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CAPITULO VI

NOVEDAD DE LA INVENCION

51. La invencién debe ser nueva.—52. Carécter absoluto de la novedad.—53. Di-
vulgacién.—54. Ensayos y experiencias.—55. Patente obtenida en el extran-
jero.—s56. Anterioridad.—57. Reglas comunes 4 la divulgacién y 4 la ante-
rioridad.—58. Novedad del producto industrial.—59. Del medio.—60. De la
aplicacién nueva.—61. De las diferentes formas de publicidad.

51. La tnvencién debe ser nueva. — Para que la inven-
cién pueda ser objeto de una patente vilida, es preciso que
llene determinadas condiciones de patentabilidad, las cua-
les vamos & pasar en revista. Pero esto no basta. La inven-
cién debe también y ante todo ser nueva. Es esta, por lo
demds, una regla general aplicable & todas las producciones
del espiritu, cualesquiera que sean su naturaleza y destino.
Para adquirirun derecho privativo cualquiera en el domi-
nio de la inteligencia, es preciso haber creado, es decir, eje-
cutado alguna cosa nueva.

El punto de novedad, sin confundirse con el de paten-
tabilidad de la invencidn, se encuentra, sin embargo, liga-
do con ella de estrecho modo, de tal suerte, que el estudio
de la primera es el complemento indispensable del examen
de la segunda.

52. Cardcter absoluto de la novedad.—Para ser patenta-
ble, la invencién debe ser nueva de una manera absoluta.
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Ella no tendria ya este carficter si antes de la patente era
ya conocida aun en un pafs lejano y desde hacfa mucho
tiempo. Nuestra ley no admite las patentes de importacion
para descubrimientos introducidos por primera vez del ex-
tranjero en Francia, ni las patentes de resurrecciGn para
las invenciones exhumadas del olvido en que habian que-
dado mfs 6 menos largo tiempo sepifitadas. No es necesa-
rio, como ya lo hemos visto, que la invencién haya surgi-
do con todas partes del cerebro de su autor y que sea ori-
ginal en todos sus elementos; pero s{ es preciso que el pun-
to sobre el cual recae la reivindicacion sea completo y abso-
lutamente nuevo (1).

53. Divulgacién.—No seria nueva la invencion, si antes
de tomar una patente su autor la hubiera hecho conocer
y divulgado. Importa poco que esta divulgaciéon se haga
voluntariamente con la intencién manifiesta de abando-
nar la invencion 4 la sociedad, 6 bien que sea el resulta-
do de una imprudencia. La ley, en efecto, segin lo vere-
mos mAis adelante, declara no patentable toda invencion
que anteriormente al deposito de la solicitud de la paten-
te (hubiera recibido una publicidad suficiente para poder
ser ejecutadar (art. 31). Cualquiera que sea el autor, cual-
quiera que sea la causa de esa publicidad, la consecuencia
es siempre la-misma, la nulidad de la parte tomada tar-
diamente. Es imposible recobrar del dominio ptblico aque-
1o de que una vez se ha apoderado. En vano pretenderia
el inventar que no ha entendido abandonar su descubri-
miento 4 la sociedad; en vano también estableceria de la
manera mis manifiesta su intencion formal de reservarse
su derecho privativo: nada podria hacer desaparecer la -
consecuencias de una publicidad incompatible con Ja ad-
cuisicion de una patente.

. ‘(r) Arts. 2, 3, 5, 9, 10, 35 fracs, Iy 11T de la ley mexicana de 7 de Junio de..

DR © 1903. Talleres tipograficos de "El correo espafiol”



Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://goo.gl/DjZ5Rd

Inmediatamente que ha concebido su descubrimiento,
el inventor debe, pues, apresurarse & tomar una patente;
6 bien, si por una U otra razin, se ve obligado 4 aplazar
el cumplimiento de esa formalidad, debe, en el intervalo,
rodearse de todas las precauciones necesarias para que su
invencién no traspire afuera. Se abstendrd, por ejemple,
de exponer su descubrimiento en una obra G en un perfo-
dico, de producirlo en una exposicién y aun de comuni-
carlo & una Sociedad de Sabios, cuyos informes son cono-
cidos del priblico. Deberd igualmente guardarse de hacer
su confidencia 4 terceros cuya indiscrecion arriesgaria com-
prometer su derecho y viciar una patente tardiamente so-
licitada (1).

