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4
SOBRE EL LEGAL DE PATENTES

INTRODUCCION

Dada la importancia de que en nuestro pais se desarrolien nuevas
tecnologias en todas las dreas, tanto cientificas como técnicas para estar
proporcionalmente a la par en [a vanguardia mundial y poder competir en la
produccién y explotaciéon de nuevos arificios, corresponde al Derecho
aportar en este gran campo, leyes que garanticen al inventor seguridad
sobre los beneficios econémicos de su esfuerzo.

Veremos que sus antecedentes se dan en la edad media pero no con
la idea de invento, sino que se tomaba como patente la explotacion de
alguna manufactura. Pero en si, el surgimiento y la importancia de la
patente, no es otra cosa que la idea de un artificio y la explotacion exclusiva
de ésta durante un tiempo determinado.

El presente trabajo recepcional es de tipo documenta! ya que para la
realizacién del mismo se cuenta con una basta informacién periodistica.
Como primer aspecto se analizardn las consideraciones, beneficios y
consecuencias de las patentes asi como sus antecedentes histéricos, de
los cuales encontramos sus indicios en la edad media para después
ubicarnos en ltalia e Inglaterra y de ahi que surge a otros paises como
Francia, Estados Unidos y Espafia. Es después de estos paises que surge
en nuestro palis con Porfirio Diaz basada principalmente en la ley francesa
de 1844 de donde continta desarrollandose y por lo tanto reformandose.
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De esto es que nos centremos en el analisis de la fuerza de los
ultimos 100 afios de patentes, en los que muchas empresas ya tuvieron un
rol importante en el progreso y desarrollo de su pais

Se establecerdan cuales fueron las primeras manifestaciones
legislativas con las que fue tomando fuerza. Observamos la influencia que
tuvo la Ley Francesa del 7 de Enero de 1791 principalmente en el mundo
latino y asi surge junto con otras leyes la modema regulacién, de esto que
se analicen algunos conceptos basicos que son la invencion, la patente y
sus condiciones de fondo como son la novedad, la actividad inventiva,
la aplicacién industrial de la invencién, el periodo de gracia, lo que es

considerado como invencion y sus restricciones.

Para finalizar hablaremos ya especificamente de aspectos legales
muy importantes como el plazo de gracia, la apertura relativa a invenciones
patentables, las importaciones paralelas, su vigencia, la préroga, su
publicacién, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, licencias y
transmisiones, su explotacién, las licencias  obligatorias, su
inimpugnabilidad, su conversién de solicitud de proceso en solicitud de
producto, el reconocimiento de la fecha de prioridad para aquellas,
solicitudes relativas a las invenciones que no eran patentables anteriormente
y finalizaremos con la consideracion de algunas controversias existentes
entre E.U.A. y Japoén relativos a patentabilidad.
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1.1.- CONSIDERACIONES PRELIMINARES.

Las empresas nacionales no hablan pasado de cuestiones meramente
registrales, es en este campo donde apreciamos un avance significativo.
Buena parte de nuesiros empresarios no sélo han asimilado que broteger
sus invenciones y marcas es un presupuesto inicial de cualquier actividad
industrial y comercial, sino una fuente inagotable de riqueza.

Los niveles de inversi6n asignados al rengi6n de “propiedad industrial"
en las empresas nacionales han crecido sensiblemente, al descubrir que el
sistema intemacional que gobiema a esta materia es un acceso confiable a
informacién sobre tecnologla de vanguardia y al mismo tiempo, sobre
patentes que, al encontrarse en el dominio publico, pueden ser libremente

explotadas.

Otro de los aspectos en los que se aprecia un creciente interés de
nuestros empresarios, se enfoca a la consecuciéon de invenciones que sin
requerir de grandes inversiones en investigacién y desarrollo, retnen
méritos de utilidad suficientes para merecer proteccion legal, convirtiéndose,
en interesantes "monopolios” que aseguran para su titular los beneficios de

su explotacion exclusiva.

La posibilidad derivada del otorgamiento de licencias, férmula que ha
permitido a los industrializados mantener las condiciones de su liderazgo, ro
es una aspiracién inalcanzable. fo esencial es poseer derechos apetecibles
para los demas, por recaer éstos en procesos o productos patentados de
consumo industrial o comercial.
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Es por ello que no tenemos que seguir esperando los beneficios del
TLC. Porque al damos cuenta de nuestras debilidades, tendremos que
adecuamos a la realidad.

1.2.- ANTECEDENTES HISTORICOS DEL SISTEMA DE PATENTES.

Algunos autores, como P.C. Breuer Moreno', consideran que los
antecedentes del concepto de patente se remontan a la edad media, época
en {a cual los soberanos comenzaron a otorgar, a titulo de gracia o merced,
monopolios de explotacion, aunque, estos no se referian a las invenciones,
sino a monopolios que tenian por objeto recompensar a un subdito o
fomentar alguna manufactura.

Sin embargo, la mayoria de los autores coinciden en considerar que
las primeras disposiciones sobre patentes y por ende el primer concepto de
la patente aparecieron en la Ley Veneciana de 1474. Esta ley fue dictada
por el Senado Veneciano el 18 de marzo de 1474, por 116 votos contra 10 y
tres abstenciones. En su texto, y después, de considerar que en la ciudad
de Venecia y sus alrededores existian muchos hombres de “sutilisimas
mentes y aptos de imaginar y descubrir diversos artificios e ingenios", se
decreté que "cualquiera que haga en esta ciudad un nuevo e ingenioso
artificio, estarad obligado a registrario en la oficina de los "Proveditori” de la
Comuna tan pronto como haya sido perfeccionado en forma que sea posible
usarlo y aplicarlo". igualmente, qued6 establecido en ella que "quedara
prohibido a cualquier ofro, hacer cualquier otro artificio a ia imagen y

Tratado de Patentes de Invencion, Abeledo-Pemot, Buenos Aires, 1957,
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semejanza de aquél sin el consentimiento del autor, durante el término de

diez afios**.

Esta ley reviste una grandisima importancia, pues definié una
orientacion en el derecho y marcd una etapa basica en su desarrollo.

Otro antecedente de importancia lo constituye el Estatuto de
Monopolios de 1624 en Inglaterra. Este estatuto, que en realidad tenia como
propésito acabar con monopolios de todo tipo concedidos arbitrariamente
por la corona Britdnica mantuvo como excepcién los monopolios relativos a
invenciones, estableciendo que el rey solo podia conceder monopolios a
los inventores, bajo determinadas condiciones, tales como el hecho que las
invenciones estuvieran relacionadas con "cualquier clase de manufactura
distinta de las existentes que estan en uso en el momento de concederse la
patente”. Esta disposicion resulté tan trascendente que dispuso dos de las
condiciones universales de fondo para el otorgamiento de patentes que han
perdurado hasta la fecha, y que son las de que el invento sea "novedoso" e
“industrial”. También, estableci6¢ otra condicién importante, en el sentido de
que la patente tendria que concederse "al verdadero y primer inventor”.

En el estatuto en comento, se adopté definitivamente el nombre de
“Letters Patent” para designar a los documentos o certificados que
acreditaban la existencia del privilegio. Esta expresién deriva del latin

2G. A “Le privative i veneziani 1450-1550", en Revista del Diritto Commerciale,
Septiembre-Octubre de 1836.




"litterae patente” (cartas abiertas). La expresion "Letters Patent” todavia se
utiliza en &1 Reino Unido y los Estados Unidos.

En Francia, se cree que el primer privilegio otorgado para proteger
una invencion fue concedido en 1543, por 1a municipalidad de Amiens, y se
referia a una calandra satinadora. Ya en 1669, Luis XIV dicté un reglamento
segun el cual los privilegios 0 monopolios referentes a inventos debian ser
examinados previamente por la Academia de las Ciencias.

En los Estados Unidos, desde la época de las colonias inglesas se
habia desarrollado ya el concepto de propiedad del invento. En 1641, en
Massachusetts, se promulgé un decreto que establecia que "no se
permitirdn ni concederan monopolios entre nosotros, a menos Ggue se
refieran a nuevas invenciones provechosas para el pais y ello, solo por un
corto tiempo"®, Otra idea de suma importancia desarrollada en la época de
las colonias fue la de que todo inventor tenia el derecho de adquirir un
monopolio. Por ello, al promulgarse la Constitucion de 1787, se estableci6
que "el Congreso tiene la facultad de promover el desarrollo de las ciencias
y de las artes utiles asegurando, por tiempos limitados, a los autores e
inventores, los derechos exclusivos sobre sus respectivos escritos y
descubrimientos”. Lo anterior llevé a la primera ley estadounidense de
patentes, promuigada el 10 de abril de 1790.

3y.S. Clark, "History of the Manufactures in the United States", p. 47, Washington, 1916,
“Anticulo 1, seccién 8, cléusula 8,
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En Espafia se dict6 el 27 de marzo de 1826 un Real Decreto, en el
cual las patentes, denominadas "privilegios industriales”, se concedian sin
examen de ninguna especie, por 5, 10 o0 15 aflos.

En nuestro pais, como lo comenta el maestro César Sepuiveda,
el antecedente mas remoto es la Ley sobre Derechos de Propiedad de los
Inventores y Perfeccionadores, del 7 de mayo de 1832, pero no significa
ningun antecadente técnico serio®.

Ya en la época de Porfirio Diaz, y con el aliento de una marcada idea
de desarrolio industrial y comercial, se promulgé !a Ley de Patentes de
Privilegio de 7 de junio de 1890, que constituye un dispositivo legal
interesante. Esta ley se inspir6 en la ley francesa de 1844, que influy6 sobre
esta rama del derecho alrededor del mundo.

El ordenamiento comentado fue reemplazado por la Ley de Patentes
de Invencién de 25 de agosto de 1903, que muestra asi mismo un gran
avance y refieja {a influencia intemacional progresista.

En época posterior a la revolucién mexicana, se expide fa Ley de
Patentes de Invencién de 27 de julio de 1928, con un marcado seilo de
modemidad. Este ordenamiento muestra los avances ocurridos hasta
entonces en el mundo de manera particular, las patentes eran aprobadas

5ccsar Sepdiveda, "El Sistema Mexi de P | ial®, p. 1, Editorial Pormia, México,
D.F., 1981,
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después de un examen practicado con base en las solicitudes de patente y

patentes mexicanas existentes®,

Un avance significativo lo constituy6 la Ley de la Propiedad Industrial
de 1943, que condecia una proteccién muy amplia a los Titulares de
derechos, y que estuvo en vigor durante 33 afios. Quiza se le criticd por
conceder una proteccién muy extensa, en opinién de algunos sectores.

Esta ley fue sustituida por la Ley de Invenciones y Marcas del 9 de
febrero de 1976, que respondid® a una serie de medidas econdmicas
emprendidas por el ejecutivo federal de ese sexenio, durante el cual
'predomlnaron ciertas teorias sobre la propiedad industrial que parecian de
avanzada pero que se encontraban alejadas de la realidad. La Ley de
Invenciones y Marcas, que trajo consigo una marcada disminucion en la
proteccién de invenciones en el pais, fue objeto de reforma que entrd en
vigor el 17 de enero de 1987. Esta reforma pretendi6 enmendar algunas de
las posiciones severamente criticadas en el medio internacional, pero no fue
suficiente para proporcionar al pais el instrumento juridico modemo que
demandaba.

La Ley de Invenciones y Marcas di6 paso a la Ley de la Propiedad
Industrial, del 27 de junio de 1891, que es e! ordenamiento vigente en la
actualidad. Este estatuto es de corte modemo liberal, inclindndose por
buscar la proteccién eficaz y amplia de los derechos de propiedad industrial,
y resulta diametralmente opuesto al ordenamiento de 1976 que sustituyé. La

© césar Sepulveda, Op. cit., pdg. 2

10
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Ley de la Propiedad Industrial recoge las tendencias mundiales actuales en
el sentido de reforzar la proteccion en este campo, asi como los numerosos
avances en la materia, particularmente de corte multilateral.

1.3.- UN SIGLO DE PATENTES.

En Biotecnologia, el desarrollo de nuevas variedades vegetales,
cruzando especies indefinidamente para preservar en ellas todas las
condiciones genéticas deseables y eliminar las indeseables, es ya una linea
cotidiana de investigaciéon. Eso no es todo, la aplicacién de genes humanos
en cerdos, con el objeto de "acondicionar” los 6rganos de los porcinos para
que sus descendientes puedan ser nuestros donadores, es una de las
ultimas noticias que han surgido del campo de la biotecnologia.

Los progresos que en todos los campos de la tecnologlia se acumulan
dia a dia, nos han dejado de sorprender, no es ya extrafio que teorias
estimadas como inamovibles sufran negaciones radicales en el avance

incontenible del conocimiento.

La estructura geométrica del saber humano obliga, de cuando en
cuando, a recordar los grandes inventos que han servido como pauta
imperecedera de la l6gica de la invencién, formula magica que pemite
convertir una necesidad humana en una solucién hasta ese momento

desconocida.

Hace 100 afios, Edison obtenia la patente del "aparato para exhibicion
de fotografia de objetos en movimiento"; en forma simultdnea, Henry Ford

11
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iniciaba su compafiia automotriz. En ia misma época, King Gillete patentaba
su "navaja de afeita”” y George Eastman inventaba su famosa camara
“"Kodak".

Sobra recordar que cada uno de estos grandes hombres o sélo
idearon una solucién especifica a8 una necesidad no resulta. Al hacerio,
crearon empresas que hoy aun perduran de manera exitosa en sus campos,
engrandecieron a sus paises y generaron las condiciones para una vida
mejor. En cada una de estas historias, las patentes que cada uno de elios
obtuvo para sus invenciones, cumplieron un rol angular.

Hoy estd en boga el tema de la propiedad industrial en nuestro pais,
cual si se tratara de una novedad importada del exterior. Cuando repasamos
la historia del sistema de patentes y nos encontramos con que Sus
antecedentes como sistema de privilegios se remontan, al menos, a la Edad
Media, podemos iniciar nuestra comprension de {as razones que han hecho
de la propiedad industrial un fundamento del desarrollo tecnolégico en el
mundo.

El sistema de patentes es aun un recurso no explotado por fa
comunidad empresarial en nuestro pais, un recurso olvidado, cuya no
explotacion presupone su oxidacion y deterioro, en cambio, su ejercicio
conduce a la multiplicacion de las opciones y a la consolidacién de la
plataforma necesaria para detentar tecnologia, hoy dia, el bien mis

preciado.

