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1.17. QUE ES LA PROPIEDAD INDUSTRIAL?

Para poder saber qué es la propiedad industrial, es necesa
rio, primero saber qué es la propiedad inmaterial. Esta es defi
nida como; "el conjunto de derechos resultantes de las concep-
cicnes de la inteligencia y del trabajo intelectual, contempla-
dos desde el aspecto del provecho material gue de ellos puede
resultar.” (1)

La propiedad inmaterial, ha sido clasificada tradicional--
mente en:

Propiedad Intelectual y

Propiedad Industrial.

La primera se refiere a los llamados derechos de autor, de
finidos en el articulo 12 de 1la Ley Federal de Derechos de Au-
tor como: "el conjunto de normas que protegen al autor y a su -~
obra intelectual y artlistica." (2)

Como el estudio de la propiedad intelectual o derechos de
autor escapa a los alcances de este trabajo, nos limitaremos -
dnicamente a lo antes dicho, pasemos a analizar qué es la pro-
piedad industrial propiamente dicha.

"El concepto de propiedad es inherente a la vida misma del
hombre desde sus primeras manifestaciones sociales, sin embar-

go, fue hasta el IUS CIVILES ROMANO cuando se les reconocid ju-

{1) Rangel Medina Davis, Tratado de Derecho Marcario, 12 Edi--
cidn, México 1960, piq, 90,
{2) publicada en el Diaric Oficial de la Federacién el 21 de di
- ciembre de 1963.




fidicamente como un derecho de naturaleza exclusiva, absoluta y
perpetua de todas las cosas."(3)

De la divisién tan bien claborada que realizaron los roma-
nos scbre la propiedad, la que interesa para este estudio es la
subdivisién que hicieron entre bienes corporales y bienes incor
porales.

hl respecto, el tratadista Antonio de Ibarrola expresa: --
"Tradicicnalmente se ha establecido una gran distincidn entre -
los bienes; los unos como COSA: se¢ les llaman bienes corpora--
les; los otros como DERECHOS: se les llaman bienes incorporales.
La decisién en cuestidn nos viene desde el Derecho Romano; afir
maba Gayo:cosas corporales son aquellas gue pueden tocarse, co-
mo los fundos, las vestiduras, el oro... las incorporales son a
guellas que no pueden tocarse, ya que son las que consisten en
un derecho, tales como la herencia, el usufructo, las obligacig
nes..." (4)

Partiendo de esta teorla, se pucde afirmar que los diferen
tes institutos que conforman la propiedad industrial no son co-
sas, sino derechos, como tales deben ser objeto de una requla--
cidn autédnoma, ya gque estdn totalmente fuera del contexto de --
las normas gque regulan cosas o bienes muebles ¢ inmuebles.

Como bien sabemos los derechos reales recaen sobre bienes
materiales o cosas en sentido estricto, lo cual no impide gque -

puedan constituvirse sobre bienes inmateriales..."La propiedad in

(3) Bravo Gonzdlez Agustin, Lecciones de Derecho Romano, Bay Gra
fica Ediciones, México 1965, pidg. 179,

(4) 1barrola Antonio de, Cosas y Sucesiones, Edit, Porrda, Méxi
co 1957, pag, 51. -




dustrial que ampara las patentes, marcas, nombres comerciales,
evidentemente es un derecho real autdpomo que deben diferenciay
se de la propiedad ordinaria que sélo recae sobre cosas.” (5)

Aunque el té&rmino propiedad industrial ha sido muy critica
do, su difusién cs tan amplia que discutir agul si la designa--
cién es correcta o no lo es, serla por demds intrascendentea.

El autor brasileno joao Gama Corgueira (6), cxpresa que; --
"la propiedad industrial constituye un sistema jurildice, un to-
do orgdnico, subordindndose sus diferentes insticutos a los mis
mos principios generales, siendo idéntices =l fundamento ¥y naty
raleza de esos derechos, como idéntica es la naturalezs de los
objetos sobre los cuales Se cjercen.” Concluye diciands, "que -
la propiedad industrial, en tede su conjunto, decscansa en el --
principio ético de represidn de la competencia desleal, que --
constituye el fundamento y la razén de sus leyes,"

Por su parte; Paul Roubier, (7) expresa que, "la propiedad
industrial consiste en una regularizacidén jurldica del juego de’
la competencia entre productores. Competencia que, no puede ser
ilimitada, ni constituir para un comerciante o industrial un de
recho absoluto, porque de ser asl surgirdAn conflictos insolu--
bles. Por consiguiente es necesario fijarle barrecras que delimi
tardn su curso y constituirdn posicicnes que no pedran remover;

esas posiciones son los derechos de propiedad industrial que, -

Ibarrola, ob, cit, pdg, 52.

(6) Gama Cerqueira Joao, Citado por: Newton Silveira,en Revista
Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica, nimeros -
33-34, 197%.pags, 189 y 190,

(7) Roubier Pau., c¢it, por Rangel Medina, ob, cit, pag, 100.



por otra parte, son a la vez otras tantas prerrogativas en pro-
vecho de un establecimiento de industria o de comercio contra -
sus competidores.”

De lo anterior se deduce, que la propiedad industrial la -
constituyen un conjunto de DERECHOS industriales y comerciales
que tratan de garantizar a sus titulares, el respeto de ellos -
por todo el mundo.

En cuanto a la definicidén de propiedaé industrial, encon--
tramos que diversos estudiosos de esta materia han emitido algu
na, aqul sefialamos las que consideramos ceome mds importantes.

"Es un nombre colectivo que designa el conjunto de institu
tos juridlicos o leyes que tienden a garantizar la suma de dere-
chos deducidos de la actividad industrial o comercial de una --
persona y asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y -
comercial.” (8)

"La propiedad industrial estd constituida por las prerroga
tivas industriales que aseguran a su titular, frente a todo mun
do, la exclusividad de reproduccidén ya de una creacién nueva, --
bien de un signo distinto.™ (9)

De esta Gltima definicién, se desprende la divisidn esen--

cial de la propiedad industrial y por lo tanto de sus objetos:

(8) Ladas, cit, por Rangel, ob, cit, pa&g, 101.

(9) Rouber Paul, cit, por Rangel, ob, cit, pig, 102.



a}l Patentesg

b) Certificados de Invenciodn

Creaciones
Nuevas ¢) Dibujos Industriales
d) Modelos Industriales
Propiedad
Industrial
a) Marcas
X b) Nombres Comerciales
Signos

Distintives c) Avisos Comerciales

d) Denominaciones de Origen

1.2. LAS CREARCIONES NUEVAS:

1.2,%. LA PATENTE DE INVENCION,.

Segun el Diccionario de la Lengua Espaficla de la Real Aca-
demia, la palabra patente significa estar al descubierto, mani-
fiesto. Dicho objetivo deriva etimoldgicamente de las voces la-
tinas patens, patentis, patere, que significa estar al descu--
bierto, a la vista de cualguiera.

Antonio de ibarzola dice: "la palabra patente viene de la
litterae paterns, las cartas enviadas por el soberanc a to--
dos los que la presente vieren y en las que concedla un titulo,
un empleo, un monopolio, no eran selladas sino abiertas y por -
eso se llamaban patentes. En sentido contrario las litterae --

clause se enviaban a determinadas personas para tratar asuntos



privados y eran cerradas." (10)

En el derccho mexicano, la patente es un verdadero monopo-
lio legal de explotacidn de un invento, €l cual encuentra su --
fundamento en el artliculeo 28 Constitucicnal, sole limitado, ese
monopolio, por las modalidades que le imponga la Ley de Inven--
ciones y Marcas en vigor, asl como por su Reglamento.

La Ley de Invenciones y Marcas (en lo sucesive se le desig
nard dnicamente como Ley) en todo su articulado nc contempla --
una defincién de patente, solo el articule 39 expresa: "La per-
sona fisica que realice un invento o su causabiente, tienen el
derecho exclusive de explotarle en su provecho, por si o por o-
tros con su permiso, de acuerde con las disposicionas conteni--
das por e¢sta ley y su reglamento. Este derccho se adguiere me--
diante el privilegio de patente gue otorgue o1 Estado y su ejer
cicio estard sujeto a las mcdalidades que dicte el interés pd--
blico. El interesado puede optar, sin embargo, por un certifica
do de invenciédn,..."

Encontramos cn este articulo el fundamento legal para la -
explotacidén de un invento en forma exclusiva, asi como el de ex
pedicidn de patentes.

El no estar definida por la Ley, no es obstdculo para gue
los estudiosos del derecho emitan su definicidn o conceptuén el
término patente juridicamente, asi encontramos, y sole citando
a algunos, a Jorge Barrera Graf que la define asl:; "La patente
estriba, por una parte, en el derecho absoluto de explotacibn -

exclusiva de la invencién que 1la Ley concede al inventor o cau-

(10) Ibarrocla, ob, cit, pag, 224.



sahahiente, asi como en la obligacidn gue el beneficiario con--
trae de pagar ciertos derechos fiscales y el deber de explotar

efectivamente la invencién; por la otra, consiste en el titulo

o documento que el Estado expide a favor del inventor o causaha
biente." (11)

Es de hacerse notar la similitud existente entre ésta def}i
nicidn y el contenido del articulo 32 de la Ley.

El autor espaficl Garcla Oviedo, sefiala: "Se entiende por -
patente el certificado que extiende el Estado, por el cual se -
reconoce el derecho para emplecar o utilizar exclusivamente una
invencidn en la industria y dar al comercio o poner en venta --
los objetos Fabricados procedentes de ésta invencidn, por um ~-
tiempo determinado." (12)

En cuanto al Convenio de Paris para la Proteccién de la --
Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, vigente en nuestro
pals,.este tampoco define lo gue es patente de invencién y soélo
expresa en su articulﬁ 12 inciso 2 gue las patentes serdn obje-
to de proteccién.

Por ser la patente de invencidn el tema central de este --
trabajo nos quedaremos, por el momento con esta pequefia introdug
cidn, la cual tiene el propésito de tratar someramente gue e§ -
la patente de invencién, sin profundizar en su estudio, Ya que
a lo. largo de este trabajo vamos a realizar el andlisis pormeng

rizado de la evolucién histérica de la patente, su naturaleza -

(11) Perrera Graf Jorge, Tratado de Derecho Mercantil, Edit, Po
rrda, México 1957, Vol, I, pAg, 174.

{12} Garcla oOviedo Carlos, Tratado de Derecho Administrativo, _
Madrid 1956, pAg, 130.




jﬁrldica, derechos y obligaciones del titular de la patente,etc.

1.2,2, EL CERTIFICADO DE INVENCION:

La palabra "certificado"™ proviene del latin "certificarse”™,
que significa certificatioc o sea, certificacidn.- Asequrar, afiyr
mar, dar por cierta una cosa.

La reglamentacién del certificado de invencién es de recien
te creacidn en México, pues dicha institucidn apenas fue regula-
da por la actual Ley de Invencicnes y Marcas, promulgada en 1976.
Quizd fue incluida en base a que se considerd: "que la incorpora
cién de los certificados de invencidn al sistema mexicano podria
remediar a la vez dos fendmenos preocupantes, por un lado, la es
casa presencia de patentes de inventores mexicanos frente a la -
abrumadora cantidad de solicitantes extranjeras y por el otro, -
el bajo Iindice de explotacién de patentes en nuestro medio."(13)

La Ley Nacional expresa en su articulo 65 que, se podrd ob-
tener certificado de invencidn, respecto de cualesquiera invento
que pueda ser objeto de patente de invencién, as! como los proce
dimientos para la obhtencién de bebidas y alirentos para consumo
humano y los procedimientos biotecnoldgicos de los que se ob--
tengan: Farmoquimicos; medicamentos en general; alimentos y bebi

das de consumo animal; fertilizantes; plaguicidas; herbicidas; -

(13) Rangel Medina bavid, El Certificado de Invencién en Estu-—
dios Juridicos en Honor de Alberto VAzquez del Mercado, -
edit, Porrda, México 1982, pAg, 53t.




fungicidas y productos de actividad biolédgica.

Asl vemos que el certificado de invencidn nace como una so-
lucidn gue el Estado encontrd para dar cierta proteccidén a inven
ciones que por considerarse de cierto interés piblico no son su
ceptibles de patente, claro ejempleo son los procedimientos para
la cobtencién de bebidas y alimentos de copsumo humano y animal,
ademds ¢l legislador hizo extensiva la obtencidn de un certifica
do de invencidn a todos los inventos o creaciones nuevas patenta
bles. (Arts., 3, 65 y 80 L.T.M,).

En relacidn con los origenes del certificado de invencidn -

el macstro Rangcel Medina expresa: "Ya on los primeros anos del -

]

Estado Sovietico, el 30 de junio de 1919 Vladimir 1lich Lenin,
en su cardcter de Presidente Del Consejo de Comisarios del Poe--
blo de la R.S,F.S.R. firmé el decreto sobre Invenciones. En su -
articulo 4° establecid una forma cardinalmente nueva de protecs-
cidn juridica de los inventos: )] certificado de autor" (14)

“El certificado de autor soviético se caracteriza bdsica---
mente por el hecho de que el inventec pasa de inmediato a usufruc
to social de todas las empresas estatales, cooperativas y socia-
les, organizaciones e instituciones sociales sin permiso especial
para ello, Pero a cambio de c¢se desprendimienteo se establecen --
formas de estimulo material y moral a los inventores; en efecto,
ademids de el pago que sc da a los inventores gque recibieron cer-
tificado de autor, sc les otorgan otros derechos: que el invento
lleve su nombre o una denominacidn especial; ¢l derecho a la 1i-
bertad de creacién técnica.™ {15)

{(14) ob, c¢it, pég, 519.
(15) Drkin y Nayashkov, cit, por Rangel, ob, cit, pdg, 521.



De la lectura del pdrrafo anterior se desprende la gran si-
militud existente entre el certificado de invencidn de nuestro -
pais y el certificado de autor soviético en cuanto a gue los dos
confieren al creador de un invento el derecho al pago de regali-
as, con la diferencia de gue en México la Ley preved que ese pa-
go sera hecho por el interesado gue explote el invento, entre -«
los soviéticos el pago lo hace el Estado.

El legislador nacional, a nuestro juicio, considerd impor--
tante no conceder la propiedad de los inventos amparados por un
certificado de invencidn, yu que, pucden ser cxpletados por oua-
lesguiera interesados, pero si comprendid la necesidad de otor--
gar incentivos a los inventores, buscando tal vez, mcjorar con -
el certificado los indices de progreso nacional.

Para finalizar con el certificado de invencidn baste decir
que: "el simple cotejo de los elementos caracteristicos del cer-
tificado de invencidn con las peculiaridades antes recordadas del
certificado del auteor soviético, demuestra gue el tituloc mexica-
ne es una copia en grado de tentativa del gue sirvid de modelo.”

{18}

1.2.3. EL DISENO INDUSTRIAL (DIBUJOS Y MODELGS INDUSTRIA--

"Las obras de arte aplicadas a la industria, llamadas en In

glaterra " disepos industriales " y designados cominmente -

(16} Rangel, ob, cit,



como dibujos y modelos industriales, son creaciones del esplritu
que tienen por objeto responder a esa necesidad de la ipdustria
moderna de explotar el justo del pdblico, por medic de la forma
y la presentacidén de los productos, independientemente de sus --
cualidades técnicas." (17)

La Ley define al dibujo industrial como, "toda combinacidn
de figuras lineas o colores que se incorporen a un producto in--
dustrial con fines de ornamentacién y que le den un aspecto pech
liar y propie.™ fart. 82).

Y trata al modelo industrial como, "toda forma pladstica que
sirva de tipo o molde para la fabricacién de un producto indus--
trial, que Lz dé apariencia especial en cuanto nc implique efec-
tos téecnicos." {art. 83},

La ley concede el titular de un dibujo o modelo industrial
el derecho de uso exclusivo por el término de siete afios impro--
rrogables {art. 81).

En relacidn con los conceptos legales emitidos, vale la pe~

na tratar sus elementos dsitintivos:
DIBUJO INDUSTRIAL.-
"A) Combinacidén de figuras, lineas o colores:

Podemes decir que esa combinacién deberd ser dimensional y

puede consistir por ejemplo, en una impresién, pintura, bordado,

{17) Rangel Medina David, Proteccidn al Arte Aplicado, Revista -
Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica, Ndms 29-30,
México 1977, pag, 15.




tejido, cosido, modelado, fundicién,grabado, mosaico, incrusta--
cidn, etc.

B} Que sea nueva dicha combinacidn:

Del texto del articule 52 de la Ley puede afirmarse que un
disefic se considerard como nuevo si no se encuentra en estado de
la técnica, esto es, si no se ha hecho accesible al piblico, en -
el pals o el extranjero, mediante una descripcidn oral o escri--
ta, por el uso o por cualesquier otro medic suficiente para per-

mitir su ejecucién.
C) Inceorporados a un producto industrial:

Es decir, que esté dicha combinacidn utilizada en un pro-

ducto gue va a ser fabricado o utilizado por la industria.
D) Con fines de ornamentacidn:

Es un fin estético, en cuanto a que tiende a agradar la visg
ta o mejorar la apariencia del producto industrial al que se in-
corpora el dibujo, sin que implique efectos o aspectos técnicos

o gque modifiquen la esencia del producto.
MODELO INDUSTRIAL.~

A). Toda forma plAstica:

Aqui se encuentra incluido cualquier volumen, gue constitu-
ya un patrdn para la manufactura o fabricacidn de un producte in
dustrial, sea pieza de maquinaria, herramienta, estatua, busto,

alto o bajo relieve, utilizadas industrialmente.



B} Que sea nugva:
Idéntico al dibujo industrial,

C) Que sirva de tipo o molde para la fabricacién de un pro-

ducto industrial,.
D) Que le de apariencia especial.

Consideramos que al hablar la ley de especial, pretende ha
cerlo, como en ¢l caso de los dibujos industriales, de peculiari
dad, originalidad, propiedad, etc., en cuanto a que el modeio -

sea diferente a los demds.
E) En cuanto no 1impligue efectos técnicos:

Esto quiere decir, que el modelo solamente se refiera al as
pecto externo, a la configuracidn morfoldgica del preoducte, sin
que tenga que ver con su funcionamiento o mecanismo interno.”
(18)

En relacidén con los sistemas de proteccidn de las obras de
arte aplicado a la industria, son muy variados, segin el pals --

de gue sc trate, asl encontramos diversas teorlas de proteccidn:

“a).- La unidad de arte.- El modelo o dibujo no es sino ar-
te aplicado, sin que el destino del mismo cambie, por tanto, el

origen artlstico gue como creacidn originalmente tiene. De acuer

(18} Rangel Ortiz David, El Disefio Industrial en la Nueva Legisla
cién Mexicana de la Propiedad Industrial, Revista Mexicana -
de la Propiedad Industrial y Art!lstica, Nums, 31-32, México
1978, pags;., 216 a 218.




do con este criterio el diseno industrial es un solo objeto, un
solo creador y queda protegido tante por las Leyes de propiedad
industrial como por las de propiedad literaria artistica. (Fran-

cia)l.

b).- Bl sistema que admite la unidad del arte, pero sdélo sp
mete la proteccidn a la Ley autoral excluyendo la legislacidn s
bre propiedad industrial. Estamos en presencia de un sdlo objeto

un solo creador y una scla proteccién . (Bélgica y Holanda).

c).- E]l sistema que parte del principio de la disociabili-
dad, seqin el cual la aplicacidn industrial de un modelo confie
re a este una autonomia gue scpara lo industrial de lo puramente
artistico y entonces es ¢l destino del objeto ¢l que permite -
aplicar las leyes de dercchos de autor o propiedad industrial. -
Se trata de doble objeto y una ley para cada uno de ellos. {Ita-

lia y Espana).

d).- Una concepcidn tipo gque podria calificarse de interme-
dia, es la que separa lo artistico de lo industrial, segin el ni
mero de reproducciones gue se realicen de la obra. (Gran Breta--
nal. (19)

El sistema de la ley mexicana es complejo, asi epcontramos
gque, se protege a las manifestaciones artisticas aplicadas a la
‘industria (art. 81), el dereche de autor no comprende la aplica-
cidén industrial de las ideas contenidas cn sus obras {art.81 Ley

Federal de Derechos de Autor). Sin embargo, se castigan diversos

{13) Rangel Medina D, ob, cit, pdg, 20.



~actos gue pucdan tipificarse como competencia deslal, tales co-
mo comecrciar con obras publicadas con violacidn de los derechos
de autor (art. 13¢-1 L.F.DUAL). (20)
En relacidén al convenio de Faris, déste dnicam:nte se limita
a senalar que los dibujos y modelos industriales serdn objeto de

proteccién por todos los paises de la Unidn (art.5 quinquies).

1.3. LOS SIGNOS DISTINTIVOS:

1.3.7. LA MARCA.

"La marca es un signo para distinguir. se emplea para sena-
lar v caracterizar mercancias o productcs de la industria, o ==
bien, servicios, difcrenciandolos de otros. Tiene por objeto la
marca, proteger mercaderias ponidndolas al abrigo de la competen
cia dewleal mediance 'la identificacidn. Estan destinadas a espe~
cializar los productos en que se usan y a indicar y garantizar -
su procedencia.” (21)

"La marca es fundamentalmente un signo, un simbolo, o emble-
ma que senala, distingue las mercancia de un productor de las de
otra.” (22)

De estas definiciones, muy semejantes entre si, partiremos
hacia el andlisis del tema, ya que las consideramos muy comple--
tas para el objeto de éste trabajo.

En relacidn con la ley, esta conceptia a la marca de la si-

(20) Rangel Medina D, ob, cit, pdg, 21

(21) Sepulveda Cesar, Sistema Mexicano de_la Propiedad Indug---
trial, edit, Porrva, Méxica 1981, pag, 113,

(22) Ladas, cit, por Rangel Medina,ob, cit, 185,
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guiente manera; "Esta ley reconoce las marcas de productos y de
servicios. Las primeras se constituyen por los signos que distip
guen a los articulos o productos de otros de la misma cspecie v
clase, Las segundas, por los signos que distinguen un servicio -
de otros de su misma clase o especie." (art. B7}.

En la anterior definicidn encontramos que en esencia contig
ne los mismos elementos de las definiciones doctrinarias.

Ya definida la marca, pasemos a sepnalar en seguida cuales -
son las caracteristicas escnciales de las marcas para obtener su

registro.
pistintividad de la marca.-

"La esencia de la marca estriba en suw naturaleza distintiva,
lo cual significa que la marca debe especializar, individualizar
y singularizar.

En primera y dltima instancias, el destinc de la marca estd
en identificar" (23) Esto significa que la marca no debe confun-
dirse con otras ya existentes.

"Una marca difiere suficientemente de otra, cuando ninguna
confusidn es posible para quienes ponen en su examen una aten--
cién comin y ordinaria, y una marca no difiere suficientemente,
cuando puede haber confusién para aquellos compradores que no --
tengan las dos marcas ante sus ojos. Para gue una marca sea dis
tintiva precisa reunir el doble requisite de la novedad y espe--

cialidad," (24)

(23) Rangel, ob, cit, pdg, 1B85.
(24) Braun, cit, por Rangel Medina, ob, cit, pdg, 187.
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BEn cuanto a la novedad, esta significa que el signo escog:-
do como marca, no debe ser ya conocido como signo distintivo de
alguna empresa o persona fisica. "No es precise que la marca sea
nueva por si misma; basta que lo que sea en su aplicacidn, a sa-
ber, que no haya sido empleada para caracterizar productos o mer
caderias de otra industria, empresa o establecimiento." (25}

La marca para gozar de proteccidn legal debe cumplir con -
una funcidn diferenciadora, la cual a su vez sélo podra realizar
se si 1a marca es suficientemente original para llamar la aten--
cidén del comprador. A ésta condicidn se le llama especialidad de
la marca. (26). Por ello se dice que la marca debe ser especial,
debe scr diferente a otras marcas, para due el piblice consumi--
dor sea protegido y se le permita diferenciar fdcilmente una mar
ca de otra, con el propdsitc de que éste, obtenga una garantia -
de calidad y precio en los productos gue adquiere,

Lo dicho en los parrafos precedentes ha sido recogido por -
la ley vigente, asi encontramos que, en el art. 91, en sus frac
ciones XIX, XX, XX1, XXIT y XXII1I expresan que se negara el re--

gistro de una marca que pueda inducir a error al piblico consumi
dor; traduciy a otro idioma las palabras no registrables; una --
marca igual o semejante, en grado de confusién a un nombre comer

cial aplicada a los mismos o similares servicios.

Licitud de la Marca.-

La fraccidn XVIII del art. 91, cxpresa que no serd registra
ble como marca todo lo que sea contrario a la moral, a las bhuc--’
nas costumbres, al orden piblico y aquello que tienda a ridicula

rizar ideas o personas.

Veracidad de la Marca.-

"Cualquiera que sea el sidno elegido, sera marca si no con-

tiene indicaciones contrarias a la verdad, que puedan inducir al

) Magalhaes, cit, por Rangel Medina, ob, cit, pdg, 193.
6) Rangel Meéina,'og, cit,qpég, 190." ! r PAgy



piblico en error sobre el origen y calidad de las mercancias o -
que de cualquier modo constituyan actes gue hagan incurrir en en
gano er la seleccidn de los productos,”" (27)

Para evitar que ¢l piblico consumidor sea c¢nganado con res-
pecto al origen, calidad ¢ naturaleza de las mercaderias, nues--
tra Ley ronsagra el principio de¢ veracidad de la marca cuando --
prohibe el registro de: las denominaciones, signos o figuras su-
ceptibles de enganar al plblico o inducir a errer, entendiéndose
por tales, las que constituyan falsas indicacicnes sobre la natu
raleza, origen, componentes o cualidades de los productos o ser-
vicios que pretcade amparar. (art, 91 frac. XvVI}.

El Convenio de Paris, contiene, también, disposiciones acer
e

ca del registro v proteccidn de marcas, senala <n su art.
g

que las marcas serdn objeto de proteccidn por los paises de la -
Unidén; en su art. 6. bis prohibe ¢l registro de marcas notoria-
mente cenocidas asi como en les § ter la prohibicién de registro
como marca en cuanto a emblemas de Estados, signos oficiales de
control y emblemas de organizaciones intergubernamentales; el --
art. 6 guinguis sehala que una marca registrada en algun pais de
la Unidn serd objeto de proteccidn por los demds paises,

Por todo lo anterior, podemos afirmar que la proteccidn ju-
ridica “e las marcas va en relacidén con la proteccidn juridica -
del. comerciante honesto y del publico consumidor, quienes res--
pectivazente, conserva su credibilidad y orienta al consumidor
a elegir los productos y servicios que él elabora y expende; por

parte del piblico tiene éste la garantia =n la marca que adquie-

(27) Rangel, ob, cit, pdg, 197



re del tipo y calidad gque busca.
1.3.2, EL NOMBRE COMERCIAL.

"El nombre comercial es el signo adoptado per industriales,
productores y comerciantes, sean personas fisicas o morales, pa-
ra distinguir sus negocios de los demds que se dedican a una ac_
tividad mercantil del misme género." (28)

Como las marcas, avisos comerciales y las indicaciones de -
origen, <1 nombre comercial pertenece a las prerrogativas indus-
triales que, en el campo de la propiedad industrial se llaman --
signos distintivos. Y se diferencia del otro grupo de objetos de
la propiedad industrial llamados creaciones nuevas o sean las pa
tentes de invencidn, los certificados de invencidn y los disenos
industriales.

"El nombre de comercio o nombre comercial sirve para identi
ficar a un comerciante, a su negociacidn, para distinguir la ac-
tividad comercial de una persona de la otra. Pero es también la
representacidén sintdtica de un conjunto de cualidades poseidas -
por una empresa, como el grado de honestidad, la reputacidn, la
confianza, la seriedad, la eficacia, y muchas otras mds. BEs, al
mismo tiempo, ¢l correlate de la clientela, La ¢lientela no pue-
de sentirse, ni pesarse, ni medirse. Pero tiene un valor econdmi
co." (29}

Es preciso senalar, que si bien, la doctrina ha elaborado - .

(28) Correa Enrique, Proteccidn del Nombre Comercial, Revista, -
Mexicana de la Propicdad Industrial y Artistica, Num, 1, Mé
xico 1963, pdq, 23. -

(29} sépulveda César, ob, cit, pdg, 171.
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diversas definicicones y conceptos del noembre comercial, no lo ha
hecho asf la ley vigente, por lo gue se debe atender a los ele--
mentcs que se desprenden de la lectura de la ley para elaborar -
el concepto: la utilidad peculiar es la de distinguir, particula
rizar o singularizar ol cstablecimiento o negociacidn que se de-
tenta.