54. Ensayos vy experiencias.— Experiencias ptiblicas, eje-
cutadas antes de la adquisicién de la patente, producirian
su nulidad. Pero jpuede el inventor, sin peligro, hacer en-
sayos en su establecimiento 6 talleres? jLa prueba estable-
cida més tarde de estas experieacias, mis & menos repeti-
das antes de la adquisicion de la patente, bastard para ha-
cer caer su descubrimiento en el dominio publico? Es im-
posible responder 4 esta cuestion de una manera absoluta,
y los tribunales, para resolverla, deben necesariamente to-
mar en cuenta las circunstancias. Algunas invenciones son
de tal naturaleza que exigen no solamente ensayos y ex-
periencias antes de poder ser patentadas, sino también la
participaciéon y el concurso de otras personas, ademés del
inventor mismo. Asi, por ejemplo, la invencién es-una
miquina; antes de exponer su mecanismo y funcionamien:-
to en la memoria descriptiva que debe acompaiar 4 la sc-
licitud de patente, no basta haber trazado sobre el papel
disefios cuya ejecucién podria ser més tarde imposible 6
defectuosa, sino que es necesario construir el aparato mis-

(1) Pouillet, nfims. 383 y siguientes y 419 y siguientes.
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mo y hacerlo funcionar. Pero para esto es preciso emplear
obreros m4s 6 menos numerosos, segdn la importancia y
la naturaleza de la miquina. Se concibe que serfa absolu-
tamente injusto reprochar un dia al inventor estos preli-
minares indispensables de la adquisicién de una patente
seria; y si sucedia que los obreros, 4 pesar de todo el lla-
mamiento hecho 4 su discreciéon, hubieran traicionado el
secreto de una fabricacién 6 de las experiencias dc que
ellos habian sido los colaboradores necesarios, seria inad-
misible que el inventor fuese victima de una falta de de-
licadeza contra la cual no estaba en su ,poder precaverse
de una manera absoluta. Sin embargo, aun en el curso de
este perfodo de ensayo, durante el cual goza de cierta in-
munidad, el inventor debe tomar todas las precauciones
posibles para conservar el secreto de su descubrimiento.
Faltaria 4 su deber y arriesgaria perder su derecho priva-
tivosi, durante las experiencias ejecutadas aun en el inte-
rior de su establecimiento, llamase 4 personasextrafias pa-
ra sometérselas; 6 dejase imprudentemente que penetrasen
visitas en los talleres y se diesen cuenta del mecanismo de
la miquina que se proponfa hacer patentar (1).

55. Patente obtenida en el extranjero.—Sucede frecuente-
mente, sobre todo cuando la invencién es seria é impor-
tante, que su autor la hace patentar no solamente en Fran-
cia, sino también en otros paises cuyas legislaciones prote-
gen la propiedad industrial. La ley de 5 de Julio de 1844
(art. 29), reconoce expresamente la validez de’la patente
obtenida en Francia por el inventor ya patentado en el
extranjero, bajo la reserva de que la duracién de la paten-
te francesa no pueda exceder de la de las patentes adqui-
ridas anteriormente m#s alld de nuestras fronteras. Su-
pongamos que la invencién extranjera 6 francesa, deje

(1) Pounillet, nfims. 391 y siguientes,
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correr cierto tiempo entre la adquisicién de la patente ex-
tranjera y la solicitud de su patente en Francia. jSer4 es-
ta Gltima valida en todos los casos? ;6 bien la patente ex-
tranjera podri ser considerada como una divulgacién que
pone obsticulo 4 la patente extranjera? Bajo el imperio de
la ley de 1791, una invencién ya divulgada 6 patentada,
aun desde hacfa largo tiempo en un pafs extranjero, po-
dia ser objeto de una patente valida en I'rancia, si no era
todavia concedida. Pero la ley de 5 de Abril de 1844 ha
suprimido las patentes de importacién y exige en todos
los casos que el descubrimiento sea absolutamente nuevo.
En consecuencia,’si el inventor, antes de hacerse patentar
entre nosotros, ha adquirido patentes eqtranjeras, su pa-
tente francesa serd nula 6 valida, segin que aquellas pa-
tentes hubieran sido publicadas 6 permanecido secretas.
En Inglaterra, por ejemplo, la ley concede al inventor una
proteccién provisional durante nueve afios, plazo en el
cual la especificacién no es publicada. Es incontestable
que la patente tomada en Francia durante este periodo de
secreto ser valida (1), y nula al contrario si ha sido soli-
citada posteriormente 4 la entrega de la patente definitiva
que constituye un documento ptiblico. Podriasuceder que
la patente extranjera, sin ser objeto de una publicacién
propiamente dicha, fuese puesta simplemente 4 disposi-
cién de las personas que quieran tomar conocimiento de
ella. Sin duda alguna esta comunicacién al ptblico cons-
tituirfa una divulgacién suficiente para poner obstaculo 4
la patente francesa adquirida en una fecha posterior. Se-
ria as{, aun cuando la patente extranjera hubiera sido con-
sultada por un ntimero muy corto de individuos, y nadie
se hubiera todavf{a presentado para tomar comunicacién
de ella. La publicidad existe por el solo hecho de que el