12
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En un mundo en e! que ios patrones de libre competencia marcan las
nuevas reglas de conducta comercial, los enclaves que permiten construir
sdlidas y perdurables ventajas competitivas sobresalen como bandera de
los nuevos tiempos.

El derecho que brinda una patente a su titular con el objeto de que
pueda explotarla de manera exclusiva durante un cierto lapso, esa
recompensa extraordinaria a la inventiva del hombre, sigue cumpliendo,
desde hace varios siglos, una misma funcion vital.

1.4.- DIVERSAS ETAPAS DE LA PROTECCION AL INVENTOR.

Entre las condiciones econdémicas y sociales a las que se vincula la
estimacion de la invencién como un bien auténomo que justifique la
organizacién de un sistema de proteccion a su autor, figura en primer
término el valor que se e da a la innovacion, el gusto por la novedad, la
busqueda de un cambio. La sociedad que no desee alterar sus medios y
recursos y pretenda eludir toda sustitucién de los ya conocidos y
tradicionales, no se podran considerar las invenciones como aportaciones
valiosas que merezcan un régimen protector, sino, al contrario, como
modificaciones perturbadoras y perjudiciales.

En tal aspecto, lo que origina el extraordinario valor que las
invenciones técnicas han llegado ha adquirir en las sociedades modernas
es la aparicién en la historia de este tipo de hombre que busca en la técnica
la transformacion de su mundo natural, del mismo modo que exigir de la
politica la modificacién de las condiciones sociales existentes.

13
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Es la sociedad la que empieza a conceder un valor especifico a la
innovacién, al cambio, a la sustitucién de los medios conocidos y usados
tradicionalmente, por otros medios nuevos.

Colocdndonos a la altura de nuestro tiempo, podria parecer
inconcebible como el hombre, durante siglos, haya podido rehuir y condenar
toda innovacién alteradora del orden. de cosas existentes; pero no por eso
deja de ser una realidad.

Durante muchos siglos lo nuevo ha venido considerandose como algo
raro sin valor, a io que le faltaba el peso de la tradicién y de ia experiencia.
El hombre no estaba hecho a cambiar cada dia de gustos, de preferencias y
de necesidades, sino que preferia servirse de lo conocido, de todo aquello
que, junto con las instituciones tradicionales y la concepcion de sus

predecesores, constitula su acostumbrado entomo.

Lo nuevo era una especie de perturbaciéon al orden natural en que el
propio hombre tenia su sitio preciso al lado de los demas y de las cosas sin
esperar cambios. Frente a la modema supervaloracion de lo nuevo que es
un fenémeno tan significativo en nuestros dias, durante épocas enteras en la
vida de los hombres, se sefiala, por el contrario, el prestigio de lo
permanente, de lo invariable, de lo anterior. La seguridad y la estabilidad de
las situaciones fué para el hombre durante mucho tiempo un valor mucho
mas apreciado que su modificacién o su sustitucién. Es el valor de la
posesion inmemorial, del derecho adquirido, de la costumbre, del uso. Todo
ello constituye un conjunto de valores que se enriquece, no mediante la

14
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introduccién de novedades, sino al revés, cuidando mucho de preservario
del cambio y de Ia alteracién. La novedad es lo perturbador, es el suceso
excepcional que obliga a abandonar lo acostumbrado y conocido y para
cuya valoracién no se posee medida propia. Lo nuevo es algo que irrumpe
en la vida social como un acontecimiento inesperado y temible.

En nuestra época aparece agudizado de tal modo el valor de lo nuevo
que la mejor propaganda de un producto es la de su novedad, incluso con
independencia de su utilidad misma. Hay un gran estimulo por las
novedades; sélo lo nuevo es deseable, porque el hombre vive en la creencia
firmisima de que las técnicas mejoran indefinidamente y de que es preciso
abrir cada dia horizontes nuevos a su avance. Naturalmente, en una
sociedad movida por este tipo de hombre, por crear algo nuevo, se liega a
tener un valor desproporcionado con la utilidad de la cosa.

Pero éste no ha sido el ideal de la humanidad en todo tiempo. Este
triunfo explosivo de la novedad aterraria al hombre que nace del profundo
trastomo originado por el hundimiento del mundo antiguo y por las
invasiones barbaras, y que funda la Edad Media.

Los que van a construirla son pueblos que carecen en absoluto de la
idea de adhesién impersonal a la res publica, que habia sido la gran
aportacion politica de Roma.

Recordemos que para Maurois, ‘los hombres de la Edad Media no
imaginan siquiera lo que podria ser un Estado en el sentido modermno de fa

palabra”; el equilibrio de! pais les parecia asegurado, no por base de la

15
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boveda central, sino por un entrecruzarse de derechos locales que se
completan y se sostienen los unos a los otros.

Precisamente esta concepcién, en el terreno politico va a crear el
valor legitimador de la situacion que sirve de fondo a los vinculos concretos,
constituida de una libertad originarias, que solo pueden resultar
modificadas por los actos individuales de concesion del Principe y por los
actos concretos de vasallaje del stbdito’.

La soberania no era, como es hoy, una posicién general y abstracta
de superioridad, capaz de instrumentar a su favor toda clase de contenidos y
potestades, sino precisamente un conjunto ilimitado y tasado de derechos
concretos (derechos preeminentes del Principe).

En estas sociedades politicas se prohibia la venta libre de la novedad.
En lo que afecta a la constitucion juridica el principe ostenta esa
prerrogativa temible de "hacer novedad". Los subditos apoyan su debilidad
en todo ese patrimonio de costumbres antiguas, y privilegios, extensiones,
viejos usos, fueros y concesiones que constituyen un Corpus complejisimo.
Las ciudades y villas viven asentadas en los "privilegios recibidos de sus
sefiores y soberanos y componiendo con ellos mas o menos perfectamente

" ®. ¥ en ese conglomerado de titulos, usos

e} cuadro de su régimen juridico
y concesiones se apoya toda su fuerza. De ahi la pugna de subditos,

ciudades, temitorios por exhibir un titulo concreto frente al poder de

vid. Eduardo GARCIA DE ENTERRIA, Dos Estudios sobre pacién en D ho administrativo,
h"dﬁd- 1955, pég. 51.

Vid. José Maria FONT RIUS, Orig del ré icipal de Catalufa, Madrid, 1948, pag.
151.

18
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alteracion del Principe: pactos, fueros, concesiones, prerrogativas, usos
inmemoriales, privilegios. El poder de innovacién del Principe no es aun, sin
embargo, mas que muy relativo. En primer lugar, por la preponderancia
de la costumbre en esta época y el caracter puramente local del Derecho®,
pero, ademds, porque, se trata de una época en que el Principe no crea el
Derecho, sino que lo encuentra, 10 descubre.

En definitiva, en este ideal medieval de estabilidad y permanencia de
situaciones, habitos y modos de vida, no pueden jugar ninguna funcién los
descubrimientos, las invenciones, las novedades técnicas que carecen de
valor dentro de una concepcion de esta clase.

La figura de la institucién del privilegio de! principe la ha estudiado
con todo cuidado Franceschelli que ve en ella, no la anticipacién histérica
del moderno derecho del inventor, sino mas que eso aun, una institucion
esencialmente idéntica, hasta el punto de afirmar que su concesién venia a
dar vida a un verdadero derecho subjetivo dotado de acciones, apoyando en
verdaderas normas de derecho objetivo, que en parte vinculaban a la
autoridad a comportarse del modo indicado con respecto al beneficiado, y
en parte se dirigirdn a imponer a los terceros la obligacién de abstenerse de
hacer aquello que se reservaba al privilegiado, "lo que constituye hoy la
estructura del derecho de invencion o de creacitn literaria y artistica” *°. Ej
privilegio -apunta- es, no sélo en Derecho industrial, sino en general " un

®No existen *... normas uniformes de npllcacnén en cada Estado e incluso en cada distrito o
teritorio del mlsmo {o que origina una gran d ia en la i de esas normas y de
entrada al arbitro judldﬂl (vid. Luis G. DE VALDEVELLANO Historia de Espafa (De los origenes a
|a Baja Edad Media), 1952, pags. 598-589).

10vid. FRANCESCHELLI, Trattato..., I, pg. 269.
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medio de produccién formal del derecho, que participa a la vez de Ia
actlvi.dad legislativa y de la administrativa”. Su esencia est4 precisamente en
Ia exclusién, en la exclusiva: lo que conceden es una facultad, un favor, una
posibilidad, que se otorgan con caracter exclusivo al privilegiado de tal
mado que nadie sino él puede ejercitar ",

El Renacimiento, cuyas raices en el orden religioso, espiritual y
cultural profundizan en la propia Edad Media, trae al hombre el
deslumbrante descubrimiento de la novedad y es aquf donde surge la figura
renacentista del aventurero, movido al mismo tiempo por la atraccion de lo
desconocido, buscando ese afan de fortuna y de botin.

Este movimiento cultural que significa el Renacimiento sienta las
bases de las ciencias fundadas en la experimentacion y la observacion. Esa
imagen repetitiva del mundo empieza a conmoverse. De esto se olvidarian
Copémico y Galileo. Surgiendo como tema inagotable de novedad la
investigacién de la naturaleza y fuego, su dominio. La posibilidad de
conformar el mundo racionalmente, ser el estimulo mas directo de la

inventiva.

De esto se desata una sed general de novedades, un afin de
conocimiento'?, cuya difusién se estma como un servicio Gtil. Hay un
verdadero cambio en los técnicos, ingenieros, inventores, expertos en
determinadas artes, innovadores de sistemas de fabricacion, introductores

11 v, FRANCESCHELLI, Trattato..., i, Pdgs. 271 SS.

12pestaca FRANCESCHELLI como caracteristica de la época la comunicacion de conocimientos,
en lenguaje accesible- frente al sesgo esotérico de la ciencia ocullista-, la constitucién de
sociedades para la difusién del saber y Ia inclusién entre los objetivos politicos de! advancement of
leaming vid. Trattato..., 1, pég. 260, num. 128).
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de manufacturas nuevas entre unos paises con ofros. Son atraidos,
recompensados y beneficiados con exenciones y derechos y reciben de las
ciudades y de los Principes privilegios que les aseguran la exclusiva en el
ejercicio de un arte o incluso de una industria entera, de cuyo
establecimiento se beneficia el pais protector".

Todo aquél que aportara algo nuevo, que trajera de fuera o creara por
si mismo algun género de novedad de la que pudiera esperarse
enriquecimiento, progreso, o beneficio, era acogido con aplauso,. surgiendo
asi el concepto renacentista del inventor.

Navegantes, mercaderes, pioneros industriales, descubridores y
técnicos, todos cuanto aportaban una novedad (til, eran llamados por igual
inventores, en el sentido renacentista. Por lo que Inventor era aquél que
empleaba su esfuerzo, sus medios econdmicos y su iniciativa en innovar;
era el experto en hacer o conseguir algo que resuitara ser nuevo, el
aportador de lo no canocido. Sin tener en cuenta esta concepcion no podrian
seguirse ni entenderse las manifestaciones de la tutela al inventor, en que
aparecen entrecruzadas y confundidas tres modalidades muy diferentes: la
proteccion al autor de solutiones técnicas, la que se otorga al introductor de
novedades y la dispensada para el desarrollo de la industria y el comercio.
Todos estos Titulares del fervor politico aparecen como apartodores de
Novedades Utiles, como inventores, cuyo premio en general solia ser
idéntico: el monopolio. Sin embargo, a la hora de historiar el derecho de
patentes de invencién es extremadamente importante aislar de ese conjunto

13y, HULME, "The mstory of Patent System", en The Quaneﬂy Review, abril 1896, péginas 141 y

$S..; SILBERSTEIN, E und merkantilistische privilegien, pagina 282).
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multiforme de medidas protectoras, privilegios y monopolios de tan distinto
origen y cardcter, la linea pura de la verdadera tutela al inventor, que, ain
falseada por su incorporacién a la proteccion general de la novedad en sus
manifestaciones industriales y mercantiles, podia ser reconocida en su
significado de tutela al inventor propiamente dicho. ‘

El afan general de riqueza, la sed de ganancia, el espiritu de
especulacién imumpen como factores importantisimos en la vida econémica
y social y desbordan las fronteras éticas de justum praetium (precio justo) y
las limitaciones locales, e incluso la barrera de los estados, que son
superadas mediante pactos con los principes para poder traficar en sus
reinos ', y es con lo que se abren las perspectivas mundiales al comercio.

Es en todos los campos de la actividad humana, ya sea en el arte, en
la politica, en la industria y en la ciencia; luce, pues como un valor propio fa
novedad. Y a partir de éste momento, resulta posible, por tanto, encontrar
formas de proteccion de las invenciones, en cuanto a novedades técnicas
que adquieren la estimacion social indispensable para constituirse en objeto
de atencion juridica.

15.- LAS DISTINTAS ETAPAS DEL PROCESO DE APARICION Y
DESARROLLO DE LA TUTELA AL INVENTOR.

La opinién dominante respecto a los origenes del derecho de los
inventores viene siendo que no existié una proteccién especifica de las
invenciones técnicas, hasta el estatuto de monopolios de Jacobo I, Dictado

vid, LUZZATTO, op., cit; y, pag. 52
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en 1623, en ella se consagra ya de modo mas explicito a favor del trve and
first inventor la posibilidad jegal de obtener un monopolio temporal de
fabricacion y venta, referido a la nueva industria.

Lo que el estatuto persigue es declarar ilicito todo monopolic que no
se conceda al verdadero y primer inventor de un nuevo género de industria.

Las primeras manifestaciones que se dieron de proteccién juridica al
inventor fue en principio durante la Edad Media donde se encuentra un
sector en el que se manifiesta un conjunto de intereses cuya tutela va a
proporcionar antecedentes y criterios que han de aplicarse mucho después a
las primeras formas de proteccién de los inventores: es el sector de las
explotaciones mineras. En este sector se encuentra ya una idea esencial,
que va a pasar a informar luego el derecho de patentes, que es la concesién
al primer descubridor y al primer explotador de la mina. E! principio de
prioridad se encuentra consagrado en el derecho tradicional de mineria. En
efecto razona Silberstein que el principio del primer inventor constituye una
nomma esencial del derecho de mineria vigente en la Edad Media, en que la
pretensiéon del inventor de la mina de obtener un privilegio encuentra su
sancion en el derecho consuetudinario.