La proteccidn del nombre comercial nace en la Convencidn de
Paris de 1883, la gque, en su articulo 8 senala que el nombre co-
mercial estd protegido en tedos los pafses de la Unidn, sin obli
gaci<n do depdsito o registro, forme o no parte de una marca de
fdbrica o de comercio. El art. 179 de la ley Nacional establece
que, el nombre comercial y el derecho a su use exclusive estard
protegido sin necesidad de depdsito o registro, dentro de una zp
na g=ogrdafica que abargue la clientela cfectiva <4 !a empresa o
establecimiento industrial o comercial al que se aplique y toman
do en cuenta la difusidn del nombre y la posibilidad de que gu -
uso por un tercero induzea a error a los consumidores,

El derecho de exclusividad que la ley reconoce descansa en
el uso efectivo gue del yombre comercial se haga, condicidn esen
cial para que se goce de proteccidn. “Pero ademds del requisito
de uso, es necaesarie que el signo elegido sea distintivo, espe--
cial, novedoso y licito. Existe ademds otra limitacidn al derecho
de uso, estd condicionada a la cxtensidn del campo de la cliente
la d2. establecimiento,® {30}

tn relacidn al concepto de “"clientela efectiva™ a que alude

(30) Correa Enrique, ob, cit, pdg, 25.
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el art. 179, el autor César Sepdlveda, en la obra ya citada, d:
ce: "es dificil saber gue quiso decir el legislador con cliente
la efectiva”, sin embargo, explica gud funcidn tienpe la cliente
la por si misma y dice: “La clientela tiene up valor importante
en todo negocio. Bs a la vez la comprobacidn de gue la empresa
ha alcanzado clertoe grade de éxito, ¥ la pousibilidad de conti--
nuar obtenidéndolo.®

No obstante que dste articulo establece la no nesecidad de
registro para la proteccidén del nombre comercial, el arc. 180 -
admite la posibilidad de que el titular del mismo, lo soliecite,-
publicandolo en la Gaceta de Invencioncs y Marcas. Con el obje-
to dc establecer la buena fe on la adopoidn y uso del mismoe,Los
efectos de la publicacidn duran cinco afos a partir de su fecha
legal o de presentacidn de la solicitud v socn renovables dichos

efectos por periodos iguales indefinidamente. {art, B84}.

1.3.3. EL AVISO COMERCIAL.

El aviso o anuncic comercial, en consideracidn del autor -
Joaguin Rodriquez. es: "cualquier combinacién de letras, dibu--
jos o de cualesquiera otros clementos gue tengan senalada origi
nalidad y sirvan para distinguir fdcilmente una negociacién o ~
determinados productos de los demds de su especie.™ (31}

Por su parte, el aator Mantilla Molina (32) sehala “,..fop

{31} Rodrzguez ¥ Rodrxguez Joaquln,Derecho Mercantil, ida, Edi-
cidén, Edit, Porrda, México 1980, pag, 442.

{32} Citado por Higuera Rxcoy, El Anuncxo o Aviso Comercial, Te‘ o

sis de Licenciatura, U.N.AM., Semlnarlo de Patentes, Mar~
cas y Derechos de Autor, México 1986, pdg, 52.
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ma original de anunciar una negociacidn durante un plazo de -
diez anos.,.."

"“Sirve el avise para llamar la atencifn hacia un estableci-
miento o hacia una mercaderia determinada, para realzar las bhon
dades de déstos y atraer a la clientela. Es, en realidad, un ==
anuncio." (33}

Definido el aviso comercial por la doctrina, pasemos a se-
palar como lo trata la legislacidn vigente.

La Ley de Invencionas y Marcas no define en su articulado
que es el aviso o anuncio comercial, y es aqui donde debiera --
contenerse tal concepto o definicidn, sin embargo, el articulo
6° del Reglamento de Anuncios para ¢l Distrito Federal nos auxi
lia en dicha tarea, al definirlo como: "Todo wedio de informa--
cidn, comunicacién o publicidad gue indique, senale, expreose, -
muestre o difunda al piublico cualquier mensaje relacionado con
la produecidn y venta de productos y bienes, con la prestacién
de servicios y con el ejercicio licito de actividades profesio-
nales, civicas, voliticas, culturales, industriales o comercia-
les."

De la lectura de este articulo se desprende gque 105 avisos
pueden formarse con leyendas, imdgenes, frases simples o bien,-
cada una de elias puede ir acompanada de imdgenes, "pero en to-
do caso €l aviso deberd ser original. Los avisos comerciales, -

para que lo

n, han de gquardar una relacidn inmediata con un

establecimientc o con mercaderias y esto es obvio. La natursleza

(33) Sepiilveda César, ob, cit, pdg, 185.
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.del aviso es ser vehiculo de anuncio y una frase sin esa conno-
tacidn no puede ser aviso comercial." (34)

El articulo 174 de la ley, establece que cualquier persona
puede adquirir el derecho exclusivo de usc de un aviso comer---
cial ¢ impedir que otras hagan uso de avisos iguales o semejan-
tes.

Los avisos, seglin el art. 175 de la ley, tienen una protec
cidn de diez ahos a partir de la fecha de registro. Al terminar
ese plazo, caeran de pleno derecho bajo el dominio piblico, y -
en consecuencia, no podrd volver a ser registrado como aviso,

Para el reqgistro de un aviso deberdn cbscrvarse las reglas
establecidas por la ley en relacidn con las marcas.

El aviso no cuenta con una proteccidén especifica en la --
ley, y en el caso de controversia o litigio deberd acudirse a -

las reglas que senalan para las marcas.

1.3.4. LA DENOMINACION DE ORIGEN.

Se entiende por denominacién de origen, la denominacidn geo
grafica de un pais, de una regidn o de una localidad que sirva
para designar un producto originario del mismo, cuya calidad o
caracteristicas se deban exclusivamente al medic geogrdfico, --
comprendidos los factores naturales y los factores humanos., --
{art. 2° del Arreglo de Lisboal).

Hildegart Ronddén de Sanso, define la denominacidn de ori--

(34) Sepilveda, ob, cit, pdg, 184.
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gen, come el signo constitutive por un nombre gcogrdfico que se
identifica con las cualidades de los productos de la zona.
Carlos E. Mascarenas lo define, en su libro Tratado Comer--
cial de Derecho Comparado como un nombre geogrdfico que se¢ usa,
de manera leal y constante en el mercado, para designar un pro--
ducto fabricado, elaborado, cosechado o extraido de un lugar geo
graficc, al cual corresponde el nombre usado como denomina
ci6én ¥ que retne determinada calidad y ciertas caracteristicas.
En las definiciones emitidas, podemos observar que, para —-
que la denominacidén de origen se reconozca juridicamente como --
tal, Zebe reunir como elementosconstitutivos ios siguientes:

a).~ Debe ser una dencminacidén geogrdfica. {Referirse a un

lugar cencreto del mundo}.

b) .- Que esa denomiracidn corresponda al lugar donde se ori

gina 21 producto.
c).- Que ademas se usc como denominacidén del mismo.

dl.- El producto, el cual debe ser un producto tipo, pues -
no todo producto del mismo lugar podrd ser distinguido con la de
nominacidén de origen, sino que ésta se reserva para el que pre--
sente calidades que son esencialmente debidas a la accidén de con
diciones naturales propias, de un terreno determinadeo, aunque e-
sas calidades obedezcan también a cuidados especiales y apropia-

dos.” 735)

{35) Faul Roubier, cit, por Robles Vargas R, en Regimen Juridico
Internacional de las Denominaciones de Origep,Tesis de Li--~
cenciatura, U.N.A.M., México 1985, pdg, 7.
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e).- Uso previo de la denominacidn, sin cuyo requisito no -
puede nacer la denominacidn de origen, 1la cual refleja en el mer
cado la calidad y caracteristicas peculiares del producto, cuya
designacidn se realiza por medio del repetido empleo de la deno-
minacidén geogrdfica. (36} {(37)

En nuestra legislacidn, la figura de la denominacidn de ori
gen es nueva. Esta tiene sus inicios en el esfuerzo de producto-
res franceses de principios del siglo XIX, para encontrar protec
cidén a cierta clase de mercancias.

Nuestra ley contempla en su art, 153, la declaracidn gehe--
ral de proteccién a una denominacidén de origen, la cual deberd -
ser hecha por la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, --
siendo bien de oficio o a peticidn de parte.

Si alguna persona obtiene el beneficio de la declaracidn ge
neral de proteccidn tiene derecho a usar la denominacidn durante
cinco anos, susceptible de rencvarse por periodos iguales, siem-
pre y cuando se cubran los requisitos previstos por la ley.

En cuanto a la proteccidn internacional de la denominacidn
de origen, se encuentra vigeénte en México el Arreglo de Lishoa, -
suscrito en esa ciudad el 31 de octubre de 1958 por Cuba, Checos
lovaquia, Espana, Francia, Hungria, Israel y Portugal. México es
parte del mismo desde el ano de 1964. Hasta 1981 se habian adhe-
rido 16 paises,.

En éste Arreglo, se protege internacionalmente, por primera

{36) Mascarenas E. Carlos, cit, por Robles Vargas, ob, cit, pdg.

8.
(37) Toda la clasificaciédn es hecha por Robles Vargas, ob, cit,.
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vez en forma positiva a las denominaciones de origen, .ya que, --
aun cuando el primer antecedente de tutela internacional lo en--
contramos en la Convencidén de Paris de 1883, la que, en sus arti
culos 9 vy 10 consignaban reglas para impedir o restringir accio-
nes fraudulentas con productos que llevaran falsamente una indi-
cacidn de procedencia, ésta disposicidn no concedia proteccidén -
suficiente; otre antecedente es el Arreglo de Madrid, prevé dis-
posiciones mds rigurosas que la Convencidn, gue de iqual manera

no lograron frustrar la falsificacidn y per onde el fraude.

El Arreglo de Lisboa comprende 14 articulos. La parte dogma
tica abarca del } al 4 o sea, los derechos protegidos; del 5 al
7 se requlia todo lo relativo al registro internacional de las de
nominaciones de origen; los demas articulos son de tipo regla--
mentario, como el % que crea un consejo coordinador, el 10 gue -
anuncia la confeccidén de un reglamento, 12 y 13 sobre entrada en
viger y ratificacicnes y, el 14 senala que el texto del Arreglo
sera firmado en francds y depositado epn Suiza; s6lo ¢l 8 es la -
excepcidn ya que se refiere a las acciones para asegurar la pro-
teccidn,

Del articulado del Arreglo, tiene especial importancia el -
art. 1°, que expresa: "Los paises signatarios se comprometen a -
proteger en sus territoriec, segun los términos del presente Arre
glb, las denominaciones de origen de los productos de los otros
paises de la Unidén particular, reconocidos y protegidos a dicho
titulo en el pais de origen y registradas en la Oficina de la --
Unidn para la proteccidén de la Propiedad Industrial."

pe ésta manera, para profeger internacionalmente un:produc-
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to, se debe primero obtener en nuestro pais, la declaracidn gene
ral de proteccidn otorgada por la Secretaria a la cual da compe-

tencia la ley.

1.4, REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL:

Para Rafael de Pina (38), "la competencia desleal es la con
ducta de un comerciante dirigida a desviar en provecho propio la
clientela de otro comerciante, por medio de maquinaciones dolo--
sas, produzcan o no el efecto perseguida.”

"La competencia desleal es el acto de mala fé, que tiepe --
por objeto producir confusidn entre los productos de dos o mds -
comerciantes, o que sin provocar tal confusidn, llegue a descar-
gar el descrédito sobre el establecimiento rival." (39)

En todos los casos la competencia desleal busca obtener in-
debidamente el favor de la clientela, que seguramente, sin estos
actos se dirigird a otra parte. La deslealtad radica no en la agc
tividad de competencia, sinc en los medios utilizados para ello.

La competencia desleal tiene dos elementos:

1).- Un acto de competencia, y
2).~ Una conducta incorrecta de quien realiza el acto, lo -

cual equivale a deslealtad. (40)

El primer elemento, la competencia, es la relacidn de riva-

lidad que existe entre comerciantes para ganar para si clientela

(38) De Pina Rafael, Diccionario de Derecho, edit, Porrda, Méxi-
co 1983, pdg, 165.

(39) Rippe Siegbert, La Concurrencia Desleal, edit, Amalio Fer--
nandez, Uruguay, pag, 40.

{40) ob, cit, pidg, 41.
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o mercados.

El segundo es la deslealtad, la conducta perjudicial de --
quien realiza un acto de competencia.: .

Existe gran variedad en la forma de realizar la competencia
desleal, dichas formas, segin la doctrina pueden clasificarse co
mo sigque:

"a} .~ Usurpacidn de la propiedad industrial.- Aprovecharse

del prestigio obtenido por un comerciante en sus productos.

b).- Imitacién de la propiedad industrial.- Imitar marcas o

norbres comerciales, creando confusidn en la clientela.

¢} .- Confusidén de la propiedad industrial.- A través de me-

dios gue enganen a los consumidores, sin llegar a la imitacidn.

d} .~ Falsedades sobre atributos personales o ajenos,- Emi--
tir falsedades relativas a la eficacia d¢ productos propios o -+

bien buscar el desprestigio del competidor.

e}.~- La depigracidn del competidor.- Falsedades emitidas en
contra del competidor. Es obvio que ningiln consumidor querrd rea
lizar actos mercantiles con un comerciante acusado de delito o -

insolvencia.

f}.~ Las comparacicnes ilicitas.-Comparar los beneficios -~
del producto propio con las deficiencias del producto del compe-
tidor; esto es con el objeto de provocar el rechazo por parte de

la clientela del producto del competidor.

g} .~ Boicot en contra del competidor y su establecimiento.-
Lograr que no le surtan materias primas al competidor, servicios

de mantemiento a sus aparatos u otorguen créditos para el funcip
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namiento del establecimiento rival, ctc.

h}.- Violacidén de convenios licitos de no competencia. Cuan
do los comerciantes mediante convenio igualen precios, mercanci-
as o servicios que prestan, al vielarlos realizan competencia --

desleal.

i},- Monopolios comerciales.- Los competidores mas fuertes
tienen la posibilidad de ofrecer precios mias bajos que no podri-
an resistir comerciantes con menores posibilidades econdmicas o

o recursos técnicos.

g).~ La publicidad como medio de compctencia deslecal.~ La -
publicidad es la forma iddnea de llevar a conocimiente del publi
co el conjuntc de maquinaciones fravdulentas de los comerciantes

desleales.

k).- Concurrentes incompatibles.- Las gue realiza un emplea
do de un comercio aprovechado el establecimiento y clientela del
patrén o bien la del socic colectivo que realiza actos de comer-
cio relacionados con la competencia, aprovechande los secretos -~
téenicos y econdmicos que en su calidad de socio puede obtener."
(41)

En nuestro pais la competencia desleal no se encuentra regy
lada de una manera sistemdtica en un solo cuerpo legislative, es
obvio que las reqlas sobre competencia desleal encontrarian en -
la Ley de Invenciones y Marcas su mejor lugar. Asi vemos, a mane

ra de ejemplo, que el articulo 35 de la Ley General de Socieda~=
des Mercantiles, prohibe a los socios de una sociedad en nombre

(41) Vvignettes Ldpez Jorge, La Competencia Ilicita, Rev, Méx, de
la Prop, Ind, y Art, Nums 75—55, Méx,1975,pdgs, 243 y siq.
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colectivo, realizar negocios del misme género que el objeto de -
la misma y formar parte de sociedades que los realicen. Aqui en-
contramos, un supuesto de competencia desleal, ya que el socio -
podria atraer en su provechc la clientela de la sociedad.

La Convencidn de Paris establece en su articulo 10 bis de -

su tratado, la represidn de la competencia desleal y establece:

"los paises de la Unidn es obligados a asegurar a los naciona
les de los paises de la Unii: una proteccidén eficaz contra la --
competencia desleal.

En el inciso 3) sefala: "En particular deben prohibirse:

t.- Cualguier acto caraz de crear una confusidn por cual--
quier madio sea, respectc Z:. establecimiento, los productos o -

la actividad industrial o zzrercial de un competidor.

2.- Las aseveraciones Zalsas enh el ejercicio de comercio, -
capaces de desacreditar el sstablecimiento, los productos o la -

actividad industrial o comercial de un competidor;

3.- Las indicaciones ¢ aseveraciones cuyo empleo en el ejer
cicio del comercio, pudierer inducir al piblico a error sobre la
naturaleza, el modo de fabrizacidn, las caracteristicas, la apti

tud en ¢l empleo o la calicéz3 de los productos.
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CAPITULO II

RESUMEN HISTORICO DE LA PATENTE DE INVENCION.
2.1. INTRODUCCION:

La industria contempordnea es el resultado de una larga e-
volucidn, que atdn perdura, el derecho scbre inventos es también
el resultado e una evolucidn paralela, lenta al principio, ver-
tiginosa en los dltimos cien anos.

Actualmente se admite gue el inventor tiene el derecho de
explotar o permitir que otros exploten su invento. En todo el -
mundo la persona que desarrolla o lleva a la prdctica sus ideas
inventivas, tiene el derecho a obtcner su corresprndiente paten
.te, para con ella poner en movimiento la maquinaria judicial en
defensa de su exclusividad.

"Para que se vislumbraran las primeras exclusividades fue
necesario que en la Edad Media apareciera el Scoberano Absoluto,
drbitro del ordenamiento. juridico en virtud de su autoridad de
Derecho Divino o de su fuerza. En esa posicién Suprema e incon-
trolable, el Soberano puede conceder arbitrariamente monopolios
de explotacidn a quien le viniere en ganas.

Al principio esos monopolios se otorgaron prescindiendo de
que fueran dtiles o perjudiciales para los intereses de la coleg
tividad. Mds adelante, a causa de guerras o por otros motivos,-
no fue posible traer de el extranjero ciertes productos necesa-
rios o apetecidos, el Soberano tratd de hacerlos fabricar local

"mente, concediendo a tal efecto monopolios de explotacién, que
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constituian un incentivo porque e&liminaban la compctencia. Fué -
asi que el Soberano comenzd a otorgar monopoliocs, por via de -
gracia, a algunos inventores.

Con la disminucion paulatina de las facultades absolutas --
del Soberano y con la aparicidn de los Parlamentos, la facultad
de otorgar arbitrariamnete monopolios fue desapareciendo. Sélo -~
se conservaron monopolios que parecian Favorecer a la industria.
Peco a pogo se reglamentaron las facultades del Soberano, aidn pa
rz ia concesidn de éstos: Se establecieron qué cosas eran suscep
tibles de ser objeto de monopolio. Se llegd prdacticamente a otor
gar monopolios, principalmente sobre las invenciones. Como Glti-
ma etapa de su evolucidn, se reconocid gue los inventores eran -
duenos exclusivos de sus inventos a titulo de creadores y no por

gracia del Soberano." (1)

2.2. RESENA HISTORICA DE LA PATENTE DE INVENCION EN DIVER--

S0S PAISES:
2.2.1, VENECIA.

"En muchos renglones curiosos de los anales histdricos hay
pruebas de que los reyes y gobernantes otorgaron a individuos --
particulares, derechos exclusives para ejercer un determinado co
mercio, vender un producto o usar un proceso. Tales concesiones

eran un mode franco de recompensar o de conceder favores y seria

“{1) Breuer Moreno Pedro, Tratado de Patentes de Invencidn, edit,
Abeledo Perrot, Buenos Aires 1957, pdgs, 3-4.
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realmente sorprendente que no se hubiera utilizado en alguna for
ma en la mayoria de las comunidades. En el siglo X1V encontramos
en Europa numerosos ejemplos de privilegios otorgados a los inno
vadores; en el siglo XV en Venecia el uso sistemitico del privile
gio monopolista, otorgade a los inventores a fin de estimular la
invencidn. En 1474, segin el historiador Romanin, la Repiblica -
de Venecia prometia privilegios por diez anos a los inventores -
de nuevas artes y miquinas.

Se le ha llamado "la primera ley de patentes" y se sabe que
fueron otorgados cerca de cien privilegios para inventos indus--
triales entre los anos de 1475 y 1550; o seca que la Venecia del
siglo XV poscyé un sistema bastante bilen desarrollado de paton--
tes para los inventores; parece que la utilidad y novedad del ip
vento eran considerados importantes para otorgar un prigilegio v
se exigia al inventor gque pusiera en prdctica su invento dentro

de un tiempo determinado.” (2)
El texto de la ley era el siguiente:

"MCDLXXIV, Marzo XVII. Hay en esta ciudad y sus alrededores
atraidos por su excelencia y grandeza, muchos hombres de diver--
sos origenes, gque tienen sutilisimas mentes y aptos para imagi-~-
nar y descubrir diversos artificios en ingenios y si se dispusig
ra que otros no puedan tomar para si, para aumcntar sus honores,
los trabajos y artificios descubiertos por tales hombres que los

otros pudicran ver, tales hombres descubririan y harian cosas de

(2) Penrose Edith T, La Economia del Sistema Internacional de Pa
tentes, edit, Siglo Veinte y uno, México 1974, pdg, 6.
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no pequena utilidad y ventaja para nuestro Estado.

Por lo tanto; Se decreta por autoridad do este Consejo, que
cualguiera gue haga cn esta Ciudad un nuevo 2 ingenioso artifi--
cio, estard obligado a registrarlo en la oficina de los "Provedi
tori™ de la Comuna tan pronte haya sido perfeccionado en forma -~
que sea posibleusarioy aplicarlo. Quedard prohibida a cualquier
otro artificio a la imagen y semejanza de agual sin el consenti-
miento del autor, durante el término de diez anos., Y si a pesar

de esto alguno lo hiciera, el dicho auter podrd c¢itarlo ante -~
cualquier Oficial de esta Civdad y aquel gue haya imitado serd -
compelido a cien ducados y el artificio serd inmediatamente des-
truido, Pero nuestro Goblerno tendrd la libertad, a su entera ~~
discrecidn de tomar y usar para las necesidades cualquiera de ai
chos artificios e instrumentos, bajo la condicidn, sin embargo,
de que nadie, aparte del autor, pueda emplecarlo.”

Esta ley sorprende por lo moderno de sus ConcepLos, an opl-
nidn del tratadista Pedro Breuer Moreno (3) "debe atribuirse ~=
grandisima importancia a osta ley: define una orientacidn en el

derecho y marca una etapa bdsica en su desarrollo.”
2.2.2. INGLATERRA.

"En Inglaterra, la organizacidn de la vida municipal y co--
mercial se basaba principalmente en cddulas, privilegios, fran--
quicias y licencias especiales y no era fécil distinguir a la pa
tente de inpovacidn de los otros privilegios concedidos por la =~
Corona. Los privilegios comerciales otorgados a las companias ~
mercantiles y los industriales concedidos a los fabricantes eran

{3) Breuer, ob, cit, pdgs, 7-8.



sélo diferentes especics del miswmo género, en el gue eran usua--
les las mezclas. Sin embargo, ya en 1623 se le did reconocimien-
to estatuario a la patente de inventor, por Ser wonopolio justi-
ficado que debia distinguirse de otros privilegics monopolisti--
cos.

Hasta la década de 1570, los monopolics de patente eran --
otorgados principalmente para alentar la innovacidn y la inven--
cién. Si bien el deseo de estimular la introduccidn de nuevas ar
tes siguio siendo una importante razén para concederios, desples
de esa épocuy otras razones adguirieron mayor impertancia. La con
cesidén de un monopelio era una manera fdeil de recompensar a los
favoritos, de asegqurar la lealtad de personajes prominentes a la
Corona, de obtener dincro y de establecer un control cantral so-
bre la industria: bajo Isabel y Jacob I, se usd cada voz mds es-
tos propdsitos.

El clamor pidblico en contra de los privilegios monopolisti-
cos restrictivos era fuertc y persistente, va que abarcaban a agr
ticulos de uso comin, como la sal, los aceites, el vinagre, almi
ddén etc. De acuerdo con estas primeras concesiones, los propieta
rios de las patontes tenian un extenso poder de control; podian
registrar los locales y decomisar las mercancias de supuestos in
fractores. Con frecuencia estos poderes cran ejercidos con consi
derable violencia, despotismo e irresponsabilidad, lo que inten-
sifica el resentimiento popular en contra de todo &)l sistema.

El otorgamiento de patentes para estimular la industria y -
con vistas al interés publico fue reconocido como parte de las -

prerrogativas reales; los monopolios contrarios al interés nacio
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nal y sin ninguna "Consideracién a la opinidn piblica" s¢ crea--
ban violando el derecho consuetudinario;de agui que muchas de --
las patentes dadas por Isabel fueron ilegales, pero objetarlas
era un acto peligroso,susceptible de ser interpretado como una =
falta de respeto a las prerrogativas de la Reina, y merecedor de
severas penas impuestas por la Corte "por desacato a nuestros --
reales mandatos." Sin embargo, en 1601 la rebeldia de la Cdmara
de los Comunes llegé a tal punto que la Reipa, para evitar una -
accidn en su contra, emprendid la reforma del sistema, aboliendo
los monopolios mds odiosos y sometid a los demds al criteric del
derecho consuetudinario. Casi inmediatamente, con el famoso Case
of Monopolies, Darcy vs. Allin (1602), se objctd la patente para
la importacién, venta y fabricacidén de naipes. La sentencia en -
este caso finalmente establecié que, segin el derecho consuetudi
nario, las concesiones exclusivas para ejercer el comercic con -
fines de fuero privado se coponian a la "libertad y beneficios de
los subditos" y eran contrarios a ese derecho.

Asimismo, no habia duda acerca de la legalidad de las conce
ciones que favorecian el "bien publico." (4)

El fracaso de Jaccho I para ajustar sus concesiones de monp
polios al derecho consuetudinario,hizo necesario el Estatuto de
Monopolios de 1623, gue reafirmd esencialmente la doctrina esta-
blecida por Darcy vs. Allin. En virtud del Estatuto, los monopo~
lios fueron declarados nulos segin el derecho consuetudinario

y se disponia que se debia indeminizar a las personas que hubie--

{4) Fox, Monopelies And Patents, cit, por Penrose, ob, cit, pdgq,




37

ran sido perjudicadas por ellos. S¢ hizo una importante cxcep--
ecidn en la seccidn 6.

"Ademds se dispone, y sea declarado y promulgado, gue cual-
quiera de las disposiciones antes establecidas no se han de apli
car a las cartas de patentes y concesiones y privilegios por el
término de catorce anos o menos, sobre la utilizacidn o fabrica-
cidn de cualquiera dc las manufacturas nuevas aqui abarcadas,gue
se otorguen de aqui en adelante 2l primer y verdadero inventer o
inventores de esas manufacturas, si no son usadas por otros en -
el momento en que se otorguen esas cartas de patentes y
.concesiones, ¥ siempre que no sean contrarias a la ley ni perju-
diciales para el Estado por elevar los precios internos de las -
mercancias, danar al comercio o ser inconvenientes en general; -~
los catorce anos dicheos han de cestarse a partir de la fecha de
las primeras cartas de patente o concesién de privilegios que se
extiendan aqui en adelante y tendran la misma f(uerza que tendri-
an si este decreto no hubiera sido promulgado y ninguna otra.”
(5)

Este estatuto ha sido llamade la Carta Magna de los dere--
ches del inventor, no porque iniciard la proteccidn de la paten-
te del inventor, sino porque fue la primera ley genceral de un Es
tado moderno que establecia el principio de gue sélo al "verdade
ro y primer" inventor de una nueva manufactura debia otorgdrsele
un monopelio de patente.

El Estatuto de monopolios es la base de la actual ley de pa

tentes britdnica y el antecesor directo de la de los Estados Uni

(5) Jacobo I,cap,3 A.D.,1623-1624, cit,por Penrose,ob,cit,pdq,10.
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dos. Fué la dnica ley estatuaria en la Gran Bretana o en cual--

quier otro pais durante mds de 150 anos.” (6)
2.2.3. ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.

La dnica ley de patentes creada en el siglo XVIII, fué la de
los Estados Unidos. La Constitucidn dié poder al Congreso "para
promover ¢l progresc de la ciencia y de las artes dtiles aseguran
do, por tiempo limitado, a los autores e inventores los derechos
exclusives de sus regpectivos escritos y descubrimientos.” (Art.
I 5ec. 8 (8)}).

La primera ley federal de patentes se¢ emitid en 1793,

Muchos de los goblernos coloniales habian otorgado privile-~
gios exclusivos a los inventores y algunos habian elaborado dis-~
posiciones legales especiales para cllos. Sc otorgaren privile--
gios de monopolio, no séle para los inventos nuevos sino también,
y a veces especialmente, para las innovaciones extranjeras. Por
otro lado, se previno especificamente contra los abusos que po--
drian causar esos privilegios, como los ocurridos en la Inglate=-
rra Isabelina.

