de Panama, las invenciones de
empresa, las invenciones 1libres y 1las invenciones de
servicio, 1las cuales si diesen lugar a ganancias que
supusieran evidente desproporcién con las remuneraciocnes
del trabajador, que en el ejercicio de su trabajo ha
producido la invencién, éste recibira 1la adecuada
indemnizacién especial (articulo 30); sin embargo 1la
titularidad de dichas invenciones se le atribuye al
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c).

empresario, con lo gue sera éste quien podra inscribir el
invento en el Registro para la adquisicidn de la patente;
y ello aunque, segun el art. primero del Estatuto de la
Propiedad Industrial, la inscripcién la pudiera realizar
el trabajador, precisamente por ser inventor y ser el
invento resultado de su trabajo, el empresario conservard
siempre una accidén contra el trabajador que asi hubiese
actuado, en virtud de los articulos 12 y 14 de diche
Estatuto, ya gue el trabajador no puede ser calificade
como peseedor de buena fe.

Cabe pues, concluir gque en la Legislacién, ante el
conflicte capital-trabajo, los resultados de éste
pertenecen al titular de los medios de produccidn, lo dque
viene a suponer una infravaloracion del trabajo (102).

Por lo que respecta a las invenciones de explotacidn, se
establece la titularidad del invento por parte del
empresario, sin que al trabajador se le conceda derecho
alguno, incluso ni el derecho a la indemnizacisdn especial
a que se refiere el articulo 30.

Al igual que en Panami, por lo que respecta a los
derechos de autor se pueden transmitir de antemano al
empresario o terceras personas (articulo 31).

Por lo que se puede concluir que la regulacidén de los
inventos de los trabajadores en Espana influyo de forma
decisiva en la legislacién de Panama.

PANAMA.

. En Panamd, se expidié el 30 de diciembre de 1971, un

nuevo "Cédigo de Trabajo" (103) por decreto de gabinete
numeroc 252, aprobado por la junta provisional de
gobierno, en el cual se plasma la tesis contractualista,
en la que para que haya una relacién de trabajo debe
existir un contrato de trabajo por escrito (articulos 62
al 81).

Por lo que se refiere a los inventos de los trabajadores,
se regulan en este Coédigo de trabajo en el titulo IV,
capitulo V, denominado "Invenciones durante la relacién
de trabajo", regulando las invenciones de empresa, de
servicio y las llamadas invenciones libres, en los
articulos 193, 194 y 195, que a la letra establecen:

“Articulo 193.~ Las invenciones obtenidas durante el
proceso de trabajo en cuanto a los derechos, al nonmbre y
a la propiedad, se regirdn por las siguientes reglas:
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PRIMERA.~ S1 las invenciones fuesen de las conocidas como
de empresa, o sea, aquellas en las que deminan el
proceso, las instalaciones, los métodos y procedimientos
de la empresa, sin distincién de persona o personas en
particular, tales invenciones serdn de propiedad del
empleador.

SEGUNDA .- Se se tratase de las invenciones de servicios,
ésto es, las realizadas por trabajadores contratados
especialmente paraz estudiarlas y obtenerlas, la propiedad
de la invencién correspondera al empleador, pero él o los
inventores tendrdn derecho a que sus nombres figuren como
autores de la invencién,

TERCERA.~ S5i las invenciones fuesen de las conocidas como
libres, o sea, aquellas donde predomina la personalidad o
esfuerzo de uno o ma&s trabajadores, perteneceran a la
persona o personas que las realicen, aun cuando hubiesen
surgido con motivo del trabajo o de la explotacidn. En
cualquier caso, tanto el empleador como el trabajador,
estardn obligados al secreto de la invencion".

Por lo que respecta a las invenciones de empresa, el
presente Coédigo de Trabajo, establece en la regla primera
que la propiedad de tal invencién serd del empleador, sin
estipular ningun derecho econdémico al inventor, ni
derecho moral como lo es la paternidad a la invencion, o
el derecho a aparecer como autor de la invencién,

Por otro lado para las invenciones de servicio se
establece que la propiedad de la invencidén sera del
empleador, pero los inventores tienen el derecho moral a
aparecer como autor de la invencion en 1la patente
respectiva y a una indemnizacidén especial si por la
explotacion de la invencién, el empleador pudiese obtener
ganancias que no guardan proporcidn en relacion con la
remuneracion del trabajador, consistente en una cantidad
no inferior al diez por ciento de las utilidades netas
del empleador (articulo 194): y al hacer alusién a las
invenciones libres, establece que la propiedad de 1la
invencién sergd de su autor y el trabajador no podra
renunciar en beneficio del empleador o de un tercero a la
propiedad patentada o no, de las invenciones libres mas
que en virtud de un contrato posterior a la invencién
(articulo 195).

Cabe hacer notar que también se establece en este Cddigo
de Trabajo, que podra un trabajador gque haya realizado
una obra literaria, artistica o musical o de cualquier
otra naturaleza donde la ley reconozca derechos de autor,
transmitir previamente al empleador o terceras personas



D).

dichos derechos previo pago de los mismos y a percibir el
diez por ciento de las utilidades netas que perciba el
empleador por un plazo de cinco afos (articulo 196).

MEXICO.

México pertenece a los paises que regulan los inventos
realizados por trabajadores, en leyes distintas a las de
Patentes de Invencidén y leyes especiales, en virtud de
que los regula en la Nueva Ley Federal del Trabajo de
1970 en su articulo 163, el cual serd analizade en el
capitulo V de la presente tesis, mismo al que nos
remitimos.
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4.~ REGULACION BASADA EN PRECEDENTES JUDICIALES.

Al hablar de precedentes judiciales se debe hacer alusién
al Sistema de "Common Law", expresidén gue no se podria
traduclir literalmente como "“derecho comun", en virtud de
que no tiene la misma acepcidén en los diferentes idiomas,
pero ademds se utiliza para designar el sistema de
derecho anglo-americano, gque es el sistema de Inglaterra
y Estados Unidos.

El sistema de Common Law nacidé en Inglaterra, pudiendo
decirse que es el sistema de los pueblos de lengua
inglesa, lo cual también resultaria inexacto en virtud de
que la Common Law ha sido adoptada por otros territorios
que no hablan la lengua inglesa, rigiendo actuaimente con
algunas variantes a Gran Bretana, Estados Unidos,
Escocia, Irlanda, Nueva Zelanda, Puerto Rico y Australia,
entre otros.

En su origen la Common Law no era el derecho de
Inglaterra, sino el derecho de los tribunales reales,
constituyéndose por una sintesis de asuntos que ellos
resolvian partiendo de las costumbres que, por otra parte
continuaban aplicando los antiquos tribunales populares y
los tribunales seforiales; y a su lado existian las
jurisdicciones eclesiasticas, que se encargaban de
aplicar el derecho econdmico y 1las jurisdicciones
mercantiles gque aplicaban un  derecho particular
denominado Law Merchant, el cual tenia un caracter
internacional (104).

Este derecho no era escrito, en el sentido de que no
estaba representado por leyes escritas, sino por un
conjunto de sentencias de 1los tribunales, que eran
compiladas en colecciones privadas de jurisprudencia, los
Year Books, gue se conservan desde 1290, escritos en el
llamado Frances Judicial,

Por gtro lado, un aspecto importante de la evolucidn de
la Common Law fue la regla del "precedente", segun la
cual el juez debe fallar ateniéndose a lo gue ha resuelto
por sentencias anteriores en un caso analogo, antecedente
de lo que actualmente conocemos comc Jjurisprudencia, la
cual mas que la simple interpretacién de normas
juridicas, con frecuencia es la que realiza la creacidn
de esas normas juridicas.

Por ello la jurisprudencia en la Cammon Law constituye
por si sola un sistema de derecho y se ha dicho que aun
suprimiendo todas las leyes escritas en Inglaterra,
continuaria existiendo un sistema de derecho, mientras
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que si se suprimiera la Common Law, manteniéndose
Unicamente las leyes escritas, nos encontrarfamos ante
reglas descenyuntadas e insuficientes que no se sabria
como aplicar; porque su aplicacidén supone la existencia
de ciertos principios que no se les encuentra en textos
legales, 1los «cuales no reguian muchas de las nméas
importantes relaciones juridicas (105).

Por lo que se podria decir que las rcaracteristicas
esenciales del sistema de Common Law gque la separan de
los sistemas romanistas son las siguientes:

Primera.- Es un derecho judicial, basado en la regla del
precedent:, con ello se quiere decir que es un derecho
formado pco la jurisprudencia, que es la fuente privera y
principal d-~. derecho.

Segunda.~ Es un derecho gue no esta contenido en cddigos,
lo gue ne guiere declr gue no existan leyes escritas que
en ocasiones se presentan como verdaderos cédigos en una
materia determinada, sino que no existen codiges para
cada materia como sucede en los paises gue pertenecen al
sistema romanista.

Tercera.- Es un derecho que rechaza los principios
légicos y las 1ideas generales para basarse en la
experiencia de los casos concretos.

En cuanto a la caracteristica esencial de la Common Law,
que la une a los sistemas romanistas y la separa del
sistema socialista, es su espiritu cristiano y su
concepcion como derecho, aplicable con una sociedad de
tipo capitalista, en el sentido de respetar la propiedad
privada y las actividades econdmicas privadas.

En este marco de ideas, trataré lo referente a Jos
precedentes judiciales con respecto a los inventos de los
trabajadores asalariades, comenzando con Gran Bretafa y
posteriormente Estados Unidos, principales paises que se
rigen por este sistema.

A) .~ GRAN BRETARA.

En este pais pno existe ningun régimen legal que regule
las invenciones de los asalariados, sin embargo, fue uno
de los primeros paises en proteger las invenciones
nediante expedicidén de patentes, ademas de gque también
fué el primero en resolver asuntos relatives al origen,
propiedad, explotacion de las invencicnes reallizadas por
inventores asalariados y su retribucidn, en virtud de que
sus decisiones en esta materia son de comienzos del siglo
XIX.
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La mayoria de 1los conflictos en esta materia, se
resolvieron de acuerdo a las reglas o estipulaciones
convenidas por el empleado y trabajador en un contrate de
trabajo.

Por otre lado, cabe hacer notar qgue en la legislacidn
sobre patentes de los siglos XVIITI y XIX nro contenia
disposiciones que se refirieran a los derechos vy
obligaciones de los inventores asalariados, sin embarge
los tribunales britanicos fueron los primercs en Europa
gque resolvieron cuestiones relativas a los inventores
asalariados en virtud de su rapida evolucién industrial,
como por ejemplo a quien correspondia la paternidad de
una invencisén, si el trabajador unicamente se habia
limitado, "en realidad a poner en practica las
instrucciones de su ape" (106), se decia que "toda
persona contratada para que consagre sus hejores
aptitudes, conocimientos y capacidad creadora a mejorar
la fabricacién de los productos a que se dedica su
empleador, debe considerarse come wmandatario de sus
empleadores en lo que respecta a sus invenclones" (107),
reiterando en multiples rescluciones que toda invencién o
descubrimiento realizados en conexién con el empleo y
para el cual se hubiera contratade especialmente al
asalariado dandole instrucciones de dedicarse a esta
actividad duranta su periodo de empleo, en sus horas de
trabajo y con el material de sus empleadores, es
propiedad del empleador siendo unicamente el empleado un
mandatario obligado a ceder 1los beneficios a su
empleador, ellc al referirse a las llamadas invenciones
de servicio, peroc los inventores de este tipo tienen
derecho a percibir de su empleador, una indemnizacicn por
todos los gastos que haya erogado.

