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INTRODUCCION

Convencido de la importancia que representa el sector obrero en la vida
constructiva y dinamica del México modemo, es imprescindible observar la
problematica que los atafie y tratar de buscar soluciones adecuadas con el
proposito de lograr una concordia entre los intereses que convergen en las
relaciones laborales.

Dentro de los innumerables problemas existentes en el campo laboral se
encuentra el de las invenciones de los empleados, el cual no podria pasar
inadvertido dada la importancia que representa tanto para los patrones como para
los trabajadores la titularidad de los derechos sobre las mismas.

No obstante dicha situacion, dentro de nuestro sistema legal vigente
existen innumerables lagunas que nos impiden discernir con claridad ia situacién
que debe observarse respecto de las inventivas realizadas por los asalariados
cuando se encuentran sujetos a una relacién de trabajo.

Atento a dicha problematica, expongo el presente trabajo, mismo que
persigue dos finalidades:

1)} De caracter tedrico e inmediata, consistente en Ja realizacién de un breve
analisis juridico respecto del tema en comento, a fin que de ser aprobado por ese
H. Jurado, obtenga el TITULO DE LICENCIADO EN DERECHO.

2) De caracter practico y mediata, basado en el proyecto de reforma a la
actual legislacion laboral y a la de propiedad industrial, expuesto en el capitulo V
del presente trabajo; esto con el deseo de aportar algo positivo, aunque en
minima parte, a la transformacién de la situacién juridica actual que se vive en las
relaciones laborales de nuestro pais, toda vez que incentivando la existencia de
una verdadera seguridad juridica en la proteccién de los derechos tanto de la
clase trabajadora como de los empleadores, se fomenta en buena proporcién el
. progreso nacional.



Cabe sefialar, que en México dado ef escaso tratamiento que sobre el tema
en cuestidbn se tiene, fue necesario e imprescindible, echar mano tanto de la
doctrina como de la legislacion extranjera, situacidbn que enriquece en gran
medida el estudio.

Conviene decir, que el presente estudio comprende cinco capitulos:

En el primero de ellos, se exponen los conceptos indispensables a saber a
fin de poder entender el contenido y alcance del mismo.

Posteriormente, se desarrollan dos capitulos en los cuales se hace un
analisis tanto de la doctrina como del derecho extranjero, con el objeto de conocer
la forma de regulacion de fas invenciones de los trabajares en varios paises y asi
tomar de ellos sus aspectos positivos aplicables a nuestra legislacion mexicana.

En el capitulo 1V, se realiza un estudio analitico del sistema legal mexicano
vigente en relacion con el citado tema, exponiéndose los aciertos, defectos y
carencias existentes.

Como capitulo V se exponen las posibles reformas que, salvo mejor opinian
de los expertos en la materia, podrian realizarse a las leyes que actualmente
regulan el tema motivo de la presente tesis.

Asi, podrd observarse que la presente investigacion constituye una obra
modesta, pero que de alguna forma trata de dar seolucidn al problema planteado o
al menos inquietar a los lectores sobre la situacién imperante en México, en vista
que si de ellos es posible, se le dé la difusidn adecuada al encuentro de una
reforma a las leyes aplicables que generen un incentivo real al talento de nuestra
clase trabajadora sin menoscabar los intereses patronales.

México, D.F. agosto de 1998,

EL AUTOR.



CAPITULO |

CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE LA
PATENTE DE INVENCION

1. - Comentario Previo.

La transformacién cotidiana del mundo natural a un mundo de disponibilidad
es producto del trabajo, por constituir una aportacion de experiencia y capacidad.
La necesidad de satisfactores provoca que el hombre desarrolle su intelecto y
lleve a cabo transformaciones en elementos y procedimientos que generan un
bienestar en el correr cotidiano de su vida. En este entendido, es de estimarse
como inventor a todo a trabajador, toda vez que los objetos que nos rodean no son
producto de la unién natural de los elementos que la componen, sino que todos
ellos Nevan implicito el intelecto de quien los a creado a fin de satisfacer una
necesidad.

Por estas razones, las invenciones que se realizan, y aian mas las
producidas dentro de las relaciones laborales, requieren de un marco de seguridad
juridica que permita incentivar a los creadores de dichas obras a proseguir con el
mismo ahinco en el desempefio de sus actividades.

Por lo que toca a nuestro derecho positivo mexicano, como se vera en el
desarrollo del trabajo que a continuacion se expone, a pesar de estar en la mente
del legislador los derechos otorgables a los trabajadores inventores desde el
Constituyente de 1917, fue hasta la presente Ley Federal del Trabajo que se
intentd dar una regulacién a las mismas, dejando, sin embargo, miltiples lagunas
en el tratamiento de posibles controversias desarrolladas con motivo de las
relaciones de trabajo en una empresa.



En el presente capitulo, se expondra en forma breve los conceptos
fundamentales que se requieren para comprender de manera clara el problema
planteado (las invenciones de los empleados desarrolladas dentro de su centro de
trabajo), sefialando el comentario de autores tante mexicanos como extranjeros en
relacién con cada uno de los puntos a desarrollar.

2. — Concepto de invencion.

Desde hace tiempo ha existido gran controversia en relacién con la
importancia de definir el concepto de “invencién”, algunos autores, como
Ramella, sefialan inconveniente establecer una definicion al respecto en virtud de
que en poco tiempo pudiera ser considerada obsoleta: por el contrario, otros
autores argumentan que la definicién de invencion no es un concepto que pueda
cambiar con la evolucién de la industria, ya que ésta debe ser independiente de Ia
situacion real de aquélla.

Asi, a fin de poder comprender cuando una inventiva puede llegar a ser
producto de proteccion juridica por parte del Estado, es conveniente elaborar una
definicion respecto del punto en desarrollo, aunado a que el entendimients del
concepto “invencion” nos podra facilitar la comprension y alcance del tema que
motivo el presente trabajo.

La dificultad primera que se encuentra en la realizacion del comentado
objetivo, consiste en hallar una buena definicion que permita a cualquier persona
capacitarla para decidir si una idea constituye o no una invencién, maxime que
muchas cosas pueden ser consideradas como tal en el sentido corriente del
vocablo, mas no en un sentido juridico que permita el otorgamiento de una patente
gue proteja los derechos que de ella deriven.

Dicho lo anterior, es menester hacer un breve estudio de lo que debe
entenderse por “invencion”.

En primer lugar, debe sefatarse el concepto que la Nueva Enciclopedia
Juridica expone al respecto: “La palabra invencion del latin inventio, encontrar, es
también sinonima de hallazgo, dando la idea de encontrar algo hasta el momento
oculte o ignorado. No obstante, el uso corriente de la palabra invencién ha venido



a quedar restringido para aplicarla solamente al descubrimiento de nuevas
realizaciones industriales™.

La anterior cuasi-definicion no es correcta, pues confunde fos términos
invencion y hallazge al usar éste ultimo para definir al primero, ademas de
considerarlos como sindnimos, situacién que como se verd mas adelante es
equivoca, en virtud de ser dos conceptos diferentes.

Por su parte, la Enciclopedia Juridica Omeba al citar al maestro Allart,
sefala que éste considera que la invencion es: “una creacion del espiritu que se
produce en el dominio de la industria y se manifiesta por la obtencién de un
resultado industrial”

Esta definicion es considerada la mas simple de todas; asimismo, es vaga
e imprecisa, toda vez que utiliza por un lado un término filoséfico que se presta a
discusion: ;qué es “una creacion del espiritu?”, o simplemente iqué es el
espiritu?.

Por otro lado, la comentada definicién no aclara que efecto tiene el obtener
un determinado resultado industrial. Es decir, no sefala cual es el objeto de crear
ese determinado resultado.

En conclusién, la comentada definicién no aporta concepto alguno que
permita determinar con precision qué debe entenderse como inventiva en los
pretendidos objetivos sefialados al inicio de! presente punto en estudio.

Sabre el concepto en analisis Roubier manifiesta: “la invencion constituye la
realizacién material de una idea original™.?

Al igual gue la anterior definicion, la expuesta por Roubier es simplista e
inconclusa, en virtud de que si bien para definir a fa invencion expone algunos de
sus elementos fundamentales, los cuales en primera instancia podrian llevar a
considerarla como correcta para definir el términc en cuestién, omite mencionar
que para recibir la proteccion juridica por parte del Estado se necesita que dicha
idea sea susceptible de aplicacion industrial y Gtil para satisfacer una necesidad
técnica real,

Los autores alemanes por su parte, a pesar de definir a la invencidn en
forma concordante, no proporcionan una definicién que pueda considerarse como
completa.

' Nueva Enciclopedia Juridica. INST-JUE. TOMO XtN, Editorial Francisco Seix, S.A., Barcelona-
Espaia, 1968, p. 542.

! Enciclopedia Juridica Omeba, Toma XVI, Editorial Bibliografica Argentina, Buenos Aires,
Argentina, 1966, p. 760. '

* Roubier, P. Le droit de 1a propiété industrielte, Tomo . Paris, Francia, 1954 p. 58,




Asi, Kohler sostiene: “la invencién es una creacién caracteristica del espiritu
humano que reposa sobre una nueva combinacion de las fuerzas de la naturaleza
para alcanzar un determinado resultado”*

Hartig a su vez dice: “La inventiva es la solucidn de un problema técnico
nuevo para su nocion tecnolégica, habiendo sido enteramente realizado, al menos
en forma de ejecucion segln el modo de realizacion del cual es susceptible”®

Como se sefiald con anterioridad, dichas definiciones no pueden ser
consideradas correctas, pues bien, la primera de ellas no especifica con
suficiencia los elementos constitutivos con que debe contar una invencion y la
segunda se basa exclusivamente en un aspecto técnico que impide comprender
con claridad el significado que se busca.

Por otro lado, dentro de la doctrina mexicana, Jorge Barrera Graf en
relacion con el punto en estudio expresa: “El supuesto de la patente es la
invencién, que es una actividad intelectual que conduce a un descubrimiento, al
hallazgo de algo que antes permanecia oculto y era ignorado (novedad de la
invencion) (art. 5°) y que sea susceptible de aplicacion industrial (art. 8°); o bien,
consiste en la obtencion de una mejora de un invento que se haya patentado (art.
4°} (mejora de patente)”. ©

Audaz es su labor al pretender definir de manera completa lo que debe
entenderse por invencion, sefialando para tal efecto los elementos esenciales que
deben constituirla; asi, efectivamente como sostiene Barrera Graf, la invencion
constituye una actividad intelectual, mds, sin embargo, omite sefialar que dicho
proceso de caracter intelectual consiste en la concepcién de una idea cuyo fin es
la solucion de un problema técnico real.

Por otra parte, al igual que las definiciones de Kohler y de la Nueva
Enciclopedia Juridica confunde los términos invencién y descubrimiento, los
cuales como se vera en el punto ndmero 2 del presente capitulo, son términos
diferentes, a pesar de que el comiin de la gente los llegue a utilizar como
sindnimos.

Por su parte, Roberto Muiioz siguiendo la definicidon propuesta por Barrera
Graf, sostiene: “La invencién es un acto intelectual consistente en la concepcion y
practica de una idea novedosa, original, Utit para la colectividad y patentable.” ”

* Enciclopedia Juridica Omeba. Op, cit. p. 760.

* idem.

* Barrera Graf J. Instituciones de Derecho Mercantil, Generalidades, Derecho de la empresa,
Sociedades. 2*. edicidn, Editorial Pornia, S.A., México, D.F., 1991, p. 113.

? Mufioz Ramén R. Derecho del Trabajo, Instituciones,Tome II,. 1°. Edicidn, Editorial Porrdia S.A.,
México D.F., 1983. p. 264.




Esta definicion, mejora en mucho a las anteriores; toda vez que aclara con
bastante precision lo que debe entenderse por acto intelectual, esto es, seftalar
que dicho acto consiste en la concepcién y practica de una idea novedosa,
original, Util para la colectividad y patentable; asimismo, no confunde el término
en estudio con el de descubrimiento.

Sin embargo, a pesar de la exactitud con la que cuenta, el autor omitio
sefialar en la .comentada definicion, que para ser patentable una invencion
ademds de los requisitos expuestos en ella, la idea debe ser susceptible de
transformacion de elementos de la naturaleza o la obtencién de servicios que sean
utiles a la comunidad a fin de dar solucién a un problema técnico real.

Por lo que se refiere al sistema legal mexicano, es conveniente decir, que el
articulo 15 de fa Ley de la Propiedad Industrial vigente, sefala el concepto de
invencién en los siguientes términos:

*ARTICULO 15. — Se considera invencién toda creacion humana que
permita transformar la materia o la energia que existe en la naturaleza, para su
aprovechamiento por el hombre vy satisfacer sus necesidades concretas.”

De la anterior definicion podemos decir, que el legislador mexicano optd por
un concepto de caracter utilitario, caracteristica que debe tener toda invencién en
la industria. Asimismo, dicho concepto al no sefialar los elementos caracteristicos
de patentabilidad para definir el punto en estudio, crea una situacién de
independencia entre ambos.

Conviene sefialar, que el no mencionar los citados requisitos dentro de la
definicidén de invencion no significa que éstos no sean necesarios para obtener la
patente correspondiente, toda vez, que dicha situacién queda totalmente
dilucidada al establecer en el articulo precedente los mismos.

Asi, el articulo 16 de la Ley en comento establece:

“ARTICULO 16.- Seran patentables las invenciones que sean nuevas,
resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicacion industrial, en los
términos de esta Ley, excepto:

.- Los procesos esencialmente biologicos para la produccion, reproduccion
y propagacion de plantas y animales;

iI.- El material bioldgico y genético tal como se encuentran en la naturaleza;
lll.- Las razas de animales;

IV.- El cuerpo humano y las partes vivas que componen, y
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V.- Las variedades vegetales.”

De lo anteriormente expuesto se puede decir, que nuestro sistema legal de
patentes cuenta con una definicidn bastante acorde a las exigencias de la vida
industrial de cualquier época y lugar. Es decir, no es una definicion que sirva
exclusivamente para una época y lugar determinado, si no que por el contrario al
ser un concepto independiente de la evolucion de la industria permite ser siempre
aplicable para entender en pocas palabras lo que debe. considerarse como una
invencion.

Asi, por lo acertado de su contenido, como por ser el considerado por la
legislacion vigente en nuestro pais, es la definicidn que se tendra como base para
comprender lo que debe considerarse como invencién.

Finalmente a manera de conclusion conviene precisar, que una invencion
se genera en |a mente del ser humano a manera de una idea tendiente a dar
solucion a un problema técnico real. Mas no es suficiente que piense y se imagine
la idea de solucidn, sino que es necesario pasar de una actitud especulativa a una
actitud practica, planeando en todo caso la transformacion de la materia o la
energia que existe en la naturaleza, asi como los procedimientos a emplear, a fin
de ver cristalizada la invencion.

Asimismo, es necesario que dicha invencién sea novedosa y original, esto
es, que signifiquen una real innovacion, un adelanto efectivo en la industria.

De igual forma, 1a invencion a debe ser (til, provechosa al hombre, a fin de
satisfacer sus necesidades concretas; y sobre todo, susceptible de explotacion
industrial que signifique elaboracion o transformacion de productos o servicios.

En sintesis, una invencién consiste en |a idea materializada de solucion
novedosa y original de un problema técnico real susceptible de explotacion
industrial.

3. — Diferencia entre invencion y descubrimiento.

Independientemente de haber expuesto en el numeral que antecede lo que
debe entenderse como una invencidn desde un punto de vista legal y doctrinal, es
pertinente realizar un breve andlisis de su diferencia con el concepto de
descubrimiento; toda vez que como se ha podido observar, existe un gran nimero



de autores que los llegan a confundir hasta el extremo de considerarlos como
sinénimos.

Asi por ejemplo, el jurista italiano Bosio sostiene: “lnvencién y
descubrimiento son en sustancia idéntica cosa, y expresan un idéntico
concepto...En el lenguaje del derecho las dos palabras invencion y
descubrimiento, son siempre usadas indistintamente. La Ley no ha separado en
sus disposiciones [a invencidén y el descubrimiento. Ha atribuido los mismos
derechos al inventor ya sea que descubra o que invente”" ®

Asimismo, Di franco comparte la posicion de Bosio al decir que: “La
distincion entre invencidn y descubrimiento no se observa en nuestro Derecho
positivo y en los sistemas a él afines, donde los dos términos son usados
promiscuamente. Pero consideramos que a falta de un adecuado anélisis
diferencial se ha suplido por una sana intuicion tocante a los elementos esenciales
de la invencion propiamente dicha. Porque sea para la invencidn o para el
descubrimiento, el legislador no ha dejado de-exigir el requisito de la utilidad o la
industrialidad.”

De igual forma, los autores franceses no aceptan la distincion entre
invencién y descubrimiento, mas bien los utilizan indistintamente, dandole mayor
uso at concepto descubrimiento, considerando que existen tanto descubrimientos
practicos, que son aquellos que tienen alguna aplicacién industrial y los cuales son
patentables; y los descubrimientos tedricos que no son patentables.

Asi, Roubier expone: “Los descubrimientos por si mismos no se encuentran
en el dominio de la practica, es decir, en el dominio de la patentabilidad. En otros
términos no se puede patentar por que no existe una manera practica de esta
manifestacion de establecer el derecho del creador. No podria cumplirse asi con el
requisito formal de la descripcidn que permite la reproduccion ulterior del objeto
patentado. Estaria, ademas, desprovisto del "quid industrial”. El ente patemtable
tendria /imites indeterminados...” '°

Acorde con la doctrina, la legislacion francesa no protege a los
descubrimientos en estricto sentido, a pesar de usar indistintamente diche término
junto con el de invencién, sino que sélo concede la patente correspondiente
cuando dichos “descubrimientos” tienen una “aplicacion industriaf’, lo que implica
que a pesar de usar los conceptos de manera sindnima solo se concede la
proteccion del Estado a aquéllos que constituyen una verdadera invencion
hablando en una forma gramaticalmente correcta.

* Enciclopedia Juridica Omeba. Op, cit. p. 789
* Idem.
" 1gdem,



Es decir, existe tanto en la doctrina como en {a legislacién francesa una
carencia de un adecuado analisis conceptual de los términos descubrimiento e
invencion, suplido simplemente por fa exigibilidad del requisito de utilidad o
aplicacion industrial, suficiente claro, para determinar el &mbito de proteccion por
parte del Estado respecto de lo que en una correcta terminologia vendria a
constituir una invencién. Mas considero, debe darse siempre un adecuado uso al
lenguaje, maxime que como se vera en los parrafos subsecuentes, los términos en
cuestin cuentan con un significado distinto, razon por la cual no es conveniente
usarlos como sinénimos, a pesar de sefialar un requisito para conceder a algunos
de ellos una proteccion juridica la cual no es posible otorgarla a todos los
supuestos al tenerlos considerados terminoloégicamente como iguales.

Las doctrinas anotadas se inclinan, como se puede apreciar, a admitir la
asimilacién  juridica entre los términos invencion vy descubrimiento,
considerandolos sindnimos en razén de que la Ley no protege el descubrimiento
en si mismo, sino sus aplicaciones industriales.

Por otra parte, en la doctrina alemana a pesar de que sus autores no
definen de manera completa lo que constituye una invencién, si logran discernir su
significado frente al de descubrimiento.

Asi, en dicho sentido sostienen: “El descubrimiento es el reconocimients de
un objeto, de un fendémeno, de una propiedad, de un cuerpo desconocido hasta
entonces pero ya exislente...Por el contrario, la invencion consiste en producir
nuevos efectos técnicos, combinando o utilizando las fuerzas de la naturaleza. La
invencion exige que el hombre participe en su creacién o en su realizacion. No se
puede inventar lo que ya existe, Solo en la invencion la actividad del hombre es
productiva; en el descubrimiento es solamente receptora.” *'

Con Independencia de lo antes expuesto, y con el fin de dilucidar de
manera definitiva el significado de los términos en estudio y utilizarlos de manera
correcta, es conveniente tener en cuenta las siguientes posturas:

Roberto Mufioz, autor mexicano, sostiene: “La invencion es crear algo que
no existe; en cambio el descubrimiento es encontrar - es precisamente descubrir -
algo existente que estaba oculto o era desconocido.*'?

El citado autor, expone de manera clara y sencilla {a diferenciacion entre los
conceptos en analisis, demostrando que la utilizacién de los mismos de manera
sindnima equivale a un error terminologico que si no se tiene el debido cuidado
puede llegar a entraiiar confusion en los derechos que de ellos pueden llegar a
derivarse.

" Ibidem, p. 790
! Mundz Ramén, R. Op, cit. p. 264.



Por su parte, la legislacion mexicana consagra en su articulado la
diferenciacion a que hemos hecho alusion en los parrafos que anteceden vy la cual
es necesaria a fin de evitar posibles confusiones que pudieran llevar a pensar en
la obtencion de ciertos derechos exclusivos de las invenciones.

Conviene recordar, que en el articulo 15 de la Ley de Propiedad Industrial
vigente en Mexico, se consagra el concepto de invencién en los siguientes
términos:

“‘ARTICULO 15. — Se considera invencién toda creaciéon humana que
permita transformar la materia o la energia que existe en la naturaleza, para
su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.”

Dicho concepto, ha sido analizado en el punto que antecede del presente
capitulo, por lo que exclusivamente se tiene como citado.

Por otro lado, la comentada Ley no contiene un articule exclusivo que
defina el concepto de descubrimiento de manera independiente como la hace con
el de invencién, sin embargo, en el numeral 19, que se refiere a los supuestos de
excepcion de invenciones, se prevé la comentada definicion en la siguiente forma:

“ARTICULO 19.- No se consideran invenciones para los efectos de esta
Ley;
l.- Los principios tedricos o cientificos;

Il.- Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo
que ya existia en la naturaleza, aun cuando anteriormente fuese desconocido
para el hombre;

Del anterior precepto es observarse, que la fraccion Il sehala lo que
legalmente debe entenderse como descubrimiento, pudiéndose argumentar que la
legislacion vigente sigue la diferenciacidn que se ha sostenido por algunos
autores, principalmente de la misma doctrina mexicana, al preceptuar como tales a
aquéllos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existia en la
naturaleza, aun cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre.

Esto es, tanto la doctrina como la legislacion mexicana guardan
actualmente concordancia entre los conceptos en cuestién, dilucidandose asi la
confusién que en otros paises puede llegar a suscitase debido a un precario
analisis conceptual.



En conclusién, nuestro sistema legal vigente se encuentra a la vanguardia
en la correcta utilizacion de la terminologia en comento, razén por la cual sera la
que se utilizara en el presente trabajo.

Aunado a lo anteriormente expuesto, y a fin de completar el tema tratado,
se expondra en una forma esquematica sus diferencias, lo que permitira
establecer de manera definitiva el deslinde de los términos descubrimiento e
invencidn.

DESCUBRIMIENTOS

INVENCIONES

A4

N

A4

\ 2

At

Consiste en dar a conocer o revelar
algo que ya existia en la naturaleza,

aun cuando anteriormente fuese
desconocido para el hombre.

(art. 19 F.II)
Es perfecto, absoluto, eterno vy
abstracto.

ES una actividad pasiva mediante la
cuat |a naturaleza se revela al hombre.

No puede ser falsificado, ya que no
puede sino ser aplicado.

Se limita a revelar lo que existe en la
naturaleza.

Es solamente receptivo, porque se limita
a hacer conocer lo que existia, lo que
hasta entonces habia escapado a la
observacidn.

Revela un objeto o fenédmeno creado sin
la participacion del hombre.

Creacidn  humana que  permita

transformar la materia o la energia que

existe en la naturaleza, para su

aprovechamiento por e! hombre vy

satisfacer sus necesidades concretas.
(art. 15)

Puede ser perfeccionado, es relativo,
pasajero, concreto, reposa sobre algo
material

Es una operacién acliva por la cual el
hombre agrega algo a la naturaleza.

Puede ser siempre falsificado.

Es una creacidon del intelecto humano
fendiente a dominar la naturaleza por
medio de la utilizacion de las fuerzas
preexistentes en ella.

Es productivo, ya que crea algo nuevo
que era inexistente con anterioridad.

Exige siempre que el hombre intervenga
en su realizacion.




4. — Antecedentes historicos de las invenciones.

Las invencicnes tienen su origen en las necesidades humanas. El hombre y
la sociedad han tenido siempre necesidades y deseos, l0s que representan una
meta y la invencién es el medio con el cual aquélla puede ser alcanzada. La
inventiva presupone pues y sobre todo un fin al cual tender o una necesidad a
satisfacer. Esto constituye, casi siempre, el punto de partida para la creacion de
una invencion.

A pesar de ello, el impacto que las invenciones han producido en la historia
de la civilizacidén no ha sido examinado con el debido cuidado, sin observar que el
progreso humano y por ende la transformacion real de la vida social se ha debido
en muchas ocasiones a los inventos.

El maestro Sepllveda va mas alla de lo comentado y expone: “La historia
de las invenciones, sin exagerar, principia aun antes que el hombre mismo. Varios
inventos primitivos se deben indudablemente a los animales: los nidos, algin uso
primario de herramientas, etc. Pero es claro gue e! ingenio humano procedio
pronto, bien por analogia o bien por olros procesos mentales analiticos, a la
creacion de métodos o de Utiles que permitieron una evolucién notable.” 3

Aunado a lo manifestado por el maestro Septlveda, conviene decir que esa
enorme cantidad de invenciones procedié de fuentes andnimas, siendo, por tanto,
consideradas como patrimonio de la humanidad y no fue sino hasta el régimen
economico moderno cuando se impuso la necesidad de que las invenciones
fuesen protegidas a través de un sistema legal, convirtiéndose asi la historia de las
invenciones en la historia de las patentes. '

Ello es comprensible dado la gran variedad de intereses en juego que
acompafan a tales cuestiones.

En una primera conclusion, se puede sostener, que la evolucién de la
industria, a partir de ese momento, ha sido induditablemente consecuencia del
genio inventivo del hombre tendiente a fa produccién de nuevos satisfactores de
necesidades técnicas reales.

Ascarelli sostiene al respecto: "La disciplina juridica de los inventos
industriales se vincula, juridicamente, al desarrollo de la tecnica y a una

¥ Septiiveda C. Notas para una teoria general de las invenciones. REVISTA DE LA FACULTAD
DE DERECHO. México, Distritc Federal. TOMO VI, nimero 25-26, enero - junio, 1957. pp 47 y
48.




concepcidn del mundo fisico que supera la contraposicidn aristotélica entre el
mundo natural concebido como perfecto y sus artificiales deformaciones...”™

Méaxime, que el progreso técnico-indusrial ha tenido siempre como
consecuencia la aparicidn de nuevas formas de relaciones humanas que han
repercutido en los diferentes sistemas juridicos, los cuales debido a que su funcién
consiste en regular las relaciones de esle tipo, tienen que enfrentarse
necesariamente con la nueva problematica que surge por efecto de aquél
progreso.

Las patentes son una creacidn del derecho con Ia finalidad de impulsar el
progreso tecnologice. Ese objetivo fundamental aparece de manera destacada en
los primeres antecedentes histéricos de la comentada institucion.

En esta testitura, conviene sefialar que, las primeras leyes en materia de
invenciones se encuentran en los paises que ya mostraban adelanto econdmico.

Venecia del Renacimiento, es el lugar en el que se encuentra e} mas
antiguo de los antecedentes de regulacion de las invenciones, al promulgarse la
Hamada “parte” veneciana de 1474, considerada como la primera Ley de patentes.

Independientemente de lo antes expuesto, algunos autores suelen hacer
arrancar la historia de la legislacién moderna sobre patentes al par de ta evolucion
del sistema politico parlamentaric. Los primeros datos que se tienen de éste
derecho son ingleses y demuestran que las patentes eran verdaderos privilegios
otorgados por el rey, que suponian para éste una fuente de ingresos.

Atendiendo a dicha postura, la evolucién del derecho a la invencién y de los
derechos derivados de la patente se inicia, con las prerrogativas del poder real
para conceder a los inventores el derecho de la explotacién, el cual se
consideraba como atributo y facultad del rey.

En Inglaterra debido a que esos privilegios se multiplicaron tanto, se
convirtieron en injustos y opresivos, razén por la cual se expidié el estatuto inglés
de los monopolios de 1624, de James Stuart, durante el reinado de Jacobo i, el
cual concedia al inventor un derecho al negar ia posibilidad de exclusivas para el
ejercicio de actividades, es decir, el derecho del soberano a otorgar
arbitrariamente monopolios y privilegios industriales, sustituyéndolos por el
otorgamiento de una carta patente de invencién que aseguraba la explotacion del
invento por 14 afios. Asimismo, protegia a todos aquéllos que introducian alguna
invencién en el ambito territorial al que la disposicion legal era aplicable, sin

" Ascarelli Tullio. Teoria de la_Concurrencia y de los Bienes Inmateriales. Traduccién E.
Verdera y L. Suarez Llanos. Publicaciones det Real Colegio de Espafia en Bolonia. 1°. Edicién.
Bosh, Casa Editorial. Barcelona Espafa, 1970. p. 488,




distinguir entre inventores propiamente dichos e introductores del invento desde el
extranjero.,

Posteriormente, se encuentran disposiciones relativas a la proteccion de
invenciones a través de patentes, tanto en la Constitucién de los Estados
Unidos de América de 1790 como en la primera Ley sobre patentes francesa
del 7 de enero de 1791, tras un precedente de 1762 de Luis XV, disposiciones que
compartian en comdn la innovacion de proclamar un nueve principio, consistente
en conceder al inventor el derecho exclusivo a la explotacién de la invencidn que
la patente comporta, estableciéndose asi, que el reconocimiento de Ia
personalidad del inventor constituye una obligacion de la Republica.

A fin de corroborar lo antes sefalado, es pertinente tener en cuenta lo
establecido en !a Constitucién de los Estados Unidos de Norteamérica en su
articulo primero, seccion 8, fraccion 8: “The Congress shall have power: ...to
promote the progress of sciences and useful arts by securing for limited times to
author and inventors the exclusive rights to their respective writing and
discoveries”, cuya traduccion es la siguiente: "El Congreso tiene facultad:...para
promover el progreso de la ciencia y de las artes Utiles garantizando por tiempo
limitado a autores e inventores los derechos exclusivos de sus respectivos escritos
y descubrimientos”.

En Alemania las patentes de invencion se concedian ya en el siglo XV por
medio de privilegios de los sefiores feudales, y después se usaron leyes
especiales, siendo la primera de ellas la Ley Federal de Patentes de 1887.

Conviene decir, que la legislacion sobre patentes se hace propia de todos
los paises en el siglo XIX y principalmente con el Convenio de Paris de 1883,
con el cual se conslituye un sistema de proteccion internacional,

En el caso de México, a pesar de su débil y carente industria durante el
siglo pasado, otorgé tutela a los inventos desde los albores de su independencia:
asi, la primera Ley que se ocupd del tema de las invenciones fue el Decreto
expedido por las Cortes Espaiiolas del 2 de octubre de 1820, la cual fue aplicada
por un periocdo de doce afios.

Luego vendrian diversas feyes a lo largo del siglo XIX que abordarian ia
materia desde diferentes angulos. Asi, tenemos que la primera de ellas,
correspondiente al México independiente, fue la Ley sobre privilegio exclusivo a
los inventores o perfeccionadores de algin ramo de Ia industria del 7 de
mayo de 1832.

En dicha Ley se podria iniciar el procedimiento para obtener el privilegio
respectivo ante los ayuntamientos o ante los gobernadores de los estados de Ia
Federacién. El Ministerio de Relaciones era el organismo encargado de expedir



las patentes las cuales duraban 10 afios y 6 las de modelos a contar de la
expedicion, con la caracteristica de estar limitadas a una sola entidad federativa.

Posteriormente durante el mismo siglo se dictaron la Ley de 1843 y la de
1880.

La citada Ley del 7 de junio de 1890, amplid el plazo de duracion de las
patentes a 20 afios, pudiéndose prorrogar por otros 5 afios mas a criterio del
ejecutive federal si estimaba que la invencion era Util a la produccién nacional.
Asimismo, establecié un procedimiento de oposicién a la solicitud de la patente por
tercero afectado. La Secretaria de Fomento era ia encargada de otorgar los
privilegios.

Ya en siglo XX Ia legislacion mexicana en materia de patentes se ocuparia
de aspectos mas puntuales y especificos como lo son las licencias obligatorias y la
posible pérdida de derechos por no haber explotado la patente en un determinado
plazo.

Asi, la Ley de Patentes de Invencion del 25 de agosto de 1903, motivada
por la Convencion de Paris de 1883, revisada en Bruselas en 1990, definia con
mayor precision lo que era patentable y mantenia la disposicién de vigencia de 20
afios improrrogables; sin embargo, se suprimié el procedimiento de oposicién de
lercero a la solicitud de ia patente y los privilegios se concedian sin examen de
novedad y sin garantiade ella. -

De igual forma, se cred un régimen de licencias obligatorias y aparecen por
primera vez las patentes de modelos y de dibujo industrial.

Debido a la Revolucién Mexicana, que trajo notables cambios econdmicos,
se cre0 la Ley de Patentes de Invencion del 26 de junio de 1928, la cual
contuvo una serie adelantos respecto de sus precedentes.

En dicha Ley, se introdujo el examen de novedad, y a pesar de que la
duracion de la patente seguia siendo de 20 afios, sobre los cuales no era posible
la existencia de una prorroga. Se incorpord de igual forma el concepto de
invencion por mejoras, modelos y dibujos industriales y el examen extraordinario
de novedad absoluta.

La Ley de la Propiedad Industrial del 1° de enero de 1943, no presenta
cambios de mejoria respecto de las anteriores, sino por el contrario crea un
sistema de obtencién y nulidad de patentes mas complicado v dificil. Por otra
parte, es la Secretaria de Economia la encargada de otorgar dichos privilegios.
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En dicha Ley, ya no existen las patentes de modelos y dibujos industriales,
s0lo se registran. Asimismo, es importante sefalar gue la duracidn de la patente
de invencidn se redujo a 15 afios.

En diciembre de 1975 se cred la mal llamada Ley de Invenciones y
Marcas, la cual fue muy criticada dado que contaba con una denominacion
impropia; esto es, si se atendia exclusivamente al nombre de la comentada Ley,
se diria que solamente regulaba invenciones y marcas, mas, sin embargo,
regulaba en esencia a lodas las creaciones industriales, por tanto, era un
verdadero Cédigo de Propiedad Industrial.

Dentro de los aspectos importantes que se suscitaron dentro de la vigencia
de la Ley en comento, encontramos que al momento de su publicacion concedia
una duracién de ta patente de 10 afos, la cual mediante reforma en 1987 se
incrementé a 14 afios.

Asimismo, fue la primera tey que dio tratamiento al problema de las
invenciones de los trabajadores, creandose para tal efecto el articulo 13, cuyo
texto a la letra decia:

“ARTICULO 13. - Las invenciones realizadas por quienes prestan sus
servicios en virtud de un contrato o relacion de trabajo, se regiran en los términos
del articulo 163 de la Ley Federal del Trabajo, por lo dispuesto en ese
ordenamiento”.

Por otra parie, se crean dentro de esta Ley los llamados Certificados de
invencion, los cuales se les dio una vigencia de 10 afos. Asimismo, se siguio
protegiendo a los modelos y dibujos industriales a través de registro, con la
variante de tener una vigencia de 5 anos.

Fue corta la duracién de la Ley de Patentes y Marcas, toda vez que en junio
1991 se publico la llamada Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad
Industrial, la cual en agosto de 1994 sufrié una reforma en la que se le cambié de
nombre, quedando de la siguiente manera: Ley de la Propiedad Industrial. Es de
relevada importancia sefalar que es la legislacion vigente en México.

Nuestra actual Ley de la Propiedad Industrial, concede una vigencia de 20
afios improrrogables a la patente de invencién y 15 al registro de dibujos y
modelos industriales presentando la variante de conceder una duracion de 10
anos cuando se trate de un registro de modelo de utilidad.

Es de trascendencia sefialar que desaparecen los certificados de invencion;
asimismo, en lo tocante a las invenciones de los asalariados, su regulacion
exclusivamente se cambifa al numeral 14, siendo mtegramente el contenido
existente en ia anterior Ley de ta materia.
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En tal entendido, las invenciones de [os trabajadores en México se regulan
actualmente con base en la legislacién laboral y no por la legislacién que rige la
materia de propiedad industrial.

Ahora bien, aunado a lo expuesto con anterioridad, conviene precisar que el
derecho del inventor a la explotacion exclusiva de su obra, fue reconocido tanto
por la Constitucion de 1857 en sus articulos 28 y 85, como por la actual
Constitucion de 1927 en su articulo 28, primer parrafo.

Finalmente, es menester tener en cuanta, que México se ha incorporado al
igual que muchos paises a la regulacion internacional en materia de patentes,
destacando de entre los convenios que al respecto a celebrado, el de Paris para la
Proteccion Industrial publicado en el Diario Oficial de la Federacién del 31 de
diciembre de 1962 y por decreto de promulgacion del Acta de Revisién del
Convenio de Paris publicado en el Diario citado el 11 de julio de 1964 en el que se
inciuyen las patentes. Es importante citar, que la Gltima revision al Convenio de
Paris fue en Estocolmo en 1967.

5. — Clasificacion de las invenciones.

Existen multiples formas de clasificar a las invenciones dependiendo los
autores y el pais de que se trate; no obstante dicha problemaética, se expondra a
continuacion un criterio basado en los diversos tipos de invenciones comprendidos
tanto por la doctrina como el sistema legal mexicano.

En tal entendido, es conveniente tener en cuenta lo expresado por el
maestro Barrera Graf en relacion con el tema en estudio: “En funcién de la
actividad inventiva, las invenciones industriales se clasifican en simples y
compuestas; aquéllas, a su vez, en invenciones simultineas e invenciones
sucesivas (de procedimientos o de combinacién funcional), Las compuestas
comprenden a las llamadas invenciones de fusién o combinacion...”"®

La anterior clasificacion si bien trata de englobar a todos los tipos de
invenciones que podrian suscitarse en la industria, dicho objetivo no se cumple en
forma total, al menos en lo que respecta a nuestro pais, como podremos observar
en los parrafos siguientes.

'* Barrera Graf J. Tratado de Derecho Mercantil. VOL. I. 1* Edicién, Editorial Porrua S.A., México,
D.F.. 1957 pag. 341.




Esto es, doctrinariamente Barrera Graf expone una clasificacion de las
invenciones, mas deja fuera de la misma a las invenciones realizadas por
personas sujetas a una relacion laboral, comprendidas en a legislacién mexicana,
las cuales por su misma naturaleza se les ha dado una regulacion especial.

‘Es entendible, sin embargo, la postura de Barrera Graf, toda vez que las
creaciones realizadas por empleados se pueden englobar en un alguno de los
rubros de la comentada clasificacion. Mas, dichas invenciones.comprendidas en la
clasificacion de Barrera Graf, pueden pertenecer no a empleados; de ahi que seria
conveniente hacer la aclaracién en el sentido de que las invenciones pueden ser
objeto de dos tipos de clasificaciones en forma simultanea sin alterar su esencia.

Es decir, una invencion puede, por ejemplo, considerarse de empleado y al
mismo tiempo ser de combinacién o fusion.

Ahara bien, es preciso sefalar que las invenciones de trabajadores se han
clasificado en tan diversas formas, que incluso han surgido algunas con el objeto
de discernir si se trata de invenciones de empleados o invenciones libres.

En esta testitura, el Dr. David Rangel ha sostenido: “Las invenciones
laborales son clasificadas desde los mas variados puntos de vista, sea atendiendo
a la participacidon que ese logro tenga en 'a empresa, sea tomando en cuenta la
presencia o ausencias de un acuerdo expreso entre el patron y el investigador
acerca de la propiedad del invento; bien teniendo presente que la actividad
inventiva del trabajador constituya explicita o implicitamente el objeto del contrato
de trabajo 0 servicio de cualquier clase. También se sigue el criterio para su
agrupamiento, el que la concepcion original del problema técnico propuesto y de la
solucidbn buscada para resclverlo haya partide del patréon o provenga del
trabajador."'

Dentro de las multiples y variadas clasificaciones que han existido, la
division de origen aleman es la considerada como cldsica y la predominante.

Dicha clasificacién sera expuesta en el capitulo |} del presente trabajo, mas
conviene adelantar que la comentada clasificacion agrupa a las invenciones
laborales en tres categorias:

a) Invenciones de servicio

b) Invenciones de empresa

'* Rangel M,D. Los derechos del inventor asalariado. REVISTA MEXICANA DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ARTISTICA. Editorial Libros de México, México, D.F.,Enero -
diciembre, 1970. p.p. 19y 20.




¢} Invenciones libres,

Por otra parte, la actual legislacion mexicana no sefiala de manera expresa
las clases de invenciones que pueden llegar a patentarse, simplermente en el
articulo 16 se expresa de manera genérica; “Seran patentables las invenciones
que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicacion
industrial, en los términos des esta Ley..."

De ahi que sea posible patentar fodo aquello que cumpla con los citados
requisitos legales y no se encuentre comprendido en las excepciones a que hace
referencia la propia Ley de la materia.

No obstante lo anterior, la Ley excepcionalmente hace referencia a dos
tipos de invenciones, una a con el objeto de establecer su limite y otra a fin de
darle una regulacién especiat.

La primera de las comentadas en el parrafo que antecede, es la relativa a
las invenciones de combinacién o fusién, la cual a fin de posibles intentos de
llegarla a confundir con la yuxtaposicién de invenciones, la Ley de Propiedad
Industrial establece en el articulo 19, fraccian VIl la diferencia legal en los
siguientes términos:

“ARTICULO 19. - No se consideran invenciones para los efectos de esta
Ley:

VIll.- La yuxtaposicion de invenciones conocidas o mezcladas de
productos conocidos, su variacion de uso, de forma, de dimensiones o de
maleriales, salvo que en realidad se trate de su combinacion o fusion de tal
manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o
funciones caracteristicas de las mismas sean modificadas para obtener un
resultado industrial o un uso no obvio para un técnico en la materia.”

La segunda de las invenciones a que hace referencia de manera
excepcional la Ley de Propiedad Industrial vigente en México, es ia relativa a Ia
realizada por personas que estén sujetas a una relacién laboral: esto como se
sefial en parrafos anteriores, con el objeto de darle una regulacion especial.

En tal sentido, es menester tener en cuenta lo establecido en el articulo 14
de la comentada Ley de Propiedad Industrial: ’

“ARTICULO 14.- A las invenciones, modelos de utilidad y disefios
industriales realizados por personas que estén sujetas a una relacion de



trabajo, les sera aplicable lo dispuesto en el articulo 163 de ia Ley Federal
del Trabajo.”

Con ello, la Ley de la materia transfiere ia requiacién de las invenciones de
empleados a la legislacion laboral Federal, en vez de establecer reglas especiales
€N su propio ordenamiento.

Esta situacién serd planteada con mayor amplitud en el punto 15 del
presente capitulo,

Finalmente, es conveniente hacer el comentario en relacidn con los disefios
industriales y los modelos de utilidad, en el sentido de que estos no constituyen
realmente invenciones; sin embargo, consisten en una forma especial de
propiedad intelectual, la cual es protegida a través de registro.

Esto es, las legislaciones anteriores sobre de patentes en México,
comprendian como invenciones patentables tanto a los modelos y dibujos
industriales, dandoles simplemente un plazo menor de proteccion en la patente al
que se concedia a las invenciones propiamente dichas. Por lo que debemos
considerar como un avance significativo de! legislador haber regulado en los
capitulos lll y IV, del Titulo II, de la Ley, los modelos de utilidad y disefos
industriales, asi como de sefalar expresamente en los articulos 2, fraccion V y 10
lo siguiente:

“ARTICULO 2.- Esta Ley tiene por objeto:

V.- Proteger la propiedad industrial mediante la regulacion y otorgamiento
de patentes de invencion, registros de modelos de utilidad, disefios
industriales, marcas, y avisos comerciales: publicacion de nombres
comerciales: declaracién de proteccion de denominacion de origen, y regulacién
de secretos industriales, y

“ARTICULO 10.- El derecho a que se refiere el articulo anterior, se otorgara
a través de patente en el caso de las invenciones y de registros por lo que
hace a ios modelos de utilidad y disefios industriales”

Con ello se disipa en su totalidad la problematica que existia en torno a si
debian o no considerarse como invenciones a los comentados modelos de utilidad
y disefos industriales.



6. — Definicion de patente.

La dnica forma de estimular a los inventores es darles privilegios para que
exploten en forma exclusiva su invencion durante cierto tiempo; esto, con el fin de
fortalecer el desarrollo industrial en cada pais.

Asi, se ha expuesto en puntos anteriocres del presente trabajo, que la
proteccion brindada por el Estado a las invenciones es a través de las llamadas
patentes de invencion; sin embargo, no se ha establecido de manera especifica
concepto alguno que nos permita conocer con precision cuando estamos en
presencia de una de ellas, motivo por el cual se le dara al mismo un tratamiento
especifico.

En dicho entendido, es conveniente sefalar que se expondra una serie de
definiciones en relacion con el concepto en cuestion, a fin de poder establecer con
mayor certeza la mas apropiada de ellas y llegar asi a comprender con claridad el
tema en estudio.

En primer termino, es menester exponer que desde un punto de vista
etimologico la palabra patente deriva del latin patens, patentis, que significa
abierto, manifiesto, descubierto, lo que es claro, perceptible.

Mario Bauche complementa lo anteriormente sefialado en los siguientes
términos: “el sentido etimologico de la palabra, deriva de la expresion latina fiterae
patentae, es decir, las cartas en que se daba a conocer la concesion de un
privilegio, llamadas de esa manera “porgue no estan cerradas, sino expuestas a la
vista, con el gran sello colgando al final, y normalmente dirigidas por el soberano a
todos los subditos de su reino...

Ibarrola concuerda, al manifestar que la palabra patente, viene de literae
patentae, las cartas enviadas por el soberano a todos los que la presente vieren, y
en las que concedia un titulo, un empleo, un menopolio; no eran selladas, sino
abiertas y por eso se llamaron patentes. Por contraposicién, las Liferae Clausae se
enviaban a determinadas personas para tratar asuntos privados, y eran
cerradas.”’

Por otra parte, es pertinente sefialar, que los términos francés (brevet) e
italiano (brevetto) son los equivalentes de la palabra patente en sus respectivos
idiomas. Dichos términecs tienen su origen en la palabra "breve”, que consistia en

" Bauche Garciadiego H. La_empresa. Nuevo derecho industrial, contratos especiales v
sociedades mercantiles. 2° Edicion, Editorial Porriia, 5.A., México, D.F., 1983, p. 137.
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ta diplomacia medieval, en un documento menor emanado por el rey, que tenia la
caracteristica de no estar sellado ni registrado.

En la actualidad los comentados términos significan, en general patente,
diploma emitido en nombre de un gobierno. Sin embargo, existe una importante
diferencia entre ambos, mientras la palabra italiana se utiliza tanto para las
invenciones como para las marcas, modelos de utilidad y modelos industriales, el
término brevet se usa sélo para designar la concesion de derechos sobre las
invenciones.

Ahora bien, expuesto a grandes rasgos el sentido etimoldgico del término
en estudio y a fin de comprender el desarrollo del presente punto, es menester
sefalar que existen todo tipo de definiciones respeto del concepto de patente,
desde algunas muy generales y de caracter simplista hasta algunas muy
completas.

Asi por ejemplo, Francois Savignon define a la patente como: "un
monopolio privado de explotacién®, '8

Dicha definicion tiene la caracteristica de ser demasiado genérica, a grado
tal, que no logra disipar el punto en cuestién.

En primer término, habla de “monopolio privado”, palabras que no explican
con claridad el término patente. Aunado, a que en nuestro pais por disposicidn
constitucional estan prohibido los monopolios, existiendo exclusivamente algunas
excepciones a manera de beneficios, no siendo estimados como monopolios.

Resulta de relevada importancia el criterio preponderante entre los autores
latinos, quienes consideran a la patente como el documento o certificado expedido
por el Estado y en el que se hace constar la concesién de un derecho exclusivo a
la explotacion de un invento en favor de una persona determinada.

Fundamentan su posicion en el sentido de que el derecho del inventor nace
con la invencion y no con la concesién, de ahi que la patente sélo venga a
representar la consagracién de ese derecho. En tal entendide, sostienen que
existe el principio segun el cual ni la Ley ni el Estado originan el derecho inmaterial
del inventor, sino que tan solo se limitan a reconocerlo: sin embargo, la
intervencién del Estado es una condicién necesaria para su perfeccionamiento, en
grado tai, que en tanto no se solicita y obtiene la consagracién oficial bajo formas
determinadas, el derecho del inventor no es reconocido, es decir, es necesario
que conste en un titulo oficial, '

'* Savignen F, Investigacién, desarrollo y patentes. REVISTA MEXICANA DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL Y ARTISTICA. Editorial Libros de México, México, .D.F,, Julio - diciembre. 1966.
p. 249,

2]



Dentro de dicha postura, existen mdltiples autores que exponen sus
conceptos basados en el anterior criterio. A continuacion se menciona sélo
algunas de dichas definiciones.

El Diccionario Juridico Mexicano por su parte, considera como patente al:
“privilegio que otorga el Estado para explotar una invencién nueva, susceptible de
aplicacion industrial.” '°

Asimismo, la Enciclopedia Universal llustrada sefala: “ la patente consiste
en el titulo oficial y auténtico, representativo de la propiedad o derechos que se
tengan por haber descubierto o establecido en un pais una industria nueva.” %

Por su parte, Rodrigo Uria, representante de los autores espafioles,
sostiene que la patente consiste en: “el titulo expedido por el Estado reconaciendo
a favor de determinada persona el derecho exclusivo de emplear y utilizar en la
industria por cierto tiempo una determinada invencion y dar al comercio o poner en
venla los objetos fabricados con arreglo a elfa.” '

De igual forma, Correa M. Antonio define a la patente como: “el documento
%ﬁcial con el que se acredita la titularidad del derecho exclusivo sobre el invento”

En los citados términos el Dr. Rangel Medina sostiene: “La patente consiste
en el documento expedido por el Estado para hacer constar el derecho exclusivo
temporal que una persona fisica o juridica tiene para explotar industrialmente un
invento que reuna las exigencias legales.” 3

Dicha postura ha tenide tanta influencia, que incluso ha sido tomada en la
Ley Tipo sobre invenciones para los paises en desarrollo en los términos
siguienles. “La patentes es un documento expedido por una autoridad
gubernamental al inventor 0 a su causahabiente, cuya consecuencia juridica y
econodmica principal es gue durante cierto nimero de afios la invencién sélo puede
ser explotada por el propietario de la patente o con permiso suyo.” u

" DICCIONARIO JURIDICO MEXICANO. P - Z. 4% Edicién, instituto de Investigaciones Juridicas
UNAM. Editorial Porrda, S.A.. México, D.F., 1991, p. 2349,

® ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA EUROPEQ AMERICANA. PARE - PERZ. TOMO
42. Espasa - Calpe S.A, Editores. Madrid, Espaiia. 1988. p. 726. .

# Uria R. Derecho Mercantil. 11°. edicion Editorial Imprenta Aguirre, Madrid, Esparia, 1976. p. 57.

Correa M., Antonio. La legislacidén _mexicana sobre patentes de invencién. REVISTA

MEXICANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ARTISTICA.. Editorial Libros de México,
México, D.F., No. 1. Enero - Junio, 1963 p. 10.

# Rangel Medina D. Op, cit. p. 23. .

* Cita de Bauche Garciadiego H. Op, cit. p. 138.
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Sin embargo, a pesar de estar ampliamente difundido el criterio de
considerar a la patente como documento, no es la tesis universalmente admitida;
ejemplo de ello, es que tanto la doctrina francesa como la alemana hacen mencién
de otros significados del término patente.

En esta testitura, Roubier considera como la patente "tanto e! documenta en
que consta derecho de patente, como el acto administrativo de concesidén™ en
. tanto Rotondi sefala que: “"con el nombre de patente se suele designar por
antonomasia el certificado que garantiza a! inventor la explotacion exclusiva de
una invencién industrial, ... (e) impropiamente a! derecho que aparece consignado

en el certificado”.®®

Por su parte, la doctrina alemana designa con la palabra en estudio tanto al
documento en que se hace constar ia concesion del derecho exclusivo, como el
acto de concesion y el derecho exclusive mismo.

Resulta, en consecuencias, que una gran parte de los autores alemanes no
consideran necesario definir la patente, sino que se limitan a dar la nocion de cada
una de las expresiones con que se designan los varios significados que podrian
atribuirse a la palabra patente.

Barrera Graf autor mexicano, es participe de considerar a la patente como:
“un derecho que concede el Estado a que una invencién se divulgue, se describa
en forma clara y completa y que se examine.®

Respecto a la comentada definiciébn es pertinente tener en cuenta las
siguientes consideraciones:

El maestro Barrera Graf no sefiala que la patente sea un documento, sino
que de su definicibn se desprende que consiste en un derecho que concede el
Estado, el cual no debe confundirse con el cerificado de patente, que es el
documento en el cual consta dicho privilegio.

Sin embargo, a pesar de su aparente acierto, su definicidn no es precisa
como podra observarse en los parrafos siguientes, toda vez que sefala que la
patente consiste en un derecho que concede el Estado a que una invencion se
divulgue, se describa en forma clara y completa y que se examine, dejado fuera
muchos otros aspectos caracteristicos de la patente como son la explotacién
exclusiva por parte del inventor durante un periodo determinado y {a obligacion de
pagar anualidades, entre otros.

¥ Ibidem, p. 139.
* Barrera Graf J. Instituciones de Derecho Mercantil, Generalidades, Derecho de la empresa,
Sociedades. Op, cit. p. 113.
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Asi, como se ha podido observar, ia definicidon de patente varfa en funcién
del sistema juridico desde e! cual se analiza; sin embargo, algunos organismos
internacionales, han intentado adoptar ciertos criterios que resulten aplicables en
todos los paises.

Asi por ejemplo, la Organizacion de las Naciones Unidas define a la patente
como: “un privilegio legal concedido por el gobierno a los inventores y a otras
personas que derivan sus derechos del inventor, durante un plazo fijo, para
impedir que otras personas produzcan, utilicen o vendan un producto patentado o
empleen un método o un procedimiento patentado.” %’

Por su parte, la Organizacion Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI)
define a la patente como: *un documento emitido, a solicitud, por una oficina
gubernamental {0 una oficina regicnal que actla para diversos paises) que
describe una invencién y crea una situacion juridica en la que la invencién
patentada puede normalmente ser explotada (fabricada, utilizada, vendida,
importada} solo con autorizacion del titular de la patentes. La proteccidén que
confiere la patente esta limitada en el tiempo (generalmente de 25 a 20 afos).” 2

Con mayor certeza a las definiciones expuestas, Alvarez Soberanis,
sostiene que la patente consiste en: “un privilegio que otorga e! Estado, que
implica el derecho exclusive de explotar una invencion, pero que el gjercicio de
ese derecho, esta sujeto a las modalidades que dicte el interés publico.” %

La anterior definicién, es un intento por parte de su autor de explicar con
claridad lo que legaimente puede entenderse por patente; sin embargo, adolece
de una correcta utilizacién de términos.

Esto es, si bien sefiala que el Estado otorga la patente como un privilegio, y
que estd sujeta a modalidades que dicte el interés puablico, no es propio tal
sentido, toda vez que la palabra “modalidades” implica tipos, no obligaciones que
lleguen a restringir un derecho.

Constituye una definicion interesante la sostenida por Bercovilz: “La patente
es la posicidn juridica que se atribuye a una persona en virtud de un acto
administrative y cuyo contenido esencial consiste en el derecho de explotar con
caracter exclusivo, durante cierto tiempo, una invencién industrial determinada.” *

La anterior definicién es muy completa y pareciera que seria la mas
apropiada para tenerla como modelo; sin embargo, no es muy acertada y por ende

" Cita de Alvarez Scoberanis J. La requlacién de las invenciones y marcas y de la transferencia
de tecnologia, 1* Edicion, Editorial Porria, S.A., México D.F., 1980. p. 44.

** Cita de Alvarez Soberanis J. Op, cit. p. 45.

* Ibidem, p. 48.

% Cita de Bauche G.M. op, cil. p. 139
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atil para de poder comprender con claridad el concepto en estudio: esto es, si bien
logra diferenciar con gran precision a la patente del acto que le da origen, asi
como del certificado en que se plasma, confunde el término en cuestion con el
derecho de patente. Razon por la cual y a fin de elaborar una definicién que retna
los requisitos buscados, es pertinente tener en consideracidn el siguiente
razonamiento. )

La patente es un término abstracto, por lo cual no podemos confundirla con
el certificado en el que se plasma el acto de concesidén de aquélla. Es decir, el
certificado de patente es simplemente el documento probatorio expedido con
posterioridad al acto administrativo de concesién, en el que se plasma la patente,
mas no constituye la patente en estricto sentido.

Asimismo, no se debe confundir con el acto administrativo de concesion,
toda vez que la patente constituye la consecuencia de aquél.

Mas adn, y a pesar de que el contenido esencial de la patente sea el
derecho exclusivo a explotar una invencion por un periodo de tiempo determinado,
no debe confundirse con el derecho de patente otorgado por e! Estado, toda vez
que la patente no solo lleva consigo determinados derechos, sino que

_reciprocamente conlleva obligaciones para su titular.