[1] Cass. reg. 8 Mayo 1895, La Loi 22 junio 1895.
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publico ha podido conocer la invencidn, la cual desde en-
tonces no es ya patentable en Francia (1).

56. Amterioridad.—Cuando la publicidad de la inven-
ciéon emana del autor mismo, toma el nombre de divulga-
cidon; cuando proviene de un tercero constituye lo que se
llama una anterioridad” Como la divulgacién, la anterio-
ridad tiene por resultado quitar al descubrimiento su ca-
récter de novedad y por consiguiente hacerlo impatentable.
Dos hechos que la constituyen son multiples; serd, por
gjemplo, una patente anterior tomada en Francia 6 en el
extranjero; la explotacién ptiblica de la invencién por un
tercero, su exposiciéon en una obra 6 publicacion cualquie-
ra; en una palabra, todo hecho que tuviere por consecuen-
cia permitir al piblico conacerla y ejecutarla.

Si, antes de la adquisicidn de la patente, una 6 muchas
personas estaban en posesiéon del descubrimiento y lo ha-
bian explotado secretamente, jserfia nula por esta causa la
patente? No lo creemos. En efecto, el secreto de que ha si-
do rodeada esta explotacién, es incompatible con toda idea
de publicidad. La invencién no ha cesado de ser nueva en
el sentido legal de la palabra, cuando aquel 6 aquellos que
la posefan, han tomado todas sus precauciones para impe-
dir que fuese conocida. En este caso, no solamente el pt-
blico no la ha conocido, sino que no ha podido conocerla
y por consiguiente ella ha conservado, respecto del domi-
nio piblico, su cardcter de novedad (2). Sin embargo, el
que hubiera obtenido la patente no podria hacer condenar,

[1] Poullet, nams. 338 y sigts. Cass. 12 Enero 1865, Aannles 1865-231; Con-
tra: Cas. 30 Julio 1857, Annales, 1865-241.

La Convencién de Paris de 20 de Marzo de 1883, modificé.los principios que
acabamos de establecer, cuando se traté de una patente obtenida en uno de los
Estados de la Unién organizada por la Convencién. Arts. 3-7-11 y 14 de la ley
mexicana de 7 de Junio de 18go.

[2] Poullet, ntims. 425 y sigts. Monguier, ntims. 506. Rendu et Delorme,
nfim. 439. Conira: Art. g de la ley mexicana de 7 de Junio de 18go. Blanc, pags.
464 y 465. Bedarride, nim 390.
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como falsificadoreg, & las personas que antes de ¢l estaban
en posesiéon del descubrimiento y tenfan as{ un derecho
adquirido del cual serfa injusto despojarlos (1).

Si era considerable el nimero de individuos que cada
uno por su parte explotaban secretamente la invencion, es
evidente que el conjunto de todos estos misterios mis 6 me-
nos impenetrables constituiria una publicidad incompati-
ble con la adquisicién de una patente. Se trata aqui porlo
demds, de una cuestién de hecho abandonada & la apre-
ciacion delos Tribunales.

57. Reglas comunes & la dwulgaciony & la autoridad.—
Sea que la publicidad resulte de una divulgaciéon 6 de una
anterioridad, es preciso, para que haya obsticulo 4 la pa-
tente que sea suficiente para permitir ejecutar la inven-
cion (art. 31 de la ley de 1844). Es esta una regla impor-
tante, cuya aplicacion estdn llamados & hacer cada dia los
Tribunales y cuyo sentido importa bien precisar. En la
mayor parte de los procesos por falsificacién, el acusado
invoca anterioridades que casi siempre se encuentran bus-
cidndolas con paciencia, porque es muy raro que una in-
vencién sea absolutamente original y que no se descubran
en alguna parte su germen é idea primitiva. Si esto basta-
ra para hacer caer una patente, la protecciéon de la Ry se-
ria completamente ilusoria. En consecuencia, es indispen-
sable examinar con el mayor cuidado los hechos de divul-
gacion 6 de anterioridad é investigar si son de tal natura-
leza que permitan la ejecuciéon del descubrimiento. A fin
de dar 4 este respecto medios de apreciacién tan seguros
como sea posible, vamos 4 pasar en revista las diferentes
tormas que puede revestir la invencién patentable y pre-
cisar para cada una de ellas el cardcter de novedad erigi-
gido por la ley.

