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IllTRODUCCIO• 

El objeto de este trabajo es estudiar el concepto, 

efectos y alcance de la patente y de la denominada patente 

en trámite o patente pendiente en la legislación mexicana. 

Esta Qltima tigura nace a partir de las reformas a la Ley de 

Invenciones y Harcas publicada en el Diario oticial de la 

Federación del 16 de enero de 1987, en su articulo 49; y es 

a partir de la publicación de su Reglamento el 30 de agosto 

de 1988, que se amplia su regulación. 

Por lo que trataremos principalmente de determinar el 

alcance de la patente en trámite con base en dichas 

re~ormas. 

En el capitulo I se da el marco general de lo que 

comprende la patente, ya que la figura de la patente en 

trámite no puede pensarse sin ésta, y es por ello que se da 

una ligera idea de la patente, asi como su concepto, 

evolución, sus fundamentos y naturaleza juridica. 

En el capitulo II se trata el procedimiento para 

obtener el titulo de patente y todo lo relacionado a ella; 

as1 como sus electos, requisitos, obligaciones, derechos y 

sus consecuencias una vez expedido el titulo. consider11111os 

de vital importancia este capitulo ya que nos ayudará a 

conceptualiaar mejor lo que implica el procedimiento de 

expedición del titulo; como a entender mejor y a 

desarrollar, con base en la patente, y su procedimiento, la 

tigura de la patente en tramite. 
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En el cap!tulo III se trata de dar un concepto de lo 

que es la patente en tramite haciendo un estudio comparativo 

con la patenta ya expedida, para determinar sus electos, ya 

que dicha figura no ha sido desarrollada ni estudiada por la 

doctrina, teniéndose que hacer el estudio de ésta con base a 

la mencionada reforma a la Ley de Invenciones y Harcas y su 

Reglamento, ademas; con ideas tomadas de diversos autores de 

legislación extranjera, particularmente la norteamericana, 

por ser la que lo denomina de la misma manera, aunque el 

tratamiento sea distinto. 

Este trabajo esta motivado por la interrogante de los 

electos que tiene el que un producto lleve inscrita la 

leyenda •patente en tramite• o •patente pendiente", por lo 

que pretende ser una modesta aportación para solucionar tal 

pregunta y para desarrollar este aspecto del derecho de 

patente. 
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CAPITULO I 

co•cll'TOB rllJIDMDTALIB 

Desde que el hombre convivi6 con sus semejantes, 

nacieron una serie de derechos y obligaciones rec1procos que 

fueron tutelados, al principio, por la fuerza f1sica del 

individuo. Despu6a de un largo proceso evolutivo, el Estado, 

apareci6 como coordinador y defen•or de aquellas facultades. 

El hombre vio la necesidad de reglamentar y hacer 

re•petar los derecho• que paulatinamente •urgieron como una 

exigencia comGn. De•de aquellos tiempos ae empezaron a 

diati119Uir determinado• individuos o familias, por la 

calidad de acabado de loa objetos que elaboraban dentro del 

hogar y que el pQblico adquir1a directamente de sus 

productores pero, a medida que creci6 la producci6' y BU 

distribuci6n, euaento entre ellos la desconfianza a ¡.asar de 

que ya usaban un sello distintivo para identificar BU 

producto. 

con anterioridad se pra•entaron casos aislado• de 

leqislaci6n sobre patentea1 "E• t1pico de la tecnolog1a 

europea que laa patentes, tal cuales en la antigüadad, se 

presentan en forma de privilegios; despu6s de una larga 

lucha encuentra au fonaa aoderna en Florencia en el siglo 

XV. Venecia tuvo BU primera Ley de Patentes en 1474; en 

1 Forbes, Roberto J. Historia da la ffcnica, 
cultura Econ6mica, México, 1958, p6g. 128. 

Fondo de 
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In9laterra exist1a un sistema de concesiones y después de 

1561, se eatableci6 un flujo rec;JUlar de patentes•. 

Despula de esa temprana ley veneciana, toc6 a 

In9laterra ser el •ic;JUiente pa1s que legisl6 sobre patentes. 

El rey Jacobo I, al iniciarse la crisis constitucional, 

obli9ado por el parlamento en el ano de 1623 expide el 

famoso estatuto de monopolios y en el ano de 1632, aparece 

bajo el reinado de Carlos I, la Ley de Industria, que tutela 

a loa inventora• que implantan el sistema de examen previo. 