En 1641, la legislatura de Hassachusétts decretd: "No se -
otorgard o permitira ningdn monopolio entre nosotros, sino solo
a los nueves inventos que sean provechosos para cl pais y eso s6
lo por un corto tiempo." (7) Connecticut adoptd una Ley similar

en i672.

(6) Penrose, ob, cit, pdgs, 7-11.
{7) Massachusetts, Body of Liberties,Sec, 9, cit, por Penrpse, -
ob, cit, pdg, 14. )
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En el siglo XVII1, varias colonias otargaron numerosas pa-
tentes de privilegio, algupas para inventos y otros para el esta
blecimiento de industrias nuevas, de acuerdo con los procedimien
tos conocidos en otras partes (ses otorgaron patentes para impul-
sar la produccidén de sal, lonas, velas, para el establecimiento
de diques secos, f[dbricas de tabaco, molinos, etc.) Un historia-
dor manifiesta que: “Los monopolios mds numerosos uran los desti
nadcs a proteger el mercado local para un presunto fabricante, -
sin considerar si se¢ trataba de inventos o métodes importados, -
perco como la proyectada industria generalmente cra nueva o en -~
desuso, el concesionario en la mayoria de leos casos podia pedir

el crédito por introducir su arte desde algun otro pais o provin

cia.” (8)

Este sistema para alentar la importacidn de industrias nue-
vas desaparecid gradualmente y sdlo sobrevivid la propia paten-
te de invencidén en la Constitucidn Federal. Es evidente que la -
ley y prdctica inglesas tuvieron una gran influencia en las cole
nias; la condveniencia de recompensar a los inventores e innovado
res mediante el método de monopolio era ampliamente aceptada en
los Estados Unidos antes de que se estableciera el gobierno fede

ral.” {9)
2.2.4. FRANCIA.
"En Francia, la historia de los primaros tiempos de la pa-

tente de invencidén fue también una historia de favores reales,

{8) clark, cit, por Penrose, ob, cit, pdg, 14.
(9) penrase, ob, cit, pdgs, 13-15.
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caprichosos y arbitrarios, que con =] tiempo se¢ convirtieron en
un sistema regulado que subsistid como una excepcidn a la supre-
sidn general dc los monopolios patrocinados por el Estado. Como
el resto de Europa Medieval, la vida econdmica y politica estaba
organizada sobre la basc de grupos. Los individuos vivian y tra-
bajaban bajo las reglas y como parte de las corperaciones municj
pales, gremios de artesanos y gremios de comerciantes, que eran
requlados en distintos grados por la Corona. La importancia de -
Jas carporaciones variaba de oficio; pero el contzol gque ejerci-
an sobre las actividades industriales y comerciales era reforza-
do y ampliade por las acciones de la Corona, quz no sélo trataba
de reqularlo, sino de usarlo como un medio para ampliar la auto-
ridad real. Epn muchos casos la accidn da la Corona eliminaba se-
rios abusos ¥y moderaba ¢l irresponsable despotismo local.

Sin embargo, la dificultad de esta dltima interpretacidn eg
triba en que las acciones "Liberizantes” de la Corona en parte -
fueron obligadas por sus propios actos anteriores. En la dltima
mitad del siglo XVIII bajo Luis XIV, por ejemplo, al tratar Col-
bert de reconstruir las finanzas e incrementar el poder y la --
fucrza econémica del Estado francés, aumentd ampliamente la regi
mentacidn burocrdtica de la vida cecondmica. Al mismo tiempo se -

_hicieron excepciones a las estrictas regulaciones y fueron en ta
les excepciones en las que los inventores e innovadores tuvieron
que huscar apoyo,

El hecho de que los privilegios fueran utilizados para ha--
cer a un lado las regulaciones existentes hizo que en Francia mu

chos escritores subrayaran la importancia de las primeras paten-
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tes como medios para liberar a la industria de otras restriccio
nes legales; especialmente en Francia, ¢s fdcil sobreestimar la
magnitud del control de los gremios sobre la vida econdmica.

En el ano de 1673, Paris tenia solamente sesenta gremios -
legalizados y estos sdlo podian haber cubierto un pequeho nimero
de necesidades de la ciudad. Fud la monarquia, al esforzarse --
continuamente por incrementar su control sobre la industria me-
diante edictos y reglamentos, la que cred la rigida estructura
dentro de la cual operaba la industria. Por consiquiente el Es~
tado tuvo que establecer un sistema doble, con el objeto de per
mitir la innovacidn, esto es, en 5i mismo creaba un conflicto.
Los gremios se opusieron con frecuencia a las patentes de inven
tores y el sistema segin el cual los parlamentos podian altera:
los términos de las patentes del rey, permitia que los intere--
ses creados manifestaran su opinidn en una forma efectiva. No -
hubo una politica general que hiciera distincidn entre los pri-
vilegios de los inventores y los otros privilegios ctorgados --
por la Corona sino hasta 1762, Ese ano un edicto del rey esta--
blecid por primera vez algunas reglamentaciones referentes a la
concesidn de los privilegios de inventor; el periodo por el que
eran otorgados se limité a quince anos, no se podian heredar, -
se requeria la prueba de la utilidad y era obligatorio que ze -
les trabajara. El propdsito de este edicto no era tanto estimu-
lar a los inventores, como eliminar algunos de los abusos que -
rodeaban la concesidn de los privilegios de inventor. (10)

En el predmbulo de esta declaracidén se lefa lo siquiente:

(10) Elif Heckscher, cit, por Penrose, ob, cit, pdg, 12.
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*Los privilegios comerciales destinados a recompensar el ingenio
de los de los inventores o para estimular la industria que lan--
guidece en un amblente en el gue no hay competencia, no siempre
han tenido el éxito que se esperaba, porque esos privilegios, da
dos por tiewpo indefinide, parecian ser mds un patrimonio heredji
tario que una recompensa personal al inventor, sea porgue fre--
cuentemente se dieron a personas que no tenian la aptitud necesa
ria, o finalmente porque los hijos, sucesores o herederos del po
seedordel privilegio, al darles la ley el disfrute del mismo, no
podiap obtener el talento necesaric. La imposibilidad de ejercer
estos privilegios es 1o m3s inconveniente, porque incerfiere con
la libertad sin dar los resultados que el pdblico tiene derecho
a esperar; finalmente, el no darse publicidad al alcance del pri
vilegio frecuentemente da a su poseedor la posibilidad de ampliar
lo y de interferir seriamente en la actividad y trabajo de nues-
tros sidbditos." (11)

La legislacidn en contra de las rigidas reglamentaciores mo
nopolisticas y del control de la industria siguid aumentade a lo
largo del siglo XVIII. En 1776, se suprimieron las corporaciones,
La Revolucidn de 1789, tuvo como resultado la abolicidn de las -~
viejas reglamentaciones de los gremios y se liberd al comercio y
a la industria de las viejas restricciones. Tambidn los invento-
res fueron liberados de las reglamentaciones, pero séle hasta --
1791 fueron establecidas las-bases estatutarias dela patente de

invencidn, En ese ano los principios del decreto inglés de 1623

(11} Texto citado por Renovard, cit, por Penrose, ob, cit, pdg,

.
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se convirtieron en parte de la ley francesa; esta fue mucho mds
lejos que la inglesa al declarar que existia un absoluto derecho

de propiedad sobre los descubrimientos industriales." (12)
2.2.5. BRASIL:

"Hasta el ano de 1808 toda fabricacidn en el Brasil estaba
estrictamente prohibida por el Reino de Portugal. Portugal linsis
tia en que su enorme colonia sudamericana debia ser exclusiva--
mente un depésito de madera, piedras preciosas y productos agro-
pastorales.

Repentinamente, sin embargo, después de mds de 330 anos de
aislamiento (el Brasil fue descubierto en 1500} la situacidén cam
bio radicalmente como consccuencia de la invasidn de Napoledn a
la Peninsula Ibérica, lo cual obligd a la Casa de Braganza a —=
huir precipitadamente a Sudamérica en 1808, Asi, la capital del-
Reinc de Portugal fue trasladada automdticamente de Lisboa a Rio
de Janeiro. Nuevas perspectivas de desarrollo derivaron inmedia-
tamente en esc hecho y muy pocas personas saben gue Brasil comenzé
a proteger las patentes mucho tiempo antes que la convencidn de
raris de 1883.

Brasil fué el primero de los paises latinoamericanos que le
gisld sobre patentes y no sdlo eso: fue el cuarte en el mundo en
hacerlo. Antes de Brasil los Udnicos paises de que se sabfa, te--
nian legislacidn especial protectora de inventos cran como ya vi

mos:

" {12) Penrose, ob, cit, pdg, 14.
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Inglaterra, con su Ley de Monopolios de 1623y

Estados Unidos, con su constitucidn de 1787 y su primera -
Ley de 1790;

Francia, por la Ley del 7 de enero de 1791; y

Brasil, por medio de la Alvard Real de 15 de julioc de 1809
que fué firmada por Juan Sexto, en esa época todavia Principe -
Regente, dando facultades a la "Real Junta de Comercio, Agricul-
*tura, Fdbricas de Navegacao" para “Conceder a quienes el campo de
la industria traigan algun progreso construyendo o presentando -
cualguier invento dtil de las artes, agricultura y navegacidn,"

Pe hecho, tal ley cstaba basada en un precepto legal ante--
rior el que fue expedido el 28 de enero de 1809, en el cual el -
Princiope-Regente enfdticamente afirmd:

"Es de la mayor conveniencia que los inventores de cual--
quier nueva maquinaria gocen de privilegios exclusivos por cier-
to tiempo, por el presente yo ordeno que guien gquiera que esté -
én condiciones de presentar los planes de su invento a la Junta
Real de Comercio para que al verificar ésta que el invento es --
realmente meritorio, se le den derechos cuclusivos durante un pe
riodo de 14 anos, después del cual el invento debe ser publicado
a fin de que toda la nacidn pueda tener el derecho de compartir

los beneficios del invento." (13)
2.2.6. ARGENTINA

"La proteccion de las invenciones patentables ha sido una -

(13} Leonardo Thomas, La Legislacidn Brasilena sobre Patentes, -
R,M, De la P,I, y A, N° 4, Mdxico 1964, pag, 318-320.
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preocupacidn constante de los gobernantes argentinos desde las -
primeras épocas de la nacionalidad. En efecto declarada la inde-
pendencia de '816, la Constitucién de 1819, ipspirada en la Cons
titucidn Norteamenricana, asegurd a autores e inventores de esta
blecimientos dtiles, privilegios exclusivos por tiempe determing
do (pdrrafo XLIV).

La misma facultad concedia al Congrese el articuls 57 de la
Constitucidn de 1826 y, en la Constitucidén de 1853, actualmente
en vigor, el articulec 17 dispone que, "todo autor o inventor es
propietarioc exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por
el término que le acuerde la ley."

A fin de llevar a la prdactica este precepto constitucional,
el Presidénte Bartolomé Mitre envid al Congresze un proyecto de -
la ley sobre patentes de invencidn qgue ne fue sancionaic hasta -
1864,

El ano de 1863 el mismo Presidente Mitre, invocando razones
de urgencia para la proteccidn de las invencionea patentables, -
dictd un decreto, refrendado por el ministro Rawson, que en la
parte quec nos interesa decia: "Entretanto gue el préximo periodo
legislativo el Congreso dicte la ley de patentes industriales, -
se aplicardn en las cosas ocurrentes los principios y disposicig
nes contenidos on o1 proyect® sobre la materia gue le ha sido =~
presentado por el Poder Fjecutivo, el 1° de septiembre¢ préximo -
pasado (1863}.

La publicacién de este decreto motivdé que se presentaran mu
chas solicitudes de patentes al Ministerio del Interior cuyo trd

mite quedd sin embargo, en suspenso, hasta la sancidnde la ley de
patentes. Pese a ello, un inventor, Guillermo Perkins, se diri--
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gid directamente al Congreso solicitando que, por ley, se le -~
otorgara una patente para proteger un procedimiento para la fa--
bricacidn de pdlvora con el capullo de yuchdn o "pato borracho."
El Congresoc aceptd la solicitud de Perkins, y con fecha 29 de --
agosto de 1864 dictd la ley N° 98 concediéndole el privilegic sg
licitado por un lapso de doce anos.

Poco tiempo después, 11 de octubre de 1864, el misme Congre
so sanciond la ley N°® 111 sobre patentes de Invencidn que se en-

cuentra actualmente en vigor.” (14}
2.2.7. ESPANA.

En Espana se dictd el 27 de marzo de 1826 un Real Decreto -~
inspirado por la ley francesa de 1791. Las patentes de invencidn,
llamadas "privilegies industriales" en el Decreto se concedierodn,
sin examen de ninguna especie, por 5, 10 é 15 anos. Los privile-
gios de 5 anos eran prorrogables hasta por 10; los deméds, no.

Las patentes expedidas en Espanha no eran vdlidas en las Colonias
y viceversa. Este decreto estuvo en vigencia hasta 1878. El 30 =~
de julie de ese ano se dictd una ley, imitada en bucna parte de

la ley belga de patente de 1854." (13)
2.2.8. UNION SOVIETICA.

La legislacidn en materia de invenciones en la Rusia Zaris-

ta imizaba a los paises europeos, pero con una evolucidn lenta -

(14) Aracama Zorraquin Ernesto, El Sistema Argentino de Patente
de Invencidn, R,M, de la B,I, v A, N° 4, Mexico 1964, pags,
343-344.

(15) Olozaga, cit, por Breuer Moreno, ob, cit, pdg, 28.




como sucedia en las relaciones econdmicas y sociales.

La primera ley que adopté Rusia en este campo, fue el mani-
fiesto llamado "De los Privilegios sobre lnvenciones Varias y --
Descubrimientos en Arte", del 17 de junio de 1812, bajo el reina
do del Zar Alejandro II. En esta ley se establecian reglas gene-
rales para conceder privilegios, pero el acto de dar el privile-
gio se sujetaba a un examcn por el Consejo de Estado, el mds al-
toe cuerpo del gobierno, pero no se obliga a las dependencias del
Estado al control de las emisiones de los documentos protecto--
res, en cuanto la solicitud tuviera ciertas caracteristicas.

Con la aprobacidn de una nueva ley, en 1883, se introdujo -
como variante el realizar un examen previo a las sclicitudes, --
aungue seguia siendo opcional conceder el privilegio,

Este sistema estuvo vigente hasta que se promulgd el “Esta-
tuto de privilegios" de 20 de mayo 1896, aunque el 30 de marzo -

de 1870 se habia adoptado la "Ley de Invenciones", gue en lo dni

co que derogd a la de 1833 fué en que se tenia que conceder obli
gatoriamente un privilegio en los casos en gque la solicitud cum-
pliera con ciertos requerimientos, correspondiendo esta obliga--
cién al Ministerio de finanzas, drgano administrativo.

El Estatuto de Privilegios de 20 de mayo de 1896 la dltima
ley sobre esta materia en la Rusia pre-revolucionaria y estuvo -
vigente hasta octubre de 1917, momento de la iniciacién de la Re
volucidn Socialista.

Este cstatuto se redactd bajo una gran influencia de la le-
yes de patentes y doctrinas legales de los paises con los que Ru

sia mantenia relaciones comerciales, adoptando el sistema de dar
{



48

documentos protectores para los inventores, prev:: examen del Mi
nisterio correspondiente.

En recalidad, el sistema de paventes de la Rusia darista evo
luciond por imitaciédn a las legislaciones extranicras, Pero no -
respondia a la realidad que vivia, pues Rusia erz casi en su to-
talidad agraria.

"Desde 1814 a 1917 s¢ concedieron 36 (000 patentes, aunque -
6 300 fueron dadas a inventores nacionales y ol resto para ox--

tranjeros residentes en Rusia." (16)

2.3, ANTECEDENTES CONSTITUCIONATLES DE LA PATENTE DE INVENw-

CION BN MEXICO:

La Constitucidn Espanola de Cddix.-

El 30 de =a2ptiembre de 1812 fue jurada en nuestro territo--
rio 1a Constitucidn expedida por las Cortes de Cddiz de 19 de --
marzo del mismo ano.

Este documento rigidé sélo de manera parcial en nwesftro pa-
is, pero indudablemente ejercio influencia en nuestros posterio-
res instrumentos constitucionales,

Dicha Constitucidn se componia de 384 articules y en ningu-
no de ellos se localizan antecedentes de la patente de invencidn.

Constitucidn de 1824.-

El dia 20 de noviembre de 1823, la Comisifn encargada de e-

labcrar la Constitucidn presentd el Acta Constitucional, antici-

po de la Constitucidn de 1824.

{16} M§gsatev! cip, por Lépez Revague M,El Certificado de Inven-
cion,Tesis Licenciatura,Univ,.Tbércaméricana,lex, 1986,pag,47.
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El Acta Constitucional o Acta Constitutiva de la Federacidn
se integraba por 36 articulos,dentro de los cuales no existe an-
tecedente alguno de la patente, aunque cabe sehalar que dicho --
término si es empleado en el texto, pero refiriéndose a una ins-
titucidn totalmente diferente. El articulo 13 senala las faculta
des del Congreso y dentro de ellas encontramos la Fraccidn XIV,
que expresa lo siguiente:

¥XIV.- Para conceder PATENTES de Corsco, y declarar buenas y
malas las presas de mar y tierra.

El significado de la "patente de corso", es la autorizacidn
gue se daba para ejercitar el corso contra el enemigo, o sea, la
pirateria.

El proyecto de Constitucidn se empezd a discutir el dia 1° -
de abril de 1824, para ser apreobado, posteriormente, el dia 3 de
octubre del mismo ano y ser publicade al dia siguiente con el -~
nombre de "Constitucidn Federal de los Estados Unidos Mexicanos.”

En esta Constitucidn se encuentra una disposicidn muy inte=
resante, la que bien puede considerarse como un antecedente el -
sistema de propicdad industrial, el articulo 50 en su fracecidn I
expresa lo siguiente:

Art. 50.~ Las facultades del Congreso General son las si--
guientes:

I.- Promover la ilustracidn: Asegurando por tiempo limitado

derechos exclusivos a los autores de sus respectivas obras,...

Constitucidon de 16836.-
La comisidn designada en el Congreso para elaborar un nhuevo

texto Constitucional termind un proyecto de bases constituciona-



les el dia 2 de octubre de 1835, que entrd en vigor hasta el 15
N

de diciembre de ese ano, con el titulo de "Bases Constituciona-

les", las gque se integraron por 14 articulos de los cuales nin

guno contiene antecedentes de la patente de invencidn.

La Ley Fundamental, por su parte, se dividid en siete esta
tutos, razdn por la que se le conoce como: "Sicte Leyes Consti-
tucionales", y en su totalidad fueron expedidas hasta el 30 de
diciembre de 1836.

La udnica referencia que se hace averca de la patente, se =~
localiza en la Cuarta Ley Constitucional, de la siguiente mane-~
raz

Art, i7.- Son atribuciones del Presidente de la Republica:

XXXIV.- Conceder, de acuerdo con el Consejo, privilegios -
exclusivos en los teérminos que establezcan las leyes,

Aunque la disposicidn es muy ambigua, bien podemos conside
rar gue los "privilegios exclusivos", a que se refiere, podrian
ser los otorgados a inventores o artistas para la explotacidn -
de sus obras.

Bases Orgdnicas de 1843.-

Siendo Presidente de la Repiblica Don Nicolds Bravo, se hi
z0 la designacidn de los miembros que integrarian la Junta Ra--
cional Legislativa que se encargaria de elaborar las Bases Cons
titucionales.

Instalada la Junta el 16 de enero de 1843, acordd que no -
se limitaria a formular simples bases Constitucionales, sino --
gue expediria una nueva Constitucidn.

El 14 de junio de 1843 fueron publicadas las "Bases de Or
ganizacién Politica de la Repiblica Mexicana", En las que se en

cuentra cl siguiente antecedente de régimen constitucional de -

la patente.
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Art. 87.- Corresponde al Presidente de la Republica:

XXV1I.~- Conceder privilegios exclusivos conforme a las Lew-
yes, a los inventores, introcductores 6 perfeccionadores de algin
arte ¢ industria dtil a la Nacidn.

Como se puede observar, en éste documento constitucional se
localizan antecedentes mds precisos del actual régimen de propie
dad industrial.

Acta de Reforma 1847.-

El 6 de diciembre de 1846 se reunid el Congreso fae habria
de encargarse de elaborar una nucva Constitucién.

Dentro de su seno se llegd a la resolucidn de que debian --
respetarse el Acta Constitutiva y la Constitucidn de 1824 adicio
nados tales documentos con lo que se llamd "Actas de Reformas".
que termind de discutirse el 17 de Mayo de 1847 y publicada el -
dia 22 del mismo mes y ano.

El Acta contaba con 30 articulos, ninguno de ellos hace re-
ferencia a la patente.

Constitucidn de 1857,-

El 16 de octubre de 1855 se expidid la convocatoria para el
Congreso Constituyente, que se encargaria de elaborar una nuevé
Constitucidn,

Dichc Congreso efectud su apertura solemne de sesiones el-
dia 18 de febrero de 1856; el dfa 5 de febrero de 1857 se jurd -
la Constitucidén y el 11 de marzo se promulgd,

En ésta Constitucion se localizan los siguientes enteceden-
tes:

Art. 28.- No habra monopolios; ni estancos de ninguna clase,

ni prohibiciones a titulo de proteccién a la industria.
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Esceptiamos dnicamente, los relativos 4 la acunacion de mo-
neda, & los correos y 4 los PRIVILEGIOS QUE CON TIEMPO LIMITADO,
CONCEDA LA LEY A LOS INVENTORES O PERFECCIONADORES DE ALGUNA ME_
JORA"™.

La misma Constitucidén senala ademds lo siguiente:

Art. 72.- El Congreso tiene facultad:

XXV1.- Para copceder premios o recompensas por servicios --
eminentes prestados & la patria & 4 la humanidad y PRIVILEGIOS -
POR TIEMPO LIMITADO A LOS INVENTORES O PERFECCIONADORES DE ALGU-
NA MEZORA.

Isidro Montiel y Duarte (17) indica que este precepto atina
damente elimipa a los "introductores", que también podian obte--
ner privilegios segin la Constitucidn de 1824 y las Bases Orgdni
cas; limitdndose tal derecho a los "Inventores o Perfeccionado---
res.”

Constitucidn de 1917.-~

Nuestra Constitucidn vigente retoma sustancialmente lo dis-
puesto por la Constitucidén de 57, los textos originales en su -=
parte conducente expresaban lo siguiente:

Art. 28,.- (pirrafo primero) En la Reptiblica Mexicana no ha-
brd monopolies, ni estancos de ninguna clase, ni exencidn de im-
puestos, ni prohibiciones a titulo de proteccidn a la industria
esceptuandose Unicamente los relativos a la acunacidén de moneda
a los correos, telégrafo, radio-telegrafia y a los PRIVILEGIOS _

QUE PGR DETERMINADO TIEMPO SE CONCEDAN A LOS AUTORES Y ARTISTAS

(17) Montiel y Duarte Isidro, Estudios Sobre Garantias Individua
les, edit, Porrda, México 1979, pidg, S521.




53

PARA LA REPRODUCCION DE SUS OBRAS, Y A INVENTORES Y PERFECCIONA-

DORES DE ALGUNA MEJORA PARA EL USC EXCLUSIVO DE SUS INVENTOS.
Art. 89.- Las facultades y obligaciones por tiempo limitado

y con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, invento-

res y perfeccionaderes de algqin ramo de la industria.

2.4, EVOLUCION LEGISLATIVA DE LA PATENTE DE INVENCION EN -

MEXICO:

Ley de 1820.-

La primera ley general que se dictd en México, fue la
de las Cortes Espanolas de 2 de octubre de 1820, para asegurar -
a los inventores y perfeccionadores de algin invento sus dere--
chos.

Ley de 1832.-

"El antecedente mds remoto es la Ley sobre Derechos de Pro-
piedad de los Inventores o Perfeccionadores de algin ramo de la'
Industria, de mayo 7 de 1832. Este ordenamiento es muy simple y
primitivo en realidad solo contiene unas cuantas prescripciones
sobre proteccidn a cierte tipo de ideas o inventos, no significa
ninguin antecedente técnico serio.

Ley de Patentes de Privilegio de 1890,-

El 7 de junio de 1890, bajo el régimen de Don Porfirio Diaz,
se publica esta ley, la cual es un dispositivo leéal interesante
y el concepto de patentabilidad esta tomado de la ley frances% -
de 1884, que influyd en gran parte del mundo. Ese concepto de pa
tentabilidad contindo perpetudndose en los ordenamientos mexica-

nos y siguid mds o menos intacto hasta la ley de 1943. La ley de



54

1890 sufridé una reforma el 27 de mayo de 1896, para introducir
algunas novedades técnicas y para facilitar su aspecto reglamen
tario. A pesar de ¢llo, su campo de aplicacidn puede calificar-
se mds bien de estrecho, ya que el movimiento por esos anos de
la propiedad industrial era minimo.

Ley de Patentes de Invencidn de 1903.-

Esta ley muestra un avance técnico bastante grande en rela
cidn con la de 1890, es muy progresista, refleja una influencia
internacional de la revisidn al Convenio de la Unidn de Paris -
hecho en Bruselas en el ano de 1300,

Esta ley como la anterior sirven para darse cuenta gue el
progreso industrial del pais era relévante.Asi como para adver-

tir la influencia europea en nuestros ordenamientos juridices.

Ley de Patentes de Invencidn de 1928.-

Después de un cuarto de siglo se expide, el 27 de julio de
1928, con la caracteristica de gue se le puede considerar haber
entrado a la modernidad.

Las patentes en esta ley se despachaban con un examen prac
ticado sobre la solicitud de patente. No existia el concepto de
"novedad absoluta", al hacer el examen técnico de ellas. Intro-
ducia una nueva institucidn (art. 64}, el examen extraordinmio
de la novedad de las invenciones que tenia por objeto averiguay
respecto de las patentes expedidas conforme a la ley de 1903 -
asi como de las otorgadas por la misma ley de 1928, si la inven
cién que amparaba la patente era nueva en absoluto, lo cual per
mitia cierto control para’evitar abusos. Esto era una incuestio

nable mejora, sobre la ley de 1903, que establecia a peticidn -
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del interesado, un examen sin garantia.

El reglamento, publicadc meses mas tarde, era bastante minu-
cioso y complementaba la ley cubriendo algunas deficiencias norma
tivas.

Ley de la Propiedad Industrial de 1943.-

Esta ley acogidé en un sdélo ordenamiento todos los aspectos -
relativos a patentes de invencidn,marcas, nombres comerciales, --
ete; se le considera como un dispasitivo legal muy moderno, que -
concede una proteccidn muy amplia a los titulares de derechos al
conceder una proteccidn tal vez demasiada extensa que con el tiem
po provocd una reaccidén en su contra.

Pese a todos sus defectos, es el antecedente obligado de la
Ley de Invenciones y Marcas de 1976 y en esta se tomarch la mayo-

ria de instituciones reglamentadas en la de 1943." (18)

{18) Sepilveda, ob, cit, pdgs, 1-4.
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CAPITULO®Q 111

LA PATENTE DE INVENCION EN MEXICO.
3.1, QUE ES UNA INVENCION?

*Se denomina invencidn a la combinacidn de elementos sensi--
bles ideada por una persona, cuya mera aplicacidn a determinada
materia o energia produce un resultado dtil para la satisfaccidn
de una necesidad humana, originando la solucidn de un problema -
téenico no resuelto con anterioridad.® (1)

"Para la existencia de un derecho no basta una persona ca--
paz gue sea su titular, sino gue se necesita también un'objeto -
quez constituya su materia. Esto sucede también en los privile--
gios, que ademds de un titular, sujeto del derecho, se necesita
un objeto, o sea, un invento sﬁceptible de proteccidén legal,

Esto conduce a examinar los elementos caracteristices de la
invencidn, tanto mds cuando no toda creacidn en el terreno indus-
trial representa siempre un invento que protege la ley." (2)

La Ley de Invenciones y Marcas no define el invento, sin em
bargo indica el cdracter de novedad, deaplicacidn industrial y -
utilidad de los inventos para poder ser patentados, pero esto, -
se trata de signos exteriores, de condiciones legales para conse
guir la patente, no de elementos intrinsecos de todo invento. Pa
ra la nocidn de invento debe estarse a las condiciones de la ~-
ciencia y la doctrima, no tanto juridicas como técnicas.

