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I. LA PROBLEMATICA DE LAS PATENTES DE PROCEDIMIENTO

Uno de los criterios para clasificar las patentes de invencién conside-
ra el objeto respecto del cual se reclaman los derechos de exclusividad
y agrupa a las patentes en dos categorias: patentes de producto y
patentes de procedimiento. Este criterio se ve reflejado lo mismo en
leyes nacionales que rigen la materia, que en leyes tipo y en tratados
internacionales.

En el caso de las patentes de producto, los derechos exclusivos ha-
bran de recaer en un cuerpo cierto, que puede ser descriptible (los
que se caracterizan por su configuracién, v.gr. las maquinas, las herra-
mientas, los objetos nuevos en general —los productos fisicos—) o
formulable (los que se definen por su composicion —las sustancias.
Productos quimicos).! En cambio, en las patentes de procedimiento,

* Texto base de la conferencia pronunciada por el autor el dia miércoles 16 de
octubre de 1991, durante el XI Congreso Interamericano de Propiedad Industrial lle-
vado a cabo en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil, del 15 al 19 de octubre de 1991.

Nora: El autor deja constancia de su agradecimiento a sus colegas los doctores
Silvia F. FAerman (Marval y O'Farrel) de Buenos Aires, Argentina. J. William
WiGEerT, Jr. (Limbach, Limbach & Sutton) de San Francisco. California, E.U.A.,
José BARREDA Z. (Estudio Barreda Moller) de Lima, Perd y, Juan Antonio PitTa-
Luca (Pittaluga & Associates) de Montevideo. Uruguay, por los informes propor-
cionados en relacién con la situacién legal en sus paises, en lo que hace al tema de
que trata este trabajo.

1 Véase BayLoz Corroza, Hermenegildo, Tratado de Derecho Industrial, pp.
707 y ss. Véase también OMPI, Ley-Tipo de la OMPI para los Paises en Desa-
rrollo sobre Invenciones, vol. I, Patentes de Invencién, Ginebra, Suiza, 1979, p. 59.
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el objetivo de la invencién es un comportamiento enunciable median-
te la indicacion de la serie de operaciones o actuaciones que habran
de tener lugar para que el resultado se obtenga. Es decir, se trata de
una sucesién de operaciones o actuaciones a realizar con determina-
das materias o energias.?

El interés de examinar esta clasificacién de las patentes trasciende
los ambitos académicos, pues desde hace mucho tiempo ha suscitado los
mas variados comentarios en lo que se refiere al tema de hacer
efectivos los derechos que recaen sobre el objeto de las patentes de
procedimiento en situaciones en las que todo indica que un producto
determinado ha sido elaborado conforme a un procedimiento patenta-
do y que en principio daria lugar a iniciar una reclamacién por la in-
vasién de la patente de procedimiento, y que ello no obstante, en la
realidad el titular de la patente se ve impedido de instituir los pro-
cedimientos legales correspondientes con posibilidades razonables de
buen éxito. Ello es asi, por virtud de que, de acuerdo con una regla
clasica en el Derecho procesal, es al actor a quien corresponde la car-
ga de probar su accién. Dado que la practica ha puesto de manifiesto
que en miltiples casos que involucran la invasién de una patente de
procedimiento es materialmente imposible aportar dicha prueba, ante
este tipo de situaciones, la exclusividad que confieren este tipo de ti-
tulos se traduce en una proteccién teérica. Ello es asi, entre otras
cosas, por razén de las dificultades en obtener acceso a las plantas en
las que se elabora un producto que presumiblemente ha sido el resul-
tado de la aplicacién de un procedimiento patentado, sin que la apli-
cacién de dicho procedimiento haya sido autorizada por el titular de
la patente,

El tema ha sido considerado de particular importancia en aquellas
situaciones en que las leyes nacionales no permiten obtener una paten-
te para amparar el produtco resultante de la aplicacién del procedi-
miento, sino Gnicamente para el procedimiento.® En los dltimos afios
han sido tipicas las prohibiciones de patentabilidad de productos qui-
micos, productos farmacéuticos y productos quimico-farmacéuticos, Asi,
algunas leyes nacionales han permitido la patentabilidad de procedi-
mientos tendientes a obtener estos productos, mas no la del producto

* Bavroz Comroza, op. cit., p. 707.
? Sin embargo, como mas adelante habremos de verlo, en algiin momento se ha
estimado que la eliminacién de prohibiciones de patentabilidad de ciertos productos

no sustituye necesariamente los beneficios de lo que se conoce como la patente de
procedimiento reforzada.
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resultante. Por ello, no es de sorprender que las discusiones en torno
a la problematica de las patentes de procedimiento, hayan predomina-
do precisamente en el ambito de la industria quimica y de la farmacia.*

1I. EXTENSION DE LA PROTECCION DE LA PATENTE DE PROCEDIMIENTO
A LOS PRODUCTOS DIRECTAMENTE OBTENIDOS
POR EL PROCEDIMIENTO PATENTADO

En algunos sistemas en los que la legislacién interna no permite la
concesién de patentes de producto para amparar ciertos tipos de in-
venciones y en donde se ha optado por la proteccién de esas inven-
ciones a través de patentes de procedimiento, se ha procurado forta-
lecer la eficacia de los titulos de patentes de procedimiento a través
de un mecanismo que permite extender el ambito de la protecciéon de
la patente de procedimiento a los productos directamente obtenidos
por el procedimiento patentado.

En virtud de este mecanismo, se permite al titular de una patente
de procedimiento accionar en contra de quien comercialice el produc-
to final resultante de la aplicacién del procedimiento patentado, sea
que la elaboracién se haya efectuado en el territorio de concesién de
la patente de procedimiento o en el extranjero.

En estos sistemas se extiende el alcance de la patente de procedi-
miento al producto directamente obtenido por el proceso amparad?. En
consecuencia, el titular puede no sélo perseguir el uso no auto.nzado
del procedimiento patentado sino también la venta o la importacné.n de
productos idénticos elaborados en el pais o en el extranjero x‘nedlante
el procedimiento reivindicado. El uso de un procedimier‘\to mdepe}a-
diente de lo patentado o la distribucién de productos fabricados segtin
procedimiento diferente quedan al margen de los efectos de la pa-
tente.® .

Pasemos ahora a las consideraciones en torno de las cuales ha ido
evolucionando el concepto de la extensiéon de la proteccién de la pa-

4 Véase por ejemplo Bernardo GomMeEz VEca y Horacio RANGE_L lez. La'.utua-
cion iurai;x‘c:odejlosp inventos farmacéuticos, Revista de Investigaciones Juridicas,
Escuela Libre de Derecho, afio 14, nim. 14, México, 1990, pp. 205 y ss.

5 Véase Gansser, Georges, La profeccion de las invenciones quimicas y farmin-
céuticas, en Il Cursillo sobre propiedad industrial, Grupo espafiol de la A.LP.P.L,
Barcelona, octubre-diciembre, 1969, p. 33. Véase también el texto del articulo 5
quater del Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial.
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tente de procedimiento al producto directamente obtenido a través del
procedimiento patentado.

Cuando la patente tiene por objeto un procedimiento para obtener
productos, la explotacién de la patente estribara necesariamente en la
utilizacién del procedimiento patentado. En efecto, el titular de la pa-
tente no puede explotarla mediante la introduccién del procedimiento
patentado en el comercio; porque, si el titular de la patente vende a un
tercero el procedimiento patentado, en rigor, no esta explotando la pa-
tente, sino que esta realizando un acto de disposicién sobre la misma.
Y sera el adquirente del procedimiento patentado o —por mejor de-
cir— de la patente el que propiamente explote la misma. Es pues, in-
negable, dice Fernandez Novoa,® que la explotacién de la patente de
procedimiento queda ineludiblemente limitada a la utilizacién del pro-
cedimiento patentado. Ahora bien, la utilizacién del procedimiento se
traducira en la fabricacién de los correspondientes productos, los cua-
les podran ser introducidos en comercio o bien ofrecidos comercial-
mente. Si se tienen en cuenta estas peculiaridades de la patente de
procedimiento, es natural que el ambito de la misma se extienda a los
productos directamente obtenidos por el procedimiento patentado.

1. Origenes y evolucién

La norma que permite extender el alcance de la proteccién de las
patentes de proceso a los productos directamente obtenidos a través
del proceso patentado ha sido adoptada en todas las legislaciones que
intentan conceder una proteccién reforzada a las patentes de proce-
dimiento. Esta figura que empieza a discutirse en nuestro medio como
cosa novedosa, no representa en modo alguno una novedad en el De-
recho universal de patentes. Antes bien, esta figura ha ido incorpo-
randose a los ordenamientos modernos de diversos paises, insertandose
asi en una ya larga tradicién del Derecho de patentes, pues la exten-
sién del ambito de la patente de procedimiento a los productos direc-
tamente obtenidos es fruto de una interesante reforma legislativa que
se lleva a cabo en Alemania hace justamente un siglo, esto es, en el
afio de 1891.7 La introduccién de esta figura en el Derecho de patentes
aleman resulta de la palpable indefensién del titular de la patente

¢ FesnAnpez Novoa, Carlos, El dmbito de proteccién de las patentes de pro-
cedimiento farmacéutico, en "La proteccién juridica de las invenciones y la industria
quimico-farmacéutica”, Editorial Montecorvo, S. A., Madrid, 1974, pp. 283-284.