Asi finalmente y tomando en consideracion lo anteriormente expuesto, se
puede conceptuar a la patente de invencién como la situacion juridica de caracter
complejo derivada de una acto administrativo de concesién que resulta en favor de
una persona fisica o juridica, respecto de una invencion asi considerada por la
legislacidn vigente.

Asi entendida la patente, se diferencia perfectamente del certificado en el
que se plasma, como del acto administrativo de concesion, en el que aquélla tiene
su origen, y del derecho de patente (el derecho exclusive a la explotacién de la
invencion patentada), pues como se sefiald en parrafos anteriores, aln cuando
este derecho es el contenido esencial de la patente, también no hay que olvidar
que conlleva una serie de obligaciones las cuales sino son cumplidas en su
totalidad traen como consecuencia la pérdida de la patente, por tal virtud, ésta
debe ser entendida como situacion juridica (en vitud de que existen tanto
derechos como obligaciones) recaida sobre una persona fisica o juridica respecto
de una invencion y derivada de un acto administrativo de concesion.
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7. - Fundamento legal de la expedicién de patentes.

El punto de estudio que se emprende, constituye uno de los mas
interesantes en materia de analisis juridico, dado que debe exponerse en primer
término el fundamento constitucional de la materia, a efecto de tener presente la
legalidad de la Ley de Propiedad Industrial; asimismo, debe citarse la facultad
otorgada al Ejecutivo Federal respecto de ia expedicién de los titulos sobre
invenciones, asi como su delegacion a un organismo descentralizado {IMPI1) que
se sera el encargado de realizar dicha funcion.

En dicho entendido, debe tomarse en cuenta primeramente lo sefialado por
la Constitucién Pclitica de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo 28, parrafo
noveno, en el que se consagra a manera de privilegio e! uso exclusivo de los
invenlos por un determinado tiempo, asi como los privilegios a los autores y
artistas para la produccion de sus obras.

En dichos términos, el articulo en comento establece:

“ARTICULO 28.- En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los
monopolios, las practicas monopdlicas, los estancos y las exenciones de
impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento
se dara a [as prohibiciones a titulo de proteccidn a la industria.

Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado
tiempo se concedan a los autores y artistas para la produccién de sus obras y los
que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y
perfeccionadores de alguna mejora.

Par su parte, el articulo 89 Constitucional, que se refiere a las facultadas del
Presidente de la Republica, consagra en su fraccion XV el fundamento
constitucional de la Ley de Propiedad Industrial siendo de esta forma la
reglamentaria de dicho ordenamiento junto con e! articulo 28, parrafo noveno
citado. Asimismo, dispone la facultad de la expedicién de patentes a cargo del
Ejecutivo Federal, en los siguientes términos:

“ARTICULO 89. - Las facultades y obligaciones del Presidente son las
siguientes:
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XV.- Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo
a la Ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de
algin ramo de la industria;

De los articulos antes citados, se desprende que e} Estado otorga a los
inventores una proteccidén juridica respecto de sus obras por un tiempo
determinado; constituyéndose asi, de manera aparente, un derecho exclusivo,
mas no se tiene que olvidar que en la Ley de Propiedad Industrial, no solo se
confirma dicho derecho, sino que se establecen una serie de obligaciones que
reslringen de alguna manera el comentado privilegio.

Aunado a lo anterior, es pertinente sefalar que algunos autores como
Antonio M Correa consideran que: “en México siempre se ha considerado a la
patente como un monopolio de explotacion de la industria™', situacién que, por
una parte, el mismo texto constitucional descarta, y por otra, la temporalidad y
obligaciones establecidas al privilegio concedido, de ninguna manera son
compatibles con un monopolio en sentido estricto,

Esto es, las disposiciones constitucionales sefialan expresamente que la
explotacion exclusiva a cargo del inventor respecto de sus creaciones industriales,
no constituye un monopolio, sino un privilegio.

Y de igual forma, como se puede observar, ia Constitucion remite a la Ley
de Propiedad Industrial a efecto de su regulacion, en la que se establecen no sélo
derechos sino también deberes que hacen del privilegio una situacion juridica
especial (como se sefald en el punto anterior del presente trabajo}, que de
ninguna forma puede ser compatible con un monopolio en estricto sentido.

Ahora bien, conviene sefialar que las disposiciones constitucionales citadas
son las que sirven de apoyo a la legislacion sobre patentes. Y aun cuando pudiera
pensarse que las expresiones en ellas manifestadas, tales como
‘perfeccionadores de algun ramo de la industria® y “descubridores”, son
anacronicas (fuera de tiempo, obsoletas), ello es asi porque dicha terminologia
arranca de las leyes que han regido el derecho de patentes en México,
evolucionando el significado preciso de dichos términos en la medida que la
legislacion ha sido reformada.

Por otra parte, e independientemente de lo expuesto, no se debe pensar
que toda vez el articulo 28 constitucional solo sirve de apoyo a la legislacion de

' Correa M. Antonio. Op, cit. p. 10.
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propiedad Industrial, sino que también es el fundamento que da origen la
legislacion de derechos de autor.

No obstante lo sefialado, debe decirse que en las disposiciones legales
establecidas en la Ley de la materia se confirman las normas constitucionales, asi
como se regulan de manera especifica lo relativo a las formas de proteccién del
Estado respecto de las invenciones, modelos de utilidad, disefios industriales,
marcas, avisos comerciales, nombres comerciales, denominaciones de origen y
secretos industriales.

En concreto, el articulo 2, fraccion V de la Ley de Propiedad Industrial
vigente en México, establece como objeto de la misma, la proteccidon de la
industria en los siguientes términos: '

“ARTICULQ 2.- Esta Ley tiene por objeto:

V.- Proteger la propiedad industrial mediante la regulacion vy
otorgamiento de patentes de invencion, registros de modelos de utilidad,
disefos industriales, marcas, y avisos comerciales; publicacidn de nombres
comerciales; declaracion de proteccién de denominacién de origen, y regulacion
de secretos industriales, y

A hora bien, la Ley de Propiedad Industriat es exclusivamente la disposicién
aplicable en la materia, y en dicho entendido consagra en su articulo 6° ia facultad
exclusiva a cargo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial {IMPI) de ser la
autoridad administrativa encargada de la emisidén de los titulos de proteccion
industrial.

Dicho numeral establece:

“ARTICULO 6°- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo
descentralizado, con personalidad juridica y patrimonio propio, el cual tendra las
siguientes facultades:

lil.- Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invencion, y registro de
modelos de utilidad, disenos industriales, marcas, y avisos comerciales, emitir,
declaratorias de proteccidn a denominaciones de origen, autorizar el uso de las
mismas; fa publicacion de nombres comerciales, asi como la inscripcion de sus
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renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotacion, y las demas que le
otorga esta Ley y reglamento, para el reconocimiento y conservacion de los
derechos de propiedad industrial;

Aunado a lo anterior, el articulo 9° de la multicitada Ley, confima las
disposiciones constitucionales sobre el otorgamiento del privilegio temporal
otorgado por parte del Estado a las invenciones realizadas por personas fisicas en
los siguientes términos:

“ARTICULO 9°.- La persona fisica que realice una invencion, modelo de
utilidad o disefio industrial, o su causahabiente, tendran el derecho exclusivo de
su explotacién en su provecho, por si o por otros con su consentimiento, de
acuerdo a las disposiciones contenidas es esta Ley y su reglamento.”

Complementa el derecho antes descrito, el articulo 10, otorgando para su
reconocimiento las llamadas patentes de invencion.

“ARTICULO 10.- El derecho a que se refiere el articulo anterior, se
otorgara a través de patente en el caso de las invenciones y de registros por lo
que hace a los modelos de utilidad y disefios industriales.”

Conviene sefalar, que a pesar de que el ariculo 9° sdlo concede el
derecho a una persona fisica (el inventor), las invenciones pueden ser transmitidas
a una persona moral, constituyéndose ésta como titular de los derechos y
obligaciones que conceden las patentes respectivas, saivo el llamado derecho
moral del inventor.

En dicho sentido, se establece en el articuio 11 de la propia Ley de la
materia lo siguiente:

“ARTICULO 11.- Los titulares de patentes o de registros podran ser
personas fisicas o morales.”

Asimismo, la Ley prevé la hipdtesis de concurrencia de personas en una
sola invencion, existiendo por tanto fa distincién entre el inventor que puede ser
una persona fisica o un grupo de personas fisicas.

En conclusion, tanto la Constitucidn Politica como la Ley de Propiedad
Industrial, establecen entre sus disposiciones legales, el fundamento de la
concesion de las llamadas patentes, respecto de invenciones reaiizadas en el
campo de la industria.

29



8. - Naturaleza juridica de la patente de invencion.

La proteccion juridica de las invenciones se manifiesta de modo
fundamental mediante una llamada propiedad industrial sobre las mismas. Para
las invenciones que se mantengan en secreto quedara practicamente reducida la
proteccidn legal al castigo del descubrimiento o revelacion maliciosa de tal
secreto, como se vera mas adelante.

La mencionada proteccidn scbre las invenciones es y se concreta
esencialmente en el reconocimiento por parte del Estado de unos derechos
temporales de exclusiva sobre la explotacion de lo inventado, mediante las que se
denominan patentes de invencion, sin olvidar, como se vio en puntos anteriores de
presente capitulo, que dichos derechos van acompafiados por una serie de
prerrogativas a efecto de estar en aptitud de ejercer tales privilegios. {ver el
capitulo de concepto de patente).

Existen diversas corrientes que tratan de encuadrar a las patentes de
invencion, a efecto de determinar su naturaleza juridica, entre ellas podemos citar
a las siguientes:

1) Una primera corriente sostiene que la patente de invencion consiste en
un contrato celebrado entre el inventor y el Estado.

2) Otros autores consideran que la proteccion de las invenciones a través
de las lamadas patentes, no es mas que el reconocimiento al inventor de
su derecho a que cualquier infractor le resarza el dafio causado, segin
las reglas de la responsabitidad extra-contraciual.

3) Otra comriente surgida en Alemania y que pronto encontré seguidores en
otros paises, es la que considera a las patentes de invencion como un
nuevo fipo de derechos, los de la personalidad.

4} Asimismo, surgié también en Alemania, la llamada teoria de los derechos
sobre los bienes inmateriales, acogida prontamente en Italia y Francia.
En Bélgica Maurice Picard la reeiaboré con el nombre de derechos
intelectuales.

5) Por Ultimo, se tiene a la llamada teoria de la propiedad, que es la
considerada como clasica, pues asi consideraba los derechos dei
inventor la Ley francesa de 1791.

Esta dltima postura es la mas adoptada, especialmente por los traladistas
mexicanos que se han ocupado del tema.
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Sin embargo, aun dentro de esta postura considerada como clasica, existen
confusiones por parte de los autores que la integran; ello debido a que la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus articuios
28, parrafo noveno y 89, fraccion XV, lo siguiente:

SARTICULD 28, oottt one s

Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado
tiempo se concedan a los autores y artistas para {a produccidén de sus obras y
los que para el use exclusive de sus inventos, se otorguen a los inventores y
perfeccionadores de alguna mejora.

“ARTICULO 89. - Las facultades y obligaciones del Presidente son las
siguientes: ’

XV.- Conceder privilegios exclusives por tiempo limitado, con arreglo
a la Ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de
algun ramo de la industria;

Asi, como consecuencia de lo preceptuado en dicho ordenamiento legal,
Mantilla Molina sostiene: "con el vocablo patente se denotan dos cosas: a) el
derecho de aprovechar la invencion, y b} el documento que expide el Estado para
acreditar tal derecho.” *

En dicho sentido, Barrera Graf sefiala: “La patenle estriba, por una parte, en
el derecho absoluto de explotacion exclusiva de fa invencién que 1a ley concede al
inventor o causahabiente, asi como en la obligacidn que el beneficiario contrae de
pagar periddicamente ciertos derechos fiscales y el deber de explotar
efectivamente la invencién; por la otra, consiste en el titulo o documento que el
Estado expide a favor del inventor o causahabiente. Aquél es un derecho industrial
de caracter real, semejante al derecho sobre la invencidn, que confiere a su titular
la propiedad temporal del invento y, en consecuencia, et derecho exclusivo de
explotar éste, asi como transmitirlo total o parcialmente y prohibir a terceros su
uso.

* DICCIONARIO JURIDICO MEXICANO. Op, cit. p. 2349.
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El titulo es un documento publico declarativo, que se expide a consecuencia
de un acto administrativo, solemne, de naturaleza unilateral. No se trata, pues, de
un documento constitutivo, a la manera de los titulos de crédito, sino de un
documento probatorio que acredita los derechos de su titular..."

Redondea el tema, Mario Bauche Garciadiego, al sostener: "Como es logico
el interés publico predomina sobre el particular y privado del autor de ia invencion;
de ahi que si éste no acude al procedimiento legal de la divulgacion, que consiste
en la solicitud de la patente, sino que prefiere caso muy frecuente mantener el
sigilo de su invento, la tutela es limitada, ya que solo se otorga frente al circulo
estrecho de personas unidas al inventor por lazos de subordinacion o por vinculos
contractuales, y la divulgacién del secreto motiva, generalmente, que la invencion
se transforme en res omiurn’ communes. Ademas, los ordenamientos legales
unanimemente imponen el deber de ejecutar el invento, para que del producto o
del procedimiento relativos se beneficie la colectividad, en el caso de que la
invencion no se explore, se acortan los plazos con que se beneficia al inventor, e
inclusive se otorgan licencia de explotacién a favor de cualquier interesado.™

Asimismo, el Dr. Carlos Reynoso Castillo, sefala: “La evolucion reciente de
la legislacidn de en materia a de patentes se ha ido alejando de la antigua
concepcién liberal que veia a la patente como un *derecho natural” de quien
inventa y, en ese sentido, inherente al mismo inventor. Esta situacién pareciera ir
evolucionando hacia la idea de considerar a la patente como un derecho que tiene
que adquirirse y ser declarado como tal por el estado a través de las instancias
competente para ello. **

Dentro del derecho espafiol, se sigue igualmente el criterio de considerar a
la patente como un derecho de propiedad. Sustento de ello, es lo sefialado en los
diccionarios que a continuacién se exponen:

La Nueva Enciclopedia Juridica, en lo conducente sefala: “Es una idea
tradicional la de que la patente otorga a su titular el derecho exclusivo a la
explotacion de la invencion patentada. Pero es ciertamente indispensable delimitar
ese derecho exclusivo en diversas facetas: Temporal, territorial y objetiva, v
establecer su contenido.”*®

% Barrera Graf J. Tratado de Derecho Mercantil. Vol. I. Op, cil. pp. 365 y 366,

¥ Bauche Garciadiego. Op, cit. p. 144.

¥ Cita de Reynoso Castile C. Invenciones de los trabajadores. REVISTA JURIDICA DE
POSGRADO. Universidad Auténoma “Benito Juarez” de Oaxaca. Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales. Afio 1, No. 4, octubre, noviembre, diciernbre, 1995, pp. 43 y 44,

¥ Nusva Enciclopedia Juridica. PART - POLIZ. TOMO XIX, Editorial Francisce Seix, S.A.,
Barcelona-Espafa, 1968, p. 117.
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Asimismo, la Enciclopedia Universal llustrada sefiala: “La patente otorga al
que ia obtiene un derecho exclusivo para explotar el invento, producto o resultado
de que se trate, durante un cierto plazo”.¥’

Finalmente, y a efecto de dilucidar perfectamente el tema en estudio, debe
tenerse en cuenta los siguientes argumentos:

La patente es un término abstracto, por lo cual no podemos confundirla con
el certificado en el que se plasma el acto de concesién de aquélla. Es decir, el
cerificado de patente es simplemente el documento probatorio expedido con
posterioridad al acto administrativo concesion, en el que se plasma la patente,
mas no constituye la patente en estricto sentido.

Asimismo, no se debe confundir con el acto administrativo de concesion,
toda vez que la patente constituye la consecuencia de aquél.

Mas aln, y a pesar de que el contenido esencial de la patente sea el
derecho exclusivo a explotar una invencion por un periodo de tiempo determinado,
no debe confundirse con el derecho de patente otorgado por el Estado, toda vez
que la patente no lleva consigo exclusivamente determinados derechos, sino que
reciprocamente conlleva obligaciones para su titular.

Asi en conclusion, se puede sostener que la patente de invencion
constituye una situacién juridica de caracter complejo derivada de un acto
administrativo de concesidn que resulta en favor de una persona fisica o juridica,
respecto de una invencion asi considerada por la legislacién vigente.

9. - Tipos de patentes.

En el presente punto se expondrd los tipos de patentes considerados en la
doctrina de la propiedad industrial, asi como los existentes dentro del derecho
internacional y la legislacion vigente en México.

Uria Rodrigo, autor espaiiol, sefiala al respecto: * Las patentes pueden ser
de invencién y de introduccién. Las primeras conceden a los concesionarios el
derecho exclusivo de fabricar, producir, vender o utilizar el objeto de la patente
como explotacion industrial lucrativa. Las de introduccion confieren el derecho a
producir y vender lo fabricado en Espafia con arreglo a una patente de invencion

T ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA EUROPED AMERICANA. Op, cit. p. 727.
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extranjera no divulgada ni puesta en ejecucién en nuestro pais; pero no se dan
derecho a impedir que otro introduzca objetos similares del extranjero”.®

Existe asimismo, dentro de la doctrina espafiola otro tipo de palentes
denominado patente precaucional, la cual protege provisionalmente los inventos
cuyos medios de ejecucidn ain no se han concretado definitivamente, admitiendo,
ademas, tacitamente la cesion de derechos anteriores a la solicitud.

Lo expuesto en el parrafo que antecede, es complementado en el articulo
33, de la Ley espafiola nimero 111, en el cual se sefiala que las patentes
precaucionales se otorgan por un afio, pero son renovables indefinidamente.
Asimismo, el articulo 37 del citado ordenamiento juridico expresa que las mismas
caducan: a} Cuando se hace publico el invento; b) Si no comunica a Iz oficina su
cambio de domicilio,

A hora bien, también existen dentro del derecho espafiol, las llamadas
patentes de mejora, |as cuales conforme a articulo 108, fraccion |, de la vigente
Ley de patentes espafiola, tienen por objeto la proteccion de las invenciones que
desarrollen o perfeccionen la invencion objeto de la patente principal, a fin de que
se integren en una misma unidad inventiva.

La comentada Ley comprende otro tipo de patentes llamadas secretas,
reguladas en los articulos 119 a 122, ello con el fin de permitir la tramitacion
secreta de ias solicitudes de patente que puedan interesar a la defensa nacional,
imponiendo al efecto la coordinacién entre el Ministerio de Defensa y el Registro
de la Propiedad Industrial, pero preservando el respeto a los legitimos intereses
del titular, asi como concediéndole algunos beneficios tales como el no estar
sujeto al pago de anualidades y el poder solicitar una compensacion por el tiempo
en que ia patente se encuentre en secreto.

Por otra parte, dentro de la doctrina llaliana se distinguen 2 tipos de
patentes:

1) Patente principal
2) Patente complementaria

Lo anterior se deriva de lo sefalado por Tullio Ascarelli; *Si el
perfeccionamiento lo obtiene quien es titular de la patente correspondiente al
invento  objeto de perfeccionamiento, podra solicitar una patente
complementaria, que se distingue de la principal, por un lado, porque sélo dura
lo que la principal, por otro, porque no estd sujeta al pago de la tasa anual,
caducando, por tanto, en caso de caducidad de la patente principal por falta de

* Uria R. Derecho Mercantil. Op, cit. p. 57.

34



pago de tasas, pero no resulta perjudicada por causas de nulidad o de caducidad
distintas de las ahora mencionadas ¥y que afecten la patente principal, por lo que
de todos modos constituye una patente autdbnoma, correspondiente a un
autébnomo invento.™®

Dentro del derecho internacional existen multiples tratados con el objeto de
establecer una regulacién universal en materia de propiedad industrial.

El mas importante de ellos lo constituye el Convenio de Paris, del cual
México es miembro desde el 7 de septiembre de 1903, en su versién revisada en
Bruselas el 14 de diciembre de 1990, y posteriormente ratificada en varias
ocasiones, siendo la ultima de ellas la efectuada en Estocolmo-el 14 de julio de
1967,

Dicho convenio, en relacién con el punto en estudio, sefiala en su inciso 4,
articulo 1°:

“Articulo 1
{Constitucion de la Unién: ambito de la propiedad industrial)

4) Entre las patentes de invencién se incluyen las diversas patentes
industriales admitidas por las legislaciones de los paises de la Unian, tales como
patentes de importacion, patentes de perfeccionamiento, patentes y certificados de
adicién, etc.”

Como se puede observar, sin dar un concepto especifico, el Convenio de
Paris clasifica a las patentes en:

1) Patentes de invencién

2) Patentes de importacion

3) Patentes de perfeccionamiento
4) Patentes de adicion

Sin embargo, admite cualesquiera otras, siempre y cuando estén
reconocidas como tales en las legislaciones nacionales de sus paises miembros.

En el caso de nuestro pais, las legislaciones anteriores a la vigente Ley de
Propiedad Industrial reconocian a las patentes de invencion, de mejoras y de
modelos o dibujos industriales.

% Ascarrelli Tullio, Op, cit. p.506.
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Asi, se consideraba como patente de invencién: a) Un nuevo producto
industrial o una nueva composicidn de materia; b) el empleo de medios nuevos
para obtener un producto o resultado industrial; ¢) la nueva aplicacién de medios
conocidos para obtener un producto o resultado industrial.

En tanto que como patente de mejora: a) Las mejoras a una invencion
amparada por una patente anterior o que sea del dominio pablico, siempre que
produzcan un resultado industrial.

Y como patente de modelo o dibujo industrial: a) Toeda nueva forma de un
producto industrial, pieza de maquinaria, herramienta, estatua, busto, alto o bajo
relieve, que ya por su nueva disposicidn artistica o bien por la nueva disposicién
de la materia, forme un nuevo producto industrial nuevo y original; b) todo nuevo
dibujo usado con fines de ornamentacion industrial en cualquier sustancia y
dispuesto en ella por impresion, pintura, bordado, tejido, cosido, modelado,
fundicién, grabado, mosaico, incrustacion, decoloramiento u otro medio cualquiera,
mecanico, fisico o quimico, de tal manera que de a los productos industriales en
que los dibujos se usen, un aspecto peculiar y propio.

La actual Ley de Propiedad industrial reconoce exclusivamente a las
patentes de invencion, que se dan respecto de invenciones nuevas, resultado de
una actividad inventiva y susceptibles de aplicacion industrial (articulo 16).

Confirma lo sefialado en el parrafo anterior, lo expresado en los articulos 2°,
fraccion V; 6°, fraccién Ill y 10 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente en
Mexico, los cuales en virtud de haber sido transcritos con anterioridad, se tienen
como vertidos integramente en el presente espacio.

Finalmente, y con el objeto de complementar el tema en estudio, conviene
hacer la siguiente interrogante: ;Qué sucede con las mejoras a una invencién, si
este tipo de patentes no se encuentran reguladas en la actual legislacion
mexicana de propiedad industrial?

La respuesta a tal cuestionamiento debe versar, a fin de poder patentar
dichas mejoras, en un analisis de las mismas, a efecto de verificar si satisfacen
los requisitos de patentabilidad consagrados en el articulo16 y demas relativos y
aplicables a las patentes de invencion; esto, debido a que se tendria que solicitar
una nueva patente de las llamadas de invencion por ser las (nicas reconocidas en
la legislacién mexicana vigente.
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10. - Requisitos de patentabilidad de las invenciones.

Con el objeto de exponer de manera sencilla y completa el tema marcado
con el numeral 10, es conveniente realizar del mismo un andlisis tanto legal como
doctrinario.

En dicho entendido, es pertinente tener en cuenta el siguiente cuadro
sindptico, el cual esta basado en los criterios doctrinales existentes en el mundo,
los cuales se desglosaran brevemente a continuacion del comentado cuadro.

Absolutos { Industriabilidad
Positivos
Novedad
Comparativos
Altura inventiva
Requisitos
de Negativos
patentabilidad
Formales

\

Es de observarse, que fa doctrina mundial ha establecido que existen tres
tipos de requisitos para 1a patentabilidad de los inventos:

l.- Requisitos positivos de patentabilidad.- Son aquellos requisitos
intrinsecos a la invencién; esto es, aquélios indispensables para considerar a una
invencién como tal y por ende, objeto de una patente.

Entre los comentados requisitos se pueden sefalar los siguiehtes:

a) La novedad de la invencién, que estriba en considerar ai

invento como novedoso dentro del estado de la técnica al momento de
la presentacion de la solicitud de patente correspondiente.
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b) La altura inventiva, consistente en que todo invento debe ser
una creacion producto de un esfuerzo intelectual dei hombre; es decir,
de una actividad intetectual.

c) La industriabilidad, que consiste en la posibilidad de ser
producida y utilizada la invencién dentro de la industria.
Es pertinente sefialar, que la industriabilidad estd compuesta de los
glementos: ejecutabilidad y utilidad, a fin de tener por satisfecho el
citado requisito.

Los citados requisitos positivos de patentabilidad se encuentran divididos
doctrinalmente en:

1) Requisitos absolutos.- Que consisten en la exigencia de que el
objeto para el que se solicita la patente sea susceptible de aplicacion
industrial. Se les denomina de tal forma, en virtud de que su existencia
no depende de una comparacion con las invenciones ya reconocidas,
simplemente se expresa la forma de ejecutabilidad del mismo y su
aplicacion en la industria.

2) Requisitos comparatives o relativos.- Se les denomina asi,
toda vez que sblo puede determinarse su existencia efectuando la
comparacion entre el objeto de la solicitud de patente y lo que ya era
conocido con anterioridad. Dentro de estos requisitos se encuentran la
novedad de la invencion y la actividad inventiva.

Para determinar qué es lo anteriormente conocido, las legislaciones
encargadas de la regulacién de la materia han establecido una ficcion
juridica denominada estado de Ja técnica considerada como los
conocimientos que se han hecho pulblicos por cualquier medio de
difusién o informacion al momento de la presentacion de la solicitud de
la patente.

.- Requisitos negativos de patentabilidad.- Estos requisitos son
prohibiciones sefialadas expresamente por la Ley producto de factores politicos,
filosoficos, etc., de un pais.

La tematica de funcionamiento de los citados requisitos, versa en el sentido
de no conceder la patente correspondiente a pesar de concurrir los requisitos
positivos de patentabilidad, por estar el ente objeto de la solicitud de patente
prohibido de manera expresa por la Ley correspondiente. Ejemplo de ello seria la
prohibicion de patentar invenciones sobre el material biologico y genético tal como
se encuentran en la naturaleza (fraccion Il del articulo 16 de la Ley de la
Propiedad Industrial vigente en México).
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lil.- Requisitos formales de patentabilidad.- Son aquellos requisitos gue
no tienen que ver con la naturaleza intrinseca de la invencidn, para considerarla
como objeto de una patente; sin embargo, se encuentran previstos en fa Ley que
los regula, a fin de poder otorgar a las mismas la patente correspondiente. Es
decir, se trata de requisitos de caracter administrativo que es necesario satisfacer,
como son la presentacion de la solicitud de patente con determinadas
formalidades y los anexos que se deben acompafiar..

En el caso de nuestro pais, estos requisitos se encuentran previstos en los
articulos 38 a 61 de la Ley de Propiedad Industrial vigente.

Asimismo, la actual Ley de Propiedad Industrial mexicana consagra en su
articulo 16 tanto los requisitos positivos de patentabilidad de las invenciones
industriales, como los negativos de las mismas, en los siguientes términos:

“ARTICULO 16. - Seran patentables las invenciones que sean nuevas,
resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicacién industrial, en los
términos des esta Ley, excepto:

l.- Los procesos esencialmente biclogicos para la produccion, reproduccién
y propagacion de plantas y animales;

ll.- El material biclogico y genético tal como se encuentran en la naturaleza;
lll.- Las razas de animales;

IV.- El cuerpo humano ¥ las partes vivas que componen, y

V.- Las variedades vegetales.”

Como es de observarse, la legislacion mexicana siguiendo a la mayoria de

la doctrina existente consagra como requisitos positivos de patentabilidad, que la
invencion sea:

1} nueva
2) resultado de una actividad inventiva, y
3) susceptible de aplicacion industrial

Es de destacada importancia sefalar, que las anteriores legislaciones de
propiedad industrial en México no sefalaban de manera expresa que debia
considerarse como nuevo, actividad inventiva y aplicacion industrial; razon por la
cual, se tenia que echar mano de ia doctrina existente.
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Esto traia como consecuencia muchos problemas, dado que si bien existia
en la mayoria de los autores uniformidad en el entendimiento de los conceptos en
cuestion, no existia una completa seguridad juridica por existir esa enorme laguna
en la legislacion mexicana.

Esta situacidn ha quedado resulta, en virtud de que la actual Ley de
Propiedad Industrial incorpord en el articulo 12 los conceptos a que se ha hecho
referencia.

Asi, el contenido del actual numeral 12 de la Ley de la materia sefala:
“Articulo 12. - Para los efectos de este titulo se consideran como:
I.- Nuevo, a todo aguello que no se encuentre en el estade de la téenica,

Il.- Estado de la técnica, al conjunto de conocimientos técnicas que se han
hecho publicos mediante una descripcion oral o escrita, par la explotacion o por
cualgquier otro medio de difusion o informacidn, en el pais o en el extranjero;

Ill.- Actividad inventiva, a! proceso creativo cuyos resultados no se
deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico de la
materia.

IV.- Aplicacién industrial, a la posibilidad de que una invencion pueda ser
producida o utilizada en cualquier rama de la actividad economica;

V.- Reivindicacian, a la caracteristica esencial de un producto o proceso
cuya proteccion se reclama de manera precisa y especifica en la solicitud de
patente o de registro y se otorga, en su caso, en el titulo correspondiente, y

V1.- Fecha de presentacion, a la fecha en que se presente la solicitud en el
Instituto, o en las legisiaciones de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial
en el interior del pais, siempre y cuando cumpla con los requisitos que sefala la
Ley y su reglamento.”

Con motivo de tener una idea completa del tema se realizara a continuacion
un breve analisis de los conceptos legales expuestos.

En lo tocante al concepto nuevo que la Ley de la materia sefiala, se debe
aclarar que el mismo debe de considerarse como novedéso, en virtud de que una
cosa puede ser nueva pero no novedosa.

La novedad constituye el elemento mas importante de 1a idea de solucion,
por cuanto ésta solo llega a ser invencion cuando es original; de ahi que la falta
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del citado elemento conduzca a determinar que no hay creacion y por ende tutela
juridica.

Al respecto Mario Bauche seiiala: "La novedad de la invencién debe ser de
tal naturaleza que signifique una real innovacion, para la industria, o sea, que no
basta una aportacion secundaria que cualquier hombre de mediana preparacién o
de normal habilidad técnica o antistica pudiera obtener de un objeto o de un medio
ya conocido, sino que requiere un adelanto efectivo...entre la invencién y el estado
de la técnica.™®

De lo dicho anteriormente, se puede sostener que un invento a fin de ser
objeto de una patente, debe ser novedoso, es decir, debe tener un caracter
diferente de la cosa que le presidio.

Es decir, el concepto novedad lleva implicito la nocién de originafidad, toda
vez que el invento representa el resultado de una actividad intelectual, es decir,
creacién producto de sus naturales cualidades inventivas.

En sintesis, la novedad constituye el elemento por vitud de la cual se
caracteriza a un objete o producto no conocide por el estado de la técnica; es
decir, o nuevo es un concepto de caracter cronoldgico, el cual debe ser
complementado por el concepto originalidad, que implica diferente de las
caracteristicas de las cosas existentes, los cuales deben ser aplicados de manera
conjunta a fin de poder comprender de manera correcta el verdadero sentido de la
novedad de la invencion.

La actual Ley de la Propiedad Industrial establece en el articulo 17 las
hipdtesis para de determinar si una invencion es novedosa, tomando como
referencia el estado de la técnica en forma temporal y espacial.

Asi, el comentado articulo expresa:

“ARTICULO 17.- Para determinar que una invencién es nueva y resultado
de una actividad inventiva se considerara el estado de la técnica en la fecha de
presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de la pricridad reconocida.
Ademas, para determinar si la invencion es nueva, estaran incluidas en el estado
de la técnica todas las solicitudes de patente presentadas en México con
anterioridad a esa fecha, que se encuentren en tramite, aunque la publicacion a
que se refiere el articulo 52 de esta ley se realice con posterioridad”,

En conclusion, la novedad de la invencion es de relevada importancia, en
virtud de que si el invento se encuentra comprendido dentro del estado de la
técnica, es decir que se haya hecho accesible al publico del pais o en el extranjero

“ Bauche Garciadiego H. Op,.cit. p. 145.
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mediante descripcion oral o escrita, por el uso o por cualquier otro medio suficiente
para permitir su ejecucién, con anterioridad a la fecha de presentacién de la
sclicitud de patente o a al fecha de prioridad reconacida, dicha inventiva no podra
ser objeto de la patente correspondiente.

Respecto al concepto de actividad inventiva, es pertinente sefialar que si
bien dicha expresion puede sugerir una interpretacidn de caracter subjetivo, la Ley
de la materia la define de manera tal que con ella no se hace referencia a la
esfuerzo que haya tenido que desarroliar el autor para liegar al ente que se desea
patentar, sino que al sefala: “no se deduzcan del estado de la técnica en forma
evidente para un técnico de la materia”; expresion que disipa el subjetivismo que
pudiese ser argumentado por cada autor con motivo de la realizacion de una
determinada obra que el estima como invencion, debido a que segun su criterio,
constituye una actividad de su intelecto,

Se estipula como criterio, el no constituir una derivacidn légica de los
conocimientos existentes dentro del estado de ia técnica por un individuo técnico
en la materia.

Por lo que respecta al concepto de industriabilidad que la Ley sefala en el
precepto de referencia, éste debe entenderse como posibilidad del invento a ser
susceptible de una produccion o utilizacién industrial; es decir, que el objeto de la
invencidon tenga una utilidad practica y que pueda someterse a una explotacion
que signifique elaboracion o transformacién de productos, la obtencion de
servicios o de nuevos satisfactores econémicos.

Finalmente, y a manara de conclusion, es de observarse que la
problematica de la falta de una regulacién de los requisitos de patentabilidad, ha
quedado solucionado en la actual Ley de Propiedad Industrial; por ende, los
conceptos que en ella se contienen son los que se deben tener en cuenta para
efecto de querer solicitar una patente de invencion en México.

11. - Procedimiento para la obtencion de la patente.

“Siendo las patentes de invencién una concesién que hace el Estado se
requiere necesariamente un procedimiento de concesion.
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El procedimiento viene regulado de manera concreta en las diversas leyes
de patentes.™"

del presente punto, éste sera estudiado en tres apartados a saber:
a) Requisitos de la solicitud de patente
b) Anexos de la solicitud de patente

c) Tramite de la solicitud de patente.

a) Requisitos de la solicitud de patente.

En Nuestro sistema legal mexicano los requisitos de la solicitud de patente
de invencién se encuentran consignados en los articulos 38, 43, 45 de la Ley de la
Propiedad Industrial; asi como en los numerales 5, 24 y 25 del Reglamento de la
citada Ley.

El articulo 38 de la Ley de Propiedad Industrial senala:

En dicho entendido y con el objeto de ser mas explicito en la comprensién
“ARTICULO 38.- Para obtener una patente debera presentarse solicitud

escrita ante el Instituto, en la que se indicara el nombre y domicilio del inventor y

del solicitante, la nacionalidad de éste Ultimo, la denominacion de la invencion y

demas datos que prevengan esta Ley y su reglamento, v debera exhibirse el

comprobante del pago de las tarifas correspondientes, incluidas las relativas a los

examenes de forma y fondo.”

La solicitud de patente en tramite y sus anexos seran confidenciales hasta |

el momento de su publicacion.”

En relacion con el precepto transcrito, se deben tener en cuenta las
siguientes consideraciones:

Si bien la Ley de la Propiedad Industrial sefala que la solicitud de patente
de invencion debe presentarse de manera escrita ante el instituto y que debe
guardar ciertos requisitos, dicha situacion ha sufrido una cambio en la forma de su
realizacion; esto es, anteriormente los solicitantes de una patente redactaban

41 J.J. Santa-Pinter. Sistemas de concesion de las patentes. REVISTA MEXICANA DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ARTISTICA. Editorial Libros de México, Meéxico, D.F., Julio -
diciembre. 1963, p. 211.
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dichas solicitudes, actualmente debido a reforma en el articulo 5, fraccion Il y 6 del
Regiamento de [a citada Ley, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
(IMP}} tiene la obligacién de emitir formatos oficiales, los cuales simplemente
requieren ser f{lenados en sus espacios en blanco. Estos formatos son
proporcionados de manera gratuita.

De los citados formatos oficiales de solicitud de patente emitidos por el IMP|
se desprenden tres tipos de dalos a llenar;

1) Datos del inventor
2) Datos del apoderado
3) Datos del invento.

Dentro de los datos del inventor tenemos el relativo al nombre del
solicitante, el cual puede ser:

1. - El propio inventor.- Persona fisica o varias personas fisicas cuando el
invento haya sido realizado entre varios.

2. — El Causahabiente del inventor.- Esto se presenta cuando el inventor ha
cedido sus derechos a otra persona (beneficiario).
Conviene hacer la aclaracion, en el sentido de que
independientemente que se ponga el nombre del
causahabiente, se deberd poner el del legitimo
inventor.

Lo anterior se desprende del contenido del articulo 39 de la mutticitada Ley
de la materia, que sefala:

“ARTICULO 39.- La patente podra ser solicitada directamente por el
inventor o por su causahabiente o a través de sus representantes”

En lo tocante al domicilio del inventor o del causahabiente, debe citarse que
cuando estos son varios solicitantes, solamente se pone el domicilio de uno de
ellos.

Por lo que respecta a la expresién “solicitud escrita ante el Instituto, en la
que se indicara el nombre y domicilio del inventor y del solicitante, la nacionalidad
de éste Ultimo” sefialada en el articulo 38 de la Ley, no debe entenderse solo es
ese sentido, en virtud de que en los formatos oficiales se pide que se exprese
también la nacionalidad del inventor, razén por la cual, seria conveniente adecuar
la disposicion legal con los formatos existentes.
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Es pertinente sefalar, que los formatos oficiales de solicitud de patente
contienen inmediatamente después de los datos del inventor un recuadro para los
datos del apoderado; esto, dado que de manera excepcional las patentes son
solicitadas por los inventores o por los causahabientes, es decir, casi siempre los
tramites son realizados por un representante legat con la carrera de licenciado en
derecho.

Los datos que se solicitan sean Hlenados en el formato de solicitud de
patente respecto a los representantes legales son:

1) Nombre del apoderado

2) Domicilio del apoderado

3 Teléfono

4) Numero del RCP {Registro Central de poderes).- Consiste en el

numero de registro que lo identifica como representante legal. El registro se
soficita ante Ja Oficialia de Partes con el objelo de evitar demoras y agrandar el
volumen del expediente.

Por otra parte, del contenido de la Ley de la Propiedad Industrial, de su
reglamento y de las formas emitidas por el IMPI para la solicitud de patente, se
desprenden los siguientes datos del invento:

1} Denominacion de la invencion.- Conforme al articulo 25 del Reglamento
del la Ley de la materia, ia denominacion o titulo de la invencion debe ser breve,
debiendo denotar por si misma la naturaleza de la invencian.

2) Fecha de divulgacion previa.- Se encuentra regulada en el articulo 18 de
la Ley de Propiedad industrial, del que se desprende que no se afectara la
novedad de la invencidn cuando dentro de los 12 meses previos a la fecha de
presentacion de la solicitud de patente, se haya dado a conocer la invencién, por
cualquier medio de comunicacion, por la puesta en practica o porque la hayan
exhibido en una exposicion nacional o internacional.

3) Clasificacion de! invento.- México no se encuentra suscrito a ese espacio,
por lo que la Oficina de Patentes es la encargada de llenarlo.

4) Dato de prioridad reclamada.- Se encuentra regulado en los articulos 40
y 41 de la multicitada Ley, de los que se desprende que cuando se solicite una
patente después de hacerlo en otros paises se podra reconocer como fecha de
prioridad la de presentacion en agquél en que lo fue primero, siempre que se
presente en México dentro de los doce meses siguientes a la solicitud de patente
en el pais de origen.
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Por ultimo debe senalarse, que si bien el articulo 38 de la comentada Ley,
sefiala que debera exhibirse el comprobante del pago de las tarifas
correspondientes, incluidas las relativas a los examenes de forma y fondo, estos
no pueden considerarse como requisitos de la solicitud de patente, sino como
anexos de la misma, dado que se refleren a comprobantes de page que
constituyen actos de caracter administrativo

b) Anexos de la solicitud de patente

Consisten en toda aquella documentacion que se debe acompaiiar al
momento de la presentacién de la solicitud de la patente.

En dicho entendido, vy a fin de desarrollar el presente inciso, debe tenerse
en consideracidén el contenido del articulo 47 de la Ley de la propiedad Industrial,
el cual sefiala:

“ARTICULO 47.- A la solicitud de patente se debera acompaiiar:

l.- La descripcion de la invencién, que debe ser lo suficientemente clara y
completa para permitir una compresién cabal de la misma y, en su ¢aso, para
guiar su realizacion por una persona que posea pericia y conocimientos medios en
la materia. Asimismo, debera incluir el mejor método conocide por el solicitante
para {levar a la-practica la invencion, cuando ello no resulte claro de la descripcion.

En caso de material biologico en el que la descripcidn de la invencion no
pueda detallarse en si misma, se debera complementar la solicitud con la
constancia de depésito de dicho material en una institucion reconocida por el
Instituto, conforme a lo establecido en el reglamento de esta Ley;

}l.- Los dibujos que se requieran para la comprensién de la descripcion;

lil.- Una o mas reivindicaciones, las cuales deberan ser claras y concisas
y no podran exceder del contenido de la descripcion, y

V.- Un resumen de la descripcién de la invencién, que servira
tnicamente para su publicacion y como elemento de informacion técnica.”

Como es de observarse la Ley de la maleria expresa algunos de los anexos

que deben acompanarse a la solicitud de patente, mas sin embargo, €stos no son
los Unicos, toda vez que tanto el reglamento de la citada Ley como en el propio

46




formato de solicitud de patente sefialan algunos otros anexos que son necesario
satisfacer a fin de que el IMPI pueda darle tramite a dicha solicitud.

En vitud de lo sefalado, es pertinente exponer primeramente las
disposiciones del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

El articulo 5 del citado reglamento, sefala en algunas de sus fracciones,
determinados anexos que deben acompafiarse a la solicitud de la patente, los
cuaies se transcriben a continuacion:

“ARTICULO 5.- Las solicitudes o promociones deberan presentarse ante el
propio Instituto o en las delegaciones de la Secretaria y cumplir los siguientes
requisitos:

HI.- Acompaiiarse de los anexos que en cada caso sean necesarios, los
gque deberan ser legibles y estar mecanografiados, impresos o grabados en
cualquier medio;

VL.- Acompafarse del comprobante de pago de la tarifa
correspondiente;

VIl.- Acompafarse de la correspondiente traduccién al espaiiol de los
documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con la solicitud o
promocion,;

Vill.- Acompanfarse de los documentos que acrediten el caracter de los
causahabiente, la personalidad de los apoderados o representantes legales,

b4

IX:- Acompanarse de la legalizacion de los documentos provenientes
del extranjero, cuando proceda.

Finalmente, se sefialaran a continuacién los anexos a que hace referencia
el formato de solicitud de la patente, que si bien son los anteriormente sefialados,
en dicho formato se expresa el niimero de copias que debe presentarse de cada
uno de ellos, razén por fa cual no constituye de ninguna manera una lista
reiterativa.
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En tal entendido, los anexos que son necesario satisfacer conforme al
formato oficial expedido por el IMPI a fin de dar tramite a una solicitud de patente
son los siguientes:

» Comprobante del pago de derechos que fija la Ley de Derechos y de
acuerdo a las cuotas vigentes establecidas por el propio IMPI.

¥

Descripcion y reivindicacion del invento por triplicado.

» Declaracion bajo protesta de decir verdad, que el mejor método
conocido por el solicitante para llevar a la practica la invencién es el
expuesto en la descripcidén, misma que debe concluir con el capitulo de
reivindicacion o de novedad.

v

Dibujos por triplicado.

> Resumen de la descripcion del invento.

Al

Documento que acredite la personalidad del apoderado.

G

Copia de la constancia de que el documento de poder ha sido inscrito en
& el Registro General de Poderes.

> Documento de cesion de derechos en el caso del causahabiente.
» Documento de la divulgacién previa.

* Documento de prioridad (copia sellada de ta solicitud presentada en otro
pais).

A\

Traduccién en su caso de dicho documento, como de todo aquél que no
se encuentre redactado en idioma espafdol.

Antes de comenzar la exposicion del siguiente inciso, es de relevada
importancia sefalar que el formato de solicitud de patente expedido por el IMPI,
contiene al final de los datos sobre la invencion y los anexos, otros datos finales
que deben llenarse y los cuales son:

1) Lugar

2) Fecha

3) Firma del solicitante y del inventor.

-
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La omisién en el llenado de algunos de los anteriores datos trae como
consecuencia que el Instituto no de tramite a la solicitud hasta el momento en que
sean subsanados.

c) Tramite de la solicitud de patente.

En México el tramite de la solicitud de patente de invencién, puede dividirse
en tres etapas a saber:

1. - Etapa de examen administrativo o de forma
2. - Etapa de publicacion de la solicitud en la gaceta

3. - Etapa de examen de fondo, técnico o de novedad del invento.

“El examen de forma consiste en comprobar que en la peticién se han
cumplido todas las formalidades exigidas por la Ley.

Segin el Derecho de todos los paises la solicitud no se admite si la
Administracion considera que no esta en debida y buena forma.™?

En el sistema legal mexicano, el Instituto tiene por objeto al momento de
realizar el examen administrativo o de forma, verificar que los datos contenidos en
el formato de solicitud de patente, asi como los respectivos anexos se encuentren
en regla; es decir, que se acaten de manera precisa y completa las disposiciones
tanto legales como reglamentarias.

En ofras palabras, en el examen administrativo el cuerpo examinador del
Departamento de Examenes Administrativos y de Novedad del IMPI, debe verificar
que se hayan satisfecho en su tolalidad los requisitos administrativos de la
solicitud de patente, y en caso contrario deberan ser subsanados en el plazo legal
de dos meses bajo el apercibimiento de tener por abandonada la solicitud.

Dicha situacidn se encuentra contenida en el articulo 50 de la Ley de la
Propiedad Industrial, en los siguiente términos:

“ARTICULO 50. - Presentada la solicitud el Instituto realizara un examen
de forma de la documentacién y podra requerir que se precise o aclare en lo que
considere necesario, 0 se subsane sus omisiones. De no cumplir el solicitante con

2 J.J). Santa-Pinter. Op, cit . p. 212,
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dicho requerimiento en un plazo de dos meses, se considerara abandonada la
solicitud.”

Ahora bien, con el propdsito de tener un mas amplio conocimiento del tema,
conviene sefalar que en este aspecto (examen administrativo) es donde existe
una uniformidad en e! Derecho de los diferentes paises del mundo; esto es, a
efecto de conceder la patente de invencion siempre se verifica que se satisfagan
en su totalidad los requisitos de caracter administrativo previstos en las leyes que
regulan la materia.

Al respecto en la Nueva Enciclopedia Juridica se sefala: “En todos los
procedimientos de concesion de patentes en el mundo, el érgano encargado de la
tramitacion examina de oficio la concurrencia de los requisitos formales de la
solicitud, pero no ocurre lo mismo con los de patentabilidad...Fue por ello
tradicional durante mucho tiempo la contraposicion entre los sistemas de
concesion con previo examen de los requisitos comparativos de patentabilidad y
los sistemas de concesion sin examen previo.™*

Las diferencias se pueden llegar a suscitar al hablarse del analisis de los
requisitos de patentabilidad a efecto de otorgar la patente correspondiente.

Por tal motivo, existen diferentes sistemas de concesién de patentes en el
mundo; sin embargo, por razén de la amplitud que constituiria exponerlos a todos,
solamente se describiran a continuacién de manera breve los mas importantes,
atendiendo primeramente las siguientes consideraciones:

1. - Los dos grandes sistemas de concesion de patentes son:

a) Elde examen previo, y

b) El de no-examen o de libre concesion.

2.- Se debe tener en cuenta que, no hay un sisterna puro de previo examen
ni un sistema puro de no-examen comao se podra observar a continuacion.

1.- Sistema de libre concesidn o sistema sin examen previo.

El 6rgano encargado de la concesion de las patentes no examina si se trata
de una invencién nueva, producto de una altura inventiva y susceptible de
explotacion industrial. El solicitante de 1a patente declara que es asi.

* Nueva Enciclopedia Juridica. Op, cit. p. 114.
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Si los documentos estan en debida forma, el érgano facultado para la
concesion de la patente otorga el certificado correspondiente.

Ciertamente, esta concesion no priva que los terceros perjudicados puedan
ejercitar la accion de nulidad ante la autoridad correspondiente.

Entre los paises que contienen este sistema de concesién de patentes
estan Republica Dominicana, Haiti, Espaiia y Paraguay.

li.- Sistema de examen previo.

El 6rgano encargado de la concesion de las patentes realiza no solo el
examen de forma y de las limitaciones o prohibiciones legales, sino también
realiza un examen de fondo sobre las otras condiciones de patentabilidad, como
son los requisitos de novedad, altura inventiva y de industriabilidad,

Nuestro pais pertenece a este sistema de concesion de patentes junto con
Argentina, Francia, etc.

Independientemente de lo expuesto, y a fin de complementar el tema en
estudio, es pertinente sefialar que entre otros sistemas de concesion de patentes
existentes en el mundo se encuentran los siguientes:

1. - Sistema sin examen previo con llamamiento a las oposiciones.

2. - Sistema de examen previo, limitando a las patentes a las patentes
anteriores del propio pais, con llamamiento a las oposiciones.

3. - Sistema de examen previo con llamamiento a las oposiciones.

Por otra parte y siguiendo las etapas sefialadas al inicio del presente inciso,
debe sefalarse que, realizado ¢l examen de farma el IMP) inicia la etapa de la
publicacion de la solicitud de la patente, |a cual se realiza después de 18
meses contados a partir de la fecha de presentacion o de prioridad reconocida: sin
embargo, el solicitante puede pedir la publicacién antes del plazo sefialado.

La situacion antes descrita se encuentra prevista en el articulo 52 de la Ley
de Propiedad Industrial, mismo que a Ia letra dice:

“ARTICULO 52.- La publicacion de la solicitud de patente en tramite
tendra lugar io mas pronto después de! vencimiento del plazo de dieciocho meses,
contado a partir de la fecha de presentacién, en su caso, de prioridad reconocida.
A peticion del solicitante, fa solicitud sera publicada antes del vencimiento del
plazo sefalado.”
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La anterior situacion se complementa con el contenido del articulo 40 del
Reglamento de la Ley de la materia, el cual sefala:

“ARTICULO 40.- La publicacién anticipada de una solicitud de patente se
hara en el nimero de la Gaceta que corresponda al periodo en el que se presente
la peticion, siempre que se haya aprobado el examen de forma, ¢ en el nimero de
la Gaceta que corresponda al pericdo en el que la solicitud apruebe el examen de
forma.”

Es pertinente precisar, que en la comentada publicacién de la solicitud de la
patente no se expone en su totalidad el contenido de dicha solicitud, sino
exclusivamente se publican los datos mas importantes.

El articulo 39 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial sefizala
cuales son los datos que deben aparecer en la Gaceta; por tal motivo, es de
relevada importancia tener presente su contenido:

“ARTICULO 39.- La publicacion en la Gaceta de la solicitud de patente en
tramite, contendrd los datos bibliograficos comprendidos en la solicitud
presentada, el resumen de la invencion y, en su ¢aso, &l dibujo mas ilustrativo de
la misma o la férmula quimica que mejor la caracterice. Si el Instituto estimase que
ningun dibujo es util para la comprension del resumen, la publicacidn no ira
acompanada de ningun dibujo cuando se realice.

No se publicaran las solicitudes que no hubiesen aprobado el examen de
forma, las abandonadas, las desechadas, ni las modificaciones que se presenten
con posterioridad a la concesidn del examen de forma.”

Una vez publicada la solicitud de patente, se procede de conformidad con el
articulo 53 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente en México, ha realizar un
analisis de los elementos positivos de patentabilidad previstos en el articulo 16,
primer parrafo, asi como verificar que el ente objeto de la solicitud de la patente no
constituya alguno de los supuestos previstos los articulos 16 parte segunda y 19
de la comentada Ley. Esta actuacion del IMPI corresponde a la etapa llamada
examen de fondo, técnico o de novedad de la invencién.

El articulo comentado en el parrafc anterior sefnala expresamente:

“ARTICULO 53.- Una vez publicada la solicitud de patente y efectuado el
pago de la tarifa que corresponda, el Instituto hard un examen de fondo de la
invencién para determinar si se satisfacen los requisitos sefialados por el articulo
16 de esta Ley, o se encuentra en algunc de los supuestos previstos en los
articulos 16 y 19 de esta Ley.
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Para la realizacién de los examenes de fondo, et Instituto, en su caso, podra
solicitar el apoyo técnico de organismos e instituciones nacionales
especializados.”

Del contenido del articulo, se desprende que en el examen de fondo se va a
verificar que el invento descrito en la solicitud de patente satisface los siguientes
requisitos:

1. - Los de patentabifidad, que como se ha sefialado anteriormente son la
novedad, ta altura inventiva y la industriabilidad.

2. - Los negativos, que consisten en las prohibiciones que de manera
expresa se sefialan en la Ley de !a Propiedad Industrial a pesar de haberse
satisfecho tanto los requisitos positivos de patentabilidad como los administrativos.

Dicha disposicién legal es complementada por el articulo 42 del
Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, que en la especie senala:

“ARTICULO 42.- El examen de fondo tendra como objeto, ademas de lo
sefialado en el articulo 53 de la Ley, determinar si la invencién cumple con los
reqguisitos y condiciones establecidos en los articulos 40. y 43 de la Ley.

Al efectuar el Instituto el examen de fondo de la solicitud, sélo considerara
lo que esté contenido en la descripcion, reivindicaciones y, en su caso, los dibujos.

Si el Instituto, al efectuar el examen de fondo determinara que de
declararse procedente el otorgamiento de la patente, posiblemente se afecten
derechos de terceros derivados de una solicitud de patente en tramite, que sea
anterior a la fecha y hora de presentacion, lo notificara al solicitante de la que se
examina para que manifieste lo que a su derecho convenga, de acuerdo alo
establecido en el articulo 5 de la Ley.”

Los requisitos y condiciones a que hace referencia el precepto en cita
estriban en que el ente objeto de la solicitud de patente no sea contrario al arden
publico, a la moral ¢ a las buenas costumbres o contravenga alguna dispasicion
legal (articulo 5). Asimismo, que la solicitud debera referirse a una sola invencion
(articulo 43).

Como consecuencia del estudio que el IMPI realice de la solicitud de
patente, el trAmite puede concluir con alguna de estas modalidades:

1. - Abandono de la solicitud de la patente.- Esta hipétesis se actualiza
cuando no son cumplidos dentro de los plazos legales y reglamentarios los
requerimientos hechos por la Oficina de Patentes al solicitante durante el tramite
de la solicitud.
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2. - Negativa de la patente de invencidn.- Esta hipdtesis se actualiza
cuando a juicio del IMPI el tramite de solicitud de patente no satisfizo en su
totalidad tanto los requisitos legales como reglamentarios.

Contra esta resolucidon de negativa de patente procede el llamado recurso
de reconsideracién administrativa, el cual se turna ante la misma autoridad que
emitié la resolucion impugnada. Del nuevo estudio que realice la autoridad del
IMPI, sobre la base de los alegatos y pruebas ofrecidas por el recurrente, tiene la
obligacién de emitir una segunda resolucion, la cual puede versar sobre alguno de
los siguientes sentidos:

a} Concesion de la patente correspondiente.
b} Negativa definitiva de |a patente de invencién.

En el caso de que la segunda resolucion fuese en el sentido de negar la
patente de manera definitiva, el interesado sélo podrd impugnar dicho fallo
definitivo a través del juicio de amparo indirecto, el cual debe promoverse ante
el Juez de Distrito en materia administrativa competente.

La sentencia de amparo que emite el Juez de Distrito puede, en caso de ser
contraria a los intereses del promovente, ser combatida mediante el recurso de
revision ante el Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa. Contra
esta sentencia no procede ningun recurso.

3. - Concesion de la patente de invencion.- Se aclualiza este supuesta
cuando una vez realizado el estudio de ia solicitud de !'a patente por el IMPI, éste
lo considera como satisfactorio por haberse cubierto en su totalidad los requisitos
legales y reglamentarios para la concesidn de la patente correspondiente.

Dentro de este numeral es preciso tener en cuenta el contenido del articulo
57 de la Ley de |a materia, el cual a la letra sefiala;

“ARTICULO 57.- Cuando proceda el otorgamiento de la patente, se
comunicara por escrito al solicitante para que, dentro del plazo de dos meses,
cumpla con los requisitos necesarios para su publicacidon y presente ante el
Instituto el comprobante del page de !a tarifa correspondiente a la expedicién dei
titulo. Si vencido el ptazo fijado el solicitante no cumple con lo establecido en el
presente articulo, se le tendra por abandonada su solicitud.”