Los origenes de la tutela al inventor, las formas mas primitivas de
proteccién, se encueniran en la construccion de ingenios hidrulicos para
cubrir las necesidades de las ciudades de las que constituyen un claro
ejemplo, la italiana y, sobre todo, Venecia y en la invencién y aplicacion de
aparatos en las explotaciones de mineria, de la que existen interesantes
muesiras en los territorios alemanes.
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La primera forma de tutela ve en el inventor, mas que al autor, y
creador del artefacto utilizado, al constructor ingeniero, cuyo trabajo se
retribuye mediante una férmula juridica que recuerda al arrendamiento de
servicios, aunque de caracteristicas peculiares, en que a veces se mezcla la
concesiéon demanial y el privilegio, alguna de cuyas manifestaciones esta
constituida por el aseguramiento de una renta perpetua al constructor del
artefacto, mientras estuviese en explotacioén de la mina. El primer privilegio
de ésta clase que se conoce es el concedido en 1315 por el Rey de
Bohemia a un experto en esta técnica (wasserkunstler), y cuya finalidad
principal era desalojar el agua del fondo de las minas para hacer posible su
explotacion. El objeto del privilegio era reforzar el contrato entre el ingeniero
y los explotadores de la mina (Bewerken) a la que iba a aplicarse su artificio,
de tal modo que la renta convenida quédase asegurada ain en el caso de
que la mina pase a los sucesores de los contratantes, llenando una laguna
contractual y estableciendo asi una especie de proteccion del inventor frente
a un tercero '°.

Posteriormente a partir del siglo XV empiezan a concederse en
Venecia verdaderos privilegios de invencién, que se diferencian de los
resefiados en que, frente a la diversidad de formas de proteccién que
manifestaban los antes anotados, se concreta ya, como contenido del
derecho que se concede, la facultad del inventor de ser el Unico que esta
autorizado para construir y actuar en la invencion misma. El primero de
éstos privilegios que se conoce es el otorgado en 1416, a Francisco Pietri
de Rodas, para que durante cincuenta afios nadie sino el inventor o sus

15y, SILBERSTEIN, op. cit; pég. 43. El privilegi @ ali . que el explotador de la
mina le pag una renta perp en tanto { la mina en id




GENERALIDADES DEL REGIMEN DE PATENTES

sucesores, en la ciudad, ni dentro de doce millas, pueda construir o hacer el
edificio a que se refiere el privilegio. Se utiliza en éste y otros privilegios de
la época una féormula evidentemente monopolistica, de exclusiva de
explotacion: sélo el titular del privilegio puede llevar a cabo esa explotacion.

En esta otra férmula no se concreta en la atribucién al inventor de la
facultad de ser el Unico que puede explotar la invencion sino que se limita a
establecer la prohibicién de que nadie actie el invento sin el consentimiento
de su autor, lo que en principio no parece implicar otra cosa que la
obligacién en que se encuentran los terceros, si quieren utilizar el artefacto
inventado, de ponerse de acuerdo con el inventor y abonarle un pago por la
utilizacion del mismo. Asi expresada, la férmula ya no posee ningun sentido
monopalistico y en cuanto posible alternativa histérica y conceptual de la
exclusiva de explotacion, reviste un especial interés.

Con ésta férmula de no imitacién, lo que se declara es que quien
quiera utilizar la invencién ha de obtener previamente el consentimiento del
inventor, que légicamente le prestara a cambio del percibo de un pago o de
unos derechos, en forma anéloga a la que venia siendo aplicada en mineria.
Sin conseguir el consentimiento del autor, la invencién no puede ser imitada

ni usada para nadie.

La clausula de no imitacién parece responder mejor al sentido que en
el siglo XVI tiene la proteccién al inventor, en que se persiguen al mismo
tiempo dos objetivos, que la expresada férmula satisface plenamente: hacer
que el uso de la invencién sea accesible a la generalidad, sin limitacion ni
restricciones, y otorgar al inventor un premio.
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Esa misma férmula de proteccién es la que contiene la parte
veneciana de 1474 a la que se refieren con admiracién la mayoria de los
autores modemos y que es calificada como una verdadera ley de patentes.

Establece la citada ley que quienquiera que hiciere en la ciudad de
Venecia algun artificio nuevo e ingenioso lo registre en la oficina de los
Proveedores de Comin; con lo cual qgueda prohibido a todos los demas
hacer otro artificio a imagen y semejanza, sin consentimiento y licencia del
autor por un plazo de diez afos.

La ley contenia ofras especificaciones y preceptos, que
evidentemente definen todo un régimen de patentes de invencion, sin
necesidad de privilegio ni acto expreso de concesién del poder publico, con
sélo cumplir la formalidad del registro.

Asi Silberstein, refiriéndose a Breur dice de ella: "salvo la parte que se
hace obligatoria la declaracién de los inventos, toda esta ley sorprende por
lo modemno de sus conceptos”'®. Los autores italianos parecen atribuirle
menor importancia sin duda basandose en su inaplicacién.

Este aspecto lo puntualiza especialmente Silberstein al sefialar que:
"el constructor de una maquina nueva (nuovo et ingeghoso artificio) venia
obligado a declararla ante la autoridad correspondiente, con lo que sin méas
se ponia en efectividad la prohibicién de la imitacién. Aunque el decreto

16,id. tratado de p dei i6n, I, pég. 8.
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regula ademas una serie de problemas de detalle, no se menciona con
ninguna expresion la concesion del privilegio”.

A) LA CONCESION EXPRESA DE UNA EXCLUSIVA DE FABRICACION.

En efecto, al inventor se atribuye la facultad temporal de ser el tnico
que pueda construir, fabricar y realizar su invento, y se sanciona con
diversas medidas (muita y confiscacién del objeto generaimente) ia
ejecucién de! mismo por persona no autorizada.

B) ES FUNDAMENTO Y CARACTER DE LA CONCESION.

Se demuestra asi, la frecuencia con que, tanto en las peticiones de
los interesados como en las concesiones, se alude, no sélo a la utilidad
social de ia invencion'’, sino especialmente a los esfuerzos y trabajos a
costa de los cuales logro el privilegiado esa invencion cuya utilizacién se
atribuye en exclusiva.

C) ReQuISITOS DE LA PROTECCION.

Entre los rasgos del sistema se cuenta con la verificacién de la
novedad, de la utilidad y de la realidad practica de la invencién, con lo que la
concesién, aparece precedida de una serie de actos constitutivos de un
verdadero procedimiento administrativo, y en el que ya se comienza con la

ast, se hace que el privilegio se de por ser lente y Gtit,
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solicitud del inventor. La novedad resulta ser uno de los supuestos
esenciales de |a concesién ™

En segundo, término, la novedad no se perjudica por el conocimiento
anterior de la invencién, sino sélo por su utilizacion, por haber sido usada
con anterioridad de un modo efectivo.

La utilidad de la invencién por su parte, constituye el fundamento
proclamado, la base en que se asienta la proteccién misma.

Veremos que, es preciso cerciorarse de la realizabilidad practica de la
invencién (lo que hoy se llama su aplicabilidad industrial) sometiéndola,
antes o después del privilegio a una experiencia o prueba, que consiste en
realizar el invento, tal y como ha sido concebido por su autor ' ante una
Comisién de expertos que, al mismo tiempo, puede hacer sus observaciones
y objeciones respecto a la utilidad, y apreciacién eminentemente politica,

Finalmente, requiere la verificaciéon de una cualidad estimable
politicamente, que es ia utilidad concreta de lo inventado, y de un requisito
consustancial con la invencién, Sujeto a un dictamen técnico, que es la
realizabilidad de la invencién.

18para Fi li, el requisito de la d no es condicién ible en ésta

época, sino muy posteriormente (vid. Trattato...,|, pag. 314), frente a la opinién de SILBERSTEIN,
que estima como forma parte la novedad def régimen de pl i6n desde sus i (vid. op.
cit.; pég. 91), en que incluye éste de la d, entre Ios incipi i del sist de

? ion al i tor en Venecia, Al ia y paises bajos.
®No sirve para realizar la prueba un simple modelo; el artilugio, aparato ¢ maquina han de ser
experimentados en su tamafio natural (vid. SILBERSTEIN, op., cit.; pag 105).
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Las relaciones de privilegios que sirven de base al conocimiento del
sistema inglés arrancan fundamentalmente del inventario elaborado por la
Oficina de Patentes inglesa en 1854 que comprende un registro de las

otorgadas desde 1617. En 1827 se acordé la preparacién de una
relacién de privilegios anteriores a 1623, que no llegé a redactarse®.

Se habla de un primer privilegio real concedido a Juan Kempe, tejedor
de pafios en 1331, que no sélo tiene el sentido de ser una de las muchas
“Letters of protection” concedidas en el siglo XIV en Inglaterra ', sino el de!
documento que afirma una amplia politica de recepcién favorable y
concesion de beneficios a la industria textil al prometer privilegios analogos
a todos los ‘tintereros y bataneros que quisieran venir, de regiones
ultramarinas, a vivir dentro de nuestro Reino",

Parecen merecer especial mencién las patentes de alquimia de
Enrique IV, que arrancan de las Comisiones constituidas en 1435-36 para
investigar la posibilidad de obtener la piedra filosofal, sobre todo para
aplicaciones medicinales y que no lograron resultado alguno 2

Py, €. WYNDHAM HULME, The History of Patent system under the p 9 and ad

law, en “The Law quarterly Riview" Londres, 1886, Abril, nim. XLVI péqs 141,

2'g| privilegio a John Kempe vado por Eduardo Il de | 1a, incluia un monopolio por un
procedimiento de fabricar pafios (vid. BREUER, op., cit.; I, paq 6). (BREUER estima que acaso
g?ste privilegio no haya sido otra cosa que una de tantas Leners of prolecllon)

Indica HULME (vid., op., cit.; pdg. 144) que en 1435-36 2 i
para investigar Ia posibilidgad de fabricar la piedra filosofal prindpalmeme para usos medlclnales
Se refiere a la opinién de PRINNE, en su aurum regi de que for
sught that he could find. Sefiala que no di6 lugar esta investigacion a la consmuclén de nlngun
monopolio.
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En la clasica concepcion Inglesa no solo se vive literalmente la nocién
renacentista de inventor como el aportador de novedades, sean 0 no
creacion suya, sino que es el introductor y pionero industrial el que resulta
verdaderamente protegido y premiado, mientras que, en cambio, los
presuntos derechos del inventor mas bien suscitan recelo que favor ni
estimulo.

Cuando, se trata de establecer una industria que no puede ser
practicada por cualquiera, porque atin no forma parte del estado industrial, el
monopolio del introductor no lesiona ningun derecho. En el fondo viene a ser
la concepcién de un Coke en el siglo XVI 2 continua siendo la idea central
de! modemno sistema inglés de patentes y de la propia doctrina, que podria
quedar representada por aquellas palabras de Meinhardt. Los modemos
monopolios fiscales, lo mismo que los concedidos en la etapa historica de la
dinastia Tudor, estan extraidos de! dominio publico, porque antes de la
concesion de un monopolio de ésta clase, a cualquiera le asistia el derecho
a fabricar o vender el objeto monopolizado, de tal modo, que, mediante la
concesién del monopolio, se transfiere a uno s6lo lo que era de todos,
enriqueciendo asi, el poder publico a expensas de la comunidad x

Bgehala HULME que en el siglo XVI la Unica prueba de que el monopolio fuera contratado a la
ley, segun define COKE era que {a concesion consiguiera cohibir al publico de algin derecho o

libertad que tuviera antes u ob i sus licitas industrias (V. op., cit.; pag. 153). También

Franceschelli se refiere al pensamiento de COKE (cuya obra institutes of the laws of england,

Londres 1642, cna) y @ su nocién del lio como la permisién dada por el Rey para la
id venta o icacién o ién o uso de algo, en virtud de la cual, otro

quede pri do de cual fi o libertad que tuviese anteriomente o se viese obstaculizado

en su Ieglllmo comen:lo -que es la idea que hemos tomado anles de Hulme vid, Franceschelll

trattato..., |., pdg. 555). Existia en ésta época una verd ina que fundaba la di

entre monopollos licitos e ilicitos, en el p i de juristas y b de estado. Tales como

COKE 0 BACON.

24yid. Peter MEINHARDT, | p and Monopoly Londres, 1950, pag. 31.
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En su contenido, lo que el privilegio de la patente proporciona al
inventor, segin el estatuto, es un verdadero monopolio industrial, que
abarca esencialmente la fabricacién y produccion del objeto inventado. La
exclusiva de venta, de que se acompafia también la patente, esto es en
realidad una simple derivacién del monopolio de fabricacion.

La novedad del estatuto, estriba en el establecimiento del plazo
méximo y uniforme de catorce afios para la duracién de la patente =

Sobre el valor histérico del estatuto y la importancia como precedente
mas inmediato de las primeras leyes de propiedad industrial, poco queda
por decir, para la doctrina inglesa representa: "la fundacién del derecho de
patentes, no s6lo en éste pals, sino por todo el mundo"*®

Lo cierto es que, debido a la mentalidad y al sentido juridico dei
pueblo inglés, su importancia practica fue muy superior a la que se
desprende de su contenido y de sus declaraciones, justamente al contrario
de la ley veneciana de 1474, magnifica y completa en su formulacién textual,
pero que realmente no tuvo aplicacion alguna. El estatuto de monopolios,
por de pronto, opuso a la politica de concesiones un limite legal que impidié
que el sistema degenerase en pura arbitrariedad, como sucedié en Francia
en la misma época; actud de expresijon el “common law”, tanto al condenar
y prohibir el monopolio en si mismo como al exceptuar de sus sanciones al
que se concediera al inventor; cre6 el primer derecho estatutario de

%D. Fulton, the law and practi Trade Marks and Desing, Londres, 190S,
pag 5 (cn por BREUER, 0p., cn I No. 10) sefiala que se fj6 el plazo de 14 afios para estos
ia del ap je. en las CORPORACIONES, que era de 7 afios.

5‘v MEINHARDT, op. cit; pig. 44.
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inglaterra, que viene asi a sustituir o a completar, cuando menos, el derecho
consuetudinario, derecho natural o "common law"; supuso en la practica el
reconocimiento de que el “inventor’ (en la acepcién de la época) tiene
derecho a que se le otorgue el privilegio a que se refiere el Estatuto; dando
lugar a un procedimiento de concesion en que lo examinable eran sélo la
novedad y la prioridad del invento, y, es esto, lo que ejercié una verdadera
influencia en las primeras leyes revolucionarias.