" FernAnoez Novoa, El ambifo de la proteccién. . ., op. cit., pp. 284-285,
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cuando los productos se obtenian en un pais extranjero con arreglo
al procedimiento patentado; y estos productos se importaban posterior-
mente a Alemania. Muy pronto se elevaron voces de protesta contra
la precaria situacién en que la Ley alemana de 1877 colocaba al titu-
lar de la patente de procedimiento. Estas voces partieron, sobre todo,
de las empresas de la industria quimica, que eran las principalmente
afectadas por la incompleta regulacién de la Ley de patentes de 1877.
Asi, a través de la Ley del Reichstag, de 1891, hace su primera apa-
ricion en el Derecho universal de patentes la norma que protege los
productos directamente obtenidos o fabricados por el procedimiento
patentado. Debe mencionarse que la adopcién de esta reforma estuvo
precedida por la celebracion de congresos y trabajos preparatorios
—~incluyendo la participacién de destacados juristas como Kohler— en
los que se mantuvo que, dentro del ambito de la patente de procedi-
miento, debian incluirse los productos fabricados por medio del pro-
cedimiento. En defensa de esta tesis se apuntaba que el producto cons-
tituye “la dltima etapa del procedimiento™; nocién que recoge la Ley
de 1891.% En el afio 1879, la Asociacién para la Defensa de los Inte-
reses de la Industria Quimica Alemana celebra en Baden-Baden un
Congreso de patentes en el que se mantuvo la tesis mencionada, En
el afio 1886 y a instancia de la mencionada Asociacién para la Defen-
sa de los Intereses de la Industria Quimica Alemana, el canciller del
Reich dirigi6 a los Estados federados una circular en la que se pro-
pugnaba una interpretacién que permitiese considerar como objeto de
la patente de procedimiento los productos obtenidos con arreglo al
mismo, La nueva disposicién fue aprobada, junto con otras modifica-
ciones de la Ley de Patentes, por la Ley de 7 de abril de 1891.°

La norma que en orden a la patente de procedimiento habia instau-
rado la Ley alemana de 1891 fue muy pronto acogida por otras leyes
europeas de patentes. La recepcién del precepto de la Ley alemana se
produce en Austria (Ley de 1897), Suiza (Ley de 1907) y Holanda
(Ley de 1910), a finales del siglo pasado y a principios de este siglo.
Ya en la segunda mitad de este siglo, otras leyes europeas de paten-
tes acogen también el principio que en 1891 instauré el ordenamiento
aleman. Asi, las leyes uniformes escandinavas de patentes, de diciem-
bre de 1967, previeron la ampliacién del derecho de patente a los

8 Véase FernAnDEZ Novoa, El ambito de proteccion. .., op. cit, p. 285,

9 Véase ibid, Véase también Bercovitz, Alberto, La patentabilidad de las inven-
ciones farmacéuticas, en “La proteccion juridica de las invenciones y la industria
quimico-farmacéutica”, op. cit., pp. 186 y ss.
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productos fabricados con arreglo al procedimiento patentado (Ley
Danesa de 20 de diciembre de 1967; Ley Finlandesa de 15 de diciem-
bre de 1967; Ley Noruega de 15 de diciembre de 1967 y Ley Sueca
de 1 de diciembre de 1967). Con posterioridad, la Ley francesa de
patentes de 1968, reafirma el criterio tradicional de la proteccién
de los productos directamente obtenidos a través del procedimiento pa-
tentado. Sin embargo, con anterioridad a la entrada en vigor de la
Ley de 1968, no obstante el silencio del ordenamiento francés respecto
a esta cuestiéon, la jurisprudencia francesa mantuvo en varias senten-
cias —dictadas en el siglo x1x y en el presente— que las disposicio-
nes sobre la violacién del derecho de patente eran aplicables no sélo
a la utilizacién del procedimiento patentado, sino también a la impor-
taciéon y venta de los objetos fabricados por medio de este procedi-
miento. Esta doctrina fue elogiada por Pouillet, diciendo que era inad-
misible que un usurpador de una patente de procedimiento pudiese
invadir con sus propios productos el interior de la nacién, simplemente
porque la empresa del usurpador se encontraba asentada en un pais
extranjero. La misma doctrina fue acogida por los Tribunales ingleses,
quienes han sostenido en diversas sentencias que constituyen una vio-
lacién de la patente de procedimiento la importacién y la venta de los
productos del procedimiento patentado, siendo irrelevante a este efec-
to que la fabricacién de tales productos se lleve a cabo en el interior
del pais o en el extranjero.’®

Esta rapida resefia de la acogida que ha tenido en diversos paises
la extensién de la proteccién de la patente de procedimiento al pro-
ducto directamente obtenido a través del procedimiento patentado,
pareciera sugerir que el precepto de la Ley alemana de 1891 corres-
pondia incorporarlo a las legislaciones de patentes de naciones con un
alto grado de desarrollo, y sin embargo, no es asi. Los elogios de que
ha sido objeto la instauracién de esta doctrina en diversos paises, des-
de finales del siglo pasado hasta la fecha, hablan del mérito real de
la medida, sea que ésta se haya adoptado a nivel legislativo, o bien,
a nivel jurisprudencial, como ocurrié originalmente en Francia e Ingla-
terra.

16 Un estudio completo de la evolucién de la norma que extiende la patente de
procedimiento a los productos directamente obtenidos y su recepcién en otras leyes
aparece en FernANDEZ Novoa, El ambito de la proteccioén. .., op. cit., pp. 289
y ss.

PROTECCION A PATENTES DE PROCEDIMIENTO 333

2. La extension de la proteccion en la Ley Tipo de la OMPI

No es de sorprender que la recomendacién de adoptar el esquema
de la Ley alemana de 1891, haya sido incorporado en la Ley Tipo de
la OMPI para paises en desarrollo sobre invenciones en el capitulo
que trata de los derechos del titular de la patente.’* Asi pues, en los
articulos 135, 2), b), ii) (capitulo V) y 160 (capitulo XII) de la
Ley Tipo, se establece la extensién de la proteccién de la patente de
procedimiento al producto directamente obtenido a través del proce-
dimiento patentado.

El articulo 135, 2), b), ii) de la Ley Tipo dice lo siguiente:

1) Una vez concedida la patente, la explotacién en el pais de la
invencién patentada por personas distintas de su titular requeri-
ra el acuerdo de este dltimo.

2) A los efectos de la presente Ley, se entendera por “explo-
tacion” de una invencién patentada cualquiera de los actos si-
guientes:

a) cuando se haya concedido patente para un producto:

i) fabricar, importar, poner en venta, vender y utilizar el pro-
ducto;

ii) almacenar dicho producto para ponerlo en venta, venderlo o
utilizarlo;

b) cuando se haya concedido patente para un procedimiento:

i) emplear dicho procedimiento;

ii) ejecutar los actos indicados en el apartado a), respecto a un
producto directamente resultante del empleo del procedimiento.

3. La extension de la proteccion en el Convenio de Paris

El articulo 5 quater del Convenio de Paris para la Proteccién de la
Propiedad Industrial establece lo siguiente:

Articulo 5 quater. Cuando un producto es introducido en un pais
de la Unién donde existe una patente que protege un procedi-
miento de fabricacién de dicho producto, el titular de la patente
tendra, con respecto al producto introducido, todos los derechos
que la legislacién del pais de importacién le concede, sobre la base

11 Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, Ley Tipo de la OMPI
para los paises en desarrollo sobre invenciones, op. cit., p. 28,
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de la patente de procedimiento, con respecto a los productos fa-
bricados en dicho pais.

Si bien del texto del articulo 5 quater del Convenio de Paris parece
desprenderse una norma como la que hasta aqui se ha venido comen-
tando, la realidad de las cosas es que al no preverse de modo expreso
que los efectos de la patente de procedimiento se extienden al produc-
to directamente obtenido a través del procedimiento patentado, la
medida en que se extienda la proteccién depende de lo que establezca
la legislacién interna del pais, mas que de la letra del articulo 5 qua-
ter, toda vez que el propio articulo 5 quater hace una remisién a la
ley nacional. Podra hablarse de una verdadera ampliacién de la pro-
teccién, cuando la legislacién del pais estipule que "'si se concede una
patente Unicamente para un procedimiento, dicha patente extiende sus
efectos a los productos obtenidos, o directamente obtenidos, por ese
procedimiento”. Eso significa que constituira una violacion de patente,
no sélo la aplicacion del procedimiento, sino también, e independiente-
mente, la venta y la utilizacion de dichos productos. La disposicién
que se examina establece que cuando un pais ha adoptado este siste-
ma, todos los derechos conferidos por su legislacién sobre la base de
la patente de procedimiento en lo que respecta a los productos fabri-
cados por este procedimiento en el pais mismo tienen que aplicarse
también en el caso de la introduccién de esos productos, si estin fa-
bricados por el procedimiento citado en otro pais, aun cuando ese pro-
cedimiento no esté patentado en el otro pais.’? En apoyo de lo anterior
cabe recordar que este articulo fue introducido en el Convenio de
Paris por la Conferencia de Revisién de Lisboa en 1958. Antes de esa
Conferencia, el Convenio dejaba plena libertad a los Estados miem-
bros para definir en su legislcién nacional los actos de terceros que
constituyen una violacién de patente. En la Conferencia de Lisboa se
propuso cambiar esta situacién de manera radical estipulando en el Con-
venio que una patente concedida por un procedimiento de fabricacién
seria violada por la importacién, la venta o la utilizacién de productos
obtenidos por ese procedimiento en otro pais. Esta propuesta no fue
aceptada y el articulo adoptado tiene un alcance considerablemente
mas restringido.”