Del precepto en cita puede desprenderse que, a efecto de tener por
concedida la patente correspondiente, el solicitante tiene que cumplir dentro del
plazo de dos meses a partir de la notificacion del escrito de concesidn de patente
con las siguientes cbligaciones:
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> Cumplir con los requisitos necesarios para su publicacién.

» Realizar ¢l pago de la tarifa correspondiente a la expedicion del titulo.

De conformidad con e! articulo 60 de la citada Ley, la publicacién que el
IMPI realice en la Gaceta, debera contener la informacion a que se refieren los
articulos 47, fraccion IV y 59 del mismo ordenamiento juridico.

Es prudente sefialar, que algunos de los datos a que se hace referencia en
el parrafo que antecede constituyen los requisitos que estd obligado a
proporcionar el solicitante a efecto realizarse la comentada publicacion.

Para finalizar el punto en estudio sélo resta tener presente el contenido de
los mencionados articulos 47, fraccion IV y 59 de la Ley de la Propiedad Industrial
vigente en México.

“ARTICULO 47.- A la solicitud de patente se debera acompanar:

IV.- Un resumen de la descripcién de la invencidn, que servird Gnicamente
para su publicacion y como elemento de informacion técnica.”

“ARTICULO 59.- El Instituto expedirad un titulo para cada patente como
constancia y reconocimiento oficial al titular. El titulo comprendera un ejemplar de
la descripcion, reivindicaciones y dibujos, si los hubiere, y en el mismo se hara
constar:

l.- Namero y clasificacion de la patente;

II.- Nombre y domicilio de la persona o personas a guienes se expide;

lil.- Nombre del inventor o inventores;

IV.- Fechas de presentacion de la solicitud y de prioridad reconocida en su
caso, y de expedicion;

V.- Denominacion de la invencion, y
V1.- Su vigencia.”

Reglamentariamente es aplicable el articulo 47, mismo que sefiala:
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“ARTICULO 47.- La publicacién de la patente comprendera, en su caso,
ademads de la publicacion de ta informacion sefalada en el articulo 60 de la Ley, la
del dibujo mas itustrativo, ta formula quimica principal de la invencién patentada o
la secuencia de nucledtidos o aminoacidos que determine el Instituto.

En caso de que el solicitante haya modificado las reivindicaciones el
Instituto le requerird, para los efectos de la publicacidn de [a patente, la
presentacion det resumen con las correcciones consiguientes.”

Con el objeto de una mejor comprension del presente inciso, y por motivos
de su gran extension, es de importancia tener en cuenta el siguiente cuadro:

PROCEDIMIENTO DE TRAMITACION DE LA SOLICITUD DE
PATENTE.

PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE PATENTE EN
EL IMPL.

| EXAMEN FORMAL O ADMINISTRATIVO !

[ PUBLICACION EN LA GACETA f

( EXAMEN DE FONDQ, TECNICO O DE NOVEDAD |

PUEDE CONCLUIR

Tener por abandonada la Negar la patente: Otergamiento o
solicitud « 12 Negativa procede el| concesidn de |a patente
recurso de
reconsideracién.
s 2% Negativa o definitiva
procede el juicio
amparo.
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12.- Derechos y obligaciones del titular de Ia
patente.

Si bien a lo largo de la exposicidn del presente capitulo se hecho referencia
de manera aislada a ciertas obligaciones y derechos de todo solicitante de una
patente de invencién en Meéxico, en el presente punto se desglosara

esqguematicamente dichos derechos y obligaciones de conformidad con las
- disposiciones legales en vigor.

A. DERECHOS DEL TITULAR DE LA PATENTE.

Del contenido integral de la Ley de la Propiedad Industrial vigente en
México, asi como de su respectivo Reglamento, se desprenden los siguientes
derechos atribuibles al titular de la palente:

* Derecho de explotacion exclusiva del invento o derecho de explotacién
de la patente.

Derecho de paternidad. Consiste en que el nombre del autor se
manifieste en la patente y que tenga la prerrogativa de ostentarse como
unico autor de la obra.

v

Derecho de propiedad de la invencion.- la invencién es un derecho
inmaterial y atribuible a su autor. (articulo 28 constitucional).

Y

Derecho a la patente.- Es un derecho fundamental del inventor el
obtener una patente por la inventiva realizada.

Y

* Derechos de caracter procedimental:

a) Derecho de sequir a quienes quebranten los derechos exclusivos del
invento, y los que estan en esa situacién son los que sin la autorizacién
del dueiio de la patente la explotan. La Ley de Propiedad Industrial
considera a la usurpacion de patente como infraccion administrativa.

b) Derecho de denunciar los hechos constitutivos de alguna infraccion
administrativa o delito ante el IMPI.

c} Derecho de solicitar la praclica de medidas de suspension vy
aseguramiento en contra del usurpador de la patente de invencion.
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d) Derecho de ejercitar acciones para reclamar el pago de dafios y
perjuicios.

» Derecho de cesidn.- Consiste en el derecho de transmitir la patente del
invento con todos sus derechos y obligaciones. Dicha transmision de
derechos puede ser gratuita u onerosa.

» Derecho de conceder licencias voluntarias- o contractuales de
explotacion de la patente de invencién. Aqui puede haber una gama de
hipétesis:

a) Licencia gratuita.

b) Licencia onerosa

c) Licencia onerosa con cantidad fija

d) Licencia onercsa con cantidad alzada
e) Licencia con exclusividad al tercero.
f) Licencia sin exclusividad.

Derecho de perseguir una remuneracion econémica por el otorgamiento
de una licencia voluntaria. Este derecho es conocido como de regalia
por licencia voluntaria o contractual.

A&

Derecho de perseguir regalias por licencias obligatorias.

\4Y

Derecho de percibir regalias por licencias de utilidad pablica.

Y

Derecho de interponer recurse de rehabilitacidn cuando haya dejado de
pagar oportunamente las anualidades, acudiendo para tal efecto al IMPI
solicitando la rehabilitacion de la patente comprobando el interés de
sequirla explotando mediante el pago de los recargos correspondientes

¥

Derecho de recuperar la vigencia de la patente caduca por falta de pago
de las anualidades, mediante el recurso de rehabilitacién,

A

> Derechc de manifestar lo que a su derecho convenga cuando asi sea
solicitado por el IMPI.

B. OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA PATENTE.

Las obligaciones atribuibles al titular de la paterte conforme a las
disposiciones legales aplicables en la materia, se encuentran las siguientes:

¥ Utilizar el invento patentado; es decir, obligacion de explotar la patente.
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Comprobar o acreditar ante el IMPI que se esta llevando a cabo dicha
explotacién, industrial y comercial. Esta obligacion tiene una excepcién:

Cuando el titular demuestre que ha existido una imposibilidad material,
como por ejemplo, la falta de un elemento primo para la explotacién e
cual se necesite imponrarlo.

Comprobar la existencia de una causa justificada para no poner en
practica el invento.

Emplear las leyendas obligatorias que acreditan que el invento se
encuentra patentado. Esta obligacidn tiene por objeto que un tercero se
abstenga de producirlo.

Obligacién de poner la leyenda “patente pendiente” "PAT-PEN", cuando
la patente se encuentre en tramite; esta obligacion tiene por objeto
poder ejercitar el derecho de explotacion antes de ser otorgada la
patente correspondiente.

Acceder a la concesion de licencias de utilidad publica por causas de
emergencia o sequridad Nacional.

Otorgar licencias obligatorias cuando no se ha utilizado la patente dentro
del plazo legal de tres afios a partir de la fecha de! otorgamiento de ta
patente; asimismo, cuando el titular no cubre las necesidades del
mercado nacional ¢ no cubre la demanda de exportacién o cuando la
explotacion se suspendido por seis meses.

En los casos de otorgamiento de licencias de wtilidad pUiblica como de
licencias obligatorias el titular de la patente tiene la obligacién de
propotcionar la informacion necesaria para la explotacidon de la patente.

Inscribir en el IMPI los documentos que acrediten la concesién de
licencias voluntarias, con fa consecuencia de que no causara efectos
contra terceros si no se inscribe.

Registrar ante el IMPI e} contrato de cesidn de derechos de patente,
bajo la sancidn de causar efectos contra terceros en caso de no cumplir
con la citada obligacion.

Presentar ante el IMPl el comprobante del pago de la tarifa
correspondiente a la expedicién de la patente.

Pagar las anualidades dentro de los plazos legales y reglamentarios.
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13. - Modos de concluir la patente.

Del contenido de la Ley de Propiedad Industrial, como de su reglamento, los
distintos modos de concluir los derechos que confiere la patente de invencion son
los siguientes:

1. = La caducidad.- Esta forma de dar por terminada la patente de
invencion tiene tres variantes a saber:

a)

b)

<)

Modo ordinario o natural.- Caducidad por vencimiento del plazo fegal
de 20 afios improrrogables por los que se considera vigente el titulo en
el que consta fa comentada patente. (articulo 23 de la Ley de Propiedad
Industrial). No requerira de declaracion administrativa por parte del
Instituto.

Caducidad por falta del pago de anualidades, con la salvedad de que
quien pierde la patente por esta causa puede recuperarla por medio del
recurso de rehabilitacion.

Caducidad por falta de explotacién del invento.- Esta causa tiene su
origen en el caracter de obligatoriedad concedido por la Ley de la
materia; esto es, la Ley de !a Propiedad Industrial vigente en México
consigna como obligacion del titular de la patente “el de explotar fa
invencion”, con el apercibimiento que de no hacerlo en plazo de tres
afios contados a partir de fa concesion de la comentada patente el IMPI
podra expedir licencias obligatorias, y si aun concediéndose dichas
licencias no se explotara el invento patentado el Instituto decretara la
caducidad de la patente.

Dichas hipdtesis se encuentran preexistas en el articulo 80 de la Ley de la
Propiedad Industrial, mimo que a la letra sefiala:

“ARTICULO 80.- Las patentes o registros caducan y los derechos que
amparan caen en el dominio pablico en los siguientes supuestos:

I.- Al vencimiento de su vigencia;

I1.- Por no cubrir el pago de la tarifa previsto para mantener vigentes sus
derechos, o dentro del plazo de gracia de seis meses siguientes éste;

Ill.- En el caso del articulo 73 de esta fey. (No haber sido explotada dentro
de los dos afos a partir de haberse otorgado licencia obligatoria).
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La caducidad que opere por el solo transcurso del tiempo, no requerira de
declaracién administrativa por parte del Instituto.”

Es pertinente sefalar que solamente se podra solicitar la rehabilitacion de la
patente caduca por falta de pago oportuno de la tarifa correspondiente, siempre
que la solicitud se presente dentro de los seis meses siguientes al plazo de gracia
a que se refiere la fraccion |l del articulo 80 y se cubra el page omitido de |a tarifa,
mas sus recargos.{ articulo 81}

2.- La nulidad de la patente.- Esta hipdtesis puede actualizarse de
conformidad con el articulo 78 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente en
México por diversas causas, mismas que a continuacidén se sefalan;

¥ Cuando se hayan otorgado en contravencion a las disposiciones sobre
requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes. {fraccion |}

Para efectos de los dispuesto en el parrafo que antecede se consideran
requisitos y condicicnes para el otorgamiento de patentes los
establecidos en los articulos 16, 19 y 47 de la comentada Ley.

» Cuando se haya otorgado en contravencién a fas disposiciones de la ley
vigente en el momento en que se otorgd la patente. (fraccion I1)

» QCuando durante el tramite se hubiere incurrido en abandono de la
solicitud. (fraccion I

*» Cuando el ctorgamiento se encontrare viciado por error o inadvertencia
graves, o se hubiese concedido a quien no tenia derecho para
obtenerla. {fraccion V)

> Por haberse otorgado la patente de invencién no obstante, de existir
contravencién con algun elemento consignado por la Ley de Propiedad
Industrial o su reglamento.

La accién de nulidad prevista en las fracciones | y Il anteriores, podra
ejercitarse en cualquier tiempo; la que deriva de los supuestos en las fracciones I
y IV anteriores, podra ejercitarse dentro de los cinco aifos contades a partir de que
surta efectos la publicacion de a patente.

Conforme al articulo 79 de la Ley de la Propiedad Industrial la declaracion

de nulidad se hara administrativamente por el IMPI, a peticidon de parte o del
Ministerio Publico Federal cuando tenga algun interés la Federacion.
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3.- La expropiacién por causa de utilidad publica.- En la actual Ley de
Propiedad Industrial la explotacién de la patente por causa de utilidad piblica se
da a traveés de las licencias que llevan ef mismo nombre. Las disposiciones que
regulan dicha situacién se transcriben a continuacion:

“ARTICULO 77.- Por causa de emergencia o seguridad nacional y
mientras duren éstas, el Instituto, por declaracidén que se publicard en el Diario
Oficial, determinara que la explotacion de ciertas patentes se pueda hacerse
mediante la concesion de licencias de utilidad poblica, en los casos en que, de no
hacerlo asi, se impida, entorpezca o encarezcan la produccion, prestacion o
distribucion de satisfactores bdsicos para la publicacion.

Para la concesion de estas licencias, se procederd en los términos del
parrafo segundo del articulo 72 y no podran tener cardcter de exclusivas.”

Dentro del reglamento de la Ley de la materia son aplicables los siguientes
preceptos:

“ARTICULO 51.- La declaracién a que se refiere el articulo 77 de la Ley, la
realizara el Instituto, previo acuerdo del Secretaric de Comercio y Fomento
Industrial con el titular del Ejecutivo Federal.

Dentro de los meses siguientes a la fecha de publicacion en el Diario
Oficial, de la declaracion prevista en el articulo 77 de la Ley, los titulares de las
patentes que fueren declaradas susceptibles de ser objeto de licencias de utilidad
publica, podran efectuar ante el Instituto las manifestaciones que sus derechos
convengan respecto de tal declaracion. Una vez efectuadas dichas
manifestaciones, e! Instituto resolvera en definitiva, confirmando o revocando la
declaracién segun proceda, y ordenando su publicacién en el Diario Oficial.

E! Instituto publicara en el Diario Oficial la resolucion que declare la
concesion de las causas de emergencia o seguridad nacional, que hubiesen
motivado la declaracién a que se refiere el articulo 77 de la Ley.”

“ARTICULO 52.- La explotacion de una invencion patentada que realice la
persona que tenga concedida licencia de utilidad publica, no se considerara como
realizada por el titular de la patente respectiva.

Al conceder una licencia de utilidad publica, el Instituto fijara el plazo en que
el licenciatario deba iniciar la explotacidén de la invencién patentada y establecera
como causal de revocacion de la licencia la no explotacion de [a invencion. Este
plazo no podra exceder de un afio de calendario contado a partir de la fecha de

concesion de la licencia.
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Cuando a peticién del titular de la patente o de oficio el Instituto determine
que procede la revocacion de la licencia obligatoria o la de utilidad publica,
requerira al licenciatario y, en su caso, al titular de la patente, para que manifiesten
lo que a su derecho convenga ofrezcan los medios de prueba que estimen
convenientes.”

A fin de tener por concluido ef presente tema, es menester tener en
consideracién el siguiente cuestionamiento:

¢Es factible adicionar en la Ley de Propiedad Industrial vigente en México
como modo de concluir {a patente la renuncia o cancelacion voluntaria?

Brevemente se puede dar respuesta a la anterior pregunta en los siguientes
términos:

Nunca ha aparecido en la Ley de la materia }a renuncia o la cancelacion
voluntaria como forma de terminacién de la patente; lo anterior, debido a que
simplemente basta con que el titular de la patente no pague las anualidades o no
explote la invencion para tenerse por caduca la comentada patente.

Esta es la razén por fa que ninguna Ley de Patentes comprende esta
circunstancia.

14. - Concepto de trabajador.

“En todos los campos del conocimiento humano estan presentes ciertas
instituciones que son esenciales en cada una de las disciplinas...Lo mismo sucede
con cada una de las disciplinas juridicas; se tiene por ejemplo, ... al derecho
mercantil, con el acto de comercio, la empresa mercantil, el titulo de crédito;.. .lo
mismo sucede con el derecho constitucional, el derecho procesal, vy todas las
demas ramas del Derecho.™

Teniendo en cuenta lo anterior y por ser el presente trabajo objeto de
estudio simultdneo de dos ramas de! derecho (Derecho de Propiedad Industrial y
Derecho del Trabajo), es de relevada importancia tener presente los conceptos
fundamentales que se manejan en cada una de ellas.

“ Davalos Morales, J. DERECHO DEL_TRABAJO. 5 edicién, _Editorial Porrja, S.A., México, D.F.,
1995. p. B9.
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Los relativos al Derecho de Propiedad Industrial han sido desarrollados en
los puntos anteriores del capitulo en estudio, en tanto que los propios al Derecho
del Trabajo seran desarrollados en el actual numeral 14.

En las relaciones de trabajo, individuales como colectivas, los sujetos que
intervienen son los trabajadores y los patrones.

A la persona que presta un servicio a otra se le ha dencminado de diversas
formas, como por ejemplo: obrero, empleado, asalariado, jornalero, gperario, etc.
Sin embargo, el concepto que ha tenido mayor auge tanto en la doctrina como el
la legislacion universal es el de trabajador.

Lo anterior, en virtud de que el concepto trabajador es genérico; es decir, es
factible atribuirlo a todas aquellas personas que entregan su fuerza de trabajo al
servicio de otra sin admitir distinciones.

En dichos términos se expresa el Diccionario Juridico Mexicano; motivo por
el cual, es pertinente tener en cuenta su contenido:

“Terminclégicamente, frecuente a la ulilizacion indiscriminada de las voces
obrero, empleado, portador de servicios © de obras, dependientes, etc., la
denominacion trabajador responde con precision a 1a naturaleza de este sujeto
primario del derecho del trabajo, amén de que unifica el caracter de aquellos que
viven de su esfuerzo ya preponderantemente material o intelectual. Ciertamente,
este término homogéneo suprime la discriminacidn adn subsistente en diversos
sistemas que regulan mediante estatutos diferentes, a condicidn del obrero, el
empleado y el trabajador.” *

Expuesto lo anterior, y con el objeto de saber cual debe ser el concepto
mas apropiado para poder comprender en sus justos términos el contenido del
presente estudio, es conveniente realizar un breve andlisis del concepto juridico
en cuestién dentro del sistema legislativo mexicano vigente.

Es la Ley Federal del Trabajo en su articulo 8°, quien proporciona el
concepto juridico de trabajador, al sefalar:

“ARTICULO 8°.- Trabajador es !a persona fisica que presta a otra, fisica o
moral, un trabajo personal subordinado.

Para los efectos de esta disposicién, se entiende por trabajo toda actividad
humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparacion
técnica requerido por cada profesion u oficio.”

¥ DICCIONARIC JURIDICO MEXICANO. Op, cit. p. 296.
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Como es de observarse, la primera parte del aludido precepto hace
referencia al concepto en comento; en tanto que, el segundo parrafo hace alusién
a lo que debe entenderse como trabajo.

Asi, del contexto de la nocion juridica referida en los parrafos precedentes,

" es posible distinguir los siguientes elementos esenciales para que dicha

conjuncion pueda ser objete de regulacién de la Ley en cita:
1. - El trabajador siempre sera una persona fisica.
2. - Esa persona ha.de prestar un servicio a otra persona fisica o morai.
3. - El servicio ha de ser en forma personal.
4. - El servicio ha de ser de manera subordinada.

Si se presentan reunidos los elementos mencionados se estara hablando
de una relacién de trabajo.

Algunos autores, como Nestor De Buen Lozano, consideran coma elemento
esencial de la relacion de trabajo la retribucion o remuneracién que percibe quien
lo presta, fundando su opinién en el contenido del articulo 20 de ta Ley Federal del
Trabajo vigente en México.

Sin embargo, existen posturas contrarias las cuales afirman que el salario
constituye una consecuencia de la prestacién del trabajo. Entre los autores
partidarios de la comentada opinién destacan el maestro Mario de la Cueva y José
Davalos.

Este dltimo autor al respecto sostiene: “La remuneracién no constituye un
elemento de existencia en la relacién laboral trabajador-patron, ya que su
ausencia, esto es, la faita de pago, no conlleva en forma alguna la inexistencia del
vinculo laboral, sino que por el contrario, éste subsiste y, en todo caso, el no pago
del salario da lugar a sanciones, incluso de caracter penal en contra del patron
incumplido™.*®

En conclusion es de sostenerse, que nuestra legislacién laboral vigente
cuenta con un concepto preciso de lo que debe entenderse por trabajador, mismo
que sera el reconocido en la comprension del tema en estudio.

* Davalos Morales J. DERECHO DEL TRABAJO. Op, cit. p. 94,
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15.- Planteamiento de la problemdtica que originan
las invenciones de los trabajadores.

“Realizar una obra o un invento es un hecho que como tal se traduce en la
creacion de un producto que antes no existia. Esta situacion ha sido, desde hace
mucho afios, reconocida por la legisiacién especial que en cada pais se ha emitido
para precisar los derechos que el autor tiene sobre dicha obra o invento. Este
heche adquiere una dimension y una problematica juridica especial e interesante
cuando la persona, ademas de ser creadora o autora, reine al mismo tiempo la
caracteristica de ser trabajador en términos de la legislacién laboral, ya que en
este caso, y dado el vinculo que se guarda en una relacidn laboral con un
empleador, se involucrarian otro tipo de intereses como el empresarial
(representado por el patrén o empleador) sobre el invento o creacion.

Esta convergencia entre el derecho del trabajo y el derecho de propiedad
industrial o autoral, exige establecer claramente los derechos y la titularidad de los
mismos entre los diferentes interesados, a saber, la empresa y el trabajador. El
trabajador en su doble calidad de inventor o creador y como sujeto de una relacién
laboral. La legisiacién y la escasa doctrina existente de ta materia han intentado
desiindar los campos de aplicacion de cada una de las ramas juridicas
involucradas y también precisar, con poca fortuna en muchos casos como el
mexicano: asimismo han intentado indicar los alcances de los derechos, de
diversa indole, que pudieran derivarse de la obra o invencién misma.™’

Complementa lo anterior, el comentario que sobre el particular expresa el
licenciado Jests Castorena, mismo gue a continuacion se transcribe:

“Bien porque la empresa cuente con uno o varios investigadores cuya
misién sea mejorar las técnicas, los pracedimientos, el uso de las fuerzas fisicas,
jas invenciones, etc., implantadas en ellas, o que el trabajador comun descubra
nuevas formulas y practicas en esas materias, es frecuente ver surgir en los
centros de trabajo, invenciones debidas al esfuerzo del personal que tienen a su
servicio.

La invencion es posible, porque el medio de trabajo la propicio, pero
también y en forma principal por la preparacion y capacidad del autor o autores de
la misma y por su individual disposicion e inteligencia. Concurren €l medio de
trabajo y el trabajador a hacer posible un tipo de invenciones que se les conoce y
califica como de trabajo”.*®

4 Reynoso Castillo C. Invenciones de los trabajadores. Op, cil. pp. 37 y 36.
® Castorena Jesus. Manual de Derecho del Obrero. 5% Edicion, Fuentes Impresores S.A.,.
México, D.F.,1973, p.177.
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Como se ha desarrollado en puntos anteriores del presente trabajo, los
inventos pueden ser producto del genio del hombre sujeto a una relacion de
trabajo o de hombres no sujetos a dicha relacién.

En lo particular es de interés por la naturaleza del tema en estudio y por e
gran porcentaje que representa en todo el mundo, las invenciones realzadas por
los hombres en su centro de trabajo.

Esto, en virtud de que de dichas hipdtesis nacen derechos tanto para el
patrén como para el empleado; sin embargo, dado el escaso tratamiento que
respecto del tema existe, se originan multiples conflictos entre ambos entes de la
relacién laboral.

En la actualidad el derecho del trabajador subordinado en su calidad de
inventor ha sido tratado por la ley, la doctrina vy la jurisprudencia de todos los
paises del mundo, abarcando no solo el campo de las patentes de invencion sino
también el derecho del cbrero.

Cabe advertir, que los referidos derechos del trabajo y de propiedad
industrial son fundamentalmente diferentes. Consecuentemente, existe una
profunda divergencia entre los fines de orden juridico de uno y los del otro; el
primero, esta inspirado en la idea de justicia social, el segundo, en cambio, tiene
por objetivo el progreso industrial, trata de los derechos que seran objeto de
recompensa derivados de una invencion.

Por tal motivo, se ha tenido que intentar legislar acoplando a dichas
disposiciones de derecho industrial las relativas al derecho del trabajo, toda vez
que ias comentadas cuestiones deben ser resueltas también por el estudio de las
relaciones de trabajo establecidas entre el empleador y e} trabajador subordinado;
sin embargo, la tarea de conciliar al mismo tiempo los objetivos de ambos
derechos es bastante complicada.

Es conveniente sefalar, que se ha tratado de llegar a un equilibrio entre
ambos derechos en !a legislacion, en la doctrina y en la jurisprudencia de todo el
mudo, mas sin embargo, cada pais regula en distintos textos legales dicha
situacién, dependiendo de la politica econémica a seguir.

Abundando un poco méas en materia se puede sostener, que ha sido motivo
de gran polémica entre los especialistas del derecho, si la proteccién de las
invenciones concebidas en el desempeiic de un empleo, cae bajo el radio de
accion de! Derecho de Propiedad Industrial o del Derecho del Trabajo.

A tal situacién se pude argumentar, que la interrelacién existente entre las
distintas ramas de! derecho na es un simple postulado tedrico, sino que la practica
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demuestra que, cada vez mas, se entrelazan y complementan unas con ofras
dentro del ordenamiento juridico, ¥ la cuestion constitutiva del presente trabajo es
un_fehaciente ejemplo de ello; motivo por el cual, como se sefialé en parrafos
anteriores, es conveniente tratar de lograr un equilibrio entre ambas materias, a fin
de poder satisfacer en su totalidad las hipdtesis que pudieran llegar a suscitarse
respecto de la materia.

Asimismo, es importante tener en consideracion que no solo la gran duda
expuesta anteriormente es la que se presenta respecto del tema en estudio, sino
que por el contrario se han suscitado a lo largo del tiempo mdRiples interrogantes,
mismas que en lo particular, no han tenido dentro de nuestra legislacion mexicana
una respuesia satisfactoria, dado el precario tratamiento que sobre el comentado
tema se ha realizado.

Comparte dicha opinién el maestro Cesar Sepulveda, quien en lo
conducente manifiesta: “Un problema interesante es el que resulta de las
invenciones realizadas por lo obreros, empleados de una industria, cuando se
hace necesario determinar, en un momento dado, quién debe ser el propietario
legitimo del invento. En México no existe una doctrina adecuada a este fenémeno.
En la doctrina legal extranjera contemporanea, y en la legislacién de algunos
paises adelantados la materia ha merecido bastante atencion. A pesar de ello no
puede decirse que se haya encontrado todavia una solucion satisfactoria porque
son muchos y de muy diversa indole los factores involucrados”.*®

En otra de sus obras el citado autor sefala expresamente: "La colectividad
esta interesada en que las invenciones puedan ser explotadas por los empresarios
con el minimo de problemas, por un lado, y por el otro, aparece como muy injusto
desposeer al trabajador de! producto de su ingenio, por mas que ello se haya
realizado en [a esfera de las actividades del empleado y dentro del conjunto de
actividades de la empresa.

Entonces se hace urgente proporcionar un ensayo de soluciones justas.
Soluciones que mantengan el recto equilibrio entre los intereses colectivos, los
intereses de los asalariados y el espiritu de empresa. Ello podria lograrse, a
nuestro entender, merced a la operacion de varias disposiciones legales, todas
ellas bastante aceptables.”®

En la especie se puede sefalar, que entre las preguntas mas frecuentes
que se suscitan respecto de las invenciones de los trabajadores se encuentran las
siguientes:

¥ Seplilveda, C. El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial., 2°. Edicion, Editoriat Porria
S.A. Meéxico, D.F., 1982, pp 56 y 57.
® Sepiiveda C. Notas para una teoria general de las invenciones. Op, cil. p.59.

68




£Cuando puede considerarse que una invencién es creada dentro del
desempeio de un empleo?

¢A quién carresponde la titularidad de la patente de una invencion creada
en los marcos de un empleo, al autor empleado o a su empleador?

£ Como se determina la importancia de 1a invencion?
. Como se determina su valor econdémico?

¢Qué valor tienen los contratos mediante los cuales los asalariados se
comprometen a ceder todos sus futuros inventos a sus patrones?

& Qué validez tienen las cesiones de futuras patentes?

Aunado a lo expuesto, es de gran importancia el comentario expresado por
gl licenciado Carios Reynoso:

“El reconocimiento legal de un invento, asi como el reconocimiento de la
calidad de inventor oforgan ciertos derechos plasmados en la ley; asimismo
cuando el inventor resulta ser un trabajador en términos de la ley laboral pueden
también existir otros efectos legales. Esta situacion, al otorgar derechos, puede
traducirse en litigios que también podrian plantearse en las dos vertientes
involucradas en el régimen aplicable a ias invenciones de los trabajadores.

Asi tenemos que desde el punto de vista de la calidad del inventor, si el
invento se encuentra reconocido por una patente, podran oponerse ante terceros
todas las accicnes legales que audoriza la ey para reclamar el respecto a la
titularidad de los derechos que otorga la patente, tales como el impedir que se
explote sin su autorizacion, e! que se modifique sin su consentimiento, el
otorgamiento de los derechos patrimoniales, asi como el respeto, en general, a los
derechos morales, entre otros.

Por su parte si el inventor es trabajador, las autoridades laborales, en este
caso la junta de conciliacién y arbitraje seran las competentes para conocer de la
demandas del pago de la compensacion complementaria con motivo de la
invencion, que se haya pactado entre las partes o solicitando que la junta la
sefiale.

Estas hipolesis parecieran ser claras en cuanto a la autoridad competente
para conocer de las mismas, sin embargo, existen casos en los cuales no es tan
evidente, por efemplo, la LFT establece un derecho de preferencia del empleador
para usar de manera exclusiva la invencién o para adquirirla, ;qué pasaria si el
trabajador incumple este mandato legal, transfiriendo una patente?, ;ante quién
podria recurrir el empleador?, ¢ante la autoridad laboral o a la autoridad
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patentadora? ;se podria demandar dafios al trabajador por su actitud?, etc. Son
cuestiones que la doctrina no ha abordado de manera completa y cuya solucion
tendria que partir de un analisis en el cual se pudiera precisar si los aspectos
litigiosos son estrictamente laborales o no para optar por una u otra alternativa,
cua!quiergque fuera ésta la polémica subsistiria en la medida que [a legislacién no
aclarare.™

Finatmente, es conveniente tener en cuenta lo manifestado por el maestro
Rangel Medina: “Ciertamente en los textos legislativos de indole laboral y en la
legislacion especifica de patentes, se ha intentado dar respuesta a las cuestiones
que plantean los inventos de asalariados; mas, como es de suponerse, no es
posible encontrar todas las soluciones en esos textos. Serd necesario acudir a

otras fuentes de integracién del derecho, como la doctrina”.%?

A pesar de |a complejidad con que cuenta el tema en estudio, en el trabajo
emprendido se trataran en primer término de exponer la situacion existente tanto
en la doctrina y como en la legislacion de otros paises, realizdndose una breve
comparacion con la nuestra; esto, con el objeto de realizar al final del mismo un
proyecto de reforma en el que queden dilucidadas el mayor nimero de dichas
cuestiones.

5! Reynoso Castillo C. Op, cit. pp. 55 y 56.
&2 Range! M. D. Los derechos del inventor asalariade. Op, cit. p. 23.
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CAPITULO 11

LA DOCTRINA DE LA PATENTABILIDAD DE
LAS INVENCIONES DE LOS TRABAJADORES.

Habiendo desarrollade el capitulo relativo a conceptos fundamentales, en el
presente se procedera al estudio del tema central con que se ha intitufado el
trabajo en desarrollo, haciendo la aclaracion en el sentido de gue ésta sera desde
el punto de vista doctrinal.

La anterior aclaracién se hace toda vez que el derecho del trabajador
subordinado en su calidad de inventor ha sido tratado por la Ley, la doctrina y en
algunos casos por la jurisprudencia, ademas de no sélo abarca el campo de la
propiedad industrial sino también e! derecho del trabajo, materias que como
quedaron analizadas en el capitulo anterior, cuentan can una profunda divergencia
entre los fines de orden juridico de uno y de otro; el primero, esta inspirado en la
idea de justicia social, el segundo, en cambio, tiene por objetivo el progreso
industrial.

Sin embargo, lo fundamental en el trabajo en desarrollo, es analizar tanto la
doctrina y la jurisprudencia, asi como principalmente las disposiciones legales
aplicables al caso en cuestion, tratando de establecer aj final un equilibrio entre
ambas ramas del derecho.

Por otra parte, debe decirse que el logro de una invencidn por un trabajador
puede tener lugar dentro de una gran diversidad de circunstancias. Esta situacién
la acusado desde el primer momento tanto la doctrina como la legislacion mundial
y resultado de ello ha sido la existencia de una serie de tipificaciones y una
terminologia sobre invenciones de obreros, pero que varia sensiblemente segin
los autores o los textos legales.
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Aunado a lo anterior, es conveniente sefalar que no todos los pises del
mundo cuentan con disposiciones expresas en materia de invenciones de
asalariados, teniendo éstos que echar mano de la doctrina y la jurisprudencia
existentes.

A continuacidn se expondrd de manera amplia las diversas doctrinas
imperantes en materia de invenciones de los trabajadores, mismas que han
servido de referencia a muchos paises a fin de establecer una legislacion acorde a
sus necesidades.

1. - Doctrina clasica Alemana.

La doctrina alemana ha sido considerada como clasica en materia de
invenciones de trabajadores y en la que se han basade la mayoria de los paises
del mundo a fin de crear disposiciones expresas en dicho punto.

La doctrina en estudio clasifica a las invenciones de los trabajadores en tres
categorias a saber:

1. - Invenciones de servicio o profesionales.

Se caracterizan por ser aquéllas realizadas por trabajaderes contratados
para tai efecto; es decir, en virtud de contrato de trabajo, ordenadas por el patrdn y
llevadas a cabo por el trabajador, en ejercicio de sus funciones respectoc de las
cuales recibe una remuneracion.

En este tipo de invenciones, el empresano es el titular de los derechos
derivados de las mismas, existiendo sin embargo, una retribucién equitativa en
favor del inventor en el caso de que exista desproporcién entre el valor comercial
de ta invencidn y el salario percibido.

Independientemente que el patrén sea el titular de los derechos econdmicos
de las invenciones de servicio, el trabajador inventor tiene en su favor el derecho
moral por su obra; esto es, el derecho a que su nombre figure en la patente como
autor de la invencion.
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2. - Invenciones de explotacién o de empresa.

De conformidad con la doctrina clasica alemana, este tipo de invenciones
son consideradas como aquéllas realizadas por el empleado sin la existencia de
un contrato de trabajo que tenga por objeto primordial la elaboraciéon de una
determinada invencion, sin embargo, predominan en la inventiva las facilidades
proparcionadas por la empresa, como son los procesos, métodos o conocimientos
obtenidos en la misma, e inclusive en algunos casos se utilizan las instalaciones
de la propia empresa.

Por tal razon, en este tipo de invenciones se estima que las mismas no
rebasan los limites de la competencia profesional, en virtud de que le han sido
proporcionados al trabajador todos los elementos esenciales de su invencion,
concluyéndose por tal motivo que los derechos que de ella deriven deben ser
propiedad de la empresa.

Asi, fue la doctrina alemana la que dio sustantividad a este supuesto
especialisime para atribuir a la empresa tanto la titularidad de los derechos
econdmicos como {a de los morales de la invencion.

Reimer, Schade y schippel, autores alemanes, respecto de este tipo de
invenciones sefialan: “No todas las invenciones basadas en las experiencias y
trabajos de la empresa se encuentran incluidas en el ambito de las invenciones
realizadas al servicio de la empresa (Diensterfindungen). Por el contrario, la
participacion de la empresa debe haber sido sustancial. Una mera relacion causal
entre los conocimientos no es, por tanto, suficiente. Se requiere que esa relacion
no sea demasiado débil. La palabra sustancial (empleada por la ley) significa la
introduccion de una valoracién de dicha relacién. E! sentido de esta regla consiste
en que [os inventos que se encuentran fuera del area de trabajo del empleado
deben ser considerados libres (de los derechos del empleador) si tienen sus raices
en actividades privadas, ajenas a la empresa, aun cuando el trabajador no hubiera
llegado a ellas, ni a ocuparse del problema que resuelven, de no haber trabajado
en la empresa. Cuando, por ejemplo, solamente la idea de la necesidad practica a
ser satisfecha se deriva de las experiencias recogidas en el trabajo, el peso de los
esfuerzos inventivos inclinara la solucion def caso a favor de la limitacién de los
derechos del empleador.”

Esta construccion ha sido duramente criticada por los autores franceses, los
cuales estiman fundamentalmente que no es éste mas que un supuesto especial
dentro de las invenciones de servicio, caracterizado por la pluralidad de los
obreros inventores. )

¥ CITA de Cabaneltas de ia Cueva. G, Régimen Juridico de los Conocimientos Técnicos.

Know How y Secretos Comerciales e Industriales. 1.a. edicién,.Editorial Heliasia 5.R.L.. Buenos
Aires Argentina, 1985, p. 316.
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En dicho sentido Roubier seiala: "Es éste evidentemente un caso de obra
colectiva, pero no andnima y que, por tanto, la solucién correcta estd en la
atribucion de los derechos econdémicos a la empresa, ya que se trata de una
invencién de servicio, pero respetando el derecho moral de todos los que han
dado lugar a la invencion, guesto que nada se opone a que aparezcan como
inventores varias personas.”

Complementa el comentario expresado Baltazar Cavazos, autor mexicano,
en los siguientes términos: “En las invenciones de empresa, el problema se
complica. Por una parte se sostiene que deben pertenecer al patrén ya que la
invencion se produjo debido a los elementos proporcionados por él. En contrario
se opina que la invencion debe corresponder al trabajador, ya que la invencidn es
el producto de su trabajo, independientemente de que hubiere sido auxiliado por
las facitidades que le proporcione la empresa.

Como en estas invenciones intervienen mancomunadamente el trabajador y
el estimulo y ayuda de la empresa para que se produzea la invencion,
salomonicamente y en justicia se ha sostenido que ambos deben ser
copropietarios de la invencion, fruto de un esfuerzo comun."®®

3.- Invenciones libres.

La doctrina alemana considera como tales, aquellas invenciones producto
exclusivo del espiritu del inventor aun cuando la causa que originara la invencién
fuera el trabajo.

En otras palabras, son las que se producen por trabajadores sin el concurso
de la empresa en que laboran. Se deben a su propia iniciativa, con elementos
frecuentemente propios de del trabajador, y que resultan de actividades distintas
de las que fuere contratado y de las que desarrolla la empresa.

Conviene sefialar, que en este tipo de invenciones no se deben presentar
factores caracteristicos de tas invenciones de servicio y empresa, a fin de no ser
consideradas como tales.

En este tipo de invenciones el autor tiene en su favor tanto los derechos
morales como econdmicos derivados de su inventiva.

* Nueva Enciclopedia Juridica. Op, cit. p. 553.
55 cavazos Flores, B. 38 Lecciones de Derecho Laboral., 2*. Edicidon, Editorial Trillas, México,
D.F., 1992,
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2. - Doctrina Italiana.

La legislacidn italiana reguld por primera vez el tema de las invenciones de
ios trabajadores el 13 de septiembre de 1934. Sin embargo, anteriormente ya
existia doctrina respecto el tema en estudio.

En dicho entendido, debe sefialarse, que las invenciones realizadas por los
trabajadores dentra de la doctrina italiana se han clasificado en:

1.- Invenciones de servicio.

Siguiendo el molde de las invenciones que llevan el mismo nombre en la
doctrina alemana, son consideradas como aquéllas realizadas por el trabajador
con motivo de un contrato de trabajo cuyo objeto primordial es la realizacion de
una invencion, confiriendo por ende, la propiedad de tales inventivas a la empresa.

Ascarelli considera a este tipo de invenciones como: “el caracterizado por el
hecho de que la investigacion encaminada a resolver problemas técnicos, a
conseguir nuevos descubrimientos, constituye, ella misma, la presentacion
contenida en un contrato de empleo o de trabajo...; el patrono (persona fisica o
juridica, empresario privado y ente publico) es quien sera titular del derecho a la
patente, quien podra, pues, completar lo que he llamado supuesto de hecho
constitutivo de bien y, por tanto, quien adquiritd a titulo originaric el
correspondiente derecho absoluto...

Afadiria, ademas, que e! patrono no sélo podra, sino que debera solicitar 1a
patente, a pesar de haberse formulado una opinidén contraria; elio, de un lado,
porque de otro modo el trabajador no pedria hacer valer esa particular tutela de
una derecho moral que la ley le reconoce, en relacién a la mencion de su nombre
en la patente; de otro lado porque, como ya se ha puesto de manifiesto varias
veces, la disciplina legislativa trata de que los inventos sean patentados para que
de este modo se hagan pablicos y puedan ser posteriormente utilizados por todos,
una vez transcurrido el plazo de duracién exclusiva.

El patrono puede hacer valer su derecho siempre que el desarrollo de la
actividad investigadora encaminada a la obtencion de nuevos resultados
constituya, precisamente, la prestacion debida por el trabajador o entre dentro de
las prestaciones debidas por él y ello, precisamente, por la naturaleza de las
funciones que le han sido efectivamente confiadas, ya que no creo que pudiera
considerarse suficiente una mera clausula centractual {que podria convertirse en
cldusula de estilo en los contratos de trabajo) cuando contrastara con la
efectividad de dichas funciones. Por eso no me parece que cualquier técnico o,
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incluso (respecto a 1a Administracién mifitar), cualquier oficial del cuerpo de
ingenieros o de artilleria pueda considerarse reclutado para desarroliar, también,
una actividad de investigacion encaminada a la obtencion de nuevos
descubrimientos y mucho menos géje esto valga para el técnico por el solo hecho
de estar adscritc a un laboratorio”.

2.- Invenciones logradas en el desempenio de una relacion de trabajo.

Este {ipo de invenciones es el equivalente al de las invenciones de
explotacion o de empresa de la doctrina alemana, con la diferencia que aqui el
inventor tiene derecho a un premio equitativo.

Respecto de este tipo de invenciones se ha producido un debate doctrinal
interesante, originandose dos corrientes contrarias a saber:

1. - Los que consideran que la ley ltaliana de 1939, en su articulo 23, primer
parrafo, menciona a las invenciones de servicio, y en el segundo parrafo menciona
a las invenciones de empresa; en tanto que e! articulo 24 se refiere a las
invenciones ocasionales.

2. - Los que estiman que exclusivamente existen dos tipos de invenciones
contemplados en la comentada ley: a) Las invenciones de servicio previstas en el
articulo 23; y b) Las invenciones ocasionales, previstas en el articulo 24.

La legislacion italiana admitio el segundo criterio de clasificacion expuesto.

3. - Invenciones ocasionales o también llamadas invenciones logradas
fuera del desempeno de una relacién de trabajo.

Dentro de la doctrina italiana se estima que la propiedad de las mismas
pertenece al inventor, concediéndose al empresario un derecho preferente en
igualdad de condiciones para adquirirlas o usarlas mediante licencia.

Ascarelli, autor italiano respecto de este tipo de invenciones sefala;

»..cuando un trabajador (y en este caso me parece que es necesario
anadir: subordinado) obtenga un invento (y he aqui la hipotesis del invento
obtenido por quien no venia obligado a desarrollar, para volver a utilizar la
expresion de 1a ley, actividad inventiva) que entre dentro det ambito de la actividad
{precisaré: estatutariamente prevista o efectivamente desarrollada) de la empresa

% ascarelli Tullic. TEORIA DE LA CONCURRENCIA Y DE LOS BIENES INMATERIALES. Op, cit.
pp. 547 y 548,
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privada o de la Administracion publica a la que esta adscrito (art. 24 L.P.; he aqui
por qué he afadido “subordinada”, puesto que trabajador auténomo no puede
calificarse de adscrito a una empresa o Administraciéon, mientras que podria ser
reclutade y remunerade para desarrollar una actividad inventiva, como estd
previsto en el articulo 23}, el patrono (y por eso se dice, los patronos, cuando el
trabajador desarrolle su labor para varios patronos, verificandose para cada uno el
supuesto del art. 24) tiene un derecho llamado de prelacion (que no obstante,
tiene un alcance bien distinto al tradicional derecho de prelacion porque incluso
impide la puesta en practica del invento por parte del dependiente y porque su
precio no tiene un limite minimo ante las eventuales ofertas de terceros, de modo
que, en realidad, como se ha dicho, constituye casi un derecho de expropiacion)
para el uso exclusivo o no exclusivo del invento o para la adquisicién de la patente
(entretanto obtenida, observandose, autorizadamente, que resulta impedida al
patrono la “prelacién” con el fin de mantener secreto el invento) o para la
consecucion (que el patrono, a mi entender, debe entonces procurar) de una
patente en el extranjero (y quizas en este caso deba patentarse, habida cuenta de
la legislacion inglesa y americana, si la tutela del patrono no sera excesiva; la
tutela del patrono frente a los inventos del trabajador, en efecto, solo deberia
implicar, en el supuesto examinado, una licencia a su favor para aquellas
utilizaciones que entran dentro del campo actual de su actividad, especialmente
cuando se trata de un patrono empresario privado). Evidentemente el llamado
derecho de prelacion del patrono no puede ser ejercitado mas que contra
retribucién de un canon o precio, del que se deducird la suma correspondiente a
las ayudas que el inventor haya recibido del patrono para llegar a conseguir el
invento y que, en ausencia de acuerdo entre las partes, se fijara por el aludido
procedimiento del art. 25 (y también en este caso, de o fure condeudo, a mi
entender, deberia decretarse, en la hipotesis de arbitraje del art. 25, que el precio
debe consistir en un porcentaje sobre el precio de venta de los objetos, fruto del
invento, con la obligacion de explotacion del mismo).

El derecho de prelacian previsto en el art. 24 podra ser gjercitado dentro de
los tres meses siguientes a la recepcion de la comunicacién de la obtencién de la
patente. Para evitar fraudes el articulo 26 afade que se considera obtenido {y no
parece admitida ia prueba en contrario, lo que no parece justificado) durante el
desarrollo de la relacion de trabajo y de empleo, el invento para el que se solicite
la patente dentro del afic siguiente a la extincién de la relacién misma.

En tutela de! trabajador el art. 24 ult. parr. afade que las relaciones
surgidas como consecuencia de! ejercicio del derecho de prelacion, antes
mencionado, se resuelven de pleno derecho si la retribucién debida no resulta
totalmente pagada a su vencimiento (y me parece gue, analogamente, deberia
reconocerse el derecho del trabajador a reivindicar los derechos sobre el invento
en los casos de falta de pago total, a su vencimiento, del precio establecido en el
parrafo dltimo del art. 23 o de la remuneracion prevista en el primer parrafo del
mismo articulo.’
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En fin, cuando no se den ni el supuesto del art. 23 ni el del articulo 24,
ningun derecho podra hacer valer el patrono respecto al invento obtenido por el
trabajador."’

Finalmente debe decirse que al igual que en la mayoria de los paises del
mundo, tanto en la doctrina como en la legislacion italiana se reconoce en todos
los tipos de invenciones el derecho moral al inventor, haciéndose la mencién en la
patente correspondiente.

3. - Doctrina Francesa.

La preocupacion en el tema de las invenciones de los trabajadores ha sido
acogida desde hace muchos afios en la doctrina francesa. Con claridad se
distinguen tres clases de invenciones de trabajadores a saber:

1.- Invenciones de funcién o de servicio.- Son aquellas en que la
invencion es la ejecucion de la prestacién del trabajo del empleado. En este caso,
solo el empleador puede patentarla y eventualmente, podrd existir una
remuneracion complementaria para el trabajador inventor, en el caso de que haya
algun convenio al efecto, individual o colectivo.

2.- Invenciones relacicnadas u ocasionales.- Son aquellas en que la
invencidn guarda relacion con algun aspecto con la actividad laboral, en donde el
derecho a patentar lo tiene el trabajador pero ef empleador puede reservarse la
utilidad econdmica que pudiera derivar de la explotacion del invento. Estas
invenciones son también dencminadas “ocasionales”, toda vez que comprenden
las invenciones que entran en la actividad de la empresa en la que el trabajador
presta sus servicios, pero que son debidas a su sola iniciativa; esto es, el
trabajador no se encuentra obligado a dicha actividad inventiva por contrato de
trabajo.

3.- Invenciones independientes o libres.- Consisten en aquéllas
invenciones que no tienen relacion alguna con la actividad laboral desemperiada
por el trabajador en la empresa. En este tipo de inventivas el derecho a patentar
pertenece al trabajador.

Roubier sefiala que no debe considerarse que: " toda invencion aporte una
verdadera superioridad sobre lo hasta e! momento existente, pues a parte de que

7 1dem pp. 550-552.
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esta superioridad puede no manlfestarse de momento, basta que el invento abra
una nueva posibilidad industrial. »58

Debe asimismo tenerse en cuenta la cita mencionada por G. Bayon
Chacon, misma que a ia letra dice: “La jurisprudencia francesa sefiala que si el
inventor trabajé solo sin directrices del patrono, aun cuando haya utilizado el
instrumental de la empresa y sus horas de trabajo en la-misma, sera el duefio,
pues esas circunstancias accesorias no otorgan a la empresa mas que derecho a
una indemnizacién. Si tuva primero la idea, pero no llegd a realizarla mas que con
la ayuda y el consejo del patrén, habra una copropiedad. La prueba incumbe a la
empresa.

Si el empresario puso a disposicion del trabajador una ayuda matenal que
le ha permitido hacer el descubrimiento, hay en efecto una copropiedad. "5

4. - Doctrina Espaiiola.

En primera instancia, debe comentarse que entre los derechos reconocidos
al inventor por la doctrina espaiola se encuentra el de retener el invento y por
consiguiente, ser admitido como patentade, no obstante su condicion de
trabajador subordinado.

En dicho sentido, conviene hacer mencién de o establecido en la Nueva
Enciclopedia Juridica: “...la existencia de una relacion laboral motiva cierta
atribucién a la empresa de lo producido por el trabajador y que dicha relacion
actua, ademads, limitando las posibiidades de produccién extra-laboral del
mismao...El logro de una invencién por el trabajador puede tener lugar dentro de
una gran diversidad de circunstancias...entendemos que una clasificacion efectiva
a los efectos que aqui interesen solo puede lograrse a base de utilizar, como
criterio de distincion el diferente juego que pueden ofrecer los presupuestos que
condicionan el problema de las invenciones de los obreros.™

Asi, dentro de la doctrina espafola las invenciones de los asalariados han
sido clasificadas en cuatro tipos a saber:

$* Nueva Enciclopedia Juridica. Op, cit. p. 544.
% payon Chacén G. Manual de Derecho del Trabaja, 5* edicion, Editorial D. Marcial Pons Libros
mjuridicos, Madrid, 1964. p. 380.

Nueva Enciclopedia Juridica. Op, cit. p. 553.
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1.- Invenciones de servicio.- Bajo esta denominacién se comprenden las
invenciones logradas por inventores que trabajan como tales a las drdenes y en
interés de un empresario, cumpliendo por tanto con una prestacién laboral
expresamente debida en viftud de un contrato de trabajo. Se trata de
investigadores asalariados.

Estas invenciones dentro de la doctrina espanola son consideradas como
resultado de la actividad laboral normalmente debida por el inventor, y por tanto,
las mismas deben pertenecer al empresario exclusivamente, en virtud del principio
de atribucién a ta empresa. El contrato de trabajo obrard aqui como negocio de
cesion originaria de los derechos econdmicos que dentro de las invenciones de
servicio los obreros puedan derivarse. Conviene sefalar que tal atribucién no
afecta al llamado derecho moral del inventor, el cual debe ser siempre respetado.

Lo expuesto anteriormente se encuentra previsto en el articulo 29, segundo
parrafo, de la Ley de Contrato de Trabajo, el cual a la letra sedala: “Son
invenciones de servicio las realizadas por trabajadores contratados al efecto para
estudiarlas y obtenerlas”.

Esta definicidn es clara y coincidente con el concepto doctrinal aludido en
parrafos anteriores.

Aunado a lo anterior, es pertinente sefialar que el régimen al cual quedaran
sometidas estas invenciones serd, segin dicho precepto legal, el de atribucion de
la propiedad de la invencion a la empresa.

Dentro de las invenciones de servicio del derecho espaiiol, el empresario es
el que tiene el derecho de solicitar y obtener la patente de invencién para obtener
los beneficios econdémicos de que de ella se deriven, pero en todo caso se debera
hacerse constar la identidad del inventor auténtico.

Se considera que generalmente que el obrero invenlor no debe tener
derecho a ninguna remuneracion adicional, cualquiera que se ta importancia de o
inventado. Esto lo justifican en atencidn a que la remuneracian o salario que el
inventor percibe regularmente ya sera adecuado a la actividad inventiva prestada.

En tal sentido se sefiala en la Nueva Enciclopedia Juridica al hacer
referencia a Durant: “De la misma manera que el obrero no podrad reclamar
participacién en los beneficios que de sus inventos obtenga el empresario
tampaoco el empresario podra recliamar del obrero que participe en las perdldas
cuando su actividad inventiva sea infructifera.”®

* Ibidem
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Independientemente de lo antes expuesto, hay que hacer constar la
existencia de una cierta corriente legisiativa favorable, consagrada en el articulo
30 de la Ley del Contrato de Trabajo vigente en Espafa, la cual concede al
inventor cierta participacion en !as ganancias derivadas de sus invenciones,
especialmente cuando estas lleguen a revestir una trascendencia economica
insospechada.

En tal sentido se expresa el articulo 30 de la citada Ley: “Si la explotacion,
por el empresario, de la invencion lamada de servicio diese lugar a ganancias que
supusieran evidente desproporcion con las remuneraciones del trabajador que en
el ejercicio de su trabajo ha producido la invencion, éste recibira la adecuada
remuneracion especial”.

Esta aparente proteccién legislativa a los derechos del inventor asalariado
se encuentra inconclusa, puesto que no expresa [a férmula de proceder a fin de
valuar la importancia de la invencion, asi como de la determinacion de la
compensacion especial.

2.- Invenciones de explotacion o de empresa.- Asi se considera en
Espafia a aquellas invenciones que mas que el resultado de una actividad especial
de determinados obreros inventores son el producto de una actividad
indiferenciada del conjunto de los elementos de una empresa, de manera que
dificilmente pueden sefalarse unos autores concretos de la misma, ya que a su
consecucion habran contribuido todos los trabajos y experiencias desarrollados
sucesiva o simultdneamente dentro de la empresa, sin que nadie haya contribuido
decisivamente a su logro.

El articulo 29 de la Ley del Contrato de Trabajo, siguiendo firmemente en
este punto su orientacion germanica, se ocupa expresamente de este supuesto
especial diciendo que “ si en el taller se hiciesen invenciones en las que dominara
el proceso, las instalaciones, los métodos y procedimiento de la empresa, sin
distincién particular de persona laguna, tales invenciones seran propiedad del
empresario”.

El régimen econdémico sera el propio de las invenciones de servicio, pero
con la particularidad de que en este caso los trabajadores no tendran nunca
derecho a remuneracion especial aun cuando las invenciones den rendimientos
importantes.

Lo mismo sucede con el derecho moral del inventor, gue entendiendo que
no hay inventores nadie puede reivindicar el derecho moral correspondiente, pero
si se afirma la existencia de una pluralidad determinada de inventores a estos
debera atribuirse tal condicién moral, mayormente cuando ningin precepto de la
legislacién espafiola se opone a la mencion de varios inventores.
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3.- Invenciones ocasionales.- En la doctrina espariola se consideran como
tales, a aquellas invenciones que de moedo esporadico u ocasional son obtenidas
por un obrero, con vinculacién a la empresa pero sin ser nunca la invencion
producto de una actividad inventiva regular debida en virtud de contrato de trabajo.

La nueva Enciclopedia Juridica sostiene al respecto: “Son aquellas que no
siendo de empresa o de servicios se hayan logrado con motivo de la actividad del
trabajagzor en la empresa, pero sin que predomine en ellas la personalidad de
aquel”.

Dicha solucidén es vaga e imprecisa, toda vez que no sefiala cuando debe
considerarse como fuera de la personalidad del inventor.

Abundando aun mas, toda invencién realizada en una empresa por algun
trabajador leva implicka aspectos, en mayor o menor medida, relativos a su
personalidad.

Como es de observarse, este grupo de invenciones es el que mayores
problemas presenta a la hora de decidir sobre la alribucién de los derechos
derivados de la misma.

Los tratamientos de solucidn propuestos respecto de dicha controversia no
son coincidentes, ello debido a que los diversos tratadistas enfocan el problema de
diversos puntos de vista. Para quienes lo consideran desde el campo de la
propiedad industrial, lo esencial serad la iniciativa que haya dado lugar a la
invencién; para quienes lo contemplan desde el punto de vista laboral, lo definitivo
sera determinar si la invencion se ha logrado o no en régimen de dependencia
respecto de la empresa.

En estos casos pareceria una solucion equitativa la de eslablecer una
copropiedad sobre fos derechos derivados de fa invencién, fijandose las cuotas en
proporcién a la importancia que en cada caso pudiera atribuirse a la aportacion de
cada parte; sin embargo, el régimen de copropiedad de patentes oponen graves
inconvenientes técnicos desde el punto de vista de la propiedad industrial y en
lugar de dicha solucién se ha propuesto como mas efectiva la atribucion de los
derechos siempre a una de las partes, pero reconociendo a la reslante el derecho
a obtener una compensacién adecuada.