Resoluciones gque sentaron precedente, y por lo mnismo
todos los casos andlegos que se presentaron
posteriormente se resolvieron en dicho sentido. Por ello
en la ley de patentes del 16 de noviembre de 19435, se
introduj¢ en el articuleo 56, la facultad al contralor
general de la oficina de patentes, a instancia de las
partes en un conflicto entre empleador y empleado a
determinar mediante una orden la distribucidén entre ellos
los beneficios de una invencion, lo que se considerd mas
equitativo, sin embargo la jurisprudencia de los
tribunales britanicos, sufridé una influencia considerable
de las dos guerras mnundiales, en virtud de que se
encargaron trabajos de invencién necesarios para la
defensa del pais y la produccién de guerra, a
funcionarios y empleados de diferentes organismos
militares y de otra indole (108), resolviendo por lo
tanto en caso de conflicto entre empleador y trabajador
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respecto a la paternidad de la invencion en el sentido de
que pertenecia al empleador, en virtud de que consideraba
una invencién de servicio, pero el inventor tenia derecho
a percibir una indemnizacion por la invencién realizada,
la cual se fija por una Comisién Central de Recompensas
creada por un real decreto en 1956.

Por lo que se puede concluir gue respecte a las
invenciones de los asalariados, en el sistema juridico de
Inglaterra; en virtud de los asuntos resueltos, se ha
sentado el precedente en el sentido de que las
invenciones de servicio pertenecen al empleador y el
asalariade tiene unicamente una indemnizacién por los
gastos realizados.

B).— ESTADOS URILOS.

Los tribunales de Estados Unidos han dictado sentencias
relativas a las invenciones de los asalariados, pero esos
fallos no se han codificado de modo que puedan precisarse
con alguna exactitud los derechos y las obligaciones
generales de los empleadores y de los asalariados, sin
embarge existen precedentes, algunos de los cuales han
sido confirmados en repetidas ocasiones por 1los
tribunales, de modo que se puedan considerar como parte
de la legislacién en vigor (109), asi en 1843 se sentd el
precedente de que todo empleador tiene derecho a una
licencia irrevocable (pero no exclusiva) sin
indennizacién sobre las invenciones hechas por uno de sus
asalariados en el curso del empleo y a expensas del
empleador, pero siempre y cuando el empleador haya dado
. su consentimiento tacito o explicito, a esta clase de
licencias suele 1llamarse '"derecho de la empresa" (Shop
rigth), pero es preciso que el empleador se haya dedicado
expresamente al logro de la invencidén de que se trate y
que el asalariado haya utilizado a tal efecto el tiempo,
los empleados, los materiales y el equipo del empleador;
pero este sistema no priva al asalariade de su titulo de
inventor ni del derecho a la patente que lo protege,
regulando asi las llamadas invenciones de empresa.

El derecho del empleador sobre las invenciones de sus
asalariados, esta basada en la doctrina fundada en el
caso Agawan Woolan Co. V. Jordan, fallado en 1868,
resolviendo que el derecho a la patente pertenece al
empleador cuando éste ha encargado a un asalariado la
ejecucién material de una idea en el ejercicio de sus
aptitudes y calificaciones mecdnicas, en cuyo caso la
labor del empleado se considera como auxiliar y en ayuda
de 1la invencidn, regulando asi 1las invenciones de
servicio, a las cuales se refieren los procedentes
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Judiciales britanicos.

Ademd&s existe una abundante jurisprudencia respecto a la
elaboracién e interpretacidén de las disposiciones de les
contratos de trabajo, establecida entre los afos 1880 a
1890; y que se refieren a los inventes de los asalariados
en cuanto a que las estipulaciones no deben de ir en
contra de la libre concurrencia y contra los monopolios,
y deben de prever una contrapartida real y apreciable.

El 23 de enero de 1950, de una orden ejecutiva del
presidente Trumam se crea el Consejo Gubernamental de
Patentes, otorgandele entre otras facultades la de
adninistrar, interpretar y hacer cumplir de manera
uniforme la politica del gobierno en materia de patentes
relativa a los inventos realizados por funcionarios
publicos y en resolver controversias que surjan al
respecto,

Sin embargo la unica norma legislativa vigente se
encuentra en la ley sobre patentes de 1952 en su articulo
115, que dispone que sélo puede solicitar una patente el
primer inventor original, pero esta regla enuncia un
principio de propiedad de las invenciones inspirade en el
sistema britanico, en virtud de que tratdndose de una
invencién de servicio, el derecho a la patente y al
invento pertenece al empleador.
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REGULACION BASADA EN LEYES ESPECIALES SOBRE INVERCIONES DE

105 ASALARIADOS.

La cuestién de los inventos de los asalariados se ha
contemplado ya en leyes especiales, como en el régimen
juridico de Suecia, Dinamarca y la Republica Federal de

" Alemania.

SUECIA.

En Suecia, se examiné la cuestién de los inventos de los
asalariados, desde 1919, al reformarse la legislacién
sobre patentes, en principio sdélo se establecio que el
derechc o una patente, pertenece al inventor. Pero no fué
sino hasis junio de 1949, cuando se promulgd la Ley sobre
el derecho de inventor de los asalariados.

Aplicandose dicha ley a todas las invenciones patentables
en Suecia y a todos los inventores asalariados, tanto del
sector piblice como del sector privade (articulo 1}.
pistinguiende cuatro categorias de invenciones (articule
3), a saber, a) las gue surgan cuando los trabajos de
investigacién y de invencion constituyan su tarea
primordial, siempre que la invencidn se haya realizado
esencialmente como resultado de esos trabajos; b) cuando
la invencién constituya el resultade de una tarea
asignada al asalariado en su servicio, estas dos
categorfas se designan con el nombre de invenciones de
servicio; 3} las invenciones que, aungue  estén
comprendidas en la esfera de actividad del empleador y
hayan sido efectuadas en conexién con el empleo, se hayan
llevado a «cabo en circunstancias distintas a las

. sefialadas anteriormente; y d} las invenciones cuya

explotacién entra en el campo de actividad del empleador,
pero que han sido realizadas al margen de los trabajos
asalariados del inventor, refiriéndose a las 1llamadas
invenciones libres,

En los casos a) Yy b), relativos a las 1llamadas
invenciones de servicio, el ipventor asalariado sélo
tiene derecho al pago de una indemnizacién en la medida
en que el valor del derecho de inventor adquirido por el
empleador esté fuera de toda proporcidén con el monto gue
el asalariado haya recibido en forma de remuneracién,
ello debido & que en el articulo 6, se establece que el
asalariado tiene derecho a una indemnizacidén equitativa
por toda invencldn respecto de la cual el empleador haya
adquirido todos o parte de los derechos, auin en el caso
de convenic en contrario realizado antes de la invencidn;
pudiendo modificarse ¢ renunciarse al cumplimiento de
toda clausula de un contrato relativo al derecho de



inventor de un asalariado en el caso de que fuera
manifiestamente contraria a las buenas costunmbres
{articulc 9).

Se crea por el Articulo 10, una comisién especial que
conocerd de los conflictos que surgan entre empleador y
empleados, pero las soluciones que emita esta comision
s6lo tendran el cardcter de simples opiniones que no
tendran otro objeto que el de servir de orientacisn,
pudiende tener el carédcter de obligatorias, pero sdlo si
asi se ha decidido por las partes; entre las cuestiones
litigiosas que ha resuelto esta comisién se encuentran,
entre otras, la de determinar si una invencién de que era
autor un asalariado entraba dentro del marco de actividad
de su empleador y a que clase de invencién pertenecia;
ademas también tuve que determinar cual era la
indemnizacioén considerada como retribucién equitativa de
la invencidn, teniendo en cuenta su valor presente y
futuro para el empleador, asi como la participacién en su
origen del inventor y de su empleador (110).

B) .~ DINAMARCA.

Dinamarca, es otro de los paises europeos que ha
promulgado una Ley especial sobre la cuestién de las
invenciones de los asalariados, misma que fue aprobada
por el Parlamento Danés el 29 de abril de 1955.

La citada ley consta de 14 articulos, aplicdndose a todos
los asalariados del Sector Publico y del Sector Privado,
considerando a los profesores y el personal cientifico de
las Universidades y de otros establecimientos de
ensefianza superior como no asalariados y conservan la
entera propiedad de las invenciones que hayan realizado.

Por otro lado también trata las invenciones de Servicio,
definiendolas de la siguiente forma:

"Cuande la invencién de un asalariado resulte del trabajo
que ha ejecutado al servicio de una empresa, el empleador
tiene derecho, si la explotacidén de esta invencidén entra
dentro del marco de la actividad de la empresa, a pedir
que los derechos inherentes a la invencién le sean
concedidos para uneo o mds paises. El empleador puede
reivindicar este derecho auin cuando la explotacion de la
invencidén no esté comprendida dentro del marco de
actividades de la enmpresa, siempre gue la invencidén se
haya realizado como resultado de instrucciones concretas
dadas al inventor por la empresa".



Q.

Ademas a diferencia de la Legislacién Sueca y las
Legislaciones de paises que pertenecen al Sistema
Socialista, la legislacién danesa regula las llamadas
"invenciones de empresa" en el articulo 4, apartado 1
definiendolas de la siquiente forma:

"Cuando una invencién es resultado de la colaboracién de
diversas personas empleadas en una misma empresa, de modo
que sea imposible identificar al invento o los
inventores, la empresa serd considerada como inventor".

En los casos en que el empleador adquiere los derechos a
una invencién hecha por un asalariado, este ultimo tendra
derecho a una retribucién equitativa, salve pacto en
contrario.

Para fijar el monto de la retribucién se deben tener en
cuenta el valor y la importancia que la invencién tiene
para la empresa, las condiciones de empleo del asalariado
y la medida en que la actividad realizada por el inventor
en la empresa contribuyo para que se hiciera dicha
invencién.

Con respecto a la competencia para la sclucién de
conflictos entre empleador y los inventores asalariados,
se debe acudir ante los tribunales ordinarios, no
existiendo como en Suecia una Comisién especial que
conoce de dichas controversias.

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA.

En la Republica Federal de Alemania, la cuestidén de las
invenciones de los asalariados, primero se requlo

" juridicamente en 1922 en un proyecto de lLey general de

contrato de trabajo (articulos 121 a 131), pero con
posterioridad se contemplaron en un proyecto de Ley de
propiedad industrial, al referirse a las invénciones de
explotacidn. La solucién final fué la creacidn de una ley
especial para dichas cuestiones (111), que es la "Ley
sobre invenciones de los asalariados" que se promulgd el
25 de julio de 1957 y entro en vigor el lo. de octubre de
1957, siendo por lo tanto en orden cronolégico el tercer
pais europeo que regula la cuestion de los inventos de
los asalariados en una Ley especial.