Al hablar en este trabajo recepcional, sobre la historia del derecho de
patentes, y sus manifestaciones formales, no podemos olvidar la escasisima
importancia practica -es decir, en los modos de vida, en los habitos de
fabricacion y en el sistema econémico- que revisten antes de la
revolucién industrial las invenciones técnicas, como son los edificios
hidraulicos, molinos, artefactos mineros y algunos mecanismos mas. El
hombre renacentista ha hecho el gran descubrimiento del valor de la
novedad, pero no son las de caracter técnico las innovaciones que influyen
verdaderamente en su vida. Estas constituyen aun un factor muy modesto, al
lado de los descubrimientos geograficos -sobre todo, de! descubrimiento de
América por Espafia y de las audaces navegaciones Portuguesas-, y de las
perspectivas de engrandecimiento que ofrecen las nuevas industrias, las
nuevas actividades y empresas del capitalismo, el ensanchamiento del
comercio, 1a colonizacién econémica y el intercambio de bienes y productos
por encima de las fronteras. Es l6gico, que ésta no sea la época del inventor
propiamente dicho, sino la del indicador de nuevas actividades, la del
empresario que trata de recorrer caminos nuevos. De esto que se originen
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casi simultaneamente dos grandes conmociones: la Revolucién Francesa y
la Revolucion industrial. ¥

En cierfo modo, lo que conocemos con el nombre de Revolucion
Industrial, podria definirse iniciaimente con la formula de Bimie: Es el
régimen de produccion que se caracteriza por la “sustitucion de los
utensitios por las maquinas", movidas por fuerzas fisicas ajenas al hombre.®

Pero la Revolucién Industrial no es Unicamente una Revoiucion en la
técnica; es la consecuencia de una serie de transformaciones en el mundo
cuitural y en la mentalidad de los hombres, de gran importancia que arrastra
consecuencias econdmicas y sociales muy importantes.

A los efectos de esta investigacién lo que interesa es que, la
Revolucién Industrial significa ante todo un formidable despliegue de la
inventiva humana. Desde los primeros afios del siglo XVill comienzan a
aparecer ingenios nuevos, artefactos mecanicos aplicables a la industria, en
un proceso creciente. Pero no fueron lo suficientemente "rapidos, vastos,
profundos © permanentes como para parecer revolucionarios a las
generaciones posteriores”. La Revolucién Industrial fue "la brusca
aceleracién de un proceso en marcha” 2. El hallazgo masivo de férmulas
nuevas de mecanizacion es lo que caracteriza a la Revolucién Industrial en

Ztes) por Revolucién Industrial ha de , tanto el resultado final del proceso de
ién, como el impulso Inicial, que {o pone en movimiento, el entusiasmo que anima a los
pmductoms que qmeren salir de la vias tradicionales, la fiebre de riqueza que empuja a todas las
ha inst que ayuden a la produccibn a acomodarse
nuevas..., en este ido se puede de modo i i
que ta Revoludén industrial no sélo se habia iniciado, sino que estaba muy cerca de su triunfo en
j que deaifaR 6n F " (vid. luzzatio, op. cit.,; I, pag. 97).
. A. BERNIE, Historia Econdmica de Europa, México, 1944, pag. 19.
28\id. Hamilton op. Cit.; pag. 29.
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si misma, mucho mas que la propia existencia de un invento. Ya habia
habido ofras épocas florecientes en la inventiva. Wilson se refiere a una
verdadera Revolucién Industrial en el siglo Xill inglés % Luzzato nos habla
del espiritu ingenioso que se desata en el renacimiento y que produce
mentes tan geniales como las de Leonardo da Vinci n

Como sefiala Wrigth "la necesidad es la madre de los inventos; era
necesario cambiar el sistema doméstico en un sistema fabril proyectado
para la manufactura en gran escala, si es que se querian aprovechar las
ventajas de las nuevas condiciones del mercado. Los inventos fueron el
resultado de esta necesidad y no viceversa"?

Todo este proceso productor que se desarrolla en tendencias que
podriamos decir cuantitativas, tiene una aspiracién hacia la calidad, que por
si sola se define: obtener cosas nuevas, fabricar productos no conocidos,
conseguir novedades. La novedad es en este momento, un criterio
substitutivo de la calidad. Crear cosas nuevas equivale a producir cosas
mejores; que es donde radica el secreto del valor extraordinario que
empiezan a tener ahora las invenciones, en cuanto que implican el hallazgo

¢

de medios desconocidos para la consecucion de productos nuevos.

Esta evolucion que proporciona la clave de valorar en mas la inventiva
y que pone en primer plano el interes, la organizacién de una proteccién

Wyid. Caruss WILSON, Ensays in, economic history, Londres, 1954, An industrial revolution in the

lhlneenm century, pag. 41,
&Vid LUZ2ATTO, op. cit.; |, pag. 29
vid. F. J. Wright, La lucién de fa ién industrial Madrid, 1958, Trad. esp.

de E. GOMEZ ACEBO, pég. 64, B
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juridica a! inventor que la estimule y fomente, hemos de referimos en forma
muy esquemética a las profundas transformaciones que se producen en el
dominio de la técnica.

Lo que hace triunfar a la maquina es precisamente e! gran numero de
objetos iguales que se pueden fabricar.

Los inventores podian hacer modelos de sus inventos, pero no
encontraban trabajadores capaces de construirlos a una escala mayor. El
trabajo consiste en plasmar un modelo previo en una cosa material, fue
durante siglos patrimonio de los trabajos artisticos, de la pura elaboracién
de objetos individuales.

Hasta ese entonces, el inventor tenia mucho de constructor, de
profesional que ponfa su esfuerzo y sus invenciones al servicio de la
consecucion de una cosa nueva. Ahora, en cambio, empieza a
contemplarsele como un creador, un ideador de cosas; como aquél que no
hace por si mismo nada y, sin embargo, proporciona un elemento
directamente valioso: la indicacién de lo que hay que hacer. El prototipo
normativo -es decir, el conjunto de o que es preciso realizar para obteneria;
la serie de transformaciones que es preciso que se produzcan en la realidad
para poder obtener esa cosa- se independiza del producto, se inmaterializa
como valor auténomo; se transforma por si mismo en un bien. Como
podemos ver, para fabricar algo es preciso poseer, aparte de la empresa,
los hombres, las maquinas y la organizacion, ofra clase de medios,
puramente inmateriales, pero extraordinariamente valiosos: la idea sobre las
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cosas, las concepciones, las recetas, los elementos normatives de cuya
aplicacion resuitan esas cosas que quieren fabricarse.

En ese proceso de cambios exalta fundamentaimente la figura de!
inventor que ahora si se presenta abiertamente como creador de uha cosa
nueva, sin necesidad de haberla fabricado. A partir de la Revolucién
Industrial, hablar de una cosa nueva ya no es hablar de ese objeto material
determinado que se obtiene por una fabrica y que era desconocido hasta
entonces; es referirse a un prototipo normativo, cuya realizacion conduce a
un nuevo resultado. Hemos llegado a la culminacién de ese proceso en
vitud del cual la invencién se convierte en un vator autbnomo, que
pertenece al que lo ha creado, y que el ardenamiento juridico se ve obligado
a tutelar. Porque el problema que se le plantea entonces al derecho es s
eso que hace faita para fabricar mecanicamente objetos nuevos mediante la
reproduccién de un prototipo (que no es otra cosa sino la idea confirmadora
de una multitud de ejemplares), habra de estar a la disposicion de
cualquiera que conozca la nueva prescripcidn y quiera aplicarla, o ser
colocado bajo un poder exclusivo de disposicion en favor del que concibié la
idea en su mente; y en el segundo caso, en qué condiciones y con qué
requisitos y modalidades sera considerado como un bien protegible, que ha
de reservarse exclusivamente a favor de un sélo titular. La historia de la
pugna entre las soluciones ideadas y las formulas adoptadas para resolver
ese problema es lo que efectivamente conduce a las primeras leyes que
reconocen y prociaman el derecho def inventor.

Con esto encontramos otra serie de cambios y de la cual se
desprende la econdmica desarrollada ya bajo la perspectiva de una
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ilimitacién de ganancias, pero dentro de una competencia libre. De aqui que
surjan las palabras de Roubier: La propiedad industrial "es hija de la libertad
del comercio y de la industria, ya que sélo bajo un régimen de competencia
econdémica ha podido aparecer y desarrollarse™

La lucha por la clientela va a convertirse en la pieza clave de todo el
sistema econdémico. Y este es el panorama econémico dentro del cual
aparece exaltado el valor de la idea inventiva y su alcance en cuanto medio
de obtencion de ganancias. Efectivamente, como tal fuente de lucro, es
como hay que considerar a este valor importantisimo que adquiere cardcter
auténomo, que es la invencién, en el régimen economico de libre
competencia. Este es en definitiva el marco dentro del cual encuentran su
adecuada explicaciéon, la direccion de los acontecimientos hacia el
reconocimiento universal del derecho exclusivo de los inventores.

1.6.- LA MODERNA REGULACION DEL DERECHO DE PATENTES Y SUS
PRIMERAS MANIFESTACIONES LEGISLATIVAS.

Después de la fase inicial, en la cual no se habia declarado de un
modo general el derecho de los inventores para poder ser protegidos
mediante exclusivas propias, los privilegios que se concedian estaban
implicando ya esa idea, pueden sefialarse una serie de pruebas legislativas,
en las que de un modo o de otro se produce el reconocimiento de estos
derechos, que van a establecerse con cardcter general. La primera de estas
manifestaciones es la constitucién de los Estados Unidos de América, al

33y, ROUBIER, Le Droit..., |, pag. 1.
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autorizar al congreso para conceder a autores e inventores el derecho
exclusivo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos por un plazo
limitado. De esta declaracién generat sigue la Patent Act de 1790, en virtud
de la cual todo aquél gue hubiese inventado o descubierto cualquier arte Gtil
(usefu! arf), podria solicitar previa la descripcion de la invencién, con los
dibujos y modelos precisos para que cualquier persona experta en el arte de
que se trate pudiera realizarla, el derecho exclusivo de hacer, construir, usar
y vender la invencién o el descubrimiento. La exclusiva se concedia por un
periodo no superior a catorce afios, se condicionaba al pago de tasas de
concesion y entre las causas de impugnacién figuraba la de que la
descripcion no fuera totalmente veraz o contuviese indicaciones
innecesarias para obtener el efecto descrito. Frente a esta ley nos
encontramos por primera vez ante un texto de contenido y espiritu modemo,
en el que ya toda la figura del Instituto del Derecho de Patentes queda
delineada en su totalidad .

La segunda ley que no podemos dejar de mencionar en esta tesis,
dada su importancia y la influencia extraordinaria, que ejercié6 en todo ei
mundo latino es la ley francesa del 7 de enero de 1791. El influjo que el
sistema inglés, representado por el estatuto de monopolios, tuvo en esta ley,
es en mucha parte el ejemplo de la constitucion y de la legistacién
norteamericana. Esta primera ley francesa constituye un monumento al
reconocimiento del derecho del inventor que es calificado como un

Mpara ta hi
Handvock o

islativa de p on al i tor en E.U., puede verse H. A. TOULMIN,
f p C 1054, pag. 23. y SS.

36



GENERALIGADES DEL REGIMEN DE PATENTES

verdadero derecho de propiedad, sagrado e inviolable, preexistente a toda
ley =,

Como corresponde al caracter que se atribuye a este derecho, y como
expresion de toda la concepcion revolucionaria sobre estas instituciones, se
introduce ese principio clasico en el sistema francés de la concesién de la
patente sin previo examen administrativo de su novedad ni de su utilidad. El
otorgamiento de las concesiones habia de ser totalmente libre y las razones
en que se apoyaba este sistema, que ha venido a representar un rasgo
esencial de todo el régimen francés a través de los afios, son las que el
propio Bouflers expuso en la asamblea legisiativa: En la concesién no debe
admitirse ni siquiera la intervencidn de contradictores: el espiritu de la ley
es el de abandonar al hombre a su propio examen, el de no apelar jamas al
juicio ajeno acerca de aquello que bien pudiera suceder que fuera imposible
de juzgar”. Los contradictores que practican mejor que nadie, el examen de
un invento son el interés y la experiencia. La proteccién debe otorgarse
“indistintamente a todos los seres que la reclamen®, sin necesidad de otra
contradiccién ni comprobacién™. Este criterio de absoluta libertad en la
concesién de patentes de invencion, que se otorgan sélo sobre la base de la
dectaracion del inventor con respecto a la realidad del invento, a su novedad
y utilidad, asi como en relacién con la descripcién que hace del mismo
constituye una caracteristica esencial del sistema francés, desde su ley
primera, pero ya no se aplica en su ley vigente. La Ley reconocia tres tipos

BTodavia hoy el estatuto espaﬂol vigente recoge esta idea de la preexlstencln dal derecho, en el

art, 1ero, segun el cual ia ley *no crea la prop \ y

regularia.
By, DIAZ VELASCO, Concesién y Nulidad..., pig. 10.
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de patentes: de invencién, de perfeccionamiento y de importacién; y la
duracion del derecho se fijaba en cinco, diez o quince afios.

Tras esta primera Ley, que todavia tiene imperfecciones y |agunas’7.
pero configura ya las instituciones en un sentido absolutamente modemo, la
legislacién francesa concreta la proteccién al inventor en la nueva ley de
patentes de 5 de julio de 1844, que todavia se encontraba en vigor con una
serie de reformas posteriores, al dictarse la ley actual del 2 de enero de
1968.

En el derecho ingiés de patentes, continia en vigor, desde un punto
de vista formal, la seccién VI dei estatuto de monopolios de 1623. La
modificacion mas importante que constituye una recopilacién legal muy
completa en la que se introducen importantes reformas de procedimiento,
fue la Patent Amendment Act de 1852, reformada posteriormente en
diversas fechas, hasta la reforma representada por la Patent Act de 1907.%

Las primeras leyes italianas sobre esta materia son las del 28 de
febrero de 1826, para el Reino de Cerderia, la del 8 de Diciembre de 1820
para los territorios italianos sujetos a Austria; y el Edicto Pontificio del 3 de
Septiembre de 1833, para los Estados de la Iglesia™.

37«5 Técnica de Is Ley dice ROUBIER- se manifiesta como insuficiente” (vid. Le Droit..., I, pag.

<. MEINHARDT, op. cit; pag. 45
%y, FRANCESCHELLL, op. cit; 1, pag. 453,
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il.- CONCEPTOS BASICOS DE PATENTE



[~ CIONES SOBRE £L. LEGAL DE

2.1.- INVENCION.

Antes de poder definir qué, es una patents, es prudente aclarar el
concepto de invencién, o por lo menos invencién susceptible de protegerse
mediante una patente. La Ley para la Propiedad Industrial define, en su
articulo 16%, el concepto de invencitn, a diferencia de su antecesora, la Ley
de invenciones y Marcas, que no contenia una definicién de este concepto,
lo que implicaba la necesidad de interpretario.

