Necesidad de fijar un criterio uniforme
en América en cuanto a lo que debe
considerarse como patente de invencion
y como marca industrial %)

Si el trabajo constituye el fundamento juridico de la propie-
dad, en ningtin caso es mas exacto y valedero este fundamento,
que cuando se refiere al trabajo intelectual. Por eso se ha dicho
que si todos los derechos merecen consideracion, el derecho sobre
los derechos, el que se debe a nuestra inteligencia, el que es “mas
de cada uno’ porque trata de la propia concepcion personal, de-
be el ser mas digno de respeto. Algunas legislaciones le llaman
“derechos de autor’: otras “propiedad intelectual™.

Esta propiedad sui generis, o mejor, los derechos que el au-
tor tiene sobre las producciones de su inteligencia o las concep-
ciones de su ingenio, corrientemente se refunden, atin por la le-
gislacién positiva, en dos grupos: aquél en que se hallan las obras
cientificas, didActicas, literarias, artisticas, que se conocen bajo
la denominacion de “propiedad intelectual”, propiamente dicha;
v aquél, en que estan las concepciones destinadas a una actividad
economica que se conocen con el nombre de “propiedad indus-
trial”’, _

Es verdad que en muchisimos casos, no se puede decir cuan-
do una obra constituye “propiedad intelectual” y cuando es “pro-
piedad industrial”, como por ejemplo, cuando se trata de obras
de arte aplicadas a la industria. Pero la propiedad intelectual, en si,
encierra siempre una proteccion a la originalidad de la inteligencia,
no proteccion a las ideas que son patrimonio de la humanidad en to-

w (*) Ponencia presentada al Comité XIIT (Seccién B) de la Quinta Conferencia

Interamericana de Abogados. =
1)
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do tiempo y en todo lugar, sino a la | a como ¢lla - pr
tan constltuyendo el llbr(), el drama, la estiatua, el cuadro, la sin-

fonia, etc. Este productu 81 s¢ ‘yuf!*!"’ mmaterial se protege para
que nadie lo pueda reproducir jnaterialmente. I.s Ia propiedad
intelectual.

Cosa distinta es la propiedad industrial. Ella representa u-
na concepcion destinada a mgjorar los elementos tecnicos o esta-
blecer nuevas formas para producir o combinar las materias pri-
mas y asi satisfacer las necesidades humanas. Se muaantiesta pues

en algo objetivo, material. Es una creacion cconamica que pue-
de ser mas o menos valiosa.

Pero también se diferencia la propicdad intelectual de la
propiedad industrial en el tiempo que la ley fija para la protec-
cién del derecho. En la propiedad intelectual, propiamente dicha,
“mas personal y mas meritoria’, las distintas legislaciones casi
uniformemente prescriben que dure lo que la vida del autor El
goce por sus herederos no tiene plazo uniforme. Fn la propiedad
industrial la concepcién del inventor no le pertenece por centero.
En todo invento hay una serie de ideas copnunes que estan en la
colectividad y que viven, por decirlo asi, en los “sentimientos hu-
manos”. Sin ellas no habria sido posible la obra del inventor. En-
tonces si la sociedad es participe en ¢l invento, los derechos del
inventor no pueden prolongarse mucho en ¢l tiempo. Dspués de
un lapso, ya el invento pasa a ser libremente aprovechable por
la colectividad.

La propiedad industrial, a su vez esti regida fundamental-
mente por dos clases de leyes: la de marcas de fabrica y la de pa-
tentes de invencién que se refieren a situaciones juridicas comple-
tamente diferentes, Asi: la marca es un distintivo que puede apli-
carse a productos ya sean patentados o ya sean comunes, con el
exclusivo objeto de diferenciarlos en el mercado de sus simila-
res. LLa marca por si sola no tiene ningtn valor- Adherida o pues-
ta en un objeto sirve para defender una reputacion. El uso de es-
te distintivo es lo que la ley protege. Ella no cac en el dominio
ptblico. L.a marca sélo es tal, cuando esti registrada a nombre
de alguien que puede usarla, defenderla o reivindicarla. El dia
que llegara a ser de todos habria dejado de existir como marca.
Quedaria como un signo que nadie puede reivindicar.