Dicha ley consta de 49 articulos, aplicdndose a todos los
asalariados del sector piblico y privado, a los
funcionarios y a los militares {articulo 1), ademds se
refiere a las invenciones realizadas por catedraticos y
ayudantes de Universidades y Escuelas Superiores,
comprendiendo la ley a todo aquel que de hecho tiene una
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relacién  laboral, slendo para ello decisiva su
dependencia personal, no econémica del empleante; por lo
tanto no comprende como trabajadores a los inventores
libres, o sea aquellos que no tienen una relacién laboral
o como se establece en nuestro pais no hay ninguna
relacién  personal subordinada a cambio de una
remuneracién, ni tampoco a los jubilados y en general a
todas aquellas personas gque no se encuentran, en una
relacién de dependencia personal respecto del empleante.

La ley regula y distingue dos clases de invenciones, las
invenciones de servicio y las invenciones libres.

a) Las invenciones de servicio,

Las invenciones de servicio, son aquellas que tienen su
origen en la actividad que corresponde desarrollar al
trabajador en la explotacién (empresa) o en la
administracion, o blen se basan esencialmente en 1la
experiencia a los trabajos de la explotacion (empresa) o
de la administracion (articulo 4), regulando los derechos
tanto del empleante como del empleador.

Entre los derechos del empleante se encuentra el llamado
derecho de expectativa, que es el derecho que tiene el
empleante a que se le conceda el derecho sobre la
invencién, manifestandose por la reivindicacién absoluta
o limitada que haga el empleante respecto a la invenclén
de un empleador, en virtud de que el legislador no ha
queride otorgar al empleante de una manera originaria e
inmediata el derecho a la invencién porque ésto le
permitiria, si asi lo quisiera, arrinconarla sin
utilizarla ¢l mismo ni dejando que fuera explotada por
otros (112).

Por otro lado se encuentra el 1llamado derecho de
notificacién, el cual es importante porque para el
derecho de expectativa se pueda llevar a cabo, es
necesario gue se tenga conocimiento de la invencién, por
ello sec tiene que notificar por parte del empleado su
existencia, para que se pueda también ejercitar el
derecho de reivindicacién (articulo 5).

El derecho de reivindicacion que tiene el empleante,
consiste en actualizar el derecho de expectativa, el cual
surte sus efectos automaticamente por el hecho de Ja
notificacién y es intransmisible. La reivindicacién puede
ser absoluta o limitada. Con la reivindicacién absoluta
pasan todos los derechos sobre la invencién de servicio
al empleador (articulo 7}, pero solo los derechos
transmisibles, excluyendo, por lo tanto, los derechos de
la personalidad del inventor (113). Por ello después de



la reivindicacidn absoluta pasan todos los derechos sobre
la invencién, al empleante, que se convierte asi en
causahabiente del trabajador, lo que le permite solicitar
la patente en su propio nombre (articulo 3) ante la
oficina alemana de patentes, o inscribir el modelo de
utilidad en su caso y solicitar asimismo las patentes
extranjeras que le interesen (articulos 13 y 14), en
cuyos casos debe contar con la colaboracidn del empleado
(articulo 1%), en virtud de que habra paises en los
cuales se establezca que para obtener una patente de
invencisdn la debe solicitar el inventor y por lo tanto la
solicitara el empleado y con posterioridad transmitird la
patente obtenida al empleante. Pudiendo declararse el
secreto de explotacién, siempre y cuando se consideren
por el Estado como importantes y se los adjudica el
gobierno federal (articulo 17).

Por otro lado la relvindicacion limitada es aquella por
medio de la cual el empleante adgquiere un derecho no
exclusive a la utilizaclién de la invencidén de servicio,
el cual se debe configurar como un dereche real, por lo
que se diferencia esencialmente de una licencia de no
explotacién exclusiva, en virtud de que ésta ultima no es
un derecho real, sino una simple concesion para la
explotacion de un invento,

Se especifican también las obligaciones del empleante en
este tipo de invenciones, entre las que se encuentran
principalmente, el pago de la recompensa gue le
corresponde al inventor por la reivindicacion total o
limitada de su invento, la cual se debe convenir entre
ambos en un plazo razonable (articulo 12), pero si ello
no se hace y se trata de una reivindicacién total se
fijard por el empleante en el transcurso de tres meses
desde la reivindicacién y si es limitada en el mismo
plazo pero contado desde que el empleante haya empezado a
utilizar 1la invencion (114}, pudiendo el empleado
oponerse al monto de la recompensa.

La obligacion de solicitar la patente o inscribir el
modelo de utilidad, si se realizo la reivindicacién no
sélo es un derecho del empleante sino una obligacién
frente al trabajador (articulo 13), también se encuentra
el deber de lealtad respecto al trabajador manifestandose
principalmente en la obligacién de dar cuenta por escrito
de haber recibido la notificacién de 1la invencién
(articulo 5), es decir un acuse de recibo de tal
notificacién y la obligacidn de facilitar al trabajador
todo lo necesario para la obtencion de las patentes en
todos los paises en que no le interese obtenerla él
{articule 14).
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Ademds se sefiala en esta ley los derechos y obligaciones
del trabajador inventor en esta clase de invenciones;
respecto a los derechos tienen gran importancia los
relativos a la personalidad del inventor, entre los
cuales se encuentra el que el enpleante le entregue acuse
de recibo de la notificacién del invento (articulo 5
apartado 1); la recompensa por la invencién de servicio
reivindicada por el empleante, pero el monto serd segun
se trate de relvindicacién total o limitada; si se trata
de una reivindicacién total, el derecho a la
recompensacion en abstracto aparece con la notificacién
misma de aquélla (articulo 9 apartado 1), se fijara
tomando en cuenta las posibilidades de explotacién de la
invencion de servicio, las tareas asignadas y 1la
situacion ocupada por el empleado en la empresa, asi como
la parte que le corresponde a la empresa de la invencion
{(articulo 9 apartado 2); si la reivindicacidn ha sido
limitada, el derecho surdge con la real utilizacidn de la
invencién por el empleante (articulo 10 apartado 1),
estableciendo como autoridad competente para obtener
normas que permitan fijar la cuantia de la indemnizacién
al Ministro del trabajo, el cual dictard normas para la
fijacién de la compensacién, previa consulta con las
organizaciones supremas de empleantes y trabajadores
(articulo 11), para lo cual se debe tomar en cuenta el
valor financierc de la invencién y de ese valor que
porcentaje le corresponde a la empresa por la realizacién
de la invencién. A ello responde la promulgacidn de las
pautas para la vrecompensa de invenciones de los
trabajadores al servicio de particulares hecha el 20 de
julio de 1959 (115); el derecho consiste en que el
trabajador puede solicitar al empleante en caso de que
s6lo se haya reivindicado limitadamente la invencidn, que
en el plazo de dos weses o bien la reividique totalmente
o la libere por completo (articulo 7, apartado 2), ello
porque no se puede explotar adecuadamente por el
trabajador dicho invento; otro derecho es que el
empleante le facilite al trabajador lo necesario para la
obtencién de patentes en paises en que no le interesen,
en el caso de reivindicacién total {articulo 14, apartado
2): "derecho fundamental es el que el empleante solicite
la patente o la inscriba como modelo industrial (articulo
13); por ultimo se tiene el derecho a que el empleante le
tenga al tanto respecto al procedimiento para 1la
obtencioén de patente (articulo 15 apartado 1).

Pero también al trabajador se le sefalan obligaciones,
como la de notificar inmediatamente al empleante 1la
realizacién de la invencién (articulo 5), la obligacidn
negativa de no disponer de la invencion mientras no sea
libre (articulo 7), debe apoyar el empleante para. la
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obtencidén de patentes en los paises en gque deba
solicitarla el inventor (articulo 14, apartade 1), y por
ultimo la de 1llegar a un acuerdo con el empleante
raespecto al monto de la compensacidén (articulo 22,
apartado 1}.

b} Las invenciones liberadas,

Cabe hacer notar que existe una diferencia importante
entre las llamadas invenciones libres y las liberadas en
esta ley alemana, las primeras son aguellas que desde un
principio no han sido de servicio, mientras que las
liberadas son aquellas que siendo de servicio, han
llegado a hacerse libres, por las causas gque sefiala el
articulo 8, siendo las siguientes:

- Cuando el empleante la libera por escrito;
- Cuando el empleante la reivindica limitativamente, sin
perjuicio del derecho de utilizacién que le queda a éste;

Y

- Cuando el empleante no la reivindica en los cuatro
meses siguientes a la notificacidn en forma o en los dos
meses sigulentes a la exigencia del trabajader (en caso
de reivindicacién 1linitada) de que la 1libere o 1la
reivindique totalmente.

Sobre estas invenciones puede disponer el trabajador sin
ninguna limitacidén (articulo 8, apartado 2), siendo él
quien unicamente puede solicitar la patente o continuar
gestionando la solicitud ya presentada (articulo 13,
apartado 4).

c¢). Las invenciones libres, son aquellas que las ha
realizado el trabajador sin ayuda técnica, ni econdmica
del empleador, por lo que el dunico titular de 1los
derechos es el trabajador; a éste sélo se le impone una
obligacién en atencién a la existencia de la relacidén
laboral y del deber de fidelidad que ella implica, y ésto
unicamente en el caso en gue su invencidn caiga dentro
del ambito de trabajo de la explotacidn de su empleante.
Asi pués, en relacién a las invenciones gue no presernten
esa cualidad, el inventor trabajador puede disponer de su
invento como quiera sin ningura limitacidén (116).

Cabe hacer notar, gue en esta ley de 1957, no se regulan
las invenciones de empresa, las cuales hablan sido
reconocidas por la jurisprudencia alemana anterior a 1936
(317), pero por otro lado se reconoce el "derecho de la
personalidad del inventor”, supriniendose como
anteriormente se dijo las invenciones de explotacién y
haciendo que en tedas las invenciones nacidas dentro de
una relacién laboral sea el propio inventor quien ostente
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originariamente el derecho a ellas (118).

Ademds se regula la creacidén de un comité arbitral,
compuesto por tres miembros, un presidente y dos
asesores, dependiente de 1la oficina de patentes vy
sometido a su control administrativo. El presidente debe
ser un juez calificado y los asesores se elegirdn de
entre los examinadores de la oficina de patentes gue se
consideren como expertos en el campo técnico a que
pertenezca la invencién, es decir, es un tribunal
arbitral cuya actuacién se inicia a instancia de parte o
por escrito, siempre y cuando las situaciones laborales
se vean perjudicadas, sefalando por lo tanto la situacién
de hecho, el nombre y la direccidén de la otra parte, para
que sa corra traslado a la misma y la conteste dentro de
un plazo determinado (articulo 31 y 32), pero ambas
partes deben de especificar si aceptardn o no 1la
resolucidén como obligatoria, porgue al iqual que 1la
comision sueca, este comité sélo puede emitir "opiniones"
respecto al conflicto que se le ha planteado.

Este comité arbitral se debe a que la ley establece un
doble procedimiento para los conflictos que se susciten
en cuesticnes relativas a los inventos de los asalariados
y sus derechos, el procedimiento arbitral que se lleva a
cabo ante dicho comité, tiene como finalidad procurar
hacer llegar a las partes a un amigable arreglo (articulo
28) y gque es en general, presupuesto necesario para
acudir al procedimiento ante los tribunales ordinarios
(articulo 37, apartado 1).