La definicién de invencién contenida en la Ley para ia Propiedad
industrial implica diversas condiciones, como son las siguientes:

. Que sea una creacion humana, lo qué requiere aigo nuevo,
pues el hombre no crea lo ya existente; sobre todo, implica ingenio o
esfuerzo intelectual como para poder transformar la materia o |a energia.

. Qué sea (til, es decir qué pueda aprovecharla el hombre para

satisfacer necesidades concretas.

La definicion en comento aclara ademas qué las invenciones se
manifiestan como procesos o productos Gtiles en la industria. Anteriormente,
el concepto de industria ha tenido sus propias dificultades, pero fa Ley para
la Propiedad Industrial define indirectamente el concepto de industria, en el
articulo 12, fraccion V"', de manera relativamente amplia. También el

“articulo 16. Se considera i i6n toda i6n h qué permi a °

a anemm qut existe en la para su apl por el h , @ través de la
i dad una 1 id Quedan comprendidos entre Ias invenciones

fos op e ar 6 ral®

"'Amculo 12. Para los efectos de este titulo se considera como:

Iv. Aplicacion industrial, @ la posibilidad de qué q o p , sea p

utilizado, segin el caso, en la industria, lnuuyéndose en ésta a la agnwllura la uanaderia la

pesca, la mineria, las | ias de prop dichas, la construccién y toda

clase de servicios.”
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Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial, de 20 de
marzo de 1883, acta de Estocolmo de 14 de julio de 1967, vigente en el
pals, aclara la definicion del término "industria” en su articulo 1, inciso 3)%,
pudiéndose asi concluir qué dicho concepto merece una interpretacién
liberal y amplia. '

Cabe destacar qué, histéricamente, se ha confundido el concepto de
invencién con el de “"descubrimiento”, o por lo menos se ha usado
indistintamente. De hecho; la Constitucion de 1787 en los Estados Unidos
reconoce los derechos de los inventores sobre sus "descubrimientos”. No
obstante ello, la Ley para la Propiedad Industrial, en su articulo 19, fraccion
li®, es clara al establecer qué los descubrimientos no son considerados
como invenciones, y por ende, no son patentables. La razén de esta
exclusion es apreciada con mayor claridad al discutirse las condiciones de

fondo para qué una invencién sea patentable.
2.2.- PATENTE.

Una vez considerado, aunque brevemente, el concepto de invencion,
cabe analizar el de patente, intimamente relacionado y dependiente del
primero. La Ley para la Propiedad Industrial no define el concepto de
patente; sin embargo, en el articulo cuarto, fracciénV** menciona a Ia

epnti 1. 3) La propiedad se enti en su mas amplia y se aplicano a la
industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agricolas y
extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de
tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cerveza, flores, harinas,”

“atticulo 19. No se iderardn i i para los efectos de esta Ley:
Il. Los descubrimientos qué consistan en dar a conocer o revelar algo qué ya existia en la
a( ) aun d i fuese d ido para el hombre."

Articulo segundo. Esta ley tiene por objelo:
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"patente de invencién™® camo una figura juridica cuyo objeto es proteger la
propiedad industrial. iguaimente, en los articulos nueve y 10%, interpretados
conjuntamente, se establece qué la patente es el medio o mecanismo a
través dei cual se otorga, a la persona fisica qué realice una invencién, el
derecho exclusivo para a explotacion de la misma en su provecho, por si
misma o por terceros bajo su autorizacion, consentimiento o licencia.

2.3.- LAS PATENTES COMO INDICADORES ECONOMICOS.

Cada vez con mayor frecuencia se recurre a las noticias qué los
indices de patentes revelan respecto de {a situacién tecnolégica de una
empresa, un sector o un pafs. Las patentes actuaimente dibujan un mapa
qué permite reconocer caminos y tendencias tecnolégicas.

De hecho, la informacién de patentes permite determinar las
estrategias qué en materia de investigaciones debe observarse; facilita
conocer los actos intangibles con qué cuenta una empresa (capital
intelectual), identificar posibilidades de adquisiciones o fusiones y precisar
cuales empresas cuentan con innovaciones de aita potencialidad para lograr

V. Proteger la propiedad ind di la lacién de p de i on; de regi
de modeios de uimdad disefios industriales, marcns y avisos comerciales; de nombres
% iales; de d Ji de origen y de secretos lndustnales
€l anno "patente de invencién se usa en forma gené el articuio 1. lnuso 4) del
Convenio de Paris, donde se aclara Qué entre (as de i i6n se inciuyen las di
gpodos de patentes industriales admitidas por las legisiaciones de los paises de la Uni6n,
Amculo 9. La petsona fisica qué reallco una invencién, modelo de utilidad o mseno industrial, o
habi el ivo de su expl ion en su p , por si o por
mros con su consentimiento, de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta Ley y su
reglamento®.

“Articulo 10. E! derecho a qué se refiere al articulo anterior Se otorga a través de patente en el
caso de las invenciones y de registros por lo qué hace a los modelos de utilidad y disefos
industriales.”
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éxito financiero. Los indices de patentes constituyen, en muchos campos, el
punto neurolégico del analisis de la competencia.

La sofisticada sistematizacién de datos qué los recursos informaticos
han generado, permite hoy dia seguir de cerca la evolucién de cada sector
industrial y de cada empresa con enorme precisién. Qué tan importante sera
actualmente este indicador, qué muchas compafiias ponderan el no
patentar, con tal de no revelar el tipo de innovacién de qué se trata y optan
por mantener reservadamente sus nuevas conquistas.

De conformidad a los numeros qué publica "Patent World" respecto de
la industria automotriz, la japonesa Honda ha logrado en los tltimos afios un
avance significativo, situandose a ia par por muchos afios de la lider Toyota.
Ligeramente rezagada aparece Nissan, la tercera gigante del Jap6n y vieja
conocida nuestra. Finalmente, hasta el cuarto puesto aparece la primera
norteamericana, General Motors, para dejar sitio, en el quinto puesto, a la
conocida Mazda.

El dominio de las japonesas se aprecia abrumador, cuando Ford
aparece hasta el sexto puesto, con un patentamiento qué no llega ni a la
cuarta parte de las lideres Honda y Toyota. La norteamericana Chrysler, por
su parte, se rezaga con un patentamiento de apenas el 12 % respecto a las

punteras.

El indice de patentamiento de las empresas automotrices japonesas
no es sorprendente solo en su fachada cuantitativa. También en lo
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cualitativo muestra qué se trata de invenciones con alto indice de impacto en
la industria y de empresas con ciclos muy rentables de tecnologia.

En el 4rea farmacéutica es también notable el aumento de indices de
patentamiento qué acusan las empresas japonesas. Desafiando ya e!
predominio de Merck y Hoechst, aparecen en los tres siguientes puestos
Takeda, Terumo y Fujisawa. Lo mds interesante de la clasificacitn reside en
qué las tres compafiias avanzaron de puestos retrasados en la clasificacion.

El interés, inmediato qué los indicadores de patentes representan para
empresarios mexicanos, es e! tener acceso a bajo costo, a informacién qué
de otra suerte se encuentra dispersa en el intrincado mapa mundial de la
tecnologia de vanguardia. Actualmente, Infotec y Secofi cuentan con algunos
bancos de informacidn qué permiten iniciar los primeros pasos.

El mismo ordenamiento establece, en su articuio 24¥, el derecho del
titular de una patente a demandar el pago de dafios y perjuicios a terceros
qué hubieran explotado“. la invencién sin su consentimiento. Asimismo, en
dicha ley se establecen como delitos**diversas actividades, lo qué

“Teprticulo 24. E! titular de la p és, de ésta, podrd demandar dafios y
perjuicios @ terceras qué antes del i i sin su el
P op p do dicha i6n se haya realizad, pués de la fecha en
ﬁlEésunn fi la publi de ia salicitud en la Gaceta.”
| i6n" es definido en el articulo 25, primer parralo, en el sentido de qué "la
i6n de la i ién p i en la ulilizacién del proceso patentado, la
‘sbﬁucmn ydnsiribucléno {a fabricacion y 3 ién del producto p
'Art, 223.- Son delitos: |- Fabricar o dos por una de
i6n o par un regi de lo de utilidad, sin oonsenumuento de su titular o sin la licencia
respectiva;
.- Ofrecer en venta o poner en circulacién pi por una pat de j ion o
por un registro de modelo de utilidad, a sabiendas de qué fueron !abncaaos o elaborados sin
consentimiento del titular de la p 0 registro o sin la li
1.~ Utilizar p p tad sin i del titular de ia pateme 0 sin la licencia
respectiva;
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interpretado a contrario sensu significa qué una patente confiere el derecho
de perseguir a quienes cometan delitos relacionados con la misma.

La definicion del término "patente”, es de tipo indirecto, ya qué se
infiere de los derechos qué la patente otorga a su titular.

En el derecho internacional, el concepto de patente se expresa de
diversas maneras. Por ejemplo, en el derecho francés se considera qué la
patente de invencion % es el titulo o certificado otorgado por el Estado qué
confiere a su titular un derecho exclusivo de explotacién de la invencion qué
es objeto de la misma. Este derecho exclusivo toma la forma de un derecho
de propiedad relativo a conocimientos técnicos. En la doctrina francesa
primitiva, la patente constituia un privilegio acordado por el principe a los
fabricantes qué establecian nuevas industrias en Francia. Sin embargo, y
dada la evolucién de la doctrina, la patente de invencién corresponde a un
contrato celebrado entre el Estado y el inventor; de acuerdo con los términos
de este contrato, el inventor se compromete a divulgar su invencién para
beneficio de la sociedad, mientras qué el Estado en contrapartida, se
compromete a reservar en favor del.inventor, durante un cierto tiempo, un
derecho exclusivo para la explotacién de tal invencion. Los estudios mas
recientes han indicado asimismo qué la patente es de manera esencial un
mecanismo juridico de estimulo a la investigacién y el desarrollo, en virtud
del monopolio de explotacién qué confiere®',

IV.- Ofrecer en venta o poner en circulacién productos Gué sean resultado de la utilizacion de
qué fueron utilizados sin el consentimiento del titular de ta
wtemo [} de quien tuvlera una Ilcenaa de explotacién®,

‘Obsérvese qué s utiliza el térmi de i ién", utilizado en el Convenio de Paris.
S'ver Albert Chavanne y Jean-Jacques Burst, *Droit de la Propriét, Industrielle, p, 24-25, Editions
Dalloz, Paris, 1990,

45



CONCEPTOS BASICOS DE PATENTE

En el derecho estadounidense, el concepto de patente es similar.
Cabe recordar qué incluso la Constitucién de 1787 consigna el hecho de qué
los inventores tendran derecho a gozar de derechos exclusivos sobre sus
descubrimientos®. La patente constituye un derecho positivo, en el sentido
de qué otorga la exclusividad sobre el invento corespondiente; sin embargo,
también puede enfocarse como un derecho negativo, es decir el derecho a
impedir qué terceros sin autorizacion reproduzcan la invencion®,

2.4.- CONDICIONES DE FONDO DE LAS PATENTES.

En forma casi universal, se considera qué las condiciones de fondo
qué debe satisfacer una invencion para ser patentable, son la novedad, la
actividad inventiva y la aplicacién industrial de la invencién. Algunos autores
incluyen el hecho de qué se satisfaga el requisito de ser “invencion”,> como
ya se ha comentado. Sin embargo, el requisito de ser "invencion® no es una
condicién de fondo sino un requisito de tipo aprioristico, ya qué si no se
acredita qué el objeto de la posible patente satisface dicho requisito, ni
siquiera se analizaran las condiciones de fondo integradas por la novedad,

la actividad inventiva y la aplicacién industrial.

La Ley para la Propiedad Industrial retoma esta tendencia al
establecer los requisitos para qué una invencién sea patentable, en su

52yer nota 4

eter D, Rosenberg, "Patent Law Fundamentais®, p. 1-9, Clark Boardman Company, Ltd., Nueva
York, 1980.
S4Esto es particularmente cierto en el Derecho Franceés.
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articulo 15 %. Si no se satisfacen estas condiciones de fondo, no es posible
obtener una patente.

2.5.- NOVEDAD

Este concepto es definido generalmente en forma negativa. Por
ejemplo, en el derecho francés, la nocién de novedad se define en el sentido
de qué "una invenci6n es considerada como nueva, si efla no esta
comprendida en el estado de la técnica”.

Por su parte, en el sistema estadounidense, se reconoce la
ambigliedad del término y se enfatiza el aspecto subjetivo de la novedad, ya
qué la novedad siempre es juzgada desde un determinado marco de
referencia, qué es el llamado "estado de la técnica".

En la Ley para la Propiedad Industrial todo aquello qué no se
encuentre en el estado de la técnica Industrial, el término "nuevo" se define
como *Todo aquélio que no se encuentre en el estado de la técnica” %, Por
su parte, el estado de la técnica es definido en el articulo 12, fraccion n,
aunque la definicién no es faciimente comprensible. Lo anterior lleva a
considerar qué la novedad es destruida por todo hecho qué haya tenido
como consecuencia haber puesto la invencioén a disposicién del publico;
técnicamente, esto se llama "anterioridad”, y resulta -como es evidente- de

Searticulo 15. Serdn p las i i qué sean X | de una actividad
u tiva y ptibles de aplicacién industrial, en los términos de esta Ley."
‘Articulo 12, fraccidn |.

*Asticulo 12, Para los efectos de este titulo se considerar como:

1I. Estado de la técnica, al conjunto de conocimientos técnicos qué se han hecho publicos
mediante una descripcién oral o escrita, por la explotacién o por cualquier otro medio de difusion o
informacion, en el pais o en el extranjero.
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la publicidad de la invencién antes de la fecha de la solicitud de patente o de
la fecha de prioridad“, segun sea el caso. Esta publicidad destructora de la
novedad puede tener dos origenes: en un primer caso, la invencién pudo
haber estado en el dominio publico sin qué el inventor lo hubiere d_eseado.
mientras qué en el segundo, la invencién pudo haber recibido publicidad de
parte del inventor mismo, generalmente de manera inadvertida, lo qué se ha
dado en lamar "divulgacion”.