No hay que olvidar que la evoluci6n de la mencionada 

clase de derechos ee inici6 con las prerrogativa• del poder 

real, para conceder a loa inventores y derechohabientes, la 

explotaci6n exclusiva, la cual •• consideraba coao atributo 

o facultad del rey y tu6 sl paria .. nto i119lls el que arranc6 

al soberano, coso muchos otros casos, el reconocimiento de 

las prerrogativas de los inventores a la utilizaci6n de sus 

obras. 

Los Estado• Unidos de Nortess6rica legislaron sobre 

patentes siguiendo el sistema y la primera disposici6n 

in9leaa, asl sismo, expidieron su priHr estatuto sobra la 

materia en el afto de 1790, habisndo facultado al congreso en 

el ano de 1787, a legislar sobre la materia y proclaaa el 

principio de que "el reconocimiento de la personalidad del 

invantor, constitula una obligaci6n de la fedaraci6n". (Art. 

80. constituci6n de EUA). 

En al orden anterior toca a Francia en el afto de 1791, 

dictar su pri .. ra ley de 15 artlculo1. Con po1tsrioridad, en 



Alemania se dict6 la primera ley en 1815, adoptando el 

sistema francés; Rusia dicta la suya en 1812; Holanda en 

1817. Muchas de estas leyes fueron dictadas como reacci6n al 

réqimen de corporaciones y privileqios reales. 

El f en6meno econ6mico y social conocido como Revoluci6n 

Industrial, que principia a desarrollarse en Inqlaterra a 

fines del siqlo XVIII y principios del siqlo XIX, que 

posteriormente se extendi6 al continente europeo y a los 

EUA, fue un factor determinante para la inteqraci6n del 

sistema moderno de patentes; ya que su evoluci6n se 

condicion6 en qran parte, por el incre1ble n1lmero de avances 

técnicos loqrados durante este per1odo.2 

En Espana se comenz6 a leqislar en materia de patentes 

y marcas, cuando México ya era independiente ("Ver Real 

Decreto de 27 de Marzo de 1826, Real Orden de 14 de Junio y 

27 de Diciembre de 1829; 5 de Septiembre de 1834 y 26 de 

Marzo de 1838, que tratan minuciosamente sobre la concesi6n 

de derechos exclusivos por las invenciones, introducci6n y 

mejoras de objetos de uso art1stico") • 

Tenemos en México como antecedente, el decreto expedido 

por las cortes espaftolas el 2 de octubre de 1820 "para 

asequrar el derecho de propiedad a los que inventen, 

perfeccionen o introduzcan alg(ln ramo de la industria". con 

base en la Constituci6n de C&diz de 1812, se expidi6 la 

primera Ley Nacional sobre patentes, el 7 de mayo de 1832. 

2 de Ibarrola,Antonio. Cosas y sucesiones, Editorial PorrQa, 
S.A., Mlxico, 1957, p6q. 226. 
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•i:.ey de privile9ios exclusivos a los inventores o 

perfeccionadores de alqiin ramo de la industria" cuya base 

jurldica fue la Constitución Federal de 1824; Reglamento de 

la Ley del 12 de julio de 1852, mas tarde la "Ley sobre 

Patentes de privilegio a los inventores o perfeccionadores" 

del d1a 7 de junio de 1890; la "Ley de Patentes de 

Invención" de 25 de agosto de 1902; "Ley de Patentes de 

Invención• del 26 de julio de 1928 y su Reglamento, de ll de 

diciembre de 1928. Formalmente encontramos un verdadero 

código de la propiedad industrial en la "Ley de Propiedad 

Industrial, del 31 de diciembre de 1942''. y en 1975, surge 

una nueva ley que es la vigente "Ley de Invenciones y 

Marcas• que entró en vigor el 10 de Febrero de 1976, la cual 

fue reformada el 16 de enero de 1987. Vemos entonces que los 

inventores de la época y los de ahora, encontraron en la 

patente, la protección jur1dica necesaria para hacer 

producir en beneficio propio sus invenciones. 

a. ••Tan CO.CIPl'O 

Hueetra ley al no proporcionar definición alguna de 

patente, sigue el aiateaa de loa códigos que le precedieron, 

liaitAndose a reconocer, reglaaentar y regular los derechos 

derivado• de las invenciones, aejoras, etc. que conforme a 

las disposiciones de ese cuerpo legal, deben ser protegidos. 

A continuaci6n se tratar! en foraa enunciativa algunas 

definicionee de e•peciali•tas, las cuales son de gran 



utilidad para lograr adquirir un concepto claro sobre la 

patente. 