Se establece ademas que las empresas pueden recurrir a
une o varios consejeros en invenciones, los cuales son
encargados especialmente de ayudar a los asalariados a
redactar la comunicacidn relativa a sus invenciones y a
participar, si asi se les ha solicitado, a determinar la
indemnizacidn equitativa que le corresponde al asalariado
por la invencién realizada (articulo 21), agregando en el
articulo 22 un importante principio general, al disponer
que po se podrdn eludir los derechos y las obligaciones
establecidos en la presente ley mediante un contrato
desventajoso para el asalariado, en virtud de que a éste
se le considera como la parte mas débil de la relacidn
contractual con su empleador.
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A)

REGULACION MIXTA EN LEYES LABORALES Y EN ORDENAMIENTQS
SOBRE PATENTES DE INVENCION.

MEXICO.

A esta forma de regulacién mixta pertenece el sistema
juridico de México, en virtud de que se regulan las
invenciones de los asalariados en la Ley Federal del
Trabajo de 1970 y en la Ley de Invenciones y Marcas de
1975,

Por lo que respecta a la regulacidn de tal cuestidn en la
Ley Federal del Trabajo, se contempla en el Capitulo V
del titule cuarto, denominade "Las invenciones de 1los
trabajadores", concretamente en el articulo 163,
estableciendo el derecho moral a la paternidad de 1la
invencion a su autor (Fraccidn I); regula las invenciones
de servicio (Fraccién II) y las invenciones 1libres
(Fraccidn III); cuestidn gque serd analizada en capitulos
posteriores.

Por otro lado, por lo que respecta a la regulacidn
juridica de los inventos de los asalariados en ley sobre
patentes de invencién, en Méxice se regula en el articulo
13 de la Ley de Invenciones y Marcas de 1975, no
conteniendo ninguna disposicién concreta referente a las
invenciones de los asalariados, en virtud de que
tinicamente realiza una remisién expresa a lo que
establece la Ley Federal del Trabajo en su articulo 163.

$in embargo, a raiz de las reformas y adiclones a la Ley

-de Invenciones y Marcas de enerxo de 1987 se establecieron

normas referentes a los inventos de los asalariados, al
integrarse a la misma el titulo tercero bis, denominado
"Fomento a las invenciones de aplicacién industrial".

Con tales disposiciones, 1la Secretaria de Comercio vy
Fomento Industrial, tendrd algunas atribuciones en
materia cientifica y tecnolégica y que tienen relacidn
con los inventos asalariados, asi se establece en el
articulo 86 A, lo siguiente:

“Articulo 86 A.~ Lla Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial, de conformidad con 1lo establecido por el
articulo 14 de 1la Ley para Coordinar y Promover el
Desarrollo Cientifico y Tecnoldgico y en el Programa
Nacional de Desarrollo Tecnoldgico y Cientifico, tendrd
las siguientes atribuciones:
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++.VI.~ Organizar, coordinar y fomentar las acciones que
tiendan a estimular la inventiva nacional, principalmente
a través de:

a) La realizacién de certamenes, concursos, seminarios y
publicaciones gque tengan por objeto estimular la
inventiva nacional.

b) La promocién para el otorgamiento de medios
preferenciales para el desarrollo de pro“otipos de
invenciones generadas por la inventiva de personas
fisicas o por las que se den en las micro y pequefas
industrias, de acuerdo a lo establecido en el articulo
siguiente:

VII.~ Promover ante la Secretaria del Trabajo y Previsidn
Social, 1los programas para la capacitacién de los
trabajadores en materia de invenciones y auxiliar a dicha
depandencia en esta materia.

VIII. Apoyar Yy orientar a los inventores y trabajadores
que deseen presentar solicitudes en los términos de esta
ley y de la Fraccion III del articulo 163 de la Ley
Federal del Trabajo..."

El articulo anterior, hace referencia a cilertas
atribuciones de 1la Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial, en materia de desarrollo tecnolégico y
cientifico, las cuales considero deberan ser tratadas en
la Ley Orgéanica de la Administracion Publica Federal, en
la cual se sefialan especificamente las atribuciones que
tienen las Secretarias de Estado, y no en la Ley de
Invenciones y Marcas, 1la «cual trata los aspectos
esenciales de la materia de propiedad industrial.

Ahora bien, al tratar el tema de las invenciones de los
asalariados, unicamente se refiere a las "invenciones
libres", que se sefialan en la Fraccioén IIT del articulo
163 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, aquellas que
han sido realizadas sin la ayuda técnica ni econdmica del
patrén y fuera del centro de trabajo, ademds de ser
iniciativa del trabajador.

Por otro lado, para el otorgamiento de 1los medios
preferenciales para el desarrollo de prototipos de
invenciones (inciso b) Fraccidén VI articulo 86 A) y para
"orientar a los inventores y trabajadores que deseen
presentar solicitudes en términos de esta ley y de la
Fraccién III del articulo 163 de la Ley Federal del
Trabajo, considero que al utilizar la expresion
"presentar solicitudes", se refiere a las solicitudes
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para obtener, ya sea una patente de invencidn, de
mejoras, un certificado de invencién o un registro de
dibujo o modelo industrial, por lo cual lo establecido en
dicha fraccién no queda claro; pero volviendo al
otorgamiento de medios preferenciales, se requiere dque
las personas fislcas o morales que pretendan tal
beneficio, obtengan "su registro en términos del mismo
articulo”, sin embargo tampoco gqueda claro este aspecto,
en virtud que de acuerdo con el articulo 86 A, se puede
registrar un programa de desarrollo tecnologico ademas de
llevar un registro de empresas tecnoldgicas, y el
registro de inventores y de sus agrupaciones; por lo que
considerc que se refiere al registro de inventores y sus
agrupaciones (Fraccién X del articulo 86 A) ante la
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial y ademas que
la invencion Je que se trate se refiera a alguna de las
prioridades sefaladas en el Programa Nacional de
Desarrollo Tecncldgico y Cientifico o en cualquier otro
programa relacionado con esta materia (articulo 86 B).

Adends se establece un registro previo tratandose de
" algqun invento, dibujo o modelo industrial que se refiere
a alguna de las prioridades establecidas en el Plan
Nacional de Desarrollo Tecnolégico y Cientifico, cuando
se vaya a solicitar la patente de invencidn, el
certificado de invencién, el registro del dibujo o modelo
industrial por inventores aislados, trabajadores cuyos
inventos se refieran a las llamadas "invenciones libres",
o por micro o pequenas industrias y que los mismos
requieran orientacién para presentarlas posteriormente
debidamente cumplimentadas, bastard que se "“depositen"
ante la Direccién General de Invenciones, Marcas y
Desarrollo Tecnoldgico por medio de una promocién donde
se especifique que se solicita la orientacién, nombre de
la invencidn, resumen de la misma y en su caso el dibujo
o fotografia de la nispa. Siendo dicho depédsito temporal
y con el cual se salvaguardan los derechos de novedad de
la invencién y la fecha legal de presentacion de la
solicitud respectiva, (articulo 86 CC), teniendo una
vigencia improrrogable de seis meses, contados a partir
de la fecha de su presentacion, teniendo como objeto que
la Direccidn General de Invenciones, Marcas y Desarrollo
Tecnolégico, oriente debidamente al solicitante con
respecto a su solicitud para la obtencidn de una patente
de invenciodn, de mejora, un certificado de invencidén o un
registro de dibujo o modele industrial, y si dentro de
dicho plazo no se presenta la solicitud debidamente
cumplimentada, el depdsito quedard sin efecto y se
notificard al interesado (articulec 86 D); ademas de que
se determinard el cardcter prioritario o no de dichas
invenciones por 1la Direccién General de Invenciones,
Marcas y Desarrollo Tecnoldégico en un plazo no mayor de
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quince dias contados a partir de la techa de su
presentacién.

Con la modificacién de la ley en el sentido de que
tratdndose de invenciones que tengan el caradcter de
prioritarias en virtud de encuadrar dentro de los
Programas  Nacionales de Desarrollo Cientifico 'y
Tecnoldégico, se complica el ya de por si large tramite
para la obtencidn del privilegio respectivo, ya sea la
patente de invencién, de mwmejoras, el certificado de
invencién o el registro de dibujo o modelo industrial,
ademds de que se tendrd que esperar a que la Direccion
General de Invencicnes, Marcas y Desarrollo Tecnoldgico
determine si es prioritario y si no se presenta la
solicitud debidamente cumplimentada se deja sin efecto
dicho depésito, sin especificar cual es la consecuencia
de que asl se determine; por lo que consideroc necesario
hacer alguneos comentarios al respecto, tratandose de una
invencién que no tenga el cardcter prioritario se puede
solicitar la patente respectiva, el certificado de
invencién, o el registro de dibujo o modelo industrial
ante la propila Direccisén, =sin necesidad de hacer tal
depésito; por otro lado si se deja sin efecto el depdsito
y fue porque no se cumplimento dicha solicitud de
patente, de certificado de invencién o dibujo o modelo
industrial, se podra también volver a presentar solicitud
sin necesidad del depdsito porque no se requerira
orientacién por parte de la Direccidn General de
Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnélogico para
presentar dicha solicitud.
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A)

CAPITULO IV
LOS INVENTOS DE LOS TRABAJADORES ASALARIADOS
CLASIFICACION.

Las legislaciones de algunos paises inspirdndose en la
doctrina tradicional de origen alemdn, clasifican 1las
invenciones realizadas por un trabajador en tres grupos:

INVENCIONES DE SERVICIO.

Son las que realiza un trabajador determinado en
ejecucién directa de su obligacién de prestar trabajo,
cuando éste consiste, total o parcialmente en la
investigacién o el estudio para obtenerlas (119), siendo
remunerado para tal efecto, o cuando, segun las
circunstancias de su trabajo era de esperarse alguna
invencién (120). También se les designa como invenciones
de empleados en sentido estricto ya que son realizadas
cuande un contrato de trabajo o de prestacion de
servicios se celebra, precisamente para producir 1la
invencidén (121), llamandolas también la doctrina espanola
y alemana invenciones contractuales o profesionales,
respectivamente, denominando al autor de una invencién de
servicio, como "inventor asalariado¥, porque en la
mayoria de los casos el trabajador contratado
precisamente para claborar o realizar invenciones, es un
experto en una determinada materia.

La ley alemana sobre invenciones laborales del 25 de
julio de 1957, conceptiia las invenciones de servicio,

como aquellas gque realiza el trabajador cuando esta

obligado contractualmente a actividades de invencién (por
ejemplo; el quimico de un laboratorio de
experimentacion), o cuando los servicios contractuales
del trabajador eran de tal indole que regularmente traian
consigo alguna invencién (122) y cuando influyen de
manera decisiva las experiencias o el trabajo de 1la
empresa.

Dentro de esta clase de invenciones, la ley espanola
sobre el Contrato de Trabajo del 26 de enerc de 1944,
hace una subdivisién, al hablar de las invenciones de
servicios cualificadas o calificadas, las que tienen las
mismas caracteristicas de las invenciones de servicio,
pero por nmnedic de estas las empresas obtienen un
rendimiento especial, teniendo derecho el inventor a una
retribucién econdmica, en base al beneficio que le
produzca la invencion a la empresa, ademds también asi se
establece en el Codigo de Trabajo de Panamd de 1971.
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Por 1lo que se puede concluir que las invenciones
contractuales o de servicio, son por lo tanto las
realizadas por trabajadores contratados y retribuidos al
efecto para estudiarlas y conseguirlas (123), y tienen
lugar cuando algunas empresas aseguran nediante los
correspondientes contratos, el trabajo de un cuerpo mas o
menos humeroso de investigadores, gque en laboratorios,
estudios, talleres de experiencia, etc., tienen como
funcién unica o principal descubrir nuevos procedimientos
de fabricacién, nuevos tipos de productos, wmaterias
primas, férmulas, combinaciones, diseios, dibujos,
modelos, etc. (124), o cuande la actividad inventiva es
el objeto de la realizacioén de trabajo entre el inventor
y el empresario (125).