(1) Baylos Corroza Hermenegildo, Tratado de Derecho Industrial;
edit, Civitas, S.A., Madrid 1978, pdg, 537.

(2} Ramella Agustin, Tratado de Propiedad Industrial, edit, Hijcs
de Reus, Madrid 1913, Tomo I, pags, 56-57.
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"La idea de invento se aclara mediante el examen de sus di-
versos aspectos, de tal manera, gque puedan reconoccerse los ele--
mentos caracteristicos referidog a su esencia, y distinguir pos-
teriormente las condiciones necesarias para que esta pueda entrar
en el dominio de la ley sobre patentes.

Esta indagacidn sirve, no sdlo al juez, sino también al in-
ventor, el cual queda colocado en un plano de aseguramiento, de
si estd o no en presencia de un invento, para disfrutar en el se
gundo caso de suhallazgo como secreto de fdbrica, antes de decla
rarlo al piblico al seolicitar un privilegio que no obtendrd, o -
que, obteniéndolo, no le garantizaria ningin derecho exclusivo.

Al efecto, se impone, una distincidncntre lo que es un des-
cubrimiento y un invento, pues en materia de privilegios no pue-
den quedar confundidos a causa de sus diferentes resultados.

Bl descubrimiento supone siempre una cosa ya existente, la
invencidn a su vez una cosa nueva que no existia con anteriori--
dad. Por el primero se ponen de manifiesto, se reconocen obje--
tos, fendmenos y propiedades de los cuerpos, cuya existencia no
estaba aun comprobada, pués habia escapado a la observacidn aje-
na; por la sequnda se crean nuevos afectos técnicos, con idea de
satisfacer necesidades econdmicas, combinando y usando fuerzas - .
de la naturaleza. Asi, cs descubrimiento la ley sobre la dilata-
cidn de los gases, la ley de gravedad etc." (3)

De esta manera, el articulo 9 de la ley, en su fraccidn II,
expresa con claridad este principio, al senalar:

Art. 9.- No son invenciones para los efectos de esta ley:

(3) Ramella, ob, cit, pdg, 58.
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1I.~- El descubrimiento que consista simplcmente en dar a co
nocer, hacer patente u ostensible alge que ya existia en la natu
raleza, aln cuando anteriormente fuese desconocido para el hom--
bre.

"El descubrimiento asi considerado no entra en las previsiog
nes de la ley de patentes, los principios tedricos de la ciencia
son el resultado de un descubrimiento, no de un invento; hasta -
este punto Se permanece en el terreno de la demostracidén de prin
cipios cientificos, de la teoria etc., no capaces de apropiacidn
exclusiva.

Pero el hecho es que, el descubrimiento abre fdcil paso al
invento, pués quien haya sido el primero en advertir la cualidad
particular de un cuerpo, podrd mids fdcilmente y con anterioridad
a cudiguier otro, utilizar el descubrimiento para realizar una -
invencidn, por ejemplo, creando nuevos productos por medio de la
combinacién de determinadas sustancias quimicas, come consecuen-
cia de las propiedades conocidas.

En todos los casos, la patente se concede, no en virtud del
descubrimiento, sino por el resultado técnico consequido, es de-
cir, en cuanto éste haya sido utilizado, introducido a la indus-
tria para satisfacer necesidades humanas.

De lo anterior, se desprenden las siquientes premisas:

A}.- Que el desarrolle del problema técnico que existe en -
cada invento, sea efecto de la obra del hombre, la cual entra --
siempre como elemento de la creacidn, cualquiera que sea el gré—
do de inteligencia y actividad en que haya intervenido, y aunque

el invento sea debido al azar, si no obstante, la mente y la ma-
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no del hombre han tenido participacidn en el; de manera que, --
mientras las materias primeras, la fuerzas, los fendmenos que se
producen espontdneamente sin concurso del hombre, no son objeto
de privileqgio; el derecho a éste surge cuando existe su aplica--
cién industrial por efecto del trabajo intelectual del hombre. -
(Art. 4.~ Es patentable la invencidn que sea nueva resultado de -

una actividad inventiva...}.

B)}.- Que no interesa que la creacidn tenga una originalidad
cientifica, bastando una novedad técnica, o sea la aplicacidn de
un principio, ley o invenciones conocidos para copseguir up nue-
vo resultado industrial. (Principio reconocido en el art, 10 --

frac. V de la Ley).

C).- Que el descubridor de nuevas ensenanzas cientificas, -
nuevos métodos abstractos, nuevas teorias, etc., no puede invo--
car un derecho exclusivo sobre sus concepciones intelectuales, -
ni impedir a los demds su aplicacidén a los diversos objetivos in
dustriales posibles, y adquirir la patente para su utilizacién -
al dar forma concreta al principio tedrico, encarnando en un in-
vento el pensamiento del que se dedica a la especulacidn cienti-
fica. {Art. ¢ frac. 1}.

El invento no puede pretender la proteccidn legal si no es

real esto es:

a}.- Si, desde el punto de vista subjetivo no ha conocide
el inventox las relaciones de causa y efecto entre los medios em
pleados y el resultado que pretende haber obtenido; si no sabe -

indicar cdmo se ha conseguido el efecto técnico y cémo los me--
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dios =xpleados deben ser aplicados, puestc que el invento debe -
representar e) desarrollo efectivo y no la tentativa de desarro-
1lo de¢ un preblema, y que la solucidn presupone la posibilidad -
de repeticidn del acto en que se concrete el invento, el cual no
debe depender dnicamente de las circunstancias o de la habilidad
personal del agente, puds entonces faltaria la norma ¢ regla en-

vuelrta 2n el concepto de la invencidn.

bl.- Asimismo si objetivamente tal relacidn no existe o no
es constante, aungue el medio empleado sirva para realizar el e-
fecte indicado y la invencidn sea suceptible de ejecucidn y repe
ticién hasta lo infinito.

En wvirtud de estos conceptos es por lo que, al presentar la
solicizud de patente, debe el inventor indicar en el titulo del
inven=z, y explicar en el contenido de la descripcidn, la efica-
cia v alcapnce de dicho invento. (Art. 17 de la Ley de Invencio--

nes y Marcasl).

"Puede ser gque, por una generalizacidn infundada haya llega
do el inventor a la existencia de un cierto resultado sélo por -
simple coincidencia, y que efectivamente no exista ni se pudiera
alcanzar por los medios indicados. En tales condiciones, el su--
puestc invento no es real, sino producido por el error, y ¢omo -
es impracticable, industrialmente serd irrealizable, no podrd --
ser objeto de privilegio. Una patente de ésta clase seria nula -
si-‘se concediese, y dancsa a la industria, que guedaria privada
de las concecuencias mds Utiles que pudieran derivarse del prin-
c¢ipio ==jor completado y mejor aplicado.

Perp puede ser que el inventor mo 1llegue a penetrar exacta
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mente el principio cuya aplicacién 1leva a un determinado resul-
tado industrial, o a conocer cuales y cuantas fuerzas naturales
ha concurrido para producir el cfecto, caso bién frecuente en -
las combinaciones quimicas. Ahora bién, no obsta a la existencia
del derecho del inventor la insuficiente comprensién del princi-
pio que sirve de base al invento, pués el error estd simplemente
en los motivos de éste, no en su resultado efectivo, Per lo tan-
to, si por ulteriores estudios y experiencias se llegase por o--—
tro al perfecto conocimiento de las causas del invento, para dar
su exacta explicacidn,no perderia el inventor sus derechos sobre
el privilegio, mientras la obra del segundo no saliera del terre
no cientifico, de la demostracidn de un principio tedrico para -
el cual no sc conceden patentes.” (4)

”

5.2. 6£FINICION DE PATENTE:

La patente es un medio de expresién juridico utilizado por
la administracidén piblica; a través de la historia ha servido -
para manifestar contenidos juridicos diversos, como los siguien-
tes:

El titulo para goce de un empleo; la cédula para identifica
cidn de sociedades; permiso para la realizacidn de traslades de
personas; autorizacidn para la explotacidn de una indﬁstria des-
pués de pagar una cuota; licencia de navegacidén; licencia de sani
dad; privilegios industriales.

Como ya senalamos (1.2.1.), nuestras leyes no contienen una

(4) Ramella, ob, cit, pigs, 58 a 62.
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definicidn de lo que denominamos patente, como privilegio exclu-
sivo; se limitan a anunciar disposiciones sobre la materia, de--
jando el problema de hacerlo a los tratadistas, quienes han ela-
borado una abundante doctrina al respecto. Por tal motivo, acudi
remos a la doctrina, para poder proporcionar una definicidn de -
la patente.

A continuacidn se citanunas de las definiciones,de muy di--
versos autores, con el propésito de obtener una concepcidn clara
de lo que s una patente.

Rafael de Pina: "Patente es la autorizacidn cxpedida por la
autoridad competente para el ejercicio de alguna actividad a fun
cidén hecha constar en documcnto auténtico”. Patente de invencidn:
"Titulo en virtud del cual se concede oficialmente al inventor -
el derecho de explotar su invento con cardcter de exclusividad -
durante un ndmero determinado de anos." {5)

Enciclopedia Prdctica de Derecho: "Patente, es el certifica
do que otorga el Estado, por el cual se reconoce el derecho para
emplear y utilizar exclusivamente una invencidn de la industria,
y dar al comercio o poner en venta los objetos fabricados proce-
dentes de ésta invencidn por el tiempo determinado y con suje--
cién a ciertas modalidades.” {6)

El tratadista Rangel Medina, manifiesta al respecto "A dife
rencia de lo que ocurre con la p:opiedad literaria o artistica,

que para ser reconocida le basta manifestarse, el derecho del ip

(5) De Pina Rafael, Diccionario de Derecho, edit, Porrida, Prime-
ra Edicidén, México 1365, pag, 93._
(6} Diccionario de la Lengua Espanola, 1978, pdg, 71.
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vento es singularmente precario: en tanto no ha solicitado y ob-
tenido la consagracién oficial, bajo formas determinadas, el de-
recho del inventor no es reconocido sino en tanto se hace cons--
tar por medio de un tituleo oficial: Por medio de la patente de -
invencidn.*

En cuanto al concepto de patente, el mismo autor, en su mul
ticitada obra de Derecho Marcario, nos dice. "Se llama patente
tanto el derecho de aprovechar, con exclusidn de cualquier otra
persona, bien un invento o sus mejoras, bien un modelo indus----
trial como el documento que expide el Estado para acreditar tal
derecho.”

Garcia Oviedo: "Se entiende por patente el certificado que
extiende el Estado, por el cual se reconoce el derecho para em--
plear o utilizar exclusivamente una invencidn y dar al comercio
o poner en venta los objetos fabricados procedentes de ésta in--
vencidn, por un tiempo determinado." {7)

M. Pouillet; "La patente de invencidn es un acto emanado de
la Autoridad Administrativa, una orden ministerial, que tiene --
por objeto la retribucién y provecho de la peticidén de la solici
tud para legalizar sus derechos una invencidén y beneficiarse de
la proteccidn organizada y creada por la ley." (8)

Joaguin Rodriguez (%) sehala: "El autor de una invencidn --
tiene derecho sobre ésta vy su expleotacidn exclusiva por si o por

otros que obtengan su permiso. De éste derecho depende que ge re

(7) Garcia Qviedo, ob, cit, pdg, 130,

(8) Poullet M, Traite Theorique et. Practique de Brevets D' In--
vention et de la Contrafacon,Paris 1889, pag, 430,

(9) ob, cit, pag, 443.
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conozca al inventor su calidad de tal, por lo que s¢ hace para
la obtencidn de una patente de invenciédn, certificado cuyo otor-
gamiento corresponde al Estado."

La Ley anterior gue regulaba la patente de invencidn (Ley
de la Propiedad Industrial}, en su articulo 3, establecia: “La -
persona fisica que haya hecho una invencidén del cardcter estable
cido por el articulo cuarto de esta ley y/o su causahabiente, -~
tiene el derecho exclusivo de explotarla en su provecho, por si
o por otros con su permisc, ese derecho se adgquierc mediante lé
obtencidn de la patente respectiva,”

Del andlisis del avticulo anterior, podriamos elaborar un -
concepto de patente: es el titulo gue ampara la explotacidn ex--
clusiva de up invento, por su titular o por otros con su permi-
S0.

En el articulo 7, s¢ ctorga al titular de la patente la pro
piedad sobre la invencidn y, ademds se establece la facultad para
persequir ante los tribunales a los infractores de los dereches
que otorga la patente.

La Ley en vigor, en su articulo 3, imita el contenido del -
articulo 3 de la ley anterior, al respecto expresa: "La persona
fisica gque realice una invencidén o su causahabiente, tienen el -
derecho exclusivo de explotarla en su provecho, por si o por o--
tros con su permiso de acuerde con las disposiciones contenidas
en esta ley y su reglamento. Este derecho se adquiere mediante -
el privilegio de patente que otorgue el Estado y su ejercicio es
tard sujeto a las modalidades que dicte el interds pidblico. El -

interesado puede optar, sin embargo, por un certificado de inven

c1én, en los términos del articulo 80 de esta ley."
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3.3. NATURALEZA JURIDICA CE LA PATENTE:

Los tratadistas han elaborado diversas teorfas para determi
nar la esencia, la naturaleza juridica de los derechos que se dg

rivan de la patente de invencidn.

A).- Teorias qgue equiparan el derecho de patente a la pro-
piedad:

Existen varios autores que manifiestan que los derechos de
patente son parecidos a los derechos ordinarios al decir que la
propiedad es el mdximo poder juridico que puede existir sobre --
una cosa, o bien. Es indudable, que las creaciones nuevas, o sea,
los inventos, merecen ser protegidos mas que ningtin otro bien ya
gque las invenciones son propiedad legitima de su creador y debe
garantizarse a este el derecho para hacer efectivas sus faculta-
des sobre tal invencidn.

El derecho del inventor no nace en relacién con los dere--
chos de patente, ésta sSlo reconoce una situacidén preexistente.
La relacién entre el inventor y su invento debe ser incluida den
tro de la situacidén de la propiedad, puds el poder del inventor
sobre su creacidn es anterior al reconocimiento que se haga me--
diante la patente.

Estas ideas se extendieron por casi todo el mundo durante -
la mitad del siglo XI1X, un ejemplo claro lo tenemes con la ley -
francesa de patentes de 7 de enero de 1791, ordenamiento que sir
vic de base para tales teorias, dicha ley disponia gque:

"foda idea nueva cuyo desarrcllo o manifestacidn pueda ser

dtil a la sociedad, pertenece originalmnete al que la concibid,
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y se acatardn los derechos del hombre en s5u esencia de no verse
en el descubrimiento industrial la propiedad de su autor.” (10)

ta Ley de 2 de octubre de 1820,redactadapor el legislador -
espanol con un gran apego a la ley francesa, disponia textual--
mente en su preambulo: "Ninguna otra cosa merece un titulo de --
propiedad tan justo como la invencidn, pues pertenece privada y
exclusivamente a un individuo, sin haber pertenecido jamds a o--
tre alguno; es una cosa a la cual el propietario ha dado el ser,
una nueva riqueza creada por ¢l y puede hacerla eutrar a su arbi
trio en el convenio social.”

El jurista Francesco Carnelutti, sostiene gue los derechos
de patente son una variante de la propiedad industrial, al res--
pecto dice: "Como propiedad es un derecho absoluto, la temporali
dad no excluye el derecho de propiedad, la propiedad inmaterial
ocupa un lugar intermedio, entre la propiedad sobre las cosas y
el derecho sobre la propiedad de la persona; se trata de una autén
tica propiedad." (11)

En nuestro pais, algunos tratadistas sostienen la teoria de
la propicdad para explicar la naturaleza de los derechos de pa-—-
tente; entre los mds destacados, encontramos a Jorge Barrera --
Graf, quien expone: "Como todos los derechos inmateriales, la -
invencidn atribuye a su autor un derecho de preopiedad, al que ne
es diferente la existencia de una patente, es decir, la interven

cidn del Estado que atribuye al inventor solicitante de una pa--

(10) Pedro G Medina y Sobrade, Naturaleza Juridica de la Propie-
dad Industrial y Proteccidn de los lInventores en el Derecho
Internacional y en el Interno, La Habana 1949, pag, 671.

(1) Prancesco Carnelutt},Usucapidn de la Propiedad Industrial,
&dit, Porrda, México 1945, pag, 80.
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tente, un monopolioc exclusivo de expiotacidn, Siendo este dere--
recho de propiedad eminentemente temporal transmisible a terce=-.
ros total o parcialmente y permite la existencia de aquellos "De
rechos menores” que scan compatibles con la naturaleza inmate--
rial del objeto sobre el cual recae." (12)

No chstante, otros autores no convencidos por esta teoria,
rebaten los argqumentos gue se postulan, aduciendo como principal
razdén, que el derecho de patente es eminentemente temporal, ra--
zén por la cual no es posible incluirle, cumpliendo con la técni
ca juridica, dentro de la institucion de la propiedad, va que la
temporalidad rompe una de las caracteristicas esenciales de la -
propiedad, la seguridad.

El maestro Antonio de Ibarrola, hace una critica refiriéndg
se a esta teoria: "Esta teoria no es aceptable. La propiedad es
un derecho de utilizar una cosa con exclusidn de todos los demds
y aqui,la produccidn de un autor estd destinada, por su naturale

za misma, a ser utilizada por todo el mundo.” (13)

B).- Teorias que consideran el dereche de patente como un -
tipo especial de propiedad:

Esta teorfia afirma que los derechos derivades de las paten-
tes de invencidn, forman un cuerpo de derechos especiales, que -
contienen algunos elementos de la propiedad pero por nungin moti
vo pueden ser asimilados a ésta; forma un aparato auténomo de de

rechos con caracteristicas propias que les otorgan una singulari

(12) Barrera Graf, ob, cit, pdg, 355.
{13) 1barrola, cb, cit, pag, 211,
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dad dentro de los demds institutos juridicos, por lo cual, es ng
cesario darles un tratamiento legislativc distinto que.debe ir -
de acuerdo con las caracteisticas especiales de estos derechos.

Estas teorias han sido designadas con nombres como "Propie-
dad Inmaterial","Propiedad Intelectual”, "Propiedad Espiritual™;
dandose el nombre de "Propiedad Industrial®, al referirse a los
derechos de patente.

En el derecho de los autores e inventores encontramos cier-
tamente senorio o poder sobre un bien de naturaleza, intelectal,

pero por la especial naturaleza de este bien, esta compuesto de
dos clases de clementos: el moral y ¢l de orden econdmico. El -
primero hace referencia al derecho de personalidad y libertad --

inalienable del sujeto; el segundo, el aspecto econdmico y patri
monial por cuantc el sujeto titular goza de la facultad de lan--
zarleo al campo de las operaclones comerciales, aungue también es
to Gltimo se convierte en una obligacidn al obtener una patente
de invencidn.

"Si en todo derecho de naturaleza intelectual encontramos -~
los elementos anteriores, todo intento por reducirlo a cuadros -
cldsicos de derechos reales o personales resulta artificial."(14)

El elemento moral: Arranca de la personalidad del autor y -
establece entre éste y su obra, una relacidén no transmisible y -
no es comercial, es un derecho honorifico.

El elemento econdmico: A través de la utilizacidn de la ~--

obra intelectual en el campo de la industria y cl comercio, su--

{t1) Alejandro Balderrama, Fundamentos de la Ley de la Propiedad

Industrial, Tesis Profesional, U.N.A.M, México 1975, pdg, -
70.
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ge el valor econdmico, al poner en circulacidn, ya sea por =i o
por otro, las concepciones del genio a semejanza de lo que ocu--
rre con los bienes materiales.

El tratadista Picard senala que los tres elementos del dere
cho son: sujeto, relacidn y objeto; este dltimo es el dnico que
interesa a los fines de este tema; apoyando su tesis dentro de -
la clasificacidn de la trilogia cldsica romana, la gue deter-ina
que los derechos reales ticnen por objeto una cosa; las obliza--
cionales una presentacidn de dar o hacer y los de la perscra.:--
dad una relacidn juridica o calidad conferida por la ley misma -
que puede perderse o readquirirse, como la tutela, el matrizen:c
etc. faero o1 objeto de los derechos intelectuales no es n1 Zas -
cosas, ni prestaciones, ni relaciones juridicas, sino concenclo-
nes del espiritu; conduciéndonos a viclar la razdn  cuanéo 32 in
tenta introducirlos a un sistema al que san extranos, o sea, in-
troducirlos en la categoria de los derechos reales. Cuandc se ha
ble de propiedad artistica, literaria, propiedad de inventos, de
modelos o dibujos industriales, todos ellos limitados en su dura
cién, serian contrarias a una de las caracteristicas de la pro--

piedad ordinaria, que en principio es "perpetua." (15)
q P p perp

3.4. JUSTIFICACION DE LA PATENTE:
Los argumentos aducidos para Jjustificar a las leyes de pa--

tentes pueden dividirse en cuatro grupos generales, dos de los -

{(15) Picard, cit, por Di Guglielmo Pascual, La lInvencidn Patenta-
ble, edit, Victor P Zabalia, Buenos Aires 1968, pdg, 34.
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cuales se refieren fundamentalmente a la justicia individual v -
log otros dos a la pclitica econdmica.

El derecho natural de propiedad:

"Un hombre tiene ¢l derecho natural a la propiedad sobre --
sus ideas, cuya apropiacida por ctro debe, por lo tanto, conside
rarse como un robo. La sociecdad estd woralmente cbligada a reco-
nocer este derecho de propicdad. La propiedad es exclusiva en -

esencia, y por lo tanto, un privilegio cxclusive es la dnica for

ma apropiada en que la soziedad puede reconocor este derecho.

Mucha gente no aceptd la justificacidn anterior, y en el si
gle XIX, se scnald gud, para que una cosa se sujetara al derecho
de propiedad, debia ser capaz de ser poseiaca en gxclusiva por su
dueno ¥ que una vez gque el hombre comparte sus ideas, ya no pue-~
de controlarse, se vuelven propicdad comun.

Hubo también, una objecidn adicional: si la concesidn de pa
tente se justifica sobre la base de la propicdad natural, no hay
mds justificacidén ldégica o moral para Jimitarla en el tiempo gue
en el espacio. Fsto representd una dificultad insuperable para -
la amplia adopcidn de la teoria de la propiedad natural.

Retribucidn por los servicios prestados:

Un hombre tiene derecho a recibir retribucidn por sus servi
cios y por tante la sociedad estd obligada moralmente a darle -
una, proporcional a la utilidad que esos scrvicios tengan para -
la sociedad. Los inventores prustan servicios dtiles; un privile
gio e¢xclusivo, en forma de un monopolio de patente, es la retri-
bucidn mds adecuada para los inventores.

Si un inventor obtiene su recompensa como resultado de la -
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posicidn de monopolista en el mercado reservado para é1 por me--
dio de la patente, se deduce que el monto de la recompensa depel
de del total de ingreso neto que pueda obtener por la explota--
cidn de ese monopolio. El precio\que en esa forma la sociedad es
té dispuesta a pagar se toma como una medida de la utilidad del
invento para la sociedad. Si la utilidad ha de medirse por el pre
cio que puede obtenerse de la venta de los articulos manufactura
dos baijo patente, entonces la utilidad es upa funcidén de las con
diciones en las cuales son producidos y vendidos.

Puesto que el valor estd definido en términos de precios, -
s6lo aumentara cuande los bienes sean escasos. Cuando no existe
escasez, la utilidad para la sociedad y el valor econdmico de un
bien no tienen nada en comin. Mientras mds usos pueda ddrsele a
un bien, seguramente que mayor sera su utilidad total, y limitar
su uso es limitar su utilidad, aunque esto le de valor econémi--
co, © sea, gque a log inventos se les pone precio no porgue sean
escasos, sino para hacerlos escasos para quien guiera usarlos. -
El propésito de crear esta renta es permitir que el inventor, --
crea un sistema que reduce el uso gue se hace de su invento, Es
evidente que esto sdélo puede hacerse con inventos que directamen
te dan por resultado productos comerciables, no asi, con los lla
mados descubrimientos cientificos, a pesar de ser usados en el -
proceso de inventar c¢osas mercantiles.

Por lo tanto, el precio de un monopolio como medida de uti-
lidad de un invento es extremadamente artificial y limitado. El
precic simplemente mide cudnto estd dispuesta la gente a pagar -

por el producto, en las condiciones existentes de distribucidn
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de ingresos, gustos y sustitutos. La limitacidn de la patente a
un tiempo determinado, puede dar come resultado que los inven--
tos mds dificiles y elaborados reciban una ganancia mds pequena
de utilidad gue los inventos de fdcil desarrollo y comercializa
cién que atraen rdpidamente el gusto popular.

De ninguna manera estos argumentos constituyen upa tesis -
definitiva en contra de la justificacidn de la patente, comoc me
dio de retribuir a los inventores, ya gque es muy probable que -
habria menos inventos y los empresarios no aceptarian correr --
riegos con la introduccidén de algo nuevo, a menos gue les sean
conservadas las posibilidades de retribucidn que ofrece el mong

polio.

Divulgacién de secretos:

Muchos autores han basade su apoyo al sistema de patentes,
el razonamiento siguiente: el progreso industrial. Al faltar -
la proteccidn en contra de la imitacién por otros, el inven-
tor guardard en secreto su invento; déste secreto morird con el
inventor y la sociedad habrd perdido un nuevo arte. Por consi-
guiente, debe buscarse la manera de inducir el inventor a re
velar su secreto para uso de las generaciones futuras. La me--
jor manera de hacerlo es garantizdndole una patente exclusiva
que lo proteja de la limitacidn. Estas ideas sobre el propdsi
to de la concesidn de patentes se han expuesto frecuentemente
bajo la forma de una teoria del “contrato social": la so
ciedad hace un contrate con el inventor, por el cual a-

cuerda otorgarle el uso exclusivo de su invento para -
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un tiempo determinado y a cambio el inventor consiente en reve--
lar sn secxreto, para que mis tarde quede a disposicién de la so-
ciedad.

La validez de la justificacidn de la patente como forma de -
inducir la divulgacién de secretos, ha sido impugnada desde tres

puntos de vista:

a).~ Es imposible conservar en secreto por mucho tiempo in-

ventos importantes.

b).- Aunque el inventor pueda conservar su secreto, los in-
ventos son demandados por las necesidades de la sociedad y son -
posibles por el estado de la técnica; por lo tanto, con raras --
excepciones, pronto otros tienen las mismas ideas y hacen los --

mismo inventos.

c).~- Que los excesivos litigios gue necesariamente los acom
panan, que realmente los inventos se patentan sélo cuando es im-
posible guardar el secreto.

No hay manera de determinar hasta qué punto las patentes im
piden de hecho que se pierdan para la sociedad inventos e ideas
nuevas, debido a que de otro modo los inventores se llevarian --
sus secretos a la tumba. Es dificil comprender que un inventor -
afrontara las complicaciones de tramitar una patente, si fuera -
insignificante el peligro de ser imitado o de que hubiera el des
cubrimiento independiente del mismo invento. Suele ocurrir que -
las empresas guardan celosamente sus técnicas, llamadas con fre-
cuencia Know How, y sin el Know How muchas patentes son de esca-
So valor. Algqunos inventos se han perdido por anos.debido a gque

el inventor no los ha hecho accesibles. Sin embargo se argumenta
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que éste no revelaria sus secretos a cambio de la preteccidn gu-
bernamental, si no considerara que esa proteccidn es mds efecti-

va que guardar el secreto,
Bstimulo a la Invencidn:

El progreso industrial es deseable. Los inventos y su explo
tacidn son necesarios para asegurar el progreso industrial. Ni -
la jinvencidn, ni su explotacidén ae desarrollardn adecuadamente,
a menos que los inventores y los capitalistas tengan esperapzas
de que el éxito de la empresa en que se arriesgan rendird sufi--
cientes beneficios como para que valgan la pena sus sacrificios
y el arriesgar su dinero. No habrd posibilidad de estos benefi--
cios a menos que se tomen medidas especiales. La medida mids sim-
ple, efectiva y barata es un derecho exclusivo de patente sobre
los inventos.

Es sumamente dificil valorar esta afirmacidn. En primer lu-
gar no hay unidades para medir la cantidad de inventos, ni forma
de saber cudl es "la tasa dptima de invencidn®. Por tanto, se po
dria aducir que hay demasiados invéntos, que ila abundacia de -~
innovaciones perturba el sistema econdmico y que las patentes cre
an una forma indeseable de cempetencia que reducird rdpidamente
las ganancias de los innovadores, que nada va a quedar para evi-
tar el "naufragio" de los costos del tiempo, esfuerzos y dinero -
dedicados al invento y su desarrollo, costos que los competido--
res no tienen, ya que sdlo imitan el resultado final.