La invencion, es cosa diferente. Es el reconocimiento de un
derecho sobre ideas mis o menos ingeniosas que se traducen en
algo practico y nuevo para la industria. Ese algo nuevo y prac-
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tico lo forman los procedimientos, los aparatos que sirven para
obtener productos o resultados industriales. El invento, por si
solo tiene valor aunque despué¢s de cierto tiempo de aprovec!m-
miento exclusivo por el inventor, llega a ser del dominio publico.
Con mas detalle veremos a continuacion las diferencias entre
ambos.

LA MARCA Y SU FINALIDAD

[La marca es la senal o distintivo que se pone en la envoltu-
ra de un producto para acreditar su origen. Esta destinada a -
dividualizar o precisar la personalidad del que la usa y a garan-
tizar su actividad ccondémica contra la competencia desleal, en
la produccion y en la circulacion de la riqueza.

Al garantizar la actividad economica, el esfuerzo honraclp
v leal del productor, delineando, precisando su persona y permi-
tiéndole la percepcion del beneficio correspondiente a su esfuer-
zo, individualiza también sus productos, permitiendo distinguir-
los entre muchos semejantes. En esta forma impone a quien la
usa, a la vez que un sentido de responsabilidad una aureola de
determinado mérito

Pero la marca constituye, al mismo tiempo, una proteccion
al consumidor. Como la ley castiga a quien con intenciéon fraudu-
lenta, usa marca ajena en producto propio, o marca propia en
producto ajeno, o imita o falsifica una marca, el temor que ese
castigo evita la confusién deliberada de productos semejantes.

. Entonces, el consumidor confiado en el testimonio, si se permite
"esta palabra, que trae consigo la marca, busca el producto de su
-agrado o escoge el que necesita, sin necesidad de alguna otra prue-
.ba. LLa marca es su garantia.

TLLa actividad econdmica susceptible de individualizacion por
una marca puede desenvolverse en la fabrica, agricultura, en el
comercio- Por eso hay marca de fabrica, de produccién, de co-
mercio.

El uso de la marca.—Dentro del régimen de libertad en que
aun se desenvuelve la actividad econémica de la mayor parte del
mundo civilizado. el empleo o utilizaciéon de la marca, depende de
la voluntad del productor. Este puede usarla, o enviar sus pro-
ductos al mercado sin dicho distintivo. No es obligatoria salvo
el caso de tratarse de productos que pueden afectar la salud del
consumidor, caso en que el Estado la exige.
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Cuando protege la marca v que proteage Tewda minrca para
ser considerada camo tal, en ¢l sentido que le da ¢l dere ho, ne-
cesita dos requisitos fundamentales: primera que concista en dis-
tintivos no prohibidos por la ley para scr usadas: v cecundo; que
esté registrada en la dependencia gubcernativa que la misma ley

sefiala, salvo algunas excepciones.
Pero una marca registrada no wnpara ¢l derecha del pro-

ductor sino en el articulo correspondiente o In nomenclatura de
1a industria para el que ha sido registrada. Cualguiers pucde usar-
la licitamente para otros productos.

Qm'eu ptwde obtener el reqistro de una snavea I’'rescindien-

do del requisito de la capacidad que debe llenar todo solicitante,
este puede ser nacional o extranjero, tener en cl pais su estableci-
miento de pI'OdUCCiI:')‘n, de COmMercio o fabrica, o no tenerlo, o te-
nerlo en el extranjero

El caso de la nacionalidad, por <1 - da no tience mayor impor-
tancia ya que cualquiera, nacional o extranjero. al cumplir Ia mas
noble de las OCUpaCiOﬂCS de 1a vida del trabaio, jr'lt"h‘ (qucerer indi-
vidualizar sus productos y ser sujeto del derccho i grozar con ex-
clusividad, de una marca. La cuestion que sc¢ controvierte es la re-
lativa a la inscripcién de una marca cuando ¢l solicitante no tiene
establecimiento o éste se halla en el extranjero.