A pesar de que la doctrina espafiola comprende este tipo de invenciones,
éstas no se mencionan expresamente en el texto tegal espanol. El articulo 29 de la
Ley del Contrato de Trabajo, que regula los distintos tipos de invenciones de los
trabajadores, pasa de las invenciones de servicio y explotacién a las libres, sin
ninguna categoria intermedia.

% |dem p. 556.
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Sin embargo, conviene sefialar que dentro de las invenciones libres,
comprendidas de manera muy vaga en el parrafo tercero del articulo citado, se
puede inducir la existencia de las invenciones ocasionales, al sefialarse en dicho
precepto que solo en las que predomine la personalidad del trabajador seran de su
propiedad cuando no sean de fas de explotacion, servicio o libres.

4. - Invenciones libres.- Al igual que !a doctrina Alemana, en Espaia se
consideran como tales a las invenciones que el trabajador logra particularmente,
sin- conexién alguna con la empresa. Este tipo de invenciones han admitido
siempre la atribucion exclusiva al obrero, no obstante la existencia de una relacion
laboral.

La Nueva Enciclopedia Juridica al hablar de los tipos de invenciones
laborales en Espafia, sefiala en lo conducente: “Resulta obligado distinguir entre
invenciones libres ajenas a la actividad de la empresa e invenciones libres pero
afectas a aquel campo de actuacion. Para las primeras nada significa la relacién
laboral que ligue el inventor. Para las segundas, en cambio, atribuida su titularidad
al obrero, resulta éste se habrd con ello convertido en competidor de la
empresa”.®

Para superar estas dificultades se han buscadoe soluciones intermedias que
permitiendo al trabajador aprovecharse plenamente de sus derechos, dejen a
salvo también los intereses de la empresa. Asi se propone que se reconozca en
todo caso a la empresa el derecho de obtener una licencia de explotacion de (a
nueva invencion del trabajador, pagando el precioc comespondiente, y
complementandose dicha disposicién con un derecho preferente al patrén en
igualdad de condiciones.

Por otra parte, conviene citar el contenido del articulo 29, tercer parrafo de
la Ley del Contrato de Trabajo, que en lo conducente sefiala: “Las invenciones que
no sean de explotaciéon ni de servicio, o sean las invenciones libres, en las que
predomine la personalidad del trabajador, perteneceran a éste, aunque hayan
nacido con motivo de su actividad en el trabajo de la explotacion”.

Como puede observarse, la Ley en comento no sefiala un concepto relativo
a lo que debe entenderse por invenciones libres, solamente enuncia los diversos
tipos de ellas sin dar mayor explicacion.

Otro aspecto importante, comprendido dentro del mismo parrafo, es el
" relativo a las invenciones ocasionales, mismas que engloba de manera indirecta,
atribuyendo la propiedad de las comentadas al trabajador cuando predomine en
elias su personalidad, no sefialando método especifico al respecto.

' |dem p. 553.
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Esto es, quedan incluidas entre las invenciones libres tipificadas en el tercer
parrafo del articulo 29 de la multicitada ley, tanto las propiamente dichas como las
ocasionales con predomino de la personalidad del trabajador.

Por ofra parte, resulta de relevada importancia dentro de la doctrina
espaiiola, el tema relativo a 1as renuncias anticipadas de-las invenciones por parte
de los empleados a favor de las empresas, esta situacidn es considerada por los
autores espafioles como no vdlida, puesto que lo contrario seria consagrar el
desconocimiento de los derechos de los obreros inventores, admitiéndose
unicamente la cesidén de derechos después de lograda la invencion,

Dicha prohibicidon de cesioén anticipada de derechos, se encuentra tipificada
en el articulo 29, cuarto parrafo, de la Ley del Contrato de Trabajo vigente en
Espaita, mismo que se transcribe a continuacion: “A la propiedad, patentada o no,
de las invenciones libres, el trabajador no podra renunciar en beneficio del
empresario o de un tercero, mas que en virtud de un contrato posterior a la
invencion”.

Al igual que en la mayoria de jos paises del mundo, se ha optado tanto
doctrinalmente como en el texto legal espafiol respeclivo, que siempre en las
invenciones libres ha de concederse la propiedad del derecho moral al autor de las
mismas.

La posibilidad de que el obrero, con su invento, se erija como competidor
potencial y real de la empresa, si la invencién por ¢l lograda cae dentro del ambito
de actividades econ6micas de aquélla, tiene su solucidn en ef articulo 73 de la Ley
del Contrato de Trabajo, misma que concreta como una de las consecuencias del
deber de fidelidad, la prohibicion por parte del trabajador de hacer concurrencia a
su empresario o de colaborar con quienes se la hagan, asi como de realizar
actividades que pertenezcan a la rama industrial o comercial de la empresa y
perjudiquen a ésta.

Por tanto, cuando se trate de invenciones libres que afecten a la actividad
de la empresa, si bien podra el obrero sin menoscabo de dicho deber de fidelidad,
proceder a la obtencién de la patente de su invento, no podrd ni ceder su
explotacién aun tercero, ni realizarla por cuenta suya dentro del desempefio de su
relacién laboral y alin en el plazo de dos afos de extinguida ésta, ya que con ello
incurriria en una de las prohibiciones citadas en el arliculo 73 de la comentada
Ley.

Cabe sefalarse que estas prohibiciones dejaran de ser efectivas, si el

obrero consigue un permiso expreso de su empresario o bien éste consiente
tacitamente la actividad del obrero.
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Finalmente hay que sefalar, gue dentro del derecho espafiol ha quedado
sin resolver un problema importante, el referente a la compensacidn que deba
concederse a la empresa cuando esta haya colaborado a la consecucion de la
invencion.

5. - Doctrina de los paises Americanos.

Dentro de este punto en estudio, se analizaran brevemente las corrientes
doctrinarias de algunos paises que integran el continente americano; esto, en
virtud de la gran cantidad de paises pertenecientes a dicho continente.

En otras palabras, exclusivamente se analizara las corrientes doctrinarias
de aquellos paises que han servido de base a los demas integrantes del bloque en
mencion.

De entre los paises que cuentan con doctrina respecto al tema de las
invenciones de los asalariados, se encuentran l0s siguientes:

Argentina.

El articulo 17 constitucional argentino establece: “Todo autor o inventor, es
propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el tiempo que
acuerda la ley reglamentaria.”

Como es de observarse, en el derecho argentino la titularidad de los
derechos desprendidos de una invencion deben pertenecer a su inventor.

Sin embargo, esta disposicién constitucional opera para las invenciones en
general, existiendo por ende legislacion especifica que regula las invenciones de
los trabajadores, la cual consagra situaciones especificas al respecto.

En dicho entendido, debe tenerse presente en primer término el comentario
que, en su obra Régimen Juridico de los Conocimientos Técnicos, el maestro
Cabanellas expresa en relacién con el tema en estudio: “... la determinacién de los
derechos que corresponden a los trabajadores y empleados en el curso de las
relaciones laborales cumple una funcién basica respecto de los efectos de las
restantes normas susceptibles de tener aplicacibn para la tutela de los
conocimientos técnicos. Solo una vez que las reglas laborales han determinado
los derechos de las partes respecto de la tecnologia a que tienen acceso en el
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curso de las relaciones de trabajo, es posible determinar cual serad la persona
autorizada a accionar respecto de las conductas vinculadas a tal tecnologia, y cual
la medidﬁg de los derechos y obligaciones definidos en normas ajenas al derecho
laboral”.

Existen dentro de la doctrina argentina cinco principios basicos respecto de
la forma en que deben regirse los conocimientos técnicos obtenidos en el
desarrollo de una refacion laboral, mismos que a continuacion se sefialan:

1. - Las invenciones que deriven de los procedimientos industriales,
métodos © instalaciones de! establecimiento o de experimentaciones,
investigaciones, mejoras o perfeccionamientos de los ya empteados, son
propiedad del empleador.

2. - Las invenciones, férmulas, disefios, materiales y combinaciones que se
obtengan habiendo sido el trabajador contratado con tal objeto, son propiedad del
empleador.

3. - las invenciones personales de! trabajador son propiedad de éste, ain
cuando se haya valido de instrumentos que no le pertenezcan.

4. - Si el trabajador decide la cesion de los derechos sobre sus invenciones,
el empleador debera ser preferido en igualdad de condiciones a los terceros
interesados en la cesion.

Cabe entender que este derecho de preferencia solo se aplica a los
conocimientos obtenidos en el curso de la relacidn laboral, pues los demas
conocimientos del empleado, desarrollados antes o después de tal relacidn con
sus propios medios, le pertenecen plenamente.

Asimismo, debe tenerse presente lo comentado por Prado, quien al
respecto expone: "Las invenciones sujetas al derecho de preferencia deben
guardar alguna afinidad o tener posibilidad de empleo en la actividad empresaria
del empleador.™®

5. - El trabajador y el empleador estan obligados a guardar secreto sobre
las invenciones que el empleado hubiera obtenido.

Los limites de la abligacién referida son los siguientes:

* Cabanellas de la Cueva. G. Régimen_Juridico de los Conocimientos Técnicos. Know How y
Secrotos Comerciales e industriales. Op, cit. p. 304,

CITA de Cabanellas de 'a Cueva. G. Régimen Juridico_de los Conocimientos Técnicos.
Know How y Secretos Comerciales e industriales. Op, cit. p. 306.
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Tratandose de las lHamadas invenciones personales del trabajador, la
obligacién de secreto se aplica especialmente sobre el empleador, 1 cual no tiene
derecho alguno sobre tales conocimientos.

Siendo de las demas invenciones corresponde al trabajador [a obligacién de
guardar el secreto sobre a invencién realizada, toda vez que el empleador es el
titular de ciertos derechos sobre al misma.

Asimismo, cabe sefialar que si el empleader ha tenide acceso a los
conocimientos, sin que tal acceso suponga una autorizacién a utilizar esa
informacién, su obligacién de mantener en secreto los conocimientos se extiende
aun luego de terminada la relaciéon de dependencia, dado que esa obligacién es
esencial para que el trabajador pueda mantener la propiedad sobre sus
conocimientos.

En contraparte, durante la relacion de trabajo, el trabajador debe
abstenerse de comunicar los conocimientos a que haya tenido acceso, aun
cuando éstos hayan dejado de tener caracter de secreto, en tanto tales
conocimientos representen algun valor econdmico derivado de su
confidencialidad.

Cabanellas en refaciéon con el tema en comento expresa: “La comunicacion
de conocimientos, a los trabajadores, que emplearen en relacion de dependencia,
no destruye el caracter de secreto de tales conocimientos.

A hora bien, cabe sefalar que estos principios han sido tomados en cuenta
en la Ley vigente del Contrato de Trabajo, ordenamiento juridico que regula ia
materia de las invenciones de los empleados en Argentina.

Finalmente, debe sefialarse que dentro de la doctrina argentina las
invenciones de los trabajadores se clasifican de la siguiente forma:

a) Invenciones de servicio.- Son aquellas invenciones obtenidas en virtud
de haber sido el trabajador contratado con tal objeto, por tal motivo son propiedad
del empleador.

b) Invenciones dependientes.- Son aquéllas invenciones del trabajador
que se deriven de los procedimientos industriales, métodos o instalaciones del
establecimiento; o bien sean productc de experimentaciones, investigaciones,
mejoras o perfeccionamientos de los ya empleados.

¢) Invenciones personales.- Son aquellas invenciones realizadas por el
trabajador las cuales no tienen relacion con ia actividad desarroflada por la

* |dem. p. 310,
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empresa en la que labora, independientemente que hayan surgido durante la
jomada de trabajo.

Respecto de la clasificacién descrita con anterioridad, deben tomarse en
cuenta los siguientes comentarios:

Guillermo Cabanellas, en su obra Régimen Juridico de los Conocimientos
Técnicos, expresa. En el caso de contratacion para “inventar”, sin limitaciones de
campo o materia, cabe entender que las obligaciones laborales del empleado, y su
correlativa transmisién de derechos a la empresa en que presta servicios, se cifien
al area técnica relativa a las actividades de fal empresa, salvo que hubiera
elementos concretos del correspondiente contrato que hicieren razonable presumir
el propdsito de la contratacion del inventor se refiere a otros sectores técnicos
definidos.

Por ofra parte, no requiere que el empleado haya sido contratado
exclusivamente con el propdsito de inventar... basta que el propdsito de las
actividades para las que haya sido contratado el trabajador incluya el logro de los
conocimientos cuyo titular desea determinar.™

Pascual di Guglielmo, sefiala las siguientes reglas respecto de las
invenciones de trabajadores:

“4.- Si la invencion se realiza en cumplimiento de un cantrato o en ejecucion
de una relacion de trabajo o de empleo en la que 1a actividad inventiva ha sido
prevista como objeto del contrato o de la relacidn retribuida para tal efecto,
correspondera al empleador la patente, y al inventor el derecho de ser reconocido
autor de la invencion.

5.- Si la actividad inventiva no ha sido objeto de la relacién de trabajo o de
empleo, la patente correspondera al inventor, pero el patrén tendra derecho 2 la
explotacion no exclusiva del invento relativo a la actividad de su establecimiento.
Se consideraran realizadas durante la vigencia del contrato o de la relacion de
lrabajo o de empleo las invenciones objeto de las patentes solicitadas dentro el
afio que el inventor dejé de formar parte, por cualquier causa, del establecimiento
del empleador,

6.- Sera nula toda invencion por la gque el inventor cede al patrén los
inventos eventuales no relativos a la actividad del establecimiento para el cual ha
sido contratado.™®®

7 ldem, p. 317
* Di Guglielmo P. La invencién patentable. Comentario de la Ley 11 y el Subdesarrollo
Industrial de ta Repcblica. Zavalia-Editor, Buenos Aires, Argentina., 1968, p.153.
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Cuba.

En primer término, es pertinente sefalar, que la incursion en el presente
estudio de la doctrina cubana, es en virtud de que Cuba constituye el Gnico pais
americano con sistema de gobierno socialista; motivo por el cual, resulta de gran
interés conocer algunos de sus aspectos mas sobresalientes.

Dentro de los autores cubanos que se ha ocupado del tema de las
invenciones realizadas en el desempefio de las relaciones laborales se encuentra
el Licenciado Darsi Fernandez Maceira, quien partiendo de la pregunta ;Cuando
puede considerarse una obra cientifica, artistica o literaria como creada dentro del
desempefio de un empleo? expone una serie de situaciones de gran interés,
mismas que a continuacion se transcriben para su mejor conocimiento:

La definicién dada por el Departamento Juridico del Centro Nacional de
Derecho de Autor nos parece bastante completa:

“Se considerard que una obra ha sido creada en el desempefio de
un empleo si tal creacion esta contenida dentro de las obligaciones
asignadas al autor en el calificador de cargos, 0 en su contenido y
plan de trabajo, o si el autor ha accedido a la realizacién de la obra
dentro del horario laboral ordinario o en tiempo extra pagado por el
empleador. También se considerard como obra creada en el
desempedfio de un empleo aquella que el autor haya realizado
como consecuencia de obligaciones contraidas mediante un
contrato individual de trabajo por unidad de tiempo”.

Es decir, para la situacién concreta de nuestro pais, esta definicion
abarcaria cuatro situaciones diferentes:

a) cuando la creacion estuviere contenida en el calificador de cargos o en
el contenido y plan de trabajo que corresponda a la plaza que ocupa el
autor de la obra. Este caso implica que la creacion de este tipo de obra
es una obligacion que le esta impuesta al trabajador o al menos, que
esta dentro de los resultados posibles y deseables de su trabajo;

b) cuando, sin estar incluida dentro de su plan de trabajo o calificador de
cargos, el empleado ha accedido a realizar la obra dentro del horario
laboral ordinario. Este caso es singular. Requiere, en primer lugar, que
el empleador haga uso de sus facuitades discrecionales y su autoridad
para solicitar a un empleado que lleva acabo un trabajo licito que no
estd incluido dentro de sus funciones ordinarias y, en segundo lugar,
necesita que el trabajador haya accedido a acometer esta tarea, a la que
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no estaba inicialmente obligado, pero a la que se obliga desde el
momento en que accede a ejecutarla;

¢) cuando, aun sin estar incluida dentro de su calificador de cargos o pian
de trabajo, el empleado ha consentido en realizar la creacién en tiempo
extra pagado por el empleador. Este caso es semgjante al anterior, solo
que aqui el trabajador queda obligado cuando accede a realizar la obra
fuera del horario laboral ordinario, mediando pago del empleador. Es
preciso sefialar que este pago adicional se realiza por concepto de
horas extras en funcion de trabajo y no por concepto de derecho de
autor,;

d) cuando fa relacion laboral se establece mediante un contrato, no ya por
tiempo indeterminado, sino por una unidad de tiempo y la obra surge
como consecuencia de obligaciones contraidas en virtud de este
contrato.

La determinacion de a quién corresponde la titularidad del derecho de autor
sobre una obra creada en los marcos de un empleo, si al autor empleado o a su
empleador, ha sido uno de los puntos mas debatidos en nuestra materia. Incluso,
las Secretarias de UNESCO y la OMPI (Organizacién Mundial de la Propiedad
Intelectual) elaboraron en 1985 dos proyectos de disposiciones tipo de leyes
nacionales relativas a los autores empleados, en cuya variante A se plantea que
los derechos de autor sobre la obra perteneceran originalmente a la persona que
la haya creado, o sea, al autor. La variante B se pronuncia por la posicion
contraria, planteando que "cuando una cohra haya sido creada en virtud de un
contrato de trabajo, los derechos... perteneceran originalmente al empleador”

La mayoria de las legislaciones nacionales que hacen referencia a este
punto, coinciden en determinar que debe ser el empleador el titular de este
derecho, siempre que no exista acuerdo en contrario entre las partes (empleado
empleador), en cuyo caso se estara a lo convenido de este modo. Este es el caso
de paises como EE.UU., Japén, inglaterra, Ecuador, India, Australia y Argelia.

Pero un grupo de legislaciones modernas ha adoptado ya la vertiente A y
muchos de los mas prestigiosos especialistas en Derecho de Autor defienden la
titularidad del creador de la obra. En esta direccion se pronuncian, por ejemplo las
leyes de Bulgaria, Checoslovaquia, Marruecos, Portugal, R.D.A., Senegal y la
URSS, asi como las de Francia y fa R.F.A. Esta es también la posicion de Cuba...

Para nosotros... esté claro que et derecho de autor sobre una obra creada -
en el marco de un empleo pertenece a su autor, quien conserva los derechos
morales sobre la misma. Sin embargo, el hecho de que una obra se realice
mediante una relacion de empleo, que permita — a la vez que obliga- al creador a
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ejecutarla, determina condiciones especiales y rasgos que implican determinados
derechos para el empleador bajo cuyas 6rdenes se encuentra el autor.

Algunos de los rasgos caracteristicos que hacen necesario un tratamiento
especial a este tipo de creacidn son:

- Se trata de un trabajo ejecutado bajo la direccidén de un empleador.

- En muchos casos la obra se realiza en cooperacion, dentro de un equipo
de trabajo. :

- La obra es realizada con los medios y materiales que facilita el
empleador.

- El autor empleado es remunerado a través de un salario.

- Laobra se realiza en el marco de una relacién de caracter mas o menos
permanente, que no se extingue necesariamente con la terminacion de
obra.

Por todo ello, y como no comparto la idea de que sea una persona juridica
el titular original del derecho de autor, la necesidad del cumplimiento de los
objetivos y tareas para los que han sido creadas las entidades (estatales o de otro
tipo), conciliada con lo imprescindible de la proteccidn a los autores, hace
razonable considerar que, con el contrato de trabajo o cualguier otro vinculo legal
que de origen a la relacién juridico-laboral (designacion o leccidn), se establece
una cesion de derechos a favor del empleador {la persona juridica) con respecto a
las obras creadas por sus trabajadores en el desempeiio de un empleo. No estoy
planteando la necesidad de que esta “cesion” se haga constar en el contrato
laboral, como propenen algunos tedricos, sino de que se haga tal interpretacion a
partir de la existencia de una relacidn laboral concreta. Por supuesto, esta
interpretacién tiene que hacerse ley para que sea uniforme y homogénea.

Veamos entonces, algunas de las situaciones que pueden presentarse
alrededor de una obra creada en estas condiciones:

o FEi caso mas frecuente es el del empleado que, como parte de su
contenido normal de trabajo, realiza una obra que empleador utiliza para
cumplir funciones especificas de su entidad. En este caso, aunque el
autor mantiene su derecho de paternidad y a la inviolabilidad de la obra
{derechos morales), lo demas derechos deben reputarse cedidos al
empleador, quien ha pagado un salario al empleado por su labor. Por
tanto, la utilizacidn de su obra para funciones incluidas dentro de las
normales de la entidad, no implicara remuneracion adicional alguna.
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Ahora bien, las legislaciones mas avanzadas, buscando una mayor
proteccion a los autores empleados, se han dado a la tarea de acotar
este uso, y parece logico que asi sea, pues un uso indiscriminado de
sus obras por parte de los empleadores por el solo hecho de serlo, los
pondria en una situacion de indefension.

Los limites pueden estar dados en que los derechos se consideren
cedidos al empleador para una Unica utilizacién de la obra (por ejemplo,
una sola edicion en el caso de literatura) o por un tiempo determinado
{por ejemplo, 5 aiios a partir de la creacion de la misma). Asi, durante
un tiempe determinado por la ley o por las partes, el empleador podra
usar la obra creada por su empleado, siempre que sea con objetivos
estrechamente relacionados con su actividad especifica, sin necesidad
de remuneracion adicional ni de autorizaciéon expresa del autor, pues
éste ha sido remunerado basicamente a través de su salario, dado que
la obra es parte de su trabajo.

Podria también darse el caso de que un autor asalariado realice una
obra de tal claridad que la entidad que lo emplea obtenga con su
utilizacién ganancias o resultados muy superiores a los que recibe de
ordinario por la labor de sus empleados. Creo justo que el autor reciba
una remuneracion adicional a su salario en estos casos, en gue las
caracteristicas de la obra hagan necesaria o posible su utilizacion con
fines distintos a aquellos para los que fue encomendada su creacion.
Parece logico en estos casos que el empleador pueda ulilizarla (incluso
sin necesidad de obtener nuevamente el consentimiento del autor, si no
ha concluido el tiempo estipulade para la cesion de este derecho) pero
mediante una remuneracién adicional al salario del autor, porque es
obvio que la calidad de la obra sera lo gue determine su utilizacion mas
alla de los objetivos para los que fue creada.

Otra situacién posible es que el empleador, quien posee los derechos de
utilizacion sobre la obra de empleado, los ceda a su vez a una lercera
persona. Ello no significaria ningun tratamiento especial al autor si este
tipo de transaccion estuviere dentro de las actividades cotidianas del
empleador. En caso contrario, debera implicar también un pago
adicional.

En todas estas y otras situaciones que pueden darse, es justo que el
empleador se sienta obligado, por los derechos morales que conserva el autor, a
mencionar el nombre o seuddnimos del mismo y a respetar la integridad y los
valores esenciales de la obra creada, siempre que estos requerimientos sean
posibles en las condiciones especificas de utilizacién de esa obra segin las
caracteristicas de trabajo de la entidad en cuestion...
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Dada la complejidad del tema y la gran cantidad de diferentes situaciones
que pueden presentarse en cada caso, considero lo mas conveniente, introducir
paulatinamente, tras un estudio tedrico y practico serio y pormenorizado, las
normas que regulen las relaciones de derecho de autor entre éste y su empleador,
en los reglamentos que establecen las normas y tarifas para cada una de las
manifestaciones culturales... de este modo podra lograrse wuna mayor
exhaustividad en el tratamiento a los autores empleados, segtin las especialidades
del medio de que se trate y mantener la uniformidad en los principios generales de

este modo de creacion” 5

México.

“La determinacion y reglamentacion de los derechos del inventor asalariado
y de quien io emplea para producir inventocs, es un tema de apasionante interés lo
mismo en el ambito del derecho laboral que en el campo del derecho de la
propiedad industrial”.”

Por ello, como se sefald en el capitulo | del presente trabajo, el tema en
estudio ha suscitado a lo largo del tiempo muiltiples interrogantes, mismas que en
lo particular, no han tenido dentro de nuestra legislacion, como doctrina mexicana,
una respuesta satisfactoria, dado el precario tratamiento que sobre el comentado
tema se ha realizado.

En dicho sentido, el maestro César Sepulveda expresa:

“Un problema interesante es el que resulta de las invenciones realizadas
por los obreros, empleados de una industria, cuando se hace necesario
determinar, en un momento dado, quién debe ser el propietario legitimo del
invento. En México no existe una doctrina adecuada a este fendmeno. En la
doctrina legal extranjera contemporanea, y en la legislacion de algunos paises
adelantados la materia ha merecido bastante atencion. A pesar de ello no puede
decirse que se haya encontrado todavia una solucion satisfactoria porque son
muchos y de muy diversa indole los factores involucrados.

El primer obsticulo serio consiste en que la inspiracidon fundamental del
derecho de propiedad industrial y la del derecho del trabajo son diferentes por
entero. El dereche de las patentes se guia por el propésite de realizar un progreso
industrial, en otras palabras, para asegurar sin interrupcion ia marcha de la

* Fernandez Maicera, D. El derecho de autor sobre las obras_creadas en el desempefio de un
empleado,. REVISTA CUBANA DE DEERCHO. Unién de Jurislas de Cuba. No. 1. Cuba, La
Habana, 1991, pp. 79-85.

™ Rangel M.D. Los derechos del inventor asalariado, Op, cil, p. 47.
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industria. E! derecho del trabajo, en cambio, reposa sobre la idea de justicia social.
Consecuentemente, existe una profunda divergencia entre los fines de un orden
juridico y los del otro. De suerte que la tarea de considerar al mismo tiempo los
objetivos de ambos derechos es de suyo bastante complicada.””"

En otra de sus obras, el citado autor agrega expresamente:

"La colectividad estd interesada en que las invenciones puedan ser
explotadas por los empresarios con el minimo de problemas, por un lado, y por el
otro, aparece como muy injusto desposeer al trabajador del producto de su
ingenio, por mas que ello se haya realizado en la esfera de las actividades del
empleado y dentro del conjunto de actividades de la empresa.

Entonces se hace urgente proporcionar un ensayo de soluciones justas,
soluciones que mantengan el recto equilibric entre los intereses colectivos, los
intereses de los asalariados y el espiritu de empresa. Ello podria lograrse, a
nuestro entender, merced a la operacion de varias disposiciones legales, todas
ellas bastante aceptable':».“?2

En complemento a los comentarios anteriores, es importante considerar la
opinion del Dr. Carlos Reynoso Castillo, misma que a la letra dice:

“Realizar una obra o un invento es un hecho que como tal se traduce en la
creacion de un producto que antes no existia. Esta situacién ha sido, desde
muchos afios, reconocida por la legislacion especial que en cada pais se ha
emitido para precisar los derechos que e! autor tiene sobre dicha obra o invento,
Este hecho adquiere una dimensidén y una problematica juridica especial e
interesante cuando la persona, ademas de ser creadora o autora, retne al mismo
liempo la caracteristica de ser trabajador en términos de la legislacion laboral, ya
que en este caso, y dado el vinculo que se guarda en una relacién laboral con el
empleador, se involucrarian otro tipo de intereses como el empresarial
{representade por el patrdn o empleador) sobre el invento o creacidn.

Esta convergenctd efitre &dercho del trabajo y ¢l derecho de propiedad
industrial o autoral, exige establecer claramente jos derechos y la titularidad de los
mismos entre los diferentes interesados, a saber, la empresa y el trabajador. El
trabajador en su doble calidad de inventor o creador y como sujeto de una relacién
laboral. La legislacidn y la escasa doctrina existente en maleria han intentado
deslindar los campos de aplicacion de cada una de las ramas juridicas
involucradas... asimismo han intentado indicar los alcances de los derechos, de
diversa indole, que pudieran derivarse de la obra o invencion misma.

™ Sepulveda C. El Sistoma Mexicano de la Propiedad Industrial. Op, ciit. pp. 56 y 57.
™ Seplilveda C. Notas para una teoria general de 1as invenciones. Op, cit. p.59.
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La regulacidn especifica de las invenciones de los trabajadores es escasa
en paises como México y ha sido, en la mayoria de los casos, la creatividad de los
actores involucrados la que ha ofrecido avances en la determinacién de los
derechos derivados, a través de convenios o contratos colectivos o individuales."™

Ahora bien, teniendo en entendido fa gran complejidad del presente tema
en estudio, es pertinente exponer a continuacién la opinidn doctrinaria de los
pocos autores mexicanos que se han ocupado del trato de las invenciones de los
trabajadores en el sistema legal de nuestro pais, a fin de tener un panorama que
nos permita un desarrollo dptimo del capitulo V.

En primer término, tenemos ef comentario de Robeto Mufioz, quien
respecto del tema de las invenciones de los asalariados expone:

“Los inventos pueden ser producto del genio del hombre sujeto a una
relacidn de trabajo o de hombres no sujetos a dicha relacion...

A nosotros desde luego nos interesa, por fa naturaleza de nuestro estudio y
por su gran porcentaje, las invenciones alcanzadas por fos hombres sujetos a una
relacidon de trabajo y los derechos derivados de las invenciones realizadas en esa
situacion...

Por una parte, nos encontramos que el trabajo subordinado participa de la
caracleristica de ajenidad — el patran es el titular de los frutos del trabajo — v, por
la otra, que las invenciones son obra el genio creador del trabajador.

Lo anterior nos plantea el problema de determinar si los inventos, por 1a
caracteristica de ajenidad, deben corresponder at patrén o, por ser cbra del genio
inventive, le deben corresponder af trabajador.

La Ley de 1931, no dio respuesta al problema planteado; en cambio la Ley
de 1970, asimilando la doctrina reinante, en su articulo 163, resuelve,
acertadamente, el problema de la titularidad de los derechos derivados de las
invenciones.

El precepto en cita distingue nitidamente las invenciones propias del
servicio de las invenciones convergentes al servicio.

En las invenciones propias del servicio — o como dice la fraccion Il del
articulo 163: “Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigacién o de
perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa, por cuenta de
ésta” — los derechos derivados de la invencion se atribuyen de la manera
siguiente:

e Reynoso Caslillo C. Invenciones de los trabajadores, Op, cit. pp. 37 y 38.
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a) El derecho de paternidad corresponde al trabajador inventor: “El
inventor tendra derecho a que su nombre figure como autor de ia
invencién” (art. 163, frac. |).

b) El derecho de propiedad se le atribuye al patron: “la propiedad de la
invencién... correspondera al patron” {art. 163, frac. II}.

c) El derecho de explotacién exclusiva de la patente se le otorga al
patron: " el derecho a la explotacion de la patente correspondera al
patrén” {art. 163, frac. 1l).

d) El derecho de la patente por tener el patron el derecho de propiedad y
explotacién, le corresponde a él.

e) El derecho de ceder o transmitir a terceros la invencidn, por tener
los derechos mencionados, también corresponde al patron.

El articulo 163, frac. Il, le otorga un derecho especial al trabajador inventor,
al disponer: “El inventor, independientemente del salario que hubiese percibido,
tendra derecho a una compensacion complementaria, que se fijard por convenio
de las partes o por la Junta de Conciliacion y Arbitraje cuando la importancia de la
invencion y los beneficios que pueda reportar al patrén no guarden proporcién con
el salario percibido por el inventor”.

En las invenciones convergentes de servicio los derechos derivados de
la invencién — derechos de paternidad, de propiedad, de explotacidon exclusiva, a
la patente y de cesion - se le atribuyen, como excepcion a la caracteristica de
ajenidad y reconocimiento de su creatividad, al trabajador inventor (art. 163, frac. |

y ).

En la frac. |1t dei articulo 163, se le otorga al patron “un derecho preferente,
en igualdad de circunstancias al use exclusivo o a la adquisicion de fa invencién y
de las correspondientes patentes.”

E! articulo 163, solo se refiere a las “invenciones realizadas en la empresa”
propias o convergentes al servicio, pero no se refiere a las invenciones fuera del
servicio. La falta de reglamentacidn, nos lleva a la conclusidn de que tales
invenciones deben regularse de acuerdo a la “Ley de invenciones y marcas”
(actualmente es la Ley de Propiedad Industrial) y, por tanto, conforme a esta Ley,
el trabajador inventor es el titular de todos los derechos derivados de la invencion
y &l patron no liene derecho de preferencia alguno.”

™ Mufioz Ramén R. Derecho del Trabajo, Tomo Il Instituciones. Op, cit. pp. 265 y 267.
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Por otro lado, Jesus Castorena al hacer referencia al tema de Jlas
invenciones de los trabajadores expresa:

“Bien porque la empresa cuente con uno O varios investigadores cuya
mision sea mejorar las técnicas, los procedimientos, el uso de las fuerzas fisicas,
las invenciones, etc., implantadas en ellas, o que el trabajador comun descubra
nuevas formulas y practicas en esas materias, es frecuente ver surgir en los
centros de trabajo, invenciones debidas al esfuerzo del personal que tienen a su
servicio.

La invenciéon es posible, porque el medio de trabajo la propicié, pero
también y en forma principal por la preparacion y capacidad del autor o autores de
la misma y por su individual disposicion e inteligencia. Concurren el medio de
trabajo y el trabajador a hacer posible un tipo de invenciones que se les conoce y
califica como de trabajo...

Invariablemente se tendra como autor de la invencion y con derecho a
figurar como tal en el registro, al trabajador o trabajadores a quienes se deba el
invento. Homenaje y estimulo necesarios que no requiere comentario aiguno...

Corresponde al patron, cuando el autor se ha dedicado por aquél a la
investigacion y perfeccionamiento de los procedimientos que emplea la empresa.

Si el autor no tiene a su cargo la invesligacion y perfeccionamiento citados,
le corresponde la propiedad...

El titular del derecho a la explotacion es el patrén, si la invencidn es obra
del personal especializado, sin embargo, aquél debera otorgar una compensacion
complementaria cuando el salaric del trabajador no guarde proporcion con los
probables beneficios que puede reportar la invencion. Se presume que e! usc de la
invencion podra realizarse para la empresa, o dentro de la rama o linea de la
empresa; si no fuera asi, corresponderan los derechos al autor,

Cuando la invencidn se deba al personal comin, el derecho a la explotacion
sera de) autor. El patron goza de preferencia, en igualdad de circunstancias, bien
para adquirir la invencién, bien para explotarla en exclusividad.

La reglamentacién descansa sobre el conocimiento cierto de las personas a
quienes se deba la invencion; en materia de trabajo, generalmente, una invencién
se va realizando poco a poco con pegueias aportaciones, de tal manera q,ue al
volverse una realidad, resulta imposible fa determinacién det autor o autores.™

’ Castorena Jesus. Manual de Derecho del Obrere. Op, cit. p.177.
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En complemento a lo antes sefalado, es de relevada importancia el
comentario del Lic. Carlos Reynoso:

“De manera general existe el consenso en la doctrina especializada en
considerar que existen para el inventor dos tipos de derechos claramente
definidos, a saber, el dercho moral y el derecho patrimonial. '

Por derecho moral se entiende: “el derecho que tiene el autor de un invento
para escoger el momento en que dard a conocer su obra, de firmarla o de no
firmarla, de retocarla, asi como el derecho a! reconocimiento de su calidad de
creador y el de oponerse a una publicidad indiscreta, contraria al respecto que se
debe a la obra.

El derecho moral guarda, respecto de una obra artistica o literaria, de
alguna manera, una estrecha relacién con los aspectos subjetivos, plasmados por
el autor en la obra de su creacion, al plasmar en la misma, de alguna manera,
parte de su forma de ver las cosas, de ver el mundo que lo rodea. Este aspecto
estrictamente personal del autor, cuenta con un reconocimiento juridico, y parece
haber sido la motivacion que tuvo el legistador al establecerlo en las diferentes
legislaciones. En el caso de un invento este tipo de aspectos no se presentan de
la misma manera, ya que se refiere basicamente en la solucion de un problema, y
el dercho moral del inventor tiene que ver con el reconocimiento de la calidad de
inventor legalmente.

Por lo que refiere a los derechos patrimoniales, cabe sefialar que los
diversos efectos derivados de un registro de |a patente, en la medida que pueden
ser cedidos y transmitidos, tener efectos patrimoniales, y ser asi posible objeto de
las méas diversas formas de transmisién previstas en el derecho comun, Restaria
por precisar en todo caso, quién o quiénes son los titulares de tales derechos,
para asi identificar quién tendria el poder de realizar algin acto de dominio o
administracion sobre la invencion en cuestion.

En el caso mexicano, el invento goza de una proteccidn legal importante, en
la medida que otorga a su titular la posibilidad de explotar en su provecho la
patente que se le otorga cuando lo haya registrado...

El reconocimiento formal y legal de este derecho se concreta por medio del
otorgamiento de una patente. En ese sentido la legislacién reconoce, inicialmente,
un derecho al inventor, o inventores, a solicitar el otorgamiento de una patente.

Cabe sefalar que la ley habla de que puede ser persona fisica 0 moral
quien lleve a cabo tal solicitud, lo cual ha sido ratificado en el ariculo 10 bis
incorporado a la LPI con las reformas y adiciones publicadas en el Diario Oficial de
la Federacion de 2 de agosto de 1994.
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Por su parte, el maestro Nestor de Buen Lozano, en relacién con el tema en
estudio comenta:

“La proteccion laboral a los inventores constituye una novedad de la ley de
1970. Creemos que fue una idea excelente del legislador la inclusién del capitulo
respectivo en cuanto refleja la inquietud de premiar la inventiva del hombre, Gnico
destinatario-del genio y, por lo mismo, del mérito de cualquier invencién...

En la exposicién de motivos se sefala,... que el proyecto de ley tuvo en
cuenta de dos clases de invenciones; “invenciones de servicios, que son las que
realizan las personas dedicadas de conformidad con su contrato a trabajos de
investigacion, y las invenciones logradas por cualquier persona o grupo de
personas que prestan sus servicios en la empresa. Excluyd en cambio, a las
invenciones de empresa...

Es innegable lo atinado de la exclusidn de las invenciones de empresa. Sin
negar la posibilidad de que la organizacion y la técnica sean factores
fundamentales para el resultado novedoso, siempre el resultado final sera
producto de la inteligencia de uno o de varios seres humanos...

Como guiera que sea, la sola proteccion de los derechos de invencion
constituye una novedad digna de aplauso.”™®

Asimismo, el maestro José Dévalos al hacer referencia en torno a las
invenciones de los trabajadores, manifiesta con gran elocuencia lo siguiente:

“Basta una mirada a nuestro alrededor para admirar las producciones del
genio y el ingenio del hombre.

El espiritu creador, (a imaginacion constructiva, la capacidad de invencién
no deben limitarse nunca. Por el contrario, deben gozar de un adecuado y efectivo
marco de seguridad juridica.

El ingenio humano no tiene limites ni en el tiempo ni en el espacio. La
empresa es campo fértil en donde florece la capacidad creadora del trabajador.

Vivimos en una época en la que resulta prioritario incrementar nuestros
niveles de produclividad. En este afan, tan importante como estimular Ia
asistencia, la puntualidad o el nimero de unidades producidas por encirma de una
cuota determinada, es brindar incentivos a la creatividad de los trabajadores, ya
intelectuales, ya manuales... )

™ De Buen Lozano, N. Derecho del Trabajo. 10* Edicién, Editoriat Pormia, S.A., México D.F., 1984
pp. 373y 374,
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La capacidad de invencién de los trabajadores mexicanos empezé a ser
protegida por nuestra legislacidn laboral hasta el afo de 1970. La magica
regulacion relativa a las invenciones de los trabajadores se constrifie a los
parrafos que conforman el articulo 163 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

El tratamiento legal de las invenciones de los trabajadores se apart6 de la
doctrina del siglo pasado; actualmente tiene su scporte en la idea de que cualquier
invencion es necesariamente una actividad humana, asi como en el contenido del
articulo 28 constitucional, de que se desprende que el derecho a la explotacion de
las invenciones en exclusivo de la persona que las realiza.

La LFT se ocupa de las invenciones de servicios y de las libres. Con base
en la tesis de que solo la persona fisica puede figurar como inventora, se suprimio
el nebuloso grupo de las invenciones de empresa...

Requerimos de empresas sdlidas que finquen el bienestar colectivo; es
necesario generar estimulos para el trabajador creativo, es una buena inversién
que a la larga producira magnificos dividendos.

Un trato justo y digno al trabajador con ingenio innovador, es un paso mas
en el desamollo de México.””’

Por su pante, Jorge Barrera Graf en torno a las invenciones realizadas por
empleados manifiesta:

“En el derecho mexicano, a semejanza del derecho anglosajon, rige el
principio de que la patente debe ser solicitada, precisamente, por el inventor o por
el cesionario legitimo de éste; sin embargo, en muchas ocasiones es dificil
determinar quién es el inventor 0 su cesionario causahabiente que, por tanto,
tengan derecho a solicitar y obtener la patente respectiva, y los derechas que de
ella derivan.

Inventor, como ya hemos dicha, es, siempre, una perscna fisica o conjunto
de personas fisicas, que crea o concibe la idea inventiva y que sefala los medios
para la ejecucion o realizacidn de ella. Ahora bien, el inventor, como propietario de
un bien inmaterial, de una idea o una concepcion intelectual, esta en libertad de
cederla y transmitirla, tanto con posterioridad a su realizacién como antes de que
sea realizada, y en ambos casos, titular de los derechos patrimoniales derivados
de la invencidn {explotacion de la invencién, solicitud de la patente, explotacion de
la patente), no sera él, sino el adquirente o cesionario, si bien al inventor
corresponde siempre el derecho personal e intransferible de ser llamado y
considerado como tal.

™ Davalos Morales, J. Tépicos Laborales. 5! Edicion, Editorial Porrda, S.A., México D.F., 1995 pp.
89-91.
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Asi pues, cesicnario o causa habiente del inventor es la persona fisica o
juridica que ha obtenido el derecho de explotar la invencion a virtud de un negocio
traslativo celebrado con aquél. El negocio mas importante, que con mayor
frecuencia se celebra y el que plantea los problemas mas arduos e interesantes,
es el contrato de trabajo o el de prestaciéon de servicios celebrado entre el inventor
y el patron en cuyos términos se comprenda a la invencion, para considerara
transferida al patron, como un derecho al producto del trabajo.

Por tanto, al igual de lo que sucede en otros sistemas legales, en los que,
sin embargo, existen disposiciones expresas, 0 en los que en ausencia de ellas la
doctrina v la jurisprudencia han elaborado y construido todo un sistema sobre esta
cuestién, en el derecho mexicanc debe aceptarse que los derechos patrimeoniales
derivados de la invencion pertenecen al patrén, cuando un contrato de trabajo o de
prestacion de servicios se celebra, precisamente, para llevar a cabo la invencion.
En eslos casos, el invento corresponde al patrén en virtud de la naturaleza misma
del contrato de trabajo conforme al cual el trabajador presta sus servicios en
beneficio y por cuenta del patrdn y subordina su fuerza de trabajo a los fines del
empleador, a quien corresponde la propiedad sobre el producto del trabajo
contratado.

Pero hay casos en que las invenciones se obtienen, no en funcidén de un
contrato de trabajo, sino de la actividad en la empresa; es decir, casos en los que
un empleado o grupo de empleados de la negociacién, no contratados para eflo,
realizan una invencion dentro de la empresa usando las “instalaciones, métodos y
procedimientos de ella”. Se trata, en este caso, de las llamadas invenciones de
empresa (Betriebserfindungen), “determinadas por la organizacién y la técnica de
éstas”.

Das supuestos pueden plantearse respecto de estas invenciones, cada uno
de los cuales exige solucion especial, en relacion al problema que examinamos de
la titularidad de la invencion.

Primero.- La hipétesis mas frecuente es aquella en que la invencion se
logra dentrc dela empresa, a virtud de la iniciativa y de la colaboracidn del
empresario (o naturalmente, de sus representantes, como son los funcionarios,
técnicos, gerentes, etc.); en este caso, la invencién pertenece al empresario, tanto
por autor de la idea inventiva como por ser duefio o titular de los medios y
clementos de la hacienda que sirvieron para la realizacion de la actividad
inventiva, siendo indiferente que la invencién sea ocasional o conscientemente
buscada. :

Segundo.- La segunda hipdtesis se refiere al caso en que la invencion se

logra también dentro de la empresa, pero sin la iniciativa o colaboracidn del
empresario. En este caso, al empleado o grupo de empleados que realiza la
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invencién les corresponde, tanto el dercho de paternidad como e! de explotacién
exclusiva, dado que son ellos los autores de la idea inventiva y, a pesar de estar
ligados al empresario por contratos de trabajo, éstos no cubren ni comprenden ta
actividad inventiva, y en consecuencia, dicha actividad no es materia del contrato
de trabajo.

Asi pues, tantc en el caso de que el inventor sea una persona aislada,
como en aquel en que el invento se realice por un grupo, “sin distincién particular
de persona alguna”, como dice la ley espafiola, el dercho moral de la invencién, es
decir, el dercho a ser considerado invenlor, corresponde al grupo o a la persona
que realizd la invencidn, y también, en ambos casos, el dercho de explotar la
invencién, solicitar la patente y explotarla, corresponde, de manera exclusiva, a!
empleado o grupo de empleados.

En consecuencia, no admitimos para estas hipétesis la solucién espafiola,
que atribuye el derecho de explotacién al patrén cuando la invencién se deba al
grupo y no a una persona, y que, en cambio, concede a ésta tal derecho cuando
sea individualizada o particularizada; ni tampoco admitimos la solucién de la
jurisprudencia francesa, propugnada por Roubier, que atribuye el derecho de
explotacion al empresario, si la investigacion realizada es de caracter regular. No
aquella solucién, porgue en ausencia de un texto expreso semejante al espanol no
hay en derecho mexicano titulo juridico alguno por el cua! adquiera el patrén el
dercho de explotacion, ni se justifica tampoco el diverso tratamiento concedido al
inventor individual y al grupo.

Tampoco es admisible la solucion propuesta por Roubier, porque es
indiferente que la investigacion inventiva realizada sea o no regular, siempre que
recordemos que el supuesio de la invencion de empresa es su realizacion al
margen del contrato de trabajo. Porque, en efecto, en funcién de diversos articulos
de la L.F.T., el objeto de los contratos de trabajo se limita la prestacion convenida,
y s6lo ésta y los resultados obtenidos por ella pertenecen al patrdn; ahora bien, las
invenciones hechas por una persona o por un grupo de personas, no
comprendidas en los contratos relativos de trabajo o de prestacién de servicios,
corresponden exclusivamente a quienes las realizan. Lo contrario requeriria norma
expresa que atribuyera tal dercho al empresario, quien sdlo asi podria
considerarse causahabiente o cesionario del inventor.

Respecto a la tercera categoria de invenciones de empleados, es decir, a
las lamadas invenciones libres {freie Erfindungen} e invenciones ocasionales, o
sea, aquellas relativas realizadas por el empleado fuera de toda realizacion de
trabajo, el'as pertenecen en pleno dominio a éste, sin que el patrén tenga,...
derecho alguno de preferencia, o de recibir canon o compensacién especial;
invenciones de esta clase son ias realizadas con anterioridad y con posterioridad a
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la fecha del contrato de trabajo, asi como aquellas que se logren como
consecuencia de la experiencia adquirida en la empresa.”

Euquerio Guerrero, con relacidn al tema en cuestién manifiesta:

"En capitulo especial la nueva Ley Federal del Trabajo se refiere ahora a los
derechos que tengan los trabajadores con motivo de inventos que realicen en las
empresas, en las que presten sus servicios.

En estos preceptos se dispone:

A} Que el inventor tendra dereche a que su nombre figure como autor de la
invencion.

B) Que en el caso de que las labores del trabajador en la empresa sean
precisamente de investigacion o de perfeccionamiento de los procedimientos
utilizados en la negociacién, o sea que el salario que perciba sea para realizar
este tipo de labores, la propiedad de la invencién y el derecho a la explotacion de
la patente corresponderan al patron. Sin embargo, para el caso de que el invento
realizado implique beneficios para et empresario, desproporcionados con el satario
que se pague al inventor, la Ley dispone que por convenio entre las partes, o en
su defecto por decision la Junta de Conciliacion y Arbitraje, tendra derecho el
citado Inventor a una compensacidén complementaria a su salario.

C) En otros casos, o sea cuando las labores el trabajador no consistan
precisamente en investigaciones, la invencion que realice serd de su exclusiva
propiedad;, pero el patron tendrd un derecho preferente, en igualdad de
circunstancias al uso exclusivo o a la adquisicion de la invencion y de las
correspondientes patentes.”®

Completa la exposicion antes citada el autor mexicano Miguel Bermuiidez,
quien en lo conducente sefala:

“Estos derechos otorgables a los trabajadores inventeres, si estuvieron en
mente del conslituyente en 1917, pero es hasta en la presente Ley (Ley Federal
del Trabajo de 1970) en la que efectivamente se regulan estos derechos.™

Por su parte, Baltazar Cavazos expresa en relacion con el tema de las
invenciones de los trabajadores lo siguiente:

s Barrera Graf J. Tratado de Derecho Mercantil. Vol. |, OP, cit. pp. 373 y 377.
™ Guerrero Euquerio. Manual de Derecho del Trabajo, 17°. Edicidn. Editorial Porrua S.A. , México
D.F., 1990, p.238.

bl Bermudez Cisneros M. Las obligaciones en el Derecho del Trabajo. 1* edician, Cardenas
Editor y Distribuidor, México,D.F., 1978. p. 282.
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*El inventor tendra derecho a que su nombre figure en la patente, como
autor de la invencién...

Las invenciones de servicio son las que se producen por trabajadores que
han sido especialmente contratados para inventar. Son ordenadas por el patrén y
las realiza el trabajador, a quien se le paga para que produzca invenciones...
corresponden al patrén, pero el trabajador tiene derecho a que su nombre figure
como autor de la invencién y. a una compensaciéon complementaria, que se fijara
por convenio entre las partes o por la Junta de Conciliacién y arbitraje cuando la
importancia de la invencién y los beneficios que pueda reportar al patrén no
guarden proporcion con el salario percibido por el trabajador (articulo 163 de la Ley
Federal del Trabajo)...

Las invenciones de empresas son las que producen trabajadores que no
estan obligados por contrato a realizar actividades inventivas, pero que se han
llevado a cabo principalmente por las facilidades proporcionadas por la empresa,
como instalaciones, instrumentos, metodos y procedimientos. ..

Por una parte se sostiene que deben pertenecer al patrén, ya que la
invencion se produjo debido a los elementos proporcionades por él. En contrario
se opina que la invencion debe corresponder al trabajador, ya que la invencion es
el producto de su trabajo, independientemente de que hubiese sido auxiliado por
las facilidades que le proporciond 1a empresa.

También se ha sostenido, salomdnicamente, que como en tales invenciones
intervienen de manera mancomunada el ingenio del trabajador y el estimulo y
ayuda de la empresa, ambos deben ser copropietarios de la invencion.™’

Al referirse a las invenciones libres el citado autor expresa:

“Las invenciones libres son las que producen trabajadores sin el concurso
de la empresa en que laboran, se deben a su propia iniciativa, con elementos
propios de! trabajador y resuitan de actividades distintas de aquellas para las que
fue contratado... Sin duda pertenecen al trabajador...

La fraccion 1l del articulo 163 de nuestra ley se incliné a favor de otorgar la
propiedad de la invencion al trabajador, dandole al patrén un derecho preferente,
en igualdad de circunstancias, al uso exclusivo o a la adquisicion de a invencion y
de las correspondientes patentes.“sz

81 Cavazos Flores, B. Las 500 preguntas mas usuales sobre temas laborales. 3*. Edicion
Editorial Triltas, México, D.F., 1989, pp. 123-124.
*2 Cavazos Flores B, Las 500 prequntas mas usuales sobre temas laborales. Op, cit. p. 124,
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Por otro lado, y en complemento a los criterios expuesto por los autores
referidos anteriormente, debe tenerse en cuenta las formas de clasificacion de las
invenciones de los asalariados expuestas por el Dr. David Rangel, mismas que a
continuacion se transcriben:

“Las invenciones laborales son clasificadas desde los mas variados puntos
de vista, sea atendiendo a la participacion que ese logro tenga en la empresa, sea
tomando en cuenta la presencia o ausencias de un acuerdo expreso entre el .
patron y el investigador acerca de la propiedad del invento; bien teniendo presente
que la actividad inventiva del trabajador constituya explicita o implicitamente el
objeto del contrato de trabajo o servicio de cualquier clase. También se sigue el
criterio para su agruparniento, el que la concepcién original del problema técnico
propuesto y de la solucidn buscada para resolverlo haya partido del patrén o
provenga del trabajador.”®

Mas adelante expresa: “..no basta admitir la existencia de las tres
categorias de invenciones de trabajadores (refiriéndose a la clasificacion clasica
de las invenciones de los trabajadares reconocida por la doctrina alemana) para
que segun el grupo a que corresponda un invento dado, se pueda resolver
mecanicamente el problema de la denominacion de los derechos del propio
inventor y de la empresa a la que presta sus servicios. No siendo dicho
agrupamiento sino un mero auxiliar en el planteamiento y solucion de ese
problema fundamental... Ciertamente en los textos legislativos de indole taboral y
en la legislacion especifica de patentes, se ha intentado dar respuesta a las
cuesliones que plantean los inventos de asalariados; mas, como es de suponerse,
no es posible encontrar todas las soluciones en esos textos. Sera necesario acudir
a otras fuentes de integracidn del derecho, como la doctrina.”®

Argumenta ademas, que ante la insuficiencia de legislacion nacional e
internacional respecto del tema en estudio, como debido a que el fendmeno
juridico economico que se produce en la relacion laboral entre el patron y el
trabajador no resulta de trato igual en todas partes, ni cuenta con caracteristicas
idénticas, debe tomarse en cuenta lo que él denomina “principios rectores
subsidiarios”, maximas entresacadas de la propia doctrina internacional que sirven
de base en la solucién de ciertas situaciones especiales en materia de invenciones
de empleados.

Dichos principios rectores subsidiarios se transcriben a continuacién:

“I.- Para impulsar el avance técnico por medio de las invenciones es preciso
dar alicientes que fornenten la inventiva, tanto al trabajador como al empresario.

83 Rangel M.D. Los derechos del inventor asalariade. Op, cil. pp. 19y 20.
8 \dem pp. 22y 23.
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IL.- A fin de salvaguardase la paz laboral es necesario evitar en lo posible
que los problemas derivados de la realizacién de invenciones en las empresas,
afecten a las buenas relaciones entre el empresario y los trabajadores.

IIl.- Como no hay relacién directa entre el esfuerzo inventivo del empleado y
el beneficio econémico derivado de explotacion de Ia invencién, sera factor muy
importante para buscar un equilibrio entre los derechos de quien lleva a cabo la
investigacion y quien le encomienda su realizacion, el financiamiento econémico
de los centros de investigacion, tratese de los auspiciados por la empresa privada
0 de los que mantienen con los medios del Estado.

IV.- La patente de invencién debe ser considerada como estimulo para el
desarrollo de la investigacidn por el sector privado, en la medida en que al conferir
un derecho exclusivo, aumenta la rentabilidad proveniente de su puesta en
practica favoreciendo asi las inversiones necesarias para la investigacion y el
desarrollo. Sin la perspectiva de utilidades atractivas, las empresas no seran
incitadas a fomentar servicios de investigacién cientifica.

V.- Al lado de disposiciones legales especificas, también los acuerdos entre
empresario y trabajador deben sefalar la reglamentacién de los derechos. Con
frecuencia sucede que los contratos otorgan al patrdn un derecho sobre las
invenciones de empleado mas amplio que e que estipulan las clausutas legales.

VL- La solucién de los casos en conflicto depende enteramente de sus
antecedentes de hecho y la regla a aplicar es que el invento pertenece a su autor
© si ambas partes son coautores.

VII.- La invencion deberia, en rigor, pertenecer siempre y exclusivamente al
empleado, que es su autor. Mas para realizara, el empleado utiliza los medios
materiales proporcionados por el patron y se aprovecha también del capital
intelectual de la empresa, o sea de trabajos, ideas y experiencias de otros
empleados. Otras veces, el empleado recibe instrucciones y orientaciones del
patrén acerca de sus intereses o es orientado por empleados superiores de la
empresa. En otros casos la invencign se relaciona tan estrechamente con el
trabajo normal del empleado que la invencion puede ser calificada como resultado
de ese conjunto de factores favorables a su realizacién, asi como del propio
ambiente del trabajo. Es natural que en tales supuestos el patrén procure
reivindicar la propiedad de la invencién o, por lo menos, una parte de los derechos
del inventor, invocando el principio segin el cual el patran tiene derecho al
resultado del trabajo del empleado.

VIIL.- Finalmente conviene tener presente la tendencia a limitar la libertad

contractual, prohibiéndose en los contratos de irabajo la inclusion de clausulas
leoninas que perjudican los derechos del empleado inventor, y asegurando a éste
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mayor suma de derechos y una justa remuneracion de su trabajo, asi como el
reconocimiento de su derecho moral."®

Como se ha sefialado a lo largo del trabajo, el tema de las invenciones de
los asalariados presenta mdltiples cuestiones de gran importancia, que si bien
algunas de ellas han quedado resultas en la legislacion vigente en México, existe
una gran cantidad de ellas faltas de soluciones adecuadas que lleven aun
desarrollo prolifero de la industria de nuestro pais.