Esta clase de inventos ha sido reconocida tanto en paises
europeos como paises americanos, en virtud de que las
contemplan en sus respectivas legislaciones; asi por
ejemplo tenemos que la Republica Federal de Alemania las
requla en la Ley Sobre Inventos Laborales del 25 de julio
de 1957; Suiza en el Cédigo Federal Suizo de 1881; Espana
en la ley sobre el Contrato de Trabajo del 26 de enero de
1944 y Ley de Patentes del 20 de marzo de 1986; Austria
en la Ley sobre Patentes de Invencidén de julio de 1950;
Brasil en el Cdédigo de Propiedad Industrial de 1967;
Italia en la Ley sobre Patentes de Invencioén del 29 de
junio de 1939; Panamd en el Codigo de Trabajo de 1971:
México en la Nueva Ley Federal del Trabajo de 1970:
ademds también se contemplan en legislaciones de paises
de economia centralmente planificada o socialista, como
es el caso de la Republica Democratica Alemana, que las
contempla en la Ley sobre Patentes de Invenciodn de 1950;
y Checoslovaquia en la Ley de Patentes de Invencion de
1957; cabe hacer notar que la URSS y Cuba no tratan los
inventos de servicio expresamente, sin embargo si hacen
alusidén a que el Estado serd el duefio de los inventos
realizados por los trabajadores en las empresas, lo que
se podria considerar como una invencién de servicio,
porque ademds se le otorga al inventor el derecho de
obtener una remuneracion econémica en base a la
importancia que represente para el Estado el invento. Por
otro lade, en paises que pertenecen al Sistema del Common
Law como Gran Bretafia y Estados Unidos, dicha clase de
invenciones ha sido reconocida por sus Tribunales y la
Jurisprudencia en precedentes judiciales. Argentina, por
otro lado aun cuando no tiene una regulacién al respecto
en virtud de que en e la Ley 111 sobre Patentes de
Invencién de 1864, no hace referencia a los inventores
asalariados, si se reconocen tales clase de invenciones,
otorgando derechos a sus autores, por la jurisprudencia y
la doctrina argentinas.
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B)

INVENCIONES DE EMPRESA.

Esta clase de invenciones se le llaman a los inventos que
son realizados por una persona que no estd obligada por
un contrato a desarrollar una actividad inventiva(l26),
pero que se basa para elaborarlas en los procedimientos,
métodos de taller (127) y en experiencias y trabajos
preparatorios acumulados por la empresa (128), por lo que
también se les denomina invenciones de explotaciéon como
lo hace la legislacioén espafola, en virtud de que son el
resultado ocasional de la actividad del" trabajador,
llaméndose a éste, "“asalariado inventor", porque se le
estd remunerando para gue preste un servicio en 1la
empresa, pero debido a la experiencia adquirida en ella
realiza la invencidn, sin embargo a pesar gque hay
concurso entre la organizacion y el trabajador, este
ultimo ha wuprocedido no con una verdadera actividad
inventiva sino, unicamente constructiva. No ha creado de
la nada, sino que se ha limitado a componer sabiamente en
una sintesis feliz los elementos que la empresa le ha
suministrado (129).

A diferencia de las invenclones de servicio, esta clase
de inventos no se reconocen en muchos paises, siendo
tratados unicamente en algunos Estados de los cuales
consulté su legislacidn, entre los que se encuentran
Espafa, Panama y Brasil.

Espafia en su Ley del Contrato de Trabajo de 1944,
establece que las invenciones de empresa o “"explotacidén"
son las que se hicieren y en las que domine el proceso,
las instalaciones y procedimientos de la empresa, sin

~distincidén particular de persona alguna, es decir que no

prevalece ni la actividad de la empresa, ni mucho menos
la del trabajador, el cual inicamente modifica o
perfecciona las actividades que realiza la empresa, y que
se basa en el proceso, instalaciones o procedimientos,
por lo tanto como ya se menciond se realiza sdélo una
actividad constructiva, mas que inventiva. Contemplandose
dicha clase de invenciones en la reciente 1ley de
patentes, en la que se establece ademds que el empresario
tendrd derecho de asumir la titularidad de la invencién o
a reservarse un derecho de utilizacién de la misma.
Panamd al hacer alusion a este tipo de invenciones en su
Cdédigo de Trabajo de 1971, expresamente establece lo que
se estipula en la Ley de Contrato de Trabajo de Espana.
Por su parte Brasil regula esta clase de inventos en el
Cédigo de Propiedad Industrial expedido por el decreto-
ley numero 254 del 28 de febrero de 1967, en el cual se
establece que seran invenciones de empresa aquellas que
se realicen durante la vigencia de un contrato de
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trabajo, por contribucién personal del trabajador pero
utilizando las instalaciones y equipo del patrono.

INVENCIONES LIBRES.

Esta clase de invenciones son las que hace el trabajador
por su propia iniciativa(130), quien ha tenido la idea de
realizarla con total prescindencia de su obligacidn de
prestar trabajo (131), fuera de las funciones normales
que le corresponden al empleado en la empresa y ademas
con los proplos elementos del trabajador, sin ningun
suministro de materias primas, utiles, herramientas vy
ayuda de trabajadores,

Por lo que respecta a esta clase de invenciones, son
admitidas por la legislacion extranjera, pero con ciertas
diferencias de wun pais a otro. Asi como en las
legislaciones de Espaha (Ley de Contrato de Trabajo de
1944 y Ley de Patentes del 20 de marzo de 1986);
Reptiblica Federal de Alemania (Ley Especial Sobre
Inventos de los Trabajadores de 1957); y Panama (Cdédigo
de Trabajo de 1971); conceptudndolas como aquellas en que
la empresa no tiene wuna colaboracién activa en 1la
realizacién de ellas y en las que predomina el esfuerzo y
pérsonalidad del trabajador. Entre la requlacion de estas
tres legislaciones hay diferencia en virtud de que los
ordenamientos de Espafia y Panama establecen que se pueden
ceder las mismas a la empresa mediante un contrato
celebrado entre el empleador y el empleado posterior a la
invencién y por otro lado la ley alemana, establece que
se puede otorgar al ampleador el derecho de explotacioén
pero no exclusiva.

Por otro lado las legislaciones de Italia (Ley Sobre
Patentes de Invencidén 1939); Brasil (Cédigoc de Propiedad
Industrial de 1967); México (Ley Federal de Trabajo
1970}, y la jurisprudencia de Argentina, establecen que
una invencién libre es aguella que realiza el trabajador
fuera de la relacion de trabajo o que dicha actividad no
se estipula en un contrato de trabajo, ademds de que son
realizadas fuera de las horas de trabajo y que no tienen
ninguna vinculacién con la actividad que se realiza en la
empresa Y que no resulten directamente del trabajo
encomendado al subordinado; pero también dicha regqulacidén
es diferente con respecto a Espafia, Panamd y Republica
Federal de Alemania, porque tanto en Italia, Brasil y
México se regula gue el patrono puede tener derecho de
preferencia en igualdad de circunstancias con un tercero
para la explotacién del invento en forma exclusiva y a
solicitar incluso patentes en el extranjero, no
reconociéndose tal derecho en 1la Jurisprudencia vy
Legislacién Argentina (Ley de Modelos y Disefios
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Industriales de 1963), en virtud de que un invento libre
es propiedad del trabajador que lo ha realizado y no le
otorga ningun derecho al patrono respecto a esta clase de

inventos.
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A)

DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DE LAS INVENCIONES
REALIZADAS POR ASALARIADOS.

En este inciso ge tratarda de ser lo mis explicito
posible, para lo cual se adopta la clasificacidn
tradicional de los inventos (invenciones de servicio, de
empresa y libres) dentro de la cual se hablara de los
derechos y obligaciones tanto de los trabajadores, asi
como de los patronos, pero de acuerdo a la legislacion de
los paises que pertenecen a diferentes sistemas
juridicos, los cuales han dade soluciones mas o menos
equitativas, asi tenemos:

INVENCIONES DE SERVICIO.
a) Derechos y obligaciones del patrono.

Como esta clase de invenciones son las gue realiza el
empleado porque es la actividad que desempefia por
instrucciones que recibe del patrén, las mismas
pertenecen al patrdn. Ello se debe a que como uUnicamente
el trabajador recibe érdenes e instrucciones por parte
del patrén se considera justo y equitativo que el patrén
sea el titular de las invenciones de servicio, porgue
ademas el trabajador ha sido retribuido econdmicamente
para la realizacién de tal invencién, en virtud de que se
le ha pagado un salario; ya sea que asi se haya
estipulado en un contrato de trabajo o gue la relacidn de
trabajo sea de tal naturaleza que era de esperarse la
realizacién de un invento, teniendo el patrén por 1lo
tanto el derecho al producto del trabajo realizado por
sus empleados. Teniendo ademds el patrono derecho a la
obtencion de la patente de invencidn que ampare tal
invento, para asi poder obtener los beneficios econdmicos
que se deriven de la explotacion industrial o comercial
del mismo, Teniendo como obligaciones las de mencionar al
autor del invento en la patente respectiva(1i32), lo cual
no debe ser objeto del contrate, para lo cual se debe
establecer en las legislaciones que cualquier convenio en
contrario debe sexr nulo (133), y la obligacidn que
consiste en la retribucidn econdmica a que tiene derecho
el trabajador, en base a 1a importancia del invento
realizado y a los resultados que se pueden obtener con el
mismo en la empresa.

La legislacién extranjera a este respecto es uniforme
como se desprende de la regulacién juridica de Brasil
(Cédigo de Propiedad Industrial de 1967);: Austria (Ley de
Patentes de Invencion de 1950); Argentina (Ley de
Patentes de Invencidén No. 111 de 1864 y ley de modelos y
disefios industriales MNo. 6673 de 1963); Italia (Ley de



patentes de invencion de 1939): Checoslovaguia (Ley de
patentes de invencion de 1957); Suiza (Cédigo Federal de
las obligaciones de 1881); Espafia (Ley del Contrato de
Trabajo de 1944; y la Ley de Patentes del 20 de marzo de
1986) ; Panama (Cddigo de Trabajo de 19871) y México (Ley
Federal del Trabajo de 1970); otorgando al patrén el
derecho al producto del trabajo realizado por sus
empleados, como lo es una invencién cuando esta nace por
la actividad para la cual ha sido contratade el
trabajador o gque de acuerdo a la naturaleza de la
relacién de trabajo era de esperarse alguna invencidn,
asi se otorga el derecho a la propiedad del invento y a
la obtencisn de la patente respectiva, en este aspecto
también la doctrina y Jurisprudencia de la Gran Bretaha y
Estados Unidos, otorgan tales derechos al patrono. Por su
parte la Republica Democractica Alemana en la Ley de
patentes de invencién de 1950, contempla la obligacidn
por parte del patrono para explotar el invento patentade
que ha sido realizado por un trabajador.