Es importante mencionar qué, dada la definicién del estado de la
técnica, qué es similar en la mayoria de los sistemas de patentes en el
mundo, la novedad es frecuentemente llamada “novedad universal o
absoluta’, pues puede verse destruida por hechos qué ocurren fuera del pais
donde se desea proteger la invencién comespondiente. En algunos paises,
sin embargo, todavia existe el concepto de la "novedad relativa o local", asi
denominado porque para juzgar la novedad, solo se consideran las
anterioridades existentes y la divulgacién qué haya tenido lugar en el pais en
el qué se solicita la proteccién.

En cualquier caso, es obvio qué la novedad implica ciertas dificultades
en su apreciacion, sobre todo considerando qué el examen de los méritos de
la invencién (es decir, el examen qué determina eventualmente si la
invencion es novedosa, entre otras cosas, para efectos de aprobar la
solicitud y conceder la patente respectiva), muchas veces se lleva a cabo en

58| articulo 17 de ln LeydeF yF de la Propiedad bl qué “para
inar qué una i 0n es nueva y de una actividad inventiva se considerar4 el
eslado de Ia técnica en |a fecha de presentacién de la solicitud de patente 0, en Su caso, de la
ida". El mismo p blece qué para d inar si la i6n es nueva,

"estardn incluidas en el estado 'de la técnica todas las solicitudes de patente presentadas en
México con anterioridad & esa fecha, qué se encuentren en tramite®.
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meses o incluso afios después de ia fecha qué se consideran para efectos
de tal apreciacion, es decir se realiza con posterioridad a la fecha de
presentacion de la solicitud o bien la llamada fecha de prioridad de la cual
se beneficia |a solicitud en cuestién, lo qué dificulta mas su estudio.

2.6.- ACTIVIDAD INVENTIVA.

El criterio de la actividad inventiva también es recogido por la mayoria
de los sistemas de patentes en el mundo. En los Estados Unidos, se
establece este criterio en el sentido de qué 1a invencién "no sea evidente u
obvia en la fecha en qué se realiz6 a una persona experta en la materia a la
qué pertenece la invencién"®, El derecho francés recoge una definicién
similar, estableciendo qué "se considerara qué una invencién implica
actividad inventiva, si para un expertio en la materia, ella no resulta evidente
u obvia del estado de la técnica"®. Resalta el hecho de qué el marco de
referencia para juzgar la actividad inventiva es el experto en la materia, un
personaje qué aprecia el mérito inventivo desde su muy personal y subjetivo

punto de vista,

En la Ley para la Propiedad Industrial, la actividad inventiva es
definida en el articulo 12, fraccion IIi*'
experto en la materia se tiene un "técnico en la materia", presumiblemente

. Solo qué en este caso, en lugar de!

con un nivel inferior de conocimientos qué e! experto. Para complicar aun
mas el panorama, en el mismo ordenamiento, al establecer las

S3T1ulo 35 del Codigo de los Estados Unidos, seccitn 103.
%aniculo 10 de la Ley de Patentes de 1968,
S"Anticulo 12. Para los efectos de este titulo se considerar como:
1. Actividad inventiva, al pi creativo cuyos ltados no se ded, del estado de la
técnica en forma evidente para un técnico en la ia.”
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caracteristicas qué se deben observar con relacién a la redaccion de una
solicitud, el "técnico en la materia". encargado de juzgar la altura inventiva,
se convierte en "una persona qué posea pericia y conocimientos medios en
la materia"™®, quien juzgara si se puede reproducir la invencién con base en
lo descrito.

2.7.- APLICACION INDUSTRIAL.

La tercera condicién de fondo para qué una invencién sea patentable
es la consistente en qué ella tenga "aplicacién industrial". En el derecho
estadounidense, el concepto se nombra como "utilidad”, por lo qué muchas
veces las patentes son referidas como “utility patents" (patentes relativas a

invenciones utiles).

En el derecho Francés, por ejemplo, la invencién debe ser "industrial"
tanto en su objeto como en su aplicacion y en su resultado.®

La aplicacién industrial, al igual que la novedad y la actividad
inventiva, se define en el articulo 12 de la Ley de Fomento y Proteccién de ia
Propiedad Industrial, en este caso en la fraccién IV®. Al considerar este

82 ps. 41 Fr primera, pnmer pérraro que bl Ala i de patente se deberd
~La de ion, qué deberd ser sufic i clara y

para pennmr unn comprenslbn cabal de ia misma, y en su caso, para gular su realizacién por una

persona que posea pericia y dios en la , deber incluir et mejor

ido por el solic para llevar a la practica 1a i i6 ello no resuite

gnro de la descripcién de la invencion.”

Articulo 7, Ley de Patentes de 1968

'Articulo 12. Para los efectos de este titulo se considera como:
IV. Aplicacién industrial, a la posibilidad de que cualquier producto o proceso, sea producido o
utilizado, segun el caso, en la industria, incluyéndose en ésta a la agricultura, la ganaderia, la
pesca, la minera, las industrias de transformacién prop dichas, la cion y toda clase
de servicios.”
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precepto, debe también tenerse en cuenta el articulo 1, inciso 3) del
Convenio de Paris,® donde se aclaran algunos alcances del término
“industria”". Este requisito de ser "Industrial® de hecho ya se encuentra en |a
misma definicién de invencién antes comentada, al igual que el hecho de ser
"til", como se enfoca este concepto en el derecho estadounidense.

2.8.- PERIODO DE GRACIA.

En la mayoria de los paises del mundo, y particularmente aquéllos
con un sistema de propiedad industrial mas avanzado, el concepto de
novedad absoluta o universal es un denominador comun. Esta rigurosa
condicion de fondo significa, en la practica, que muchas invenciones con
méritos suficientes y con gran potencial econémico no alcanzan a ser
protegidas en virtud de la publicidad.o divulgacién de la misma. Es sabido
que en muchas ocasiones, los investigadores estdn mas interesados en
publicar articulos cientificos y tecnolégicos sobre sus trabajos que acudir a
los asesores para proteger sus innovaciones.

En virtud de estas consideraciones, se ha desarrollado el concepto de
"periodo o plazo de gracia”, que no es otra cosa que un lapso de tiempo
durante el cual la publicidad o divulgacién de una invencién no destruye la
novedad de la misma. Sin embargo, cabe destacar que este concepto no
esta arraigado todavia en los principales sistemas de patentes, sino que por
mucho tiempo fué algo caracteristico del sistema estadounidense. En este
sistema el perfodo o plazo de gracia es de doce meses antes de la fecha de
presentacion de la solicitud, pero se aplica Unicamente al caso en que la

yer nota 41,
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invencién haya siso explotada comercialmente (uso pablico) o divulgada en
los Estados Unidos. El uso publico o la divulgacién fuera de los Estados
Unidos si resultan en la pérdida de novedad, no operando el plazo de gracia
para impedir tal resultado.

En el pals, una de las innovaciones mas importantes de la Ley para la
Propiedad Industrial la constituye el plazo o periodo de gracia
establecido en el articulo 18%. Dicho plazo de gracia tiene la particularidad
de operar no solo en los doce meses previos a la fecha de presentacion de
la solicitud, sino que en el caso de solicitudes que se benefician de una
fecha de prioridad derivada de una solicitud presentada en el extranjero, el
plazo de gracia opera en los doce meses previos a dicha fecha de prioridad,
lo cual resulta verdaderamente innovador y benéfico para los inventores. De
manera adicional, de su redaccién se infiere que, a diferencia de lo que
sucede en el sistema estadounidense, el plazo de gracia opera aun en casos
en los que la divulgacion se haya efectuado fuera del pais.

Quiza lo unico criticable de esta disposicion es el hecho de remitir a
un reglamento, todavia inexistente, lo referente a exhibir documentacion
comprobatoria de las condiciones en que ocurrié la divulgacién. Es decir,
existe la necesidad de esperar la publicacién del citado reglamento para
que se aclaren algunos aspectos operativos de la disposicion, tales como "la

SGeasticulo 18. La divulgacion de una i " no 4 que siga considerandose nueva,
cuando dentro de los doce meses prewos ala tenha de presenluclén de la solicitud de patente o,
en su caso, de ta prioridad el i tor 0 su hayan dado a conocer {a

i6n, por lquier medio de icacion o la hayan exhibido en una exposicién nacional 0
intemacional. Al p la i deber i la documentacién

comprobatoria en Ius condiciones que establezca el reglamento de esta Ley."
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documentacién comprobatoria” de la naturaleza y presumiblemente la fecha

de la divuigacién.

Cabe resaltar que el Tratado de Armonizacién de patentes,
actualmente en preparacion por la Organizacion Mundial de |la Propiedad
intelectual, se ha tomado la decisién de incluir un periodo de gracia que
impida la destruccién de la novedad en el caso de que haya existido
divulgacioén, lo que comprueba el caracter modemo e innovador de la
comrespondiente disposicién de la legislacion mexicana.

2.9.- LO QUE NO SE CONSIDERA COMO INVENCION,

Los diversos sistemas de patentes en el mundo contienen ademas
reglas que establecen aquéllos casos que no se consideran como
invenciones, siendo éstos los mismos en la gran mayoria de los sistemas de
patentes. La Ley para la Propiedad Industrial no es la excepcion, y
Conocida cominmente como OMPI, y la cual es una agencia del sistema de
las Naciones Unidas, encargada de administrar diversos tratados
intemacionales tales como el Convenio de Paris, el convenio UPQV, etc. en
su articulo 19% establece diversos supuestos que no califican como

S7eatticulo 19. No se consideraran invenciones para los efectos de esta Ley:
Los pﬁndplo; lgddcos [} demiﬁqos:

I
1. Los que en dar a o revelar algo que ya existia en la
t aan i te fuese para el h

lIl. Los esquemas, pianes, reglas y métodos para realizar actos juegos o negocios;

IV. Los programas de computacion;

V. Lasf de p ion de i i6

VI. Las creaciones estéticas y las obras artisticas o literarias.

Vil. Los métodos de quirurgico, terapéutico o de diagnosti licables al cuerpo
h y los relativos a animales, y

VII. Lay i6n de i i idas o las de prod, conocidos, su
variacion de forma, de i o de idles, salvo que en realidad se trate de su
combinacién o fusién de tal que no puedan funci o que las
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invenciones para efectos de la citada fey, y por ende no son cbjeto de
patente. Proceden algunos breves comentarios sobre dichos supuestos.

En primer término, y por io que toca a los principios tetricos o
cientificos, es evidente que ellos corresponden mas a creaciones
intelectuales, abstractas, que no tienen aplicacién industrial y que de aiguna
manera corresponden al patrimonio universal, por tratarse de conocimientos;
por otra parte, lo que protege el derecho de patentes es {a aplicacion de
tales principios que pudiera hacerse respecto de productos o procesos
industriales, reconociéndose para efectos de una patente los méritos de
quien es capaz de realizar dicha aplicacion, y no los de quién fue capaz de
explicar o desarrollar el principio teérico o cientifico.

En el caso de la fraccién Vil del articulo 18 de la Ley para la
Propieaad industrial, el argumento para excluir del concepto de invencién a
fas materias en ella consignadas es la falta de actividad inventiva de las
mismas.

2.10.- RESTRICCIONES A LO PATENTABLE.

Se ha constatado que, en la evolucion de los diversos sistemas de
patentes, particularmente en los paises menos desarrollados, han existido
tradicionaimente diversas restricciones en cuanto a aquéllas invenciones
que pueden efectivamente ser objeto de una patente. Asi pues, mientras que
en el derecho estadounidense y europeo en general se manifiesta una gran

cualidades o § i de las mi. sean modificadas para obtener un
resuitado industrial no obvio para un técnico en la materia.”
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liberaiidad en este campo, en el caso mexicano el panorama ha sido de gran
contraste con aquélios. Una de las caracteristicas de la Ley de Invenciones
y Marcas de 1976 era la de restringir severamente la posibilidad de
proteger mediante patentes diversos tipos de invenciones®, tales como las
siguientes: '

e Las variedades vegetales y las razas animales, asi como los
procedimientos biol6gicos para obtenerias.

e Las aleaciones.

e Los productos quimicos, exceptuando los nuevos
procedimientos industriales de obtencién y sus nuevos usos de cardcter
industriat.

e Los productos quimico-farmacéuticos y sus mezclas,
medicamentos, bebidas y alimentos para uso humano o animal,
fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas.

Los procedimientos de obtencién de mezclas de productos quimicos,
los procedimientos indusiriales de obtencion de aleaciones y los
procedimientos industriales de obtencion, modificacién o aplicacién de
productos y mezclas a que se refiere la fraccion anterior.

Caben algunos comentarios sobre estas restricciones de importancia
para nuestro tema, ya que ésta significo en su momento un gran desaliento a
1a investigacion y desarrollo y a las inversiones productivas en su respectivo
campo.

% as limitaci qQ ecidas en el articulo 10 de ia Ley de Invenciones y Marcas.
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Los productos quimicos, asi como los quimico-farmacéuticos y sus
mezclas, los medicamentos, los alimentos de todo tipo, los productos
quimicos de uso agricola, y los procedimientos y métodos relativos a tales
productos, tradicionalmente han constituido uno de los apartados mas
severamente restringidos, quiza por los temores de los legisliadores y la
supuesta "proteccion" que se otorga a las industrias locales mediante la
prohibicion del otorgamiento de patentes. No fué sino hasta fechas recientes
cuando se reconocié que precisamente en este campo quimico en generai el
desarrollo de nuevos productos alcanza niveles de costos fuera de toda
proporcion, por lo que las inversiones no pueden justificarse sin una
seguridad juridica y una proteccion adecuadas.

La reforma de 1987 de la Ley de Invenciones y Marcas ya comentada,
trat6 de liberalizar las restricciones sefaladas, aunque la reforma sélo tuvo
el efecto de un "parche" ®,

Afortunadamente, los profundos cambios ideoldgicos y politicos en el
pais asl como las tendencias interacionales y las presiones de los socios
econémicos mas importantes del pais™ llevaron a la promulgacion de la Ley
para la Propiedad Industrial, de tendencia diametralmente opuesta a la Ley
de Invenciones y Marcas, particularmente en lo que se refiere a las
restricciones de patentabilidad.

e‘Ver. por ejemplo, "Comentarios sobru las 8 la Ley Mexi de |i i y
arcas®, D h 3, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1888,

Ley Comercial de 1983 de los Estados Unldos. por ejemplo. otorga ai ejecutivo federal
estadounidense la d de quéllos paises que, a juicio de
la Oficina ddel 'Represanlnme comercial de los Estados Unidos, no ] un nivel do de

e 1a propi
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En todo caso, es justo sefialar que las tendencias intemacionales se
dirigen @ conceder patentes para un rango cada vez mas amplio de
invenciones; en el caso de los paises menos desarrollados, la tendencia es
de franca apertura, siendo la Ley para la Propiedad Industrial, a pesar de
sus limitaciones e inconsistencias, un claro signo del progreso alcanzado en
los ultimos tiempos. Dicho ordenamiento necesariamente debera
perfeccionarse en el futuro, aunque no por ello dejar de ser fuente de
inspiracién y referencia obligada para los cambios que se produzcan en un
futuro cercano, por ejemplo en los paises latinoamericanos.
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SOGRE EL LEGAL DE

3.1.- REDEFINICION DEL SISTEMA DE PATENTES.