En la doctrina mexicana se han propuesto aigunas soluciones partiendo de
conceptos que la legislacion de otros paises y las ideas de tratadistas extranjeros,
han establecido al respecto.

Carlos Duran Salazar elabord un trabajo sobre la determinacién del derecho
de propiedad industrial en los inventos hechos por asalariados, en reunién
celebrada en el mes de octubre de 1945 en Santiago de Chile, misma que por su
trascendencia en al legislacion mexicana se transcribe a continuacién en sus
aspectos mas sobresalientes:

“Para facilitar el estudio del tema propuesto, cuya resolucién es de mayor o
menor urgencia en cada pais segun el grado de desarrolio que haya alcanzado la
industria y la investigacion cientifica, deben considerarse sus dos aspectos: 10. el
llamado “derecho moral” del inventor para que su nombre se haga aparecer en la
patente y 2o. el de su derecho a obtener una compensacion econdémica adecuada
y proparcional a sus esfuerzos o ilabores de investigacion y a los resultados
chtenidos...

La mayoria de las legislaciones nacionales de los diversos paises del
mundo, carecen de reglas acerca de fas invenciones de los asalariados y esa
cuestion se resuelve en ellos con sujecion a los contratos que se hayan celebrado
entre las partes interesadas o de acuerdo con los principios generales del derecho
comun.

La complejidad del problema estriba en que, en cada caso concreto, se han
utilizado en distinto grado los medios o instalaciones técnicas del establecimiento:
se ha dedicado el trabajador por encargo expreso y mediante remuneracion
convenida especialmente, a la labor de investigacién para encontrar soluciones
nuevas {los inventos), a los problemas técnicos que se le sefala, o bien el inventor
representa una solucidn buscada y encontrada por su autor sin gue el
establecimiento le haya hecho encargo previo expreso. Por otra parte, es
frecuente que difiera el sistema utilizado para tal efecto. En algunos casos se da
amplia libertad al investigador cientifico para que oriente sus labores en la forma

¥ Rangel M.D. Los derechos del inventor asalariado. Op, cit. pp. 27 y 29.
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que le parezca mas conveniente. En otros se divide metédicamente el campo de
investigacion y se sefiala una porcion o zona del mismo a cada investigador.

En los paises en que se ha legislado sobre la materia, algunos se limitan a
reconocer el Hlamado derecho moral de! invento, a que se le mencione en la
patente...

En otros paises,-1a ley establece una presuncién a favor del patron o del
asalariado dejando a las partes la posibilidad de derogarla, y admitiendo por lo
mismos la libertad de contratacion...

Finalmente, un tercer grupo de paises.. van mas alla que los que se
encuentran en los dos grupos anteriores y protegen con mas eficacia los intereses
de los asalariados inventores, porque aun cuando respetan hasta cierto punto la
libertad de contratar, prohiben la insercién de clausulas leoninas en los mismas
contratos, y algunos de esos paises han reglamentado con mayor extension los
derechos de las patentes, para asegurar al inventor una compensacion economica
equitativa...

En conclusitn, el problema de las invenciones de los asalariados, en sus
dos aspectos principales: 10. la mencion del nombre del autor de la invencion, en
la patente respectiva, y 20. el otorgamiento de una compensacion economica
adecuada al inventor, cuando se frata de las llamadas invenciones “de
establecimiento™; ha sido objeto de como se ha visto, de estudio detenido y amplia
consideracion, siendo numercsas las soluciones propuestas, que difieren en los
detalles pero que coinciden en el propésito de otorgar un trato equitativo tanto al
autor de la invencion, como al establecimiento en que presta sus servicios como
asalariado y le ha suministrado la ayuda técnica y econdmica necesaria para llevar
a buen término sus labores de investigacion creadora.

Siguiendo, por tanto, la orientacion generalmente aceptada propongo... la
adopcion en las Leyes de patentes de los paises americanos, de los principios
siguientes:

(1) El inventor tiene derecho de ser mencionado como tal en la patente.
Cualquier convenio en contrario es nulo.

(2) La invencion efectuada en el curso de una relacion de trabajo y debida
principalmente a los elementos y orientaciones del establecimiento,
puede ser reivindicada por el patron, pero en tal caso el inventor lendra
derecho irrenunciable a una compensacion econdémica equitativa, que
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se determinara de acuerdo con la importancia de la investigacion y la
ayuda recibida del establecimiento.”®

Al igual que algunos de los principios rectores subsidiarios expuestos con
anterioridad, tas propuestas de Carlos Durdn han quedado requladas
expresamente en el articulo 163 de la Ley Federal del Trabajo vigente en México,
numeral que consagra en nuestro pais el aspecto referido a invenciones de los
trabajadores.

Ello lleva a concluir la importancia de los mismos en la repercusion que
desde su propuesta trajo consige en las legislaciones de los paises americanos.

Por otro lado, hay que sefalar, que la cuestion consistente en determinar a
quién corresponde el derecho de solicitar la patente comespondiente de los
inventos realizados por los trabajadores, ha sido desarrollada por varios autores
mexicanos, sin embargo, es de interés el comentaric efectuado por Ernesto
Canales Santos en el sentido de que el derecho a solicitar la patente por
invenciones hechas por el trabajador dentro de sus horas de trabajo y como
resultado del desempeno del servicio coniratado, le corresponde en forma
originaria al patron y que este derecho le pertenece al trabajador inventor respecto
de {odas las invenciones ajenas a este supuesto.

Asimismo, considera que el derecho a solicitar la patente para las
invenciones realizadas por trabajadores, debe quedar sometido a un régimen
juridico casuistico, segin la diversidad de hipétesis que pueden surgir respecto de
las circunstancias y condiciones en que la actividad se desarrolla.

En lo relativo, el maestro Septlveda comenta:

“Los autores clasicos de la propiedad industrial solian afirmar que si se
hubiere estipulado formalmente entre la empresa y el empleado que las
invenciones que este Gltimo pueda llevar a cabo en el desarrollo de su contrato de
trabajo sean de la propiedad de aquélia, no existiria problema, puesto que en el
texto mismo del convenio estarian las bases para vencer cualquier dificultad, y
ademas, el principio de la libertad de contratos es soberano.

Para los casos en que no hubiere pacto expreso sobre la materia, los
autores mencionados deducen que si el asalariado en el curso de su trabajo, esto
es, en el tiempo en que presta sus servicios al patrén, y con los materiales de éste
realiza una invencién que caiga dentro de su obligacidn normal del trabajador,
resulta elemental —dicen- asignar tal invencién al patron. En otras palabras,
implican que es inherente a la relacion legal obrero-empresa que cualquier

¥ Duran Salazar, C. ;A quien corresponde el privilegio de la propiedad Industrial en el caso
del invento ya hecho por el asalariado? EL FORO. México, septiembre, 1945. pp. 241, 246-248.
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producto del trabajo que resulta una invencién, también cae bajo el mismo
supuesto. Dicho sea de otro modo: existe en toda relacion laboral una clausula
implicita, aquélla que establece que las invenciones realizadas por ef obrero
pertenecen al patron,

Empero, el problema no se resuelve con estas afirmaciones simplistas,
porque su entrafia es mas profunda y mas compleja de lo que se puede imaginar.
Por lo que toca aquella tesis que indica que, existiendo el pacto, no sobreviene
dificultad, puesto que ahi estdn determinados los elementos para atribuir la
propiedad del invento, ella no es tan sdlida como aparenta, pues habria que
determinar si la invencién se efectud precisamente en el contrato laboral, o bien si
fue producto de la reflexion en momento en que, por ejemplo, el asalariado
descansa en vacaciones o dias festivos. En otras palabras, por muy bien
redactado que esté un convenio con respecto a la asignacion de invenciones de
empleado, siempre queda tela para que se interprete que ellas no fueron logradas
precisamente en el curso de las labores del cbrero.

De otro lado, si no se establece una remuneracién al asalariado por los
inventos que cede de esa manera, no existe causa juridica, porque se trataria de
un contrato a titulo gratuito, y consiguientemente, segin la teoria francesa, el
contrato es invafidable. Pactos de esa naturaleza se reputan bien logrados sélo
cuando estan hechos con investigadores, cuya tarea precisamente es esa:
encontrar métodos, artificios o procedimientos — invenciones en una palabra —
para mejorar la tecnologia existente en 1a industria. Todavia mas dificultades
existen en lo que toca a la postura que indica que si el obrero, sin mediar contrato
especifico, inventa algo en desarrollo normal de su trabajo la invencion le
corresponde de pleno derecho al patron, puesto que nunca puede determinarse
con precision si el invento se realizé precisamente en el curso normal del trabajo y
se resulta directamente de tal trabajo. No es posible, en otras palabras, establecer,
con las simples relaciones de trabajo, la atribucion, al empleador, de los derechos
que emanan de una invencion.

Las posiciones contrarias, o sea las que mantienen que en todo caso la
invencion es del empleado, y sdlo él tiene derecho de recibir la patente, y que
cualquier pretension de la empresa sobre esa invencion es invalida, son también
carentes de sustento, bastante injustas también y resultan ominosas, porque ello
podria detener la investigacidn industrial, ya que ella serviria solamente, con los
gastos consiguientes a cargo del patron, para beneficio de los asalariados.

Ademas, no toman en cuenta multitud de casos fronterizos. Por ejemplo,
cuando el patrén ha concebido la idea directriz de la invencién o las formas de
ejecucion de la misma; o indica la solucién y encarga al empleado elaborar los
detalles de la aplicacién practica y técnica, o var., cuando esta en presencia de las
llamadas “patentes de empresa” o “de establecimiento”, o sea aquellos inventos
realizados a través del trabajo gradual de varias perscnas, al grade que no sea

1o




posible determinar la participacion individual. O por (ltimo, no aprecian el caso en
que la invencidon se ha realizado conjuntamente con el empleado.

Como se ve, las materias implicitas son muy complicadas. No es facil dar
respuesta a todas las interrogantes planteadas...

La colectividad estd interesada en que las invenciones puedan ser
explotadas por los empresarios con el minimo de problemas, por un lado, y por el
otro, aparece como muy injusto desposeer al trabajader del producto de su
ingenio, por mas que ello se haya realizado en la esfera de las actividades ‘del
empleado y dentro del conjunto de actividades de la empresa.” &7

Aunado a lo anterior, el maestro Sepulveda en su estudio “Notas para una
teoria general de las invenciones”, complementa lo expuesto al sefialar que no se
ha encontrado una solucién satisfactoria para regular la situacion del inventor-
obrero, calificando de simplistas las clausulas contenidas en los convenios
laborales, toda vez que por muy bien redactados que estén siempre queda tela
para que se interprete que ellas no fueron logradas precisamente en el decurso de
las labores del obrero.

De igual forma, argumenta que los pactos en los cuales el obrero mexicano
promete ceder las invenciones que se produzcan en su trabajo no son aptos, y
sugiere se den soluciones justas que mantengan el equilibrio entre los intereses
colectivos, los intereses de los asalariados y el espiritu de la empresa.

Por otro lado, el maestro Mario de la Cueva realiza un comentario muy
acertado con relacion a la clasificacidn doctrinal alemana de las invenciones de los
trabajadores, misma que se transcribe a continuacion:

“La doctrina tradicional, de origen aleman, debe haber sido ideada por algun
industrial de hierro, y era de verdad un despojo a la alta escuela y una trampa para
los trabajadores de aquel pueblo extraordinario. Su resumen puede darse en tres
proposiciones que expresan los diversos grupos de invenciones: a) El primer
grupo estaba constituido por las invenciones de servicio, que eran las obtenidas
por el frabajador destinado a una actividad inventiva, o cuando, segin las
circunstancias de su trabajo, era de esperarse alguna invencién; b} El segundo
grupo, denominado invenciones de empresa, se integra con aquellas que
aparecen como el resultado de la organizacion y de la técnica usada por Ja
empresa; ¢) Las invenciones, que no satisfacian los requisitos de alguno de los
dos primeros grupos, eran consideradas invenciones libres; d} La doctrina concluia
que las invenciones de los dos grupos primeros eran propiedad de a empresa, en
tanto las de la tercera correspondian, a la persona que las realizaba. La

% Seplilveda C. Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial. Op, cit. pp. 57-59.
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experiencia demostrd que la amplitud de conceptos de los dos primeros grupos,
no dejaba ninglin campo libre para las det tercero.™?

Todos los autores mexicanos coinciden en relacion con la problematica que
implican las invenciones denominadas de empresa,; por tal motivo, es pertinente
tener en consideracion el comentario que sobre el particular se ha suscitado en la
doctrina mexicana.

Baltazar Cavazos comenta en torno al punto en cuestion lo siguiente:

“En las invenciones de empresa, el problema se complica. Por una parte se
sostiene que deben pertenecer al patrén ya que la invencién se produjo debido a
los elementos proporcionados por él. En contrario se opina que la invencién debe
corresponder al trabajador, ya que la invencion es el producto de su trabajo,
independientemente de que hubiere sido auxiliado por las facilidades que le
proporcioné la empresa.

Como en estas invenciones intervienen mancomunadamente ef trabajador y
el estimulo y ayuda de la empresa para que se produzca la invencién,
salomonicamente y en justicia se ha sostenido que ambos deben ser
copropietarios de la invencion, fruto de un esfuerzo coman.

Otro autor mexicano, que ha puesto interés en el tema en comento, es el
maestro Barrera Graf, quien sefiala:

“Las invenciones de empresa, mixtas u ocasionales se obtienen no en
funcién de un contrato de trabajo, sino de la actividad de ia empresa, esto es,
cuando un empleado o un grupo de empleados realizan una invencién dentro de
las mismas, haciendo uso de sus métodos y procedimientos, sin que haya sido
contratados para tal efecto.”

El maestro Mario de la Cueva, al realizar el estudio sobre ei articulo 163 de
la Ley Federal del Trabajo, sefiala en lo tocante a las invenciones de empresa:

“Aceptada la tesis de que solamente la persona fisica puede figurar como
inventor y reivindicada asi la inteligencia y la dedicacion de! hombre, la Comision
(Comisién encargada de reforma a la Ley Federal del Trabajo en 1970) decidié
suprimir aquel nefando grupo de las invenciones de empresa.”

® De la Cueva, M. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. Tome |. 12* Edicién, Editoria! Porria

S.A., México D.F., 1993, p. 437,
* Cavazos Flores B. 38 Lecciones de Derecho Laboral, Op, ¢it., p.226.
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Como aspecto final del presente punto en estudio, es de relevada
importancia el comentario realizado por el Dr. Rangel en torno a ia doctrina
imperante en México:

“El problema de los inventores asalariados pocas veces se ha planteado en
México, y debido a que la Ley de la Propiedad Industrial no consigna entre sus
preceptos disposiciones especificas scbre esta materia, en la doctrina mexicana
se han propuesto algunas soluciones partiendo de conceptos que la legislacién de
otros paises y las ideas de tratadistas extranjeros, han establecido al respecto."®

En igual sentido se expresa Baltazar Cavazos Flores;

“En un solo articulo, en el 163, nuestra Ley Federal del Trabajo, se refiere al
problema de las invenciones... Tal pobreza, sobre tema tan importante, hace que
necesariamente existan muchas lagunas y se susciten innumerables dudas sobre
cuales son en realidad los derechos de patrones y trabajadores en relacion con las
invenciones que se producen en las empresas™.’’

6. - Doctrina de la AIPPI.

En tormo al punto en estudio es pertinente sefialar, que tuvo su origen en
una recomendacion formulada por la Organizacién Internacional del Trabajo (OIT)
en el sentido de establecerse una reglamentacion uniforme sobre las invenciones
de los trabajadores en los paises integrantes de la Asaciacion Internacional para la
Proteccién del Propiedad Industrial (AIPPI).

En la reunidn de septiembre de 1961, realizada en Ottawa, el Comité
ejecutivo de la AIPPI decidié someter a estudio dentro del congreso de Berlin la
propuesta de la OIT, denominandole “40-B Invenciones de empleados”.

A tal Congreso se invitaron grupos nacionales e intemacionales con el
objeto de participar en la agenda adoptada.

Dentro de los puntos a tratar, se encontraban en materia de invenciones de
los trabajadores los siguientes:

“1.- En qué casos surge la cuestion de determinar los respectivos derechos
de empleados y empresarios sobre una invencion.

* Rangel M.D. Los derechos del inventer asalariado. Op, cit. pp. 50 y 51.
% Cavazos Flores B. 38 Lecciones de Darecho Laboral, Op, cit. p. 225.
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2.- Soluciones dadas al problema en el derecho interno.

3.- Busqueda de una reglamentacién general, aceptable para la mayoria de
los paises.”

Las delegaciones de Afemania, Austria, Estados Unidos, Francia, Gran
Bretana, ltalia, Japén, Noruega y Suecia manifestaron sus opiniones repecho al
tema en cuestidn; sin embargo, el Congreso no emitid conclusion alguna,
argumentado falta de estudio del tema y remitiéndolo para ser analizado en el
siguiente comité a celebrarse en Salzburgo en 1964.

En &) Comité realizado en Salzburgo en 1964, se decidid que el tema tenia
que seguir siendo revisado y por ello devuelto para su estudio al Comité ejecutivo
de la AIPPI.

En la reunién de dicho comité celebrada en Tokio Japén en 1966, se volvid
a discutir el tema de las invenciones de los trabajadores, girando la discusidn
sobre 14 ponencias enviadas por grupos nacionales.

Nuevamente en esta ocasidon no fué posible llegar a una conclusion
respecto al tema en estudio, toda vez que se suscitaron opiniones encontradas en
torno a las llamadas invenciones dependientes; razon por la cual, se decidié enviar
la propuesta al Comité ejecutivo de la AIPPI con la siguiente nota:

“1.- Se admite de modo unanime que las invenciones llamadas “de servicio”
deben pertenecer al patrn, y que las invenciones llamadas “personales” deben
quedar en ia propiedad del empleado.

2.- Pero las opiniones se dividen en cuanto al destino de las invenciones de
la categoria intermedia, o sea las invenciones “dependientes”. Se trala de las
invenciones gue no son realizadas estrictamente por ejecucion del contrato de
trabajo, pero que se realizan en ocasién de su cumplimiento”.®

El 28 de agosto y 1° de septiembre de 1967, el Comité concluyd en reunion
celebrada en Helsinki lo siguiente:

“Salvo disposicién en contrario de la Ley nacional, 0 en ausencia de un
acuerdo entre las partes interesadas, debera ser aplicado e} siguiente régimen:

1. - Las invenciones susceptibles de ser protegidas, hechas por los -
empleados, pertenecen al patron cuando hayan sido obtenidas utilizando los

%2 Cita de Rangel M.D. Los derechos del inventor asalariado. Op, cit. p. 44.
* Idem p. 45.
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medios o la experiencia del patrdn o que estén relacionadas con su género de
actividad. El patron tendra el derecho de proteger la invencién, principalmente por
una patente.

Con excepcién del caso en que la invencién pertenece al ambito de
atribuciones del empleado y que éste ya se encuentre remunerado, el empleado
tiene el derecho de solicitar una remuneracion especial o una recompensa que, a
falta de acuerdo entre las partes, sera fijada por la via judicial o por el arbitraje.
Esta remuneracion o esta recompensa tendran en cuenta la importancia de la
invencion y la aportacién del empleado inventor.

2. - El empleado tiene el derecho de ser designado como inventor en la
patente.

3. - Las invenciones hechas por el empleado, que no se refieran a los casos
antes previstos, son consideradas como invenciones libres y pertenecen al
empleado.”™

El Congreso de Venecia celebrado del 8 al 14 de junio de 1969, incorpord
en su agenda de trabajo el tema de las invenciones de los trabajadores,
estudiandose las propuestas de las delegaciones de Alemania, Australia, Austria,
Bélgica, Brasil, Canadd, Checoslovaquia, Dinamarca, Estados Unidos, Gran
Bretafia, Hungria, ltalia, Japén, Paises Bajos, Suiza y URSS, sin poderse emitir un
una resolucién que determinara el sentido de la que podria llamarse doctrina de la
AIPPIL.

Respecto a este congreso, el maestro Rangel Medina expone un
comentario interesante a conocer:

“Dicho Congreso {Congreso de Viena 1969) se mostrd muy dividido por lo
que toca a la definicién de las invenciones de servicio, respecto de las cuales el
relator general Mathély propuso una con fines conciliatorios en el sentido de que
invencion de servicio es la que ha sido hecha por el empleado con motivo de su
trabajo y la cual esta vinculada a la actividad de la empresa o hecha con la ayuda

‘del patron. Algunos delegados opinaron que los inventores trabajadores no estan

representados en la AIPPI y que la Organizacién Internacional del Trabajo esta
mas calificada para proveer a la solucién de este problema, razén por la cual es
mismo deberia ser manejado por la citada organizacién laboral. Puestas las
cuestiones a votacion una mayoria notable de la asamblea decidié que el asunto
fuese devuelto al Comité ejecutivo.”®®

 Cita de Rangel M.D. Los derechos del inventor asalariado. Op, cit. pp. 45 y 46.
% Cita de Rangel M.D. Los derechos del inventor asalariado. Op, cit. p. 45,
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A manera de sintesis del capitulc en estudio, debe sefialarse que la
doctrina mundial por lo general distingue varias categorias de invenciones,
mismas que determinan la naturaleza y el alcance de los derechos del trabajador
y, por tanto de su patron.

De manera somera y a reserva de la existencia de ciertas diferencias entre
los paises del mundo, las invenciones doctrinariamente se clasifican de la
siguiente manera: .

1. - Invenciones de servicio, de empleados o de misidn, que son aquéllas
resultantes de la ejecucion de las funciones habituales del trabajador debido a que
es el objeto de su contrato laboral. El patrén sera el titular de los derechos
derivados de ella.

Dentro de este tipo de invenciones, se planteaba la problematica con
relacion a si podia existir relacion de trabajo cuando el objeto de la obligacion
principal del trabajador consistia en efectuar diversas investigaciones tendientes a
dar como resultado invenciones, toda vez, que se argumentaba que el
investigador, por la propia naturaleza de la actividad que desarrollaba, tenia
autonomia para ejecutar su trabajo en los términos y formas que estimase
convenientes, afirmandose, por tanto, que no habia vinculo de subordinacién entre
investigador y patrén.

Sin embargo, ante tal planteamiento se dijo, que el concepto de autonomia
en la forma de realizacion de su trabajo por parte del investigador no rompia con el
concepto de subordinacion, en virtud de que el patrdn aun cuando no sefiala la
forma de desarrollo de la investigacion, tiene facultades de disponer de la relacién
de trabajo segin convenga a sus intereses, agregando que la autonomia en
desarrollo de dichas actividades es necesaria fin de satisfacer satisfactoriamente
el objeto primordial de la relacidn de trabajo que es la invencion, sin que ello
represente que el investigador no se encuentra en estado de subordinacién
respecto del patron.

2. - Invenciones de empresa, dependientes, mixtas u ocasiconales, consisten
en aquellas invenciones realizadas al margen de su contrato laboral, pero que
guardan relacion con la empresa debido a la utilizacién de conocimientos o medios
proporcionados por ésta.

Estas invenciones conceden a la empresa tanto los derechos economicos
como morales atribuidas a las mismas.

3.- Invenciones libres, independientes o personales, son aquélias
efectuadas sin ninguna relacién con las funciones y objeto del contrato de trabajo.
Estas invenciones pertenecen a su autor y en algunos paises se concede un
derecho preferente al patrdn respecto de las mismas.
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Finalmente es conveniente sefialar, a manera de enlace entre el capitulo en
desarrollo y referente a Ja legislacion comparada en materia de invenciones de
asalariados, las disposiciones constitucionales de algunos paises que integran el
continente americano, mismas que dan vigencia a los diversos ordenamientos que
regulan el tema en cuestiéon.

Argentina.

El articulo 17 constitucional argentino establece: “Todo autor o inventor, es
propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el tiempo que
acuerda la ley reglamentaria.”

Brasil.

El derecho brasilefio preceptita en el articulo 17 de su Constitucion lo
siguiente: “Los inventos industriales pertenecen a sus autores, a los que la Ley
garantizara privilegios.temporales”.

Chile.

En el articulo 10 de la Constitucién Chilena se establece: "Se otorgara
proteccidn exclusiva de todo descubrimiento o produccion por el tiempo que
considere la Ley y si ésta exigiera la expropiacion, se le dara a su inventor o autor,
su indemnizacion.”

Ecuador.

De las disposiciones constitucionales ecualorianas se desprende que todos
gozaran del derecho de sus descubrimientos, inventos y obras cientificas, literarias
y artisticas, en los términos que sefiala la Ley,

Estados Unidos de Norte América.

Este pais pertenece at sistema del Common Law; sin embargo,

independientemente de ello el tema en estudio se encuentra regulado en su
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articulo 1, seccion A, que traducido al espadiol sefiala: "Para fomentar el progreso
de la ciencia y de las artes Utiles, se garantizara a los autores el derecho exclusivo
de sus respectivos escritos e inventos.”

Guatemala.

El articulo 129 de su Constitucion consagra lo relativo a la materia de las
invenciones, en el siguiente sentido: “Los inventores de la propiedad gozaran en
exclusiva de sus obras e inventos por un término que no exceda de quince afios y
siempre que previamente, se llenen los requisitos que establece la Ley.”

Honduras.

La Constitucion de Honduras establece en su articulo 102: Todo autor,
inventor, productor, etc., gozara de la propiedad exclusiva de su obra, invencion,
etc., todo ello con arreglo a las leyes.”

México.

Nuestro pais regula en el ambito constitucional a las invenciones en el
articulo 28, parrafo noveno, en el que se consagra a manera de privilegio el uso
exclusivo de los inventos por un determinado tiempo, asi como los privilegios a los
autores y artistas para la produccion de sus cbras.

En dichos términos, el articulo en comento establece: “Tampoco constituyen
monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores
y artistas para ia produccién de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus
inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.”

Con relacion a dicho precepto constitucional Jesus Castorena sefiala:

"Con gran sentido humano el precepto citado declara que corresponde al
autor de una invencion, sea de trabajo o no, su explotacidn. Como en la invencién
de trabajo la aportacion de la empresa es indiscutible, aunque carezca del
propésito de crear algo nuevo, las legislaciones del trabajo que han debido tomar
en cuenta las dos aportaciones, intentada y querida siempre, la del autor,
planeada, o propiciada o pasiva la del patrén,
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El articulo 163 de la Ley arranca de esa realidad para regir la materia,"®

Por su parte el articulo 89 Constitucional, que se refiere a las facultadas del
Presidente de la Republica, consagra en su fraccién XV, el fundamento
constitucional de la Ley de Propiedad Industrial siendo de esta forma la
reglamentaria de dicho precepto junto con el articulo 28, parrafo noveno.

Asi, en el precepto en comento, se consagra la facultad de la expedicion de
patentes a cargo del Ejecutivo Federal, en los siguientes términos: “Las facultades
y obligaciones del Presidente son las siguientes: XV.- Conceder privilegios
exclusivos por tiempo limitado, con armeglo a la Ley respectiva, a los
descubridores, inventores o perfeccionadores de alg(n ramo de la industria™;

Panama.

De los preceptos que integran la Constitucién del pais en comento se
desprende que todo autor o inventor, gozara de la propiedad exclusiva de su obra
o invencién, durante el tiempo y forma que sefale la Ley de la materia.

Paraguay.

El derecho paraguayo consagra en su articulo 24 constitucional lo relativo a
ta materia de las invenciones, mismo gue en lo conducente sefiala; “Todo autor o
inventor, es propietario de su obra o invento, etc., en los términos que acuerde Ja
ley para este caso.”

% Castorena Jesis. Manual de Derecho del Obrero. Op, cit. p.177.
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CAPITULO 11l

LA PATENTABILIDAD DE LAS INVENCIONES
DE LOS TRABAJADORES EN LA
LEGISLACION COMPARADA.

Antes de emprender el desarrollo del presente capitulo, es pertinente tener
en consideracion las siguientes cuestiones generales.

Si bien es norma general que los derechos derivados de una inventiva se
atribuyan a su autor, estd admitida la cesion de tales derechos.

Por otro lado, la situacion de vinculacion de los inventores empleados o de
los empleados inventores, obliga a que unas normas especificas extiendan su
proteccidn a éstos, a efecto de evitar que el fruto de su capacidad inventiva sea
absorbido por el empresaric mas alla de sus justos limites.

El problema de las invenciones de los trabajadores aparece situado en el
punto de convergencia de 2 grandes principios entre si contrapuestos:

1.- El principio de atribucion def producto de trabajo a la empresa; y

2.- El principio de atribucion originaria al inventor de los derechos sobre sus
invenciones.

En realidad, ni el primer principio tiene caracter absoluto, ni tampoco es
inmutable el segundo de ellos; sino que debe buscarse, como se dijo en capitulos

.anteriores, un equilibrio entre ambos, a fin de contar con una legistacion acorde a

las necesidades del pais sin transgredir en ninglin momento derechos que por su
naturaleza pertenezcan a su titular,
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Ahora bien, la regulacién juridica en materia de invenciones de los
trabajadores es diferente en cada pais, dependiendo de la mayor o menor
importancia atribuida a uno u otro aspecto del tema en estudio, asi como de la
politica econdmica imperante. Sin embargo, la doctrina advierte la existencia de
algunas tendencias en la materia, las cuales permiten advertir diversos sistemas
en los cuales se podrian clasificar las modalidades que se han adoptado.

Dichos criterios de clasificacion a saber son los siguientes:

Primer criterio.- Consiste en incorporar a la legislacién general en la
materia de patentes las disposiciones especificas para los casos de invenciones
realizadas por asalariados.

Segundo criterio.- Consiste en que las disposiciones en la materia deben
ser incorporadas en la legislacion sobre contratos y relaciones de frabajo.

Tercer criterio.- Es el caso de los paises en los que se pretende adoptar
una legistacién especialmente dirigida a regular el tema.

Cuarto criterio.- Se integra por los paises en los cuales los criterios que
permiten deslindar los derechos de los inventores se han ido estableciendo
progresivamente a partir de los precedentes pronunciados por los tribunales, caso
de Estados Unidos de Norte América y el Reino Unido de la Gran Bretaiia. Cabe
mencionar, que esta forma de regulacién no necesariamente se trata de una
opcion que estos paises hayan optado decidido con motivo de 1as invenciones de
los trabajadores, sino que se trata de una manera de regular juridicamente fos
problemas inherentes a la estructura misma de los sistemas juridicos de estos
paises ubicados en la familia del Common Law.

Quinto criterio.- Es el caso de los paises en los que el tema no ha sido
objeto de una actividad legisiativa concreta y en donde las precisiones en la
materia se han incluido en convenios signados entre empleados y trabajadores
estableciendo ahi las precisiones correspondientes, dejando, de esta manera un
amplio margen a la libertad de las partes para negociar.

Teniendo presente las cuestiones expuestas, se procede a dar desarrollo al
indice correspondiente del capitulo en estudio.
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1. - Legislaciéon general sobre patentes.

Dentro de esta categoria los paises que regulan la materia de las
invenciones de los trabajadores a través de una ley de patentes, son los
siguientes:

ESPANA

Con anterioridad a la actual regulacion, las patentes laborales venian
reconocidas por la Ley de Contrato de Trabajo, del 26 de enero de 1994, en dos
articulos {29 y 30) que han sido expresamenie derogados por la presente Ley
11/1986 de patentes, del 20 de marzo de 1986, en su disposicion derogatoria 3°.

La Ley de Contrato de Trabajo distinguia entre fas patentes laborales en
que “dominaba el proceso, las instalaciones, los métodos y procedimientos de la
empresa”, cuya titularidad se otorgaba a dicha empresa, y las que calificaba de
invenciones libres, “en las que predominaba la personalidad del trabajador”,
mismas que atribuia la titularidad de los derecho que derivaban de eilas al propio
trabajador.

Asimismo, !a Ley en comento prohibia el pacto de renuncia previa a los
derechos del trabajador y obligaba, a éste y al empresario, al secreto de la
invencién, proveyéndose una indemnizacion especial para el trabajador, si su
invento daba lugar a unas ganancias desproporcionadas con la remuneracion que
dicho trabajador habia recibido.

La nueva legislacién sobre patentes, que rige en la actualidad en Espafa
supone un cambio radical con relacion al Estatuto sobre Propiedad Industrial que
se encontraba vigente hasta 1985, cambie que no puede ser comprendido si no se
vincula la adhesion de Espafa a las Comunidades Europeas.

Aunque desde los afios sesenta se venia trabajando en la reforma del
derecho de patentes espaiiol, es lo cierto que el impulso decisive para la nueva
legistacion fue el Tratado de Adhesion de Espaiia a las Comunidades Europeas el
12 de junio de 1985, cuyo protocolo nimero 8 relativo a las patentes espafiolas
establecia: “La obligacion de Espafia de modificar su legislacién sobre las
patentes para hacerla compatible con los principios de la libre circulacion de
mercancias y con el nivel de proteccién de la Propiedad Industrial alcanzado
dentro de la Comunidad.”
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En el comentado protocolo se especificaban, ademas, algunas
modificaciones concretas que debian introducirse en la nueva legislacion espaiiola
sobre la materia y se disponia que Espaia deberia adherirse al Convenio de
Munich de la patente Europea y también al Convenio de Luxemburgo sobre la
patente Comunitaria.

Actualmente, se encuentra vigente en Espaiia la Ley 11/1986 de patentes,
del 20 de marzo de. 1986, la cual ha dado cumplimiento a lo acordado en protocolo
referido con anterioridad.

Asi, dicha Ley se encuentra armonizada con el derecho europeo dado que
se inspira en la Ley britanica y, de un modo especial, con la Ley francesa de 13 de
julio de 1978 y Decretos posteriores, de 4 de septiembre de 1979, 4 de agosto de
1980 y 17 de julio de 1984.

Como puede cbservarse, la regulacion legal de las patentes en Espafa se
halla contenida en dos cuerpos legales de naturaleza diversa:

1. - La ley de patentes del 20 de marzo de 1986, misma que regula la
concesion de patentes en Espafa y el régimen juridico de las patentes
concedidas.

2. - El Convenio de Munich sobre la concesion de patentes europeas de
1973, mismo que pretende tener efectos en Espadia.

Lo anterior, en el sentido de que una vez concedida la patente europea con
efectos para Espanfia, por la oficina de Munich, esta patente esta sujeta al mismo
régimen juridico que las patentes espaiolas, que es el establecido en ta ley de
patentes del 20 de marzo de 1986, Esto es asi, porque el Convenio de Munich no
contiene normas reguladoras de las patentes ya concedidas, salvo en tres
cuestiones muy concretas:

a) La duracion de 20 anos desde la fecha de presentacion de la solicitud de
patentes.

h) La determinacion de la extension de las patentes segin sus
reivindicaciones, en refacién con la descripcion y los dibujos.

c) Las causas por las que las patentes europeas pueden ser declaradas
nulas.

Salvo en los casos concretos sefalados anteriormente, las patentes
europeas estan sujetas a la regulacion legal contenida en la ley de patentes.
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Ahora bien, la ley de patentes ha tratado de evitar que existan dos normas
con contendidos diverso para la obtencion de patentes en Espafia, y a tal efecto a
seguido literalmente lo dispuestc en el Convenio de Munich, variando
exclusivamente en lo relativo al procedimiento de concesion de las patentes y a

las autoridades competentes para la autorizacion.

Al respecto es interesante el comentario de Jorge Pedemonte Feu mismo
que a la letra dice: “El texto europeo, si bien reconoce la realidad de las
invenciones taborales, no regula expresamente, sino que establece que, cuando el
inventor sea un empleado, el derecho "se determinara de acuerdo con [a
legislacién del Estado en cuyo teritorio e empleado ejerza su actividad principal
(articulo 60 del Convenio de Munich)”.%

Por las razones expuestas con anterioridad, exclusivamente se vera en el
presente trabajo el contenido de la Ley de Patentes espafiola del 20 de marzo de
1986.

Asi, en primer término debe comentarse que la comentada ley de patentes
regula no sélo las patentes de invencién, sino también los modelos de utilidad.

Es menester sefalar que la multicitada ley comprende 7 partes
fundamentales que se refieren a las siguientes materias:

1.- Requisitos para la concesion de patentes.

It.- Procedimiento de concesion.

lll.- Contenido del derecho de patente.

IV.- Negocios juridicos sobre las patentes ya concedidas.
V.- Jurisdiccion y normas procesales.

En la especie, la comentada Ley de Patentes del 20 de marzo de 1986,
regula en sus articulos 15 a 20 lo relativo a las invenciones de los asalariados.

El articulo 15 del comentado cuerpo legal establece:
“Articulo 15

1. Las invenciones realizadas por el trabajador durante la vigencia de su
contrato de trabajo o relacion de trabajo o de servicios con la empresa, que sean

9 pedemonte Feu, J. Comentarios a la Ley de Patentes. 11* Edicién, Bosch, Casa Editorial,
S.A., Barcelona Espafia, 1989, p. 41.
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fruto de una actividad de investigacidon explicita o implicitamente constitutiva del
objeto de su contrato, pertenecen al empresario.

2. El trabajador, autor de una invencién, no tendra derecho a una
remuneracion stuplementaria por su realizacion, excepto si su aportacién personal
a la invencién y la importancia de la misma para la empresa excede de manera
evidente del contenido explicito o implicito de su contrato o relacion de trabajo”,

Del contenido del articulo transcrito, se desprenden las llamadas
invenciones de servicio absolutas, disposicion que concuerda con fa doctrina, al
sostener que las invenciones realizadas bajo las circunstancias descritas deben
pertenecer a la empresa.

Resulta importante hacer el comentaric con relacidn a la situacion de
exclusividad que se le da a la compensacién complementaria otorgada al
trabajador cuando su importancia exceda de manera evidente del contenido del
contrato de trabajo.

Esto es, si bien la Ley de patentes espafiola otorga la posibilidad de que el
trabajador obtenga una remuneracion exira a la prevista en el contrato de trabajo
cuando su invencidn sea de importancia, no sefiala al igual que la mayoria de
paises que contienen esta disposicidn, un procedimiento especifico para
determinar cuando se debe considerar como de relevada importancia a una
invencion; asimismo, no expresa el porcentaje a que tendria lugar en caso de que
la inventiva fuese desproporcionada con la remuneracion establecida en el
contrato de trabajo, exclusivamente se deja al arbitrio de las partes llegar a una
conciliacion.

Es de relevada importancia, el comentario que sobre el particular realiza
Pedemonte Feu:

“La actual regulacidon se inicia con el presente articulo (articulo 15),
declarando que un invento laboral debe atribuirse a la empresa, cundo concurran
las circunstancias siguientes:

a) que el invento sea fruto de una actividad de investigacién que
constituye, explicita o implicitamente, el objeto del contrato de trabaje; v

b) que el invento se produzca durante la vigencia de este contrato.
La Ley prevé, asimismo, el supuesto de que la aportacién personal del
trabajador y la importancia de la invencidn “excedan” de manera evidente del

contenido explicito o implicito del contrato, en cuyo caso dicho trabajador tiene
derecho a que se le remunere supletoriamente por su realizacién.
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Por lo tanto, si el invento es consecuencia “normal” del contrato de trabajo,
porque la empresa ha arrendado los servicios del empleado en su calidad de
investigador, por ejemplo, y ha puesto los medios convenientes para llevar a cabo
la investigacion, es logico que dicho invento pertenezca a quien lo ha "provocado”,
y que no deba abonarse ninguna suma complementaria al sueldo pactado,
precisamente para “obtener este posible resultado”.

Pero si el invento “rebasa™ tanto el cardcter con que ha sido empleado el
inventor, como el resultado "esperable” de su colaboracion laboral, en tal caso, si
bien el invento contintta perteneciendo a la empresa, ésta debe indemnizar con
una remuneracion suplementaria por el beneficio que obtiene.

En el fondo, se trata de un supuesto de la figura juridica del enriquecimiento
injusto, ya que la empresa obtiene un bien de mas precio que el “pactado”, que se
hallaba ya recogido en la Ley de Contrato de Trabajo.

Para sefialar el importe de este precio suplementario, regird, en primer
lugar, el libre pacto entre empresa y empleado, y en el supuesto de no llagarse a
un acuerdo, debera decidirse por el sistema de conciliacién, previsto en el Capitulo
IV del Titulo Xlil de esta Ley.

Por dltimo, en ei articulo 17, se prevé un supuesto estrechamiento ligado al
comentado, esto es, cuando el invento del empleado tenga “relacién” con su
actividad profesionat, pero sin que sea el “objeto” de su contrato, siendo ésta una
linga divisoria que, en la practica, puede ser muy sutil, pero que tiene idéntica
solucién: posibilidad del empresario de retener el invento con una justa
indemnizacion,"®®

Cabe hacer la mencion, que dentro de las invenciones de servicio nada se
sefiala en la Ley citada respecto del derecho moral del inventor, puesto que el
texto solamente se refiere a la propiedad de las invenciones; sin embargo, debe
considerarse como respetado, haciéndose constar su nombre en el titulo en que
se otorgue la patente correspondiente, de conformidad con la legislacion especial
sobre propiedad industrial.

Por otra parte, en los articulos 16 y 17 de la Ley 11/1986, vigente en
Espafia, se consagra a las invenciones libres realizadas por los trabajadores en
una empresa.

El referido articulo 16 de 1a ley citada sefiala:

" pedemonte Feu J. Op, cit. pp. 42 y 43.
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"Articulo 16
Las invenciones en cuya realizacién no concurran las circunstancias
previstas en el articulo 15, punto 1, pertenecen al trabajador, autor de las mismas”

Como es de observarse, el articulo 16 citado nos establece por excepcidn
que aquellas invenciones realizadas fuera de los supuestos comprendidos en el
articulo 15 de la ley de ia materia son propiedad del inventor; mas en precepto
siguiente restringe dicha hipdtesis al sefalar que si dichas invenciones se derivan
de los conocimientos ¢ medios adquiridos en la empresa la propiedad debe
pertenecer a la empresa.

Dicha situacidn es contraria al fomento de la iniciativa de los trabajadores a
crear nuevas formas de produccion, en virtud de que se restringe, a través de las
disposiciones referidas, la oportunidad de que el inventor trabajader obtenga los
beneficios que concede una patente de invencion.

Es decir, al darle la facultad al empleador de obtener la propiedad o el uso
de las invenciones realizadas por los trabajadores en las que se aduzca que
dichas inventivas son objeto de conocimientos o medios propiedad de la empresa,
se limita el fomento a que los trabajadores pretendan realizar por cuenta suya
obras, toda vez que existiria una inseguridad en poder ser reconocidos como
autores de las mismas.

En conclusion, el articulo 16 de la ley en comento consagra a las
invenciones libres, que serian aquellas realizadas por el trabajador que no
tuvieran que ver con la relacion de trabajo para la cual fue contratado.

Bien, finalmente, se debe tener presente el comentario que Pedemonte Feu
realiza en relacion con el articulo antes transcrito:

“Si en el articulo 15 se intentan definir las circunstancias positivas que
hacen que el invento de un empleado pertenezca a la empresa que lo ha
contratado, el presente articulo (Articulo 16) se limita a sefialar que, “sensu
contrario”, cuando no concurran tales circunstancias, el invento pertenece al
trabajador que es el autor del mismo.

Por lo tanto el empleado podra reclamar aquellos inventos gue obtenga al
“margen” de lo especificado en el contrato con la empresa, ya que, si sélo
“exceden” de lo contratado, tendra derecho a una indemnizacién, pero no a
reivindicar el invento como propio. ’

La nueva Ley no se atreve a seguir con la definicion de la derogada Ley de
Contrato de Trabajo, conforme pertenecen al trabajador “las invenciones libres en
que predomine su personalidad”, aunque hayan nacide con motivo de su actividad
contratada, sino que opta por declarar que, cuando el invento pertenezca a la
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empresa, de acuerdo con lo sefalado en el articulo anterior, pertenecera al
trabajador.

Por lo tanto, la primera circunstancia “negativa” que debe concurrir para
poder declarar que un invento pertenece al trabajador, es que el mismo esta al
“margen” de la actividad que, explicita o implicitamente, haya constituido el objeto
del contrato laboral, porque si sélo “excede” en el resultado, continuara
perteneciendo al empresario, aunque ello pueda motivar el derecho a una
remuneracion suplementaria.

Si el invento no esta, explicita o implicitamente, relacionado con el objeto
del contrato laboral, dicho invento pertenece al trabajador, pero el empresarlo
tiene una opcion para asumir la titularidad o reservarse el uso.

Sentado lo que antecede, podemos establecer los siguientes supuestos de
invencion laboral:

a) Invento que es fruto de una actividad de investigacion que, explicita o
implicitamente, constituye el objeto del contrate con el trabajador a quien
se prestado los medios para realizarlo: pertenece a la empresa, sin
indemnizacion complementaria.

b) El supueslo anterior, pero excediendo de manera evidente, del objeto
del contralo, tanto por el esfuerzo del trabajador como por la importancia
del resultado obtenido: pertenece a la empresa, pero con indemnizacion
complementaria.

¢) Invento que tiene “relacidon” con actividad profesional del trabajador, no
contratada, pero para cuya obtencién éste ha utilizado conocimientos
adquiridos dentro de la empresa, o medios proporcionados por ésta: el
empresario tendrd derecho a asumir la titularidad o reservarse una
licencia de explotacion, si bien, en ambos casos, debe indemnizar con
una compensacion justa.

d) Invento que es fruto de los conocimienlos que el empleado no ha
“arrendado”, ni exceden de los mismos, ni estan relacionados con los
mismos: pertenece al trabajador.

El texto legal que se comenta estima que los supuestos ¢) y d) pertenecen
al trabajador, si bien ¢) queda sujeto a la “posibilidad” de que el empresario quiera
asumir la tRularidad o reservarse el uso, pero, en este caso, la indemnizacién
debera ser mayor, ya que no bastara con una remuneracion “suplementaria” al
sueldo ya recibido, como en el supuesto b), sino que deberd ser una
compensacion justa.
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Por lo tanto puede sefialarse- que el invento pertenecera exclusivamente al
trabajador cuando sea el resultado de una investigacion que no haya sido objeto
del contrato laboral con la empresa, porque, si sdlo excede, aunque sea de
manera evidente, del contenido de dicho contrato, entonces pertenece al
empresario.

lgualmente pertenecera al trabajador, pero con la posibilidad de que el
empresario asuma la titularidad o se reserve el uso, cuando la invencion, sin ser
resultado de lo contratado, o excediendo de sus limites, tenga, no obstante,
“relacion” con ello, siempre que:

a) se haya utilizado, predominantemente, conocimientos de la empresa; o
b) se hayan utilizado medios proporcionados por ésta.

En consecuencia, si no concurre ninguna de estas dos circunstancias — una
u otra, dado la disyuntiva que la Ley utiliza -, el invento pertenecerd, también, en
exclusiva, af trabajador.”®

El articulo 17 de la Ley 11/19886, vigente en Espafia indica:

"Articulo 17

1. No obstante lo dispuesto en el articulo 16, cuando el trabajador realice
una invencion en relacidn con su actividad profesional en la empresa y en su
obtencién hubiesen influido predominantemente, conocimientos adquiridos dentro
de la empresa o la utilizacidon de los medios proporcionados por ésta, el
empresario tendra derecho asumir la tituiaridad de la invencion o a reservarse un
derecho de utilizacién de la misma.

2. Cuando el empresario asuma la titularidad de la invencién o se reserve
un derecho de utilizacién de la misma, el trabajador tendrd derecho a una
compensacién economica justa, fijada en atencidn a la importancia industriat y
comercial del invento y teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos
facilitados por la empresa y las aportaciones propias del trabajador.”

Como es de observarse, el articulo transcrito estipula el caso de las
invenciones dependientes o de servicio relativas, entendiendo por ellas las
realizadas por el empleado en el transcurso de su relacidon de trabajo cuando
utilice los conocimientos o medios aprendidos en la empresa, pudiendo ser
aplicable dicho supuesto durante el plazo de un afio después de concluido la
relacion de trabajo.

¥ Idem pp. 44 y 45.
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Esta ultima hipotesis se encuentra prevista en el articulo 19 de la citada ley,
mismo que sera analizado con posterioridad.

En relacién con el articulo en estudio Jorge Pedemonte expresa:

“La Ley hace, pues, un distingo entre lo que es “superresultado™ de un
trabajo que se remunera, y lo que es invencion “paralela” o conexionada.

En el primer caso, el “exceso”™ merece una remuneracion suplementaria,
pero el invento pertenece, sin discusién, a la empresa; mientras que en el
segundo, dicho invento pertenece al trabajador, si bien la empresa tiene algo asi
como un derechoc de tanteo, asumiendo la tilularidad del invento, o sdélo
reservandose su USO.

Pero, en ambos casos, el trabajador tiene derecho a una compensacion que
en el primer supuesto, esta limitada a una “remuneracion suplementaria” del
sueldo que ya ha percibido, algo asi como un premio; mientras que, el segundo,
tiene derecho a “una compensacion justa”, que se fijara:

a) teniendo en cuenta la importancia industrial y comercial que el invento
lenga; y

b} valorando las aportaciones que haya efectuado, tanto el empresario,
como el trabajador,

Obviamente, se trata de una valoracién dificil, en la que entraran en juego
muchos factores, algunos tan discutibles como el de la importancia que pueda
tener el invento y, por ello, la Ley, consciente de la dificultad, remite, finalmente, la
solucion del problema al arbitraje especifico que regula en el Capitulo IV de sus
Normas Procesales y de Jurisdiccion, estableciendo la superioridad de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, en lo relativo a los actos de conciliacion.

Por Ultimo, en et articulo siguiente se establece que el empresario tendra un
plazo de tres meses para ejercitar el derecho de tanteo sobre el invento
conseguido por el trabajador, transcurrido el cual, sin instarse, obviamente éste
tendra dicho invento.”'%

Esto es, del contenido del articulo 18 de la ley 111/1986, vigente en
Espafia, se desprenden tanto obligaciones para el patron como para el trabajador
al momento de suscitarse alguna invencion dentro de una relacion laboral, mismos
que si en determinado momento no se satisfacen traen como consecuencia la
extincion de los derechos que les confieren a ambos la referida ley.

10 jdem pp. 46 y 47.

130




E! articulo 18 en comento a la letra dice:

“Articulo 18

1. El trabajador que realice alguna de las invenciones a que se refieren los
articulos 15 y 17, debera informar de ello al empresario mediante comunicacién
escrita, con los datos e informes necesarios para que aquél pueda ejercitar los
derechos que le corresponden en el plazo de tres meses. El incumplimiento de
esta obligacion llevara consigo la pérdida de los derechos gue se reconocen al
trabajador en este Titulo.

2. Tanto el empresaric como el trabajador deberan presentar su
colaboracion en la medida necesaria para la efectividad de los derechos
reconocidas por el presente Titulo, absteniéndose de cualquier actuacion que
pueda redundar en detrimento de tales derechos™.

El precepto en cita carece de equidad entre las partes, pues si bien sefala
que &l empleador tiene tres meses para ejercitar los derechos conferidos por la ley
de la materia, no estipula plazo alguno para el trabajader; sin embargo, dicho
plazo se entiende debe ser dentro del mismo tiempo concedido al patron.

Ahora bien, en el supuesto de que dicha interpretacion fuese en tal sentido,
la negligencia por parte del trabajador a cumplir con la comentada obligacion,
dentro el término sefialado, no cuenta con procedimiento alguno a fin de poderio
sancionar por tal desobediencia.

Por otra parte, el namero 2 del articulo 18 comentado, hace referencia al
secreto del invento por ambas partes a fin de salvaguardar los derechos
conferidos por 1a ley de la materia.

En el sentido expuesto Pedemonte comenta:

“En todos los supuestos en que la invencién laboral pueda pertenecer a la
empresa o tener, ésta, derecho de asumir la titularidad o reservarse el derecho de
uso del invento, el trabajador esta “obligado™ a comunicar “por escrito”, la realidad
del invento, con los datos e informes que sean necesarios para que el empresario
pueda percatarse de la impertancia e interés que el mismo pueda tenerle.

El incumplimiento de esta obligacidn significara, para el trabajador la
perdida de los derechos que puedan comresponderle, esto es, la “remuneracion
suplementaria” o la “compensacion econdmica justa” que establecen los articulos
15 y 17, segun el invento “exceda” la obligacion contractual o esté simplemente
“relacionado” con ella.

Pero la Ley, que sefala un plazo de tres meses para que el empresario
ejerza su derecho de propiedad, no establece, en cambio, ningan plazo para que
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el trabajador tenga que comunicar su invento, lo que puede hacer dificil acusarle
de incumplimiento, ya que éste siempre podra excusarse en que todavia no estd
suficientemente desarrollado como para poder rendir el informe pertinente.

La ley, por lo tanto, consiente una vez mas de la dificultad del tema
establece, en el parrafo 2o del articulo, una declaracién de buenos principios, al
sefalar que, tanto el empresario como el trabajador, deberan prestar su
colaboracion en la medida necesaria para que los derechos reconocidos ambas
partes puedan ser efectivos.

Aunque la Ley actual no lo recoge de la Ley de Contralo de Trabajo
derogada, es evidente que una de las obligaciones mutuas que la colaboracion
exige es la del “secreto” del invento, ya que es lo que més puede perjudicar “la
efectividad de los derechos reconocidos” y “redundar en detrimento” de los
mismos.

En cuanto al plazo de tres meses para que el empresario ejercite los
derechos que le correspondan, debe sefialarse que el mismo sélo puede referirse
al supuesto del articulo 17, esto es, cuando el empresario “tenga derecho a sumir
la titularidad o uso del invento”, ya que, en el supuesto del articulo 15, dicho
invento simplemente “le pertenece”, sin necesidad de que tenga que ejercitar
ningun derecho.

En el supuesto de invencion “relacionada”, si el empresario deja transcurrir
el plazo de los tres meses, sin asumir la titularidad o uso del invento, este queda
en poder del trabajador.

Pero, ;qué ocurrira en el otro supuesto, esto es, cuando la invencion
perlenece, ya, a la empresa, por ser fruto de la investigacion “contratada”, si la
empresa no reivindica la titularidad, una vez advertida del invento?

Evidentemente, el invento quedara en el dominio publico, pero, en modo
alguno podra el trabajador, reivindicarlo como propio, porque una de las facultades
que tiene el titular de un derecho es *renunciar” a él y convertirlo en un dominio
publico.”"

Ahora bien, a continuacion corresponde el analisis del articulo 19 de la Ley
en comento, mismo que establece:

“Articuio 19

1. Las invenciones para las que se presente una solicitud de patente o de
otro titulo de proteccion exclusiva dentro del afio siguiente a la extincion de la
relacion de trabajo o de servicios podra ser reclamada por el empresario.

O |dem pp. 47 y 48.
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2, Sera nula toda renuncia anticipada del trabajador a los derechos que la
ley te otorgue en este titulo™.

Dicha disposicidon tiene por objeto la proteccion de los intereses de la
empresa, debido a la utilizacién de los conocimientos que podria haber adquirido
et trabajador durante la relacion de trabajo, mismaos que pudieran resultar en
determinado momento lesivos al empleador.

La hipétesis prevista con el punto 2 del articulo 19 citado, debe entenderse
en el sentido de que las partes pueden celebrar, desde el principio de la relacion
laboral, los criterios de la valoracién de una invencion que pudiera resultar asi
como las condicicnes de pago, siempre y cuando ello no impligue renuncia
anticipada de los derechos consagrados en la ley a favor del trabajador.

Ahora bien, debe precisarse que en las invenciones de servicio relativas el
emprasario tiene derecho a asumir Ja titularidad de la invencién o a reservarse un
derecho de autorizacién de la misma, Ademas, el trabajador tiene siempre
derecho a una compensacion econdmica justa (no se sefala que debe entenderse
por justa), fijada en atencién a la importancia industrial y comercial del invento y
teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por la
empresa y las aportaciones propias del trabajador.

Al igual que en los demas paises, si bien se sefiala que debe otorgarse al
inventor trabajador una compensacién econémica por sus inventos, y que ésta
debe ser justa, no se determinan los parametros aplicables a fin saber el monto a
recibir por una inventiva desarrollada dentro de la hipétesis contenida en el articulo
17-1.

Es interesante el comentario que respecto del presente articulo en andlisis
realiza Jorge Pedemonte, razén por la cual se transcribe a continuacion:

“Las invenciones laborales que pertenezcan a la empresa, sobre las que
ésta pueda ejercer el derecho de tanteo previsto en el articulo 17, podran ser
reclamadas por el empresario, no solo durante la vigencia de! contrato que las
motiva, sino dentro del afo siguiente a la extincion de Iz relacién de trabajo o
arrendamiento de servicios.

Es evidente que las invenciones laborales alcanzan, por igual, al trabajador,
propiamente dicho, que presta sus servicios con caracter exclusivo en la empresa,
que el eventual empleado, a quien se le arriendan determinados servicios.

A nuestro juicio, hubiera sido preferible utilizar el vocablo "empleado”, por

traducir mejor que el de trabajador, “toda” relacién Iaboral tanto si ésta es
permanente, como esporadica.
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Pero el legislador ha preferido mencionar tanto la “reiacion de trabajo”,
como la de prestacién de “un servicio a la empresa”, para que no haya duda que
queda incluida cualquier prestacion de servicios, tanto si ésta es de régimen
exclusivo como si no lo es.