En consecuencia, parece que este argumento, de que las pa--
tentes son necesarias para fomentar la invéﬁcién y la explota--

cidén de los inventos, es dificil de valorar e imposible de pro-
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bar adecuadamente. En la actualidad, casi todos los paises han a
ceptado oficialmente ésta tesis y en gran parte justifican con -

él las leyes de patentes.” (16)

3.5. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD:

La invencidn posee una naturaleza muy peculiar con respecto
a otro tipo de ideas, relne notas especiales, sin cuya presencia,
no puede hablarse de una invencidn en modo propio. Resulta, que
la legislacidén, regula el modo con el inventor ha de acreditar
ante la sociedad que su idea cumple como tales requisitos,es una
idea inventiva protegible juridicamente {es decir, patentable).

Asi mismo la legislacidn exige una serie de regquisitos para
la presentacidn de la solicitud y la expedicidn de patentes, es-
tos requisitos podriamos llamarles de forma o formales; en nues-
tra ley son tan importantes gque de no llevarse a cabo en la mang
ra prevista por la misma, la oficira de patentes no expedird pa-
tente Alguna.

Por lo anterior, los reguisitos de patentabilidad de una --

creacién nueva, pueden resumirse en:

1}.~ Requisitos materiales; vy,

2),- Requisitos formales.
3.5.1. REQUISITOS MATERIALES.

El articulo 4 de la LIM expresa textualmente: "Es patenta--

ble la invencidn que sea nueva, resultado de una actividad inven

{16) Penrose, ob, cit, pags, 21 - 40
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tiva y susceptible de aplicacidn industrial, en los términos de
esta Ley."

De la lectura del articulo anterior se desprenden los tres
requisitos materiales para que una invencidn pueda ser patenta--

ble, son:

a).~ Novedad de la invencidn;
b).- Resultado de una actividad inventiva; y

c),- Cardcter Industrial

a).~ La novedad de la invencidn:

"La invencidn, en cuanto aspira a satisfacer una necesidad
general mediante la utilizacidn de la realidad fisica, se constji
tuye esencialmente como la solucidn al problema técnico que plan
tea siempre el dominio de lo material. El inventor se ha repre--
sentado ese problema y ha concebido un modo de resolverlo, va--
liéndose de sus conocimientos y experiencias, pero llevado de -
una especie de inspiracidén que le ha permitido idear una solu--
cidn nueva, que no se encontraba implicada en esos conocimien--
tos.

La invencién, es, pues, una sclucidn técnica; pero una solu
cién técnica excepcional, en el sentido de que la ha aportado el
propioc inventor; no existia con anterioridad, ni la habia logra-
&o ningdn otro antes que él,

Se comprende que esa excepcionalidad ha de ser forzosamente
social; no puede mantenerse dentro de los limites subjetivos de
conocimiento del inventor. No es una invencidn la solucidn que -

su autor cree que es nueva; sino lo que es efectivamente.
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Para juzgar de si existe alguna solucidn técnica anterior -
que prive de novedad a la concepcidn examinada, es preciso con--
sultar el acervo técnico del que parte el inventor en el momento
en que formula su idea. Ese acervo estd formado por el conjunto
de conocimientos y experiencias relativos al problema que ha tra
tado de resolver el inventor, o que, sin contemplar directamente
ese problema, debidamente aplicados, permitirian darle solucidn.
La invencidn ha de ser aportacidn del inventor; no la idea con =
que directa o indirectamente se contaba ya, dado el estado de co
nocimientos existentgs. Por ello, las legislaciones modernas, pa
ra expresar el concepto de novedad, han sustituido la vieja £dr-
mula de que nuevo es lo no conocido o practicado con anteriori--
dad por la mds adecuada de referirse al estado de la técnica. --
Nuevo es lo no comprendido en el estado de la técnica, es decir,
todo aquello que no entra en los conocimientos de un técnico me-
dio."” (17) (Principio regulado por el art. 5 de la LIM}.

Al respectc el maestro Jorge Barrera Graf nos dice: "La no-
vedad de la invencidn debe ser de tal naturaleza que signifique
una real innovacidn para la industria, o sea, que no basta una -
simple mejora y una condicidén ¢ adicidén o la correccidén de un de
fecto, no basta una aportacidn secundaria de cualquier hombre de
mediana preparacidn o de normal habilidad técnica o artistica pu
diera obtener de un medio ya conocido, sino gque se requiere un -
adelanto efectivo, el cual segin la férmula de la jurisprudencia
francesa se valora por las dificultades que el inventor hubo de

vencer y se aprecia (discrecionalmente) por la diferencia y el -

(17) Baylos, ob, cit, pdgs, 541-45.



78

estado anterior de la técnica, sin que por ello se exija un pro-
greso inmediato, ni menos un grade de perfeccidn del invento que
generalmente, es dificil de alcanzar cuando se ini~ia la explota
cidn." {18)

"El juicio social ecerca de este punto es inevitable dentro
de cualquier régimen juridico. Al respecto, los ordenamientos ju
ridicos se caracterizan, en su sistema de concesidén de patentes,
por el momento en gque resulta exigible el examen de su novedad.
Todas las legislaciones, sin excepcidn, prevén la posibilidad de
que se lleve a cabo ese examen. Unas lo organizan dentro de la -
propia administracidn concedente, antes de proceder a la conce--
sidn del derecho exclusivo, son los sistemas de riguroso examen
Erevio. Otras lo hacen obligatorio, bien en el caso de que se --
formule oposicién por un tercero, bien cuando transcurra un pla-
z0, después de la concesidn {(sistemas de ecxamen diferido). Otras
lo confian tan sdlo a la discusidn abierta ante los tribunales,
en el caso de que el titular de la patente encuentre un contra--

dictor que sostenga la falta de novedad de la invencidén,™ (19)

b).- Resultado de una actividad inventiva.

Como hemos senalade lineas arriba {3.1.), el invento no pue
de pretender la proteccién legal si no es resultado de la obra -
del hombre.

"Que el desarrollo del problema técnico que existe en cada

invento, sea efecto de la obra del hombre, el chal entra siempre

(18) Barrera, ob, cit, pdg, 338.
(19) Baylos, ob, cit, pag, 546.
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como elemento de la creacidn, cualquiera que sea el grado de in
teligencia y actividad que haya intervenido y aunque el invento
sea debido al azar, si no obstante la mente y la mano del hom=--
bre han tenido participacidn en é1." (20)

Es ¢ierto que, aun cuando el invento sea debido al azar, -
es siempre necesaria la accidn del hombre, ya sea gue busque o
no el resultado obtenido; en esto radica la actividad inventiva,
el concurso del hombre por crear algo nuevo, algo que no se en-

contraba en el estado de la técnica.

¢).- Cardcter industrial,

"El requisito de cardcter industrial, se encuentra en to--
das las leyes del mundo, pero ninguna define tal cardcter. Exis
te, sin embargo, hoy dia un criterio practicamente uniforme pa-
ra considerar cuando un invento es industrial o no,

Massius sostiene que, de acuerdo con la jurisprudencia --
francesa, "hay industria cada vez que la actividad humana se a-
plica a la materia.” (21). Esto no es verdad, porque no hay in-
dustria en la actividad que desarrolla el artista aplicdndola a
sus colores y a sus pinceles. El cuadro resultante, que es mate
ria, no es un producto industrial, sino una obra de arte.

Me parece que se aproxima mds a la verdad, definiendo al -
"caracter industrial®, Allart y Rendu que, "son producciones in
dustriales las ajenas al arte o al orden puramente cientifice.”

Estos autores entrevén -posiblemente vieron con claridad-cudl -

(20) Ramella, ob, cit, pdg, 60.
(21) Massius, cit, por Breuer Moreno, ob, cit, pag, 103.

ESTA TeSIS KO DERE
SALIR BE LA BIBLIOTECA
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era el nudo de la cuestidn, pero no acertaron a expeonerlo clara-
mente., Eso fué hecho por Gema Cergueira que senalaba: "La expre-
5i6n industrial gque la ley emplea para caracterizar la utiliza--
cidn de que un invento es susceptible, tiene por objeto excluir
de su campo de aplicacidn las creacienes intelectuales puramente
cientificas, literarias y artisticas.” Ya esto da una idea mds -
clara de lo que debe considerarse "industrial®, para las leyes -
de patentes. En efecto, el copcepto de obra artistica, literaria
o cientifica es mds simple -y tal vez mds difundido- que el con-
cepto de "invencidén". Si la expresidn "industrial® como senala -
Gama Cerqueira tiene por ebjeto excluirlas del campo de aplica--
cidén de las leyes de patentes de invencidn, cada vez gque estemos
en presencia de una obra del intelecto humano que sabemos no es
artistica, literaria o cientifica, d¢bemos admitir que estamos
en presencia de una obra de “carégter industrial.” {22)

El maestro Barrera Graf (23), sefala que, "la industriabili
dad de la invencién significa que ésta sea susceptible de una u-
tilizacidén industrial; es decir, que el objeto de la invencidn
tenga una utilidad prdctica (y de aqui la intima relacidn entre
la utilidad y el caracter industrial de la invencidn) y que pue-
da sometersc a una explotacidén gque signifique elaboracidén o ---
tfans{ormacién de productos, la obtencidn de servicios o de saw--~
tisfactores econdmicos."

El tratadista espanol Baylos Corroza (24) opina en el mismo

(22) (Breuer, ob, cit, pdgs, 101 a 104,
(23} Barrera, ob, cit, pdg, 340.
(24) Bayles, ob, cit, pdg, 543,
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sentido, aduriendo gue: "lo que la doctrina y las legislaciones
quieren remarcar con el reguisito de industriabilidad de la in--
vencidén es, pues, que se trate de concepciones que persigan la -
satisfaccidén de necesidades humanas y sean realizables sobre la
realidad fisica; o, como ha dicho Mousseron, que proporcionen a
un préctico "el dominio inmediato de las cosas materiales". Por
eso no es una invencidén un principio cienti{ficoe, ni un descubri
miento fisico, ni una combinacidédn de crédito, ni un sistema de -
trabajo, ni una fdrmula comercial. Estas concepciones, por si --
mismas, no satisfacen necesidades humanas mediante la utiliza--
cién de cosas materiales gue, destinadas a su fin, actden como -
medios con virtud satisfactoria propia”.

Por su parte,el autor Agqustin Ramella, piensa gue, "algunos
se refieren al concepte de fabricacidn, esto es, a los inventos
referentes a la elaboracidn y transformacidn mecdnica o guimica
de las primeras materias, y también de les productos ya elabora-
dos pero no acabados para poder ser, sSin mas, puestos en el co--
mercio como productos fabricados. Pero tal concepto es muy limi-
tado; pues siendo cierto que buena parte de los inventos se re--
fieren a la fabricacidn, sea considerada por si sola, sea unida a
otra rama de la industria; sin embargo no se ve la razdn para ex
cluir inventos que no se realizan mediante una elaboracidn o --
transformacidn de materias primeras.

Debe estimarse suficiente la posibilidad objetiva de la -~
aplicacidén del invento en una industria sin que sea necesario -
una actuacidn efectiva e inmediata, este concepto se encuentra

en varias leyes de patentes (belga, suiza,} bajo la fdrmula de -



que el invento sea "susceptible de aplicacidn como objeto de in-
dustria o del comercie" (férmula semejante a los cxpresado por -
la LIM en su articulo 4°), lo que no excluye la posibilidad de -
privilegiar un inventc, aun cuando su imperfeccién originaria de
muestre su ppca practica o cuando &l inventor no tenga conoci-~

miento exacto de una tal aplicacidén obijetiva, por caer en error

sobre el punto de si su invento puede ser utilizado industrial--

mente." (25}

Pareciera que nuestra ley, se apega a les prancipios doectri
narios de Ramella,por lo prescrito sobre la suceptibilidad de a-
plicacidn industrial de la invencign, sin embargo, de la lectura
del articulado sec desprende que no es verdad esto, v asi, senala
que "una invencidn es susceptible de aplicacidn industrial si se
puede fabricar o utilizar en la industria" (art. B}); asi mismo -
senala que la solicitud debe ser suficientemente clara, para po-
der ser comprendido el proceso de realizacidn de la invencidn pa-
ra una persona con conocimientos medips en la materia (art. 17);
se negard el titulo cuando la solicitud no sca suficientemente -
clara {art. 18); es obligatoria la explotacidn de la patente --—
{art., 41}; esa explotacidn debe comprobarse, dentro de los dos -
meses siguientes al otorgamiento del titulo de patente (art.42).

Por lo anterior creo, sin lugar a dudas, que nuestra ley re
gula el caracter industrial de la invencidn, para que esta sirva
al hombre; hacer idtiles las fuerzas humanas, en el sentido que -

le otorga el maestro Jorge Barrera Graf.

{25) Ramella, ob, cit, pdgs, 87 y 88.
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3.5.2. REQUISITOS FORMALES.

Tales requisitos son los establecides por el procedimiento
al que deben sujetarse las invenciones, con el objeto de alcan--
zar la proteccidn de la ley al ser concedido el titulo de la pa-
tente de invencidn,

Estos requisitos serdn tratados con amplitud en el tema si-
guiente, ya gue, se desarrollard conforme a los prescrito por nu

estra actual Ley de Invenciones y Marcas.

3.6. PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DE LA PATENTE:

En la actual Ley de Invenciones y Marcas, se regula el pro-
cedimiento de obtencidn del titulo de patente; desde la presenta
cidén de la solicitud, hasta la concesién o rechazo del titulo. -
En seguida pasamos a analizar dicho procedimiento conforme a la
legislacidén vigente.

Para obtener el derecho de patente, debe presentarse solici
tud escrita ante la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial,
en la que constard el nombre,nacionalidad y domicilio del solicitan
te y del inventor, la denomihacidn que se le de a la invencidn,
asi como los demas datos requeridos por la ley y su reglamento -
(art. 14).

La patente podrd ser solicitada por el inventor o sus causa
habientes, (art. 15); la solicitud debe referirse a una sola in-
vencidén (art. 16).

La solicitud debe ir acompanada por la descripeién de la in
vencién, que deberd ser clara y completa para permitir una com--

prensidn cabal de la misma y, en su caso, el proceso para su --
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realizacién a una persona que posea pericia y conocimientos me--
dios de la materia (art. 17); en caso de que, a juicio de la Se-
cretarfia, la solicitud no sea suficientemente clara ésta podrd -
requerir que se precisen o aclaren los puntos que se crean conve
nientes. De no cumplirse con el reguerimiento la solicitud se --
tendrd por abandonada en su plazo de dos meses. Las aclaracicnes
nunca tendrdn elementos de mayor alcance que la solicitud origi
nal (art, 180.15i la solicitud no cumple con los requisitos de -
forma exigidos por la ley y su reglamento, por una sola vez se -
le otorgard al interesado un plazo de treinta dias para que la -
perfeccione {(art. 19).

Satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se ha-
rd un eramen de novedad de la invencidn, si el interesado lo so-
licita cn‘Un plazo de noventa dias sigientes al cumplimiento de
un ano de presentada la solicitud. De no hacerleo asi la solici--
tud se tendrd por abandonada (art. 20). Si del examen de novedad
resulta una posible invasidn total p parcial, de derechos adqui-
ridos por tercero o que la invencidn carece de novedad, se noti-
ficard a el interesado para que dentro de un plazo de dos meses
manifieste lo gue a su derecho convenga, Si omite hacerleo, la -
solicitud se considerard abandonada (art. 21).

Cuando a juicio de la Secretaria de Comercio y Fomento In--
dustrial la invencidén sea nueva, perec no satisfaga alguno de los
requisitos senalados por la ley y su reglamento, se le comunica-
rd a el interesado, para que dentro del plazo de dos meses cum--
pla con los requisitos exigidos (art. 29). En caso de que se nie

gue la patente de invencidn por la autoridad competente, se noti



ficara por escrito a el interesado, expresando en el escrito los
motivos y fundamentos legales de tal decisidn,

En contra de la resolucidn anterior procede el recurso de -
reconsideracidén administrativa, siempre que se interponga por es
crito ante la Secretaria, dentro de los dos meses siquientes a -
la notificacidn de la resolucidn. {(art. 30).

Cuando proceda la expedicidén de la patente se notificard al
solicitante para que, dentro del término de dos meses, cumpla --
con los requisitos necesarios para la publicacidn y cubra los de
rechos por expedicidn del titulo. S5i no lo hace se tendrd por a-
bandonado el trdmite {art, 31). Los titulos serdn expedidos en -
nombre del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos e irdn fig
mados por el Secretaric de Comercio y Fomento Industrial (art.
33); ademds deberdn constar del numero y clase de patente; nom--
bre de la patente; nombre de la persona o personas a quien sg —-
concede; nombre del inventor o inventores, en su caso; plazo de
vigencia; denominacidn; fecha legal de la patente; la de priori-
dad, en su caso, y la de expedicidn del titulo.

Todo lo anterior se refiere a las patentes de una sola in--
vencidn, sin embargo, la ley requla también los diferentes su--
puestos que puedan presentarse al solicitar una patente por una
sola invencidn y, en realidad se presenten invenciones distin--
tas, las cuales deben ser objeto de patentes distintas. De esta
manera la ley expresa: No podrdn comprenderse en una sola paten-
te invenciones distintas, entendiéndose como tales, aguellas que
sean Busceptibles de explotacidn por separado o independiente--

mente de la maquina, dispositivo o aparato del cual se trata de
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hacerles formar parfe {art. 22); una mdquina y su producto deben
ser objeto de patentes diferentes (art. 23); un procedimiento y

las miquinas o aparatos con que aquél se usen serdn objeto de pa
tentes independientes, salvo el caso de que tales mdguinas o apa
ratos sean inherentes al procedimiento mismo y no susceptibles -
de aplicacién general (art. 24); cuando un procedimiento sea pa-
tentable, puede ampararse €ste y su producto con upa sola paten-
te {art. 25); un procedimiento en que un producto necesite otro

u otros para su obtencidn requiere do& o mds patentes. Pero si -
el producto resulta como consecuencia necesaria del procedimien-
to mismo bastard una sola patente (art. 26}); un dibujo o un mode
lo industrial y el procedimiento, mdquina o aparato para cbtener
los, serén objeto de registros y patentes independientes {art. -

27).

3.7. CLASIFICACION DE LAS PATENTES:

Es indiscutible que, no sdlo existe en el mundo un tipo de -
patente. El desarrollo industrial ha provocado que las diversas
legislaciones de todos los paises regulen en cierta forma la ob-
tencion de un privilegioc exclusivo, bien con una patente de in~-
vencidén, de mejora, de adicidn etc. En este tema analizamos las
diferentes tipos de esas patentes, con el objeto de tener un pa-
norama mds amplio de lo que es éste privilegio exclusivo.

pPatente de Invencidn.- O principal, es considerada el proto
tipo de las patentes industriales, ya que la mayoria de las na--
ciones la reconocen dentro de su derecho positivo y la regulan,

con la finalidad de proteger las creaciones inventivas, o sea -
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aquellas invenciones que tiene una novedad absoluta.

Asi, como ya hemos visto lineas arriba, nuestra actual Ley
reconoce la patente de invencidn en su articulo 4°

Patente Adicional.- También conocida con el nombre de paten
te de mejoras o certificado de adicidn. Es bien conocida y de -~
gran aceptacidén en las legislaciones del mundo, pues basta cono-
cer su definicidn para teper una idea clara del por qué de su a-
ceptacidn.

El maestro César Sepilveda la define asi: "La palabra mejo-
ra, en el sentido de la Ley de patentes, significa un cambio, -
una alteracidn de la invencidn primitiva, que se traduce en un -
funcionamiento mds eficaz, o en la obtencidn de un producto con
propiedades difereptes." (26)

Asi tenemos que nuestra Ley de Invenciones y Marcas, regula
las mejoras hechas a una invencidn anterior; en su articule 4°,
sequndo parrafo sehalando al respecto: "También serd patentable
aquella invencidn que constituya una mejora a ctra y gque cumpla
con los requisitos del pdrrafo anterior.”

En realidad, la patente de mejoras es una modificacidén o --
perfeccionamiento de las patentes primitivas o de invencidn, y a
su vez, resulta oportuno senalar que las patentes de mejoras ---
constituyen la gran mayoria de privilegios otorgados en la actua
lidaa. b

Patente Depcndiente.- Es aquella patente que se complementa
para su explotacidn de una patente anterior y vigente, pero es -

auténoma como patente, Al respecto, el tratadista Felipe de Zold

(26) Sepilveda, ob, cit, pdg, 24.



a8

Canizares comenta: "Es una patente cuyo objete es un invento que
necesita para ser aplicado, de otro invento anterior reinvindica
do en una patente en vigor, o sea, que la explotacidn no es posi
ble sin la explotacidn del objeto de la primera patente, de lo -
cual resulta que el titular de una patente dependiente no podrd
explotar el objeto de su patente sin autorizacidn del titular de
la primera patente.

La diferencia entre la patente dependiente y la patente de
mejoras es evidente. La patente de mejoras corresponde a un per-
feccionamiento que el inventor ha introducido en la propia inven
cién, que adiciona a la patente principal y constituye un comple
mento. La patente dependiente es una patente con vida propia en
cuanto a patente, pero cuyo objeto no puede ser explotado mds -~

que explotando el objeto de una patente anterior.”

Patente Precaucional: Se trata de una proteccién provisio--
nal de un invento, que por su cardcter de provisiocnal, es de cor
ta duracidn. Se trata de ganar la propiedad sin necesidad de es-
perar, para ello, a redactar la memoria o descripcidn de la pa--
tente o ultimar los detalles del invento, y con la propiedad se
trata de evitar. que un tercero pueda adelantarse en solicitar 1la
patente de invencidn por el mismo invento.

Este tipo de patente no es sino un registro provisional, a
fin de tomar medidas precautorias para amparar un invento a efec
to de perfeccionarlo o evitar que alguien usurpe la titularidad

de tal invencidn

Patente de Introduccién.- Se trata de un tipo de patente cu

yo objeto es una invencidn ya patentada en el extranjerc y el --
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titular es una persona diferente al inventor, es decir, se trata
por medio de este tipo de patente, de aprovechar la tecnologia -
de los paises desarrollados industrialmente, sin la necesidad de
efectuar los grandes desembolsos que causaria la obtencidn de la
misma via la investigacidn, de ahi su valor e importancia, prin-
cipalmente para los paises llamados subdesarrollados o en vias -
de desarrollo.

Esta patente, ademas da el derecho exclusivo a quien desee es
tablecer, o haya establecido una industria nuecva, procedente del
extranjero, de fabricar, producir, vender y utilizar durante un
determinado nimerc de afos, los instrumentos o productos deriva-
dos de la invencidn. Peroc se tiene la limitacidn de que no se --
puede impedir que otra persona traiga al pais y comercie objetos
similares fabricados en el extranjerc.

Bélgica, Bolivia, Cuba, Ecuador, Espaha, Francia, Honduras,
Irak, Irdn, Turquia, son algunos de los paises que incluyen en -
su legislacidn la patente de introduccién.

Patente de Explotacidn.- Este tipo es regulado por la legis
lacidn de la Reptiblica Democrdtica Alemana, tiene por objeto w--
principal efectuar un control por parte del Estado de los medios
de produccidn.

El derecho de explotacidn del invento corresponde origina--
riamente al titular y a la persona autorizada por la oficina de
patentes: "Licenciado."

El autor adquiere cl derecho a una indeminizacidn del licen
ciado, cuando se ha realizado ya la cesidn para la explotacidn -

industrial del invento, reciba la indeminizacidn, los derechos y
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mente competente.

Patente de Depdsito.- Corresponde a una invencidén patentada
tanto en el pais de origen como en el pais donde se desea deposi
tar, obteniéndose de esta manera los mismos derechos de exclusi-
vidad de que gozan los nacionales, facilitdndose, asi, el cumpli
miento de las obligaciones internacionales contraidas por medio
de tcratados o convenios internacionales.

El tratadista Pedro G, Medina y Sobrado senala: "la patente
de depdsito otorga en el pais extranjero depositario, los mismos
derechos exclusivos que la invencidn, al inventor y su causaha--
biente, siempre que la solicitud del invento hecha en la nacidn
de origen se deposite en el extranjero con -la preferencia o ante
rioridad necesaria,cumpliendo oon la Ley vigente del lugar honde se
pretende explotarlo o se deposite en cualquier época (durante su
vida}) legal de la patente en la nacién de origen, si lo admite -

la Ley interna del pais donde vaya a surtir sus efectos."

Patente de Resureccidén.- Es aguella patente que trata de la
proteccidén de un inventc gue se habia perdido en el olvido y es
casi desconocido en las sociedades modernas.

Tiene por objeto la "reinvencidn" los conocimientos técni--
cos realizados en épocas pasadas gue han caido en el olvido abse
luto.

El jurista A. Ramella, en su multicitada obra, dice: "Si el
impreso se eleva a mis de cien anos, se tiene por la Ley Aleﬁana
(pdrrafo Segundo) la novedad funddndose en que los inventos anti

guos Yy caidos en el olvido son como si no existieran, per lo que
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hace revivir lo que estaba olvidado, puede calificarse en cilerts
medida como inventor.

Esta es la base de los llamados privilegios de resureccidn,
Se fija el término mayor de cien anos para incluir el pasade si-

glo tan fértil enm inventos no utilizados."
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CAPITULOQ v
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA PATENTE

4,1, DERECHOS DEL INVENTOR CON ANTERIORIDAD A LA OBTENCION

DEL TITULO DE PATENTE:

4,1,1., EXISTENCIA DE TALES DERECHOS,

"La existencia del derecho de invencidn aun antes de la pe-
ticidn o concesidn del titulo de patente, se pone ¢e manifiesto
por la facultad concedida al inventor despojado de su invento pa
ra obrar contra el usurpador y por la proteccidn assgurada a la
posesidn anterior y personal de la invencidn.* (1)

En la legislacidn mexicana no hay la menor duda que los cé-
digos, tanto civil como de procedimientos civiles, protegen al -
poseedor de un bien, presumiéndolo como propietario de la cosa -

objeto de proteccidn hasta no demostrar lo contraric en juicio

(Art. 798 del Cédigo de Procedimientos Civiles para el D.F.).

El derecho preexiste , pues,y con el reconocimiento que -
el Estado hace mediante el titulo de patente unicamente se ade-
quiere el derecho exclusivo de explotacidn del invernto., "Pero --
las leyes no han lievado sobre esto su atencidn, abandonando su
regulacidn a las normas ordinarias, y limitdndose a reglamentar
a fondo los derechos consiguientes a la peticidn del titulo," --

(2)

{1) Ramella, ob, cit, pdg, 113.
{2) Ramella, ob, cit, piag, 113,
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En tal terreno, el invento no puede considerarse a merced -
de todos y formar parte del patrimonio de la colectividad. Si el
inventor ha conservado su secreto estard garantizado contra los
ataques ajenos. Asi que, "el secreto procura al detentor una po-
sibilidad exclusiva de utilizacidn, posibilidad de facto mds no
juridica. La posicién econdmica privilegiada en el casc de la in
vencidn y la garantia del derecho de patente, es asegurada a el
tencdor del secreto industrial, no en virtud de la norma juridi-
ca, no procurando &l disfrute exclusivo, pere si de facto ya que
solo &1 dispone del conocimiento e impide a otro procurarse el -
invento.™ {(3)

"Bl ordenamiento jurfidico (Ley de Jurisprudencia) no atriby
ye el derecho de propiedad, mds si la posibilidad de defenderse
de determinados atagues contra la situacidn de hecho existente,
calificdndolo como un acto ilegal... Cuando se habla del secreto
industrial comc objeto de derecho se debe tener presente sicmpre
el requisito de mantenerlo en verdadero secreto, ne sclo el cono
cimiento tdéenico, asi, el conoeimiento téecnico secrete eos ohjeto
de la tutela juridica." (4)

El derecho del inventor es adn imperfecto vy precario, pues
mientras no solicite y obtenga la consagracidén de la autoridad -
en determinadas formas, no surge su derecho de privilegio. Antes
de la peticién de este,ticne ciertamente el derecho de llevar a

la prdctica ¢l invento, pero no un derecho exclusive. El invento

{(3) Aliois Troller, Rivista del Diritto Comerciale e dei Diritto
Generale delle Obligacione, R°~ 5-6, Mayo-Jdunio 1957, Milano
Italia, pag, 174.