Por otro lado la Republica Federal de Alemania, en la Ley
especial sobre inventos de los asalariados de 1957,
requla con mayor precision tales derechos y obligaciones,
en virtud de que se establecen los siguientes derechos:
El derecho de notificacién, que consiste en gue el
trabajador tiene la obligacién de notificarle que ha
realizado un invento;

-~ El derechec a la propiedad de la invencidn, el cual lo
puede hacer valer por medio de la llamada reivindicacién
absoluta, con la cual pasan al patrén todos los derechos
que se derivan del invento realizado por un asalariado,
menos los derechos que se refieren a la personalidad del
inventor, dentro de los cuales se encuentra el derecho
del trabajador a ser mencionado como autor del invento en
la patente de invencién la cual vendria a ser una
obligacién por parte del patrono;

- E1 derecho a la llamada reivindicacion limitada, por
medis de la cual el patrén adquiere un derecho no
exclusivo a la explotacion de la invencién, otorgande asi
la oportunidad al trabajador para poder explotar dicho
invento por su cuenta lo que equivaldria a una licencia
no exclusiva de explotacion.

Por lo que respecta a las obligaciones que tiene el
patrono se encuentran las siguientes:

- La de pagar al trabajador una recompensa por la
invencién reivindicada;

94



~ La de solicitar la patente de invencién, pero sélo en
el caso de reivindicacion total;

- Ia de otorgar un comprobante de acuse de recibo,
respecto a la notificacién realizada por el trabajador en
la cual le informa de la existencia de una invenciodn; y

- La de gestionar las patentes gque le interesen en los

paises extranjeros, siendo esta una obligacién porque ,

sino tiene que otorgar la oportunidad al trabajador para
que €l las obtenga a su nombre.

Por lo que se puede concluir gue entre los derechos que
la legislacién extranjera concede uniformemente al
patrono se encuentran:

- Fl derecho a la propiedad del invento;

- El derecho a la obtencién de la patente de invencién
respectiva;

- El derecho a la explotacién del invento; y

~ E1 derecho a la notificacion por parte del trabajador
de la realizacién de un invento.

Por otro lado se encuentran las correlativas
obligaciones, entre las cuales estan las siguientes:

- La de solicitar la patente de invencién nacional;

- El1 pago de la recompensa econdmica gue debe dar al
trabajador independientemente de su salario por la
invencién, dependiendo su monto de la importancia del
invento realizade y los resultados gue se obtengan por
parte del patorno.

~ La de otorgar al autor de una invencién el llamado
"derecho moral", es decir, el derecho a gue su nombre
figure como autor de una invencién en la patente de
invencion.

b) -Derechos y obligaciones del trabajador.

Al trabajador en esta clase de invenciones se le concede
el llamado "derecho moral", que consiste precisamente en
el derecho a ser mencionado como autor de una invencién
en la patente de invencidn respectiva, debiendo
considerarse nulo cualquier convenio en contrario (134).

El derecho moral que se concede a un inventor se asemeja
al derecho moral que se concede al autor de una obra
protegida por la legislacién autoral, aunque en materia
de derechos de autor no solo comprende el derecho a ser
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mencionado como autor de una obra artistica, literaria,
cientifica, escultérica, etc., sino también asegura la
buena fama del autor, proteccién de honor, la de gue su
nombre aparezca en las publicaciones y la reproduccidén de
la obra, la facultad de oponerse a toda deformacion,
mutilacién o exhibicidén de la obra que sea perjudicial a
su honor o reputacién, siendo dicho derecho perpetuo e
inalienable, porque no puede ser materia de comercio
(135), por lo que a esta potestad, que tiende a
contribuir a la inmortalizacidén del genio es a lo que se
llama derecho moral del autor o del inventor (136).

Por otro lado también tiene el inventor el derecho
econdmico que le corresponde por la realizacidn del
invento, guo: «consiste en una recompensa econdmica,
fijandose la cuantia en base a la importancia del invento
realizadoe y a los resultados que se obtengan de tal
invento en la empresa (137), tomdndose en cuenta ademas
la ayuda que haya recibido el trabajador por parte del
patron para la creacion de su invento, dicha retribucién
econdmica se le otorga independientemente del salariv que
le corresponde por la prestacidén del trabajo.

Por lo que resvecta a estos derechos la legislacidén
extranjera también es uniforme, ello se desprende de la
regulacién juridica de Brasil, Italia, URSS (Decreto
Nimero 80 de 1966), Cuba (Ley Sobre Invenciones,
Descubrimientos Cientificos, Modelos Industriales, Marcas
y Denominaciones de Origen de 1983), Republica
Democratica Alemana, Checoslovaquia, Suiza, Panama vy
México: legislaciones que aceptan y regulan el derecho
moral del autor de un invento a ser mencionado como tal
en la patente de invencidén, asi como derecho a la
recompensa economica gue le corresponde a su autor si el
invento tiene importancia econdmica para la empresa y si
el invento le otorga ganancias de tal forma que sea
desproporcionado el salario que se le paga por 1la

prestacién de trabajo. Sin  embargo en algunas
legislaciones como la de Austria (Ley de Patentes de
Invencién de 1950}, establece que la retribucidén

econdmica puede ser objeto de un convenioc, es decir que
si en un contrato de trabajo se estipula que el inventor
asalariado no va a tener derecho a tal remuneracién
econdmica, dicho convenio es vdlido en virtud de 1la
autonomia de la voluntad, la cual entre las partes es ley
suprema en materia de contratos, lo cual no me parece
aceptable y justo en virtud de que dicho consentimiento
puede haberse obtenido mediante coacidn, como amenazas y
sin embargo por el hecho de convenir en tal forma tiene
plena validez dicho convenio y en este aspecto también en
las legislaciones de Espafia y Panamad (138) se establece
plena vdlidez a 1los contratos de trabajo, regulandose
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ademds que para fljar el monto de la indemnizacidén se
debe tener en cuenta las gananclas que se obtengan por la
explotacisén del invento.

Por su parte la Republica Federal de Alemania en la Ley
de 1957 sobre Invenciones Laborales, nhos establece 1los
siguientes derechos:

- Derecho a que se le otorgue un acuse de recibo por
parte del patron, en el que conste que se le notificé la
realizacién de la invencién:

- Derecho al pago de una recompensa por la realizacldn de
la invencidén que es reivindicada por la empresa;

~ Derecho a solicitar patentes extranjeras en aquellos
paises en los que no le interese al patrén obtener tal
privilegio. Como se desprende de lo anteriormente
mencionado no se otorga por este pais el derecho moral a
que el autor de un invento tenga tal crédito en 1la
patente de invencidén respectiva,

Por otro lado se establecen también obligaciones, entre
las que se encuentran:

- La de notificar al empleador que se ha realizado un
invento, no pudiendo disponer de él, si no es libre:

- La de procurar llegar a un arreglo respecto al monto de
la indemnizacién que le corresponde por el invento
realizado;

- La de obtener las patentes de invencién extranjeras
cuando el empleador no las pueda solicitar en virtud de
que en esos paises se debe solicitar la patente de
invencion por el autor del invento, debiendolo hacer el
trabajador a nowbre del patron y con posterioridad
cederle los derechos.

Por 1o que se puede concluir, gque de acuerdo a la
legislacién extranjera, el trabajador autor de wuna
invencion de servicio tiene los siguientes derechos:

- El derecho moral a ser considerado como autor de un
invento en la patente de invencién;

- El derecho a la recompensa econémica que le corresponde
por ser el autor de tal invencidn, cuyoc monto se
determinard de acuerdo a la importancia que represente la
invencidn para el patrén, de acuerdo a los resultados que
obtenga de ella o de la ayuda economica gue haya recibido
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el inventor del patrono;

- Derecho a solicitar patentes de invencidn en los paises
en los cuales no le interesa al patrdn obtener tal
privileqio; ¥y

~ Derecho a recibir por parte del patrono acuse de reciho
por la notificacidn, informandole la creacién de tal
invencion.

Por otra parte el trabajador tiene sobre esta clase de
invenciones las siguientes obligaciones:

- La de conceder la propiedad del invento al patrén para
que éste sclicite la patente;

- La de obtener las patentes extranjeras en los paises en
que el patronoc no las pueda solicitar, en virtud de que
se establece en la legislacidn de ese pais que el unico
que puede solicitar tal privilegio es el autor del
invento; y

- La de notificar al patrdn la creacién de un invento.

B) INVENCIORES DE EMPRESA.

a) Derechos y Obligaciones del Patrdn.

En esta clase de invenciones se pueden presentar varios
supuestos referentes a los derechos gue otorga la misma
al patroén, como lo es, el de determinar a quién pertenece

. la invencidén y como consecuencia de ello gquién tiene
derecho a solicitar la patente que ampare tal invento
estableciéndose en la legislacion extranjera por
principio de cuentas que este tipo de invenciones
pertenecen al patron, si asi se ha pactado en un contrato
de trabajo; si dicho invento se obtiene durante 1la
vigencia de la relacidén de trabajo; y si el invento se
realiza por iniciativa y con la colaboracién del patrono,
en cuyos casos el invento pertenece al patrxon y como
consecuencia de ello el derecho a solicitar la patente
respectiva amparando tal invento; si el invento se
realiza por un trabajador que ocupa un cargoe directivo en
una empresa, la patente respectiva pertenecerd al patrén
(139).

Por ello a contrario sensu si el invento se realiza por
el trabajador fuera de una relacién contractual, si no
fué realizado durante la vigencia de la relacién de
trabajo y si no participé activamente el patrén en la
iniciativa y colaboracién para la realizacidn del

98



invento, éste pertenecerd al trabajador.

Por otro lado, de acuerde a estas soluciones, existe
dificultad para cuantificar el monto de la compensacién
econémica a que estd obligado el patrono y gque le
corresponde al trabajador por 1la realizacién de tal
invento.

Hay paises que en sus legislaciones establecen el derecho
de propiedad del invento, el derecho de solicitar 1la
patente respectiva y el derecho de explotacién del
invento al patron como son Espafa y Panamd. Pero también
existen legislaciones en que se establece que tales
invenciones pertenecen en copropiedad al patrén vy
trabajador, por ello les corresponde cowo copropietarios
el derecho a solicitar la patente respectiva y el derecho
al cincuenta por ciento de las ganancias gque se obtengan
debido a la explotacidén del invento como sucede en la
regulacion juridica brasilefna, que en su Cddigo de
Propiedad Industrial expedido por decreto numero 254 del
28 de febrero de 1967 se establece gue si durante la
vigencia de un contrato de trabajo se crea por
contribucidn o iniciativa personal un invento utilizando
las instalaciones y equipo del patron, esta invencidn
pertenecera por partes iguales al patrdén y trabajador.