En cuanto al sefalamiento de un ano, como plazo de vigencia de las
obligaciones laborales, viene determinado por el Estatuto de los Trabajadores que,
para la “prescripcion de las acciones derivadas del contrato de trabajo™, lo prevé
de igual duracién, debiéndose sefialar que el mismo es contadero desde al fecha
de terminacion contractual.

Relacicnado con el tema de la obligacién poslaboral de ceder al empresario
el invento obtenido en las circunstancias ya comentadas, esta el de no concurrir
con la empresa que puede paclarse, mediante una compensacion econdmica,
para después de extinguido el contrato de trabajo, con una duracidn maxima de
dos afos para los técnicos y de seis meses para los demas trabajadores,
reduciéndose, asi, los plazos que la anterior legislacion preveia de dos afios para
los trabajadores y de cuatro para los técnicos.

Por ello no vemos inconveniente en que, mediante la oportuna
compensacién econdémica, la empresa pacte con el personal técnico que contrate
gue la cesion de la invencion laboral pueda ser reclamada, en lugar de un afo,
durante el plazo de los dos afios en que rija la obligacién de no concurrir.

Por ultimo, y con el fin de evitar que el empresario pueda exigir antes de
contratar al trabajador o de arrendar un servicio, gue se renuncie a los derechos
que el presente Titulo les otorga, la Ley prevé que tal renuncia sera nula.

Pero, ello no obstante, no puede existir, tampoco inconveniente en que las
partes, lbremente, contraten quien sera el ftitular de la invencion, caso de
producirse e, incluso, qué criterios de valoracién y condiciones de pago van a
regir, siempre que ello no signifique, de hecho, una renuncia de la remuneracion
suplementaria o del compensacién econémica gue pueda corresponder  al
trabajador y que es lo que la Ley especificamente prohibe”.!

Finalmente, hay que tener presente el contenido del ariculo 20 la
multicitada ley vigente en Espaia, mismo que a |a lefra estipuia:

“Articulo 20
1. Las normas del presente titulo seran aplicables a los funcionarios,
empleados y trabajadores del Estado, comunidades autonomas, provincias,

2 \dem pp. 49y 50.
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municipios y demas entes publicos, sin perjuicio de lo previsto en los parrafos
siguientes.

2. Corresponde a la Universidad la titularidad de las invencicnes realizadas
por los profesores como consecuencia de su funcidn de investigacion en la
universidad y que pertenezcan al dmbito de sus funciones docente e
investigadora, sin perjuicio de lo establecidc en el articulo 11 de fa Ley Organica
de la Reforma Universitaria,

3. Toda invencion, a la-que se refiere el punto 2, debe ser notificada de
inmediato a la Universidad por &l profescr autor de la misma.

4. El profesaor tendra, en todo caso, derecho a participar en los beneficios
que obtenga la Universidad de la explotacion de la cesién de sus derechos sobre
las invenciones mencicnadas en el punto 2, correspondera a los Estatutos de la
Universidad determinar las modalidades y cuantia de esta participacion.

5. La universidad podra ceder la titularidad de las invenciones mencionadas
en el punto 2 al profesor, autor de las mismas, pudiendo reservarse en todo caso
la licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotacion.

6. Cuando el profesor cbtenga beneficios de explotacién de una invencion
mencionada en el punto 5, fa Universidad tendra derecho a una participacion de
los mismas determinada por los estatutos de la Universidad.

7. Cuando el profesor realice una invencidn como consecuencia de un
contrato con ente privado o puoblico, el contrato debera especificar a cual de las
partes contratantes correspondera la titularidad de la misma.

8. El régimen establecido en los parrafos 2 a 7 de este articulo podra
aplicarse a las invenciones del personal investigador de entes publicos de
investigacion.

9. Las modalidades y cuantia de la participacion del personal investigador
de entes publicos de investigacion en los beneficios que se obtengan de la
explotacion o cesion de sus derechos sobre las invencicnes mencionadas en el
punto 8 de este articulo, seran establecidas por el Gobierno, alendiendo a las
caracteristicas concretas de cada Ente de investigacion.”

De dicho precepto juridico transcrito con anterioridad se desprende, que la
normatividad de las invencicnes laborales es aplicable a todos los entes ptblicos y
no solamente son exclusivas de las realizadas en el sector privado.

Hay que aclarar, que cada sector determinara las cuantias de participacién
del trabajador inventor.
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En dicho sentido se expresa Jorge Pedemonte:

“El presente articulo (articulo 20} exfiende 1a normativa de las invenciones
laborales a todo el personal de todas 1as Administraciones publicas, es decir, tanto
si son funcicnarios como meros empleados o trabajadores, y tanto si lo son del
Estado como de las Comunidades auténomas, Provincias, Municipios y demas
Entes Piblicos.

Sentada esta declaracion, la Ley dedicz el resto del articulo a desarrollar el
tema relativo a las patentes universitarias y de Entes Publicos de invencidn, como

puede ser, por ejemplo, el Centro para el Desarrollo Tecnologico Industrial
{CEDETI).

Respecto a la patente universitaria, la Ley establece un inicial principio: la
titularidad del invento reatizado por un profesor, como consecuencia de su funcion
de investigacion en la Universidad y que pertenezca al ambito de sus funciones
docente e investigadora, pertenece a dicha Universidad.

Ahora bien, al establecer tal principio se efectua una salvedad derivada del
articulo 11 de la Ley Organica de Reforma Universitaria, ya que dicho articulo
prevé que el posible inventor pueda ser una entidad publica o privadas, o una
persona fisica, especialmente contratada para la realizaciébn de un trabajo
cientifico, técnico o artistico.

En tal caso, los Estatutos de cada Universidad los que deberan prever
quién sera beneficiario del resultado de la investigacidn y en qué proporcion se
repartiran los ingresos obtenidos.

Sobre el régimen de contratacién de profesores universitarios para la
realizacion de proyectos cientificos, técnicos o artisticos a que se refiere el articulo
11 de la Ley Organica de la Reforrna Universitaria, si bien las condiciones seran
fijadas por los Estatutos de cada Universidad, éstos deberan, no obstante, tener
en cuenta el Real Decreto sobre la compatibilidad de la dedicacién universitaria,
con la realizacién de tales proyectos, especialmente en cuanto a la remuneracion
se refiere, ya que, en ningin caso, esta podra superar determinados minimos.

La Ley distingue, por tanto, el supuesto del catedratico o profesor
perteneciente a la Universidad, con dedicacién plena, que figura contratado para
que ejercite su docencia, del de 1a entidad o persona — que puede ser un profesor
universitario con dedicacién compatible — que sea especialmente contratada para
desarrollar o investigar un tema concreto. En el primer caso, la titularidad
pertenece a la Universidad, si bien el investigador tendrd derecho a ser
mencionado como tal y a participar en los beneficios que la Universidad obtenga,
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mientras que en el segundo caso, la participacién dependera de lo que se haya
pactado, de acuerdo con los Estatutos de la Universidad.

Todo investigador universitario, sea eventual o fijo, tiene la obligacion de
notificar a 1a Universidad la invencidn obtenida, mediante comunicacién escrita y
con los datos e informes necesarios para que pueda valorarse dicha invencion.

La Universidad, en el supuesto de que el invento lo haya obtenido un
profesor de su claustro, ante la notificacion que éste le efectie, de haber realizado
un invento, podra optar entre:

a) ser el ftitular de dicho invento, que por mandamiento de la Ley le
corresponde, pero, cediendo al profesor-inventor la parte de beneficios que los
Estatutos de la Universidad determinen por la explotacion del mismae, o

b} ceder la titularidad de I[a invencién al profesor-inventor, pero,
reservandose una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de la explotacion y
panticipando en los beneficios que aquél obtenga, de acuerdo, también, con lo que
determinen los Estatutos de la Universidad.

En esta segunda opcién, el hecho de que la licencia que la Universidad se
reserva sea intransferible, reducird el valor econdémico de la misma, ya que no
podra ser cedida a empresa que pueda explotaria.

Por lo tanto, la Universidad “puede” decidir entre que la explotacion
industrial del invento se haga a través del profesor-inventor, participando, ella, en
los beneficios obtenidos, o, a través de la propia Universidad, en cuyo caso sera el
profesor-inventor quien tendra derecho a pardicipar en los beneficios que se
obtengan, siempre de acuerdo con lo que sobre este punto determinen los
Estatutos Universitarios.

Por lo que respecta al profesor “especialmente contralado™ por un Ente
privado o publico, logicamente, sera el contrato quien deberad prever el régimen
que tendra el posible invento gue se realice, tanto en lo que respecta a la
titularidad como en la parte de beneficios que puedan obtenerse con la
explotacion.

A este especial supuesto, “podra™ aplicarse el régimen de las patentes
universitarias que acaba de analizarse, pero, siempre, como una posibilidad y no
como una obligacidén, ya que la Ley emplea el optativo “podra”, después de
sefalar que, de todos modos, sera el “contrato” el que decidird “quién” va a ser el
titular y “como” van a repartirse lo beneficios que se obtengan con la explotacién.

Ello no obstante, no existird “libertad” total de contratacién entre el
investigador y los Entes Ptblicos de investigacion, sobre la participacién de aquél
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en los beneficios que puedan obtenerse con la explofacion del invento, porgue “las
modalidades y cuantia” de dicha participacion “serén establecidas por el Gobierno,
atendiendo a las caracteristicas concretas de cada Ente de investigacion.” 103

Independientemente de la transcripcién realizada, es importante senalar,
que para la resolucion de las controversias surgidas por la aplicacion de las
normas sobre invenciones laborales, la ley establece en su articulo 140, como
tramite previo y necesario a la iniciacién de cualquier accién judicial, el
somelimiento de la cuestidn a un acto de conciliacion ante el Registro de la
Propiedad Industrial.

La conciliacion se lleva acabo por una comision integrada por tres expertos
nombrados por:

1. - El Director del Registro de Propiedad Industrial.
2. - Los trabajadores de la empresa del inventor.
3. - El empresario.

Complementa la anterior hipdtesis el contenido del articulo 142 de la
multicitada ley, mismo que establece que la propuesta de acuerdo debe dictarse
en el plazo maximo de 2 meses desde que se solicitd la conciliacion y la parte que
no manifieste su disconformidad en el plazo de 15 dias se entiende que acepta la
propuesta. E! certificado del director del Registro haciendo constar la
disconformidad de alguna de las partes con la propuesta de acuerdo es un
requisito indispensable para el ejercicio de las acciones judiciales.

Complementariamente a lo expuesto, debe tenerse en cuenta el comentario
de Pedemonte, quien en lo conducente sefiala: “En efecto, al igual que la Ley
francesa, se crea una conciliacién previa a la iniciacion de una accion judicial, ante
una Comision presidida por un experto nombrado por el director del Registro de la
Propiedad Industrial.”'®

Finalmente, debe citarse que la regulacion de la invenciones de los
trabajadores en el Convenio de Munich es muy precaria, pues solamente en
articulo 60-1 dispone: “si el inventor es un empleado, el derecho a la patente
europea se determinara de acuerdo con la legistacion del Estado en cuyo territorio
el empleado ejerza su actividad principal, si no puede determinarse el Estado en
cuyo termitorio ejerce esa actividad principal, la legislacion aplicable sera fa del
Estado en cuyo territorio se encuentra el establecimiento del empresario del que el
empleado dependa”.

193 1dem pp. 51-53.
194 1dam p. 42.
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Como es de observarse, el Convenio de Munich exclusivamente remite a la
legislacién del pais en fa cual se origind la invencion; esto, en virtud de que no
cuenta, como se sefialé con anterioridad, con normas especificas que den
solucién a controversias especificas en materia de patentes de invencion, siendo
aplicables las leyes del pais en que se originen.

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA.

En este pais fue donde se creé la primera ley americana en la cual se
contempld el tema relativo a las patentes de invencién, concediéndose a las
mismas un pericdo de 14 afios de vigencia.

En 1870 fue promulgada en Washington la primera Ley de patentes
norteamericana, misma que tratd de definir lo que debia considerarse como
invento patentable. En 1880, la comentada ley sufrié una reforma en el sentido de
conceder a los extranjeros que hubiesen residido durante dos afios en los Estados
Unidos el derecho a solicitar patentes de invencion.

Cabe manifestarse, que en esta ley ninguna mencién se hizo respecto del
terna de las invenciones de los trabajadores.

Por otra parte, se debe citar a efecto de desarrollar el presente punto en
estudio, el fundamento constitucional en materia de invenciones realizadas en los
Estados Unidos de Norteamérica, el cual se encuentra contenido en el articulo 1°,
seccion 82, de la misma, que a la letra dice: “El congreso tendra el poder para
promover el progreso de la ciencia y de las artes utiles, al garantizar por periodos
limitados a autores e inventores los derechos exclusivos de sus respectivos
escritos y descubrimientos”.

La forma en que el estado norteamericano concede el derecho exclusivo a
sus inventores respecto de sus obras intelectuales, es a través de las llamadas
patentes de invencidn.

Sin embargo, hay que mencionar que de igual forma el pais en estudio
cuenta con una doble regulacion en materia de invenciones de trabajadores. Por
una parte, se encuentran disposiciones especiales aplicables a trabajadores al
servicio del estado; y por otra, el derecho consuetudinario, jurisprudencias y
estipulaciones en contratos de trabajo, de aplicacién a los inventores del sector
privado.
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La Ley sobre Patentes vigente en los Estados Unidos de Norteamérica, es
la aprobada el 29 de julio de 1952 y que entrd en vigor el 1° de enero de 1953,
misma que ha sido codificada bajo el Titulo 35 del Cédigo de regulacion Federal.

Entre las disposiciones aplicables al tema en cuestion, sobresalen de dicho
ordenamiento juridico, las contenidas en el llamado Programa Nacional del
Espacio referente a los Derechos de Propiedad de Inventos, propiedad exclusiva
de los Estados Unidos, que en lo conducente expresa:

“Seccién (a) Cada vez que se realiza cualquier invento durante el
desempefio de cualquier trabajo bajo algin contrato de la administracion, y el
administrador determina que:

(1) La persona que haya hecho el invento fue empleada o asignada a
desempefiar la investigacion, el desarrollo, o el trabajo de explotacion y el invento
se relaciona con el trabajo para el que fue contratado o se le asignd a
desempefiar, 0 que haya sido realizado o no durante las horas de trabajo, o con
una contribucién del gobierno para la utilizacion de las instalaciones
gubernamentales, equipo, materiales, fondos asignados, informacion propiedad
del gobierno o los servicios de empleados gubernamentales durante horas de
trabajo; o

(2) La persona que realizé el invento no estaba contratada o no se le habia
asignado el desempefio de trabajo de investigacion, desarrollo, o de explotacion,
pero no obstante el invento se relaciona con el contrato, o con las obligaciones
para las cuales se empled o se le asigno desempefar, y fue hecha durante las
horas de trabajo o con la contribucion del gobierno de la clase a que se refiere en
la clausula {1), dicho invento sera propiedad exclusiva de los Estados Unidos, y si
dicho invento es patentable entonces se emitird una patente para los Estados
Unidos a partir de la aplicacion hecha por el administrador, a menos que el
administrador renuncie a todos o cualquier parte de los derechos de | os Estados
Unidos sobre dicho invento de conformidad con lo establecido por las
disposiciones de las subseccién (1) de esta seccién.

Seccion (b) Cada contrato que establezca el administrador con cualquier
parte para el desempefio de algUn trabajo debera contener disposiciones efectivas
bajo las cuales dicha parte deberd proporcionar prontamente al administrador un
informe  escrito  conteniendo informacién técnica abundante y completa
concerniente a cualquier invento, descubrimiento, mejoria o innovacién que pueda
ser realizada durante el desempefio de cualquiera de dicho trabajo™.

Es menester sefialar, que !as disposiciones referidas con anterioridad son
de aplicacion exclusiva trabajadores al servicio del estado.
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Es decir, las invenciones realizadas en el sector publico se regulan por un
ordenamiento juridico especial para cada area estratégica, a diferencia del sector
privado, que como se vera mas adelante, se regulan a través de disposiciones
contenidas en contratos de trabajo y de derecho consuetudinario.

Del contenido referido en parrafos anteriores, se puede desprender que las
invenciones desarrolladas en areas estratégicas corresponden al Estado, sea cual
fuere su origen, y realizacién, pudiendo pertenecer al servidor plblico inventor
cuando el Estado renuncie a las mismas de manera expresa.

Cabe mencionar, que en caso de que el inventor (servidor publico)
considere que debe ser propietario de los derechos que le confiere su inventiva

" dado que no pertenece a una area estratégica, éste cuenta con instancias a efecto

de determinar ante la Corte de juicios de los Estados Unidos la titularidad de los
Mmismos.

Estas instancias son utilizadas también en caso de que el inventor reciba
una compensacion desproporcional con los beneficios que pudiera concederle la
invencidn de ser el titular de la misma.

Ahondando un poco mas en materia, debe sefialarse que la seccidon 183,
del articulo 35 de la Constitucion de los Estados Unidos de Norteamérica, regula lo
referente a la competencia en caso de inconformidad respecto de la
compensacion econdémica a que tiene derecho un inventor del servicio publico, en
los siguientes términos:

“Un demandante puede promover un juicio contra los Estados Unidos en la
Corte de juicios de los Estados Unidos, o la Corte de Distrito de los Estados
Unidos donde resida el demandante, quien podra solicitar una cantidad adicional
para que sea una compensacién justa por parte del gobiemo por daios y/o por
uso de la invencion...Bajo la presentacién de una demanda, el director del
departamento ¢ de la agencia estd auvtorizado a llegar a un acuerdo con el
demandante, sus sucesores, sus cesionarios 0 sus representantes legales sobre
la liquidacion por dafio y/o uso. Este acuerdo de liguidacion sera concluyente para
cualquier propdsito, a pesar de alguna otra prevision legal que establezca lo
contrario. El acuerdo de liquidacion de la demanda no puede afectarse.”

Es de observarse, que dicho precepto juridico si bien sefala que el inventor
inconforme puede solicitar una compensacién econdmica justa y que se puede
llegar a ella mediante acuerdo, no se establece procedimiento a efecto de
determinar los factores principales que intervengan en la determinacién del monto
de la misma en caso de no existir acuerdo entre las partes contendientes, lo que
implica una laguna juridica que en la practica es subsanada por disposiciones del
derecho consuetudinario y jurisprudencias aplicables al caso en cuestion.
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Dentro del sector privado los criterios que se toman en cuenta para la
determinacion de los derechos que una nueva invencion puede llegar a conceder
a su autor dependen de diversos aspectos, entre los que destacan:

1. - El objeto del contrato de trabaijo, esto es, si la invencion se realizé como
consecuencia de las obfigaciones para las que fue contratado;

2. - El desarrollo de la invencién se produjo en horas de trabajo;

3. - La obra fue realizada fuera de las horas de trabajo pero se refiere a las
actividades propias de la empresa;

4, - La invencidn fue producto de conocimientos y maquinaria propiedad de
la empresa, efc.

Lo mas usual en las empresas norteamericanas es la elaboracion de
contratos de trabajo en los cuales se renuncia expresamente a los derechos
derivados de las invenciones realizadas en la empresa o de aquellas que tengan
simplemente relacién con la aclividad a desarrollar en la misma, cediendose
anticipadamente al patron.

Aun mas, en algunos estados se han llegado a celebrar convenios basados
en supuestos principios de equidad y justicia respecto de invenciones realizadas
por trabajadores las cuales se encuentran fuera de las obligaciones asignadas
dentro de actividad laboral.

En ausencia de convenios de transmision anticipada de derechos la patente
corresponde al trabajador inventor, teniendo por los mismos una licencia no
exclusiva, irrevocable e intransferible.

Sin embargo, cuando la titularidad de los derechos conferidos por una
invencidn corresponden al patrén, éste se encuentra obligade a proporcionar al
trabajador inventor una recompensa adicional a su sueldo, misma que por no
existir disposicién expresa en ley respecto a los factores a tomarse en
consideracion para el calculo de la misma, resulta en ocasiones arbitraria en virtud
de su caracter de unitateralidad que la caracteriza.

Con motivo de dicha situacion, el gobierno ha implementado sus esfuerzos
a efecto de mejorar la laguna existente en ley, para lo cual ha creado planes
voluntarios de recompensa, en los cuales los patrones conceden a sus inventores
beneficios econémicos o promocionales de su invencién como una manera de
retribucion justa a su trabajo y tratando de promover el desarrollo industrial.
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ITALIA

La legislacion italiana reguld por primera vez el tema de las invenciones de
los trabajadores el 13 de septiembre de 1934,

Actualmente, se encuentra vigente el Real Decreto en materia de
patentes del 29 de junio de 1939.

De entre las disposiciones juridicas trascendentales en materia de
invenciones de empleados contenidas en el citado ordenamiento, se encuentran
los siguientes numerales:

“ARTICULO 23.- Cuando la invencion industrial se logra, en ejecucion o en
cumplimiento de un contrato de trabajo, en los cuales la actividad inventiva esta
prevista con objeto del contrato, o de la relacién, y es retribuida con vista a esa
finalidad, los derechos derivados de la invencidn pertenecen al patrono, salvo el
derecho que corresponde al inventor de ser reconocido como autor. Si no esta
prevista y establecida una retribucidn en compensacion a la actividad inventiva, y
la invencion se logra en ejecucion o en cumplimiento de un contrate o relacion de
trabajo, los derechos gue deriven de la invencion pertenecen al patrono, pero el
inventor, salvo siempre el derecho a ser reconocido como autor, le corresponde un
premio equitativo, para cuya determinacion se tendra en cuenta la importancia de
la invencion”.

“ARTICULO 24.- Cuando no concurran las condiciones previstas en el
articulo anterior, y se trate de invenciones industriales que entren en el campo de
actividad de la empresa privada, o de la administraciéon publica a que pertenezca
el inventor, el patrono tiene el derecho de prelacion para el uso exclusivo o no de
la invencidn o para |la adquisicion de la patente”,

Los articulos antes transcritos han originado una interesante controversia
en lo referente a la manera de clasificar las invenciones de los trabajadores y al
respecto se han originado dos posturas a saber:

1.- Los gue consideran que la ley de 1939, en su articulo 23, primer parrafo,
menciona a las invenciones de servicio, y en el segundo parrafc menciona a las
invenciones de empresa; en tanto que el arlicule 24 se refiere a las invenciones
acasionales.

2.- Los que estiman que exclusivamente existen dos tipos de invencicnes
contemplados en la ley de 1939: a) Las invenciones de servicio previstas en el
articulo 23; y b} Las invenciones ocasionales, previstas en el articulo 24.

La legislacion italiana admitié el segundo criterio de clasificacion expuesto.
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Por otra parte, es de relevada importancia tener presente el comentario que
sobre los mismos sefiala el autor italiano Tullio Ascarelli;

“Nuestra ley (Real Decreto en materia de patentes del 29 de junio de 1939)
regula, precisamente, la atribucién del derecho a la patente (o sobre el invento
patentado) cuando media una relacion de prestacion de trabajo.

En este sentido, la ley considera, ante todo, el caso de que el derecho
pueda ser directamente atribuido a persona distinta de su autor y esto es lo que -
ocurre en las dos hipdtesis contempladas por el articulo 23 L.P. (Adviertase que,
dados los principios generales del derecho del trabajo, la disciplina legal dispuesta
para los inventos de los dependientes solamente es derogable en sentido
favorable al dependiente).

En este caso el patrono adquiere {y la formulacién asi establecida trata de
superar las disputas doctrinales habidas al respecic) a titulo derivativo (y
precisamente en base al alcance que la ley atribuye a la relacién laboral), el
derecho a patentar, en nombre propio, el invento y por ello se convierte, despues,
en titular a titulo originario del derecho sobre el invento, consecuencia esta que
coordina con la premisa, anteriormente desarrollada, de que el supuesto de hecho
constitutivo del bien inmaterial, en el caso de los inventos, se completa con la
palente.

El supuesto del articulo 23 es el de los llamados inventos de servicio, es
decir, el caracterizado por el hecho de que la investigaciéon encaminada a resolver
problemas técnicos, a conseguir nuevos descubrimientos, constituye, ella misma,
la presentacion contenida en un contrato de empleo o de trabajo (la ley parece
requerir que se trate de relacion de trabajo subordinado); el patrono (persona
fisica o juridica, empresario privado o ente publico) es quien serd titular del
derecho a la patente, quien podra, pues, completar lo que he llamado supuesto de
hechc constitutivo de bien y, por tanto, quien adquirird a titulo originario el
correspondiente derecho absoluto. La ley, propiamente, se refiere a la “actividad
inventiva” como objeto del contrato de trabajo y la expresion me parece que alude,
precisamente, a la actividad desarrollada para conseguir el invento y no a la
consecucion del invento, no excluyendo, sin embargo, ta posibilidad de contratos
que prevean una remuneracion sélo en el caso de dicha consecucién.

Afiadiria, ademas, que el patrono no sélo podra, sino que debera solicitar la
patente, a pesar de haberse formulado una opinion contraria; ello, de un lado,
porque de otro modo el trabajador no podria hacer valer esa particular tutela de un
derecho moral que la ley le reconoce, en relacidn a la mencion de su hombre en la
patente; de otro lado porque, como ya se ha puesto de manifiesto varias veces, |a
disciplina !egislativa trata de que los inventos sean patentados para que de este
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modo se hagan publicos y puedan ser posteriormente utilizados por todos, una vez
transcurrido el plazo de duracidn exclusiva.

El patrono puede hacer valer su derecho siempre que el desarrollo de la
actividad investigadora encaminada a la obtencién de nuevos resultados
constituya, precisamente, la prestacion debida por el trabajador o entre dentro de
las prestaciones debidas por él y ello, precisamente, por la naturaleza de las
funciones que le han sido efectivamente confiadas, ya que no creo que pudiera
considerarse suficiente una mera clausula contractual { que podria convertirse en
cldusula de estilo en los contratos de trabajo} cuande contrastara con la
efectividad de dichas funciones. Por €50 no me parece gue cualquier técnico o,
incluso (respecte a la Administracion miilitar), cualquier oficial del cuerpo de
ingenieros o de artilleria pueda considerarse reclutado para desarrollar, también,
una aclividad de investigacion encaminada a la obtencién de nuevos
descubrimientos y mucho menos que esto valga para el técnico por el solo hecho
de estar adscrito a un laboratorio.

Cuando concurra el primere y fundamental requisito antes mencionado,
pueden presentarse dos situaciones: que la actividad asi indicada (digamos
también, con la ley, la aclividad inventiva) sea objeto de una especial
remuneracion {y bajo este aspecto, por un lado, se hallan los contratos colectivos
que, fijando la remuneracion para las actividades — aunque investigadoras —no
inventivas, pueden contribuir a evitar que una parte de la remuneracién normal
se... disfrace de remuneracion especial, y, por otro, debera acudirse a los
contratos colectives, cuando existan, a los usos y a la equidad para valorar la
efectiva existencia de una remuneracién, con el fin de evitar faciles fraudes a las
normas mediante remuneracicnes nominales destinadas a quien desarrolle
funciones diversas o la facil calificacion de una investigacidn como investigacién
con finalidad inventiva) y que falte dicha especial remuneracién. Son éstos, a mi
entender, los dos supuestos mencionados en el primero y segundo parrafos del
articulo 23 L.P.

La doctrina, sin embargo, sigue una orientacion distinta porque extiende el
segundo de los dos casos del articulo 23 al invento conseguido
ocasionalmente, siempre que lo haya sido en ejecucién o cumplimiento {incluso
cuando ésta sea extrafia al desarrollo de una actividad inventiva), es decir, en
conexion con su desarrolio {otros precisan: en conexién causal con el desarrollo
de aquélla, pero no resulta facil identificar una relacién de causalidad entre
desarrollo de la relacion laboral y obtencidn del invento).

Esta interpretacion {que extiende ampliamente el &mbito del articulo 23 en
relacion con el 24) se apoya, ademas en algunos pasajes de los trabajos
preparatorios, en la consideracién de que el articulo 23 parr. alt., al referirse al
invento obtenido en el cumplimiento de un contrato de trabajo y de empleo, no
afade (como hace el primer parmafo) “ en el que la actividad inventiva esta prevista
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como objeto del contrato o de la relacion”. La consideracién, sin embargo, la creo
superable por las propias palabras iniciales del parrafo 0timo del arl. 23, que a mi
entender alude al mismo supuesto del primer parrafo, con la dnica diferencia,
después, de la falta de especial compensacion (que, por eso, de ser establecida).
La observacién aducida, a veces, ex adverso, al hacer hincapié en el hecho de
que el art. 23 parr. dlt., alude a un justo premio y no a una retribucién del trabajo,
prueba demasiado, porque esta disminucién en la tutela del trabajador debe llevar,
si acaso, a disminuir el Ambito de -aplicacion del art.23 parr. Ult. Este, en esencia,
me parece que se refiere al supuesto en el que, a pesar de incluirse la
investigacién con finalidad inventiva en el &mbito de la relacion de trabajo (pues
tal vez la discusién tenga, en primer lugar, su origen en la ambigiedad de la
expresion *actividad inventiva™, no obstante, como suele ocurrir frecuentemente,
no se remunere en atencion a dicho fin; se atribuya, por ejemplo, como mera
investigacion, si asi puede decirse, y no de forma especifica como investigacion
con finalidad inventiva, distincion ésta que corresponde, precisamente, con aquella
diferencia entre utilizacién de los conocimientos técnicos {cuyo resultado no
constituya “invento”, incluyéndose su utilizacion en el ambito det contrato de
trabajo) v la peculiar aportacién creadora, sobre la que se basa el concepto mismo
de invento, aludida por la *actividad inventiva® del art. 23. Es natural, entonces,
disponer a cargo del patrono la obligacion de pagar un premio como consecuencia
de la obtencion del invento que 1a ley, después le atribuye.

Tanto en el primero como en el segundo de los dos casos del articulo 23,
los derechos que nacen del invento corresponderan, como se ha dicho, al patrono
(o en condominic a los patronos, cuando el supuesto del art. 23 se verifique
simultaneamente frente a varios patronos, en relacion a los cuales el trabajador
preste, simultdneamente, su labor inventiva), pero en el segundo y no en el
primero correspondera al trabajador un justo premio segun la importancia del
invento {y a mi entender, de jure condendo, deberia decretarse, a estos efectos, el
pago de un porcentaje sobre el precio de venta de los objetos fruto del invento con
una obligacién de explotacién del mismo; analogo criteric deberia también
estudiarse para la remuneracion a que se refiere el parrafo 1 del articulo 23).

La determinacion del importe de dicho premic (y no ya la cuestion de la
existencia del derecho del patrono) se confia a un colegic de arbitros amigables
componedores y mas exactamente diria de arbitradores, cuando el patrono no sea
una Administracion estatal; cuando, por el contrario, el patrono sea una
Administracion estatal, la determinacién del premio (y es evidente la critica que
puede someterse esta dltima disposicion, que olvida la regla elemental de la
necesaria neutralidad del tercero) se confia al Ministro situado al frente de la
misma Administracién (sin posibilidad de critica, afiade el art. 25, pero sin
embargo, v. el ahora el articulo113 de la Constitucién).

No sigo, por £s0, a una reciente jurisprudencia que sostiene que al colegio,
técnicamente calificable, ahora, de arbitral, antes mencionado, se somete tammbién
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la cuestion relativa a la aplicabilidad o no de las disposiciones de los arts. 23 uit.
parr. y 24. Esla tesis acabaria por someter a un colegio arbitral ! juicio sobre la
propia existencia o inexistencia de una relacion a la que aplicar los arts. 23 parr.
ult. y 24, conclusién que resulta incongruente con la indudable falta de
competencia del colegio arbitral respecto a la presencia del supuesto def art, 23 y
con el paralelismo establecido en el art. 25 entre la competencia dei colegio
arbitral y la del Ministro puesto a! frente de la Administracion de la que el inventor
es dependiente; esta ultima competencia parece presuponer, precisamente, la
relacién entre la Administracién e inventor, relaciéon cuya existencia escapa, por
tanto, a la competencia del Ministro. Las relaciones entre la disposicion actual y la
correspondiente a la del texto de 1934 (a cuya ejecucidn se encamina la
disposicién actual y que por eso deberia considerarse ilegitima, a mi entender,
cuando su alcance fuera diverso) apayan esta conclusion.

Fuera del caso ahora indicado, cuande un trabajador (y en este caso me
parece que es necesario anadir. subordinado) obtenga un invento (y he aqui la
hipétesis del invento obtenido por quien no venia obligado a desarrollar, para
volver a utilizar | a expresion de la ley, actividad inventiva) que entre dentro del
ambito de la actividad {precisaré: estatutariamente prevista o efectivamente
desarrollada) de la empresa privada o de la Administracidn piblica a la que esta
adscrito (art. 24 L.P. he aqui por qué he anfadido “subordinado”, puesto que
trabajador auténomo no puede calficarse de adscrito a una empresa o
Administracion, mientras que podria ser reclutado y remunerado para desarrollar
una actividad inventiva, como esta previsto en el articulo 23), el patrono (y por eso
se dice, los patronos, cuando el trabajador desarrolle su labor para varios
patronos, verificandose para cada unc el supuesto del art. 24) tiene un derecho
llamado de prefacion (que no obstante, tiene un alcance bien distinto al tradicional
del los derecho de prelacion porque incluso impide la puesta en practica del
invento por parte del dependiente y porque su precio no tiene un limite minimo
ante la eventuales ofertas de terceros, de modo que, en realidad, como se ha
dicho, constituye casi un derecho de expropiacion) para el uso exclusivo ¢ no
exclusivo del invento o para la adquisicion de la patente {entretanto obtenida,
observandose, autorizadamente, que resulta impedida al patrone la “prelacién” con
el fin de mantener secreto el invento) o para la consecucion (que el patrono, a mi
entender, debe entonces procurar) de una patente en el extranjero (y quizas en
este caso deba patentarse, habida cuenta de ta legislacion inglesa y americana, si
la tutela del patrono no sera excesiva; la tutela del patrono frente a los inventos
del trabajador, en efeclo, solo deberia implicar, en el supuesto examinado, una
licencia a su favor para aquellas utilizaciones que entran dentro del campo actual
de su actividad, especialmente cuando se trata de un patrono empresario privado).
Evidentemente el llamado derecho de prelacion de! patrono no puede ser
ejercitado mas que contra retribucidn de un canon o precio, del que se deducira la
suma correspondiente a las ayudas que el inventor haya recibido del patrono para
llegar a conseguir el invento y que, en ausencia de acuerdo entre las partes, se
fijara por el aludido procedimiento del art. 25 (y también en este caso, de.0 jure
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condeudo, a mi entender, deberia decrelarse, en la hipotesis de arbitraje del art.
25, que el precio debe consistir en un porcentaje sobre el precio de venta de los
objetos, fruto del invento, con la obligacién de explotacién del mismo).

El derecho de prelacion previsto en el art. 24 podra ser ejercitado dentro de
los tres meses siguientes a la recepcion de la comunicacidn de la obtencion de la
patente. Para evitar fraudes el articulo 26 afiade que se considera obtenido (y no
parece admitida la prueba en contrario, lo que no parece justificado) durante el
desarrollo de la relacién de trabajo y de empleo, el invento para el que se solicite
la patente dentro del afio siguiente a la extincion de la refacion misma.

En tutela del trabajador el art. 24 dlt. parr. afade que las relaciones
surgidas como consecuencia del ejercicic del derecho de prelacion, antes
mencionado, se resuelven de plenc derecho si la retribucién debida no resulta
totalmente pagada a su vencimiento (y me parece que, analogamente, deberia
reconocerse el derecho del trabajador a reivindicar los derechos sobre el invento
en los casos de falta de pago total, a su vencimiento, del precio establecido en el

parrafo ultimo de! art.23 o de la remuneracion prevista en el primer parrafo del
mismo articulo.

En fin, cuando no se den ni el supuesto del art. 23 ni el del art. 24, ningun

derecho podrd hacer valer el patrono respecto al invento obtenido por el
trabajador.” '%®

Finalmente debe sefalarse que en el derecho italiano el articulo 2590 del
Cadigo Civil estable el derecho del trabajador a ser reconocido como autor de
invenciones realizadas en el desarrollo de la relacion de trabajo, pero segun el
Decreto de 29 julio de 1939, es s6lo un dereche moral, si 1a relacién de trabajo
tenia por objeto los inventos, ya que los derechos derivados de la invencion
corresponden a la empresa (articulo 23), reconociéndole a agué!l un premio
equitativo. Lo mismo sucede si no existe contrato de esta indole. En las llamadas
invenciones industriales se reconoce la propiedad de la empresa. Asimismo se
prevé un contencioso especial (articulo25).

195 ascarelli Tullio. TEQRIA DE LA CONCURRENCIA Y DE LOS BIENES INMATERIALES. Op,
cit. pp. 546-552.
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2.- Leyes especiales sobre invenciones de empleados.

Los paises que tienen el sistema de regulacién de las invenciones de los
asalariados en ordenamientos especificos son numeralmente muy pocos.

A continuacién se realizard de manera breve una exposicion de dichos
paises, mismos que presentan cuestiones muy interesantes y que seran objeto de
andalisis a efecto de decidir si pueden o no ser parte del proyecto que sera objeto
de estudio en el capitulo V.

ALEMANIA

En el derecho aleman rige la Ley sobre Invenciones del Trabajador
aprobada el 25 de julio de 1957.

Dicha ley distingue los que son inventos propiamente dichos, que originan
patentes u otras figuras de propiedad industrial (Articulo 2), de los aquel son
meros perfeccionamientos técnicos (Articulo 3).

La comentada ley clasifica a los inventos propiamente dichos en
invenciones libres e invenciones de servicio, dedicando a la regulacion de las
conlractuales varios preceptos que van de los articulos 5 a 17, particularmente en
lo refativo a! secreto profesional, a la abstencién de competencia desleal y a la
proteccion en el extranjero.

Scobre las invenciones libres reconoce al empresario el derecho, en los
casos que se realice la invencién durante la jornada de trabajo, a obligar al
trabajador, a comunicar a aquél, por escrito, la invencién (a efectos de posible
copropiedad), salvo que no tenga nada que ver con las actividades a que la
empresa se dedica (articulo 19).

Los perfeccionamientos técnicos podrian, equipararse a las invenciones de
explotacion a que hace referencia la doctrina, dado que se describen como
aquellos realizados sobre una base de métodos, material y conocimientos
obtenidos en la empresa y por ende la titularidad de los derechos ellos confieren
pertenecen al patrén.

En lo tocante a los simples perfeccionamientos, se prevé posibles

retribuciones al trabajador v una mas particular regulacién por medio de convenios
colectivos y reglamentos concordados de empresa {Articuio 20).

149




Por otro lado, se prevé una regulacidn mediante acuerdo entre el
empresario y el Consejo de Empresa, respecto de la institucion de asesores de
invenciones (articulo 21), asi como de la creacién de un contencioso especial a
efecto de dirimir controversias en caso de conflictos en materia de invenciones
realizadas en el desarrollo de las actividades de la empresa.

Finalmente, cabe mencionar que se establecen en el derecho aleman
normas especiales para los inventos hechos por funcionarios publicos, por
soldados y por profesores, distintas de los trabajadores del sector privado.

CANADA

Canada es un pais que cuenta con disposiciones simultaneas en materia de
invenciones de empleados.

Esto es, dentro del sector privado las disposiciones aplicables son:
1. - Derecho consuetudinario

2. - Jurisprudencia.

3. - Convenios colectivos de trabajo.

4, - Contratos individuales de trabajo.

Por lo que respecta al sector publico, el .ordenamiento que se encarga del
estudio en cuestién es la Ley sobre Inventos de Funcionarios Publicos de
1985.

Debido a que el presente estudio es de caracter breve, exclusivamente se
expondran algunos preceptos de la citada ley, a efecto de tener una nocion del
régimen imperante en Canada en relacién con las invenciones realizadas por los
empleados al servicio del estado.

En primer término, es conveniente tener en cuenta el contenido del articulo
30 de la Ley sobre Inventos de Funcionarios Publicos, el cual a la letra estipula:
“Los siguientes inventos, y todos los derechos respecto a ellos en Canada o en
otra parte, son consumados en su Majestad en derecho de Canada,
especificamente; (a) un invento realizado por un servidor publico durante el
ejercicio de sus funciones, obligaciones u empleo o realizado por un servidor
publico con instalaciones, equipo ¢ ayuda financiera suministrada por o a nombre
de su Majestad; y (b) un invento realizado por un servidor publico resultado deo
relacionado con sus obligaciones ¢ empleo”.
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De dicho precepto se desprenden dos tipos de invenciones de empleados al
servicio del estado en Canada: 1. - Invenciones de empresa, comprendidas en el
inciso {a) del comentado articulo; y 2. - Invenciones de servicio, contempladas en
el inciso (b) del mismo numeral.

Por otra parte, el articulo 4(1) de la ley en comento seRala: "El inventor
deberd informar al Ministerio competente del invento realizado, debiendo
proporcionar la informacion y documentos necesarios para solicitar la patente,
ademas se prohibe determinantemente solicitar fuera de Canada el registro del
formulario de patente respecto del invento, sin consentimiento por escrito del
funcionario competente, debiendo en todos ios casos el servidor plblico divulgar
su calidad de tal, respecto del invento”.

Como es de observarse, el precepto juridico aludido consagra una serie de
obligaciones a satisfacer por parte del inventor empleado (servidor publico}, con el
objeto de poder aspirar a obtener una patente respecto de su inventiva.

Complementa al comentado numeral, el articulo 11 del mismo
ordenamiento juridico el cual consagra la sancién pecuniaria y corporal a la que
puede hacerse acreedor el servidor publico en caso de incumplimiento al precepto
referido con anterioridad. Dicho articulo estipula: "Toda persona que contravenga
a la subseccion 4(1) o la seccion 7 habra cometido una infraccion y sujeto en
condena sumaria a una multa que no exceda los quinientos délares o un periodo
de encarcelamiento que no exceda de los seis meses, 0 ambos castigos”.

Por otro lado, es de interés el contenido del articulo 8°. de la multicitada ley
el cual sefiala: "El ministro competente debe a favor de su majestad, renunciar,
abandonar o transferir todos o alguno de los derechos respecto a cualquier invento
realizado o por realizar por cualquier servidor publico, y debe celebrar cualquier
instrumento para darle efecto a eilo”.

El numeral transcrito, contempla la facultad del ministro competente a
efecto de poder obtener a favor de Canada un invento realizado por un servidor
publico, asi como de renunciar a &l cuando asi convenga a los intereses de la
nacion canadiense.

Aunado a lo anterior, el articulo 10 de la Ley citada ley establece: "El
empleado estatal que realice una invencién, tendra derecho al pago de un premio
que serd la cantidad gue acuerde el Ministerio competente, donde se tomara en
cuenia la realizacion del invento, los ahorros que ha supuesto, las ventajas que se
deriven de ella y la naturaleza del empleo”.

Con tal precepto se otorga al servidor publico inventor una compensacion
por el logro de su obra, mas ello repercute en que no pueda obtener una patente
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por la misma, toda vez que por ser de interés ai pais se consagra la Corona como
titular de dicho invento a través del ministro competente.

Es conveniente precisar que dentro del ordenamiento juridico de referencia,
no existe sistema o procedimiento en cual deba basarse el ministro a efecto de
determinar el monto del premio a que hace acreedor el servidor publico; esto es, si
bien sefala que se tomara en cuenta la realizacion del invento, los ahorros que ha
supuesto, las ventajas que se deriven de ella y la naturaleza del empleo, no
expresa la manera en gue repercuten cada uno de dichos factores en la
determinacién de la compensacion aludida.

3.- Otras leyes que no ataiien especificamente al
derecho de patente.

Dentro de este numeral se encuentran concentrados los distintos
ordenamientos que no tienen, hasta cierto punto, relacion estrecha con el derecho
de propiedad industrial.

Con el propdsito de ser didactico el desarrollo y analisis del punto en
estudio, se agruparan los paises en relacion con la disposicién en la cual regulan
las hipdtesis relativas a 1as inventivas de los trabajadores.

LEYES EN MATERIA LABORAL.

Lo mas comun es que los paises regulen la materia de las invenciones de
los empleados en disposiciones de caracter laboral. Entre los paises que se
encuentran en esta situacidn, estan los siguientes:

ARGENTINA.

El articulo 17 de la Constlitucién Nacional y la Ley de Patentes, incorporan
al orden publico argentino ef principio de proteccion de las creaciones técnicas.
Sin embargo, en relacién con el tema de invenciones de los asalariados no
contemplan disposicion expresa al respecto, dejando el tratamiento de dicho tema
a la legistacion laboral.
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La ley de Contrato de Trabajo es el ordenamiento juridico vigente en
Argentina en materia de invenciones realizadas por trabajadores. Sus articulos 82
a 88 regulan la proteccién de los conocimientos técnicos empleados u obtenidos
en el curso de las relaciones laborales por un trabajador subordinado, asi como de
las prerrogativas correspondientes al patrén.

FRANCIA

Hasta fines de los afos 70, las invenciones realizadas por trabajadores se
regian por el derecho consuetudinario y la jurisprudencia aplicable

Actualmente se encuentra en vigor el llamado Cédigo det Trabajo de 1991
(Code Du travail), mismo que en sus diversas leyes que lo conforman regula la
materia de las invenciones realizadas por trabajadores.

Sin embargo, debe sefalarse que lo comun en Francia es la celebracion de
convenios laborales respecto de las invenciones realizadas en una empresa 0 con
molivo de las actividades que en la misma se desarrollen.

Ahora bien, en el caso de que los convenios celebrados entre el inventor y
su empleador sean menos favorables para el asalariado respecto de las
disposiciones establecidas en el Codigo antes referido, seran aplicables éstas
Oltimas sobre las clausulas de aquéllos, como se verd en los articulos que se
transcriben en los parrafos subsecuentes.

Dentro det Codigo de Trabajo vigente en Francia, son aplicables at caso en
estudio las Leyes 68-1 del 2 de enero de 1968, tendiente a valorizar la actividad
inventiva y modificar el régimen de las patentes de invencion, y la nimero 90-1052
del 26 de noviembre de 1990, mismas que de su contenido scbresalen las
siguientes disposiciones:

“Articulo 1°. - Si el inventor es un asalariado, el derecho al litulo de
propiedad industrial, a falta de estipulacion contractual mas favorable al
asalariado, esta definida segun las disposiciones citadas a continuacion:

1. - Las invenciones hechas por el asalariado en ejecucion, sea por un
contrato de trabajo que incluya una misién inventiva que corresponda a sus
funciones efectivas, sea por estudios e investigaciones que le son explicitamente
confiadas, pertenecen al empresario. Las condiciones en que el asalariado, autor
de tal invencién, se beneficia por una remuneracién suplementaria estan
determinadas por las convenciones colectivas, los acuerdos de la empresa y los
contratos individuales de trabajo.
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Si el empleado no estd sometido a una convencion colectiva, cualquier
litigio relativo a la remuneracion suplementaria esta sometida a la comision de
conciliacién instituida por el articulo 68 bis. o al Tribunal de la Gran Instancia.(90-
1052 de! 26 de noviembre de 1990, articulo 21).

2. - Todas las demas invenciones pertenecen al asalariado, sin embargo,
cuando una invencién se hace por un asalariado sea en el curso de la ejecucion
de sus funciones, sea en el dominio de las actividades de la empresa, sea por el
conocimiento ¢ la utilizacidn de técnicas o de medios especificos de la empresa, o
bien por datos suministrados por ésta, el empresario tiene derecho en condiciones
y plazos fijados por decreto en Consejo de Estado, a adjudicarse la propiedad o el
goce de todo o parte de los derechos vinculados a la patente que protege la
invencion de su asalariado. El asalariado, debe obtener por esta invencion una
liquidacion justa que, a falta de acuerdo entre las partes, sera fijada por la
Comisién de Conciliacién instituida por ef articulo 68 bis. o por el Tribunal de la
Gran Instancia: éstos tomaran en consideracion todos los elementos que podran
serles suministrados particularmente por el empresario o por el asalariado para
calcutar la justa liquidacién, tanto en funcion de los aportes iniciales de uno y de
otro, como por la utilidad industrial y comercial de la invencion.

3. - Cualquier acuerdo entre el asalariado y su empresa que tenga por
objeto una invencion de asalariado debe, so pena de nulidad ser hecha por
escrito.

6. - Pero cuando el asalariado descubrié el principio de la invencion gracias
a su iniciativa personal, sin haber recibido ninguna mision determinada de
investigacion, la invencién sera clasificada como fuera de misién atribuible,
aunque el empresario haya prescrito su desarrollo, haya orientado los ensayos y
haya aligerado las demas tareas del asalariado.”

Del contenido del articulo referido anleriormente, se desprende que en
Erancia las invenciones de los trabajadores se clasifican en tres tipos a saber:

1) Invenciones de servicio o de misién inventiva.- Son aquéllas realizadas
por el trabajador con motivo del cumplimiento de un contrato de trabajo.
Dichas invenciones se caracterizan por corresponder al patron los
derechos derivados de tales inventivas.

2) Invenciones de empresa.- Son aquéllas realizadas por un asalariado en
el curso de la ejecucion de sus funciones, sea en el dominio de las
actividades de la empresa, sea por el conocimiento o la utilizacién de
técnicas o de medios especificos de la empresa, o bien por datos
suministrados por ésla; el empresario tiene derecho a adjudicarse la
propiedad o el goce de todo o parte de los derechos vinculados a la
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patente que protege ta invencion de su asalariado. El asalariado, debe
obtener por esta invencion una liquidacién justa.

3) Invenciones libres.- De conformidad con la ley citada, son aquéllas
realizadas por el asalariado gracias a su iniciativa personal, sin haber
recibido ninguna misién determinada de investigacion; la invencion sera
clasificada como fuera de misién atribuible, aunque el empresario haya
prescrito su desarrollo, haya orientado los ensayos y haya aligerado las
demas tareas del asalariado.

Resulta importante el aspecto relativo a la remuneracion complementaria y
a la liquidacion justa, que debe recibir el inventor asalariado en caso de que exista
desproporcién entre los beneficios que conceda su inventiva con el salario
percibido.

En relacion con tal entendido es preciso sefialar que dichas remuneraciones
complementarias se encuentran previstas tanto para las invenciones de servicio
como para las de empresa.

Se estipula que el asalariado, debe obtener por tales invenciones una
remuneracion suplementaria o liquidacién justa que, a falta de acuerdo entre las
partes, serd fijada por la Comision de Conciliacién instituida por el articulo 68 bis.
o por el Tribunal de la Gran Instancia, los cuales tomaran en consideracion todos
los elementos que podran serles suministrados particularmente por el empresario
o por el asalariado para calcular la justa liquidacion o la remuneracion
complementaria, tanto en funcién de los aportes iniciales de uno y de otro, como
por ia utilidad industrial y comercial de la invencién.

Por ofra parte, es de relevada importancia el contenido del decreto nimero
79-797, sobre inventos de asalariados, del 4 de septiembre de 1979, razdn por la
cual, se transcriben sus disposiciones mas importantes en refacién al tema en
estudio.

“TITULO |
OBLIGACIONES DEL EMPLEADO Y EMPLEADOR

SECCION PRIMERA
LAS OBLIGACIONES DEL EMPLEADO

Articuto 1°. - EY asalariado autor de un invento lo declarara inmediatamente
al empleador. :

En los casos que sean varios los inventores, pueden hacer una declaracion
en conjunto o solamente uno de ellos.
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Sobre las declaraciones respecto inventos realizados por asalariados véase
la disposicion 29, de la ley de agosto de 1975.

Articulo 2°, - La declaracion comprendera los informes suficientes en
posicion del asalariado que permitan al empieador evaluar la clasificacion del
invento segun las categorias previstas en los apartados 1y 2 del articulo 1° de la
ley modificada el 2 de enero de 1968,

Los informes se referiran a;

a) La finalidad del invento y sus aplicaciones previstas.

b) Las circunstancias de su reafizacién, por ejemplo: las instrucciones o
directrices recibidas, experiencias o trabajos de empresa utilizadas,
colaboraciones conseguidas.

c) Evaluacion del invento segun la consideracion del asalariado.

Articulo 3°. - Cuando la evaluacion impligue en beneficio del empleador la

apertura del derecho de adjudicacion, la declaracion ira acompafiada de una
descripcién del invento.

Esta descripcion expondra:

a} Los problemas que se plantearon al inventor tomando en cuenta llegado
el caso del estado de la técnica anterior.

b) Las soluciones que él ha apartado.

¢) Por lo menos un ejemplo de la realizacion del invento acompafiado de
sus respectivos dibujos.

Articulo 4°. - Si contrariamente a la evaluacion del invento resultado de Ia
declaracién del asalariado, se admite posteriormente el derecho de adjudicacion ai
empleador, el asalariado eventualmente completara su declaracion segin las
informaciones previstas en el articulo precedente.

SECCION SEGUNDA
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

Articulo 5°. - Si la declaracién no es conforme a las disposiciones del
articulo 2° a} y b) o llegado el caso del articulo 3° el empleador comunicara ai
interesado los elementos precisos conforme a los cuales elia debe ser
completada,
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Esta comunicacion se hara en un plazo de dos meses a partir de Ia fecha
de recibimiento de la declaracién. La declaracion sera refutada conforme, si no
hay otra mejor.

Articulo 6°. - El empleador dara su autorizacion en plazo de dos meses a la
evaluacion del invento resultante de la declaracion del asalariado o en ausencia de
la evaluacion, mediante una comunicacion justificada dara parte al asalariado
sobre la evaluacién que él retiene,

El plazo de dos mes se terminara a parir de la fecha de recibimiento de la
declaracion del asalariado por el empleador, conteniendo las informaciones
previstas en el ariculo 2° en caso de requerimiento justificado de datos
complementarios de la fecha en la que se haya completado la declaracidn,

E! empleador que no recurra al plazo prescrito se considerara que acepté a
evaluacion resultante de la declaracion del asalariado.

Articulo 7°. - El plazo que dispone el empleador para reclamar el derecho
de adjudicacion es per el periodo de cuatro meses, salvo acuerdo contrario entre
las partes que no sea posterior a la declaracidon del invento.

El plazo concluye a partir de la fecha de recibimiento per el empleador de la
declaracién del invento conteniendo las adjudicaciones previstas y los articulos 2°
a) y b) y 3° del presente decreto o en caso de requerimiento de datos
complementarios justificados de la fecha en al cual se complete la declaracion.

La reivindicacion del derecho de adjudicacién se efectua por envio al
asalariado de una comunicacion que especifique cual es la naturaleza y extension
de los derechos gue el empleador quiera reservase.

Articulo 8°.- Los plazos previstos en lps articulo 5°, 6° y 7° se suspenderan
cuando dé inicio una accién contenciosa sobre la regularidad de la declaracion o
sobre lo bien fundada de la evaluacion del invento invocada por el asalariado o por
ja toma de posicién para el mismo fin de la comision de reconciliaciéon prevista en
el articulo 68 de la ley en comentario.

A partir de la fecha en que se establezca definitivamente los plazos siguen
corriendo.

SECCION TERCERA
OBLIGACIONES MUTUAS DEL ASALARIADO Y DEL EMPLEADOR

Articulo 9°. - Toda declaracion ¢ comunicacion proveniente del asalariado
o del empleador se realizard por carta certificada con peticibn de aviso de
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recibimiento o cualquier otro medio que especifique que ésta fue recibida por la
otra parte. La declaracion prevista en el articulo 1° puede resultar de la
transmisién al empleador por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, segun
las modalidades establecidas por decreto del ministro encargado de la propiedad
industrial, del segundo ejemplar de la carta enviada al instituto por el asalariado.

Este trdmite es facultativo para los inventos considerados en el primer
apariado del triple articulo de la ley citada. :

Articulo 10.- En tanto subsista alguna discrepancia sobre la evaluacion o
en tanto no se haya determinado al respecto, el asalariado y el empleador se
abstendran de divulgar el invento.

Si alguna de las partes para conservar sus derechos presenta una
notificacién de patente dara a conocer sin demora con una copia de los
documentos de declaracién a la otra parte. Esto agota las facultades de la
legislacion y reglamentacion aplicables para diferir la publicacién de la demanda.”

Como se puede cbservar, la legislacién francesa comprende de manera
desglosada las cbligaciones explicitas que deben satisfacer tanto el trabajador
inventor como el empleador tratandose de las invenciones de servicio o de las
empresa.

Estas disposiciones son de tomarse en cuenta para el proyecto que
respecto del tema en estudio se expondra en el capitulo V del presente trabajo.

MEXICO

Al igual que varios paises del mundo, México cuenta con disposiciones
simultaneas en materia de invenciones realizadas por trabajadores.

Asi, a pesar de contar con una Ley de Propiedad Industrial, en ella
exclusivamente se hace mencion al tema en cuestidn en un solo precepto, et cual
tiene por objeto darle una regulacién especial; esto es, la ley de la materia remite a
la legislacion laboral para el caso de las invenciones realizadas por los
trabajadores; razdn por la cual, se coloco a México en el presente apartado.

A fin de tener presente lo antes expuesto, es conveniente transcribir el
contenido del referido articulo 14 de la ley en comente, mismo que establece:

“ARTICULO 14. - A las invenciones, modelos de utilidad y disefios
industriales realizados por personas que estén sujetas a una relacién de
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trabajo, les sera aplicable lo dispuesto en el articulo 163 de la Ley Federal
del Trabajo.”

Como es de observarse, la Ley de la Propiedad Industrial vigente en México
transfiere la regulacion de las invenciones de empleados a la legistacion laboral
Federal, en vez de establecer regias especiales en su propio ordenamiento.