{4} Allois, ob, cit, pdgs, 176-177.
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puede ser divulgado o utilizado por quien lo haya conocido por un
modo no ilegitimo. En verdad, la concepcidn del inventor no ofre
ce mds que ocasidn para poder solicitar el titulo, facultad que

puede usarse o no, Hasta este punto, el derecho de la patente se
encuentra ¢n estado de simple posibilidad, en potencia, aun no -
conquistado. Por lo que no se admitird la oposicidn del inventor
al tercero que solicitase un titulo del mismo invento, cuando no
haya vieolado su secreto ni haya conseguido la posesidn del inven
to por caminos delictivos.

"El inventor no esta obligado & pedir gue se le conceda la
patente que le permita explotar su invento <n exclusiva. Tén-
gase en cuenta que tal peticidn lleva consigo la comunicacién -~
del invento a la sociedad e implica, por tanto, su enajenacidn a
favor de la comunidad, en cuanto transcurra =l plazo legal de la
patente, momento a partir del cual puede ser libremente explota
da por todos, por elle ocurre que ¢l inventor se reserva el ha--
llazgo para si mismo, aunque con ello asume el riesgo de que su
invencidn se divulgue, si no resultan adecuadas las medidas adop
tadas por él mismo o por sus derechohabientes, para mantenerla -
secreta.” (5)

En este limitade campo, la inveneidn representa aun un dere
cho individual de su autor, reducidéndose al dereche de toda per-
sona a la intangibilidad de la propia esfera secreta en el senti
dc 4z gue la concepcidn y descubrimiento propios, mientras no en

tren en el mundo exterior, resultan cerrados a las investigacio-

(5) Baylos, ob, cit, pdg, 723.
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ﬁes y conocimientos; asi es gue queda protegide el dereche del -
inventor sdlo en cuanto la violacidn de su derecho de autor en--
cierra al mismo tiempo la violacién del derecho individual como
titular del secreto.

FEl maestro Barrera Graf (6) Al referirse a los derechos del
inventor tiene una opinidn contraria a los autores senalados alu
diendo a que "la invencidn como objeto de cardcter industrial -
gue es, atribuye a su autor el derecho de explotacién exclusi--
va... este derecho de explotacidn puede derivar de una patente ©
en el derecho de fabricacidn gue conserva el autor en virtud del
secreto de fdbrica. En el primer caso, el derecho de explotacidn
exclusiva es absoluto; en el segundo, es relativo, puesto que es
td condicionado al mantenimiento del secreto; este mismo derecho

de explotacidn puede mantenerse indefinidamente.

4.1.2, DURACION DE TALES DERECHOS.

"El derecho del inventor no proviste de patente no tiene 1
mite de duracidn. Puede desaparecer, pero por las mismas causas
de extinci&n que reconoce el Cddigo Civil, en cuanto sean aplica
bles a la naturaleza de este derecho personal. Por lo gue, asi :
como se pierde el dominio cuando la cosa que es su objeto perece
fisicamente o adquiere una condicidn incompatible con el derecho
de propiedad, o como se extingue la obligacidn por pérdida de la

cosa debida, asi también el invento cesa de ser capaz de protec-

cidn cuande haya perdido el cardcter de novedad por consecuencia

(6} Barrera, ob, cit, pdgs, 355-356.
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de indiscreciones de guien ilegalmente arrancd el secreto o lo -
conocid por exigencias del servicio propio o por libre confiden-
cia de su autor o de un tercero depositario de aquél." (7)

"El derecho de explotacién derivado de una patente es esen-
cialmente temporal, puesto que la vigencia de ésta es de 14 anos
improrrogable {art. 40), mientras que el derecho de explotacidn
de un secreto de fdbrica no es esencialmente temporal, porque, -
estando subordinado a la conservacion del secreto, éste puede -~
mantenerse indefinidamente, siendo tambidn indefinido el derecho
de explotacién.” (8)

De la invencidn en el estado anterior a la peticién de pri-

vilegio nace:

a) El derecho de explotacidn mientras se mantenga en secre-

to.

h} El derecho de disponer de €l libremente, transfiriéndeolo
a-los demds por actos inter vivos o mortis causa a titulo gratui
to u oneroso., Mientras el invento permanece como un secreto del
inventor conserva cardcter individual. Pero puede adguirir un va
lor puramente patrimonial, tanto por causas objetivas, como si -
cae en el dominio piblico, cuanto por causas subjetivas, esto es
por la voluntad del inventor que renuncia a la propia esfera se-
creta mediante peticidn del privilegio o transferencia del inven
to, como cualquier otra clase de bienes.

Otra forma de extincidn, del todo especial, es que haya =--

(7} Ramella, ob, ‘cit, pdg, 356.
(8) Barrera, ob, cit, pdg, 356.
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guien tenga presentada en forma reqular peticidn de patente de -
la misma invencién, salvo que hubiera el inventor llevado a la -
practica su descubrimiento o hecho los preparativos necesarios -
para su ejecucidén, caso en el cual se le reserva su derecho de -

primer poseedor." (9)

4.1.3. DERECHO A LA OBTENCION DEL TITULO.

El derecho fundamental del inventor estriba en la obtencidn
de la patente {art. 3 L.I.M.}, con la cual adquiere el titular,
el derecho de explotacidn exclusiva. Con la concepcidn misma del
invento concretada en debida forma y realizable, surge sin mds
el derecho a solicitar la patente.

El derecho a la obtencidn del privilegio no es un derecho -
exclusivamente personal, pudiéndose también ceder el invento en
tal estado; el adquirente que sustituye en sus derechos al in--
ventor podra solicitar, como tenia dereche a hacerlo éste, la en
trega del titulo. (art. 3 L.I.M.)

Son pues, el ipventor o su causahabiente los unicos que es-
tdn facultados para solicitar a la Administracidn la concesidn -
de una patente, cumpliendo los demds requisitos legales. La cua-
lidad de inventor, no obstante, ni necesita ser objeto de prueba
por parte del peticionario, ni constituye tampoco requisito some
tido a comprobacidn.

Muerto el inventor sin haber obtenide o pedido el titulo de’

patente, ¢l derecho de solicitarlo pasard a los herederos, sdlo

(9) Ramella, ob, cit, pdg, 115.
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a los cuales corresponderd decidir si conviene privilegiar al in
vento, asi como en vida de aguel no puede ser obligado por nin-~
gin medio a obtener la patente, por tratarse de una concepcidn -

perteneciente estrictamente a su personalidad.

4.1.4. DERECHO DE PROPIEDAD DE LA INVENCION.

El inventor que nc a obtenido patente, carece del derecho -
axclusivo de explotarla, es propietario de ta ipvencidn, pero no
riene un derccho de oposicidn erga omnes.

Como hemos ya visto (3.3.), al tratar el tema de la natura-
leza juridica de la patente, existen diversos estudiosos del de-
recho que equiparan el derecho guo sobre patente se tiene,al de-~
recha de propiedad; asi mismo encontramos teorias que no conside
ran ese derecho, como un derccho de propiedad cldsico,

Siguiendo la linea de los autores gue egquiparan los dere--
chos del inventor sobre su invento como derechoes de propiedad, -~
el maestro Jorge Barrera Graf sefala “como todos los derechos in
materiales, la invencidn atribuye a su autor un derecho de pro--
piedad al que no es diferente la existencia de una patente."{10}

Asi podemos decir gue, la invencién es protegible por su -~
contenidoe intelectual, adn cuando al inventor no le basta ser el
auntor de su concepceidn para alcanzar la total proteccidn juridi-
ca.

"l inventor sin patente ostenta una especie de titularidad

material, insuficiente por si para el ejercicio del dereche ex--

(10) Barrera Graf, ob, cit, pig, 355.



99

clusive, del mismo medo rue el propietario de la cosa, gque
no tiene la posesidén de ella, s¢ ve impedido de disfrutarla, sin
que por eso deje de ser su duenc. Ese inventor, al solicitar y -
obtener una patente para su invencién, lo gque habria ganado es -
la posibilidad de hacer efectivo su derecho a disfrutarla." (11)

sin lugar a dudas, quien a concebido y materializado un in-
vento tiene el derecho de propiedad sobre €1 y sobre los frutos
que este produzca independientemente de tener © no un titulo de

patente.

4.1.5. DERECHO DE PATERNIDAD.

"El inventor tiene derecho a ser mencionado en la patente o
a oponerse a esta mencién™ {(Art. 12 pdrrafo 2° L.I.M.).

"El primer derecho que concede la jinvencidn a su autor es -

el llamado derecho de paternidad o derecho moral, gue consiste
en gue el nombre del autor se manifieste en la invencidn y que -
tenga él la prerrogativa de ostentarse como dnico autor de su in
vento.

Es este un derecho personalisimo y, por tanto, intransferi-
ble, al contrario de los derechos de contenido econdmico que tam
bién derivan de la invencidn y es, ademds, un derecho absoluto y
eterno que puede hacerse valer en cualquier tiempo y erga omnes.”

(12)

(11) piaz Velazco, Comentarios al Vigente Estatuto sobre Propie-
dad Industrial,Revista de la Propiedad Industrial, Nim, 6,
Madrid, junio 1953, pdgs, 473 y 474.

(12) Barrera, ob, cit, pdqg, 354.
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Mario Rotondi, {13} recuerda que la proteccidn de la inven-
cidn industrial no constituye sipo un capitulo de la teoria de -
la proteccidén de la obra intelectual y del espiritu, no diferen-
cidndose frecuentemente la naturaleza de las instituciones, sea
que se trate de derechos del autor sobre la obra intelectual de
cardcter artistico y literario, figurativa, musical, etc., bien
que se trate de derechos del inventor sobre la invencidn indus--
trial.

Observa gue al lade del derecho personalisimo gue %tiene el
inventor al reconocimiento de la paternidad y la integridad de ~
la obra, tiene derecho a la proteccidn de la invencidn an si y -

por si.

4.2. DERECHOS DERIVADCS DEL TITULO DE PATENTE:

4,2,1, DERECHO EXCLUSIVO DE EXPLOTACION.

Lo sustancial del derecho subjetivo conferido por una paten
te consiste en el goce exclusivo del fruto de la propia concep--
cidén intelectual concretada en el nuevo invento.

"El derecho de cxplotacidn exclusiva constituye un derecho
temporal de monopolio, previsto de nuestro ordenamiento juridico
{art. 28 Constitucicnal) y admitido en la doctrina," (14)

Tal dereche cs de naturaleza escncialmente positiva puds s re
duce al goce o disfrute de lo que constituye el objeto de la pa-
tente; el monopolio, encaminado a excluir a los demds de su ejer
{13) Cit, por Chavés Antonio, Proteccidn de los derechos del in-

ventor, Rev, Mex, de la Prop, Ind, y Art, Nos, 31-32, 1978,

ventor
pags, 36~37.
{14} Barrera, ob, cit, pdg. 357,
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cicio es mera consecuencia o complemento de aquel primer derecho
y da a antender que, sin el consentimiento del titular, el ejer-
cicio del invento es ilicito y penable (art. 211 frac. I.L,1.M.)
Pero la facultad de cxclusidn o prohibicidn estd necesariamente

enlazada con el contenido del derecho del inventor y representa
mds bien su garantia, en cuanto la prohibicidn sirve para asegu-
rar al gue disfruta la patente el goce del valor de su invento.

De esta manera, los arts. 3° y 37 de la Ley, otorganel dere
cho exclusivo de explotacidn a quien realice upa invencidn o a -
sus causahabientes, cumpliendo sdélo, con los reguisitos de la --
misma para obtener la patente.

"La utilizazidn exclusiva tiene un alcance diverso, seqin --
que la invencidn tenga por objeto un producto, o bien, un proce-
dimiento; si es lo primero, el monopulio se extiende a la obten=-
ciér del producto y a su utilizacidn posterior, ya sea, como di
ce Rodriguez Rodriguez, por la fabricacidn industrial de lo pa--
tentado, por su empleo o uso industrial, o por poner en venta el
objero relativo, todo ello, claro ésta, sin consentimiento del -
titular de la patente.

En cambioc, en las invenciones de procedimiento, por ser ---
principio firme e indisputado la improcedencia de las patentes -
de resultado, la exclusiva soleo ampara el objeto de la invencidn
que s=rd, un medie, una nueva aplicacién una combinacién novedo-
sa ¢ -na nueva mejora. Consecuentemente, el inventor tendrd la -
exclusiva del medio, de la aplicaciodn, de la combinacidén,de la -~
mejora gue €1 cred y en cuya virtud sec obtenga un resultado nue-

vo respecto del gue se lleque con up procedimiento distinto; es
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pues, el procedimiento el que constituird nueva invencidn y el -
que merecerd otra patente; inversamente, si con el mismo medio -
se llega a un resultado distinto del procedimiento ideado por el
inventor original, también existird nueva invencidén y podrd otog-
garse nueva patente.

rhora bien, si a consecuencia de un nuevo procedimiento, =--
cualquiera que esta sca, se obtiene un nuevo producto, se tra--
ta, en rigor de dos invenciones, cada una de las cuales atribui-
rd el derecho de exclusiva correspondiente; es decir,en tal caso,
la proteccidn legal conferird la exclusiva respecto al medioc y -~
al producto, y en consecuencia, el titular de la patente tendrd
el monopolio abscluto del producto y también del método o proce-
dimiento para su fabricacién que él inventd, quedando prohibida
a terceros la utilizacidn del mismo medio o medios equivalentes
para obtener el mismo producto o productos eqguivalentes.

Ademds, la patente que se solicite de un nuevo métode en cu
ya virtud se obtenga un producto industrial también nuevo, cubre
a este, aunque no se solicite,"...{15) (Arts. 22, 23, 24, 25, 26
y 27 L.I.M.).

Es caracteristica comin a todas las diversas formas de ejer
cicio el que se realicen con fin industrial o comercial. El dere
cho de patente esta circunscrito al ejercicio del invento que sa
le del terreno puramente, privado, de la esfera sccreta del indi
viduo y de su vida interna.

El ejercicio es comercial cuando se refiere a la fabrica--

c¢idn o al cmpleo de un objeto en interés del comercio propio co-

(15) Barrera, ob, cit, pdg, 358.



mo factor mds eficaz de produccidn y de venta. El  que se hi--
ciera por otro que el titular de la patente seria ilicito; si no
la mayor parte de patentes podrian usurparse impunemente, espe--
cialmente las patentes dé procedimientos cuyo ejercicio no estd
en la fabricacidn, sino en el uso.

"El ejercicio es industrial cuando la prdctica de la paten-
te, aunque no se desarrolle en la esfera del comercio, por no te
ner objeto mercantil, Se realiza para el uso de una industria en
el amplio sentido de la palabra, es decir, no limitada a la pro-
duccidn de materias primas, sino extendida al terreno de la agri
cultura, de la guimica, de los transportes, o seca a toda rama de
la vida econdmica.” (16)

"La extensidén de los derechos de ejercicic gue competen al -
titular de la patente se determipan seguin el objeto del privile-
gio.

La interpretacidn de la patente con el fin de precisar el -
contenido y alcance del invento se rige por los siquientes prin-
cipios:

a) El criterio fundamental debe deducirse del certificado y
de los documentos presentados para conseqguirlo, es decir, a la -

instancia, la descripcidn y la fdérmula de la reivindicacidn, -~

cuando esté admitida.

b) La esencia del invento se deduce del planteamiento del -
problezma y de su desepvolvimiento.

De donde resulta que el derecho del privilegio no se extien

{16) Ramella, ob, cit, pdgs, 179 - 180.



de a cuanto no corresponda al concepto constitutivo del invento.
Por ejemplo, un aparato ya caido en dominio piblico, el cﬁal sea
perfeccionado por alguno y por ello comprendido en la patente, -
podrd ser ulteriormente usado por cualquiera sin el perfecciona-
miento introducido. Tampoco el derecho del privilegiado puede --
exceder de cuanto basta para la patente; por ejemplo, no exten--
derse a las partes del invento para los que no se pidid la paten
te 0 no se concedid por falta de novedad u otra razén.” (17)

Asi mismo en la Ley, encontramos excepciones a les derechos
que confiere el titulo de patente, en su articulo 39, que, sin -
lugar a dudas son excepciones al principio de explotacidén exclu-
siva. Dicho articulo senala lo siguiente: "Los derechos gue con-

fiere el titulo de patente no produciran efecto alguno:

1.- Contra terceroc que con fines de ecstudio, investigacidn
cientifica o tecnoldgica, experimentales o recreativos, fabrique
un producto o use un procedimiento igual o substancialmente --

igual al patentado.

IT.~- Contra cualquier persona que con anterioridad a 1la fe
cha de presentacidn de la solicitud de patente en el pais o de -
la fecha de prioridad validamente reivindicada, fabrique el pro-
ducto o utilice el procedimiento objeto de la invencidén o hubie~
re hecho los preparativos necesarios para llevar a cabo tal fa--
'br;cacién o uso.

I1I.- Contra el empleo, a bordo de navioé de otros.paises,

de los medios qgue sean objeto de patentes en el caso del navio,

(17) Ramella, ob, cit, pdg, 188,



en las midquinas,aparejos y demds accesorios, cuando diversos na-
vios penetren temporalmente en aguas del pais, siempre que di--
chos medios se empleen exlusivamente para las necesidades del -

navio,

IV.- Contra el empleo de los medios que sean objeto de la -
patente en la censtruccidn o funcionamiento de los aparatos de
locomocién aérea o terrestre o de los accesorios de dichos apara

tos, cuando estos penctren temporalmente en el pais,

4,2,2, DERECHO DE TRANSFERIR EL TITULO DE PATENTE.

El derecho del inventor, en su aspecto patrimonial, es ---
transmisible libremente, por cualquiera de los medios ordinarios
del derecho civil. La dnica prerrogativa que no admite ser trans
mitida es la de cardcter moral gue corresponde al inventor, de ~
ser considerado autor de la invencidn protegible. Por consigien-
te, el inventor puede ceder a otro su derecho patrimonial con to
dos sus efectos civiles, sin otra limitacidn que la de ajustarse
al principio de publicidad (en la Direccidn General de Invencio-
nes y Marcas y Desarrollo Tecnoldgico y en el Registro Nacional
de Transferencia de Tecnologia. Art. 46 L,I.M.); para garantia -
de terceros, yue han de conocer en todo momento cual es el suje-
to al que corresponda la exclusiva.

Es importante distinguir, en la transmisién de los dereches
de patente, entre la cesidn propiamente dicha {en cuya virtud se
transmite la titularidad concesional) y la licencia, definido co
mo "aquel contrato por el qQue el titular de la patente cede a -

otro , dentro del dmbito territorial convenido, el disfrite de -



su derecho de explotacidn, reservdndese la titularidad del mis--
mo." (18)

La transmisibilidad del derecho patrimonial contenidec en la
patente viene exigida por la propia proteccidn que se atribuye a
su titular. En efecto, si se quiere que el creador obtenga de la
concepcién tutelada todas las posibilidades de ganancia que se -

deriven de su explotacidén industrial, es preciso admitir como 1

I

cita cualquier forma de explotacidén que satisfaga su intéres, se
gin su libre decisidn,atribuyéndcie la facultad de determinar cd
mo y por quién haya de llevarse a cabo la aplicacidn industrial
de invencidn; para lo cual resulta preciso establecer con cardc-
ter general la transmisibilidad del derecho.

"La transmisidn de la patente encuentra su mds visible mani
festacidn en la sucesidn mortis causa. Pero también inter vivos
se concibe semejante caso, y asimismo, el cambio de la persona -
del titular puede existir agui contra la veluntad del mismo pri-
vilegiado, como ocurre en la venta judicial de la patente o, en
las leyes que la reconocen, en su expropiacidn forzosa.

La transmisidn concierne no solo al derecho personal de e--
jercicio de patente, es decir, la cesidén del titule, sino al de-
recho mismo de patente, cl poder disponer de ella y a todos los
derechos derivados de la concesidn en la forma que se realiza en
los derechos reales y por lo tanto el efecto de que también los

sucesores del titular gqueden ligados por su transferencia.

La transmisidn inter vivos puede ser a titulo oneroso {(ven-

{18) Baylos, ob, cit, pdg, 558.



ta, permuta,etc.}, o gratuito (donacidn}, y se realiza en los mg
dos y condiciones previstos por la ley de derecho civil.® (19)

El inventor tiene el derecho de ceder o transmitir a terce-
ros su invencidn, ya sea que ella esté amparada por una patente,
o bien, gue esta no se haya obtenido. Awbas posibilidades estdn
admitidas en los arts. 3 y 15 de la ley gue hablan del causaha--
biente del inventor, con anterioridad a la expedicidn de la pa--
tente; asimismo el articulo 46 en su segundo pdrrafo reconoce la
¢esidn o transmisidn por actos entre vivos.

“Es licita, incluso, la cesidén o transmisidn de una inven--
cién aun no realizada, que simplemente se prevea conseguir, o --
que sea deliberadamente buscada por parte del inventor o de ter-
ceros. Estas hipdtesis son frecuentes en los casos de empresas -
que contratan los servicios técnicos especializados, para el e--
fecto de realizar investigaciones y hacer descubrimientos o con-
seguir invenciones que sean idtiles a dichas empresas, y también
en los casos de invenciones realizadas por empleados o asalaria-
dos cuyos contratos de trabajo se refiere, precisamente, al lo--
gro de las invenciones. En todos estos casos, el inventor en vir
tud meramente del contrato de trabajo o de prestacién de servi--
cios, o en funcidn de un pacto especial, cede o transfiere al pa
trdén el producto futuro de su labor, consistente en la invencidn
que obtenga.

El negocio traslativo correspondiente, si se trata de una -

invencidn no patentada, no esta sometido a formalidades especia-

(19) Ramella, ob, cit, pdgs, 201 - 202
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les, perc, en caso de gue el adquiriente desee patentar la inven
cidn.*® (20} "Cuandc una persona fisica o moral solicite una pa--
tente por una invencién de la que no sea autor, deberd comprobar
su cardcter de causahabiente mediante documento firmado por el -
inventor." (Art., 18 del Reglamento de la L,I.M.).

En la cesién de derechos o transmisidn de la patente, por -
el articulo 46 de la Ley se dispone: "Los derechos que confiere
una patente podran cederse o transmitirse en todo o en parte por
actos entre vivos o por via sucesoria, con las formalidades esta
blezidas por la legislacidn comdn."

De la lectura de este articulo se desprende, gue la transmi

sidn de una patente presenta razgos especiales.

"a).- En cuanto a la extencidn del derecho transferido;
b.- En cuanto a las formalidades particulares para el cam--

bio a que queda sujeto el titulo.

a).- La transmisién puede ser total o ilimitada, cuande los
derechos derivados de la patente se transmiten por entero a otra
persona gque entra en el lugar del titular; parcial o limitada --
cuando parte mds o menos considerable de los derechos de la pa--
tente gueda abandonada al adquiriente. Las transferencias parcia
les son poco frecuentes, pues éi uno no quiere despojarse de to-
da la patente concede licencias.

Las limitaciones de transmisidén puede ser para determinados
lugares o tiempos, y producen el efecto de gque el adqguiriente no

tenga el derecho de fabricar, vender, etc., nds que para el te--

(20) Barrera, ob, cit, pidg, 362.
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rritorio establecide y para el tiempo f{ijado, quedando sin alte-
racidn en las demAs regiones o en tiempo sucesivo el derecho del
privilegiado. Se concibe también una limitacidn de contenido, --
transmitiéndose al tercero dnicamente una parte de las faculta--
des del poseedor de la patente (por ejemplo fabricacidn, uso des-
pacho, etc.). Puede una patente ser susceptible de diversas apli
caciones; por ejemplo, un sistema que puede servir a un tiempo -
para la ilumipacidn y la calefaccidn;ahora bien, nada se opone a
que el derecho de utilizar el invento segin vna u otra aplica--

cién sea enajenado separadamente.” (21)

b).~ Mientras entre contratantes la transmisidn se efectda
por el simple consentimiento, sin embargo, en las relaciones con
terceros, dada la naturaleza real del derecho, éste no se perfeg
ciona mds que por la inscripcidn enm el Registro Nacional de ---
Transferencia de Tecnologia asi como en la Direccidn GCeneral de
Invenciones y Marcas y Desarrollo Tecnoldgico, ademds de que do-
be publicarse en la "Gaceta e Invenciones y Marcas", editada --
por la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial., {(Arts. 46, -
201 y 202 de la L.I.M.).

En conclusidn, aun cuando la Ley solo exige las inscripcio-
nes antes mencionadas, la verdadera formalidad la deja al ordena

miento de derecho civil.
4.2.3. DERECHO DE PRIORIDAD.

La naturaleza de este derecho se refiere al ambito interna-

(21) Ramella, ob, cit, pags, 203 -~ 204.



cional, propiamente, al Convenio de la Unidn de Paris, esto esta
previsto en el articulo 4, del Convenio, cuyas partes principa--

les son las siguientes:

A.- 1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud
de patente de invencidn, de modelo de utilidad, de dibujo o mode
1o industrial, de marca de fédbrica o de comercio, en alguno de -
los paises de la Unidén © su causahabiente, gozard, para efec--

tuar el depdsito en los otros paises, de un derecho de prioridad,.

2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda -
depdsito nacional regular, en virtud de la legislacidn nacional
de cacda pais de la Unidn o de los tratados bilaterales o multila

terales concluidos entre paises de la Uniédn.

C.- 1) Los plazos de prioridad arriba mencionados serdn de

doce meses para las patentes de invencidn y...

“Con razdn se ha dicho que el derecho de prioridad es la
raison d' exister de la Convencidn Internacional; gque toda la -~
Convencidn estd en el articule 4, ciertamente es el mds importan
te de la Convencidn; gracias a este articulo la presentacidn de
la sclicitud dc una patente en su pafe, da al inventer el dere--

che de que su peticidn sea reconecida en todos los demds paise

en lzg gque su invento es patentable. Los actos realizados dentro
del pesriodo de prioridad no puede invalidar su solicitud de pa--
tente, ni destruir la novedad de su invento en lo que respecta a
ella, ni ningdn tercero puede tener alguna pretensidn.

El derecho de prioridad es un inteznto de acercarse lo mds

posible al ideal de la "patente universal", una patente vdlida -



en todo el mundo una vez obtenida en un pais.

Subyacente en toda la Convencidn estd el supuesto de que un
inventor debe recibir los beneficios de una patente a escala mun
dial si asi lo desea. Debido a que la concesidn de una patente -
por un pais estd limitada por el "principic de territorialidad",
o sea, gque no puede extenderse mds alld de la jurisdiccidén de e-
se pais, la posibilidad para un inventor de obtener un monopolio
enotros paises depende de las leyes de esos otros paises. En to-
das las naciones, para gque un invento sea patentable debe ser --
"nuevo" y en muchos paises la novedad del invento se destruye --
con su publicacién oficial, a resultas de la solicitud o conce--
cién de una patente en una nacidn, destruird la novedad delinven
to para algunos otros paises {(por ejemplo Ley de 1884 de Fran--
cia}. Como un inventor no puede cumplir con todas las formalida-
des, simultaneamente, requeridas para obtener una patente en to
dos los paises en los que desea proteccidn, mientras tanto fdcil
mente pueden realizarse actos que destruyan la patentabilidad --
del invento en algunos paises. Esta es la posibilidad que el de-
reche de prioridad aostd destinado a eliminar.” (22}

En relacidn a nuestra Ley, esta recoge ¢l derecho de priori
dad del inventor cn su articulo 36: "Cuando se solicite una pa--
tente después de hacerlo en otro pais, la fecha de presentacidn
se retrotracrd a la presentacidn en aquél er que lo fue primero,
siempre que se presente en México dentro de los plazos que deter

minan los tratados internacionales de log gue sea parte o, en su

(22} pPenrose, ob, cit, pdgs, 66 y sigs.



defecto, dentro del afo de solicitada la patente en el pals de -
origen.
Para conceder este derecho de prioridad, deberdn satisfacer

se los requisitos siguientes:

I.- Que al solictar la patente se haga constar ¢l pafs de o

rigen y la fecha d¢ presentacidn de la selicitud,

I1.~ Que la solicitud presentada ecn Méxice no pretenda el -
otorgamiento de mayores derechos que los que se deriven de la ~-
presentada en el extranjerc. 8i se pretendieren mayores deraechos
que los que se deriven de la solicitud presentada en el extranic
ro, la prioridad deberd ser sélo parcial y referida a esta soli-
citud, Respecto de la materia agregada se podrd solicitar un nug

vo derecho de prioridad.

11I.- Que dentro de los noventa dfas siguicntes al de pre-~
sentacidédn de la solicitud, se llenen los requisitos que senalon
los tratados internacionales de los que México sea parte, esta -

ley y su reglamento.
IV.~ Que exista reciprocidad en el pais de origen.”