El tratadista H. Allart nos dice que la patente es: "Un 

titulo oficial que indica la hora, el dia, asi como la 

naturaleza de la invención: este es el acto que da 

nacimiento o vida a la invención", "el derecho del inventor 

procede del invento mismo pero, ese derecho no estA 

reconocido y protegido por la Ley, hasta que conste en un 

titulo oficial que es la patente de invención•. 3 

M. Poullet nos dice: "La patente de invención es un 

acto emanado de la autoridad administrativa, una orden 

ministerial que tiene por objeto la retribución y provecho 

de la petición a la solicitud, para legalizar sus derechos a 

una invención y beneficiarse de la protección organizada y 

creada por la Ley de 5 de julio de 1884". 4 

Ricardo F. de Velasco y Calvo nos dice: •se entiende 

por patente el Certificado que otorga el Estado por el cual 

se reconoce el derecho para emplear y utilizar 

exclusivamente una invención en la industria y dar al 

comercio o poner en venta los objetos fabricados procedentes 

de esa invención por un tiempo determinado y con sujeción a 

las condiciones legales". 

3 H. Allart. Traité, Theorique practique de brevet 
d'invention, Citado por Medino y Sobrado,Pedro G. Naturaleza 
jurídica de la propiedad industrial, protección a los 
inventores en el Derecho Internacional, La Habana, 1949, 
¡Ag. 80. 

M. Pouillet, Traité, 7'heorique et practique de brevet 
d'invention et de la contretacon, Citado por Medina y 
Sobrado,P.G., op. cit., p8.g. 87. 
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La palabra patente viene de literae patentes, que eran 

cartas enviadas por el soberano a todos los que la presenten 

y vieren en las que conced1a un t1tulo y un empleo, un 

monopolio, etc.; no eran selladas sino abiertas y por eso se 

llamaron patentes. 

El Lic. David Rangel Medina nos dice: "La patente es el 

documento en el que se hace constar el derecho exclusivo 

temporal que la administración p6blica reconoce al autor de 

un invento o causahabiente para su explotaci6n°. 

Tomando en cuenta los elementos de la patente 

inicialmente dados, encontramos que una patente de carácter 

industrial, dentro del mundo contemporáneo, se compone de 

los siguientes puntos esenciales: 

a).- Es un t1tulo¡ 

b).- Expedido por la Autoridad Administrativa¡ 

c).- Que establece una garant1a temporal; 

d).- Que crea una exclusividad para la aplicación 

de una técnica determinada; 

e).- Dicha técnica debe de ser de carácter 

industrial; 

f).- El titulo puede ser otorgado a las personas 

que la Ley designe; 

g).- Suceptible de explotaci6n. 

Con los elementos esenciales de la patente industrial 

anteriormente expuestos, es posible elaborar una definici6n 

qua concuerde con el tratamiento legislativo que se dá en la 

actualidad a ésta materia en muchos paises. Reuniendo éstos 
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elementos, se logra obtener la definici6n siguiente de 

patente industrial: 

Es un titulo expedido a favor de una persona, por el 

Estado, a través de la Autoridad Administra ti va, en el cual 

se garantiza por un tiempo determinado una exclusividad para 

la aplicación de una técnica especifica de carácter 

industrial, suceptible de explotación. 

B. TEORIAB BIPLICATIVAB DBL DBRBCBO DB PATBJITE 

Desde el momento en que las patentes industriales 

formaron una institución dentro de las naciones adelantadas, 

los tratadistas han creado diversas teor1as tendientes a 

determinar la esencia y la naturaleza jur1dica de los 

derechos que se derivan de la patente industrial. Estas 

teor1as tienen entre si un aspecto comtln, el cual consiste 

en que todas ellas han sido elaboradas mediante el método de 

hacer asociaciones analógicas con otras instituciones del 

derecho de patente. 

Los derechos derivados de la patente, vienen a formar 

la esencia de la propiedad industrial, por la cual, las 

teor1as que se han elaborado para explicar la naturaleza 

jur1dica de esta, no son otra cosa en el fondo, que 

doctrinas explicativas de la esencia de los derechos 

derivados de las patentes de exclusividad técnica. Por lo 

tanto; aplicar las doctrinas elaboradas para explicar la 

propiedad industrial, o determinar la 1ndole de los derechos 

que se desprenden de la patente, es correcto, ya que se 
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refieren a un mismo problema. A continuación; se hará. el 

anAlisis de estas teor1as para lograr obtener un concepto 

claro de la esencia de los derechos que originan las 

patentes. 