Por 1lo que se puede concluir gque de acuerdo a la
legislacién extranjera, si el invento de empresa no fué
objeto de una relacién contractual (contrato de trabajo},
en donde se estableciera que el mismo perteneceria al
patrén; si no fué realizado durante la vigencia de 1la
relacién de trabajo; y el patrén no participé activamente
en la injciativa y colaboracién para la realizacién del
invento, éste pertenecerd al trabajador, no otorgando
ninguin derecho al patrdn; pero al contrario si se
estipulo en un contrato de trabajo que el invento
realizado en la empresa seria de ésta en base al
principio de que el patron tiene derecho al producto del
trabajo realizado por sus empleados, si se realizé
durante la vigencia de la relacién de trabajo y si el
patrén le permitié al trabajador la utilizacién de sus
instrumentos, maguinaria o equipo para la creacisén de la
invencién, el invento realizado en tales circunstancias
pertenecera al patrén, lo cual no me parece justo en
virtud de que la actividad intelectual es del trabajador
aun cuando el patron haya tenido la iniciativa y 1le
hubiera permitido 1la utilizacién de su herramienta y
equipo para su elaboracioén, porque al final de cuentas lo
que se protege es la actividad intelectual creadora y no
la iniciativa para 1la realizaciéon de un invento
determinado.
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Por lo que para evitar tales injusticias, y que se
establezcan cldusulas leoninas en un contrato de trabajo
que perjudiquen al trabajador quien es al final de
cuentas la parte débil en una relacién contractual entre
el patrdén y el empleado, es conveniente que se regulen
tales invenciones en las leyes nacionales, porque asi se
restringiria la libertad contractual en este aspecto, no
pudiéndose pactar ademds en un contrato de trabajo
mayores derechos para el patrén, que los gue se
establecen en las leyes.

Por ello considero conveniente que para determinar los
derechos que les corresponden tanto al patrén como al
trabajador en esta clase de invenciones, se adopten
cualquiera de las siguientes soluciones:

Primera.~ Consistente en gue se estableciera uniformente
por las 1legislaciones nacionales, que en el caso de
invenciones de empresa, estas perteneceran en copropiedad
al inventor y patrén y como consecuencia de ello les
corresponderia el 50 por ciento de las ganancias gque se
obtuvieran por la explotacién de tal invencidn.

Seqgunda.~ Por otro lado también se podria proponer que en
esta clase de invenciones el propietario seria el
trabajador, otorgando al patrén el derecho de preferencia
para la explotacidén exclusiva o no exclusiva del invento,
ello debido a que si no se le otorga tal derecho al
patrén y si el invento se relaciona con la actividad que
se realiza en la empresa, podria prestarse para que
hubiera una competencia desleal por la explotacién del
invento, ya fuera por el proplo trabajador o un tercero,
ademas de que se estaria violando por parte del
trabajador el deber de fidelidad a que esta obligado por
la relacion de trabajo y para reforzar tal proposicién
repito el argumento en el que manifiesto que lo que se
protege mediante la patente de invencién y es de
utilidad, es la actividad intelectual creadora y no la
iniciativa o ayuda que se haya prestado para realizar la
invencion.

b) Derechos y obligaciones del trabajador.

Como ya se menciond, si el invento es realizado por el
trabajador y no fué objeto de una estipulacidén en un
contrato de trabajo en el sentidoc de que el invento
perteneceria al patron; si no fué realizado durante la
vigencia de la relacidén de trabajo; y si o fué participe
el patrén en la iniciativa, ni colabord para su
realizacion, permitiendo la utilizacion de sus
instalaciones y equipo, dicho invento sera del trabajador
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teniendo asi derecho a la propiedad del invento; a
solicitar la patente de invencion, y el derecho a la
explotacién del mismo.

sin embargo hay legislaciones que le otorgan al
trabajador, el derecho al 50 por ciento de la propiedad
de la invencion y de las ganancias que le corresponden
por la explotacidén gque del invento se haga, porque
supuestamente es fruto de un esfuerzo comin.

Por otro lado hay legislacjones que establecen que si en
un contrato de trabajo se estipuld que el invento
realizado por el trabajador de esta clase, seria del
patrén, en base al principio de la libertad contractual;
con lo cual no estoy de acuerdo en virtud de que
considero que no se debe otorgar por las leyes la
posibilidad de que se estipule en un contrato de trabajo
que tal invento sera del patrén y si asl se establece se
debe prever la posibilidad de la nulidad de clausulas
leoninas que perjudiquen al trabzjador, por ello se hace
necesario que la mayoria de los paises requlen en sus
respectivas leyes tales invenciones para evitar asi, que
se resuelva dicha problematica en base a lo que se haya
pactado entre las partes en un contrato y a la libertad
contractual, que en la mayoria de las veces perjudica al
trabajador, ademas en los paises en los gue si existe una
ley que regula tales invenciones, pero permite que se
pacten derechos sobre las mnismas en un contrato de
trabajo, se establecen en tales contratos, la mayoria de
las veces mayores derechos que los que se establecen en
la ley.

Por lo gque considero que seria conveniente, que
tratdndose de este tipo de invenciones se estableciera
que la misma perteneceria al trabajador, regqulando como
obligacién para é1 mismo la de otorgar al patron el
derecho de preferencia para la explotacion exclusiva o no
exclusiva del invento en igualdad de circunstancias que
un tercero.

INVENCIONES LIBRES.
a) Derechos y cobligaciones del patroén.

En virtud de que esta clase de inventos son los que
realiza el trabajador fuera de la relacidén de trabajo, o
del horario de trabajo, siendo realizado a iniciativa de
él, sin utilizacién de utensilios, herramientas o
personal a cargo del patrono, no existe caisa juridica
para que se otorguen al patrén derechos sobre tales
invenciones.
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Sin embargo hay paises como Brasil, Italia y México, que
en sus respectivas legislaciones, establecen que el
patréon tiene un derecho de preferencia para la
explotacion exclusiva de la invencidn o la adquisicién de
la invencién y para solicitar las patentes respectivas
aun en el extranjero, lo cual es discutible en virtud de
que siendo 1la invencién producto de 1la actividad
intelectual creadora del trabajador, é1 tiene el derecho
a disponer libremente de su invencién para cederla,
venderla o conceder licencias a quien le venga en gana,
buscando claro, que le reditué ganancias econémicas.

Por otro lado Espafa y Panamd, otorgan en sus respectivas
legislaciones el derecho al patrén para obtener la
explotacion exclusiva del invento asi como la propiedad
del mismo mediante un contrato posterior a la invencion.

Finalmente en la Ley de Invenciones Laborales de 1957 de
la Republica Federal de Alemania, se otorgan derechos al
patron como lo es el derecho a que se le comunique la
creacidn de una invencidn, si ésta cae en el ambito de la
relacioén de trabajo y también se le otorga el derecho de
explotacion no exclusiva sobre el invento.

Por lo gque se puede concluir que de acuerdo a la
legislacidén extranjera, esta clase de inventos no debe
otorgar ningun derecho sobre la invencidn al patrono, sin
embargo se justifica en cierta manera el hecho de que se
le otorgue un derecho de preferencia en iqualdad de
circunstancias que un tercero, para la explotacién o
adquisicién del invento, ello debido a que se puede
tratar de un invento que se relaciona con la actividad
gque realiza el patrono en su empresa y entonces el
trabajador podria reallzar una competencia desleal, ya
fuera que él mismo explotard el invento o por un tercero,
faltando ademds al deber de fidelidad que le debe al
patrén por la relacién de trabajo, pero fuera de este
supueste nc es concebible que se otorguen derechos al
patrén con respecto a esta clase de invenciones.

b) Derechos y obligaciones del trabajador.

Como ya mencione estas invenciones son las realizadas por
el trabajador, fuera de la vigencia de la relacién de
trabajo, de 1las horas de trabajo o de una relacién
contractual, por lo que las mismas pertenecen
integramente al trabajador.



Por ello el trabajador tiene derecho a proteger su
invento mediante la obtencidn de la patente de invencién;
tione derecho a la explotacidén del invento; asi como al
derecho moral, a gue su nhombre figure como autor de la
invencién en la patente respectiva.

La legislacién extranjera en este aspecto es uniforme
como las leyes de Brasil, Italia, Espafia y Panamd, no asi
la legislacién de la Republica Federal de Alemania, en
donde se le impone como obligacién al trabajador que
comunique al patrdn la creacidén de su invento.

Por ello, se concluye que en esta clase de invenciones,
el trabajador tiene el derecho moral a que su nombre
figure come autor del invento en la patente respectiva;
derecho a la obtencién de la patente de invencién y a la
explotacién del invento.
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3.

LA TITULARIDAD DE LOS INVENTOS REALIZADOS POR LOS
TRABAJADORES ASALARIADOS.

La problemdtica consistente en determinar a quién 1le
corresponde la titularidad de un invento realizado por un
trabajador asalariado, en este apartado serdn analizadas
las soluciones que han propuesto, la doctrina, 1la
legislacién extranjera, los tratados internacionales vy
las leyes tipo que se han elaborado y que se refieren a
tal problematica.

LA DOCTRINA.

Podemos derir en primer lugar que la doctrina es una
fuente formal del derecho importante, que consiste en los
comentarios u opiniones que los juristas realizan en
algun 1libro, articulo, folleto, etc., en relacion a
leyes, a su interpretacién o a alguna problemdtica en
especial, careciendo de fuerza obligatoria pero influyen
en muchas ocasiones en la creacion de las mismas, en su
interpretacién o su aplicacién judicial. Por ello para
determinar a quién corresponde la titularidad de un
invento realizado por los trabajadores de acuerdo a la
doctrina, tomaré como base la clasificacion tradicional
de los inventos de los asalariados:

a) Invenciones de servicio.

Con respecto a esta clase de invenciones, la doctrina es
uniforme al otorgar la titularidad del invento al patrén

.en virtud de gque el trabajador ha sido contratado y

retribuido al efecto para estudiarlas y conseguirlas y
cuando ademds se ha estipulado en contratos de trabajo
que la actividad del trabajador debe estar encaninada a
obtener nuevos tipos de productos, foérmulas, etc., o
cuando la actividad inventiva es el objeto de la relacidn
de trabajo entre el inventor y el empresario y cuando de
acuerdo a las circunstancias de su empleo era de
esperarse alguna invencidén, otorgando desde luego al
inventor el derecho moral a ser mencionado como autor del
invento en la patente de invencion.

Conformes con otorgar la titularidad de esta clase de
invenciones al patrono, se encuentran Jorge Barrera Graf,
en su obra Tratado de Derecho Mercantil; Maric de 1la
Cueva, en su obra Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo;
Carlos Durdn Salazar, en su articulo titulado "¢A quién
corresponde el privilegio de la propiedad industrial, en
el case del invento hecho por el asalariado?"; Eugenio
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Pérez Botija, en sus obras "El Contrato de Trabajo" y
"curso de Derecho del Trabajo"; Ernesto Krotoschin, en su
obra "Tratado Prdctico del Derecho del Trabajo"; Breuer
Moreno, en su obra "Tratado de Patentes e Invenciones";
Kaskel Walter y Hermann Dersch, en su obra "Derecho del
Trabajo", entre otros.

b) Invenciones de empresa.

Se considera que esta clase de invenciones pueden
pertenecer tanto al trabajador como al patron;
perteneceran al patron cuando el trabajador que las
realiza no estd obligado por un contrato a realizar una
actividad inventiva, pero gue se basa para elaborarlas en
las  experiencias de la enpresa, utilizande los
materiales, instrumentos y equipo del patrdn; ademds, si
en un contrato de trabajo se estipuld que el invento
seria del patrdén, y se se realizan dichos inventos
durante la vigencia de la relacién de trabajo.