En conclusidn, la institucidn tiene como finalidad, como es
obvio, hacer posible que el inventor obtenga en una serie de -~
paises distintos, sin necesidad de hacer en todos ellos una peti
cidn simultdnea de patente, 1o gque resulta impracticable, los ég
rechos inherentes a su posicidn de inventor. De este wodo, el ip
ventor que ha formulado en uno de los paigses de la Unidn su soli
citud de patente, dispone de un plazo de doce meses para hacerlo

en los demds, y si efectivamente la presenta dentro de ese plazo,
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gerd tenido como solicitante prioritario frente a todos los posi-
bles solicitantes antericres en el pais, pero posteriormente a su
solicitud extranjera, considerdndose como nueva la invencidn, a -
pesar de que antes de la solicitud mexicana haya sido ya publica-

da y divulgada.

4.3. GBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA PATENTE:

4.3.1. OBLIGACION DE EXPLOTAR EL INVENTO.

La obligacidén de llevar @ la prdctica el iavento estd sancio
nada en interéds de la colectividad, no debiendo el titulo que ase
gura el derecho exclusivo al inventor, permanecer infructuose y -
sin ventaja del piblico y aumento del desarrollo de la industria.
La concesidn de un titulo gue permaneciera estéril en manos del ~
privilegiade apartaria el derecho de patente de sus fines natura-
les y quitaria a la sociedad un bien esencial para su prosperidad
y crecimiento de la cultura.Es por tanto correlativo al derecho -~
privado del inventor el de la socicdad para que todo progrese en la
industria aproveche efectivamente a la satisfaccidn de necesida-
des de la compunidad,que sg aumentcen las ocasiones de la produccién
Y que por la actuacidn prdctica de los inventos se ponga a todos
en disposicidn de continuar y perfeccionar las concepciones de -
los privilegiados.Es verdad que de tales principios se sigue una
restriccidn del derechs dec los inventores,pere todo el derecho &
cuentra limitacidn de los derecho ajenos,y coma el interds social
reclama la actuacidn del descubrimiento o la concesién de licen—-

vias a los demds,y en su defecto la caducidad,es cierto que en el

conflicto de tales intereses ha de prevalecer el critorio de benefi



vio. colectivo,

La carga de¢ explotar de un modo real y efectivo, dentro de
un plazo mdximo a partir de la concesion, que tiene el titular,
no significa gue el derocho subjetive sobre esa invencidn haya -
de ser forzosamente ejercido por ¢l inventor, también puede rea-
lizarla su causahabiente. De ahi se deriva que, e! verdadero de-
recho del inventor es impedir a los demds que esa invehcidn la y
tilicen o explotensinsuconsentimiento.

Para ol nacimicnto del derecho €3 necesario que ia inven--
cidén sca comunicada lealmente a la socieodad, lo gque supong su --
descripeidn clara y suficiente al solicitar su protecciodn juridi
ca; y para la subsistencia del derecho, se reguiere que la inven
cidn sea realmente incorporada al acervo de medios tdcnicos, me-
diante su efectiva explotacidn. No basta con cosmunicar la inven-
cidn, ademds hay que utilizarla industrialmente. De ne imponerse
al titular esta obligacidén, existiria el peligre de gue se consi
guieran patentes con el unico fin de evitar a los d=mds el uso -
de la invencidn, lo que tepdria come consecuencia entorpecer el
progreso tecncldgico y crear monopolios como instrumentos de con
trol econdmico,

El articulo 41 de la Ley de Irnvenciones y Marcas, es el sus
tento de esta obligacidn al senalar: "El otorgamiento de la pa;—
tente implica la obligacidn de explotarla en territorio nacional.

La explotacidn deberd lniciarse dentrc de un plazo de tres
ahos contados desde la [echa de expedicién de la patente.”

"De conformidad con ias reglas de la ley, la patenté no 'sd-

lo debe explotarse sino que ello debe hacerse perentoriamente.
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La obligacidn de explotar en México los inventos patentados es u
no de los requorientos bdsicos para obtencr una patente. Bs, pu-

diera decirse, una condicidn resolutiva en un entre el so-

licitante del privilegilo y la autoridad, B} arvicuice 41 de ese or
denamiento senala tajantemente que ¢l otorgamiento de la patente
implica la obligacidn de oxplotarlia op tervitorio nacional.

La explotacidén decbe iniclurse dentro del plazo de tres anos
desde la fecha de expedicidn de la patente, Debara vomprobarse -
tal utilizacidn a satisfaccidn de 1a dependencia cncargada, que
es o Socretaria de Comercie y Fomento Industrial, Direccidn Ge-

ncral de Invencicnes y Marces, dentrc de los dos neses de inicia

da la explotacidn. No existe disefado un mecanismo para eviden--

19

ciar esa explotacidn farv. 420" (23)

El articulo 43 senala: "Pata los elactos de esta Ley, 28 ey
plotacidn la utilizaecidn permanente de lcs procedimientos paten-
tados o la fabricacidn de un producto amparade por la patente, 2
fectuadas directamente por <l titular de la patente, sus causahg
bientes o licenciatarieos, en volimenes gue correspondan a una o-
fectiva explotacidn industrial y cn condiclones adecuadas de ca-
lidad y precio.

Para comprobar la explotacidn industrial de las patentes, -
se deberdn presentar ante la Secrectaria de Comercic y Fomento In
dustrial las pruebas o demds elementos gue se consideren necesa-
rios de acuerdo a la frecuencia o naturalcza de la explotacién -
de la invencidn de que se trate. La autoridad administrativa com

petente efectuara inspecciones de los casos en que lo juzgue --

(234) Sepuavewa, ou, «.., pdgs, 85 - 86,



conveniente,

La importacidn del producto amparado por una patente o del
producto fabricado con el procedimicnto patentado no se conside-
rard explotacion.”

"Descomponiendo esta disposicidn en sus diferentes elemen--
tos se encuentra, primero, que la utilizacidén de la patente debe
ser continua, sin interrupciones. En estricto rigor, bastaria con
que la explotacién [uera interminente para que no hubiera una u-
tilizacidn vdlida." (24)

Ante la aseveracidn anterior, del maestro César Sepilveda,-
se incluyd en el mismo articulo un sequndo pdrrafo en cl que se
trato de subsanar esa laguna, y s¢ encomendd a la Secretaria --
competente la inspeccidn de esa cxplotacidn en los cases que juz
gue conveniente, entendiéndose csto cdémo la Secretaria puede rea
lizar inspecciones en ¢l momento gue lo desce.

"Otra caracteristica de la explotacidn ez que so haga "“en
voluimenes que correspondan a una efectiva explotacidn indus--

~trial." Esta fdrmula es bastante vaga, no existe ciertamente un
criterio para determinarla y se presta al subjetivismo, - Cudntas
unidades servirian para fijar un volumen aceptable? .Qué consti-
tuye una efectiva explotacidn industrial? La imprecisidn rodea a
esta parte tan importante de la Ley, que deja abierta la puerta
a la interpretacidén y al abuso.

Pero hay un elemento mas, que introducc un factor aleatorio,
que puede descorazonar a quien explota industrialmente una paten

te. Eso es que se haga en ‘condiciones adecuadas de calidad y --

{24) ob, cit, pdg, 86,



precio.” Se presta esta disposicidn a diversas exégesis, pucs po:
una parte pudiera entenderse gue la fabricacidn de los efectos pa
tentados, o el empleo de los procesos contenidos en la patente dg
be hacerse en forma industrialmente costeable,lo cual exige una -
pruecba complicada y costosa de parte de guien efectda la explota-
cidén,y por otra parte es factible entender,en el transfondo, que

la calidad y el precio adecuados sean de las mercaderias produci-
das.S8i,pero adecuados a qué? abre esta norma una gran interrogan
te,que propicia la incertidumbre del fabricante, ya que no se ex-
presa con apego a qué criterio se medird la calidad o el precio -
de lo fabricado.Bien fdcil resulta no alcanzar el nivel que esta-
blezca cualquier funcionario y que por ende se tenga por ne explo
tada satisfactoriamente y se produzca su caducidad o la licencia

obligatoria.” (25)

Por lo gque respecta al dltimo pdrrafo del articulo citado, -
creo que no existe mayor problema, va gue al no considerarse como
explotacidn la importacidn del producto patentado o del producto
fabricado con el procedimiento objeto de privilegio, se¢ refuerza
el principio bdsico senmalado en el articulo 41 de que la explota-
cién debe realizarse en territorio nacional. Asi mismo la Secreta
ria tiene la facultad, como ya dijimos, de llevar a cabo inspec--
ciones en las que deberd comprobar la efectiva explotacidn de la

invencidn patentada.
4.3,2. PAGO DE ANUALIDADES.
La obligacidn de pago de las anualidades es tan general ¢ -

(25) ob, cit, pdg, B7.
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inseparable para alcanzar la patente y para su existencia, que -
puede formularse el principio dc que ningin derecho se obtiene -
sin el pago correspondiente.

La obligacidn de pago establecida por la Ley Federal de De-
rechos (Diario Oficial de la Federacidén 31 de Diciembre de 1981),
representa la prestacidn correlativa por el servicio que el Esta
do rinde por la concesion y defensa de la patente, y de ahi que
sea periodica por toda la duracidn de ésta. Se diferencia de los
caracteres generales de los impuestos o contribuciones en que es
facultativa para su pago, si bien éste es condicidén para la exisg
tencia de la patente,

En consecuencia, de acuerdo con el articulce 31 de la Ley -
que expresa: "Cuando proceda la expedicidén de la patente so noti
ficard al solicitante para que, dentro del término de dos meses,
cumpla con los reguisitos necesarios para la publicacidn y CUBRA
LOS DERECHOS por expedicidn del titulo. Si no lo hace dentro de -
dicho término se tendrd por abandonade el trdmite", no existe --
por lo tanto la coaccidn directa, de manera gue se pueda consce-
guir el pago mediante cjecucidn forzosa, sino Unicamente la indi
recrta, en el sentido de que si no existe la prueba del pago seo -
suspende su concesidn.

El articulo 63 de la Ley Federal de Derechos establece las
reglas a seguir para el caso de solicitar, obtener y mantener la
vigencia de un titulo de patente, asi senala las cantidades para

el caso de el estudio de una solicitud de patente; por cada de-



recho de pricoridad; por el examen de novedad; reconsideracidn de
una negativa; comprobacidn de explotacidn; revisidén o solicitud
de prérroga; expedicidn del titulo; pago de anualidades; transmi
sién de derechos; registro o modificacidén de una licencia con--
tractual u obligateria; por el cambio de nombre del solicitante
o del titular de la patente.

De el articulo anterior en su fraccidén II! encontramos que
el pago de la expedicidn del titulo incluye el pago de las tres
primeras anualidades de vigencia, dicha fraccidn a la letra sena

la:

III.~ Por la expedicidn de titulos incluyendo las tres pri-

meras ahualidades de vigencia.
En la fraccidn IV se observa:
a).- A partir de la cuarta hasta la séptima.
b).- A partir de la octava...

"Se designa como anualidad cada uno de los anos de vigencia
de la patente, contados a partir de la fecha legal de ésta. El -
término se emplea para senalar cada una de las etapas en que se
divide el plazo de la patente para determinar y hacer el pago de
derechos por concepto de su vigencia.

El pago de la annalidad es exigible desde que dsta empieza
a transcurrir, y lo normal es que los interesados cubran los de~
rechos respectivos durante el ano a que se refiere el transcurso
de la apualidad de que se trate, transcurso que debe repetirse,

tiene el limite de su iniciacidn y el limite de su vencimien-
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to.” (26)

Asi el titular de una patente tiene la obligacidn a partir
de gue ge obtiene la concesidén de la patente, pero esta se hace
retroactiva al momento de solicitarla, esto se desprende de la -
lectura del Articulo 40 de la Ley gue senala "... pero se tendrd
como fecha legal de la patente el dia y hora de la presentacién

de la solicitud.”

4.3.3. INDICACION DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS PRESENTA--

DOS.

"Diferentes legislaciones obligan al titular de una patente
a sus causahabientes o autorizados a poner en el preducto la in-
dicacidn de que tiene patente como signo visible del titulo con-
cedido y para complemento de su tutela,

En la materia existen tres diferentes sistemas:

12.- La formalidad estd elevada a obligacidn de interés pi-

blico con sanciones penales para el caso de inobservancia;

2°.- El titular de la patente no puede ejercitar ninguna ac
cidn por violacién de la misma mientras no haya cumplido aquella

obligacidn;

3°.- En caso de que no la cjecute, surge la presuncidn de -
falta de responsabilidad, y por lo tanto que existe buena fe en

el autor de la violacidn, y no se le condena a indeminizacidn de

(26) Rangel Medina David, Las Patentes de Invencidn v el Pago de
sus Anualidades, Revista El Foro N°, 40, Enero-Marzo de --
1963, México, pdgs, 65 y sigs.
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perjuicios si nc se prueba por otros medios su mala fe; por ejei
plo, advertido de algun modo de la ofensa a la patente ajena, ha
ya continuado, sin embarge, fabricando, usande o vendiendo el --
producto privilegiade. (Ej. Norteamericana art. 4900)." (27)

Por lo que respecta a nuestra Ley, esta establece tal obli-
gacidén en el articulo 49: "los productos amparados por una paten
te deberdn llevar una indicacidn que exprese el hecho de estar -
patentados y el nldmero de la patente. S5i los objetos no se pres-
taren a elleo, dichos datos deberdn aparecer en los envases o em-
paques de los productos.

Cuando se trate de productos gue impliquen la explotacidn -
de una invencidén objeto de una solicitud de patente en trdmite ©
pendiente, el solicitante tendrd el derecho de cjercitar las ac-
ciones a gue se refiere el pdarrafo anterior, una vez que se ha-
ya concedido la patente respectiva, siempre vy cuando haya emplea
do las leyendas "Patente en trdmite"” o"Patente pendiente” o sus
abreviaturas."

La obligacidn anterior se complementa con el articulo 210 -
fraccidn XIL, gue expresa: "Son infracciones administrativas:

XII.- Omitir laz leyendas e indicaclones a que se refiere -

esta ley."

De lo arriba dicho, se puode observar que el sistema segui-
do por nuestra Ley, no se apega a ninguno de los tres menciona=--
dos con anterioridad. Por un lado se establece la obligacidn de

indicar que los productes se encuentran patentados y en otra par

(27) Ramella, ob, cit, pdg, 277.
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te de la ley se clasifica la omisidn como una infraccidn adminis
trativa, para la cual se establece una sancidn expresa ante -
el incumplimiento,

Si una vez el gue no tiene patente coloca la indicacién, -
comete usurpacidén de aquella calidad y esta se encuentra castiga
da. Asi, el articulo 211 de la L.I.M. establece: "Son delitos: -

I.- Fabricar o elaborar productos amparados por una patente

o un certificado de invencidn, sin consentimiento de un titular

o sin la licencia o autorizacién correspondiente.

Il.- Emplear métodos o procedimientos patentados o ampara-
dos por un certificado de invencidn, sin los requisitos a que se
refiere la fraeccidn procedente.”

En resumen: La Ley impone tal obligacidn, y para el caso de

omisidn es calificada como una infraccidn administrativa, y las
sanciones van desde la multa, clausura temporal o definitiva y
hasta el arresto administrativo. El inventor o su causahabiente,
tiene la proteccidn de la Ley calificando la usurpacidn como un
delito. Para el cual se establece sancidn y esta va de dos a  --
seis anos de prisidn y multa de cien a diez mil veces el salario
minimo general diario vigente del Distrito Federal, a quien rea-

lice la actividad delictuwosa (Art. 212 L.I.M.).

4.4. CONCESION DE LICENCIAS:

4.4,1. LICENCIA CONTRACTUAL DE LA PATENTE.

Al conceder este tipo de licencia de crea dnicamente un de-
recho personal de ejercicio del invente, sin transmisidn alguna
de derecho sobre patente, de donde se desprende que el ejercicio
del que tiene licencia no es a titulo exclusive y puede el titu-

lar de la patente conceder al mismo tiempo, o sucesivamente, --



otras licencias en ¢l misme lugar o para la misma forma de ejerci
cio, sin qgue la concesidn hecha a alguna persona puede oponerse a
la de otra aungue esta haya obtenido posteriormente la licencia.

*El derecho de conceder licencias correspenda al titular de
la patente, a aguel que haya adquirido el derecho absoluto sobre
ella, o al que disfruta de una licencia exclusiva. Esta dltima --
forma se da cuando el titular de la patente renuncia al derecho -
de conceder otras licoencias, igualmente se considera como licen--
cia exclusiva la facultad concedida de poder fabricar con exclu--
5idn de los demds o de poder conferir a su vez licencias o nerse-
guir judicialmente a los falsificadores en nombre propio y no cn
nombre del cedente.

El inventor aun no prevista de tituls, puede conceder licen-
cla para su invento que ha de llavarse a la prdctica come secreteo
de fdbrica.

La concesidn de licencia se cfcectda ordipariamente por medio
de contratos y segun las reglas ordinarias como se perfeccionan.
A menudo dependen de ofertas al piblico, en el sentido de que --
quien cumpla las condiciones correspondientes hechas piblicas por
la insercidn en periddicos o por otro medio de publicidad.

Los efectos de la licencia son diferentes de los derivados -
de enajenacidén de la patente, pues no se confiere ningin derecho
sobre ella y dnicamgnte se concede al gue obtiene licencia la fa-
cultad de ejercicio del invento, sin perjuicio, como ya dijimos,
del derecho del privilegiade de conceder otras licencias.

En cuanto a la extensidn de los derechos del que posea liéeg

cia, deberd atenderse al contrato. Si este concede el derecho de



ejercicio sin limitaciones resultan de la intencidn de las paten
tes.

La licencia puede quedar sujeta a limitaciones en cuanto a
la forma de ejercicio, en cuanto a los lugares, al tiempo, a la
calidad y cantidad de producccidn,bien para todos estos aspectos,
bien para algunos solamente.

En la duda, debe considerarse ilimitada:

1).- Corresponden al autorizado todas las facultades jurfdi

cas gque constituyen el derecho de ejercicio;

2.~ Dentro del territorio para que sirve la patente puede
elegir el lugar que mejor le parezeca para implantar su industria

o varios lugares en que establecer diferentes sucursales;

3).-~ La utilizacidn de la patente le corresponde por toda -

la duracidn del titulo;
4).- Puede fabricar productos de diferente especie y forma;

5}.- Puede imprimir intensidad y extensidn mayor a la fabri
cacién sin que sirva de norma el desarrollo de su industria en el

tiempo de la concesion.

Pero al contrario o la intencidén tdcita de las partes envuel

ven a menudo restricciones. Asi:

1}.~ Puede referirse la licencia solc a la fabricacidn o
a la wvanta, al uso, de manera gue guien tenga, por ejemplo licen
cia solc para la fabricacidn, no puede encargarse del despacho -
de sus productos, puede darse también una simple licencia de im-

portacidn, es decir, limitada a introducir en el Estado desde el
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extranjero, donde sean producidas por el autorizado o adquiridas,
mercancias para venderlas, usarlas, etc., como si estuvieran fa-

bricadas en el interior;

2}.- Puede la licencia consentir el ejercicio solamente en

una determinada ciudad o provincia o establecimiento;

3}).~ Por duracidn de tiempo menor que el de la patente. Pe-

ro en ambos casos debe existir la prohibicidn expresamente.

4} .~ Puede haber una limitacidn en la calidad, es decir, en
la especie y forma de los productos, para que esté garantizada -
su buena fabricacidn, lo que, sin embargo, no impide al autoriza
do introducir perfeccionamientos en la invencidn, no oponiéndose

al contenido del contrato de licencia;

5).~ Puede fijarse una medida de la fabricacidn, importa--
cidén, etc., alcanzada la cual, el derecho de licencia acaba,se-~
ria ilicito pasar mds alla." (28)

Nuestra actual Ley, recoge esta institucién_en sus articu--

los 44, 45 y 47 y al respecto expresa:

Art. 44.- El titular de la patente podrd conceder licencia

para su explotacidn mediante convenio celebrade legalmente.

Art. 45.- Las licencias de explotacidén deberdn ser aproba-
das y registradas por la Secretaria de Comercio y Fomcnto Indus-
trial en los términos de la TLey, sobre el Control y Registro -
de la Transferencia de Tecnclogia y el Uso y Explotacidén de Pa~--

tentes y Marcas.

(28) Ramella, ob, cit, pdgs, 224 y sigs.
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A este respecto la Ley citada expresa en su articulo 2°. Pa
ra los efectos de csta ley, deberdn ser inscritos en @l Registro
Nacional de Transferencia de Tecnologia todos los convenios, <ob
tratos y demds actos Gue consten en documentes Gue deban surtir

efectos en el territorio nacional, relativos a:

b).- La concesidén del uso o autorizacidn de exrlotacidn de
patentes de invencidn o de mejoras v de los certificados de in--

vencidn;
e).~ La cesidn de patentes.

Ademds de este requisito, el registro que desbe llevarse a -
cabo en la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial es con el
objeto de dar publicidad a los contratos y con e¢lleo proteqer los
derechos de terceros.

En el articulo 47 de la L.I1.M, se recoge ¢l pilar fundamen-
tal de esta institucién al sefalar que, salvo estipulacidn en -~
contrario, la concesidén de una licencia no limita al titular de
la patente de poder conceder otras, © explotar por si mismo su -
-invento.

En conclusiéa, creo que la institucién del cirecimiento de
licencias modifica sustancialmente el contenido del derecho ex--
clusive, que gqueda transformado en una especie de derscho en la
que pueden participar terceros. La institucidn parte de la idea
de gque él interds pacional reclama la efectiva explotacidn del -~
invento dentro del pais protector. Asi mismo, en nada se perjudi
ca el progreso industrial por la inmnaccidn del titular cuando --

cualquier industrial que desee explotarla obtiene uma licencia.



4.4.2. LICENCIA OBLIGATORIA DE EXPLOTACION.

La licencia obligatoria de explotacién es una institueidn -
que priva al inventor del derecho adquirido concediéndole unica-
mente un monto determinado de regalfas en correspondencia, asi,
consiste en que otra persona desarrolle y aproveche la invencién
y al inventor sélo se le asegura una conveniente indeminizacidn.

En nuestra legislacidén la licencia obligatoria es una forma
de sancionar o castigar 1a falta de explotacidn del invento, la
licencia puede ser solicitada por cualquier persona dentro del a
no siguiente a los tres primeros de la patente.

En la Ley de Invenciones y Marcas se regula esta Institu--
cidn en los articules 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57 y 58.

Los supuestos que justifican la explotacidén de una licencia
obligatoria se encuentran contenidos en el articulo 50 de la Ley
y son los siguientes:

Diche articulo expresa que, vencido el plazo de tres anos a
gue se refiere el articulo 41 de la propia ley, cualesquiera in-
teresado podrd solicitar a la Secretaria de Comercio y Fomento -
Industrial una licencia obligatoria de explotacidn.

De esta manera, en su fraccién I, se senala el supuesto ini
cial de cudndo se puede solicitar una licencia, este se da, en -
el caso de que el inventor no lleve a la prdctica la invencidn -
patentada. En este supuesto debemos entender que se puede solici
tar la licencia cuando la invencién no haya sido explotada, pero
también cuando esa explotacidn no se haya llevado a cabo en Mé-

xico.

"Despuds, se justifica una licencia obligatoria si la explo
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tacidn de la patente ha sido suspendida por mds de seis meses --
{frac. 1I). Aqui caben varias consideracicnes. La primera es que
no estd determinado ningun procedimiento a cargo de la autoridad
para establecer tal suspensidn en forma clara, Como no existe un
sistema de control de la explotacidn es dificil conocer en qué -
momento y durante cuanto tiempo se ha interrumpido esa explota--
cidn, El solicitante de la licencia tampoco puede tener acceso -
fdcil a esa informacidn. Ello se presta a gue cualquier persona,
con el pretexto de una licencia, requiera a la autoridad para --
que exija al titular de la patente la prusba de la explotacidn y,
en consecuencia, a causar melestias innecesarias a ese titular."
(29)

Por lo que respecta a la fraccidn III, ésta senala que es -
motivo de licencia obligatoria "cuando la explotacién de la pa--
tente no satisfaga el mercado nacional", éste supuesto, aparente
mente simple de entender,presenta,sin embargo,dificultades my com
plicadas de resolver, va que, quién puede establecer cuando no -
satisface ese mercado, sin lugar a dudas se requieren estudios -
técnicos muy profundos para saber la demanda del producto paten-
tade en toda la Nacidn.

En la fraccién IV del articulo 50, #e senala que, aun sien
do explotada la invencidn y esta cubra el mercado nacienal, --
"cuando existan mercados de exportacidn gque no esten siendo cu--
biertos con la explotacidn de la patente y alguna persona mani--
fieste su interéds en utilizar la patente para fines de explota-=

cidén." "Ln este caso como e¢n cl anterior se dard oportunidad al

{29) sépulveda, ob, cit, pdg, 90.
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titular para gque subsanc la explotacidn insuficiente, didndole dg
recho preferente de ampliar adecuadamente su cxplotacidn. Para -
ello, al mismo tiempo, se le concede un plazo de dos meses para

presentar un programa de fabricacién similar o mejor a los pro--
gramas presentados por quien haya solicitade una licencia, y ade
mds, otorgue una fianza para garantizar el cumplimiento de su --
ntevo programa. Este plazo es susceptible de ampliarse por térmi-
no igual (art. 50 parte final). Nada hay en la ley sobre cdme es
tablecer el monto de la fianza." (30)

En el articulo se obseérva que, quien solicite una licencia
obligatoria, deberid presentar un programa técnico de la fabrica-
cidn y demostrar tener capacidad econdmica suficlente para lle--
var a cabo dicho programa y de esta manera realizar un explota--
cién eficiente de la invencidn patentada. Asi,previa audiencia
de las partes, la Direccidn General de Invenciones y Marcas y De
sarrollo Tecnoldgico decidird sobre el otorgamicnto de la licen-
cia, en el supuesto de concederla fijard conforme a la opinién -
de la Direccidn General de Transferencia de Tecnologia, la dura-
cidn de la licencia, el campo de aplicacidn, el momento de las -
regalias que corresponde al titular, {Art. 52}

En el caso de que se solicite otra licencia, el titular tie
ne el derecho de ser notificado de la existencia de esa solici--
tud.

Concedida la licencia obligatoria, esta podrd ser modificada
a peticidn de cualesquiera de las partes, cuando se justifiquen--

causas supervenientes, que hagan imperativo el cambio de las --

(30) ob, cit, pdg, 91.



130

condiciones. Otra causa importante de modificacién surge cuando
el titular de la patente obtiene condiciones mds ventajosas al -
conceder licencias voluntarias a otros intercsados. {(Art. 53). -
De esto se¢ deduce gue al titular no se le impide, mediante la 1li
cencia obligatoria, practicar ¢l mismo el invento o conceder vo-
luntariamente otras licencias.

De acuerdo con el articulo 54, procede la revocacidn de la

licencia obligatoria en los casos siquientes:

a).- Cuando el titular de 1a licencia no inicie la explota-
cidn de la invencidn dentro del plazo de dos anos a partir de la
fecha de haberla obtenido; asi mismo, cuando suspenda por mds de
seis meses la explotacién.

b).- Cuando el titular no compruebe,ante la Secretaria de

Comercio y Fomento Industrial, la explotacidn dentro de los dos

meses siquientes de haberla iniciado.

De acuerdo con ¢l articulo 55, las licencias obligatorias -
no son exclusivas. Su titular no podrd cederlas sin autorizacidn
de la Secretaria ni dar sublicencias sin ésta autorizacidn y el
consentimiento del titular de la patente.

"La licencia obligatoria impone al titular de la patente la
obligacidn de proporcionar al licenciatarie la informacidn nece-
saria para su explotacidn. Si esta obligacidn no se cumple, so--
breviene la revocacidén de la patente. Ello se funda en el princi
pioc de que una patente es vdlida si puede llevarse a la pricti--
ca, y si no es posible obtener la informacién adecuada para po
nerla en prdctica ni a través del inventor, ni por el titu-
lar directamente se supone gue se trata de un invente que no pug

de ejecutarse y por lo mismo anulable por falta de la debida -



revelacidn.” {3V) (Art. 57)

Por dltimo, el articulo 58 senala gue el titular de cual-

[N

quier licencia, ya sea contractual, obligatoria o de utilidad pi

[

blica, podrd obtener informacidn necesaria para llevar a cabc
explotacidn del invento, siln gque por lo mismo esto sea causal de

revocacidén de la patente o de terminacidén de la licencia.
4.4.3. LICENCIA DE UTILIDAD PUBLICA.