El estudio de estas doctrinas puede hacerse en tres 

grandes apartados o grupos de pensamientos a saber: 

1) Los que afirman que los derechos derivados de la 

patente, tienen la misma naturaleza jur1dica que la 

institución de la propiedad. 

2) Los que coinciden en que los derechos de patentes 

son semejantes a los derechos de propiedad, pero con 

determinada caracter1stica que los hacen particulares. 

3) Los que niegan en absoluto que los derechos de 

patente tengan algo que ver con los derechos de propiedad, 

1, TIORIAB QUE EQUIPARAll LOB DZRECBOB DE PATE!l'l'E A LA 

PROPHDAD 

Los tratadistas que 

patente son una especie 

sostienen que los derechos de 

de los derechos de propiedad 

ordinaria, siguen el siguiente razonamiento: 

Si la propiedad es el m~ximo poder jur1dico que puede 

existir sobre una cosa, como la define el código napoleón al 

decir que: "la propiedad es el derecho de gozar y disponer 

de las cosas ••• ", es indudable que ningün otro bien merece 

ser protegido con mayor justicia, que la actividad creativa 

aplicada a la industria; por lo cual el derecho debe de 

reconocer que las invenciones son propiedad legitima de su 
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creador; garantizando que este derecho pueda hacerse 

efectivo en el m6s amplio sentido. El derecho no nace en 

relación con los derechos de patente, sino que reconoce una 

situación preexistente, la relación entre el inventor y el 

invento; relación que debe de ser incluida dentro de la 

institución de la propiedad, pues el poder del inventor 

sobre su creación es anterior a dicho reconocimiento. La 

creación en general debe ser protegida jur1dicamente, 

asegurando al inventor un jus utendi; fruendi et abutendi, 

sobre el producto de sus esfuerzos. 

Este fue el concepto que prevaleció sobre los derechos 

de patente, en las épocas en que la institución se legalizó 

y democratizó. Bajo la influencia de la revolución francesa, 

estas ideas se extendieron por la mayor1a de los paises 

europeos y americanos, durante la primera mitad del siglo 

XIX; as1 vemos que al explotar el movimiento libertario 

francés, bajo el influjo de una nueva corriente de 

pensamiento, se redacta la ley francesa de patentes del 7 de 

enero de 1791, la cual en un pre6mhulo dice: "Toda idea 

nueva cuyo desarrollo o manifestación pueda ser ütil a la 

sociedad, pertanece originalmente al que la concibió, y se 

atacarán los derechos del hombre en su esencia de no verse 

en el descubrimiento industrial la propiedad de su autor". 5 

El legislador espallol, bajo el apoqeo del pensamiento 

enciclopedista francés, redacta la Ley de Patentes del 2 de 

5 Medino y Sobrado,P.G., op. cit., p6g. 67. 
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octubre de 1820, en el preámbulo de la cual, textualmente 

expresa: "ninguna otra cosa merece un titulo de propiedad 

tan justo como la invenci6n, pues pertenece privada y 

exclusivamente a un individuo, sin haber pertenecido jamás a 

otro alguno; es una cosa a 1a cual el propietario ha dado al 

ser una nueva riqueza creada por él y puede hacerla entrar a 

su arbitrio en el comercio social". 6 

El tratadista francés Mg, Massé, pertenece al grupo de 

pensadores que asocian el derecho de patente a la 

Instituci6n de la propiedad; al respecto dice: "Hay un 

derecho de propiedad natural sobre las invenciones y los 

descubrimientos debido a 1a inteligencia del hombre, que lo 

autoriza al ejercicio do aquella, si bien tal ejercicio no 

puede realizarAe Qtilmente mientras no intervenga la Ley, 

dAndole un punto de partida y poniéndolo en acci6n". 7 

Tratadistas de las dimensiones de Carnelutti, siguen 

sosteniendo que los derechos de patente son una variable de 

la propiedad, as1 el jurista que nos ocupa, al determinar la 

naturaleza de la llamada propiedad industrial expresa: "como 

la propiedad es un derecho absoluto y la temporalidad 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 autantica propiedad". 

6 !dem., pag. 68. 