Un estudio reciente, realizado por la Oficina de Patentes de Estados
Unidos, revel6 que el porcentaje de patentes otorgadas a extranjeros ha ido
en incremento gradualmente, hasta alcanzar casi el 50 % en 1994, Mas del
20 % del total de patentes otorgadas en Estados Unidos corresponde a
invenciones de empresas japonesas. Lo anterior contrasta con el porcentaje
en el afio de 1992, cuando las patentes de extranjeros alcanzaban sélo el
18%.

Basados en técnicas de calculo ideadas por el premio Nobel en
Economia Robert Solow, se sostiene que el cambio tecnolégico debe
atribuirse et 40 % del incremento total del ingreso nacional per capita en
Estados Unidos en el periodo de 1929 a 1957, y hasta un 50 % desde la
posguerra.

Lo anterior ha conducido a muchos analistas econémicos a estudiar y
tratar de determinar hasta qué punto el sistema de patentes sigue
cumpliendo el mismo importante rol que al menos en la Unién Americana,
cumple desde hace mas de doscientos afios.

Es comun afirmar que histéricamente el sistema internacional de
patentes ha jugado un papel significativo como estimulo a la inventiva y
como promotor de la comercializacién de nuevas tecnologias.

De acuerdo a los modelos de crecimiento econdémico de Joseph
Schumpeter, a efecto de promover la innovacién y la toma de riesgos
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empresariales en una sociedad capitalista, resulta inevitable determinar
ciertas esferas limitadas de poder monopolistico. Las utilidades provienen
fundamentalmente de la innovacién, ya que, por un cierto periodo, las
empresas que innovan, gozan de importantes ventajas econémicas frente a
sus competidores, constituyendo una especie de monopolio. Estas ventajas,
sin embargo son s6lo temporales, porque el éxito de los productos
novedosos termina cuando son copiados.

El objetivo del sistema de patentes consiste, precisamente, en
extender la duracién de las ventajas econdmicas de la innovacién como
recompensa para el inventor, estimulando de esa manera, constantes
innovaciones.

Aun con variaciones de intensidad en el tiempo, siempre ha existido
una postura que ha cuestionado severamente el confrol econémico y
social del sistema de patentes como estimulo a la creatividad. Lo anterior,
ademads se ha ligado con los ataques dirigidos contra todas las formas de
control del mercado y, de entre ellas, especiaimente, contra las licencias de
patentes, que en las (ltimas décadas han sido objeto de regulaciones
restrictivas en muchos paises.

Otros aspectos que iguaimente someten al sistema de patentes a
revision, es el relativo fracaso que ha manifestado respecto de tecnologias
de campos emergentes, como la biotecnologfa y la computacién, en los que
el sistema se ha visto desbordado por naturaleza y la dindmica de los
organismos.
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Por otro lado, el planteamiento que formulan algunos criticos en el
sentido de que desde una base moral, no existe justificacion aiguna para
excluir del sistema de recompensa de las patentes a los que innovan en el
campo de las "ciencias basicas”, lo que obligaria a extender la cobertura a

algunos avances de este tipo.

Frente a estos conceptos que desafian la estabilidad y e! desarrollo
del sistema intemacional de patentes, otros hechos parecen reforzar su
inercia. Uno de ellos estd marcado por casos que han concentrado la
atencion empresarial mundial y que han venido a reasignar a las patentes su
mérito comercial indiscutible. Se cita entre ellos al famoso caso de Polaroid
contra Kodak, desarrollado en el affio de 1986, que culminé con la salida de
la segunda del mercado de la fotografia instantdnea y la condena en dafios y
perjuicios cercana al billén de délares.

En este mismo sentido, otro factor que ha venido a generar una
plataforma de mayor envergadura para el sistema de patentes, estd
conformado por la eliminacién de la hostilidad existente en muchos paises,
que en los uitimos afios han reconocido los beneficios que derivan del
sistema, cuando el mismo se utiliza como acervo de informacion tecnolégica
para la industria local.

A pesar de que sigue manipulando el argumento de que su sistema
intemacional de patentes Gnicamente beneficia a un pufiado de
corporaciones que en el mundo detentan el liderazgo tecnolégico, es
necesario reconocer, en una perspectiva histérica, que es el propio sistema
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el que ha permitido que las inversiones en investigacién y desarrolio sean

rentables.

Visto asl las patentes no constituyen privilegios o prebendas, sino una
recompensa, proporcionada y equitativa, por una contribucién objetiva al
bienestar social.

3.2.- COMENTARIOS ANEXOS.
3.2.1.- Plazo de Gracla para Solicitar.

Un aspecto muy positivo de la LP! es el relativo a lo dispuesto por el
articulo 18 de la misma que establece un plazo de 12 meses para presentar
una solicitud de patente sin que exista pérdida de novedad por la divulgacion
(comercial o no comercial) de la invencién en ese lapso. El Unico que se
debe observar es comprobar las condiciones en que se llevé a cabo la
divulgacion, en términos que establecera el Reglamento de la LPI. Esta
disposicion va a beneficiar particularmente a inventores mexicanos, los
cuales frecuentemente buscan proteger una invencién después de haberia
divulgado, en vez de hacerio antes de la divulgacién para evitar pérdida de

novedad.
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3.2.2.- Apertura Relativa a Invenciones Patentables.

Una de fas principales y mas notables ventajas de la ley en comento

consiste en ia gran apertura en el campo de las invenciones Patentables.
Bajo la LPI, son Patentables virtualmente casi todas las invenciones, con
excepcion de los métodos de tratamiento quinirgico, terapéutico o de

diagndstico aplicables a los seres humanos y los animales, que la

legislacion sigue considerando carentes del cardcter de invencion, asi como

ciertas invenciones relativas a materia viva, como son las siguientes:

I. Los procesos esencialmente biolégicos para la obtencion o

reproduccién de plantas, animales o sus variedades;

II. Las especies vegetales y las especies y razas animales;

Iil. El material genético;

IV. Las invenciones relativas a ia materia viva que compone el cuerpo

humano.

En contraste, si seran Patentables ahora invenciones que

anteriormente estaban limitados. Entre fas mas importantes de éstas, se

pueden mencionar las siguientes:

Productos quimicos, farmoquimicos, farmacéuticos,
agroquimicos y con actividad biolégicos, por si mismos;
aleaciones; alimentos y bebidas de cualquier tipo;

Procesos biotecnolégicos;

Variedades vegetales;

Invenciones que usen, se apliquen a, 6 resulten de
microorganismos.
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Obviamente, seguirdn siendo Patentables todas aquéllas invenciones
que cumplan los requisitos de novedad (absoluta o universal), aplicacién
industrial y sera resultado de una actividad inventiva, como pueden ser
cualquier tipo de proceso industrial, producto industrial, maquina, aparato,

equipo, herramienta, ete.
3.2.3.- Importaclones Paralelas.

Un punto muy controvertido de la LPI, toda vez que parece estar en
contradiccion con el espiritu de fa misma ley, es el de las importaciones
paralelas de productos patentados o los fabricados de acuerdo con un
procedimiento patentado, que se realicen al amparo del articulo 22, fraccién
| de la LPI. Esta disposicién establece que una patente no surtira efectos
contra terceros que realicen, comercialicen, adquieran o usen tales
productos luego de que ellos se hayan introducido licitamente en el
comercio. Lo anterior significa que quien adquiera en el extranjero el
producto patentado u obtenido por el procedimiento patentado, podrad
comercializarlo en el pais sin que el legitimo titular de la patente
correspondiente pueda impedir tal comercializacién. Se sabe que esta
disposicion fue introducida en la LPI bajo el supuesto de que la apertura
comercial del pais asi lo requiere, pero es claro que este precepto va a
beneficiar a aquellas industrias que tradicionalmente han estado protegidas
por las limitaciones en el campo de las invenciones Patentables, industrias
tales como la farmacéutica, en la que se utilizan productos patentados por
terceros. El hecho de prohibir las importaciones paralelas beneficiaria a los
Titulares de las patentes comespondientes, como seria justo suponer, pero
perjudicaria a las empresas que han existido cobijadas por la sombra
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protectora del gobiemo. Es de esperarse que en un futuro muy cercano se
busque derogar esta disposicién tan contraria al espiritu de la LPI, pues
atenta contra los derechos mas elementales de una patente.

3.2.4.- Vigencia de las Patentes.

La LPI amplia la vigencia de las patentes nacionales, que sera de 20
afios contados a partir de 1a fecha de presentacion de 1a solicitud respectiva,
lo cual es acorde con la tendencia intemacional a este respecto, y lo cual es
positivo para los Titulares de patentes.

3.2.5.- Prérroga de la Vigencia de las Patentes

Por primera vez en la legislacion mexicana, la LP! introduce la
posibilidad de prorrogar por tres afios la vigencia de una patente, en el caso
de patentes relativas a productos farmoquimicos o farmacéuticos, siempre
que se cumplan las siguientes condiciones:

|. Que se conceda licencia de explotacién en favor de persona moral
con capital mayoritariamente mexicano;

Il. Que la licencia correspondiente se inscriba ante la Secretaria de
Comercio y Fomento Industrial;

.11, Que la licencia tenga una duracién desde la fecha de concesién de
la patente hasta la expiracién de esta ultima, incluyendo su
prérroga;

V. Que la licencia sea no exclusiva e irrevocable.

€5



PROBLEMAS ACTUALES DEL REGIMEN DE PATENTES

Seria positivo que esta loable medida se extendiera a productos
sujetos a autorizacién sanitaria u otro tipo de regulacién, como por ejemplo
los alimentos y bebidas, los agroquimicos, etc.

3.2.6.- Publicacion de Solicitudes de Patente

Otra novedad de la LPI es [a publicacién de solicitudes de patente, la
cual tendra lugar después del término de 18 meses contados a partir de la
fecha de presentaciéon o, en su caso, de la fecha de prioridad reconocida.
Esta publicacion, a diferencia de o que ocurre en otros paises que tienen el
sistema de publicacién de las solicitudes, no tiene fines de oposicién, sino
parece que obedece a dos motivos: el primero, servir como fecha a partir de
la cual se pueden reclamar dafios y perjuicios (aunque hay que esperar a
que se conceda la patente) a quienes explotan sin consentimiento la
invencion patentada; y, en segundo término, para facilitar el ingreso del pais
en el Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT por sus siglas
en inglés), ya que en este tratado se dispone la publicacién de solicitudes de
patente en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de prioridad.

El problema que parece existir con relacion a esta publicacion es el
derivado de que los competidores de quien haya solicitado una patente, o
incluso terceros con afanes desleales, podran conocer la invencién antes de
que se otorgue la patente correspondiente, lo cual puede fomentar practicas
de pirateria y competencia desleal.
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3.2.7.- Instituto Mexicano de la Propledad Industrial.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ha sido creado por
decreto del Ejecutivo, es un organismo descentralizado, con personalidad
juridica y patrimonio propio, y es la encargada de administrar la LPI, para la
realizacion de los ahora llamados examenes de fondo de las solicitudes de
patente y de registro de disefio industrial 6 modelo de utilidad, segun sea el
caso. Los examenes de fondo no son ofra cosa sino los examenes de
novedad, que seran la base para detemminar si procede o no la concesién de
la patente o el registro solicitado.

3.2.8.- Licencias y Transmislones de Derechos de Patentes.

Toda vez que la LP| abroga la Ley sobre el Control y Registro de la
Transferencia de Tecnologla y el Uso y Explotacion de Patentes y
Marcas, las licencias y las transmisiones de derechos relativas a patentes
ya no requerira inscripcién en el Registro Nacional de Transferencia de
Tecnologia, aunque si serd necesaria su inscripcién ante el instituto
Mexicano de la Propiedad industrial.

En el caso de licencias, resulta importante destacar que la LPI
dispone que no se inscribiran cuando en el convenio respectivo se excluya
expresamente la aplicabilidad de la misma LP!, aunque se acepta que las
partes se sometan a arbitraje internacional. Salvo este punto, el efecto
desregulatorio derivado de fa abrogaciéon de la ley reguladora de la
transferencia de tecnologia es evidente y debe ser sano para los industriales
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y comerciantes del pais, quienes ahora tendran que aprender a contratar y
negociar tecnologia sin el paternalismo y la proteccion del gobiemo federal.

3.2.9.- Explotaclén de Patentes.

La LPI se pronuncia decididamente en pro de los Titulares de patentes
en el ambito de la explotacién de éstas, al equiparar la importacién del
producto patente u obtenido por el proceso patentado con la explotacion de
la patente en temitorio nacional.

3.2.10.- Licencias Obligatorias.

" También en este campo es muy favorable a los intereses de los
Titulares de patentes de LPI. Si bien sigue existiendo la posibilidad de que
se oforguen licencias obligatorias en favor de terceros relativas a
invenciones patentadas que no se exploten, éstas no proceden cuando el
titular de la patente, 0 quien tenga una licencia contractual de explotacién
realicen importaciones del producto patentado o el obtenido por el proceso
patentado.

Asimismo, la LPI introduce la posibilidad de que los Titulares de
patentes se opongan a la concesién de una licencia obligatoria
argumentando razones técnicas o econémicas justificadas, lo cual es
congruente con lo dispuesto por el Convenio de Paris para la Proteccién de
la Propiedad Industrial, del cual México forma parte.
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A mayor abundamiento, la LPI otorga al titular de una patente
respecto de la cual se haya solicitado una licencia cbligatoria, la posibilidad
de iniciar la explotacién de la invencién patentada en un plazo de un afio,
contado a partir de la fecha en que se le notifique la solicitud de licencia
obligatoria y de esta manera evitar que se conceda la licencia obligatbria.

Estas disposiciones en materia de licencias obligatorias merecen el
beneplacito de los Titulares de patentes y de quienes realicen inversiones
bajo el amparo de los derechos exclusivos derivados de una patente, pues
otorgan seguridad juridica.

3.2.11.- Inimpugnabillidad de las patentes.