Aunado a lo anterior, debe mencionarse que la Ley Federal del Trabajo
exclusivamente regula a las invenciones de los asalariados en el articule 163,
mismo que a la letra dice:

“ARTICULO 163. - La atribucion de los derechos al nombre y a la
propiedad y explotacién de las invenciones realizadas en la empresa, se regira por
las normas siguientes:

l.- E! inventor tendra derecho a que su nombre figure como autor de la
invencion;

.- Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigacion o de
perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en 1a empresa, por cuenta de
ésta, la propiedad de la invencion y el derecho a la explotacién de la patente
correspondera al patron. El inventor, independientemente del salarioc que hubiese
percibido, tendra derecho a una compensacion compiementaria, que se fijara por
convenio de las partes o por la Junta de Conciliacion y Arbitraje cuando la
importancia de la invencién y los beneficios que pueda reportar al patrén no
guarden proporcion con el salario percibido por el inventor,; y

1ll.- En cualquier otro caso la propiedad de la invencién correspondera a la
persona o personas que la realizaron, pero el patron tendré un derecho preferente,
en igualdad de circunstancias al uso exclusivo o a la adquisicion de la invencién y
de las correspondientes patentes.”

Del contenido del precepto juridico transcrito en el parrafo que antecede, se
desprende que en México se clasifican las invenciones de los asalariados en dos
grupos a saber:

Invenciones de servicio.- Este lipo de invenciones queda comprendido en
la fraccion Il del articulo en estudio; entendiendo por tales las realizadas por el
trabajador con metivo de trabajos de investigacion o de perfeccionamiento de los
procedimientos utilizados en la empresa, por cuenta de ésta, concediéndose la
propiedad de la invencion y el derecho a la explotacién de la patente al patrén.

Invenciones libres.- Quedan comprendidas en la fraccion 1l del articulo de

referencia, mismo que las define de manera negativa; esto es, se dirige a ellas
como aquéllas que no sean de las comprendidas en la fraccion L.
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Por otra parte, hay que sefialar que el articulo citado hace referencia al
derecho de la compensacion complementaria para el caso de las invenciones de
servicio, cuando la importancia de la invencion y los beneficios que pueda reportar
al patrén no guarden proporcién con el salario percibido por el inventor.

La anterior propuesta es de buena intencién por parte del legistador, sin
embargo, carece de los factores fundamentales e indispensables para evitar
controversias en tal sentido; es decir, no consagra procedimiento legai alguno en
el que se determine el grado de desproporcion y los montos correspondientes.

Como contraparte a la compensacién complementaria se encuentra el
llamado derecho preferencial, tipificado en la fraccion 111 del articulo en cita a favor
del empresario para el caso de las invenciones libres.

Este derecho preferente puede olorgarse cuando el patron se encuentre en
igualdad de circunstancias en relacion con otra persona interesada en la invencion
realizada por el trabajador. Dicho derecho consiste en poder solicitar el uso
exclusivo o la adquisicion de la invencidn y de las correspondientes patentes

Carlos Reynoso en torno a las invenciones realizadas por asalariados
sefiala:

“La regulacion laboral de! tema de las invenciones de los trabajadores fue
incorporado solo recientemente en la Ley Federal del Trabajo de 1870, con la idea
de reivindicar a los trabajadores que realizan alguna invencion e intentando, de
esta manera, apartarse de las regulaciones juridicas que no le reconocian derecho
alguno...

Hoy dia la regutacion del tema se hace en la Ley Federal del Trabajo (LFT),
en el articulo 163, de una manera somera y hasta cierto punto superficial ya que
solo se ocupa de tres aspectos que son: el derecho al nombre de la invencién, el
derecho de propiedad sobre la invencién y el derecho econdmico de la invencion.

Por lo que se refiere al derecho al nombre de la invencion, la LFT sefala,
que el inventor tendra derecho a que su nombre figure como autor de la invencion,
estableciendo de manera expresa este reconocimiento al derecho moral que
asiste al inventor de que el invento se haga publico como de su autoria.

Por otra parte en lo relativo al derecho de propiedad sobre la invencién, la
LFT establece que este derecho correspondera al patrén, si el invento en cuestion
es el resultado de los trabajos del trabajador cuando este se dedique a la
investigacién o al perfeccionamiento de los procedimientos que permitieron la
invencion, y dichas actividades las realice por cuenta del patrén.
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Sin embargo, en algunos casos los limites entre derecho del empleador y el
trabajador sobre el invento se establecen en el tiempo, es decir se sefiala que el
empleador sélo sera propietario del invento durante un lapso contado a partir de la
creacién del invento, o bien se limita el derecho de disposicion de! invento
estableciendo los fines para los cuales si puede el empleador disponer del invento,
de aquellos para los cuales no le es posible hacerio...

Por ofro lado, y en los casos en que el trabajador fue contratado
especialmente para realizar actividades inventivas, se entiende que los productos
de tales actividades pertenecen al empleador...

La copropiedad entre el empleador y el trabajador sobre un invento existe
legalmente, sin embargo se daria generalmente si las partes asi lo pudieran
convenir y la legislacion no establece otra cosa.

Otro de los aspeclos regulados por la LFT es lo relativo a los derechos
econdomicos de la invencién. En este caso el Inventor, ademas del salario que
perciba por su labor, tiene derecho dice 1a Ley a una “compensacion
complementaria”, cuyo monto se fija por acuerdo de las partes, o bien por la Junta
correspondiente en el caso de que no haya acuerdo entre las partes. Para esto, la
Junta tendra en cuenta la proporcion entre los beneficios que recibird el patrén por
la invencion y el salario que percibe el inventor. Segun De Buen, en estos casos
se podria ptantear un conflicto individual de naturaleza econémica.

En algunos casos podrian establecerse los derechos econémicos que
derivarian de la posibilidad de que el empleador cediera a un tercero el uso y
explotacion de la obra o invento, caso en cual se podria fijar un derecho a favor
del inventor. En cualquier otro caso, dice la LFT, la invencion sera propiedad de
quien la realizo, aunque el patrén tendra un derecho preferente, en igualdad de
circunstancias, al uso exclusivo o a la adquisicion de la invencion y de las
correspondientes patentes.

Existe en general la aceptacion de que el trabajador debe disfrutar de
alguna comEensacién econdmica adicional a su salario por el invento que ha
realizado.”®

Asimismo, Mufloz Ramén en tomo al punto en estudio expresa:

“La Ley de 1931, no dio respuesta al problema planteado; en cambio la Ley
de 1970, asimilando la doctrina reinante, en su articulo 163, resuelve,
acertadamente, el problema de la titufaridad de los derechos derivados de las
invenciones.

108 Reynoso Castillo C. Invenciones de los trabajaderes Op, cit. pp. 53-55.
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£l precepto en cita distingue nitidamente las invenciones propias del
servicio de las invenciones convergentes al servicio.

En las invenciones propias del servicio — o como dice la fraccién 11 del
articulo 163: “Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigacion o de
perfeccicnamiento de los procedimientos utilizados en la empresa, por cugnta de
ésta” —los derechos derivados de la invencién se atribuyen de la manera siguiente:

f) Elderecho de patemidad corresponde al trabajador inventor: “El inventor
tendra derecho a que su nombre figure como autor de la invencidn” (ar,
163, frac. |}.

g) El derecho de propiedad se le atribuye al patrén: “la propiedad de la
invencion... correspondera al patron” (art. 163, frac. II).

h) Elderecho de explotacién exclusiva de la patente se le otorga al patrén:
" el derecho a la explotacion de |la patente correspondera al patron” (art.
163, frac. I1).

i} El derecho de la patente por tener e! patron el derecho de propiedad y
explotacion, le corresponde a él.

i) E! derecho de ceder o transmitir o terceros la invencion, por tener los
derechos mencionados, también corresponde al patron.

El articulo 163, frac. I, le otorga un derecho especial al trabajador inventor,
al disponer; “E} inventor, independientemente del salaric que hubiese percibido,
tendra derecho a una compensacion complementaria, que se fijard por convenio
de las partes o por la Junta de Conciliacion y Arbitraje cuando la importancia de la
invencion v los beneficios que pueda reportar al patrén no guarden proporcién con
el salario percibido por el inventor”.

En las invenciones convergentes de servicio los derechos derivados de
la invencion — derechos de paternidad, de propiedad, de explotacién exclusiva, a
la patente y de cesion - se le atribuyen, como excepcién a la caracteristica de
ajenidad y reconocimiento de su creatividad, al trabajador inventor (art. 163, frac. |
y i,

En la frac. il del articulo 163, se le otorga al patrén "un derecho preferente,
en igualdad de circunstancias al uso exclusivo o a la adquisicion de la invencion y
de las correspondientes patentes,” )

El articulo 163, solo se refiere a las “invenciones realizadas en la empresa”

propias o convergentes al servicio, pero no se refiere a las invenciones fuera del
servicio. La falta de reglamentacion, nos lleva a la conclusion de que tales
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invenciones deben regularse de acuerdo a la “Ley de invenciones y marcas’
{actualmente es la Ley de Propiedad Industrial) y, por tanto, conforme a esta Ley
el trabajador inventor es el titular de todos los derechos derivados de 1a invencién
y el patrdn no tiene derecho de preferencia alguno.™

Por su parte, Baltazar Cavazos expresa en relacion con el tema de las
invenciones de los trabajadores lo siguiente:

“E} inventor tendra derecho a que su nombre figure en la patente, como
autor de la invencion...

Las invenciones de servicio son las que se producen por trabajadores que
han sido especialmente contratados para inventar. Son ordenadas por el patron y
las realiza el trabajador, a quien se le paga para que produzca invenciones...
corresponden al patron, pero el trabajador tiene derecho a que su nombre figure
como autor de la invencion y a una compensacion complementaria, que se fijara
por convenio entre las partes o por la Junta de Conciliacion y arbitraje cuando la
importancia de la invencién y los beneficios que pueda reportar al patrén no
guarden proporcién con el salario percibido por el trabajador (articulo163 de la Ley
Federal del Trabajo)...

Las invenciones de empresas son las que producen trabajadores que no
estan obligados por contrato a realizar actividades inventivas, pero que se han
Yevado a cabo principalmente por las facilidades proporcicnadas por la empresa,
como instalaciones, instrumentos, métodos y procedimientos...

Por una parte se sostiene que deben pertenecer al patron, ya que la
invencion se produjo debido a los elementos proporcionados por €l. En contrario
se opina que la invencion debe corresponder al trabajador, ya que la invencion es
el producto de su trabajo, independientemente de que hubiese sido auxiliado por
las facilidades gue le proporciond la empresa.

También se ha sostenida, saloménicamente, que como en tales invenciones
intervienen de manera mancomunada el ingenio del trabajador y el estimulo y
ayuda de la empresa, ambos deben ser copropietarios de la invencion.”

Al referirse a las invenciones libres el citado autor expresa:

“Las invenciones libres son las que producen trabajadores sin el concurso
de la empresa en que laboran, se deben a su propia iniciativa, con elementos

%7 Muitoz Ramén R. Derecho del Trabajo, Tomo 11, Instituciones. Op, cit. pp. 265-267.
1% Cavazos Flores B. Las 500 preguntas mas usuales sobre temas laborales. Op, cit. pp. 123y
124,
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propios del trabajador y resultan de actividades distintas de aguellas para ias que
fue contratado... Sin duda pertengcen al trabajador...

La fraccion Ill del articulo 163 de nuestra ley se inclind a favor de otorgar la
propiedad de la invencién al trabajador, dandole al patrén un derecho preferente,
en igualdad de circunstancias, al uso exclusivo o a la adquisicion de la invencion y
de las correspondientes patentes."'®

Por ultimo, como nota referencial cabe sefatar que, el analisis y posibles
soluciones a los problemas por falta de regulacién expresa en la ley de la materia
se realizara con mayor amplitud en los capitulos IV y V del presente trabajo,
quedando limitado el punto en estudio al sefialamiento de los aspectos que
comprende nuestro precario sistema legal.

Panama

En Panama la legislacion vigenle sobre las invenciones realizadas en el
despeiio de una relacién de trabajo, se encuentra prevista en el Codigo de
Trabajo, especificamente en sus articulos 43 y 44,

De dichos numerales se desprenden tres hipdtesis respecto de las
invenciones de empleados:

1. - Si las invenciones se crearon en el taller y domina el proceso, las
instalaciones, los métodos y procedimientos de la empresa, sin distincién
particular de persona alguna, tales invenciones entraran a la propiedad del patrono
o de la empresa.

2. - Si las invenciones fueron hechas por personas empleadas
especificamente para inventar en forma de la empresa a cambio de un pago, las
invenciones pertenecen al patronc o a la empresa. Pero si dicho pago recibido por
el inventor no compensa el valor econémico de la invencion, el patrdn se
encuentra obligado a pagarle una indemnizacién especial adecuada.

3. - Si en las invenciones predomina la personalidad del inventor, aunque
éste haya creado la invencién por la clase de trabajo que hacia para el patrono o
por el ambiente favorable que a su inventiva ofrecia la empresa, esta invencion
libre pertenece al inventor.

* |dem p. 124.
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LEY DE DERECHO DE AUTOR

Cuba

Este pais regula el tema relativo a las invenciones realizadas por los
trabajadores en el desempefio de su relacién laboral en la- Ley No. 14,
denominada Ley de Derecho de Autor.

El articulo 19 de la comentada Ley es el precepto juridico concreto que se
encarga del andlisis del tema en cuestion.

Dicho numeral establece:

“Articulo 19. - Se reconoce el derecho de autor sobre [as obras creadas en
el desempefio de un empleo dentro de cualquier organismo, institucidn, entidad,
empresa estatal u organizacion social o de masas. La forma en que los autores
pueden ejercer ese derecho se determina por las disposiciones reglamentarias
dictadas por el Consejo de Ministros.”

Con relacion al citado articulo, es importante tener presente el comentario
del licenciado Darsi Fernandez:

“La esencia misma del Derecho de Autor impone la proteccian a los autores
y no a las entidades que los empleas. Pero sobre todo, nos parece razonable
considerar como lo hace nuestra Ley, que es el autor, independientemente del
destino que tenga su obra y las condiciones en que haya sido creada, el Unico
titular original de este derecho... Para nosotros... esta claro que el derecho de
autor sobre una obra creada en el marco de un empleo pertenece a su autor,
quien conserva los derechos morales sobre a misma. Sin embargo, el hecho de
que una obra se realice mediante una relacion de empleo, que permita — a la vez
que obliga- al creador a ejecutaria, determina condiciones especiales y rasgos que
implican determinados derechos para el empleador bajo cuyas drdenes se
encuentra el autor.”™'

Debe hacerse la mencion, que el referido articulo al sefalar que se
reconoce el derecho de autor sobre las obras creadas en el desempefio de un
empleo, abarca no solo a las obras literarias o artisticas, sino también a las
cientificas.

"9 Farnandez Maicera, D. El derecho _de autor sobre las obras ¢creadas_en el desempeiio de
un empleado. Op, cit. p. 81,
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Por tal motivo, el autor de una invencidon realizada dentro de cualquier
organismo, institucion, entidad, empresa estatal u organizacion social o de masas,

durante el desempeiio de su relacion laboral, se encuentra sujeto a la regulacién
en comento.

OTROS CODIGOS

Suiza

La legislacién que comprende el estudio de las invenciones de los
asalariados en Suiza es el llamado Cédigo de las Obligaciones, mismo que en
su articulo 343 senala expresamente:

“Articulo 343. - Las invenciones hechas por el empleado en el curso de su
trabajo pertenecen al patron, cuando la naturaleza de los servicios prestados por
el empleado le impongan una actividad inventiva o, si no ocurre asi, cuando el
patron se las ha asegurado para si. En este Gltimo caso, y si la invencion es de
una real importancia econdmica, el empleado puede reclamar una retribucion
especial, que hay que fijar equitativamente. Esta retribucion se calcula teniendo en
cuenta la colaboracion del patrdn y el uso gue ha hecho de sus instalaciones.”

Es importante sefalar, que en este ordenamiento juridico no se mencionan
a las llamada invenciones libres; sin embargo, considero, debe estimarse que si
dichas invenciones fueron elaboradas en actividad diversa de la que desempefia
el empleado en la empresa y fuera de sus horas de trabajo, le deben corresponder
a él todos los derechos derivados de su inventiva.

4. - Proyecto de legislacion uniforme.

Antes de comenzar el desarrollo del presente punto, es conveniente tener
presente el comentario que respecto del mismo sefala el Dr. David Rangel:

“Quienes vienen luchando por la uniformidad de las leyes en matena de

patentes de invencion, al elaborar sus proyectos de textos legales también se
preocupan por incluir reglas orientadas a determinar los derechos que
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corresponden a los patrones y a los empleados respecto de las invenciones
realizadas por estos ultimos.""

Con base en lo anterior, se expondran las principales normas sugeridas por
los Organismos Internacionales tendientes a una mejor regulacion de las
invenciones de los trabajadores.

En primer término, tenemos la llamada Ley-tipo sobre invenciones para
los paises en desarrollo, elaborada por la las Oficinas Internacionales Reunidas
para la Proteccién de la Propiedad Industrial (BIRPI), misma que en su Seccion I,
articulo 10, regula ias invenciones de los empleados. Dicho articulo a la letra dice:

“Articuto 10.

(1) Bajo reserve de las disposiciones legales que rigen el contrato de
mandato o de trabajo, y salvo estipulaciones contractuales en contrario,
el dereche a la patente por una invencion hecha en cumplimiento del
contrato pertenece al mandante o empleador.

(2) La misma disposicién se aplica cuando un contrato de trabajo no exija
del empleado el ejercicio de una actividad inventiva, si dicho empleado
ha hecho la invencion utilizando datos o medics puestos a su
disposicion por su empleo.

(1) En las circunstancias a 1que se refiere el parrafo (2), el empleado
inventor tendra derechc a una remuneracién en la que se tenga en
cuenta la cuantia del salario y la importancia de la invencidn de la
invencion patentada y, a no ser que haya acuerdo entre las partes, esa
remuneracién sera fijada por los tribunales. En las circunstancias
previstas en el parrafo(1), el empleado inventor tendra un derecho similar
cuando la invencién sea de importancia verdaderamente excepcional.

{2) Los derechos que se conceden al empleado inventor en el parrafo
- . 112 P
precedente son irrenunciables por contrato.”

Se puede mencionar como ofra disposicién de legislacion uniforme el
Anteproyecto de Ley Uniforme de Propiedad Indusirial para las Américas,
atribuidos a los juristas brasilefios Helio de Araujo y Custodio de Almeida.

'Y Rangel M.D. Los derechos del inventor asalariado. Op.c it. p. 38.
2 Cjta de Rangel M.D. Los derechos del inventor asalariado. Op, cit. p. 39.
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Dicho anteproyecto consagra en sus articulos 29 a 33 el tratamiento de las

invenciones realizadas bajo el desamrollo de una actividad laboral en los siguientes
términos:

“Articulo 29.- Durante la vigencia del contrato de trabajo, las invenciones
del empleado, cuando resultan de su contribucidn personal y de la instalacién o
equipo proporcionados por el patrdn, serdn de propiedad comdn, en pares
iguales, salvo si el contrato tuviere por objeto implicita o explicitamente la
investigacion cientifica.

Articulo 30.- En la vigencia del contrato de trabajo que tuviere por objeto la
investigacién cientifica, si la participacion del empleado no estuviere convenida

entre las partes, las obligaciones del patron subsistiran en la forma del articulo
anterior.

Paragrafo Unico.- Correspondera la explotacién del invento al patron que
queda obligado a promoverla en el plazo de un afio, contado desde la fecha de
concesion de la patente, bajo pena de pasar a favor del empleado la plena
propiedad, salvo causa de fuerza mayor comprobada.

Articulo 31.- A falta de acuerdo entre patron y empleado, o el desacuerdo
que surja entre ambos en el curso de la explotacién, podra cualquiera de las
partes requerir judicialmente le sea adjudicada en plena propiedad la patente,
mediante la indemnizacion a la otra parte.

Paragrafo Unico.- Sl ambos los solicitaren, la adjudicaciéon se hecha aquel
que ofreciere una mayor indemnizacion a la otra parte.

Articulo 32. - Quedan sujetas a las disposiciones de} articulo precedente,
salvo estipulacién en contrario, las invenciones cuyas patentes hayan sido
solicitadas dentro de un afio, a comtar de la fecha en que el inventor hubiere
dejado el servicio de la empresa, sociedad, forma o institucién colectiva, cuando

las invenciones hubieran sido realizadas durante la vigencia de! contrato de
trabajo.

Articulo 33. - Siempre que la patente fuere solicitada por el patrén y
resultare de un contrato de trabajo, serd obligatoria la mencién de esa
circunstancia, asi como el nombre del inventor en la solicitud de la patente, bajo
pena de nulidad."t'?

Por otro tado, es destacado el proyecto de Mario Rotondi respecto de la
creacién de una Ley Uniforme en Materia de Patentes de Invencion.

3 Cita de Rangel M.D. Los derechos del inventor asalariado. Op, cit. pp. 39-40.
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Dicho Proyecto de una Ley Uniforme en Materia de Patentes de
Invencidn, regula en sus articulos 10 a 12 el aspecto relativo a las invenciones de
trabajadores en el siguiente sentido:

Art. 10. - Invencion de obreros y de empleados relacionados con su
empleo. Cuando la invencion industrial se efectia durante la ejecucion o el
cumplimiento de un contrato de alquiler, de servicio o de trabajo, cuyo objeto es
expresamente la actividad inventiva, los derechos que se deriven de la invencion
pertenecen al patrén salvo convenio en contrario. El inventor conserva en todo
caso e} derecho de ser reconocido como el autor.

Art. 11. - Derecho de prioridad del patrono sobre las invenciones de sus
subordinados.

Si la actividad inventiva no constituye expresamente el objeto del contrato o
relacion de trabajo o de servicio, y se trata de una invencion industrial que resulta
en el campo de la actividad de la empresa, privada o plblica, a la cual pertenece
el inventor, el palron goza del derecho de prioridad sobre la adquisicion de la
patente. Tiene ademas, la facultad de solicitar y de adquirir, para esa misma
invencion, patentes en el extranjero, mediante el pago de un derecho o de un
premio.

£l empleado esta obligado a comunicar al patron el depésito de 1a solicitud
durante el mes: El patron podra ejercitar su privilegio en el término de tres meses
a partir de la comunicacion de la solicitud.

Art.12.- Invencién durante la ejecucidn del contrate o refacion de trabajo.

En vista de la aplicacidon de los articulos precedentes, se considera
efectuada durante la ejecucion del contrato o de la relacién de trabajo o de
empleo, la invencién industrial cuya solicitud de patente se ha presentado en el
intervalo de un afo a contar det dia en que el inventor ha dejado la empresa.”'"*

Es relevante citar dentro del tema en estudio, e/ Convenio para un
sistema europeo de concesion de patentes, creado en reunio efectuada en
Luxemburgo el enero de 1970, con la participacién de 17 paises europeos.

En su articulo 15 se prevé la cuestion relativa a las invenciones realizadas
por empleados en el desempefio de sus labores.

Articulo 15. - El derecho a la patente europea pertenece al inventor o a su
causahabiente. Si el inventar es un empleado y el derecho nacional que regula las
relaciones entre el empleado y el empleador confiere el derecho sobre la patente

1" Cita de Rangel M.D. Los derechos del inventor asalariado. Op, cit. p. 40.
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al empleador, el derecho a la patente europea perienece a este ultimo o a su
causahabiente.”"*

Resulta de gran importancia la Resolucién de la Oficina Internacional del
Trabajo de diciembre de 1929, misma que pretende la incorporacién uniforme de
una serie de principios en los textos legales del mundo.

Los principios contenidos en dicha resolucién son los siguientes:

"4°, Toda patente debe hacer mencion del nombre del autor o de los
autores de las invenciones, si pueden ser determinados. Ningun convenio en
contrario puede privarles de ese derecho.

2°. Cuando una invencién sea hecha por un asalariado, trétese de una
empresa privada o de una empresa del Estado, y la legislacién reconozca al
patron el derecho a la patente, si el asalariado no encuentra en su salario 0 en
cualquier otra ventaja una remuneracion equitativa, el patrdn estara obligado a
asignarie una remuneracion suplementaria en relacién con el valor de la invencién
y las circunstancias bajo las cuales habra de ser realizada. Se tendra también
como nulo todo convenio en centrario.

Queda reservado el caso de la invencidn hecha por quien ha sido

contratado esgecialmente para un servicio dedicado a investigaciones o
invenciones.”"

De dichos principios, el primero fue aceptado dentro de las disposiciones
del Convenio de Paris, no asi el sequndo de ellos, pueste que se arguments por
parte de por la delegaciones de Japon, Alemania y Gran Bretaiia que tal situacion
salia del marco tradicional de regulacion del Convenio.

Por otra parte, y con el objeto de dar por concluido el presente capitulo, es
pertinente tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Las formas en que los paises del mundo se han ocupado de las
invenciones de los trabajadores son variadas; razon por la cual, la proteccion de
los derechos del inventor asalariado y la solucidn a los diversos problemas que

puedan derivar de tal situacién, van a depender de la fuente juridica que las
regule.

Sin embargo, cabe sefalar que, la mayoria de los paises ha establecido
disposiciones expresas en ordenamiento juridicos, bien def régimen de propiedad
industrial, de una legislacion especial, o del ambito del derecho de! trabajo,

5 Cita de Rangel M.D. Los derechos del inventor asalariado. Op, cit. p. 41.
" Cita de Rangel M.D. Los derechos del inventor asalariado. Op, cit. p.p. 41-42.
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tratando de dar un respuesta satisfactoria a las problematicas que pudieran llegar
a suscitarse en la materia.

Asimismo, existen algunos pocos paises que el tema en estudio es objeto
de un convenio general o especial en la materia.

A pesar de ello, en estos casos en que se admite la existencia de un
convenio, general o especial en la materia, las diversas legislaciones limitan, a
veces, de una u otra manera, la libertad de las partes para establecer los
contenidos de dichos convenios. Esto se hace apoyandose en argumentos de
orden piblico o interés estatal con el fin de salvaguardar los derechos de alguna
parte (trabajadores, empleadores, la misma sociedad).

Inclusive en los paises que no cuentan con disposiciones expresas, existen
convenios colectivos o contratos individuales de trabajo que determinan los
principios aplicables a los derechos y obligaciones de los inventores asalariados;
en otros, la cuestion se rige principalmente por el derecho consuetudinario y la
jurisprudencia, la cual ocasiona que los derechos del inventor asalariado carezcan
de una precision suficiente y deben por tanto, determinarse en cada caso, a lo que
estipule el contrato celebrado, asi como los principios de derecho del trabajo y la
propiedad industrial.

Por lo que se puede concluir, que los diferentes sistemas en que se regulan
las invenciones de los trabajadores si bien son diversas en ubicacién y sobre todo
en contenido, esto depende en gran medida de la forma de gobierno imperante en
dichos paises y mas que nada en la politica econémica-emprendida por los
mis$mos.

Independientemente de ello, se puede desprender que, existen en todas las
disposiciones legales del mundo situaciones semejantes, y muy pocas de caracter
innovador, desprendidas mas que nada en algunos casos de la falta importancia
que se le a dado al tema en estudio y en otras, como se expuso anteriormente,
debido a la politica emprendida por los gobiernos de los paises que dirigen la
regulacion del tema segin convenga a sus intereses, siendo en algunos caso
tendiente al desarrollo de la industria y en otros desgraciadamente en favor de los
intereses de los patrones sobre los derechos del inventor asalariado.
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CAPITULO 1V

ESTUDIO ANALITICO DEL SISTEMA LEGAL
MEXICANO VIGENTE EN RELACION A LA
PATENTABILIDAD DE LAS INVENCIONES DE
LOS TRABAJADORES.

1. - Aspectos preliminares.

Antes de dar inicio al presente capitulo, el cual resulta el mas importante de
la obra en desarrollo, es conveniente tener en cuenta lo manifestado por el
maestro Rangel Medina en relacion con la legislacién mexicana vigente:

“Ciertamente en los textos legislativos de indole laboral y en la legistacion
especifica de patentes, se ha intentado dar respuesta a las cuestiones que
plantean los inventos de asalariados; mas, como es de suponerse, no es posible
encontrar todas las soluciones en esos textos. Serd necesario acudir a otras
fuentes de integracion del derecho, como la doctrina™ "’

Por otra parte es pertinente sefialar, que en una primera instancia los
antecedentes legistativos que han estado vigentes en México, en tormo al derecho
del inventor a la explotacién exclusiva de su obra, fue reconocido tanto por la
Canstitucién de 1857 en sus articulos 28 y 85, como por la actual Censtitucion de
1927 en su articulo 28, primer parrafo.

" Rangel M. D, Los derechos del inventor asalariade. Op, cit. p. 23.

172




Sin embargo, como se indicd en su momento en el Capitulo | de la presente
obra, fue hasta la Ley de Patentes y Marcas de 1975 cuando se traio el tema de
las invenciones de los asalariados en México.

En diciembre de 1975 se creé la mal ilamada Ley de /nvenciones y
Marcas, la cual fue muy criticada dado que contaba con una denominacion
impropia; esto es, si se atendia exclusivamente al nombre de la comentada Ley,
se diria que solamente regulaba invenciones y marcas, mas, sin embargo,
regulaba en esencia a todas las creaciones industriales, por tanto, era un
verdadero Cédigo de Propiedad Industrial.

Dentro de los aspectos importantes que se suscitaron dentro de la vigencia
de la Ley en comento, encontramos que al momento de su publicacion concedia
una duracion de la patente de 10 afios, la cual mediante reforma en 1987 se
incrementd a 14 anos.

Asimismo, fue la primera Ley que dio tratamiento al problema de las
invenciones de los trabajadores, creandose para tal efecto el articulo 13, cuyo
texto a la letra decia;

sARTICULO 13. - Las invenciones realizadas por quienes prestan sus
servicios en virtud de un contrato o relacion de trabajo, se regiran en los términos
del articulo 163 de la Ley Federal del Trabajo, por lo dispuesto en ese
ordenamiento”.

Por otra parte, se crean dentro de esta Ley los llamados Certificados de
invencion, los cuales se les dio una vigencia de 10 afos. Asimismo, se siguio
protegiendo a los modelos y dibujos industriales a través de registro, con la
variante de tener una vigencia de § aflos.

Fue corta la duracién de fa Ley de Patentes y Marcas, toda vez que en junio
1991 se publicé la llamada Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad
Industrial, 1a cual en agosto de 1994 sufiié una reforma en fa que se le cambio de
denominacion, quedando de la siguiente manera: Ley de fa Propiedad Industrial,
misma que constituye la legisiacion vigente en Meéxico.

Nuestra actual Ley de la Propiedad Industrial, concede una vigencia de 20
anos improrrogables a la patente de invencién y 15 al registro de dibujos y
modelos industriales presentando la variante de conceder upa duracion de 10
afos cuando se trate de un registro de modelo de utilidad.

Es de trascendencia sefalar que desaparecen los certificados de invencion;
asimismo, en lo tocante a las invenciones de los asalariados, exclusivamente se
cambia al numeral 14, siendo integramente el contenido existente en la anterior
Ley de la materia. ’
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En tal entendido, las invenciones de los trabajadores en México se regulan
actualmente con base en la legislacion laboral y no por fa legislacidn que rige la
materia de propiedad industrial.

Dicho lo anterior, en cuanto a la regulacién vigente en materia del trabajo,
resulta de relevada importancia tomar en cuenta los siguientes comentarios tanto
personales como de los brillantes autores mexicanos.

En primer término, hay que citar e! proceso de elaboracién que sufrio el
articulo 163 de la Ley Federal del Trabajo, para lo cual debe tenerse presente la
exposicion que sobre el particular ha realizado con gran elocuencia el Dr. David
Rangel:

“Con fecha 9 de diciembre de 1968, el presidente Diaz Ordaz propuso a la
Camara de Diputados una iniciativa de Nueva Ley Federal del Trabajo, para
sustituir a la de 18 de agosto de 1931.

El titulo cuarto det proyecto, destinado a los derechos y obligaciones de los
trabajadores y los patrones, comprende los cinco capitulos siguientes: )
Obligaciones de los patrones, Il)Obligaciones de los trabajadores, 1) habitaciones
de los trabajadores, IV} derechos de preferencia, antigledad y ascenso, y V)
Invenciones de los trabajadores.

En lo que respecta a dicho capitulo V, las disposiciones sobre invenciones
de los trabajadores aparecen en un solo articulo, el 163,...

Como exposiciones y razones para proponer el mencionado texto del
articulo 163 del proyecto de ley, los autores de la inicialiva presidencial adujeron:

El tralamiento de las invenciones se aparto de la doctrina del siglo pasado y se inspird por
una parle, en la idea, uniformente sustentada en nuestros dias, segin la cual la actividad inventiva
es, en todos los casos y necesariamente, actividad humana, y por otra parte, en la formula clara y
precisa de! articulo 28 constitucional, de la que se deduce que el derecho a la explotacion de las
invenciones debe concederse, exclusivamente a la persona humana que realiza la invencion, pues
constituye un privilegio idéntico al que se otorga al autor de una obra literaria o artistica. Por las
consideraciones que anteceden e! proyecto divide las invenciones realizadas en [a empresa en dos
categorias: invenciones de servicio, gue son las que realizan las personas dedicadas, de
conformidad con su contralo, a trabajos de investigacion, y las invenciones otorgadas por cualquier
persona o grupo de personas que prestan sus servicios en la empresa.

En armonia con estas ideas, el articulo 163 dispone, primeramente, que el inventor tiene
derecho a que su nombre figure en lodos los casos come autor de fa invencidn; en segundo lugar,
que cuando el trabajador se dedica a lrabajos de investigacion por cuenta de la empresa, la
propiedad de ta invencion y el derecho a la explotacion de la patente correspondera al patrén, pero
¢! invenlor, independientemente del salaric que hubiese percibido, tendrd derecho a una
compensacion complementaria; para dictar esta disposicion se tuvo en cuenta que las invenciones
de una persona permiten oblener frecuenlemente grandes utilidades, en las que el inventor debe
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tener una participacién efectiva. En tercer lugar cualquier otra invencion, corresponderd a la
persona o persona que la efectuaron...

La iniciativa fue turnada para su revision y dictamen a las Comisiones
Unidas Primera y Segunda de Trabajo y de Estudios Legistativos, Seccidn
Trabajo. En el Dictamen de Primera lectura emitido acerca del articulo 163 del
proyecto, se dejaron intactas las fracciones ! y Hl. En cambio, el texto de la
fraccion |1 del citado articulo 163, que se relaciona con los derechos del trabajador
cuando realice investigaciones para invencién ¢ mejoria de los sistemas de la
empresa en que preste sus servicios, fue objeto de reformas en su redaccidn “para
que el trabajador tenga derecho a una compensacién complementaria cuando la
importancia de la invencién y los beneficios que su explotacion puedan reportar al
patrén, no guarden proporcidn con el salario percibido por el inventor”. Segun el
propio Dictamen, dicha reforma “mejord el precepto y la proteccion al trabajador
inventor, sin alterar su contenido”...

Puesto a discusion el articulo 163 en la cesion de !a Camara de Diputados,
y dispensada la Segunda lectura del proyecto de Decreto de Ley Federal del
Trabajo, fue concedida la palabra al diputado Juan Manuel Gémez Morin, quien
pidid a la Comisi6n que retirara definitivamente el articulo 163 del texto de la ley,
invocando para ello estas consideraciones:

- sus notorias deficiencias técnicas,

- no resuelve nada de los que pretende resolver,

- no protege adecuadamente los derechos que pretende tutelar,

- crea situaciones confusas que pueden dar lugar a prolongados litigios,

- no es cierto que favorezca a los trabajadores,

- puede perjudicar el desarrollo de ia industria,

- sale del ambito de la legislacion laboral, ya que no redunda en
relaciones entre trabajadores y patrones, sino que mas bien se
refiere a los derechos de los inventores.

Para apoyar las citadas objeciones, el abogado Gémez Morin hizo una
brillante exposicién a través del andlisis y diseccion de cada una de las tres
fraccicnes que componen el articulo 163, reiterando su proposicién de que dicho
precepto deberia eliminarse del proyeclo de ley, y puso fin a su intervencion
parlamentaria diciendo: El problema de las invenciones de los trabajadores, puede

ser resuello a lravés de reformas que son necesarias a la Ley de propiedad
Industrial, y sélo ahi, con criterio técnico, podra ser resulto en forma adecuada”...
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En pro del dictamen Joaquin Gamboa Pascoe, también abogado, quien
considerd que no es exacto que el articulo 163 adolezca de los vicios sefalados
por su colega Goémez Morin. Estos argumentos esgrimi6 en la defensa del articulo:

- dicho precepto tiene por abjeto proteger a los trabajadores que realicen
inventos que benefician al patrén, por cuenta de la empresa, de la que
esta recibiendo un salario a cambio,

- si no hay proporcion entre el salario que recibe el trabajador y la
importancia del invento, debera estipularse entre el patron y el
trabajador inventor una compensacion para éste,

- a falta de convenio, la Junta, calificando la importancia del invento y la
desproporcién existente entre el salario que percibe el inventor y los
beneficios que el invento significa para el patron, asignarda la
compensacion al trabajador, ademas de su salario,

. cuando el trabajador que no esté dedicado precisamente a las labores
de investigacion realiza un invento, la propiedad de éste corresponde
exclusivamente al trabajador,

- parece equitativo dar al patrén la oportunidad de un derecho preferente
respecto de la explotacion del invento,

- responde a un sentido de solidaridad en la relacion laboral el no
determinar ese derecho de preferencia de que disfruta el patrén, cuando
econdmicamente no perjudica al trabajador,

- la practica considera que el invento logrado por un trabajador ha de ser
explotado por la industria a la que presta sus servicios, a cambio del
salario pagado por ésta, debe cambiar asignado al trabajador una
compensacion econémica gque corresponda a la importancia de su
invento.

El Diputado Gamboa Pascoe terminé declarando que al elaborar el articulo
163, la Comisién tuvo como objetivos no sélo proteger al trabajador mediante la
creacion de normas regutadoras de sus inventos, sino también dar oportunidad al
patrén, para disfrutar con caracter preferente del invento lo cual representa un
principio de tipo constructivo en la armonia y camprension de la relacion laboral.
Insistio, consecuentemente, en la necesidad de que el articulo fuese aprobado en
los términos contenidos en la iniciativa...

Se consultd a la asamblea si consideraba suficientemente discutido el
articulo, y en vida de fa respuesta afirmativa, se le preguntd, en votacion nominal
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si aprobaba el arliculo como tal como lo presentd la comisidn o si era de
aprobarse la supresion det articulo solicitada por el diputado Gémez Morin. Se
rechazd esta Gltima proposicion y fue aprobado en sus términos el articulo 163,
por 116 votos a faver y 9 en contra.

El texto definitivo del articulo 163 de la nueva Ley Federai del Trabajo, que
de acuerdo con su articulo 1° transitorio entrd en vigor el dia 1°. de mayo de 1970,
ya con la reformas hechas a la fraccion | del texto original de la iniciativa enviada
a la Camara, es el siguiente; ""'® (Transcribe el articulo, mismo que constituye el
actualmente vigente).

Asi, después de haber realizado un breve pero sustancioso recorrido por el
proceso legislativo en torno al articulo en estudio, no es por demas sefialar que la
Ley Federal del Trabajo vigente en nuestro pais, destina al tema en cuestion un
tugar en su Titulo IV, denominado “Derechos y Obligaciones de los trabajadores y
los patrones”, expresamente en el Capitulo V “invenciones de los trabajadores”,
mismo que consta de un solo articulo, el 163.

En tal situacion, la regulacidon de las invenciones de los asalariados
presenta multiples cuestiones discutibles dado la falta de explicacion en algunos
puntos y la omision total en otros aspectos importantes a fin de contar con una
regulacion acorde a las exigencias del bienestar nacional.

E! maestro Trueba Urbina expresa sobre el particular:

“En el seno del Congreso Constituyente, el diputado Macias, en la sesion
de 28 de diciembre de 1916, se refirid al derecho de los inventores, cuyas
invenciones se aprovechan las empresas sin otorgarle al trabajador ninguna
compensacion.

Hasta hoy se ocupa la nueva ley (refiriéndose a la Ley Federal del Trabajo
de 1970) de las invenciones de los trabajadores estableciendo un régimen juridico
especial.”"**

Complementa la anterior idea el comentario del maestro Nestor de Buen,
mismo que se transcribe a continuacion:

“A las invenciones de los trabajadores se destina un solo art., el 163, que se
refiere de manera especial a las realizadas en la empresa. Es claro que las que

"8 14em. pp. 19 y 20.
Y% Trueba Urbina, A. Nuevo Derecho del Trabajo. Teoria Integral.. 6°, Edicién. Editorial Porraa
S.A. México, D.F., 1981, p. 31.
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lleve a cabo el trabajador por su cuenta, no generan derecho alguno para la
empresa.”'?

Por su parte, Migue! Bermudez Cisneros manifiesta:

“Siendo la invencidbn uno de los factores en que se ha apoyado la
humanidad para lograr su constante superacion, no podia quedar al margen de
una legislacién de contenido social, como el Dercho del Trabajo en donde el
legistador le ha dedicado un capitulo y al decir de la exposicion de motivos,
tomando en consideracion los dos casos previsibles dentro de las invenciones en
el campo laboral, o sea el caso de los trabajadores contratados por la empresa
para realizar actividades propias de la investigacion ¢ perfeccionamiento de
procedimientos y aquellos otros trabajadores cuya actividad ninguna relacién tiene
con la labor investigadora y que sin embargo por su interés y acuciosidad en el
trabajo llegan a realizar inventos con relacién a las actividades que desempenia.
En !a reglamentacién que la Ley hace en relacién a las invenciones se parte del
supuesto de que el trabajador inventor tendra dereche a que su nombre figure
como autor de la invencion y después de alli, partiendo de esa base, establece la
distincion que sefaldbamos de que cuando el trabajador se dedique a trabajos de
investigacion o de perfeccionamiento de procedimientos utilizados en la empresa y
en lales casos la patente correspondera a la empresa tomando en cuenta que la
misma financid la investigacion correspondiente, pero ain en tales casos el
trabajador inventor tendra derecho a pare de su salario correspondiente, al pago
de una prima adicional que serd convenida entre las partes o bien sera fijada por
{a Junta de Conciliacion y Arbitraje.

Ante este caso ya reconocido por nuestra legislacién, en |a doctrina no se
cuenta con una aceptacién uniforme, ya que existe quien argumenta que cuando
el trabajador ha sido contratado para la Unica labor de investigacion por parte de la
empresa, esa actividad no la realiza bajo la subordinacion del patrén, sinc en tales
casos no existe subordinacion y que por ello no se esta frente a un real contrato
de trabajo.

En el otro caso en que la relacion laboral no implique realizacién de trabajos
de investigacidn, sino que la invencion se haya logrado por propia motivacion y
financiamiento de! trabajador, ante esa situacion la invencién sera [égicamente del
propio trabajador inventor, mas sin embargo el patrdn guardard un estado de
preferencia para adquirir la invencidn y las correspondientes patenies; este
derecho empresarial, se encuentra justificado porque si bien el trabajador con su
experiencia en el trabajo, aunado a su inquietud en superar los procedimientos,
logré el invento, también es cierto que fue la empresa quien facilitd la oportunidad
de la realizacién.™?'

' De Buen L. Nestor. Derecho del Trabajo. Op, cit. p. 375.
2! Bermudez Cisneros M. Las obligaciones en el Derecho del Trabajo. Op. cit. pp. 123y 124,
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Debe citarse que en la exposicién de motivos de ia vigente Ley Federal del
Trabajo de 1970, se dice:

“El tratamiento de las invenciones se aparté de la doctrina def siglo pasado
y se inspird por una parte, en la idea, uniférmente sustentada en nuestros dias,
segun la cual la actividad inventiva es, en todos los casos y necesariamente,
actividad humana, y por otra parte, en la formula clara y precisa del articulo 28
constitucional, de la que se deduce que el derecho a la explotacién de las
invenciones debe concederse, exclusivamente a la persona humana que realiza la
invencion, pues constituye un privilegio idéntico al que se otorga al autor de una
obra literaria o artistica.”

Actualmente el multicitado articulo de la Ley Federal del Trabajo regula a
fas invenciones de los trabajadores en la siguiente forma:

“ARTICULO 163. - La atribucion de los derechos al nombre y a la
propiedad y explotacién de las invenciones realizadas en la empresa, se regira por
las normas siguientes:

l.- El inventor tendra derecho a que su nombre figure como autor de la
invencion;

Il.- Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigacion o de
perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa, por cuenta de
ésta, la propiedad de la invencién y el derecho a la explotacién de la patente
correspondera al patron, pero el inventor independientemente de su salario que
hubiese recibido, tendra derecho a una compensacion complementaria, que se
fijara por convenio de las partes o por la Junta de Conciliacién y Arbilraje tomando
en consideracién la importancia del invento y de los beneficios que le pueda
reportar al patrén.

ll).- En cualquier otro caso, la propiedad de la invencion correspondera a la
persona o personas que la realizaron, pero el patron tendré un derecho preferente,
en igualdad de circunstancias al uso exclusivo o a la adquisicion de la invencion ¥
de las correspondientes patentes.”

El comentario respecto al contenido del articulo transcrito, se realizara en
los siguiente puntos del presente capitulo.

Finaimente, es menester tener en cuanta, que México se ha incorporado al
igual que muchos paises a la regulacion internacional en materia de patentes,
destacando de entre los convenios que al respecto a celebrado, el de Paris para la
Proteccién Industrial publicado en el Diario Oficial de la Federacién del 31 de
diciembre de 1962 y por decretc de promulgacion del Acta de Revisién del
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Convenio de Paris publicado en el Diario citado el 11 de julio de 1964 en el que se
incluyen las patentes. Es importante citar, que la ultima revision al Convenio de
Paris fue en Estocolmo en 1967.

2. - Anilisis de la fraccion 1 del articulo 163 de la
Ley Federal del Trabajo.
(Derecho Moral del Autor).

En primer término, conviene sefalar que se denomina como derecho moral
la prerrogativa que tiene el inventor a ser tenido y mencionado como tal en el
documento en cual se hace constar la patente respectiva.

Esto es, se considera “derecho moral” en contraposicion al derecho
pecuniario, satisfaccién moral frente a beneficio de carécter economico.

Ahora bien, es relevante el comentaric que sobre el particular expresa
Carlos Reynoso:

“Por derecho moral se entiende “el derecho que tiene el autor de un invento
para escoger el momento en que dara a conocer su obra, de firmarla o de no
firmarla, de retocarla, asi como el derecho al reconocimiento de su calidad de
creador y el de oponerse a una publicidad indiscreta, contraria al respeto que se
debe a la obra”.

El derecho moral guarda, respecto de una obra artistica o literaria, de
alguna manera, una estrecha relacidn con los aspectos subjetivos plasmados por
el autor en la obra de su creacion, al plasmar en la misma, de alguna manera,
parte de su forma de ver las cosas, de ver el mundo que lo rodea. Este aspecto
estrictamente personal del autor, cuenta con un reconocimiento juridico, y parece
haber sido la motivacién que tuvo el legislador al establecerlo en las diferentes
legislaciones. En el caso de un invento este tipo de aspectos no se presentan de
la misma manera, ya que se refiere basicamente a la solucién de un problema, y el
derecho moral del inventor que tiene ver con el reconocimiento de la calidad de
inventor legalmente.”'%

Por su parte, el maestro Rangel Medina comenta:

2 geynoso Castillo C. Invenciones de los trabajadores Op, cit.. p. 46.
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“...si bien es cierto que el derecho moral del inventor no trae consecuencias
pecuniarias inmediatas, no por ello constituye un derecho de menor interés para el
empleado inventor, puesto que el reconocimiento de su actividad inventiva
también fortifica su crédito ante la casa que lo emplea y, en todo caso, constituye
para él una gran ventaja para cuando cambie de trabajo... Por tanto, el contenido
del derecho moral del inventor se reduce al reccnocimiento de su calidad de
inventor, prerrogativa que se concreta en el derecho a ser designado como tal en

. la patente. Todo lo cual conduce a afirmar que ese derecho se caracteriza como
un derecho individual puro, inherente a la personalidad del inventor, inalienable e
intransferible.”'?

Por otra parte, es de relevada importancia sefialar, que el derecho moral del
inventor, en el campo internacional, ademas de su antecedente legislativo en el
Convenio de Paris, cuenta con un fundamento politico derivado de la Declaracion
de los Derechos Humanos, mismo que en su articulo 27, inciso 2 sefala:

“Toda persona tiene derecho a la proteccion de los intereses morales vy
materiales que le correspondan por razén de las producciones cientificas, literarias
o artisticas de que sea autora.”

Aunado a lo anterior, es interesante el comentario del Dr. David Rangel:

“El derecho moral del inventor también tiene un fundamento politico. La
justificacion del reconocimiente de la paternidad de la obra cientifica por encima
de la suerte que corra e} derecho del inventor para explotar econémicamente el
fruto de su talento, constituye uno de los derechos fundamentales del hombre a
cuyo respeto universa! y efectivo se han comprometido todos los pueblos de las
Naciones Unidas."'?*

Como se dijo en parrafos anteriores, la incorporacion de este dereche en la
legistacién mundial tiene su origen el Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial, en revision llevada acabo en Londres en 1934, en donde se
incorporé un articulo 4er., mismo que senalaba: "El inventor tiene el derecho de
ser mencionado como tal en la patente.”

Dicho articulo, si bien sefala que el nombre del autor debe constar en la
patente, esto se entiende contenida en el documento en el cual se deposita dicha
patente, puesto que como sefialamos en el capitulo | del presente trabajo, no se
tiene que confundir la pa_tenté con el documento en el cual consta.

Por otro lado, es conveniente senalar, que las disposiciones del Convenio
de Paris son aplicables en tanto la Ley nacional no disponga una cuestidn

2 Range! M.D. Los derechos del inventor asalarjado, Op, ¢it. pp. 58 y 59.
™ jdem p. 59.
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diferente; razén por la cual, el derecho moral, como norma integrante de dicho
Convenio Internacional, se encuentra sujeto a las disposiciones legales de cada
pais integrante.

Por lo que respecta a nuestro pais, este cuanta con una legislacion acorde
a Io establecido en el citado Convenio de Propiedad Industrial.

El contenido det derecho moral del autor se encuentra consignado en la
fraccion |, del articulo 163 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que a |a letra dice:

“«ARTICULO 163.- La atribucién de los derechos al nombre y a ta propiedad
y explotacion de las invenciones realizadas en la empresa, se regira por las
normas siguientes:

|.- El inventor tendra derecho a que su nombre figure como autor de la
invencion;”

Ahora bien, es importante tener presente &l comentario del maestro Jose
Davalos en lo tocante a la fraccion en estudio:

“ el trabajador tiene derecho a que su nombre figure como autor de la
invencion {163, fraccion 1). Es lo que se conoce como Derecho moral del inventor,
derecho que busca la perpetuacion del genio. El nombre del autor se inscribe en la
patente y no en cada uno de los objetos en que materializa su invento:"'%®

Por su parte, el maestro Nestor de Buen en tomo a esta fraccion expresa:

“En primer lugar, y en justo reconocimiento al genio inventor, la ley ordena
que figure su nombre como autor de la invencion.”'?®

Como se desprende tanto de los comentarios antes transcritos y del mismo
contenido de la fraccion | del articulo163 de nuestra Ley Federal de! Trabajo, el
legislador instaurd en dicho numeral el llamado derecho morai del inventor.

Si bien el derecho moral del inventor ha sido un logro en el tratamiento
legislativo de las invenciones de los asalariados, no solo en México sino en todo el
mundo, la regulacién de nuestro pais no ha sido tan afortunada en cuanto a la
técnica legislativa. Esto es, como expresa acertadamente ef Dr. David Rangel, la
fraccion en comento cuenta con un defecto de forma, mismo que fue resaltado
desde su creacion, sin embargo, no fue corregido.

El comentario de referencia se transcribe a continuacion:

1% Davalos Morales J. Tépicos Laboralgs. Op, cit. p.90.
1% e Buen L. Nestor. Derecho del Trabajo. Op, cit. pp. 373y 374.
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“La confusa redaccién de este precepto fue sefialada con todo acierlo por &
diputado Gémez Morin cuando e! proyecto se discutid en la camara, diciendo por
una parte que el derecho al! nombre es un derecho conocido ya con una
connotacién definida en el campo juridico, como la prerrogativa que tiene toda
persona a usar su propio nombre o todo empresario a usar el nombre comercial; y
por otra, que el autor de la invencion no es nombre, sino el hombre, el sujeto.
En realidad la idea que encierra esta parte del articulo 163 es la de conferir al
inventor el derecho a ser mencionado como tal pero no en la invencién, sino en la
patente. Se trata del derecho que la Ley atribuye al inventor a ser reputadc como
autor de la invencion y a ser mencionado como tal en la patente concedida para su
invento. Son dos ideas distintas, deficientemente expresadas por los redactores
de! articulo, quienes seguramente han querido introducir en la legislacion
mexicana el expreso reconocimiento del derechc moral del inventor, como se
viene llamando a este derecho que es independiente de fos de indole patrimonial
consignados en las siguientes fracciones del mismo articulo.”'?

Como es de observarse, de la transcripcion antes citada se desprende que
son dos cosas muy distintas la pretendida y la consignada en la fraccion | del
articulo 163 de la Ley Federal del Trabajo.

Es decir, en el precepto de referencia se expresa: “El inventor tendra el
derecho a que su nombre figure como autor de la invencién.”, sin embargo, en la
practica dicho nombre figura en el titulo donde consta la patente de tal inventiva y
no en cada objeto en el cual se materializa como tal.

Ahora bien, cabe mencionarse que dicha situacidén es un error que se
contiene no solo en la legislacion mexicana, sino que por el contrario, se
encuentra presente en casi todos los textos legislativos del mundo en los cuales
se regula el tema de las invenciones de los trabajadores.

No obstante lo anterior, se tiene por entendido como un derecho moral
atribuido al inventor sobre el cual no puede existir renuncia ni cesién a favor de
terceros, mismo que se hace constar en un documento que acredita el caracter de
invencion a un determinado ente, entendiéndose como tal a un producto ©
procedimiento.

Apoya a lo anteriormente sostenido, el contenido de las siguientes
disposiciones legales vigentes en México.

En el &mbito constitucional es aplicable el articulo 123, apartado A, fraccidn
XXVII, inciso g), que a la letra dice:

127 Rangel M.D. Los derechos del inventor asalariado. Op, cit. p. 57.
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“Articulo 123. - Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente
atil; al efecto, se promoveran la creacion de empleos y la organizacion social para
el trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unién, sin contravenir a {as bases siguientes, debera
expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regiran:

. A, Entre los obrercs, jomaleros, empleados, domésticos, artesanos y, de
una manera general, todo contrato de trabajo:

XXVIl. Seran condiciones nulas y no obligaran a los contrayentes,
aunque se expresen en el contrato:

g) Todas las demdas estipulaciones que impliquen renuncia de aigun
derecho consagrado a favor del obrero en Ilas leyes de proteccion y
auxilio a los trabajadores;”

Dentro de la Ley Federal del Trabajo es aplicable al caso en cueslién el
articulo 5, fraccion X1, mismo que establece:

“Articulo 50. Las disposiciones de esta Ley son de orden pablico por lo
que no producira efecto legal, ni impedira el goce y el ejercicio de los derechos,
sea escrita o verbal, 1a estipulaciéon que establezca:

XI. Renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos de
prerrogativas consignados en las normas de trabajo.

En todos estos casos se entendera que rigen la Ley o las normas
supletorias en lugar de las clausulas nulas.”

Dentro de las disposiciones aplicables en la Ley de la propiedad Industrial
se encuentra el articulo 59, mismo que sefiala:

“Articulo 59.- El Instituto expedira un titulo para cada patente como
constancia y reconocimiento oficial al titular. El titulo comprendera un ejemplar de
la descripcion, reivindicaciones y dibujos, si los hubiere, y en el mismo se hard
constar:

Iti.- Nombre del inventor o inventores;”

Fortifica lo expuesto, el comentario del maestro David Rangel, que en lo
conducente sefiala:

“Por lo que a México se refiere, debemos decir que el caracter irrenunciable
del derecho moral del inventor asalariado se apoya en diversas disposiciones
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legales... Por’ tanto en el sistema mexicano la aplicacion de este derecho no
puede eludirse.”!

J. - Anailisis de la fraccion 11 del articulo 163 de la
Ley Federal del Trabajo.
(Invenciones de servicio)

En un primer momento es conveniente citar el contenido de la fraccién I,
del articulo 163 de la Ley Federal de! Trabajo, a fin de poder realizar
posteriormente sobre la misma el correspondiente estudio juridico.

El comentado articulo a la letra sefala:

“ARTICULO 163.- La atribucion de los derechos al nombre y a la propiedad
y explotacién de las invenciones realizadas en la empresa, se regira por las
normas siguientes:

il.- Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigacion o de
perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa, por cuenta de
esta, la propiedad de la invencion y el derecho a ia explotacion de la patente
correspondera al patrén. El inventor, independientemente del salario que hubiese
percibido, tendra derecho a una compensacién complementaria, que se fijara por
convenio de las partes o por la Junta de Conciliacidn y Arbitraje cuando la
importancia de ia invencion y los beneficios que pueda reportar al patrén no
guarden proporcion con el salario percibido por el inventor,;

Como puede observarse, de la anterior transcripcion se desprende el
fundamento legal de las llamadas invenciones de servicio.