[1] Puullet, nfim, 428, Corlia: Duvergier, tom. 44, pig. 618.
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58.  Novedad del producto industrial.—E] producto in-
dustrial no es nuevo si, antes de la patente, el inventor 6,
un tercero lo ha hecho conocer por un modo cualquiera
de publicidad, por ejemplo, por una descripcién en una
obra 6 en un periédico, 6 bien por una fabricacién ptibli-
ca. Es necesario, entiéndase bien, que el producto asi di-
vulgado sea idénticamente el mismo que el patentado; es
necesario que presente los mismos caracteres constitutivos,
de tal suerte que serfa una falsificacién, si en vez de ser
anterior, fuese posterior 4 la patente.

iQuésucederia, en el caso en que sin haber sido el objeto
de una descripcién 6 de una fabricacién piblica, el producto
hubiera sido simplemente vendido, puesto en el comercio?
iBastar4 esta circunstancia para que sea nula la patente to-
mada posteriormente? La cuestién no es dudosa en caso que
el productosea detal naturaleza que los medios para obte-
nerlo se revelen 4 primera vista 6 puedan descubrirse por
un examen més 6 menos prolongado. En esta hipdtesis, que
serd naturalmente la més frecuente, es evidente que, encon-
trandose el dominio ptiblico en posesién del producto y de
los medios para obtenerlo, la invencién no es ya nueva en los
términos del art. 31. Pero supongamosun producto cuyo
modo de fabricacién ningtdn andlisis puede penetrar. ;Su
entrega al comercio bastari para hacerlo caer en el dominio
publico? Asilo creemos. En efecto, siendoel producto in-
dustrial patentable en sf mismo, independientemente.de los
medios empleados para obtenerlo, nos parece natural, pa-
ra apreciar su caricter de novedad, considerarlo en s{ mis-
mo, con abstraccién de su origen y de los procedimientos
de su fabricacién. Sin duda que, si estos procedimientos
no son todavia conocidos, el dominio ptiblico habri hecho
una conquista inttil; pero si se revelan cualquier dfa, ca-
da uno seré libre para fabricar el producto, sin que una
patente obtenida después pueda ser dbstdculo.

Siendo conocido el producto por efecto de una divul-
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gacién 6 de una anterioridad, puede suceder que la paten-
te tomada para garantizarlo, no sea enteramente nula. Al
mismo tiempo que ella revindica el producto, puede, en
efecto, contener la descripcién de un procedimiento espe-
cial de fabricacién. Si este procedimiento es nuevo; si por
otra parte es tal que el conocimiento y examen del pro-
ducto no podrian revelarlo, es cierto que la divulgacién 6
la anterioridad relativa al producto no puede hacerlo caer
en el dominio puiblico. La patente serfa igualmente valida
si, siendo conocido el producto, ella indicase una aplica-
cién nueva. Esta, que es esencialmente patentable, como
lo hemos visto antes,{no cesarfa de serlo, aun cuando el
producto hubiera recibido, por todos los medios posibles,
la mayor publicidad.

59. Novedad del medio.—El medio, cualquiera que sea,
agente, érgano 6 procedimiento, debe ser absolutamente
nuevo, para ser patentable en s{ mismo, en la medidalque
hemos determinado antes. Si ha sido explotado ptubica-
mente, ya por el inventor, ya por un tercero 6 si ha sido
descrito en una obra, una revista, un periédico, ya no pue-
de ser objeto de un derecho privativo.