12 Véase BopenuAuseN, Guia para la aplicacién del Convenio de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial, BIRPI, 1968, Ginebra, Suiza, p. 92.
12 BODENHAUSEN, op. cit., p. 92.
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4. La extension de la proteccion en el ordenamiento espariol

El articulo 73 del anteproyecto de Ley espafiola de patentes de 1981
elaborado por el profesor Bercovitz, preveia de modo expreso la regla
de la extensién de la protecciéon de la patente de proceso al producto
directamente obtenido a través de la patente de proceso:

Art. 73. Extensién de la proteccién conferida por las patentes de
procedimiento. 1. Si el objeto de la patente es un procedimiento,
la proteccién conferida por ella se extiende a los productos direc-
tamente obtenidos por el procedimiento patentado.™

Sin embargo. en el texto finalmente aprobado de Ley de patentes de
1986 se modificé la redaccién del texto propuesto por el profesor
Bercovitz. Asi, el articulo 61 de la Ley espafiola de patentes de 1986
incorpora la regla de la extensién en términos similares a los previstos
en el articulo 5 quater del Convenio de Paris para la Proteccién de
la Propiedad Industrial. El articulo 61, parrafo 1 de la Ley espaiiola
de patentes establece:

Articulo 61. 1. Cuando se introduzca en Espafia un producto con
relacion al cual exista una patente de procedimiento para la fabri-
cacién de dicho producto, el titular de la patente tendra con res-
pecto al producto introducido los mismos derechos que la pre-
sente Ley le concede en relacién con los productos fabricados en

Espafia.’®

5. La extension de la proteccion en las reformas de 1988
a la ley americana de patentes

En las reformas de 1988 a la Ley americana de patentes, se ha in-
corporado expresamente la regla que permite extender la proteccion
de las patentes de proceso a los productos directamente obtenidos a
través del procedimiento patentado en el nuevo articulo 294 (g):

“El que sin autoridad importe a los Estados Unidos o venda o
use en Estados Unidos un producto que ha sido hecho por un

14 Bercovitz, Alberto, La nueva ley de patentes. Ideas introductorias y antece-

dentes, Editorial Tecnos, S. A., 1986, Madrid, p. 170.
en‘:sCuna:;laSuﬁon. Marcelino, Ley de Patentes, 1986, Barcelona, 1986, p. 36.
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procedimiento que se encuentra patentado en Estados Unidos sera
responsable de invasién de patente. ..”

6. La extension de la proteccion en el Convenio de Munich sobre
la Patente Europea de 5 de octubre de 1973

El articulo 64 (2) del Convenio sobre la Patente Europea (en vigor
desde 1977) dispone que:

“Si el objeto de una patente europea es un proceso, la proteccién
conferida por la patente se extendera a los productos directamente
obtenidos por el proceso patentado.”

7. La extension de la proteccion en la Propuesta Basica
para un Tratado de Armonizacion en Materia de Patentes

El tema de la extensién se ubica en el Proyecto de Tratado en el
contexto de los derechos del titular de la patente de que trata el ar-
ticulo 19. Existen 3 propuestas.’” La tnica que contempla de modo
especifico el tema de la extensién es la propuesta identificada como
Variante B, cuyo texto es como sigue:

1) (Productos) Cuando el objeto de la patente concierna a un
producto, su titular tendra el derecho de prohibir a terceros que
realicen, sin su autorizacién, por lo menos los actos siguientes:

i) fabricar el producto,

ii) ofrecer o poner en el comercio el producto, utilizar tal
producto, importarlo o almacenarlo para ofrecerlo o ponerlo
en el comercio o para utilizarlo.

2) (Procedimientos) Cuando el objeto de la patente concierna a
un procedimiento, su titular tendra el derecho de prohibir a ter-

ceros que realicen, sin su autorizacién, por lo menos los actos
siguientes:

1% Articulo 271 (g) de la Ley americana de patentes reformada en 1988. WIGERT
Jr.. J. William, Reversal of Burden of Proof in Process Patent Litigation, september
11, 1991, 10th ASIPI Congress, Rio de Janeiro, Brasil, p. 1.

17 Articulo 19 del Proyecto. Véase OMPI, Propuesta basica para el tratado y el
reglamento, Ginebra, 21 de diciembre de 1990, PLT/DC/3, pp. 35 a 40.
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i) utilizar el procedimiento,

ii) por lo que respecta a todo producto resultante directa-
mente de la utilizacién del procedimiento, cualquiera de los
actos mencionados en el parrafo 1) ii), incluso si no puede
obtenerse una patente para el producto en cuestién.

3) (Excepciones a los parrafos 1) y 2) ........coocviinnnnns
4) (Infraccién indirecta) ...........cocuiviiiniiireninaians

8. La conveniencia de incorporar la regla que permite extender
la proteccién de las patentes de proceso a los productos
directamente obtenidos

Las consideraciones hasta aqui hechas demuestran que el principio
de la extensién de la patente de procedimiento, ha encontrado una am-
plia acogida tanto en las legislaciones nacionales como en la jurispru-
dencia de distintos paises. Por eso, pensamos junto con Fernandez No-
voa, en la conveniencia de insistir en que esta amplia acogida no es
el resultado de una coincidencia puramente fortuita de las diversas le-
yes o sentencias de los tribunales. Antes al contrario, la extensa difu-
si6n del mencionado principio en el Derecho de patentes se basa sobre
la naturaleza de las cosas: sobre la particular fisonomia de la patente
de procedimiento. La explotacién pecuniaria del procedimiento es po-
sible Ginicamente a través de los productos elaborados con arreglo al
mismo. Es, por tanto, légico y natural que el ordenamiento juridico
asegure al titular de la patente de procedimiento la exclusiva del co-
mercio de los productos obtenidos por el procedimiento patentado;
exclusiva que le faculta para prohibir tanto la venta de los productos
fabricados por medio del procedimiento en el interior del pais como la
importacién de los productos correspondientes. Las razones hasta aqui
expuestas prueban, a nuestro modo de ver, que es justa la norma que
extiende los efectos de la patente de procedimiento a los productos fa-
bricados por medio del procedimiento patentado. Si se quiere otorgar
al poseedor de un procedimiento patentado una proteccién eficaz, es
indispensable incluir dentro del ambito de la patente de procedimiento
los productos elaborados con arreglo al procedimiento correspondien-
te. La adecuada defensa de los intereses del titular de la patente jus-
tifica, por tanto, la disposicién que implanté por primera vez la ley
alemana de patentes de 1981 y que ahora debiera recoger el ordena-
miento de otros paises que ain no la incluyen de modo expreso, junto
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con la regla que permite la inversién de la carga de la prueba en los
litigios que tienen por objeto la invasién de una patente de procedi-
miento.*®

9. Problemas practicos que plantea la extension de la proteccion
del producto y la delimitacion del producto directamente obtenido
por el procedimiento patentado

La aplicacién practica de las reglas que permiten extender la protec-
cion de la patente de proceso al producto directamente obtenido por
el procedimiento, plantea una serie de problemas practicos de los que
no nos vamos a ocupar en detalle por ahora, Baste decir, a los efectos
de este trabajo, que la interpretacién de lo que debe entenderse por
producto directamente obtenido ha sido objeto de discusiones al mo-
mento de precisar si el producto de que se trata es objeto o no de
proteccién; o bien, si ese producto ha sido o no directamente obtenido
por el proceso. Es de importancia precisar que es el producto directa-
mente obtenido el que es objeto de proteccién y no otro, pues de otra
forma se extenderia exageradamente la proteccién que confiere esta
regla y que la limita precisamente al producto directamente obtenido
por el procedimiento patentado.

Las discusiones se presentan por razén de que en la practica sélo
en casos muy contados la aplicacién de un procedimiento patentado
permite obtener productos acabados y aptos para ser lanzados al mer-
cado, En la mayoria de los casos, el producto directamente obtenido
a través del procedimiento patentado es objeto de ulteriores modifica-
ciones; o bien, constituye un ingrediente del producto que es finalmen-
te lanzado al mercado. Ante esta situacién, cabe preguntarse si un
producto lanzado al mercado en estas circunstancias es objeto de la
proteccién ampliada que confieren las patentes de procedimiento.

10. Teoria de las caracteristicas o propiedades derivadas
del procedimiento

Entre las teorias que examinan el problema hay que destacar la que
se conoce como la “Teoria de las caracteristicas o propiedades deri-

18 Véase FernAnpez Novoa, El ambito de proteccion. .., op. cit., pp. 299-305.
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vadas del procedimiento”.’* Es precisamente en el ambito de la farma-
cia y la industria quimica, en donde el tema ha sido estudiado con
mayor detenimiento, por lo que a continuacién nos referimos a ellas
para ejemplificar la aplicacién de esta teoria.

La teoria de las propiedades derivadas del procedimiento rectamente
entendida proporciona una estimable pauta para fijar el ambito de la
patente de procedimiento para obtener un producto (v.gr. farmacéu-
tico). Con la ayuda de esta teoria, el intérprete de la norma que per-
mite extender la proteccién de la patente de proceso al producto direc-
tamente obtenido a través del proceso patentado, podra resolver mu-
chos de los supuestos dudosos y problematicos que en la realidad se
presenten. Asi, en el caso de que tan sélo uno de los componentes de
un producto farmacéutico hubiese sido elaborado con arreglo al pro-
cedimiento patentado, debera considerarse que este producto ha sido
obtenido directamente por el procedimiento patentado siempre que tal
componente sea el que confiere al producto aptitud para ser aplicado
a ciertos fines terapéuticos. Por otra parte, cuando a través del proce-
dimiento patentado se fabrica tinicamente la materia prima del pro-
ducto farmacéutico que se pone en el comercio, los efectos de la pa-
tente de procedimiento deberan extenderse al producto si esta materia
prima es la que otorga al mismo aquellas caracteristicas por virtud de
las cuales el producto es precisamente recetado para el tratamiento
de ciertas enfermedades.®®

11. La delimitacién del producto directamente obtenido
por el procedimiento patentado en las reformas de 1988
a la legislacion americana de patentes

Como se vio en lineas anteriores, en las reformas de 1988 a la Ley
americana de patentes, se ha incorporado expresamente la regla que
permite extender la proteccién de las patentes de proceso a los pro-
ductos directamente obtenidos a través del procedimiento patentado en
el nuevo articulo 271 (g):

19 Véase “Teoria de las propiedades derivadas del procedimiento”, en FERNAN-
pez Novoa, El ambito de proteccién. .., pp. 315 y ss. Respecto de los distintos su-
puestos en que es de importancia precisar si se extiende o no la proteccién, véase
en el mismo trabajo “Diversos casos que en la realidad pueden presentarse”, pp.
306 a 309. Véase también la “Teoria del procedimiento final”, pp. 312 y ss.