Al igual que en fa fraccidn | dei articulo 163 de la Ley Federal del Trabajo, la
presente contiene un error de forma que podria llegar a ocasionar una
interpretacion equivoca de los alcances de la misma, en el caso de querer
aplicarse en un sentido estricto.

% Rangel M.D. Los derechos del inventor asalariado. Op, cit. p. 60.
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Es decir, realizado una interpretacidn gramatical estricta, podria llegarse al
extremo de considerar que la fraccidn en comento exclusivamente comprende a
las invenciones de los trabajadores que se realicen en el desarrollo de una
investigacién o perfeccionamiento de procedimientos utilizados en la empresa; sin
embargo, en una interpretacion justa y acorde a lo establecido en la doctrina y
legistacicnes extranjeras, asi como a la intencion del legislador mexicano, debe
conferirse que la disposicidn en comento abarca a todas aguellas invenciones
realizadas por un trabajador en el desempefio de sus actividades cuando ha sido
designado para tal labor, sin distinguir el tipo al cual pertenezcan.

En el mismo sentido se expresa el maestro David Rangel al sefialar:

“La falta de una terminclogia técnica apropiada, no debe influir, sin
embargo, para dejar margen de esta disposicion legal todas las invenciones de
servicio distintas a las que consisten en el perfeccionamiento de los
procedimientos utilizados en la empresa. La sana y correcta interpretacién juridica
del precepto debera hacer extensiva su aplicacion a todos los inventos que el
empleado produzca en las condicicnes gue la doctrina, el derecho comparado vy el
mismo articulo 163 apuntan para que una invencidn se considere como de
servicio.”'?®

Ahora bien, aclarado el anterior punto, es pertinente decir que los beneficios
derivados de la invencidn considerada de servicio, como son: la titularidad de la
propiedad de la invencion y la exclusividad en la explotacidn de la misma,
pertenecen a la empresa, pues como se ha visto a lo largo del trabajo, es la
esencia y natural consecuencia de la relacidn de trabajo que le dio origen.

En otras palabras, el patrén tiene derecho al producto del trabajo cuando ha
sido el generador de la relacién de trabajo.

El Dr. Rangel al respecto sefala:

“...surgen del derecho que el patron tiene a los resultados del trabajo, en
virtud del principio que en el campo laboral se conoce como derecho al producto
del trabajo. Y la aplicacién de ese principio en el marco de la relacion patron-
inventor, se justifica porque éste no habria tenido la idea fecunda de su invencion
sin el desempeno de sus funciones dentro de la empresa y sin la ejecucion de los
trabajos que le han sido confiados por el patron, funciones que, ademas, no podria
llevarlas hasta el final sin los medios materiales que la empresa pone a su
disposicion. Se ha dicho que no hay progreso sin inventores, pero en nuestra

1 Rangel M.D. Los derechos del inventor asalariado. Op, cil. p. 62.
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época los inventores no podrian promover el progreso sin sus jefes de
empresa."*?

Cabe aclarar el anterior comentario, en el sentido de que el poder realizar
libremente sus actividades laborales, esto es, sin la encomienda por parte del
patron de la secuencia diaria a realizar de las mismas en sus investigaciones y
trabajos con el objeto de crear un nuevo producto o procedimiento, no conlleva a
sostener que el producto cbtenido no sea propiedad de la empresa, toda vez que,
el patrdn realizd un contrato en cual se estipulaba como objeto del mismo la
invesligacion o perfeccionamiento de un producto o procedimiento
independientemente de si el desarrollo de la actividad se realiza de manera libre o
siguiendo las instrucciones del empleador.

Independientemente del principic de derecho a que se hecho referencia, los
heneficios derivados de una invencidon considerada de servicio se apoyan en una
teoria economica que pretende estimular la investigacién en las empresas,
principalmente del sector privado.

El Dr. David Rangel comenta sobre el particular:

“La propiedad de las invenciones gue el articulo 163 atribuye ai patron,...
también descansan en la teoria econémica que ve a la patente como ef regulador
def financiamiento de la investigacion.... De este modo... la patente ha cambiado
de caracter, llegando a ser, en cierta medida, la garantia de ese financiamiento. Lo
cual tiene gran importancia, puesto que de no existir en beneficio de la empresa la
probabilidad de disfrutar de la ventajas de la patente, las lareas de la investigacion
técnica, cuyo resultado siempre es aleatorio, quedarian reservadas Unicamente al
Estado por la ausencia de una rentabilidad econdmica a las grandes sociedades
de! sistema capitalista.

Asi pues, este beneficio del patrén se justifica en la medida en que la
patente, al conferir un derecho exclusivo scbre ia invencién, estimula la
investigacion o, al menos, la aplicacién industrial de los descubrimientos, al
aumentar la rentabilidad de esa puesta en ejecucidn. Las inversiones seran
favorecidas con la promesa de una ganancia que por lo menos en parte
compensara los gastos del lanzamiento del nuevo producto. La perspectiva de
unidades crecidas incitard asi a las empresas a desarrollar servicios de
investigacion, lo que permitird que la carga estatal del financiamiento de la
investigacion cuentlf ca sea compartida por el sector privado.”™’

Un aspecto importante y que puede llegar a causar conflicto en la vida
practica, es el relativo a la compensacion complementaria que tiene derecho de

" dem p. 63.
" Idem pp. 63 y 64.




percibir el trabajador inventor cuando entre su creacién y el sueldo que percibe por
su trabajo exista una notoria desproporcidn.

La Ley Federal del Trabajo, expresamente en la segunda parte de la
fraccién It en estudio, sefiala:

*Il.-... El inventor, independientemente del salario que hubiese percibido,
tendra derecho a una compensacion complementaria, que se fijard por convenio
de las partes o por la Junta de Conciliacion y Arbitraje cuando {a importancia de la
invencién y los beneficios que pueda reportar al patrdn no guarden proporcion con
el salario percibide por el inventor”.

En contraposicion con los derechos gue tiene en su favor el patrén, los
cuales han sido analizados con anterioridad, existe la llamada compensacién
complementaria, la cual consiste en un estimulo especial otorgado al trabajador
inventor de una obra considerada de servicio cuando exista entre su inventiva y el
salario percibido una desproporcidon que le implique una violacion flagrante al
principio de salario remunerador, ello con el propésito de crear una mayor
eficiencia en el trabajador estimulando su actividad intelectual creadora.

Dicha compensacion tiene su fundamento constitucional en los articulos 5 y
123, los cuales comprenden los derechos de libertad de empleo, salario
remunerador y renuncia de derechos.

Para la mejor comprension del tema se transcriben los articulo referidos en
sus partes conducentes:

“Articulo 50.- A ninguna persona podra impedirse que se dedigue a la
profesion, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo licitos. El
ejercicio de esta libertad sélo podra vedarse por determinacion judicial, cuando se
ataquen los derechos de tercero, o por resolucién gubernativa, dictada en los
términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad.
Nadie puede ser privado det producto de su trabajo, sino por resolucion judicial.

Nadie podra ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa
retribucion y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena
por la autoridad judicial, el cual se ajustara a lo dispuesto en las fracciones | y 1
del articulo 123.

El contrato de trabajo solo obligara a prestar el servicio convenido por el
tiempo que fije 1a ley, sin poder exceder de un afio en perjuicio del trabajador, y no
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podra extenderse, en ningdn caso, a la renuncia, pérdida o menoscabo de
cualquiera de los derechos politicos o civiles.”

“Articulo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente
util; al efecto, se promoveran la creacién de empleos y la organizacion social para
el trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Union, sin contravenir a las bases siguientes, debera
expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regiran:

A. Entre los obreros, jomaleros, empleados, domésticos, artesanos y, de
una manera general, todo contrato de trabajo:

XXVil, Serdn condicicnes nulas y no obligaran a los contrayentes,
aunque se expresen en ef contrato:

b) Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio de las
Juntas de Conciliacion y Arbitraje.

h) Todas las demas estipulaciones que impliquen renuncia de
algtin derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de proteccion y
auxilio a los trabajadores;”

Dentro de las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo, son
aplicables al caso en concreto los articulos 3, 4, 5, 33, 57, 84 y 85, mismos que se
transcriben a continuacion en sus partes conducentes:

“Articulo 30.- El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es
articulo de comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo
presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un
nivel econémico decoroso para el trabajador y su familia.”

“Articulo 40.- No se podra impedir el trabajo a ninguna persona ni que
se dedique a la profesion, industria o comercio que le acomode, siendo
licitos. El ejercicio de estos derechos sélo podra vedarse por resclucion de la
autoridad competente cuando se ataquen los derechos de tercero o se ofendan los
de la sociedad:”

“Articulo 50.- Las disposiciones de esta Ley son de orden piablico por

lo que no producird efecto legal, ni impedira el goce y el efercicio de los
derechos, sea escrita o verbal, Ia estipulacion que establezca:
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VI. Un salario que no sea remunerador, a juicio de la Junta de
Conciliacién y Arbitraje;

XHI. Renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos
de prerrogativas consignados en las normas de trabajo.

En todos estos casos se entenderd que rigen la Ley o fas normas
supletorias en lugar de las cldusulas nulas”,

“Articulo 33.- Es nufa la renuncia que los trabajadores hagan de los
salarios devengados, de las indemnizaciones y demas prestaciones gue deriven
de los servicios prestados, cualquiera que sea la forma o denominacién que
se le dé.

Todo convenio o liquidacién, para ser valido, debera hacerse por escrito y
contener una relacion circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los
derechos comprendidos en él. Sera ratificado ante la Junta de Conciliaciéon y
Arbitraje, la que lo aprobara siempre que no contenga renuncia de los
derechos de los trabajadores.”

“Articulo 57.- El trabajador podra solicitar de la Junta de Conciliacién y
Arbitraje la modificacion de las condiciones de trabajo, cuando el salario no
sea remunerador © sea excesiva la jornada de trabajo o concurran circunstancias
econdmicas que la justifiquen.”

“Articulo 84.- El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por
cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitacidn, primas, comisiones,
prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestacion que se entregue al
trabajador por su trabajo.”

“Articulo 85.- El salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado
como minimo de acuerdo con las disposiciones de esta Ley. Para fijar el importe
del salario se tomarén en consideracion la cantidad y calidad del trabajo.™

Ahora bien, la compensacién complementaria si bien cuenta con un
sustento juridico, dicho beneficio no es de caracter invariable; esto es, se lienen
que actualizar los dos supuestos previstos en la propia fraccion Il del articulo 163
de la ley en analisis: la importancia de la invencion y los beneficios que pueda
reportar al patrén no guarden proporcion con el salario percibido por el inventor.

Lo anterior, trae como consecuencia una serie de problemas de
aplicabilidad de dicho precepto.
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En otras palabras, el articulo utiliza términos subjetivos y econémicos
{importancia de la invencion, probables beneficios que pueda reportar al patron y
la no proporciébn con el salario percibido por el inventor), sin desarrollar un
procedimiento de valoracidn de los mismos en que puedan basarse las partes
interesadas o la autoridad competente encargada de discernir la controversia.

Cabe hacer el comentario, de que tal situacién no es un problema exclusivo
de la legislacidon mexicana, sino que por el contrario, es frecuente encontrario en
las legislaciones de otros paises.

La complicacion estriba primordialmente, en que el primero de los referidos
conceptos es de tipo subjetivo; es decir, lo que para uno podria representar de
gran importancia y esperanzas de obtencion de valiosos beneficics, para otro
puede ser una cosa sin importancia y trascendencia.

Por otro lado, es muy dificil pronosticar cuando una invencién trae
beneficios desproporcionados con el salario que percibe el trabajador inventor.

En dicho sentido, se expresa el maestro David Rangel:

“... la importancia de la invencion es objeto de apreciaciones que tienen un
caracter relativo, pues para el patrén, a veces en forma sensata y en ocasiones
ficticiamente, la invencién carecera de importancia, en tanto que para su autor si la
tendrd. Recuérdese que dentro de la mentalidad del inventor en general siempre
se considera como de excepcional interés cada fruto de su talento, hasta
convertirse muchas veces tal creencia en una enfermiza scbreestimacion del
invento... para la determinacion del valor econdmico de la invencion entran en
juego muy diversos factores, entre los cuales la doctrina sefala 1os siguientes:

a) el valor de la invencion patentable depende ante todo del objeto de la
investigacidn hecha en un seclor determinado y de las posibilidades que
ofrezca de ser expliotada econémicamente;

b) es factible estimar el costo de una invencién por una empresa que
dispone de un servicio de investigaciones y lo suficientemente
desarrollado para que puedan cargarse a las patentes obtenidas los
gastos de los servicios respeclivos;

c) es posible hacer la estimacion calculando el rendimiento futuro de ese
elemento de capital representado por la patente;

d) por el hecho mismo de los progresos extraordinariamente rapidos de la

ciencia, una invencion que prometia mucho, no es explotada a pesar de
estar patentada, debido a que surge una invencion ulterior mas
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interesante, lo cual trae como consecuencia que la patente pueda perder
todo interés, o lo que es 1o mismo, todo su valor econdmico, antes de la
expiracion del plazo de su vigencia,

e) en otros casos, ocurrira precisamente a la inversa, es decir, que los
efectos de la patente pueden prolongarse mas alla de su término legal;

f) en ciertos casos, una invencidn que precisa ser revolucionaria y que
deberia por o mismo conslituir un importante suceso econdmico, no
llega siquiera a la etapa de Ia explotacidn industrial;

g} en otros casos, una invencién que al principic no constituia ninguna
promesa de éxito, llega a tener un valor econdmico que no se le
suponia. ‘

Como puede advertirse, es muy dificil juzgar sobre el valor econémico de
una invencion o de una patente, ya que no existe ningun criterio general y seguro
para su determinacion. Y siendo la importancia econdmica de la invencién la base
que permita establecer si los beneficios que reciba el patrdn guardan o no
proporcién con el salario que reciba el inventor durante el tiempo de elaboracion
del invento, la regla del articulo 163 contenida en la parte final de la fraccién |,
deja en pie una dificultad en cierto modo insuperable. Debido al sistema
adoptado por dicho precepto legal quiza ocurra que sus normas no llequen a
tener aplicacion en la practica, manteniéndose en la categoria de un derecho
tedrico no vigente. Lo cual seria menos inconveniente que interpretar y aplicar la
norma en forma arbitraria por las autoridades del Trabajo a quienes el articulo
163 cenfiere la mision de fijar el monto de la indemnizacion a falta de acuerdo
entre fas partes. En Ultima instancia, para evitar ese destino del mandamiento
legal analizando deberd tenerse presente que el derecho a la compensacion
complementaria a favor del inventor asalariado, es una cuestion que debera ser
apreciada segun las circunstancias de cada caso individual...

Para determinar, debe decirse que si los sefiores diputados hubieran hecho
un detenido examen de esta disposicion y sobre todo, si hubieran atendido las
observaciones del diputado Gomez Morin, las dificultades que se comentan no
habrian surgido. En efecto, hizo notar a sus colegas de la cAmara que es muy
dificil resolver cuando una invencion es importante y cuando no lo es; que sélo en
las mas sensacionales invenciones es muy clara su importancia; pero que la gran
mayoria de las invenciones no tienen ese caracter sensacional y resulta
practicamente imposible decir cuando wuna invencion es suficientemente
importante para caer en los supuestos de la fraccion 1l. Y en cuanto al criterio para
determinar los beneficios que recibe el patrdn y la compensacién extra que
merece el trabajador, afirmd que mientras no se experimente en la practica
industrial un nueve producto no se puede determinar que beneficios va a recibir el
patrén, por lo que concluyd su exposicion afiirmando que ninguna Junta de
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Conciliacion )( Arbitraje puede tener elementos suficientes para resolver estos
prv:>b|emas"13

Por su parte, al hacer referencia a la fraccién en estudio, el maestro Nestor
de Buen Lozano manifiesta:

“Si el trabajador se dedica a trabajos de investigacion o de
perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa, por cuenta de
ésta, la propiedad de la invencion y el derecho a la explotacion de la patente
corresponderan al patron...

En la misma hipdtesis, si la importancia de 1a invencién y los beneficios que
pueda reportar al patrén no guardan proporcion con el salario percibido por el
inventor, éste tendra derecho a una compensacion complementaria, que se fijara
por convenio entre las partes, o por la JCA. La Ley no refiere esta situacion al
procedimiento sumario previsto en el art. 892, por lo que habra de plantearse
como conflicto individual de naturaleza econbémica, en los términos de los
articulos 900 y siguientes.”

El maestro José Déavalos sobre el particular expresa:

“Cuando un trabajador es contratado exclusivamenle para realizar labores
de investigacion o perfeccionamiento de los mecanismos productivos utilizados en
la empresa, la propiedad de las invenciones por él realizadas y el derecho de
explotacion de las patentes, corresponden al patron (articulo 163, fraccion I1}.

En este tipo de quehaceres, el objeto del contrato es la investigacion
misma, la cual se realiza por cuenta de la empresa y a cambio de un salario.
Pensemos, por ejemplo, en industrias como la farmaceutica, la quimica, la
automotriz, que no tendrian grandes perspectivas si descuidaran los aspectos de
investigacion; también en las instituciones de educacion superior se destinan
importantes recursos a la investigacion.

El privilegio que la Ley concede a los trabajadores dedicados a la
investigacion, consiste en garantizarles una compensacién complementaria, en
aquellos casos en los que el salario percibido no sea proporcional a la importancia
de la invencién y a los beneficios que pueda reportar el patron, es decir, cuando el
salario no sea remunerador,

La compensacion se fijara de comun acuerdo por las partes, o por la Junta
de Conciliacion y Arbitraje en los casos en los que no logren llegar a un acuerdo.

3 ydem p. B6.
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“La importancia de la invencion”, "los probables beneficios”™ y la
*desproporcion con el salario percibido”, son conceptos subjetivos que dificiimente
el trabajador puede probar. Seria conveniente que ante controversias suscitadas
por este tipo de nociones, la Junta tuviera la obligacién de dar aviso a la
Procuraduria de la Defensa del Trabajo, para que, de ser necesario, brinde
asesoria al trabajador.

Si un trabajador pudiera explotar ¢ comercializar una invencién, que en los
términos de la Ley le corresponde al patrén, esta actilud constituiria una falta de
probidad u honradez, y en consecuencia procederia el despido justificado del -
trabajador, independientemente de las sanciones a que tuviera lugar en los
términos de las leyes que protegen la propiedad intelectual.”'®

4. - Andlisis de la fraccion 111 del articulo 163 de la Ley
Federal del Trabajo.
(Invenciones libres)

“ARTICULO 163.- La atribucién de los derechos al nombre y a la propiedad
y explotacion de las invenciones realizadas en la empresa, se regird por las
normas siguientes:

lil.- En cualquier otro caso la propiedad de la invencién correspondera a la
persona o personas gue la realizaron, pero el patrén tendra un derecho preferente,
en igualdad de circunstancias al uso exclusivo o a la adquisicion de la invencion y
de las correspondientes patentes.”

Al realizar el comentario respective sobre la fraccién en estudio, el maestro
Nesior de Buen seala:

“La frac. Il establece un derecho de preferencia en igualdad de
circunistancias, a favor del patron, para adquirir las invenciones y correspondientes
patentes debidas a alguno de sus trabajadores que no se dediquen, precisamente,
a trabajos de investigacion o de perfeccionamiento.

La razon de esta disposicion, segun De la Cueva, es que: “la maquinaria y
Jas técnicas de fabricacién de la empresa constituyen un especie de ocasion para
que se realicen las invenciones” (El nuevo derecho del Trabajo..., p. 420). Esto

¥ Bavalos Morales J. Topicos Laborales. Op, cit. p.90.
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puede ser verdad y no serlo. En todo caso deberia pensarse que el derecho de
preferencia estuviera relacionado con las actividades de la empresa. De otra
manera, no se justifica.”™*

Ahora bien, es conveniente tener en cuenta el comentario que respecto de
la fraccién en estudio realiza el maestro José Davalos:

“..en cuanto a las invenciones libres, la propiedad de la invencién
corresponde al trabajador que la realiza. En este caso, el patrén tiene derecho de
preferencia, en igualdad de condiciones, al uso exclusive o a la adquisicidn del
invento y de las correspondientes patentes (articulo 163, fraccion Il1). Esta
preferencia se otorga en razén de que se considera que la fabrica, con sus
implementos, propicia la realizacién de las invenciones.”***

Por su parte el maestro David Rangel sobre el particular manifiesta;

“Francamente es inttil aseverar que las invenciones que no son de servicio
pertenecen a sus respectivos autores, pues va con la logica inferir que fuera de las
hipdlesis contempladas por la fraccién I del articulo 163, que constituyen
excepcion, la propiedad de las invenciones sera regida por las normas generales
del derecho de patentes. La propiedad de la invencidon correspondiente a su autor
y la circunstancia de que éste sea un empleade no modifica dicho principio. Segan
el articulo 3°. (actualmente 9°.) de la Ley de la propiedad Industrial, la persona
fisica que haya hecho una invencién patentable tiene el derecho exclusivo de
explotarla en su provecho por si o por otros con su permiso, derecho que se
adquiere mediante la obtencion de fa patente respectiva... Estas disposiciones
regulan en México desde 1943 la propiedad de las invenciones y, como las de la
Ley del Trabajo, también son de orden publico. Son suficientes, por lo mismo,
para considerar que todas las invenciones realizadas sin los requisitos de las
invenciones de servicio, tienen que pertenecer a sus respectivos autores. De
ahi que se estime como una redundancia y una duplicidad innecesaria de
preceptos legislativo la adicién de esta declaratoria de la Ley iaboral en la primera
parte de la fraccién lll del articulo 163...

El derecho preferente que en la parte final de este articulo confiere al
patron, es una modalidad impuesta al derecho del inventor no consignada en la ley
que regula el derecho de patentes. En efecto,... la Ley de la Propiedad Industrial
no reconoce otros caos de ocupacidn de la propiedad privada (expropiacién), y de
modificacion atenuada de ese derecho de propiedad (licencia obligatoria), razon
por la cual, la modalidad impuesta por la pare final de la faccion Hl del aniculo 163
de la Ley Federal del Trabajo se encuentira en pugna con el principio general
establecido por el articulo 3°. (actuaimente 9°.) de la Ley de Propiedad Industrial.

'** Da Buen L. Nestor. Derecho det Trabajo. Op, cit. pp. 375.
3 Davalos Morales J. Topicos Lahorales, Op, cil. p.-91.
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Ni en la exposicion de motivos de la nueva Ley Federal del Trabajo, ni el
texto mismo del articulo 163 se encuentran elementos para justificar la modalidad
que ahora se estatuye a favor del patron. Quizas la explicacion de la medida
podria encontrarse en el deseo del legislador de impedir la posible competencia
desleal...”"*®

Como complemento del -estudio realizado respecto de las fracciones
integrantes del articulo 163 de la Ley Federal del Trabajo vigente en México, debe
tenerse en cuenta el comentario realizado por Carlos Reynoso, en torno al aspecto
contencioso de las invenciones realizadas por asalariados.

Dicho comentario se transcribe a continuacion:

"El reconocimiento legal de un invento, asi como el reconocimiento de las
calidad de inventor otorgan ciertos derechos plasmados en la ley, asi mismo
cuando el inventor resulta ser un trabajador en términos de la ley laboral, pueden
también existir otros efectos legales. Esta situacion, al otorgar derechos, puede
traducirse en litigios que también podrian plantearse en las dos vertientes
involucradas en el régimen aplicable a las invenciones de los trabajadores.

Asi tenemos que desde el punto de vista de la calidad de inventor, si el
invento se encuentra reconocido por una patente, podran oponerse ante terceros
todas las acciones legales que autoriza la ley para reclamar el respeto a la
titularidad de los derechos que otorga la patente, tales como impedir que se
explote sin autorizacién, el que se modifiqgue sin su consentimiento, el
otorgamiento de los derechos patrimoniales, asi como el respeto, en general, a los
derechos morales, entre otros.

Por su parte si el inventor es trabajador, las autoridades laborales, en este
caso la junta de conciliacidon y arbitraje seran competentes para conocer de las
demandas del pago de !a compensacion complementaria con motivo de la
invencion, que se haya pactado entre las partes o solicitando que ia junta la
sefiale.

Estas hipotesis parecieran ser claras en cuanto a la autoridad competente
para conocer de las mismas, sin embargo, existen casos en los cuales no es tan
evidente, por ejemplo, 1a LFT establece un derecho de preferencia del empleador
para usar de manera exclusiva la invencion o para adquirirla, ;qué pasaria si el
trabajador incumple este mandato legal, transfiriendo la patente?, ;ante quien
podria recurrir el empleador?, jante la autoridad laborali o la autoridad
patentadora? ;se podrian demandar dafios al trabajador por su actitud?, etc. Son
cuestiones que la doctrina no ha abordado de manera completa y cuya solucion

1% Rangel M.D. Los derechos del inventer asalariado. Op, cit. pp. 63-71.
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tendria que partir de un analisis en el cual se pudiera precisar si los aspectos
litigiosos son estrictamente laborales o no para optar por una u otra altemativa,

cualquiera c;ue fuera ésta la polémica subsistiria en la medida que la legislacion no
lo aclare.”

5. - Tratados Internacionales sobre patentes vigentes en
México.

a) Convenio de Paris.

El convenio en estudio oficialmente se denomina: “Convenio de Paris para
Ia Proteccién de la Propiedad Industrial”, mismo que tuvo su origen el 20 de
marzo de 1883, en Paris Francia.

Dicho tratado ha sufrido varias revisiones 0 enmiendas en diferentes afos y
lugares, mismas que a continuacion se enuncian:

LUGAR DE REVISION FECHA DE REVISION
Bruselas 14 de diciembre de 1900
Washington 2 de junio de 1991
La Haya 6 de noviembre de 1925
Lisboa 31 de octubre de 1958
Estocolmo 14 de julio de 1967

Nuestro pais se encuentra adherido a la version actual de Estocolmo del 14
de julio de 1967, por Decreto publicado por el presidente Luis Echeverria Alvarez
en el Diario Oficial de la Federacion de fecha martes 27 de julio de 1976.

Dentro de las disposiciones que han revolucionado la materia de la
propiedad industrial en el mundo se encuentra el llamado derecho moral del

autor.

A continuacién se relatara el proceso de creacién que sufrid dicho derecho.

¥ Reyrioso Castillo C. Invenciones de los trabajadores. Op, cit. pp. 55-56.
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En la Conferencia de revisién de la Convencion de Unién para la Proteccion
de la Propiedad Industrial, que tuvo lugar en Londres del 1°. de mayo al 2 de junio
de 1934, se debatieron:

1. - El ltamado derecho moral del inventor, para que su nombre aparezca en
la patente,

2. - El derecho del inventor a obtener una compensacion econdmica, que
debe concedérsele cuando realice una invencién que legalmente pertenezca al
patron,

3. - La nulidad de las cldusulas leoninas insertadas en los contratos de
trabajo de los inventores e investigadores.

Con relacion al derecho moral del inventor, la delegacidon de Dinamarca,
apoyada por las de México, Noruega y Suecia, propuso el articulo nuevo siguiente:

“Toda patente debe hacer mencién del nombre del autor o de sus autores
de la invencion, si la Oficina de Patentes ha recibido alguna comunicacién sobre el
particular. Ninguna convencién en contrario puede privar al autor de ese derecho.”

La delegacion de Holanda propuso que se agregara al articulo propuesto un
parrafo que concediera facultad, a la Oficina de palentes para comprobar en caso
de que lo estime conveniente la aseveracidn del autor de la invencidn.

Las delegacicnes del Japdn, Suecia, Estados Unidos, Austria, Yugoslavia,
Gran Bretana, Portugal, Polonia, Espafia, Alemania, México e Italia, se unieron en
definitiva posteriormente, al nuevo texto siguiente, propuesto por la delegacién de
Holanda:

“El inventor tiene el derecho de ser mencionado como tal en la patente”

Este texto puesto a votacion obtuvo la unanimidad de 26 sufragios,
absteniéndose solamente las delegaciones de Bélgica, Dantzing y Finlandia.

Con respecto a la compensacion econémica al inventor, la misma
delegacion holandesa propuso que se insertara en la Convencion el siguiente
articulo:

“El patrén tiene derecho a cbtener patente por la invencion que haga el
asalariado, pero a éste debe concedérsele una remuneracion equitativa de
acuerdo con la legislacion interna de cada uno de los paises de la Unidn. Todo
pacto en contrario es nulo.”
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En vista de la dificultad que existe para sefalar el monto de [a
compensacion economica que debe otorgarse al asalariado que hace una
invencion “de establecimiento”, que haya de pertenecer al patron, la delegacion
mexicana propuso siguiente:

“El asalariado que ha hecho una invencion asi como su patrén, tiene
derecho, por partes iguales, a la patente obtenida por esta invencién, la cual
patente debe ser expedida a nombre de los dos™,

Posteriormente, la delegacion de México y las de Polonia, Espaia e Italia,
se unieron al texto de la delegacion holandesa siguiente:

“En los casos en que ef derecho a la patente por una invencion hecha por
un asalariado pertenezca al patrén, debe concederse una recompensa al inventor
a causa de su exclusion del derecho a la patente™.

Esta propuesta no fue aprobada, ya que siendo puesta a volacién entre 29
delegaciones concurrentes, obtuvo solamente 7 sufragios.

Aunado a lo antes expuesto, debe tenerse en consideracion el apunte del
licenciado Duran Salazar, mismo que se transcribe a continuacién:

“...la Conferencia de Londres consagrd en definitiva el que se habia llamado
“derecho moral” del inventor para que su nombre sea mencionado como tal en la
patente, haciendo abstraccion de las dificultades de indole técnica recibidas del
estabiecimiento al que pertenezca como asalariado, por ello figura ya el texto
siguiente como articulo 4er. nuevo de la Convencion de fa Union: EL INVENTOR
TIENE EL DERECHO DE SER MENCIONADO COMO TAL EN LA PATENTE...

En cambio, no fue posible adoptar algtn texto por io que se refiere a la
compensacion economica del inventor asalariado, porque se considerd demasiado
complejo el problema, debido especialmente a las dificultades que se relacionan
con las modalidades diversas de los contratos y de la legislacion de trabajo en los
distintos paises.”'®

A manera de conclusién, es canveniente sefalar que esta disposicién a la
que se ha hecho referencia y la cual se encuentra comprendida en el Convenio de
Paris, es de caracter general y no exclusiva a las invenciones de los asalariados;
sin embargo, le es aplicable, y prueba de elflo, es que la misma se encuentra
consagrada en la fraccion | del articulo 163 de la Ley Federal del Trabajo vigente
en nuestro pais.

' Salazar C. oA quien corresponde el privilegio de la propiedad Industrial en el caso del
invento ya hecho por el asalariado? Op, cit. pp. 245 y 246.
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Asimismo, independientemente de la disposicion antes comentada, no
existe normatividad expresa en el Convenio de Paris que se encargue del estudio
especifico del tema en cuestion.

b) Otros instrumentos internacionales.

Nuestro pais ha celebrado diversos tratados internacionales, sin embargo
en ninguno de dichos convenios se ha estipulado situacion alguna en materia de
invenciones de empleados.

Sin embargo, a manera de breviario cultural, debe decirse que actualmente
los Tratados Internacionales que se encuentran vigentes son:

I. Tratados de Propiedad Industrial.

Dentro de este punto, los convenios internacionales que se encuentran
vigentes y de los cuales México es miembro, se puede mencionar:

1. - Tratado por virtud del cual se establece la Organizacién Mundial de
la Propiedad Industrial (OMPI). Este convenio internacional fue firmado el 1° de
octubre de 1967. Actualmente se encuentra conformado por 157 paises miembros.

Conviene senalar, que este organismo denominado OMPI tiene un
antecedente que es el BIRPI de 1883-1884, el cual era una asociacidén para
administrar tanto el derecho de autor como asuntos de propiedad industrial,

La OMPI es un organismo de la ONU con las mismas funciones con gue
contaba el BIRPI.

2. - Tratado de Cooperacién en materia de Patentes (T.C.P. o PCT). Fue
firmado en Washington en 1970. Actualmente cuenta con 83 paises miembros.

Es un tratado que no concede patentes intemacionales como puede

llegarse a pensar, sino que da facilidades para obtener patentes en cada pais de
manera mas rapida y barata.
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Il. Tratados de caracter comerciales con disposiciones en
materia de propiedad intelectual.

1. - TLC.- Tratado de Libre Comercio (México, Estadoes Unidos y
Canada). Este convenio internacional fue firmado en diciembre de 1993. En su
capitulo XVII denominado “Propiedad Intelectual”, mismo que abarca de los
articulos 1701 al 1721, comprende disposiciones tanto de caracter sustantivo
como de caracter procesal sobre derecho de autor y propiedad Industrial. Sin
embargo, ninguna alusién hace a la regulacion de las invenciones de los
trabajadores.

2. - Tratado de Libre Comercio (México, Colombia y Venezuela). Este
convenio fue fiimado en enero de 1995 y comprende en su capitulo XVIN
disposiciones sobre propiedad intelectual (articulos 18-01 al 18-34), sin hacer
referencia a la materia de invenciones de empleados.

3. - Tratado de Libre Comercio (México y Costa Rica). Dicho tratado fue
firmado en abril de 1994.

Debe sefalarse, que la parie refativa a la materia de propiedad intelectual,
contenida en el capitulo X1V, que va de los articulos 14-01 al 14-31, se encuentra
dividida en varias secciones.

En su primera parte, se encuentran las disposiciones de propiedad
industrial y al igual que en los demas tratados internacionales no se hace
referencia a las invenciones de los trabajadores.

En este tratado se incluyen disposiciones sobre marcas, secretos
industriales y derechos de autor.

4. - Tratado de Libre Comercio (México y Bolivia). Este convenio
internacional fue suscrito en Rio de Janeiro en septiembre de 1994, Se encuentra
dividido en 10 partes, siendo la séptima de ellas la que comprende las
disposiciones aplicables a la propiedad intelectual, expresamente en el capitulo
XVl de los articulos 16-01 al 16-43.

Asimismo, este tratado internacional contiene regulacién sobre derecho de
autor, derechos conexos, marcas, modelos de utilidad y secretos industriales.

Su antecedente de dicho tratado de encuentra en el G.A.T., en su ronda de

Uruguay en donde se propuso por primera vez las disposiciones sobre propiedad
intelectual.
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Cabe aclarar, que actualmente el G.A.T ha cambiado de denominacion por
O.M.C. {Organizacién Mundial de Comercio).

Aque! trabajo realizado en la ronda de Uruguay, quedd contemplado en el
anexo que contiene la reglamentacion de los derechos intelectuales, acuerdo que
tiene como rubro: “Acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual
relacionados con el comercio”. Ordinariamente se le conoce como Anexo 1-C
de la Q.M.C.

5. - Acuerdo TRIPS. O acuerdo de propiedad intelectual TRIPS. Su
nombre oficial es Acuerdo general sobre las disposiciones relacionadas con el
comercio.

Dicho tratado no contiene disposicién alguna en lo tocante al tema de las
invenciones realizadas por trabajadores.

Como puede observarse, de los tratados internacionales celebrados por
México, ninguno presenta disposiciones aplicables a invenciones realizadas por
empleados, siendo exclusivamente el Convenio de Paris el que contiene la unica
norma aplicable a los derechos del inventor asalariado (derecho moral del autor).
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CAPITULO V

PROPUESTA DE REFORMA A LA ACTUAL
LEGISLACION LABORAL Y A LA DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL.

1. - Comentario Previo.

Después de haber desarrollade en los capitulos que anteceden la
problematica existente en gran parte de las legislaciones del mundo vy
especialmente en la nuestra respecto a las invenciones de los trabajadores, en el
presente capitulo se expondran una serie de propuestas de reforma tendientes a
enmendar las fallas legislativas en que se ha incurrido a lo largo de los aflos en
tan importante tema.

Debe decirse, que la postura a seguir en el proyecto a emprenderse, es en
el sentido de regular a las invenciones de empleados en un ariculado especial de
la actual Ley de la Propiedad Industrial.

La anterior aclaracion se hace, en virtud de que en el desarrollo del punto
namere 15 del capitulo | del presente trabajo, se dijo que una problematica que se
ha suscitado desde el origen de la regulacién del tema en cuestion, es el relativo a
la ubicacién del tema en las areas del derecho que intervienen; esto es, regularse
bajo normas del derecho del trabajo o contar con regulacion expresa en materia
de propiedad induystrial.

En el proyecto de reforma de esta obra, la adopcion de la ubicacién del

tema de las invenciones de los trabajadores en un articulado especial de la Ley de
la Propiedad industrial, versa en el entendido de que si bien las normas del trabajo
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son de caracter social y pretenden la igualdad entre los trabajadores y los
patrones, el objeto en conflicto es por siempre las invenciones realizadas por los
trabajadores en el desarrollo de sus actividades y ante taf cuestion las autoridades
laborales no cuentan con los conocimientos apropiados para la valoracién de los
aspectos que en los conflictos de esta naturaleza se presentan.

Esto no quiere significar que no tengan medios en el desarrollo del arbitraje
para la solucion de las controversias, como serian los probatorios periciales, sino
que los conocimientos de un experto en materia de concesién de patentes de
invencion se encuentran presentes en el Instituto de 1a Propiedad Industrial.

Podria decirse, por algunos autores, que al desarrollarse la solucidn de
controversia de invenciones de empleados en el campo de la propiedad industrial
esto traeria un desequilibrio entre las partes contendientes, sin embargo, al
establecerse en el proyecto de reforma una tabulacién para la determinacion de
los derechos econdmicos del trabajador, se dirime por completo el desequilibrio
entre las partes que intervienen en la relacidn laboral.

Por otra parte, “la importancia de la invencion™, "los probables beneficios™ y
la “desproporcién con el salaric percibido”, son conceplos subjetivos que
dificilmente el trabajador puede probar en la actual Ley del Trabajo, razdn por la
cual el proyecto de reforma al establecer una tabla de valoraci6n, constituye una
solucién a tan delicada e importante situacion, dado que no resulta necesaria la
utilizacion de dichos conceptos en la determinacidn de los derechos econdmicos
de una invencion realizada en una empresa.

Aunado a lo anterior, se estima que afin de impufsar el avance técnico por
medio de las invenciones es preciso dar alicientes que fomenten la inventiva,
razon por la cual se propone establecer una compensacion complementaria anual
basada a un procedimiento sencillo.

Lo anterior, en virtud de que podria llegar a suscitarse que una inventiva
llevara consigo beneficios sorprendentes que se proyectaran en el tiempo de tal
modo que la compensacion exhibida al trabajador en una sola exhibicion llegara a
ser desproporcional con dichas ganancias.

Asimismo, puede suceder que fa compensacién obtenida por el trabajador
en una sola exhibicion sea excesiva en realizacidn las ganancias obtenidas por su
inventiva durante un periodo determinado, motivo por el cual se propone la
estimacién de la compensacién de manera anual y en relacién con las ganancias
netas obtenidas en el ejercicio fiscal.

Por otra parte, se aclara que las invenciones de los trabajadores pueden

versar no solamente sobre los procedimientos realizados en la empresa, sino
también en torno a los productos que en ella se elaboren,
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Se establece en el proyecto de reforma que, cuando sin existir contrato que
contenga como finalidad principal la realizacién de una inventiva el trabajador
realice una invencidn en relacion con su actividad profesional en la empresa y en
su obtencién hubiesen influido predominantemente, conocimientos adquiridos
dentro de la empresa o la utilizacién de los medios proporcionados por ésta, el
empresario tendra derecho asumir la titularidad de la patente correspondiente o a
reservarse un derecho de utilizacion de la misma.

Al igual que en las invenciones propias de servicio se concede al trabajador
una compensacion complementaria anual.

En lo tocante a las invenciones libres, éstas se dejan en los mismos
terminos por estimarse reglamentadas de manera adecuada.

Se reglamenta la obligacién del trabajador de informar de la invencion al
empresario mediante comunicacion escrita, con los datos necesarios para que
pueda ejercitar los derechos que le corresponden en el plazo de tres meses, bajo
el apercibimiento de la pérdida de los derechos que se reconocen al trabajador.

Asimismo, se incorpora en la pérdida de los derechos a que se refiere el
parrafo que antecede, el paso de la inventiva al dominio publico.

Como beneficio a favor del trabajador se establece en el proyecto de
reforma, que sera aplicable para el ejercicio de los derechos que en todo caso
tenga el patrén, el mismo plazo sefialado para el trabajador inventor.

Por otro lado, se establece que scbre las invenciones qgue se presente una
solicitud de patente dentro del afio siguiente a la extincion de la relacion de
trabajo, el empresario podra reclamar los derechos que le correspondan conforme
a las disposiciones legales.

Asimismo, se reitera la disposicion constitucional de considerar comeo nula
toda renuncia anticipada del trabajador a los derechos que la ley le otorgue.

Finalmente, 2 manera de innovacion en la Ley de Propiedad Industrial

Mexicana se propone, la adicion de normas referentes a invenciones realizadas
por profesores y demas entes piblicos.
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2.- Reforma a la actual Ley de la Propiedad
Industrial.

Tenidas como expuestas las consideraciones previas del presente capitulo,
que equivalen a una exposicion de motivos en lo referente al proyecto a
emprenderse, se procede en el punto en estudio a plantearse una reforme en lo
tocante a la materia de invenciones de empleados dentro de la Ley de la
Propiedad Industrial.

Debido a la importancia del tema, convendria que el mismo fuese regulado
en un capitulo especifico de 1a Ley de la Propiedad Industrial; sin embargo, esto
ocasionaria que la numeracion actual de dicho ordenamiento juridico se
recorriese.

Por tal motivo y en atencién a que el presente trabajo consiste en un
proyecto de reforma sujeto a opiniones, en el mismo a efecto de no alterar el
contenido numérico de la actual Ley de Propiedad Industrial, se crea un Capitulo
I-A, mismo que se compone de sub-nimeros siguiendo el prototipo de los tratados
internacionales celebrados en materia de propiedad industrial.

En dicho entendido, se estima pertinente que la regulacidon de las
invenciones de los trabajadores en México se rijan por las siguientes disposiciones
juridicas.

“CAPITULO I-A
DE LAS INVENCIONES DE LOS TRABAJADORES

ARTICULO 14-01. - La atribucién de los derechos al nombre y a la
propiedad y explotacién de las invenciones realizadas en la empresa, se regira por
las normas contenidas en el presente capitulo.

Lo anterior sera aplicable a los modelos de utilidad y disefios industriales en
Jo que no contravenga a las disposiciones aplicables en los capitulos !l y IV Titulo
Il de esta Ley.

ARTICULO 14-02. - E! inventor tendra derecho a que su nombre figure

como autor de la invencién en el titulo en que se haga constar la patente
correspondiente.
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ARTICULO 14-03. - Cuando el trabajador se dedique a trabajos de
investigacién o de perfeccionamiento de los productos o procedimientos utilizados
o que se pretendan utilizar en [a empresa, por cuenta de ésta, la propiedad de la
invencion y el derecho a la explotacién de la patente correspondera al patrén. El
inventor, independientemente del salario que hubiese percibido, tendra derecho a
una compensacion complementaria anual, que para la primera aplicacidn industrial
se fijara tomando como base la diferencia entre las ganancias netas del gjercicio
fiscal anterior a la aplicacién de la invencién, con respecto a las del ejercicio en
que se haya aplicado dicha inventiva, de conformidad con la siguiente;

TABLA
% de utilidad que debera obtener el % de diferencia entre las ganancias
trabajador en el afo netas de los ejercicios
50 76 a 100
35 51a75
10 26 a 50

Para los siguientes afos, se tomara como base la diferencia existente entre
el dltimo ejercicio fiscal anterior a ta aplicacién de la invencién y el ejercicio
correspondiente a la solicitud de dicha compensacion,

La compensacién complementaria podra ser solicitada al empleador
durante el tiempo de vigencia de la patente correspondiente.

En caso de inconformidad por parte del trabajador o del patrén, asi como de
la negativa de éste tltimo a la concesidn de la compensacion de referencia a favor
del empleado, se tendra derecho a solicitar la intervencion del Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial, a través de escrito libre, a fin de que emita resolucion
basada en la tabla contenida en el presente articulo. Contra la citada resolucion no
procedera recurso alguna.

ARTICULO 14-04. - Cuando sin existir contrato que contenga como
finalidad principal la realizacibn de una inventiva y el trabajador realice una
invencion en relacion con su actividad profesional en la empresa y en su obtencidn
hubiesen influido predominantemente, conocimientos adquiridos dentro de la
empresa o la utilizacion de los medios proporcionados por ésta, el empresario
tendra derecho asumir la titularidad de la patente correspondlente 0 a reservarse
un derecho de utilizacién de la misma.

Cuando el empresario asuma la titularidad de la invencidn o se reserve un
derecho de  utilizacibn de Ila misma, el trabajador tendrd derecho,
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independientemente de su salario, a una compensacion complementaria anual,
que sera fijada de conformidad con el articulo 14-03 del presente capitulo.

En ningin caso puede argumentarse la imposibilidad de discernir quien fue
el autor de las invenciones realizadas conforme al presente articulo. En tal caso,
se considerara como autor de la inventiva el trabajador o grupo de trabajadores
que hubiesen realizado las ultimas investigaciones para su obtencion.

En el supuesto previsto en el parrafo que antecede, el trabajador o grupo de
trabajadores inventores deberan informar por escrito al empresario en términos del
articulo 14-06.

ARTICULO 14-05. - En cualquier otro caso fa propiedad de la invencion
correspondera a la persona o personas que la realizaron, pero el patron tendra un
derecho preferente, en igualdad de circunstancias al uso exclusivo o a la
adquisicion de la invencion y de las correspondientes patentes,

ARTICULO 14-06. - El trabajador que realice alguna de las invenciones a
que se refieren los articulos 14-03 y 14-04, debera informar de ello al empresario
mediante comunicacion escrita, con los datos e informes necesarios para que
aquél pueda ejercitar los derechos que le corresponden en el plazo de tres meses.
El incumplimiento de esta obligacién llevara consigo la pérdida de los derechos
que se reconocen al trabajador en este Titulo.

La pérdida de los derechos a que se refiere el parrafo que antecede, implica
el paso de la inventiva al dorminio publico.

Sera aplicable para el ejercicio de los derechos que en todo caso tenga el
patrén, el mismo plazo sefialado en el parrafo primero del presente articulo,
correspondiéndole al trabajador inventor la titularidad de los mismos.

Para efectos del parrafo anterior, el trabajador estard al plazo y sancion
conten ido en el primer parrafo dei presente articulo.

ARTICULO 14-07. - Las invenciones para las que se presente una solicitud
de patente dentro del afio siguiente a la extincion de la relacion de trabajo podran
ser reclamadas por el empresario.

Sera nula toda renuncia anticipada del trabajador a los derechos que la Ley
le otorgue en este titulo,

ARTICULO 14-08. - Las normas del presente articulo seran aplicables a los

funcionarios, empleados y trabajadores del Estado, comunidades autonomas y
demas entes publicos, sin perjuicio de lo previsto en los parrafos siguientes.
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Corresponde a la institucién educativa la titularidad de los derechos
derivados de las invenciones realizadas por los profesores como consecuencia de
su funcion de investigacién en la institucion y que pertenezcan al ambito de sus
funciones docente e investigadora, sin perjuicio de lo establecido en la Leyes
Organicas de dichas instituciones.

Toda invencion, a la que se refiere el parrafo segundo del presente articulo,
debe ser notificada de inmediato a la institucion educativa por el profesor autor de
la misma.

El profesor tendra, en todo caso, derecho a participar en los beneficios que
obtenga la institucion educativa de la explotacion de la cesidon de sus derechos
sobre las invenciones mencionadas en el parrafo segundo del presente articulo,
tomando como base los porcientos contenidos el articulo 14-03.

La institucién educativa podra ceder la titularidad de la patente
correspondiente a las invenciones mencionadas en el parrafo segundo al profesor,
autor de las mismas, pudiendo reservarse en todo caso la licencia no exclusiva,
intransferible y gratuita de explotacion.

Cuando el profesor obtenga beneficios de explotacion de una invencion
mencionada en el parrafo quinto, la institucion educativa tendré derecho a una
participacién de las mismas tomando como base los porcientos contenidos en el
articulo 14-03.

E! régimen establecido en los parrafos segundo a sexto de este articulo
podra aplicarse a las invenciones del personal investigador de entes publicos de
investigacion.

Las modalidades y cuantia de la participacion de! personal investigador de
entes publicos de investigacion en los beneficios que se obtengan de la
explotacién o cesién de sus derechos sobre las invenciones mencionadas en el
parrafo anterior, seran establecidas por el ente publico correspondiente a la
materia en la que fue suscitada ia invencién, atendiendo a las caracteristicas
concretas de cada Ente de investigaciéon.”

El ente publico encargado de la valoracién referida en el parrafo anterior

podra solicitar el auxilio, para la realizacion de tal efecto, del Instituto Mexicano de
ia Propiedad Industrial,
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3. - Reforma a la vigente Ley del Trabajo.

Por las razones expuestas en e! punto nimero 1 del presente capitulo,
denominado “comentario previo”, asi como por el desarrollo del proyecto contenido
en el punto que antecede, se propone una reforma integral al articulo 163 de la
Ley Federal del Trabajo, en el sentido de suprimir de la regulacion laboral actual a
las invenciones de los trabajadores y simplemente remitir a las disposiciones de la
Ley de Propiedad Industrial para la solucion de las controversias respecto del
tema citado.

Lo anterior, implica que la materia de las invenciones de los trabajadores
sea regulada por el ordenamiento especializado en patentes de invencion y no por
disposiciones de caracter laboral.

Asi, tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, es de estimarse que la
propuesia de reforma a la actual Ley Federal del Trabajo quedaria en los
siguientes términos:

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA

“ARTICULO 163.- La atribucién de los “ARTICULO 163. - A las invenciones,
derechos al nombre y a la propiedad y]modelos de utilidad y disefios industriales
explotacién de las invenciones realizadas en la | realizados por personas que estén sujetas a una
empresa, se regird por las normas siguientes: relacion de frabajo, les serd aplicable o
dispuesta en fa Ley de la Propiedad Industrial.”

.- El inventor tendra derecho a que su
nombre figure como autor de la invencidn;

Il.- Cuando el trabajader se dedique a
trabajos de investigacion o de perfeccionamiento
de los procedimientos ulilizados en la empresa,
por cuenta de ésta, la propiedad de la invencidn
y e derecho a la explotacion de la palente
correspondera  al  patrén.  El inventor,
independientemente del salario que hubiese
percibido, tendrd derecho a una compensacion
complementaria, que se fijard por convenio de
las partes ¢ por Ia Junta de Congciliacion y
Arbitraje cuando la importancia de la invencidn y
los beneficios que pueda reportar al patrén no
guarden proporcion con el salario percibido por
el inventor; y

1.- En cualquier otro caso la propiedad de
la invencién corresponderd a la persona o
personas que la realizaron, pero el patrén tendra
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un derecho preferente, en igualdad de
circunstancias al uso exclusivo o a la adquisicion
de la invencion y de las comrespondientes
patentes.”

{Se reforma el articulo 163 de la Ley
Federal del Trabajo)

Finalmente, como complemento a la anterior exposicién, debe sefalarse
que con la regulacidn propuesta se pretende la solucién de controversias en
materia de invenciones de trabajadores a través de normas contenidas en la Ley
de la Propiedad Industrial.

Lo anterior, tiene su justificacién fundamentalmente en dos situaciones:

En primer lugar, como se expresd con anterioridad, los problemas de esta
indole presentan aspectos de caracter técnico conceptuales y de contenido que
requieren de conocimientos especializados en la determinacion de los derechos
que ellos generen.

Por otra parte, se pretende simplificar el tramite de la patentabilidad de las
invenciones de los trabajadores con relacion al actualmente existente; esto es, la
aplicacion de las normas vigentes pueden ocasionar dos hipotesis:

1.- Se lleve el procedimiento laboral y una vez determinado a quien
carresponden los derechos sobre los mismos, se tramite ante el IMPI {a patente
correspondiente; o

2.- Puede acontecer que el trabajador patente como suya una invencién y
posteriormente al no estar conforme el patrén con tal situacién, por estimar que es
¢l el titular de la misma, se desarrollare el procedimiento laboral.

Con la propuesta de reforma se pretende evitan estas cuestiones, al quedar
como facultad del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el discernimiento
de la titularidad de la invencion con todos los derechos que implica y la expedicién
de los documentos en los cuales conste la patente correspondiente.
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CONCLUSIONES

) PRIMERA: El patrimonio derivado de la aplicacién de los conocimientos
propios representa el mas preciado de nuestros bienes econdmicos; por ello, la
disciplina de los inventos industriales, que se vincula al desarrollo de la técnica,
posee una gran importancia.

Asi, el patrimonio derivado de las invenciones propias es el instrumento
fundamental de nuestro bienestar, su incremento es el que ha determinado el
transito a una civilizacion industrial; de su dominio, derivan las riquezas de las
naciones del mundo.

SEGUNDA: Es esencial promover el desarrollo inventivo a través de
legislaciones adecuadas sobre invenciones. El medio para impulsar el progreso
tecnologico ha consistido siempre en fomentar las inventivas mediante (a
concesion de patentes.

De tal forma, la patente de invencion considerada, en su utilidad, como
estimulo para el desarrollo de la investigacion, tanto por el sector privado como el
publico, aumenta la rentabilidad proveniente de su puesta en practica,
favoreciendo asi las inversiones necesarias para el desarrollo de la industria
nacicnal.

Pudiéndose concluir, que sin la perspectiva de utilidades atractivas, las
empresas no seran incitadas a fomentar servicios de investigacion cientifica.

TERCERA: Destaca de entre este ambito, un aspecto que durante el cotrer
de los afos ha causado gran polémica por la convergencia de materias implicadas
en su regulacion, el referente a las invenciones realizadas por trabajadores en el
desarrollo de sus actividades.

Las formas en que los paises del mundo se han ocupado de las
invenciones de los trabajadores son variadas.
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Sin embargo, cabe sefalar que la mayoria de los paises ha establecido
disposiciones expresas en ordenamientos juridicos, bien del régimen de propiedad
industrial o del ambito del derecho del trabajo, tratando de dar una respuesta
satisfactoria a las problematicas que pudieran llegar a suscitarse en la materia.

Es importante hacer hincapié en que los diferentes sistemas en que se
regulan las invenciones de los trabajadores si bien son diversas en ubicacién y
sobre todo en contenido, esto depende en gran medida de la forma de gobierno
imperante en dichos paises y mas que nada en la politica econémica emprendida
por los mismos. .

CUARTA: Existen en todas las disposiciones legales del mundo situaciones
semejantes, y muy pocas de caracter innovador, desprendidas mas que nada en
algunos casos de la poca importancia gue se le a dado al tema en estudio y en
otras, como se expuso a lo largo de la presente obra, debido a la politica
emprendida por los gobiernos de los paises que dirigen la regulacion del tema
segun convenga a sus intereses, siendo en algunos caso favorable al desarrollo
de la industria sin pretender el deterioro de los derechos del empleado y en otros,
desgraciadamente, en favor exclusivamente de los intereses de los patrones sobre
tos derechos del inventor asalariado.

QUINTA: Por lo que hace a la legislacién vigente en México, debe decirse
que la proteccion de los derechos del inventor asatariado y la solucion a los
diversos problemas que puedan derivar de tal situacién, presenta multiples
cuestiones de gran importancia, que si bien algunas de ellas han quedado
resueltas, existe una gran cantidad carente de soluciones adecuadas que lleven a
un desarrollo prolifero, en sentido cuantitative y cualitativo, de la industria en
nuestro pais.

SEXTA: A fin de impulsar el avance industrial en nuestro pais, por medio de
las invenciones, es preciso dar alicientes que fomenten la inventiva tanto al
trabajador como al empresario, sin que ello implique el deterioro de sus
respectivos intereses.

Lo anterior puede lograrse, mediante una regulacién que comprenda la
proteccion de los intereses de ambas partes de la relacion laboral (patron y
{rabajador), de manera que se estimule y mejore en forma importante la
investigacion como medio de progreso.

SEPTIMA: El provecto propuesto en el presente trabajo, pretende dar
cumplimiento al objetivo sefialado en la conclusion que antecede, al satisfacer las
deficiencias existentes en la actual legislacién mexicana respecto de la materia de
invenciones de empleados, toda vez que establece un sistema que simplifica la
solucion de las posibles controversias que pudieran llegar a suscitarse.
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Asimismo, elimina los antiguos conceptos subjetivos que son practicamente
imposibles de determinar en la practica por las partes de la relacién de trabajo,
proponiendo al respecto una tabulacién en relacién con las ganancias netas
percibidas por fa aplicacién de la inventiva del trabajador,

De igual forma, se crea una compensacion complementaria de manera
anual a favor del empleado en contraposicion de fa exhibicién desproporcional de
un solo pago que existe actualmente.

OCTAVA: Con las medidas de referencia se pretende llegar a crear
situaciones propicias dentro de la industria mexicana que impulsen la investigacién
tecnologica dentro de los centros de trabajo, a fin de abtener un mayor progreso y
competitividad internacional.

Por otra parte, se pretende con elias elevar el interés de [a inventiva en los
trabajadores, protegiendo los derechos inherentes que implique la puesta en
marcha de sus creaciones.

Necesitamos legislaciones acordes al desarrollo mundial, razén por la cual

es necesario dar mayor interés a la inversién que representan las invenciones
desarrolladas en los centros de trabajo.
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