Cuando la anterioridad 6 la divulgacién ha sido com-
pleta, es decir, ha recaido no solamente sobre el medio mis-
mo sino también sobre el resultado industrial obtenido, el
dominio piblico ha adquirido incontestablemente la in:
venciéon. jSerfa lo mismo si sélo el medio fuese conocido
y no su utilizacién industrial? La hipdtesis serd muy rara,
pero puede presentarse.- Supongamos, por ejemplo, un 4r-
gano nuevo destinado & desempefiar un papel importante
en el funcionamiento de una méaquina, pero cuyo uso y
utilidad nada revela. ;No podri ya el inventor revindicar-
lo si antes de tomar su patente, lo ha hecho 6 dejado ver
4 muchas personas, sin indicar, sin embargo, su funcién?
No lo creemos. En efecto, el medio no tiene ningin valor
independientemente de su aplicacién, y el dominio ptbli-
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co para quien esta tiltima es desconocida, no posee nada
en realidad. Hemos emitido una opinién contraria, estu-
diando una cuestién anéloga para el producto que, en
nuestra opinidén, no es ya susceptible de patente, cuando ha
sido puesto en el comercio, aun cuando el medio de su fa-
bricacion no ha sido revelado, Pero hemos sido determi-
nados por la naturaleza especial del producto que es pa-
tentable en s{ mismo, independientemente de los medios
empleados para obtenerlo; y esta razon de decidir no exis-
te para el medio que, como lo hemos visto, no puede ser
revindicado fuera de los resultados que esti destinado &
producir. Siendo asf limitado el derecho del inventor, nos
parece justo protejerlo contra una divulgacién que recae
sobre una parte del descubrimiento que por sf solo no po-
dria ser objeto de una patente valida.

Examinemos ahora la hipdtesisinversa que podra pre-
sentarse mis frecuentemente: aquella en que, permanecien-
do secreto el medio, el producto, que es su resultado, hu-
biera sido puesto en el comercio antes de la adquisicién de
la patente.

iSerd el inventor privado de su derecho? Es necesaria
una distineién. Si el producto es tal que su examen haga
conocer el medioempleado para obtenerlo, es evidente que
este dltimo perteneceria al dominio ptblico. Si, al contra-
rio, el resultado conocido no revela en manera alguna el
medio nuevo, este podria ser objeto de una patente vilida.

60. Novedad de la aplicacién.—Estando un medio en el
dominio ptiblico, sabemos ya que la ley permite patentar
sus aplicaciones nuevas. La anterioridad 6 la divulgacion,
para poner obsticulo & una patente de esta naturaleza, de-
be, pues, recaer, no sobre el medio, sino sobre la aplicacién
especial que en ella se. encuentra descrita. Si una aplica-
¢16n ya conocida del mismo medio se opone & la patente,
ella deberd, para hacer caer esta tltima, ser idéntica 4 la
gue forma objeto de su reivindicacidn; ella deberd, en una
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palabra; ser tal, que constituiria una falsificacién si en vez
de ser anterior firese posterior 4 la patente:

Hemos visto que la combinacién nueva de elendentos
conocidos es una de las formds més frecuentes de la apli-
cacién patentable. Para apreciat el valor de una invencién
de esta naturaleza, no hay, pues, que investigar solamente
si cada uno de los elementos que la constituyen era ya del
dominio ptublico, sino que es preciso versi ellos habian sido
antes reunidos 6 combinados en vista del mismo resultado
industrial. Este examen de conjunto se impone imperio-
samente & los tribunales, cuyas decisiones serian casadas
por la Corte Suprema si faltasen 4 esta obligacién.

61. De luas diferentes formas de publicidad.—Cuando una
immvencién ha recibido publicidad suficiente para poder ser
ejecutada, ella no es ya patentable cualesquiera que sean la
naturaleza ¢ la forma de tal publicidad: explotacién abier-
ta del procedimiento, venta del producto, exposicién en un
concurso, ensayos ¢ experiencias heclios sin medida ni pre-
caucidn, descripcién en una conferencia publica, en una
patente anterior tomada en el extranjero, en un periédico
6 en una obra cualquiera. Importa poco el ntimero de ejem-
plares que se haya tirado de la obra § que ésta se haya es-
parcido mds 6 menos; basta que haya sido publicada. La
sola impresién no bastaria para constituir la publicidad
prevista por la ley (1). Noimporta, igualmente, que la pu-
blicacién tenga un cardcter industrial 6 puramente cienti-
fico. Sin embargo, si ella contenia la descripcién de una
experiencia 6 de un producto de labaratorio sin indicar, ni

aun permitir, prever su aplicacién préictica, ya hemos di-
cho antes que, en nuestraopinién, ella no constituirfa una
anterioridad 4 la patente que revindicase por la primera
vez esta utilizacidn industrial (2).

[1] Pounillet, nim. 399.
(2) V. Supra; nfuh. 32, arts. 2 y 3 de la ley mexicanade 7 de Junio de 18go.
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Afiadamos, para terminar, que la publicidad, bajo cual-
quiera forma que se produzca, si ha de poner obsticulo 4 la
patente, debe ser anterior al depdstto de la solicitud; ella
no seria, pues, oponible al inventar si se presentaba des-
pués de esta formalidad, aun cuando precediera 4 la entre-
ga de la patente.
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