20 Véase FernANDEZ Novoa, El ambito de proteccion. .., op. cit., p. 326.
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“El que sin autoridad importe a los Estados Unidos o venda o
use en Estados Unidos un producto que ha sido hecho por un
procedimiento que se encuentra patentado en Estados Unidos
sera responsable de invasién de patente. .."”

Hay que observar que en la instrumentacién de la medida se han
incorporado de modo expreso reglas que tienden a delimitar lo que
debe entenderse por producto directamente obtenido por el procedi-
miento patentado. Esta delimitacién se presenta en el nuevo texto a
manera de una excepcién a la regla antes transcrita como se contiene
en el nuevo articulo 271 (g) de la ley americana de patentes:

Un producto que haya sido realmente elaborado conforme al pro-
cedimiento patentado no sera considerado como habiendo sido
elaborado conforme al procedimiento patentado cuando el pro-
ducto haya sido materialmente modificado por procesos subse-
cuentes o cuando pase a constituir un componente o elemento
trivial o no esencial de otro producto.*

Asimismo, los informes del Senado y la Camara de Diputados que
hablan de la historia legislativa de esta nueva disposicién, son de gran
ayuda en la determinacién de los casos en que un producto ha sido
materialmente modificado o cuando ha pasado a constituir un compo-

nente o elemento trivial o no esencial de otro producto. Al efecto
existen dos pruebas:

Primera. Un producto no sera considerado como habiendo sido
modificado o como un elemento trivial, si el producto no pudiera

elaborarse comercialmente en ausencia de la aplicacién del pro-
cedimiento patentado.?*

Segunda. Un producto no sera considerado como habiendo sido
modificado materialmente 0 como un elemento trivial, si los cam~
bios subsecuentes no alteran la utilidad basica del producto.?

21 Articulo 271 (g) de la Ley americana de patentes reformada en 1988. Véase
WicerT, op. cit., p. 1.

72 S. Rep. nam. 83, 100th Cong. at 50, en WIGERT, op. cit., p. 1.
23 Ibid.
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12. La extension de la proteccion aun en el caso de que el producto
sea patentable

Si bien la extension de la proteccién es un tema que ha sido discu-
tido predominantemente en situaciones en las que no esta permitido
el patentamiento de ciertos productos, la posibilidad de obtener una
patente de producto para un producto determinado no parece ser ra-
zén para excluir la regla que permite extender la proteccién de la
patente de proceso a un producto patentable. -

Lo anterior encuentra apoyo en el hecho que las prohibiciones de
patentabilidad de los productos que se han mencionado son descono-
cidas en ciertos ordenamientos que simultaneamente prevén la exten-
sion de la proteccién, en primer lugar; y ademas, en la e:xperierfcia de
algunos especialistas, quienes son de la opinién que, en ciertas circuns-
tancias, es preferible apoyarse en la regla que permite extender la pro-
teccion de la patente de procedimiento al producto dir.ectamente ot'yte-
nido (proteccién automatica), mas que en la proteccién que pudiera
conferir la patente de producto (proteccién formal) .**

los que habiendo la posi-
24 E| problema puede agravarse en aquellos casos en d
bilidad depobtener una patente de proceso y del producto resultante, el.ix:lv;_nto;oonge
te reivindicar de modo expreso el producto resultante del proceso reivin xcal %
ha estimado que ello podria dar lugar a interpretaciones en e.l .s'enhdo que e dPro;
ducto ha quedado desprotegido toda vez que exi.:.It‘ie]ndo la posnbxhdaci dees:ee“:;:o 1c:;e
i lo. Tal parece que, ante
el producto, el inventor ha dejado de hacer : g O
i i del inventor quedarian mejor salvag
situaciones y otras analogas, los derechos aalt ” ¢
i ren las patentes de proce
dados apoyandose en la proteccion automatica que conlie e
i fieren las patentes de producto.
dimiento, mas que en la proteccion formal que con e :
\;gnalnse las opi‘;iones del doctor Marcelino Curell Suno.l y del prolfesorE f:arlc;,stfe;e
nandez Novoa, durante el cologuio que sigui6 a la q'umta ponencia ( .:m ull Sy
proteccién de las patentes de procedimiento farma;i::itl?)dexrues.ta p’c:ioe;: tama.
i ili nve -
en el marco de los Coloquios sobre la patentabilidad de fas In : .
céuticas y la industria farmacéutica espariola, celebrados en la Umver.s'xdac.i q;'cial;e
manca durante los dias 25, 26 y 27 de mayo df 1972 en La protze;cwt; 3,3:« Clomen-
las invenciones y la industria quimico-farmacéutica, op. c_tt., pPP- i& yt :63 S
tando la intervencién del doctor Curell Sut;,ol a ;éropélglto de eanc;;;g :.cr:!En oy
ati la proteccién formal, el profesor Ferndndez INovoa m :
::) ncoa c‘;be dl:xda que otorga una proteccién mas eflca; al tltula; de‘ la pait;;'t:az ::
| i i istema de la posibili
solicitante, el sistema de la extensién ipso-jure, que el s a de
: i i i i de reivindicar la proteccion
reivindicar y, al mismo tiempo, necesidad inexcusable :
del productz directamente obtenido. Si la pregunta ~lo 1gn0{.o—-- girat;a i:tr: mt:rx;:
a la valoracion de los dos sistemas, yo particularmefxt.e me lncme por el dsa -
la proteccién ipso-jure; y no por el sistema de la posxbdldac.}.o e la necesi
vindicar la proteccién del producto directamente obtenido.
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13. La insuficiencia de la proteccion conferida a través de la extension
de la proteccion de la patente de procedimiento al producto
obtenido por el procedimiento patentado

La extensién, por si misma, no resulta satisfactoria para perseguir a
quien comercializa el producto elaborado conforme a un procedimien-
to patentado sin la autorizacién correspondiente, ya que a pesar de
que el alcance de la proteccién de la patente de proceso se extiende al
producto directamente obtenido por el proceso amparado, el titular de
la patente de proceso se enfrentara invariablemente a un problema
de prueba, mismo que le impedira accionar de manera efectiva en con-
tra de quien adopta esquemas que la jurisprudencia, las leyes y la
doctrina han calificado de inadmisibles. De ello se sigue que esta ex-
tension de la protecciéon conferida a las invenciones amparadas por
patentes de procedimiento, al final resulta teérica, dada la imposibili-
dad practica de establecer los presupuestos que dan lugar a este tipo
de accién.

Es pues obvio que este régimen no asegura una proteccion efectiva
en casos de imposibilidad de prueba de invasién, prueba que incumbe
al titular de la patente.® Esta claro que en estas circunstancias, es de
hecho ineficaz la proteccién ofrecida por las patentes de procedimien-
to de ciertos productos.®® Nétese que en el proceso de revision del
estatuto espafiol se propuso la extensiéon de la proteccién de la patente
de procedimiento como una medida para ir asimilando gradualmente
el derecho interno espafiol a lo dispuesto en los Convenios de Munich
y Luxemburgo, y que obligara a la industria espafiola a adaptar pro-
gresivamente su actuacién a una normativa que todo parecia indicar
seria aplicable a partir de 1992.* Sin embargo, la extensién de la pro-

25 Véase GANSSER, op. cif., p. 33.

2% Como es el caso de los quimico-farmacéut'cos. Véase Bercovirz, Aspectos del
proyecto. .., op. cit., p. 407 y GANSSER, op. cit., p. 33.

27 Véase Bercovitz, Alberto, Aspectos del proyecto de Ley de Patentes relevan-
tes para la industria [armacéutica, An. Real. Acad. Farm. 1982, 48, p. 407. Aunque
los antecedentes que se mencionan ocurren en un contexto distinto al que aqui se
plantea, toda vez que en el caso de Espafia y la Comunidad Econémica Europea
se tiene en mente un mercado integrado, se estima que tales antecedentes son vali-
dos desde el punto de vista de lo que se persigue con la incorporacién de las normas
aludidas en este trabajo, independientemente de que se hable de un mercado inte-
grado, de una zona de libre comercio o simplemente del comercio internacional en-
tre paises que pueden o no ser vecinos. Es decir, en el contexto del comercio de nues-
tros dias, que desde hace tiempo ha pasado a ser un fenémeno mundial.
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teccion a los productos directamente obtenidos por el procedimiento
patentado, sin un complemento que fortaleciera esta extensién, al final
resultaria en un intento de asimilacién gradual un tanto [icticio, razén
por la cual la propuesta fue rechazada en definitiva. Este complemen-
to es lo que se conoce como la inversiéon de la carga de la prueba, que
a continuacién pasamos a analizar,

III. LA INVERSION DE LA CARGA DE LA PRUEBA

La insatisfactoria proteccién a las patentes de procedimiento en los
términos antes expuestos, ha provocado la incorporacién de una regla
que permite hacer efectivos, con mayor realismo, los derechos deriva-
dos de la exclusividad conferida a los procesos patentados. Ya se ha
visto que un primer paso en esta direccién lo constituye la extensién
de la proteccién de las patentes de procedimiento a los productos di-
rectamente obtenidos a través del procedimiento patentado. Sin em-
bargo, para que esta extensién produzca los efectos originalmente
buscados por el legislador aleman de 1891, esto es, fortalecer la pro-
teccion de las patentes de procedimiento, se hace necesaria la incor-
poracién de la regla que permite invertir la carga de la prueba en los
litigios de invasién de patente, por razones como las que mas adelante
se detallan.