Por otro lado se considera gque pertenece la titularidaad
de esta clase de invenciones al trabajador, si no se
estipuld en un contrato de trabajo que tal invento seria
del patrén, ademds, si se realizd dicha invencidn fuera
de la relacidn laboeral y si no obtuve ayuda por parte del
patrén para la elaboracidn de tal invento.

La doctrina adopta la solucidn de otorgar la titularidad
de esta clase de invenciones al patrén en virtud de que
se le otorga plena validez a los contratos realizados por
el trabajador y el empleador, en los que se establezca
que tales invenciones seran del patron, aun cuando dichas
clausulas leoninas, perjudiguen al trabajador que es 1la
parte débil en dicha relacién contractual, en este
sentido opinan Jorge Barrega Graf, Eugenio Pérez Botija,
Joao da Gama Cergueira, en su obra “Tratado de Propiedad
Industrial®, Breuer Moreno, Kaskel Walter, Hermann Dersch
y Ludovico Barassi en su obra “Tratado del Derecho del
Trabajo%, con los cuales no estoy de acuerdo, en virtud
de que en la mayoria de las ocasiones las clausulas de un
contrato de trabajo atentan en- contra de la integridad
eoondmica del trabajador, para lo cual se deberia
establecer en las leyes nacionales quien es el titular de
tales invenciones, asi se restringiria la libertad
contractual y no se pedria pactar en un contrate de
trabajo mayores derechos para el patron que los que
expresamente le otorga la ley, ademds de que todo
convenio gue contuviera clausulas leoninas que afectaran
al trabajador deben considerarse nulas evitandose asi que
el patrdn se apeoderara de los inventos de enmpresa
realizados por sus empleados, otorgandole al patrén el
derecho de preferencia para la explotacidén de 1la



invencidn en igualdad de circunstancias que un tercero.
c) Invenciones libres.

siendo las invenciones libres, aguellas que se realizan
al margen de una relacidn contractual, entre el patrdn y
el trabajador, fuera de la vigencia de la relacidn de
trabajo, del horario de trabajo, realizado por iniciativa
de ¢1 sin la utilizacién de herramientas y equipo del
patrén, el invento pertenece integramente al trabajador,
es decir le pertenece tanto la propiedad del invento como
el derecho a solicitar la patente de invencién, aun las
patentes extranjeras y el derecho a explotar y disponer
libremente de su invento, sin otorgar ningin derecho al
patron sobre tales invenciones.

Las opinicnes de los tratadistas se encuentran uniformes,
en virtud de gque le otorgan la titularidad de tales
invenciones al trabajador, como Jorge Barrera Graf,
Breuer Moreno, David Rangel Medina, Eugenio Pérez Botija,
Erneste Krotoschin, Kaskel Walter y Hermann Dersch, entre
otros.

LEGISLACION EXTRANJERA.

Respecto a la legislacidn extranjera, también adoptare la
clasificacion de la doctrina alemana respecto a 1los
inventos de los asalariados para determinar a quien le
otorgan la titularidad de tales invenciones.

a) Invenciones de servicio.

La titularidad de esta clase de invenciones en 1la
legislacion extranjera se otorga uniformemente al patrdn
o empleador, como es el caso de Brasil (cédigo de
Propiedad Industrial de 1967): Italia (Ley de Patentes de
Invencion de 1939), Republica Democratica Alemana (Ley de
Patentes de Invencidén de 1950), Suiza (Cdédigo Federal de
las Obligaciones de 1881), Espana (Ley del Contrato de
Trabajo de 1944 y Ley de Patentes del 20 de marzo de
1986), Panama (Codigo de Trabajo de 1971), Republica
Federal de Alemania (Ley de Invenciones Lahorales de
1957} y México (lLey Federal del Trabajo de 1970), entre
otros.

Por otro lado Argentina, Gran Bretaha y Estados Unidos,
otorgan la titularidad de tales invenciones al patrdén en
base a la jurisprudencia y la doctrina. Ahora bien, por
su parte Checoslovaquia, URSS y <Cuba, otorgan la
titularidad de tales invenciones al Estado quien tendra
el derecho de protegerlas por medio de un certificado de
autor de invencidén, pero siempre y cuando la invencién
represente un avance tecnolégico importante para el
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Estado.
b} Invenciones de empresa.

La solucidn respecto a quién se le otorga la titularidad
de esta clase de invenciones se encuentra dividida en 1la
legislacién extranjera, en virtud de que por un lado se
encuentran los paises que le otorgan la titularidad de
tal invencién al patrdn, porgue se reconoce plena validez
a los contratos celebrados entre el patrén y el
trabajador en los que se estipula que la titularidad de
tales invenciones ser& del patrén, tal es el caso de
Espana Yy Panamd; por otro lado se encuentra la
legislacion gue otorga a ambos la titularidad de 1la
invencidn por partes iguales como copropletarios, tal
como sucede en el Cédigo de Propiedad Industrial de 1967
de Brasil; y finalmente se encuentran entre otros paises
Argentina quien otorga la titularidad de dichas
invenciones al autor de las nismas, es decir al
trabajador.

c) Invenciones libres.

las legislaciones respecto a quien otorgan la titularidad
de esta clase de invenciones son uniformes, en virtud de
que se establece que serd titular de las mismas el
trabajador, asi se regula en la legislacién de Brasil,
Argentina, EspaRia, Panamd, Repiublica Federal de Alemania
y México, entre otros,

10S CONVENIOS O TRATADOS INTERNACIONALES.

Los convenios o Tratados Internacionales son aguellos
acuerdos o pactos suscritos por dos o mas paises, con el
fin de solucionar conflictos o problemas comunes, ya sea
de caracter econdmico, juridico, cultural, politico,
etc,, siendo por lo tanto una fuente formal del derecho,
por ello en materia juridica se han suscrito muchos por
nuestro pais, pero en relacioén a la propiedad intelectual
lato sensu, se encuentra suscrito por Mexico, el Convenio
de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial
del 20 de marzo de 1883 (140), en cuye convenio no se
consignan disposiciones que se refieran a las invenciones
realizadas por los asalariados, pero sin embargo ha
habido intentos para incorporar en su texto normas que se
refieran a los inventores asalariados, como son el
derecho moral y el derecho econdmico sobre sus
invenciones.

Asi tenemos que la Comision Consultiva de los
Trabajadores Intelectuales de la Oficina Internacional
del Trabajo, reunida en Ginebra el 7 de diciembre de
1929, resolvid que la cuestidn de las invenciones de los
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asalariados fuera regqulada por la legislacién del mayor
nimero posible de paises, de acuerdo a los siguientes
principios:

"Primero.~- Toda patente debe hacer mencién del nombre del
autor o de los autores de la invencién, si pueden ser
determinados. Ningin convenis> en contrario puede
privarles de este derecho.

Segundo.- Cuando una invencién sea hecha por un
asalariado, sea de una empresa privada, o de empresa del
Estado, y la legislacioén reconozca al patrdén el derecho
de la patente, si no parece que el asalariado ha obtenido
por su salario o por cualquier otra ventaja wuna
remuneracién  eguitativa, el patrén estara obligado a
sefialarle una vremuneracion equitativa, el patrdn estara
obligado a senalarle una compensacidn suplementaria en
relacisén cun ¢l valor de la invenciéon vy las
circunstancias en las cuales se haya realizado. Se tendra
como nulo todo convenio en contrario.

Se reserve el caso de la ipvencién hecha por un
asalariado contratado especialmente para un servicio
dedicado a las investigaciones e invenclones®(141l}.

Como se desprende de dicha proposicion ya se trataba de
otorgar al inventor asalariado, por un lado el dereche
moral a qgue su nombre figurara en la patente de invencidn
como autor del invente, considerdandose gque cualquier
convenio en contrario seria nulo; y por otro lade también
se le otorgaba al trabajador inventor un derecho
economico sobre sus invenciones gue consistia en ..."una
compensacidn suplementaria"..., siewpre y cuando sobre
dicho invento se le otorgara al patron el derecho para
cbhtener la patente de invencién, senaldndose por el
patrdén el monto de la misma, si el pago del salario no
era suficiente para considerar que se habia obtenido por
el trabajador una remuneracion econémica adecuada,
fijandose el monto de la misma de acuerdo al valor de la
invencion y a las circunstancias en las cuales se haya
realizado, estableciendo que toda convencién en contra de
otros principios seria nula,

Finalmente se establece gque por lo que respecta a las
invenciones de servicio no se aplicardan dichos
principios.

Estas proposiciones, son el antecedente inmediato para
gque en la conferencia de revisién de la Convencion de la
Union para la Proteccidén de la Propiedad Industrial que
tuvo lugar en Londres del primero de mayo al 2 de junio
de 1934, se debatiera con respecto al derecho moral del
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inventor a que su nombre aparezca en la patente y el
derecho del inventor a obtener una compensacién econdmica
que debe concedersele cuando realice una invencidén que
pertenece al patron, sin embargo esta ultima propuesta
por considerarse muy estrechamente vinculada con el
contrato de trabajo, se dijo que rebasaba el marco
tradicional de las prescripciones del Convenio de Paris,
y por ello no se puso a discusién; por lo que respecta al
derecho moral, se propuso mas concretamente en el
articulo 4 ter que estableciera: "Toda patente debe hacer
mencion del nombre del autor o autores de la invencién®,
y ademds la delegacién de los Paises Bajos propuso la
insercién posterior de un articulo 4 bis y a titulo de
articulo 4 ter, en relacién con 1los trabajadores
inventores en la siguiente forma:

"Articulo 4 ter.~- El asalariado que ha hecho una
invencién, en tanto que su patrén tiene derecho a 1la
patente para esa invencidn, le serd concedida una
remuneracion egquitativa segin las reglas de la
legislacién interior de cada pais de la unién. Toda
convencioén contraria serda nula",

Ensequida se propuso por México gque respecto a las
invenciones de empresa, éstas debian corresponder a ambos
por partes iquales y la patente debe ser expedida a
nombre de los dos.

Pero a pesar de ello, lo unico gque se logrd
definitivamente en el Convenio de Paris como consecuencia
de esta conferencia de Londres, fue el derecho moral del
inventor para que su nombre sea mencionado en la patente
como autor de un invento, aprobdndose definitivamente el
articulo 4 ter en los siguientes términos:

"Articulo 4 ter.- El inventor tiene el derecho de ser
mencionado como tal en la patente".

Por otro lado existe una Convencidn Europea, dencminada
“"Convenio de Munich sobre la Patente Europea, del 5 de
octubre de 1973 (142), el cual tiene como objetivo, entre
otros el de ofrecer al inventor que desea proteger su
invencién en varios paises europeos la posibilidad de
sustituir los diversos procedimientos de expedicién de
patentes nacionales, por un procedimiento unico de
expedicidn internacional. Dicho convenio ha sido signado
por la Republica Federal de Alemania, Bélgica, Dinamarca,
Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein,
Luxemburgo, Noruega, Paises Bajos, Reino Unido, Suecia,
Suiza, Austria y Monico.
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En este convenio se encuentran preceptos gus se refieren
a las invenciones de los trabajadores como en el articulo
60, al establecer que tienen derecho a la patente Europea
el inventor y su causahabiente, pero si el inventor es un
empleado, el derecho a la patente Europ