Un nuevo concepto en la legislacion mexicana es el de la
incontestabilidad de patentes, pues la LPI dispone que una vez transcurrido
el plazo de cinco afios contados a partir de la fecha en que surta efectos la
publicaciéon de una patente en la Gaceta de Invenciones y Marcas, ya no
podran ejercitarse acciones de nulidad en su contra, lo cual conlleva una
mayor seguridad juridica para los Titulares de patentes; en la legislacion
previa, una accién de nulidad en contra de una patente podia intentarse en
cualquier momento durante la vigencia de la misma.
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3.2.12.- Conversi6én de Sollcitudes de Proceso. en Solicitudes de
Producto.

En forma transitoria, la LPI dispone que serd posible convertir una
solicitud de patente o de certificado de invencién, relativa a procesos para
obtener productos que no eran Patentables de acuerdo con la Ley de
Invenciones y Marcas, pero que si lo son bajo la LPI, en solicitudes de
patente (ya no habra solicitudes de cerificado de invencion) relativas al
producto obtenido por tal proceso, prévio cumplimiento de ciertos requisitos,
entre los cuales destaca el consistente en acreditar que el solicitante haya
solicitado o haya obtenido una patente relativa al producto en cualquier pais
miembro del PCT.

3.2.13.- Reconocimlento de Fecha de Prioridad para solicitudes
relativas a invenclones que no eran Patentables anteriormente.

Otra posibilidad que abre la LP! es la de reconocer en México la fecha
de prioridad de cualquier solicitud presentada antes del 28 de junio de 1991
(fecha en que entr6 en vigor esta ley) en cualquier pais miembto del PCT,
relativa a los tipos de invenciones que se mencionan a continuacion:
|. Procesos Dbiotecnol6gicos de obtenciéon de productores
farmoquimicos, medicamentos en general, bebidas y alimentos
para consumo animal, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas,
fungicidas o con actividad bioldgica;
Il. Procesos genéticos de obtencidn de variedades vegetales;
Ill. Productos quimicos;
IV. Productos quimico-farmacéuticos, medicamentos y en
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V. general, alimentos y bebidas para consumo animal, fertilizantes,
plaguicidas, fungicidas, herbicidas y con actividad biol6gica.

Para obtener el reconocimiento de la fecha de prioridad, para estos
casos, ser4 menester cumplir con los siguientes requisitos:

A. Haber presentado la solicitud correspondiente dentro de los doce meses
siguientes al 28 de junio de 1991;
B. Acreditar haber presentado la solicitud de patente ¢ haber obtenido la

patente correspondiente en cualquier pais miembro del PCT.
3.3.- ALGUNOS CONFLICTOS DE PATENTES.

Nunca como ahora se sostienen enconados litigios por infracciones de
patentes entre compafiias competidoras de Estados Unidos y Japén.

Mas alla del comentado conflicto que Kodak inicié demandando a
Sony por violacién de patentes relativas a tecnologia de videocasetes,
tienen lugar disputas entre IBM y Kyocera, IBMy Toshiba, Honywell y
Minolta, Mitsubishi y Wang, Sanyo y Texas Instruments, Fujitsu y Ti, entre
muchas otras.

De hecho, el juicio que sostienen Kodak y Sony se perfila como uno
de los asuntos modelo, que sirven para nomar criterios y redefinir
estrategias. Ya Kodak, en los ochenta, fue protagonista perdedor en una
memorable controversia de patentes con Polaroid ya antes mencicnada.
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Recientemente, las Cortes norteamericanas condenaron a Minoita al
pago de una indemnizacién a Honeywell superior a los $120 millones de
délares, por violacion de patentes relativas a tecnologia de autoenfoque.

La situacién relatada no tendria por que resultar sobresaliente, de no
ser por el incremento de conflictos que en los ultimos tres afos se ha
manifestado entre empresas competidoras de uno y otro pais. La especial
aptitud y filosofia de muchas empresas japonesas les ha lievado a
contrarrestar la oleada de demandas de empresas norteamericanas con
ofensivas no menos agresivas y radicales.

Todo elio ha convertido a los tribunales de patentes en una trinchera
mas en la batalla por el mercado. Las diferencias irreconciliables entre
ambas economias ha creado este nuevo escenario.

La condicién que inevitablemente debe llevar a la reflexion esta por
encima de las usuales consideraciones que exaltan el valor y alcance de las
patentes como medio para la consecucion de ventajas competitivas; el
asunto es cuestionar hasta donde las patentes continian cumpliendo su
sana funcién monopolistica, y hasta dénde, como muchos sostienen, se
abusa del sistema al lograr patentes que mas que preservar la tecnologia
propia buscan coartar el desarrollo de los competidores.

Las indemnizaciones multimillonarias por violaciones de patentes
representan ya un signo de preocupacién para todas fas corporaciones que
ain no alcanzan las dimensiones de las grandes transnacionales,
produciéndose el nocivo efecto de desalentar la competencia. La queja
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generalizada se concentra en la consideracion de que el sistema
internacional de patentes se ha convertido en un intrincado laberinto en el
que resulta frecuentemente imposible determinar la frontera entre la
tecnologia patentada y el dominio publico.

En el caso de Estados Unidos y Jap6n, sus sistemas patentarios
acusan diferencias sustanciales que favorecen el surgimiento de conflictos.
Entre las divergencias mds notables destaca el hecho de que en el Japén, a
diferencia de Estados Unidos, las patentes se conceden desglosando los
conceptos hasta su minima expresion, lo que hace que entre las patentes
obtenidas para la misma tecnologla en uno y otro pais no exista
correspondencia.

Sin embargo, con el clima imperante no es posible pensar en un
acercamiento que permita algun grado de armonizacién. El problema, como
lo refiere el abogado Mark M. Isolde, empieza a incidir en el ambito judicial,
en el que sentimientos nacionalistas han empezado a nublar la imparciatidad
que por definicion debe imperar en todo proceso.
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CONSIDERACIONES SOBRE EL REGMEN LEGAL DE PATENTES

IV.- CONCLUSIONES.

El sistema de Patentes es una regulacion modema, aunque desde la
edad media se otorgaban. No obstante, en México este recurso ha sido un
tanto cuanto descuidado por la comunidad empresarial. Sin embargo, a
través de los aflos han existido en nuestro pais diversas leyes que han
regulado las patentes, pero es hasta este momento cuando surge con gran
fuerza y se le da mayor importancia.

La llamada Ley de Transferencia de Tecnologia, que inicié su vigencia
en el afio de 1972, asi como el reglamento respectivo, son abrogados por la
Ley para la Propiedad Industrial, lo que conlleva un cambio substancial en la
regulacién de esta materia.

La evidente incompatibilidad de la Ley de Transferencia de
Tecnologia, con las condiciones de apertura comercial que nuestra
economia promueve, ha dado lugar a reintegrar a los empresarios
nacionales la facultad de negociar sin limitaciones con las empresas del
extranjero, eliminando dicha legislacién.

La Ley de invenciones y Marcas di6 paso a la Ley para la Propiedad
industrial, del 27 de Junio de 1981, que es el ordenamiento vigente en la
actualidad. este estatuto es de corte modemo liberal, inclindndose por
buscar la proteccién eficaz y amplia de los Derechos de Propiedad
Industrial, resultando diametralmente opuesta al ordenamiento que sustituyd
en 1976. Recogiendo las tendencias mundiales actuales y asi reforzando la
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proteccién en esta campo, asi como los numerosos avances que se vayan

dando.

Et surgimiento de las grandes patentes se di¢ aproximadamente hace
100 aftos, cuando no sélo crearon una solucién especifica a una necesidad,
sino que se crearon grandes empresas y de ahi ef engrandecimiento de sus

paises.

E! Derecho que brinda una patente a su titular con e} objeto de que
pueda explotaria de manera exclusiva durante un cierto lapso, esa
recompensa a la inventiva del hombre, sigue cumpliendo, y desde hace
varios siglos, una misma funcién vital.

Un primer aspecio es el valor dado a ia innovacion, ese gusto por la
novedad, que no es ofra cosa que la bisqueda de un cambio. En ia historia
se da la aparicién de este tipo de hombre que buscando en la técnica logra
esa transformacién de su mundo natural, del mismo modo que exigir de la
politica la modificacién de fas condiciones sociales existentes. Y es ia
sociedad la que empieza a conceder un valor especifico a la innovacién, al
cambio, a la sustitucion de los medios conocidos y usados tradicionaimente,
por otros medios nuevos.

La novedad es o perturbador, es el suceso excepcional que obliga a
abandonar o acostumbrado y conacido y para cuya valoracion no se posee
medida propia. Lo nuevo es algo que imumpe en la vida social como un
acontecimiento inesperado.

76



En nuestra época aparece agudizado de tal modo el valor de lo nuevo
que la mejor propaganda de un producto es la de su novedad, incluso con
independencia de su utilidad misma.

Nos damos cuenta que la apreciacion del concepto de novedad surge
con el renacimiento y son las raices que en el orden religioso, espiritual y
cultural que hacen surgir la figura del renacentista, del aventurero, que
movido por esa atraccién de lo desconocido trata de encontrar fortuna y
botin.

Este movimiento cultural que significa el renacimiento sienta las bases
de las ciencias fundadas en la experimentacion y la observacion. Esa
imagen repetitiva del mundo empieza a conmoverse. Surgiendo como tema
inagotable de novedad la investigacién de la naturaleza, y luego su dominio.
La posibilidad de conformar al mundo racionalmente sera el estimulo mas
directo de la inventiva. Es asi que todo aquél que aportara algo nuevo, que
trajera de fuera o creara por si mismo algun género de novedad de la que
pudiera esperarse enriquecimiento, progreso, o beneficio, era acogido con
aplauso. Surgiendo asi el concepto renacentista del inventor.

Podemos encontrar mejor el sentido que en el siglo XVi tiene la
proteccién al inventor, en que se persiguen al mismo tiempo dos objetivos:
Hacer que el uso de la invencién sea accesible a la generalidad, sin
limitacién ni restricciones, y otorgar al inventor un premio.

Al inventor se atribuye la facultad temporal de ser el Unico que pueda
construir, fabricar y realizar su invento, y se sanciona con diversas medidas
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(como ia multa y la confiscacion del objeto generaimente) la ejecucién del
mismo por persona no autorizada. La frecuencia con que tanto en las
peticiones de los interesados como en las concesiones, se alude no solo
a la utilidad social de la invencién sino especialmente a los esfuerzos y
trabajos a costa de los cuales logré el privilegiado esa invencion cuya
utilizacion se atribuye en exclusiva.

Entre los requisitos de la proteccion se cuenta con la verificacién de la
novedad, de la utilidad y de la realidad préactica de la invencion, con lo que la
concesion, aparece precedida de una serie de actos constitutivos de un
verdadero procedimiento administrativo, y en el que ya se comienza con la
solicitud del inventor, ello conlleva a cerciorarse de la realizabilidad practica
de la invencién lo que hoy en dia se llama aplicabilidad industrial y no es
otra cosa que someterla a una experiencia o prueba, consistente en realizar
e} invento, tal y como ha sido concebido por su autor, hecho esto ante una
comision de expertos que al mismo tiempo hacen sus observaciones y
objeciones respecto a su utilidad.

Lo que el privilegio de la patente proporciona al inventor, segun el
estatuto, es un verdadero monopolio industrial, que abarca esencialmente la
fabricacién y produccion del objeto inventado. La exclusiva de venta, de que
se acompafia también la patente, esto es en realidad una simple derivacion
del monopolio de fabricacion.

Crear cosas nuevas equivale a producir cosas mejores; que es donde
radica el secreto del valor extraordinario que empiezan a tener ahora las
invenciones, en cuanto que implican e! haltazgo de medios desconocidos
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para la consecucién de productos nuevos. Lo que hace triunfar a la maquina
es precisamente el gran nimero de objetos iguales que se pueden fabricar.

Como podemos ver, para fabricar algo es preciso poseer, aparte de la
empresa, los hombres, las maquinas y la organizacién, otra clase de
medios, puramente inmateriales, pero extraordinariamente valiosos: la idea
sobre las cosas, las concepciones, los elementos normativos de cuya
aplicacion resultan esas cosas que quieren fabricarse.

La historia de la pugna entre las soluciones ideadas y las férmulas
adoptadas para resolver ese problema es lo que efectivamente conduce a
las primeras leyes que reconocen y proclaman el derecho de! inventor. este
es el panorama econémico dentro del cual aparece exaltado el valor de la
idea inventiva y su alcance en cuanto medio de obtencion de ganancias.
Efectivamente, como tal fuente de lucro, es como hay que considerar a este
valor importantisimo que adquiere caracter auténomo, que es la invencién,
en el régimen econémico de libre competencia.

Este es en definitiva el marco dentro del cual encuentran su adecuada
explicacion la direccién de los acontecimientos hacia el reconocimiento
universal del derecho exclusivo de los inventores.

El régimen legal de las Patentes en nuestro pais alcanza, con la
promulgacién de la ley para la Propiedad industrial en junio de 1991, un
importante salto, actualizando uno de los rumbos que revelaba mayor
rezago respecto de [os estandares internacionales aceptados.
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Aungue en primera instancia el concepto de "Patente" parezca una
expresion incorpérea, al repasar algunos de sus elementos fundamentales,
detectamos que es una institucion legal que en nuestro medio estard
llamada a cumplir, en el corto plazo, una funcién trascendental.

En la nueva Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad industrial
que ya define, en su Art. 16, el concepto de invencién, asi como aunque de
manera indirecta el concepto de industria, en el Art. 12, Fr. IV lo hace de
manera relativamente amplia. En su Art. 19, Fr. Il es clara al no confundir
los términos de descubrimiento con el de invenciones por lo que los
primeros ya no son considerados para ser patentables.

Aunque la Ley de Fomento y Proteccién para la Propiedad Industrial
no define con exactitud el concepto de patente, en su Art. Cuarto, Fr. V se
puede analizar y en ella menciona a la "Patente de Invencién” como una
figura juridica cuyo objeto es proteger la propiedad industrial. Y en los Arts.
noveno y décimo interpretdndolos conjuntamente establece que la patente
es el medio o mecanismo a través dei cual se otorga a la persona fisica que
realice una invencion, el Derecho exclusivo para la explotacion de la misma
en su provecho, por si misma o por terceros bajo su autorizacion,

consentimiento o licencia.

Por lo que de esto destaca que una patente es el instrumento de
naturaleza juridica por medio del cual el Estado confiere a quienes realizan
una invencion, siempre y cuando satisfagan los requisitos de ley, el Derecho
exclusivo para su explotacion.
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