La distinta referencia objetiva, segiin se trate de patentes de pro-
ducto o de patentes de procedimiento se traduce, pues, en que en las
segundas no bastara con que el producto sea el mismo; sino que, para
que exista infraccién por parte del fabricante o usuario de ese produc-
to, hara falta ademas que tal producto se haya obtenido precisa y
exactamente mediante la aplicacién del procedimiento patentado, y no
mediante la aplicacién de otro procedimiento diferente. Esto plantea
la debatida cuestién de determinar a quién corresponde la carga de la
prueba. Caben dos posiciones: una, considerar que es el actor el
que ha de probar la identidad de procedimientos; otra, entender que
es el demandado el que ha de probar su diversidad.*

Obligar al titular de las patentes, para que tenga éxito su accién
persecutoria, a demostrar que el producto que fabrica o utiliza el de-
mandado ha sido obtenido precisamente por aplicacién del procedi-
miento patentado y no mediante el empleo de otro procedimiento dis-
tinto, es colocarle frente a una verdadera “prueba diabélica”, como ha

28 BayLoz, op. cit., p. 714.



344 HORACIO RANGEL ORTIZ

dicho el jurista Hermenegildo Bayloz Corroza. El analisis del producto
no proporciona, por lo general, datos para conocer cual es el procedi-
miento mediante el que se fabricé. Por lo tanto, al demandado le bas-
tara con limitarse a negar haber empleado el procedimiento de la pa-
tente, para quedar libre de la accién persecutoria; pues el demandante
no podra demostrar que ese producto se ha obtenido mediante su pro-
cedimiento. Esta solucién no resulta justa y deja a la patente de
procedimiento desasistida de toda proteccion. No es justa, en efecto,
en primer lugar. Lo que resulta tan dificil para el actor es, en cambio,
bien factible cuando se trata del demandado. Negar que ha obtenido
el producto mediante el procedimiento protegido en la patente equiva-
le a afirmar que para su obtencién ha empleado otro procedimiento
diferente. Y bien facil para el demandado resulta decir y demostrar
cual es. Es facil, cuando el demandado es el propio fabricante del pro-
ducto, pues entonces él sabe mejor que nadie el procedimiento que
empleé. Pero lo mismo hay que decir del importador del producto,
gue no lo fabricé; ya que en consonancia con su posicién, es légico y
obligado que recabe de su proveedor extranjero la prueba de cual es
el procedimiento, distinto del patentado, mediante el que ese fabrican-
te lo obtuvo. A su vez el importador —que dentro del pais asume el
lugar del fabricante extranjero— podra proporcionar iguales datos a
quienes le compren el producto en el interior, para que queden exone-
rados de responsabilidad.*

En segundo lugar, arrojar la carga de la prueba sobre el titular de
la patente, significa dejar literalmente sin proteccién a las patentes
procedimiento, segin se ha estimado en algin momento.?® Todo indica
que en las situaciones en que las leyes no permiten el patentamiento
de ciertos productos, sino tinicamente del procedimiento para obtener-
los, la proteccién de los procedimientos se ha considerado como alter-
nativa,

Prohibir la patente de producto y permitir la del procedimiento ha
de querer significar otorgar a estas invenciones una proteccién efec-
tiva, aunque de ambito menos extenso, en razén a que su referencia
objetiva es diferente, Lo que no es admisible es organizar para ellas
un tipo especial de patente, que en la realidad carezca de valor ofen-
sivo alguno frente a cualquier posible infraccién, que es a lo que equi-
vale la imposicién al actor de la carga de probar la identidad de los

28 BavLoz, op. cit.,, p. 716.
% Jbid.
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procedimientos empleados.” Asi las cosas, la proteccién limitada de
patente de procedimiento sin establecer que sea el demandado el que,
frente a la accién persecutoria, demuestre la diversidad del procedi-
miento empleado por él, es una posicién que sélo en apariencia es
intermedia. Conceder sélo patentes de procedimiento e imponer al ti-
tular de la patente la carga de probar la identidad del método utili-
zado por el infractor, es una posicién visiblemente incongruente con
la idea de otorgar a las invenciones de que se trate una proteccién
efectiva, si de lo que se trata es realmente de conferir una protec-
cién efectiva a las invenciones involucradas, en contraste con la postura
que reconoce esta limitada proteccion con la idea de cubrir un expe-
diente, sin mas.**

Por eso, muchas leyes o la practica judicial prevén una presuncién
juris tantum y lo que equivale a la inversién de la carga de la prueba
en litigios de invasién. Asi, en armonia con las nociones que antece-
den, en estos sistemas el presunto infractor debe exonerarse, ya que
es €l quien tiene acceso directo o indirecto a la fabrica que produce
el producto idéntico. Esta regla que parece justa y necesaria bajo el
sistema de patentabilidad de procedimiento dice mas o menos lo si-
guiente:

Si una patente tiene por objeto un procedimiento para la fabri-
cacién de un producto nuevo en la fecha de prioridad, se presu-
mira, salvo prueba en contrario, que dicho producto fabricado por
tercero, lo ha sido por el mismo procedimiento,*

Con lo anterior ya queda claro por qué hemos calificado la inver-
sion de la carga como un complemento indispensable de la debida
proteccién de patentes de procedimiento; complemento que otros, como
Gansser,** llaman el corolario a la regla ya indicada que dice: “cuan-
do la patente se refiere a un procedimiento, el derecho exclusivo se
extiende a los productos obtenidos directamente por la ejecucién del

31 Ibid.

32 Obsérvese cémo el tratadista Hermenegildo Bayloz Corroza estima que en la
ausencia de mecanismos que prevean expresamente la obligacién del demandado de
demostrar la diversidad del procedimiento empleado por él, lo congruente seria de-
jar sin protecciéon a las invenciones de esta clase; y entonces, prohibirse tanto la
patente de producto como la de procedimiento. BavLoz, op. cit., 715.

33 GANSSER, op. cif., p. 33.

34 Ibid.
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procedimiento patentado’; o proteccion reforzada, como la llama Ber-
covitz,*

14. La inversion de la carga de la prueba en el plano supranacional

En el plano supranacional, la regla de la inversién de la carga de la
prueba ha sido recogida en el articulo 75 del Convenio de Luxembur-
go sobre la Patente Comunitaria (el Convenio de Luxemburgo sobre
la Patente Comunitaria de 15 de diciembre de 1975 fue firmado por
los Estados miembros de la Comunidad Econémica Europea en 1975,
pero no esta vigente; mas adelante volveremos a ello), segin el cual
si el objeto de una patente es un procedimiento que permite obtener
un producto nuevo, todo producto idéntico fabricado por persona dis-
tinta al titular de la patente, se considera, salvo prueba en contrario,
que ha sido obtenido por el mencionado procedimiento.®

15. La inversion de la carga de la prueba en la Ley-Tipo de la OMPI

La figura que en combinacién de la extensién de la proteccién a las
patentes de procedimiento permite hablar de una auténtica protecciéon
a las invenciones de procedimiento, la encontramos también formando
parte de las disposiciones de la Ley Tipo de la OMPI para los paises
en desarrollo sobre invenciones.*

El articulo 161 bis de la Ley Tipo (Presuncién de empleo del pro-
cedimiento patentado) dice lo siguiente:

Cuando el objeto de la patente sea un procedimiento para la fa-
bricacién de un producto nuevo, se presumira, salvo prueba en
contrario, que dicho producto se fabrica por ese procedimiento.

* Bercovitz, La patentabilidad de las invenciones. .., op. cit., pp. 255-256

% Véase Bercovitz, Aspectos del proyecto. .., op. cit., p. 406, Por lo que hace
a la situacién actual del Convenio de Luxemburgo de 1975 y a la versién revisada de
dicho documento, esto es, el Convenio sobre la Patente Comunitaria de 21 de diciem-
bre de 1989, véase el texto de la nota 50,

# OMPI, op. cit., p. 114.
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16. La inversion de la carga de la prueba en el Proyecto de Tratado
de Amortizacion en Materia de Patentes

La propuesta basica para la conclusién de un Tratado de Armoni-
zacién en materia de Patentes incluye en el articulo 24 (Variante B)*
la incorporacién de la regla:

"1) (Condiciones para la inversién de la carga de la prueba).
a) A los fines de los procedimientos, distintos de los procedi-
mientos penales, relativos a la violacién de los derechos del ti-
tular de la patente mencionados en el Articulo 19.2), cuando el
objeto de la patente sea un procedimiento para la obtencién de
un producto, la carga de establecer que un producto no ha sido
realizado mediante el procedimiento recaera en el presunto in-
fractor si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

i) el producto es nuevo, o
ii) existe una posibilidad sustancial de que el producto haya sido
realizado por el procedimiento y el titular de la patente no haya
podido, mediante esfuerzos razonables, determinar el procedi-
miento utilizado realmente,

b) Toda Parte Contratante tendra libertad para disponer que
la carga de la prueba indicada en el apartado a) recaera en el
presunto infractor si sélo se ha cumplido la condicién menciona-
da en el apartado a) ii), a condicién de que, en el momento de
depositar su instrumento de ratificacién o adhesién al presente
Tratado, lo notifique al Director General.”

17. La inversion de la carga de la prucba en la ley de patentes espaiiola
de 1986

En el articulo 73, parrafo 2 del Anteproyecto de ley de patentes
espafiola de 1981 elaborado por el doctor Alberto Bercovitz ya se
mencionaba la regla de la inversién de la carga de la prueba. Esta
regla quedé incorporada en definitiva en el articulo 61, parrafo 2 de
la Ley de patentes espafiola de 1986 que dice:

38 La variante A consiste en la propuesta de que no haya articulo sobre la in-
versién de la carga de la prueba. Véase OMPI, Propuesta basica para el tratado
y el reglamento, op. cit., 21 de diciembre de 1990, PLT/DC/3.
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“Si una patente tiene por objeto un procedimiento para la fabri-
cacién de productos o sustancias nuevos, se presume, salvo prue-
ba en contrario, que todo producto o sustancia de las mismas
caracteristicas ha sido obtenido por el procedimiento patentado.”