“Estas licencias, contempladas en el articuleo 54 de la Ley,

son una variante de las licencias obligatorias. Como lo cxpresea
el precepto, la Secretaria, ahora de Comercio y Fomento Indus--
trial podra,determinar, por causa de salud piblica, defensa na--
cional, o cualquier otra de interés piblico, quc la explotacidn
de la patente pueda hacerse mediante el otorgamiento de licen--
cias de utilidad pdblica.
4 No esta definido en la Ley la caracteristica y el alcance -
de este tipo de licencias, Aparentemente, y por la experiencia -
adquirida en otros paises, se concede licencia a todo interesade
en explotar la patente al mismo tiempo, probablemente concedien-
do términos mwads ventajosos a los posibles licenciatarios, pues -
se perciben en ellos un sentido de urgencia.

El procedimiento es ligeramente diverso qgue el de la licen-
cia obligatoria usual. Debe publicarse en el Diario Oficial una
declaraciodn senalando el motive y abriende la patente a la exploe-

tacidn, sin necesidad de gue haya solicitante de la licencia.

{(31) ob, cit, pdg, 92.
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En otras palabras, el poder piblico aprecia las condiciones
y dispone, por interés piblice, que los interesados si los hay,
o si son inducidos, pueden utilizar la invencidn.

La licencia de utilidad piblica es intransferible, y en to-

do lo demds, es igual a la licencia obligatoria ordinaria." (32)

4.5, MODOS DE CONCLUIR LOS DERECHOS QUE CONFIERE LA PATENTE:
5.,5.1, NULIDAD DE LA PETENTE.

De acuerdo con el articilo 59 de la L.I.M. "Las patentes sg
ran nulas cuando por error, inadvertencia, carencia de datos u -
otros semejantes, se haya otorgado en contravencidn a lo dis--
puestc en esta ley. Por tanto serdn nulas en los siguientes ca-

SQS ¢

I.- Si la invencidn no es patentable de acuerdo con lo dis-
puesto en esta ley."

Como ya vimos (3.5.), el articulo 4° de la Ley, sepala que
serdr patentables los inventos gue sean nuevos, reosultade de uvna
actividad inventiva y que sea susceptible de aplicacién indus--
trial.

"1I.- cuando la invencidn gque amparen no tenga novedad o -
aplicacidén industrial.

I1I.- Cuando amparen dos o mds invenciones que deban ser ob

jeto de patentes independientes; perc serd parcial, va que podrd

(32) Sépulveda César,Explotacidn de las Patentes _en el Derecho -
Mexicano, Revista Mexicana de -la Propiadad Industrial y Ar-
tistica, Ndm, 30, Enero - Diciembre de 1977, México, Pdg,65.
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subsistir por la invencidn reinvindicada en primer lugar.

IV.~ Si la descripcidn de la invencidn o las reinvindicacio

nes no se ajustan a lo dispuesto en el articulo 17 de esta ley.

Y.- Cuando durante el tramite se hubiera incurrido en aban-

dono de la solicitud.

"La patente -dice Da Gama Cergueira- no origina dereche, si
no que reconcoce y declara el derecho preexistente del inventor,
cuya presuncidn establece. Mds, para que una invencidr pueda ser
objeto de proteccidn juridica es necesario que satisfaga ciertas
condiciones exigidas por la ley, condiciones que consistzen en la

novedad, en el caracter industrial y en el cardcter licito del
invento.

Segun el prepio autor, la validez de la patente dsrzende e-
sencialmente de la invencidn que constituye su objeto. 5i la in-
vencidn no fue susceptible de privilegio por no satisfacer los -
requisitos legales -explica-, la patente constituye tizulo sin -
ningin valor, no sanando su concesidn el vicio de que adolece, -
Comprobdndose después de concedida’ la patente -agrega- gue la in
vencidn no satisfizo las condiciones exigidas, la Ley faculta su
anulacidn, declarando el titulo privado de eficacia juridica."
(33)

"Bl derecho de la patente subsisté mientras no se declare -
su nulidad, toda vez que el derecho que confiere una patente se

concede sobre la base de la declaracidn del peticionaric, de que

{33) pa Gama Cerqueira, cit, por Rangel Medina David, Invasidn,
Nulidad y Caducidad de las Patentes de Invencidn, Revista -
El Forg, Nums, 18 - 19, Julio - Diciembre 1957, México, --
pags, 64-65. . '




" él es el verdadero inventer o cesionaric legitime de este (art.
12 L.1.M.) y la exclusividad del derecho de explotacidn sélo se
reconoce concediendo la patente a la persona fisica que haya he-
cho una invencidn del cardcter establecido por la ley.

La nulidad que se decrete respecto de una patente de inven-
cidn es de las llamadas de pleno derecho o absolutas, ya que --
los elementos de definicidn de dicho tipo de nulidad concurren -

todos en lo que reficre a la de las patentes de invencidn.
En efecto:

a).- Todo munde puede prevalerse de la acciodon de nulidad de
una patente. El articulo 61 L.I.M. dispone que la declaracidn de
nulidad de una patente, en los casos que proceda, se haré por la
Secretaria de Comercio de oficio o a peticidén de la parte, o del

Ministerio Puiblico cuando tenga algun interés la Federacidn.

b).- No es posible convalidar o confirmar el acto juridico
que implica la expedicidn ilegal de una patente, por medio de la
renuncia a esa accidén de nulidad, aun en el supuesto de que ello
pudiera ocurrir, es preciso tomar en cuenta que sobre el interés
particular prevaleceria el interés general afectado, el cual exi
ge que el privilegio ¢ monopolio de explotacidn de patente que -
autoriza la Constitucidn Federal en su articulo 28, sdlo debe -
disfrutarse cuando se cumplan las condiciones establecidas por
las leyes. De ahi gue no sea posible la ratificacidn del acto vi

ciado de nulidad." (34)

{34) Rangel, ob, cit, pdgs, 65-66.
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De acuerdo con la Ley de Invenciones y Marcas y con lo di--
cho por el autor citado, el interés particular no pedra estar --
por encima del interéds pdblico, basta leer el articulo 2° de la
Ley para corroborarle: "Las disposiciones de la presente ley son
de orden ptiblico y de interés social..."

Sigquiendo el criterio del mismo autor, este senala que, "La
arcién de nulidad de patentes no prescribe, -continda-, en nues-
tras leyes, siguiendo la doctrina general, no se ha impuesto li-
mitacidn alguna en el tiempo para gque el Estado o los particula-
res inicien la nulidad de una patente cuando adviertan la exis--
tencia de pruebas y motives fundados para elle. Por lo mismo, el
ejercicio de la accidn de nulidad es imprescriptible.

La resolucidn por virtud de la cual se declara la nuli--
dad de una patente por la Secretaria de Comercic y Fomento Indus
trial, producird, para su titular, la pérdida total de los dere-
chos exclusivos, que venia gozando indebidamente al amparo del -
privilegic. Siendo el derecho del inventor, como ya se dijo, lo
que sirve juridicamente de fundamento a la concesidén del privile
gio, la sentencia de nulidad viene en realidad a declararla exig
tencia del derecho sabre el invento, puesto que las causas de nu
lidad son todas preexistentes al titulo.” (35). Asi mismo el ar-
ticulo 60 de la Ley senala que la declaracidn de nulidad de la -
patente se retrotraerd a la fecha de presentacidn de la solicitud

de la patente.

(35) ob, cit, piag, 66.
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4.5.2, CADUCIDAD DE LA PATENTE.

La caducidad presupone un derecho constituido vdlidamente,
que se extingue por el transcurse del plazo para el gque nacid, o
en que la aparicidn de determinados hechos posteriores a la con-
cesidn originan su pérdida para el titular. La caducidad implica,
pues, la extincidn del derecho exclusivo, bien por ¢l procese --
normal de la terminacidén de su vida legal, bien por impedir su -
subsistencia la produccidén de un hecho al gue la Ley atribuye -
igualmente ese efecto extintivo;y se concreta en todos los casos en
que la invencidn pasa a ser del dominio pidblico; expresidn con -
la que gquiere decirse que puede, la invencidn, ser explotada li-
citamente por cualesqguiera persona.

Las causas de caducidad se determinan en la L.I.M., aunque

no sistemdticamente, asi tenemos gue dichas causas son:

a).- El transcurso del plazo legal del término fijado por -
la ley.

"Esta causal de caducidad es el modo natural de extinguirse
la patente bajo condicién de que se ponga en practica, pués de -
no ocurrir la realizacidn del invento, surgird el motivo de cadu
cidad gque se estudia en los pdrrafos siguientes.La caducidad pof
vencimiento del término obedece a la limitacidén de la temporali-

dad del derechc de patentes.” (36)

b).~ La falta de pago de lag anvalidades.

De acuerdo con el articulo 63 de la Ley Pederal de Derechos

(36) ob, cit, pdg, 73 - 74.



{Como ya vimos 4.3.2.) se establece la obligacidn de pago por la
expedicidn del titulo de patente, asi como la cantidad que debe-
rd pagarse anualmente para que el derecho de explctacidn exclusi
va subsista.

Aun cuando la L.1.M. no estipula expresamente gue la falta
de pago serd causal de caducidad es indudable que, el Estado no
sequird protegiendo a quien no cumple con sus obligaciones fisca
les,

"Una interpretacidén que no deja de ser motive de reflexio--
nes es la gue senala Casalonga en el sentido de gue el "obje-
to del pago de las anulidades es eliminar rdpidamente las paten-
tes gue no sean de interds para sus concesionarios, y cuyos titu
los podrian constituir un motivo de obstdculo para el incremento
de la técnica industrial.” Pero mds que el objeto mismo del} pa--
go, creemos que dicha eliminacidn es un efecto de la caducidad.*

(37)

¢}.- La falta de explotacidén de la patente,-

Como ya hemos expresado, el otorgamicnto de una patente im-
plica la obligacidén de explotarla en territorio nacional, pero -
ademas, esa explotacidn debe rcalizarse dentro de los tres anos
siguientes contados a partir de la fecha de expedicidn de la pa-
tente {art. 41}.

Existen ain,otras obligaciones con respecto a la explota--
cidn, estas son, que, la explotacidn debe ser la utilizacidn PER

MANENTE de los procedimientos patentados o la fabricacidn del --

(37) ob, cit, pdg, 89.



producto amparadc por la patente; se senala tambidn gue la impor
tacién del producto patentado no se considerard como explotacidn

{art., 43), y por lo tanto serd causal de caducidad.

"La obligacidn de poner en prdctica el invento amparado por
la patente obedece al respecto de diversos principios, cuyoc desa
cato determina la caducidad del titulo. Es cierto que la legis-
lacidén reguladora del derecho de patentes tiende, por una parte,
a la proteccién de intereses particulares, ya que el fin inmedia
to de la obtencidn de las patentes es que el inventor o sus cau-
sahabientes tengan el derecho exclusivo de explotar la invencidn
en su provecho, por si o por otres con su permiso." {art, 3 --
L.I.M.).

Mds es evidente que la legislacidn respectiva tiene co-
mo fondo un interés general, un interés superior, como todos los
que filosdficamente justifican la imposicidn de normas generales
de cardcter imperativo para la sociedad; el objetivo, en la espe
cie, es la economia del pais; es el fomento y progreso de la in-
dustria.

Existe otro supuesto de caducidad por la falta de explota--
cidn, esta se da cuando, al haberse otorgado una licencia obliga
toria de explotacién, el titular de la patente no compruebe, a -
satisfaccidn de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial,
estar realizando una explotacidn de acuerdo a la reglamentacidn
de la ley, al término de dos anos contados a partir de la conce-

"sidn de la licencia obligatoria.
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4,5.3. EXPROPIACION DE LA PATENTE.

En relacidén a este tema, nuestra Ley, expresa Gnicamente --
que las patentes podrdn ser expropiadas por causa de utilidad pd
blica, segin las reglas dictadas por la Ley de Expropiacidn.

Asi mismo,senala que en el decreto correspondiente se esta-
blecerd si la patente pasa a ser propiedad del Estado o si cae -
bajo el dominio publico {art. 63).

Dentro del mismo capitulo de la Ley, en su articulo 64, se
regula un caso especial de expropiacidn de la patente y este se
da cuando el invento, a juicio del Ejecutiveo Federal, sea suscep
tible de ser aplicado a la defensa nacional, esto es, cuando se
trate de instrumentos o mdquinas de guerra. Ademids de expropiar-
se la patente podrd contenerse en la misma declaracién gue los -
objetos ya fabricados con el invento pasen a propiedad del Esta-
do.

Por dltimo, se expresa en el mismo articulo que la Secreta-
ria de Comercio y Fomento Industrial no hard ninguna publicidad

de la patente y los objetos a gue se refiere el pdrrafo anterior.
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CAPITULO v

ANALISIS COMPARATIVO ENTRE LA PATENTE Y EL CERTIFICADO DE -

INVERCION.
5.1. CARACTERISTICAS COMUNES:

La patente y el certificado de invencidn, figuras creadas -
por el Estado y que se lc entregan al inventor o sus causahabien
tes a fin de proteger los inventos, se encuentran contemplados -
en nuestra Ley de Invenciones y Marcas de 1976, Como un privile-
gio concedido por los Estados; pueden estar sujetos a las modali
dades que dicte el interés piblico, pues las disposiciones de la
ley son de orden piblico y de interés social.

"La nueva Ley de Invenciones y Marcas es una reforma al sis
tema de la propiedad industrial en México. No rompe abruptamente
con el sistema clasico, pero intenta producir cambios en él,lo -
que implica una ruptura de la propiedad industrial.” (1)

Esta ley viene a modificar el concepto de propiedad absolu-
ta que concedia al titular de estos bienes. Por medio del certi-
ficado de invencidn se rompe ademds con el privilegio exclusivo,
para que los inventos se dieran a conocer, pues de lo centrario
no se harian piblicos y por lo tanto el progreso industrial se -
detendria,

El capitulo relativo al certificado de invencidén remite -~-

(1) Ortiz Pincheti AqustIn, La Reforma al Régimen de Propiedad -
Industrial, Juridica, Anuario del Departamento de Derecho de

TIa U.I,A, N° 10, Tomo I, México 1978, pdq, 40.
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constantemente al de patente, sobre todo en cuanto a la solici--
tud y expedicidén del certificado y sobre las formas de termina--
cién andmalas de la proteccidn, fundamentalmente la nulidad y ex
propiacidén. {Articulos 66, 69, 73, 35, 76, 77, 79.).

Bs consecuencia légica la remisidn al capitulo de patentes,
ya gue lo que se pretendia romper era el monopolio o privilegio
exclusivo que proporcionan las patentes, y no con el sistema es-
tablecido para la solicitud y expedicidn de las patentes.

Las caracteristicas comuncs de estas figuras se refieren --
mds que nada a los aspectos formales para obtener la proteccidn
otorgada por ¢l Estado.

Les inventos que se pretenden proteger con la patente o ~-
bien con el certificado de invencidn tienen que ser resultadc de
una actividad inventiva referida dnicamente sobre campos u obje-
tos que la propia ley establece.

Se requiere que las invenciones sean novedosas, o sea, gue
no estén comprendidas en el estado actual de la téenica y que no
se hayan hecho accesibles al piblico.

El invento en ambas figuras debe ser factible de realiza--
cién industrial.

Mediante la patente y el certificade de invencidén el Esta-
do otorga un derecho de explotacidn, pero para cbtenerlo se re--
quiere de presentar la solicitud correspondiente de los datos ~
personales y los relativos al invento a la Secretaria de Comer--
cio y Fomento Industrial.

La solicitud debe referirse a una sela invencidn. (Salvo --

los casos de excepcién senalados en los arts. 23, 24, 25, 26.),



Ambas figuras son sometidas a tres tipos de cxdmenes: el ad
mistrative, el técnico y el de novedad.

La primera obligacién de ambas, es cubrir los derechos {pa-
go) para la vigencia de la proteccidn.

La entrega del titulo o del registro al titular le hace su-
jeto de derechos y obligaciones, ademds de reconocer la paterni-
dad sobre el invento.

Se otorga el derecho de propiedad al inventor, ya obtenga pa
tente o certificado de inveneidn.

Se proteue igualmente el derecho de los titulares frente a
la posible invasidn de este por terceros.

Existe en ambos casos el derecho de negociar, transmitir y
ceder los derechos del titulo o registre, ademds de conceder li-
cencias para la explotacidn del invento. Siempre y cuando se 5i-
ga con lo prescrito por la Ley de Transferencia de Tecnologia.

La obligacien comin, es el tener gue cubrir las anuali
dades para mantener vigente el titulo o registro.

Tanto el certificado como la patente tienen una vigencia de
catorce afios improrrogables, después de los cuales caerdn, los -
inventos, bajo el dominio piblico.

Tanto la patente como el certificado pueden terminar antes
de catorce anos, por ser declarados nulos, caduguen o sean obje-~
to de expropiacidn.

Las causas de nulidad son iguales (arts. 53 y 76).
5.2. DIFERENCIAS ENTRE AMBAS INSTITUCIONES:

La patente de invencidén se diferencia radicalmente del cer-



tificado de invencidén porgue con la patente se otorga un derecho
exclusivo sobre el invento,mientras que enelcertificado se otor-
ga el derecho de explotacidn del invento, sin exclusividad algu-
na,

El derecho exclusivo implica el derechoc de usar y disponer
del invento, por lo que el titular de la patente puede elegir en
explotar por si mismo o por un tercero el invento siempre que se
cumpla con los requisitos de la Ley de Transferencia de Tecnolo-
gia e informar a la Secretaria competente. De igual manera el ti
tular puede transmitir en todo o en parte, los derechos que le -
confiere la patente,

El derecho anterior acarrea consigo una obligacidn, que es
explotar la patente en territorio nacional, pues la exportacidn
del producto amparado no se copsidera explotacidn. (Art. 43 pa--
rrafoc 3°).

En el caso del certificado de invencidn, el titular del mig
mo tiene el'derecho de explotacidn, pero como se aprecia lineas
arriba, no es exclusivo, por lo que el titular o su causahabien-
te no puede usar y disponer del invente comd.mejor :le convenga,-

aungue este no tiene la cbligacién de llevar a cabo la explotacidn.

El titular del certificado tiene también, la obligacidn de
otorgar licencias de explotacidn a cualquier interesado qua se -
10 proponga, aungque también tiene la libertad de concederla a --
quien é1 quiera, pues ningin contrato ni autorizacidn es exclusi
vo, aunque si intransferible.

Para que un certificado de invencidn mantenga su vigencia -

dnicamente es necesario el pago de las anualidades.



En el caso de la patente, para gue esta se mantenga vigente
se requiere ademds del pago de las anualidades, la explotacidn -
de la invenc¢idn protegida, que estd sometida a ciertos requisitos
y limitaciones. Ya analizados en el capitulo anterior.

De lo antes dicho se desprende la diferencia fundamental de
que hable al inicio del tema, siendo gque al no otorgarse el dere
cho exclusivo sobre el invento en el caso del certificado de in-
vencidn se espera la existencia del mayor nimero de licencias pa
ra la explotacidn del invento; mientras que con la patente al -~
concederse un derecho exclusivo sobre el invento, las licencias
de explotacidén se limitan a quien quiera otdrqarlas el titular -
de la patente; a menos gue estas sean obligatorias, en el supues
to de que el inventor o su causahabiente no cumplan con los re--
quisitos gue la ley establece.

Al concederse las licencias de explotacidn en los dos casos
se genera la obligacidn por parte de los titulares de suministrar
al interesado la informacidn necesaria para llevar a cabo la ex-
plotacidn.

En el caso de la patente, en materia de licencias obligato-
rias y de utilidad pidblica la informacidn debe proporcionarse, -
el incumplimiento de esta obligacidn trae como consecuencia la -
revocacion de la patente (art. 57 L.1.M.); por su parte, en el -
certificado de invencidn en todo caso = tiene la wbligacidn de pro--
porcionar la informacidn de la invencidn.El incumplimiento tendrd
como consecuencia la revocacidn del certificado y la cancelacidn
de su inscripcién en el Registro Nacional de Transierencia de --

Tecnologia, (Art. 73}, y por lo tanto se podrd explotar libre--~
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mente sin efectuar ningln pago.

Otra diferencia entre el certificado y la patente, cuando sc
tengan que conceder licencias obligatorias, es que en el segundo
caso, el interesado tendrd que demostrar su capacidad técnica y -
econdmica para realizar una explotacidn eficiente de la invencidn
patentada y presentar un programa de fabricacidén adecuada (art. -
51}, requisito que no se establece para el certificado.

Otra diferencia, esta formal, es que en la patente se otorga
wn titulo de proteccidn al invento y al inventor se otorga solo un
registro, en el caso de optar por upn certificadc de invencidn.

Diferencia importante, es la que se desprende del articulo -
65 de la L.I1.M, el que senmala que todas las invenciones suscepti-
bles de ser patentadas pueden obtener su registro como certificado
de invencidén, pudiendo realizarse esta a la inversa, es decir, --
que todo invento patentable puede obtener su registro como certi-
ficado, pero no todo certificado de invencidn puede obtener una -

patente de invenciédn.

5.3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE AMBAS INSTITUCIONES:

Comparando nuevamente la patente de invencién con el certifi
cade, podemos ver las ventajas de la primera respecto de la segun
da desde el punto de vista del inventor o del titular de cada una
de ellas, quienes son al fin y al cabo gquienes colaboran para lo-
grar el desarrollo cientifico y tecnolégico del pais.

En primer lugar, vemos que el certificado pucde obtenerse --
por cualquier invento, siempre que no esté exceptuado por la ley,

mientras que la patente se otorga en forma restringida.



En la patente se otorga un derecho exclusive del invento, -
lo que sin lugar a dudas beneficia enormemente al inventor, mien
gue con el certificadoc se busca la explotacidn miaxima que pueda
cbtenerse.

Una ventaja muy notable de la patente sobre ¢l certificado,
es que el titular de la patente estd obligado a explotarla efecti
vamente a fin de defender sus intereses, de lo contrario caduca
a los cuatro anos de haber sido concedida, mientras gque el regis
tro del certificado no se pierde por la falta de cxplotacidn del
invento, el titular puede o no realizarla, siendo contrario a la
intencidén con el que fue creado.

Aungue lo anterior también favorece al titular del certifi-
cado de invencidn, yva que de no disponer del capital suficiente
o no tener capacidad industrial para llevar a cabo la explota--
cién de la invencién, puede aun, recibir regalias por la explota
cidén de su invento en el momento en gue se presente algin intere
sado en llevarla a cabo.

El dercho exclusivo otorgado a la patente puede ser cedido,
transmitido o negociado por el titular de la misma con guien él1
deseé, en situaciones normales, y con la aprobacién de la Secre~
taria, de acuerdo a los intereses del titular, mientras que el -
titular del certificado tiene que otorgar las licencias si as{ -
lo dispone la Direccidn General del Registro Nacional de Transfe
rencia de Tecnologia.

Lo anterior quiere decir que en el caso de la patente el -
Estado decja en completa libertad al titular de la misma, siempre

y cuando cumpla con lo establecido en la Ley de Invenciones y --
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Marcas y en la Ley de Transferencia de Tecnologia y Usos y Explo
tacidn de Patentes y Marcas, mientras que en el caso del certifi
cado de invencidn se le restringe la libertad a su titular.

La obligacidn gue tiene el titular de la patente de indicar
que se trata de un producto o resultado de un invento patentado,
con el objeto de proteger al inventor de las acciones contra el
usyrpador, no es igual en el caso de aguel que obtuvo un regis--
tro de certificado de invencién.

Para concluir con este tema: creo que el Estade tiene -
que considerar a las patentes como un medio para lograr el desa-
rrollo del pais a corto plazo, ya que una de las condiciones --
esenciales para la creacidn de una nueva tecnologia en el pais,
para alentar la invenciones en todos los sectores de la indus--
tria, asi como la difusidn del estado de la técnica, con 1o que
en dltima instancia se ve beneficiada la sociedad en general, es
el establecimiento de un régimen juridico y administrative que -
tienda a favorecer el espiritu inventive y se logra precisamente

con esta figura juridica.



CONCLUSIONES

1.~ La patente de invencidén se clasifica como una creacidn
nueva, a diferencia del otro grupo de objeteos de la propiedad in
dustrial que son los signos distintives (marcas, numbres comer--

ciales, avisos comerciales y denominaciones de origen)

1I1.- El derecho sobre los inventos es el resultado de una -
larga evolucidn, gque nos viene desde la Edad Media. Tal evolu--
cién fué lenta en sus inicios y vertiginosa en los dltimos cien
anos. Para que aparecieran las primeras patentes de invencidn --
fue necesario que existieran los scberanos absolutos, estos otor
garon exclusividades o monopolios de explotacién a guien les vi-
niera en gana; ya fucran esos monopolios dtiles o zarjudiciales

para la colectividad.

II1.~ Bn México, el primer antecedente constitucional serio
que hubo de la Patente de Invencién lo encontramos en las "Bases
de Organizacidén Politica de la Reptblica Mexicana®.En las cuales,
en su articulo 87, se faculta al Presidente de la Repidblica para
conceder privilegios exclusivos a los inventores de algin arte o

industria Udtil a la Nacidn.

IV.- Se considera como invencidn a la combinacidn de elemen
tos sensibles ideada por una persona, cuya aplicacidn a determi-~
nada materia o energia produce un resultado dtil para la satis--
faccidn de una necesidad humana, criginando la soclucidn de un ~-
problema téenico no resuelto con anterioridad.

De esta manera tenemos gque, la invencidn pone de manifiesto
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upa cosa nueva, guc no cxistia gon anteriorvidad; a diferencia --
del descubrimiento ya que este supone siempre una cosa ya eXis--

tence.

V.- Se entiende por patente el documento gque expide el Esta
do por el cual se reconoce el derecho para emplear o utilizar ex
clusivamente una invencidn y dar al comercio o poner en venta -~
los objetos fabricados procedentes dc esta invencidn por tiempo
detarminado.

v

71.,- El derecho gque confiere la patente es un derccho de --

prepledad en toda la extensidn de la palabra.

Vv1I.- En nuestro Derecho Positivo se exigen una scrie de re
gquisitos para obtener una patente, Tales requisitos se resumen -
en Materiales y Formales; los primeros se refieren a la novedad
de la invencidn, guec puedan ser explotados industrialmente y que
sca, el invento, resultado de una actividad inventiva; los segun
dos se refieren a los requisitos establecidos en el procedimien-
to al gue deben sujetarse las invenciones para obtenerse la pa--

tente.

VIII.- El derecho fundamental del inventor, con respecto a
su invento, es la obtencidn de un titulo de patente, con que. Pro
tegerd por un tiempo determinado su invencidn y mediante el cual
podrd explotarlo en forma exclusiva en oposicién a toda la colegc

tividad ya que ¢s un derecho crga omnes.

IX.- El primer derecho que se concede al inventor, el 1lama
do dsrecho moral, esto significa gue siempre se reconocerd pubii

camente quien es el autor del invento. Es este un derecho intrang
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misible e innajenabie.

X.- El derecho de patente es esencialmente temporal, esto,
en beneficio del inventor y de la colectividad. El titular obten
drd, por un lado los beneficios de la explotacidn exclusiva; la
colectividad al fenecer el término por cl cual se otorga la pa--
tente, podra disfrutar de la invencidn en la medida que mejor le

acomode.

XI.- El derecho patrimonial gue recac sobre la invencidn se
puede transmitir libremente, mediante las normas ordinarias de -
derecho civil.

Desde oste pinto de vista existe una gran laguna de la ley, -~
ya que, donde mejor caben las normas relativas a las patentes es

en la legislacidn gue regula las patentes de invencidn.

X1I.- Con el objete de promover el progreso industrial, en
nuestra actual legislacidn se cred una institucidn nueva; el cer
tificado de invencién. El cual tiene como objetivo primordial --
proteger invenciones no susceptibles de patente pero que son de

cierto interés publico.

XIII.- Porque el progreso industrial es lo mds deseable pa-
ra el desarrollo de las naciones, es necesario el estimulo de --
las invenciones, para lo cual se debe garantizar a los invento--

res suficientes beneficios como para que valga la pena sus sacri

ficios y el arriesgar su tiempo y dinero,

XIV.- Tenge la firme conviccidn, de que entre mds benefi--
cios pueda obtener un inventor por las creaciones nuevas que el

realice, mds beneficios tendrd la sociedad, y el progreso indus-
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trial se acelerard sin necesidad de que los Estados destinen su-
mas grandiosas para satisfacer necesidades, ya gue su lugar 1o -
tomarian los particulares, buscando formas menos onerosas para -

la solucién de los problemas técnicos.
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