En esto no hay uniformidad en las legislaciones. Unas con-
ceden el derecho de solicitar 1a inscripciom de una marca a cual-
quiera, mientras que otras restringen esta facultad sdlo al fabri-
cante, al productor y al comerciante: .o primero constituye una
tolerancia excesiva de la ley, tolerancia que ¢n muchas ocasiones

rmite a quien no es productor, ni fabricante, ni comerciante,
adelantarse a quien ha principiado a usar con buen ¢xito una
marca en el pais o en el extranjero y obtener su reconocimiento
para lue_,r{o‘transferir 'la marca, al ]c;{itin}n duciio. Tste procedi-
miento ilicito debe evitarse. Por eso quien sabe sea adecuado
conceder facultad para pedir 1a inscripcion de una marca sélo a
quien tenga un establecimiento cuya producciom trate de distin-
ir. .
Pero si se concede facultad de registrar solo al productor,
a] fabricante y al comerciante, a su vez, puede presentarse esta
situacion: que€ eg’eStablecimiento se halle en el pais donde se so-
licita la inscripcion, o que se halle en el extranjero-

Hay leyes que flan_ala marca un caracter de proteccion,
exclusivamente territorial, porque se estima que el provecho pa-
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ra ¢l Estado depende de la situacion de los establecimientos vy,
exigen, que el solicitante, nacional o extranjero, tenga su estable-
cimiento en el pais. [En cuanto a los que tienen establecimiento en
¢l extranjero, estan sometidos a los acuerdos internacionales o
al principio de la reciprocidad. Esta exigencia puede ser mortifi-
cante para cl nacional que tenga su establecimiento en el extran-
jero v facil para el extranjero que abre una sucursal solo para
vender los productos que lleve al pais de la inscripeion. En el ac-
tual periodo de la evolucion econdmica ya no se conciben aisla-
cionismos nacionalistas. T.os medios de comunicacion salvando
rapidamente distancias y haciendo que los lugares mas alejados
entre si sean hoy los mas facilmente comunicables, haria ilusoria
la lev que s6lo va a amparar en el territorio de cada pais. Por esa
precisa la solidaridad de los Estados para reprimir el fraude.
He aqui las siguientes recomendaciones con relacion a las

marcas:

Oue se uniformen las legislaciones de América en el sentido
de exigir a quien solicite, en nombre propio, la inscripcion de u-
na marca que sea fabricante, productor o comerciante;

Significando la marca un testimonio que acredita que un
producto sale o estd elaborado en determinado establecimiento,
no debe permitirse la transferencia de las marcas si no se transfie-
re al mismo tiempo el establecimiento:

Que todos los paises exijan el uso de marcas en los articulos

que puedan afectar la salud;

Que las marcas inscritas en el extranjero o que correspon-
dan a mercancias fabricadas en el extranjero se inscriban tam-
bién en cualquier otro pais sin la exigencia de tener en éste, esta-
blecimiento propio. Es suficiente acreditar la existencia del es-
tablecimiento de origen;

Que los beneficios que conceda una ley de marcas a los na-
cionales se hagan extensivos a los ciudadanos extranjeros que
inscriban las suyas;

Que las leyes de cada pais tiendan a provocar una solidari-
dad destinada a reprimir los fraudes en el uso de las marcas, por
que asi se cautela mas que el interés de la industria, el de los
consumidores.
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PATENRTES DE INVENCION

Desde el punto de vista juridico, es dificil precisar ¢l concep-
to de invencion. Con arreglo a la legislacion positiva y tomando
en cuenta tinicamente los rc:fllziaé:r-=¢ exteriores o sea lo quc sc cxi-
ge para conceder la patente, precisa la presentacion del que sea
inventor solicitando el reconocimiento de su invento, v  quec ese
invmto Se4 nuevo y 4 la vezZ 1':;:;1 'y isgil'.‘*".':f’r:" a la i!‘ili’.l~li'i;l.