18. La inversion de la carga de la prueba en las reformas de 1988
a la Ley de Patentes Estadounidense

La reforma de 1988 a la ley americana de patentes, ademas de in-
corporar la regla de la extensién de la proteccién (articulo 271, g),
tuvo como fin incorporar la regla relativa a la inversién de la carga
de la prueba mediante la introduccién de un nuevo articulo 295. El
texto del articulo 271 (g) trata de la extensién de la proteccién de la
patente de procedimiento al producto directamente obtenido, en tanto
que el nuevo articulo 295, en vigor a partir del 23 de febrero de 1989,
incorpora expresamente la regla de la inversién de la carga de la prue-
ba a la legislacién de patentes estadounidense:

En los procedimientos instaurados por la presunta invasién de
una patente de proceso con motivo de la importacién, venta o
uso de un producto que ha sido hecho conforme a un proceso pa-
tentado en Estados Unidos, cuando el tribunal encuentre:

(1) que existe una posibilidad considerable que el produc-
to haya sido hecho conforme al proceso patentado, y

(2) que el actor ha realizado un esfuerzo razonable para
determinar el proceso realmente empleado en la elabo-
racién del producto, sin haberlo conseguido,

el producto se presumira hecho conforme al proceso patentado,
y la carga de establecer que el producto no ha sido hecho con-
forme al proceso correspondera a la parte que alegue que el pro-
ducto no fue hecho conforme al proceso patentado.*®

19. La exigencia de que el producto resultante del procedimiento

patentado sea nuevo para que opere la presuncion de invasion
de patente

En esta materia se establece una distincién basica, a la hora de
determinar el criterio aplicable en materia de carga de la prueba, a

1% Véase WicerT, op. cit., p. 1.
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saber: la consistente en dividir los procedimientos en dos grandes
grupos:

~—nuevos procedimientos para la obtencién de productos ya cono-
cidos y

~— nuevos procedimientos para obtener productos que son nuevos.

Solo en el segundo caso se establece la presuncién de identidad de
procedimientos, que supone la atribucién al demandado de la carga
de probar que el producto que fabrica, vende o emplea ha sido obte-
nido por otro procedimiento distinto del protegido en la patente del
actor. La razén es obvia. Cuando el producto es ya conocido, eso quie-
re decir que también se conoce el procedimiento que conduce a su
obtencién. Lo légico y lo que resulta mas adecuado, dentro del orden
normal de probabilidades, es suponer que si alguien fabrica ese pro-
ducto ya conocido, lo obtenga aplicando el procedimiento anterior y
no ningun otro procedimiento nuevo. En suma, si el producto es cono-
cido, habra que presumir que se obtuvo también por procedimiento
conocido; no por el nuevo procedimiento. Sera el actor, pues, quien,
frente a tan razonable presuncién, debera probar que no ha sucedido
asi y que ese producto, a pesar de ser ya conocido, ha sido fabricado
por el procedimiento nuevo protegido por la patente. En cambio, ante
un producto nuevo, desconocido hasta entonces, lo que habra que pre-
sumir es que quien lo fabrica ha aplicado un procedimiento nuevo: el
procedimiento protegido por la patente.*

20. La exigencia de que el actor acredite haber realizado un “esfuerzo
razonable” para conocer el proceso empleado en la
elaboracion del producto

Como se ha visto, la norma que permite invertir la carga de la prue-
ba en los litigios de invasién de patente de proceso, se ha justificado
por la imposibilidad practica de comprobar que el producto que fabrica
o utiliza el demandado ha sido obtenido precisamente por aplicacién
del procedimiento patentado y no mediante el empleo de otro proce-
dimiento distinto; exigir esta prueba equivale a colocar al actor frente
a lo que se ha llamado una verdadera “prueba diabélica”. Partiendo
de esta idea, en algunos sistemas se ha condicionado la aplicacién de

4 BayrLoz, op. cit., pp. 716 y 717.
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la norma que permite invertir la carga de la prueba al hecho que
el actor acredite haber realizado un esfuerzo razonable para conocer el
proceso realmente empleado por el demandado en la elaboracién del
producto de que se trata. En dichos sistemas, procede la inversién de
la carga de la prueba sélo hasta que este extremo ha quedado satis-
fecho.

Esta exigencia la encontramos tanto en la legislacién americana de
patentes de acuerdo con la reforma de 1988, como en la Propuesta
Basica del Tratado de Armonizacién en Materia de Patentes. En cam-
bio no aparece esta exigencia en el Anteproyecto de ley espafiola de
1981, ni en la Ley espafiola de 1986.

La primera pregunta que surge a propdsito de la interpretaciéon de
este requisito es precisamente qué debe entenderse por un “esfuerzo
razonable”. En la aplicacién de la regla, cualquiera que sea la interpre-
tacién que se dé a este requisito y especificamente a la forma como
habra de satisfacerse, invariablemente debera tenerse presente la ra-
z6n de ser de la norma que permite invertir la carga de la prueba,
como ha quedado expuesto en parrafos anteriores, Si se tiene presente
que la razén de ser de la regla es precisamente facilitar al titular de
la patente hacer uso del papel ofensivo de este instrumento, todo debe
conducir a una interpretaciéon del requisito que no resulte en una car-
ga superior a la prueba misma. Por tanto, la interpretacién que se
haga del requisito debera ser siempre en armonia con los propésitos
que se persiguen con la regla que se comenta.

La historia legislativa del nuevo articulo 295 de la ley americana
pone de manifiesto que la exigencia puede ser satisfecha acreditando
que se han llevado a cabo los procedimientos judiciales correspondien-
tes que permitan obtener una orden judicial por virtud de la cual se
obtenga el acceso a la planta en la que se elabora el producto, para
asi conocer el proceso empleado en su elaboracién. Esta forma de in-
terpretar el requisito, sin embargo, ofrece grandes inconvenientes con-
sistentes en que no todos los sistemas legales permiten la obtencién
de una orden judicial para estos efectos; y aun en el caso de obtenerla,
ésta se limitaria al territorio del pais en el que supuestamente se esta
llevando a cabo la aplicacién del proceso patentado. En los casos en
que e] proceso se estuviese aplicando precisamente en el pais de emi-
sién de la orden judicial, parece que la instrumentacién del requisito
no presentaria problemas especiales; no asi en el caso, muy frecuente,
en que el proceso se aplica en un pais distinto al de circulacién del
producto presuntamente elaborado conforme al proceso patentado.
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Es por las razones antes mencionadas que la historia legislativa de
la disposicién que se comenta deja claro que ademas del mecanismo
judicial antes mencionado, el requisito podra cumplirse cuando el titu-
lar de la patente acredite haber llevado a cabo gestiones de buena fe
tendientes a determinar el proceso utilizado realmente en la elabora-
cién del producto. De acuerdo con la historia legislativa de esta dis-
posicién, especificamente con los informes del Senado y de la Camara
de Diputados, todo tiende a indicar que la prueba de buena fe queda-
ra satisfecha cuando el titular de la patente acredite haber solicitado
la informacién correspondiente del presunto infractor.!

21. La exigencia de acreditar que existe una “posibilidad considerable”
de que el nuevo producto ha sido elaborado conforme al proceso
patentado

En armonia con la razén de ser de la regla que permite invertir la
prueba en los litigios de patente de proceso, en algunos sistemas se
exige al actor acreditar que existe una posibilidad considerable de que
el producto haya sido elaborado conforme al proceso patentado, para
que proceda la aplicacién de la norma por virtud de la cual opera la
presuncién de infraccién; o dicho en otros términos: la inversiéon de
la carga de la prueba. Este requisito aparece tanto en la Ley ameri-
cana de patentes como en la Propuesta Basica para el Tratado de
Armonizacién en Materia de Patentes (aun cuando en este ultimo
caso, los Estados Contratantes que asi lo manifiesten al momento de
la adhesién, pueden optar por no exigir este requisito). No asi en el
Anteproyecto de la Ley espafiola, ni en la Ley espafiola de patentes
de 1986.

La posibilidad de que el proceso que se ha utilizado en la elaboracién
del producto es nuevo, existe desde el momento en que el producto re-
sultante de la aplicacién del proceso patentado es nuevo. Por ello, es
razonable suponer que si el producto es nuevo, también lo es el proceso
utilizado en su elaboracién, y por tanto que es el nuevo proceso pa-
tentado el que se utilizé en la elaboracién del nuevo producto. La in-
versa es iqualmente aplicable: si se tratara de un producto conocido,
y no de un producto nuevo, habria pues que suponer que el proceso
utilizado en la elaboracién del producto conocido es tan conocido como

41 Véase WIGERT, op. cit., p. 2.
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el producto mismo, y por tanto que en la elaboracién del producto se
empleé un proceso conocido distinto al patentado.

La historia legislativa del nuevo articulo 295 de la ley americana de
patentes muestra otros posibles medios de prueba para acreditar que
existe una posibilidad considerable de que el producto haya sido ela-
borado conforme al proceso patentado. Es el caso de las sefiales ca-
racteristicas que permanecen en los productos que han sido elaborados
conforme al proceso patentado; o bien, un precio sospechosamente bajo
del producto, cuando el proceso patentado es el tinico medio comercial
que se conoce para elaborar el producto a ese precio. Otro posible
medio de prueba seria el resultado del analisis del producto, incluyendo
la existencia de huellas de impurezas o de un patrén caracteristico de
impurezas.*?

22. La inversion de la carga de la prueba y los secretos empresariales
(secretos de [abricacion y secretos comerciales)

De acuerdo con esta regla, es el presunto infractor quien debe des-
truir la presuncién de haber elaborado un producto mediante un pro-
cedimiento patentado, es decir, que el presunto infractor debera acre-
ditar haber elaborado el producto mediante procedimiento distinto al
patentado. Todo indica que esta presuncién habra de destruirse me-
diante los medios de prueba que el presunto infractor estime satisfacen
ese extremo. Es este aspecto el que, en opinién de algunas personas,
puede poner en riesgo la secrecia de ciertas informacions que el pre-
sunto infractor ha conservado de manera reservada. Por estas razo-
nes, tanto la ley espafiola como la propuesta basica del Proyecto de
Tratado de armonizacién antes citados, incluyen disposiciones que son
el reflejo de preocupaciones manifestadas respecto del efecto que
pudiera tener la inversién de la carga de la prueba en los secretos
empresariales del presunto infractor. Obsérvese, por otra parte, que
este requisito no aparece en el articulo 295 de la Ley americana de
patentes,

Asi, el articulo 24 parrafo 2) del Proyecto de Tratado de Armoni-
zacién dispone que:

2) (Secretos de fabricacién y secretos comerciales). Al exigir la
demostracién de evidencia, la autoridad ante la que se sustan-

2 Ibid,
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cien los procedimientos mencionados en el parrafo 1) tendra en
cuenta los intereses legitimos del presunto infractor para que no
se divulguen sus secretos de fabricacién o comerciales,

Por su parte, el articulo 61, parrafo 3 de la Ley espafiola de paten-
tes de 1986, prevé que:

3. En la practica de las diligencias para la prueba en contrario
prevista en el apartado anterior se tomaran en consideracién los
legitimos intereses del demandado para la proteccién de sus se-
cretos de fabricacién o de negocios,

Obsérvese que en el articulo 73 del Anteproyecto de ley de patentes
de 1981 elaborado por el Profesor Bercovitz (equivalente al articulo
61 de la Ley de patentes espafiola de 1986) no se hacia referencia a

este tema.*®

23. La inversion de la carga de la prueba y la presuncion
como medio de prueba

La novedad de la regla consistente en presumir que un producto
nuevo ha sido elaborado por un procediimento patentado, salvo que el
presunto infractor acredite lo contrario, es sélo aparente. Todo parece
indicar que el aspecto novedoso del tema radica precisamente en la
incorporacién expresa de esta regla, en los cédigos de patentes. A
pesar de esto tltimo, se sabe que el tema en si mismo no es del todo
novedoso en el Derecho de patentes en particular, ni en el Derecho en
general, Efectivamente, la inversién de la carga de la prueba no es
otra cosa que una presuncién, que como se sabe las hay de dos tipos:
las que admiten prueba en contrario (juris tantum) y las que no
(juris et de jure). En este caso estamos ante las que si admiten prue-
ba en contrario. Las presunciones se han conocido en la ciencia juridica
lo mismo en materia procesal, laboral y tributaria,** que en el derecho

43 Véase Bercovitz, La nueva ley de patentes. Ideas introductorias y anteceden-
tes, op. cit., p. 171.

44 Respecto de la situacién en Argentina en lo que hace al tema de las presun-
ciones, particularmente en materia tributaria, misma que apoya la nocién que aqui
se plantea, véase el informe de la doctora Sylvia F. FAermAN (Marvar & O'Fa-
RRELL), Buenos Aires, Argentina, 30 de agosto de 1991, “El articulo 25 de la ley
nim. 11.683 de Procedimiento en Materia Tributaria establece ciertas presunciones
que deben ser destruidas por Ja prueba que ofrezca el contribuyente; v.gr. que toda
persona tiene ganancias equivalentes a tres veces la suma que paga por la locacion
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comin;** de modo que no parece haber razén juridica para hacer ex-
cepciones arbitrarias a la aplicacién de esta regla, que no es sino una
presuncién, en el Derecho de patentes.

24. La presuncion como medio de prueba y la teoria de Mathély

La presuncién, como medio de prueba en los litigios que versan so-
bre invasién de patente, ha sido admitida por tratadistas y litigantes
de mayor autoridad, como se reconoce de modo expreso en la obra
sobre patentes de invencién del tratadista y litigante francés Paul
Mathély,* quien sostiene que:

La invasién puede resultar de presunciones, puesto que las pre-
sunciones constituyen uno de los medios de prueba del derecho
comun,

Es asi que la prueba de la invasién de un procedimiento paten-
tado puede resultar del analisis de un producto obtenido por el
procedimiento, si dicho analisis revela empleo del procedimiento.

Es asi también que la invasién de un procedimiento patentado

de inmuebles destinados a casa-habitacién; el articulo 23 de la ley nim. 20.744 de
Contrato de Trabajo dispone que el hecho de la prestacién de servicios hace presu-
mir la existencia de un contrato de trabajo salvo que se demostrase lo contrario,
etc.”. Respecto de la situacién en Peri, véase el informe del doctor José BARREDA
Z. (Estudio Barreoa MovLLEr), Lima, Perd, 21 de junio de 1991, “De conformidad
con nuestra Constitucién, ninguna persona estd obligada a acreditar lo que niega.
Sin embargo, en materia fiscal, la carga de la prueba del pago de un impuesto se
revierte en la medida en que bastaria a la autoridad fiscal en una acotacién afirmar
que un tributo no ha sido satisfecho sin tener que acreditar el incumplimiento, siendo
obligatorio para el contribuyente acreditar el pago de la deuda tributaria de manera
expresa. Este es el inico caso donde la afirmacién o hecho alegado por el deman-
dante (autoridad fiscal) no debe ser acreditado por él sino que la responsabilidad
de acreditar el pago se traslada al deudor.” En lo que hace a la situacién en Uru-
guay, ver el informe del doctor Juan Antonio PrrtaLuca (Guyer & REeGuLEs),
Montevideo, Uruguay, 13 de septiembre de 1991 que, aunque en otro contexto, re-
fleja que las presunciones no son desconocidas en el derecho positivo uruguayo:
“...La ley de marcas en su articulo 10, inciso 4, establece que se considera demos-
trado el uso por el tiempo que la marca ha permanecido registrada. Es decir, se
presume el uso sin necesidad de probarlo.” En el mismo informe se menciona que
“Existe un proyecto de ley respecto a Circuitos Integrados que prevé la inversién
de la carga de la prueba.” Obsérvese que lo anterior es cierto tanto en el Derecho
argentino, como en el peruano y en el uruguayo, en donde existe una norma proce-
sal de caréicter general de conformidad con la cual corresponde probar, a quien
pretende algo, los hechos constitutivos de su pretensién.

4 Véase MartueLy, Paul, Le Droit Francais des Brevets d'Invention, Journal des
Notaires et des Avocats, Paris, 1974, p. 640.

4 Véase ibid.
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puede resultar del hecho que el procedimiento es el tnico cono-
cido en la industria para la obtencién del resultado considerado,
y que el demandado no alega ser el inventor de medios novedosos
para la obtencién de productos idénticos: en estas circunstancias
esta permitido inferir, a partir de la similitud de resultados, la
similitud de los medios empleados, y de concluir de esa forma,
que ha habido invasién,

Por lo anterior, se insiste en que si la invasién es un hecho que como
tal debe ser probado por el actor, y si la presuncién ha sido reconocida
como un medio de prueba para acreditar la existencia de un hecho,*
no parece haber razén para impedir la utilizacién de este medio de
prueba en los litigios de invasién de patente. A pesar de esto tltimo,
es facil imaginar los problemas que la aplicacién de estas nociones
puede acarrear en la practica, particularmente en aquellas jurisdiccio-
nes en que la jurisprudencia en materia de patentes en general y en
particular de invasién de patentes de proceso, avanza muy lentamente.

Desde el punto de vista juridico —y no politico o econémico— todo
tiende a indicar que, en lo general, la regla alusiva a la inversién de
la carga de la prueba no ha sido acogida con simpatia en muchos pai-
ses de la regién latinoamericana, entre otras cosas por estimarse que
tal regla rifie con tradiciones como la que requiere del actor la exigen-
cia de probar su causa. Esta exigencia ni es propia de los sistemas
legales de la regién, como tampoco lo es en la materia que ahora nos
ocupa. De hecho, en el sistema francés (en el que se inspiran diversos
principios del Derecho de nuestros paises) existen exigencias simila-
res, y es precisamente en Francia en donde, desde finales del siglo
pasado, los tribunales han admitido la presuncién como un medio de
prueba en los litigios sobre invasién de patentes (vaése por ejemplo
C. Rouen, 5 aout 1881 et Cass. req. 3 mars 1882, Ann. 1882-53, Véa-
se también C, Paris, 29 Janvier 1965, 18 décembre 1968 et 26 novem-
bre 1969, Ann. 1966-19 et 1969-93).** Todo indica por tanto que parte
de la reticencia a incorporar esta regla en los cédigos de patentes de
la region, puede haber obedecido a cuestiones mas de orden ter-
minolégico que estrictamente juridico. Por ello, se estima que si al ha-
blar de la inversién de la carga de la prueba se piensa en términos
procesales y se entiende a la institucién como lo que realmente es:
una presuncién reconocida como medio de prueba en diversos cédigos

47 MATHELY, op. cit.. p. 639.
48 MATHELY, op. cit., p. 640.
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procesales de la regién y fuera de ella, la aplicacién de esta institucién
en los negocios cotidianos que versan sobre estas cuestiones tenderia
a facilitarse, toda vez que la presuncién como medio de prueba es una
institucién juridica conocida en nuestro medio, Vistas asi las cosas,
pareceria que la carga de la prueba permanece en el actor, quien a
partir de una serie de situaciones presentes en el negocio de que se
trate ofrece como medio probatorio la prueba presuncional derivada
de la novedad del producto y del proceso, lo mismo que de otras cues-
tiones relacionadas con estos dos aspectos fundamentales del tema que
nos ha ocupado. Por eso, para efectos de planteamientos practicos
que busquen la reforma de las leyes de la regién latinoamericana,*
quiza lo conveniente sea referirse al tema, hablando de la “presuncién
de la invasién de la patente”, mas que de la inversién de la carga de la
prueba, que en esencia conducen a lo mismo.