Al referirse al invento, las leyes mencionan la palabra des-
cubrimiento como si fuera sinomima de aquella, <iendo asi1 que
ambas difieren, porque el descubrimiento pone de manifiesto lo
que existia’ mientrag que | =1 in".",.'fl‘.'if-lﬁ trac .'a.l’_:_{r) nuevo, quec no ha
existido. Quien sabe la enunciacion de e-tas palabras se refiera
al proceso mismo de la invencion en ¢l sentido de que primero se
descubre un cuerp() O sus cuali(lﬂ(lf’_‘s bd ]ll(f‘,_f:‘" el (l("‘\(’ll‘)rifl“r. pOl'
este solo hecho, esti en mejor situacion para utilizar lo descubier-
to en una invencion. Pero sea de ello 1o que fucre . precisa el exa-
men y registro de la invenciim para que el inventor sca ampara-
do €n sus dcrechqs, 0 es que “80S f](‘r(‘f:h' = SC .'i.l'l(llli("['("ll por C"
hecho mismo de la invencion?

No se necesita traer a colacion lo que la doctrina ha expues-
to en uno u otro sentido. o evidente es que no hay ley que esta-
blezca que la patente es fundamento tnico v suficiente de los de-
rechos de los inventores ni que el inventor esta protegido por el
solo hecho de su invencion, Siempre se necesita solicitar y conse-
guir las patentes que son los titulos de propicdad del inventor. Iin
todas éllas se nota una verdadera concordancia entre la inven-
cién misma la procedencia de su registro v ¢l otorgamicento de
la patente.

Ahora ;como se comprueba la efectividad del invento? Pue-
de decirse que casi cada pais tiene su sistema, pero los comenta+
ristas los refunden en las conocidas formulas del “previo exa-
men” y de la “no exigencia o falta del previo examen”. Pero es-
tas denominaciones no son rigurosamente cxactas. Si es verdad
que en el primero se constata la efectividad de la invencién, en
cambio no se da fe de si el peticionario es el auténtico inventor. En
el sistema de la no exigencia del previo examen una oposicién
contra la solicitud, determina siempre el examen que trata de e-
vitarse.
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La ley peruana, muy antigua (28 de enero de 1869) acoge
¢l primer principio, quien sabe porque el legislador penso que de
este modo solo habra patente cuando realmente hay invencion;
(que asi se eliminan muchas patentes injustificadas; que en esta
forma no sufre el prestigio del Estado concediendo patentes has-
ta inttiles, ¥ que, en fin, la patente expedida después del examen
da al titular del invento un prestigio v permite que la invencion
sea economicamente negociable.

Pero otra corriente v muy considerable estima que es difi-
cil y costoso acreditar “la novedad del invento”. Hay mas: pien-
san que los examinadores (al fin hombres y sujetos como todo a
error) son menos clarividentes que el inventor. Son por decirlo
asi conservadores y casi siempre no aprecian con exactitud la
trascendencia de una innovacion que puede ser de enorme impor-
tancia. Por su propia significacion, el inventor es el que ve, lo
que nadie ha visto antes. Y un invento puede no ser juzgado a-
certadamente, va que aun el criterio técnico en el momento en que
el invento se produce, es distinto del criterio innovador del que
inventa. Por lo demas parece que es preferible que se conceda u-
na patente que no responda a un verdadero mérito que negar ga-
rantias v derecho a quien, al ver una cosa, la ve situandose a u-
na distancia mas adelantada que los demas.

RECOMENDACIONES

Uniformar la legislacion en el sentido de conceder patente
sin el requisito del examen previo;

Concedida una patente en un pais, el correspondiente dere-
cho de inventor tendra prelacién sobre cualquier otra _sollc1tud
que se presente en un Estado distinto y con fecha posterior.

MANUEL SANCHUEZ PALACIOS.