I'V. OBSERVACIONES FINALES

En todos los materiales consultados aparece como constante la exi-
gencia de que sea nuevo el producto resultado de la aplicacién del
proceso patentado, para que opere la regla de la inversién de la carga
de la prueba, o la presuncién de que el producto fue elaborado con-
forme al proceso patentado.

De los materiales consultados aparece que desde la década de los
setenta ya se preveia la inversiéon de la carga de la prueba en el Con-
venio de Luxemburgo de la Patente Comunitaria de 1975, que si bien
ha sido firmado por los Estados miembros de la Comunidad Econémica
Europea, no ha entrado en vigor. Por el contrario, existe ya una ver-
sion revisada del texto del Convenio de Luxemburgo de 1975, esto es,
el Convenio sobre la Patente Comunitaria de 21 de diciembre de 1989
que incluye mecanismos encaminados a que el nuevo Convenio entre
en vigor el lo. de enero de 1993, Ello no obstante, se ha hecho refe-
rencia al Convenio de Luxemburgo de 1975, toda vez que en sus dis-
posiciones se encuentran fuentes importantes de las instituciones de
que trata este trabajo.*

4% El hecho que la incorporacién de esta regla en los cédigos de patentes es vista
con simpatia por los especialistas en el tema de la regién latinoamericana, queda
ilustrado a partir de los informes de Argentina (véase FaermaN F., Silvia, op. cit.,
pp. 1 y 2) y Pera (véase BARREDA ZEGADE. José, op. cit., pp. 2 y 3) y Uruguay
(véase PrrTrALuca, Juan Antonio, op. cif.. p. 1).

% El Convenio de Luxemburgo de 1975 intentaba evitar la divisién de derechos
en la concesién de patentes, mismos que han quedado sujetos al derecho de cada
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En la Ley-Tipo de la OMPI para los paises en desarrollo sobre in-
venciones de 1979, aparece la regla contenida en el Convenio de Lu-
xemburgo de 1975. En el Anteproyecto de ley de patentes espaiiola
de 1981 del profesor Bercovitz, se incorpora la regla ya contenida en
el Convenio de Luxemburgo de 1975. Lo mismo ocurre en la Ley espa-
fiola de 1986.

La propuesta basica de 19 de diciembre de 1990 para el Tratado de
armonizacién en materia de patentes incorpora la regla de la inversién
de la carga de la prueba.

pais miembro del Convenio de Munich sobre la Patente Europea. El Convenio de
Munich prevé un sistema uniforme de solicitud, tramitacién y concesién de la paten-
te, que al final se traduce en tantas patentes y tantos derechos como Estados desig-
nados existan en la solicitud de patente europea. A través del Convenio de Luxem-
burgo de 1975 se intentaba crear una patente unitaria comunitaria supranacional. Es
decir, una sola patente valida para todos los Estados de la Comunidad Econémica
Europea (misma duracién, mismos derechos, etc., en todos los paises de la Comu-
nidad Econémica Europea). Sin embargo, todo indica que el Convenio de Luxem-
burgo sobre la Patente Comunitaria de 15 de diciembre de 1975 firmado por nue-
ve Estados de la Comunidad Econémica Europea, no ha de entrar en vigor, ya que los
Estados miembros de la Comunidad Econémica Europea han firmado otro Convenio
de Patente Comunitaria, distinto al Convenio de Luxemburgo (y al Convenio de
Munich sobre la Patente Europea). Para que entrara en vigor el Convenio de Lu-
xemburgo de 1975 era necesario que lo ratificaran los entonces nueve Estados de
la Comunidad Econémica Europea, pero para el afio de 1985 sélo siete Estados lo
habian ratificado: faltaban Dinamarca e Irlanda y por tanto no podia entrar en
vigor. El Convenio sobre la Patente Comunitaria de 21 de diciembre de 1989 ha
sido firmado por los doce Estados miembros de la Comunidad Econémica Europea.
El Convenio de 1989 esta inspirado en el Convenio de Luxemburgo de 1975 que.
como se dice, nunca entr6 en vigor y constituye en esencia una versién revisada
del Convenio de Luxemburgo de 1975. El propésito del nuevo Convenio de Patente
Comunitaria de 1989 es producir un efecto integrador para evitar distorsiones en la
competencia y para conseguir la libre circulacién de mercancias en el mercado
interno de la Comunidad Econémica Europea. El nuevo Convenio no sélo prevé
un sistema tnico de solicitud y concesién para una patente, sino que la patente re-
sultante sera una patente comunitaria efectiva en todos los Estados miembros de
la Comunidad Econémica Europea. Su transferencia abarca toda la Comunidad, lo
mismo que su revocacién o caducidad. Para que entre en vigor el nuevo Convenio
sobre la Patente Comunitaria es necesario que lo ratifiquen los doce Estados de la
Comunidad Econémica Europea. Si para el 15 de diciembre de 1991 no lo han ra-
tificado los doce Estados, se ha autorizado la modificacién del texto correspondiente
para reducir el namero de Estados que deben ratificarlo a los efectos de que el
nuevo Convenio entre en vigor el 10 de enero de 1993. Podrén obtener una patente
comunitaria tanto nacionales de los Estados miembros de la Comunidad Econémica
Europa, como quienes no tengan ese caracter. Las solicitudes se tramitaran en la
Oficina Europea de Patentes de Munich, Véase HiLi, Christian, The Future Com-
munity Patent System and its Effects on Non-EEC-Member-States, en Am.erican
Intellectual Property Law Association-AIPLA Quarterly Journal, vol. 18, ndm. 3,
1990, pp. 289 y ss.
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La consideracién de los secretos empresariales del presunto infrac-
tor prevista en la ley espaiiola de 1986, no se preveia en el Antepro-
yecto de ley de patentes de 1981 del profesor Bercovitz.

La consideracién de los secretos empresariales del presunto infractor
vuelve a aparecer en la Propuesta Basica para un Tratado de Armo-
nizacién, lo que sugiere una influencia en este aspecto de la Ley es-
pafiola de 1986. La consideracién de los secretos empresariales del
presunto infractor en los procedimientos legales relativos a la inversién
de la carga de la prueba, no aparece en el nuevo articulo 295 de la
ley americana reformada en 1988.

La exigencia de que el inventor acredite haber realizado un esfuer-
zo razonable para conocer el proceso empleado en la elaboracién del
producto a que se refiere el articulo 295 de la ley de patentes estadou-
nidense (y que no se contempla en la Ley espafiola de 1986), aparece
en el Proyecto de Tratado de Armonizacién, lo que sugiere una in-
fluencia de Estados Unidos en este aspecto.

La exigencia de que el titular de la patente acredite que existe una
posibilidad considerable de que el producto haya sido elaborado con-
forme al proceso patentado aparece tanto en la Ley americana de
patentes como en la Propuesta Basica para el Tratado de Armoniza-
cion en Materia de Patentes. Esta exigencia no aparece en la ley espa-
fola de patentes de 1986.

El Proyecto de Tratado de Armonizacién refleja las tendencias en
esta materia como aparecen en las legislaciones mas avanzadas, inclu-
yendo la legislacién espaiiola y la legislacién estadounidense.

La reticencia de algunos paises de la regién latinoamericana a in-
corporar de modo expreso en los cédigos de patentes la regla que per-
mite invertir la carga de la prueba en los litigios de invasién de patente
de proceso, parece obedecer a factores tanto de caracter politico, como
econémico y juridico. Se estima que en lo juridico, el planteamiento de
su incorporacién podria facilitarse si se pensase en términos procesales
refiriéendose a la regla de la inversién de la carga de la prueba como
una presuncién, esto es, como un medio probatorio reconocido.

En todas las legislaciones en las que se ha incorporado la inversién
de la carga de la prueba en los litigios de invasién de patente de pro-
ceso, se prevén normas paralelas que permiten extender la proteccién
de la patente de proceso al producto directamente obtenido a través de
la patente de proceso. De modo que, en este contexto, la inversion
de la carga de la prueba es vista como el corolario de la regla que
permite extender la proteccién al producto.

PROTECCION A PATENTES DE PROCEDIMIENTO 359

Si bien la imposibilidad de obtener patentes de producto ha sido uno
de los moviles que han suscitado la incorporacion de las reglas que
hablan de la extensién de la proteccién y de la inversion de la carga
de la prueba en materia de patentes de proceso, una y otra regla sub-
sisten aun en los casos en que existe la posibilidad de obtener patente
de producto.

Por todo lo expuesto, el corolario de este trabajo no puede ser otro
que una propuesta concreta para que se incorporen normas y procedi-
mientos que permitan extender la proteccién de la patente de proce-
so al producto directamente obtenido a través de la patente de proceso
por un lado, e invertir la carga de la prueba, por otro, en los litigios
sobre invasion de patentes de proceso tendientes a obtener un nuevo
producto. Esto ultimo, en la legislacion y en la practica de paientes fie
la regién latinoamericana, en donde no ha existido una tradicién legis-
lativa ni jurisprudencial en apoyo de la instrumentacién de una y otra

institucion.5?

Rio de Janeiro, octubre de 1991

icana en el tema de la extensién, véase el
Propiedad Industrial de 1991 en donde se
lacién productos que sean
das que fueron utilizados
l.cencia de ex-

51 Por lo que hace a la situacién mex
articulo 223, fraccién IV de la Ley de :
considera como delito: ‘ofrecer en venta o poner en circu
resultado de la utilizacién de procesos patentados, a s.ab:en .
sin el consentimtento del titulac ccliedla g;a:cntee‘(l)odetegr(;er:n ::\ilcl:::) ux:‘ B o

i6n” uliaridades del nu 3 : =
g:g:i‘:é:aaa?:edzse ]:‘: g;tcema hibrido, que al final no satisface plenamente los obje

tivos que se persiguen con la regla de la extension.