7 M.G. Maaae. Le droit comercial ces raports avec le droit 
de Gens et le Droit Civil, citado por Medino y Sobrado,P.G., 
op. cit., p6g. 70. 
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En los pocos tratadistas que en nuestro pa1s se han 

ocupado de esta materia, algunos sostienen la teor1a de la 

propiedad para explicar la naturaleza de los derechos de 

patente; asi encontramos que el maestro Jorge Barrera Graf 

vierte el siguiente concepto: "como todos los derechos 

inmateriales, la invenci6n atribuye a su autor un derecho de 

propiedad, al que no es diferente la existencia o 

inexistencia de una patente, es decir; la intervenci6n del 

Estado que atribuye al inventor un monopolio exclusivo de 

explotaci6n. Este derecho da propiedad es eminentemente 

temporal, trasmisible a terceros total o parcialmente y 

permite la existencia de aquellos 'derechos menores' que son 

compatibles con la naturaleza inmaterial del objeto sobre el 

cual recae".ª 

Estos juristas son criticados por otros, aduciendo en 

forma principal las siguientes razones: que el derecho de 

patente es eminentemente temporal, raz6n por la cual no es 

posible incluirlo al observar la técnica jurídica dentro de 

la instituci6n de la propiedad, ya que viene a romper este 

hecho, una de sus caracter1sticas. La propiedad 

temporalmente considerada, pugna con la naturaleza de este 

derecho, haciendo que pierda una de sus principales 

cualidades, la seguridad. 

Ademas, se objeta en contra de esta teorla, la 

existencia de muchos elementos legales que regulan tal 

8 Barrera Graf,Jorge. Tratado de Derecho Hercant1l, 
Editorial Porrüa, S.A., México, 1957, p4g. 355. 
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materia, restringiendo el elemento jus abutendi, como son: 

licencias obligatorias y la anulabilidad de la patente, que 

de poder asimilar esta figura a la propiedad, no se 

obtendr1a m6s que una pobre caricatura de ella, 

Ejemplo de esta critica es la que formula el maestro 

Antonio de Ibarrola al afirmar: "esta teor1a no es 

aceptable: la propiedad es un derecho de utilizar una cosa 

con exclusi6n de todas las dem~s y aqu1, la producci6n de un 

autor esta destinada, por su naturaleza misma, a ser 

utilizada por todo el mundo. El mundo de la propiedad civil 

y el de la llamada propiedad intelectual son completamente 

distintos. El mundo de las ideas tiende a expanderse, a 

extenderse cada vez mas. El derecho que asiste al autor es 

el de recibir una retribuci6n por su obra, y en segundo 

lugar el de que la obra no sea producida o imitada sin su 

consentimiento. En estos derechoa no podr1a fundarse un 

verdadero derecho de propiedad". 9 

Esta es en esencia la teor1a y las principales criticas 

que se formulan al pensamiento de los tratadistas, que 

pretenden equiparar los derechos derivados de la patente al 

derecho de propiedad. La influencia que estas teor 1as han 

tenido en el mundo jur1dico es de gran importancia y han 

ll99ado hasta nosotros. 

9 de Ibarrola,Antonio. op, cit., pAg. 211. 
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2 • 'HOllIA QUI COllBIDIJUI AL DDllCBO DI H,...,I COllO 1111 TIPO 

18:HCIAL DI PllOPJ:IDAD 

El siguiente cuerpo de doctrinas esta constituida por 

las opiniones de los juristas, que coinciden en considerar a 

los derechos derivados de la patente dentro de la propiedad, 

pero con caracter1sticas especiales que le dan una 

individualidad propia, formando con ello un derecho de 

propiedad "Sui generis". 

El pensamiento de estos tratadistas deriva de las 

teor1as anteriormente expuestas; conserva en su fondo un 

criterio civilista y hace algunas concesiones al considerar 

los derechos de patente como una parte de la propiedad 

industrial, para asi lograr superar las fuertes criticas que 

a este pensamiento se le han hecho. 

Esta doctrina afirma que los derechos derivados de las 

patentes industriales, forman un cuerpo de derechos 

especiales, que contienen algunos elementos de propiedad; 

pero por ning1ln concepto pueden ser asimilados a esta, 

forman un aparato autónomo de derechos con caracter1sticas 

propias que les otorgan el carActer de singularidad dentro 

de los demAs institutos jur1dicos, por lo cual; ea necesario 

darle un tratamiento legislativo distinto que debe ir de 

acuerdo con las caracter1sticas especiales de eatoa 

derechos. 

Estas teor1as han sido bautizadas dentro de la doctrina 

como "propiedad inmaterial", •propiedad intelectual", 

"propiedad espiritual", dAndosele el nombre •propiedad 
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industrial", cuando se refiere espec1ficamente a los 

derechos de patente. 

Gran expositor de estas doctrinas es el tratadista 

Edmundo Picard; su pensamiento sobre estos temas puede 

resumirse en la siguiente forma; "los derechos sobre las 

obras literarias, art1sticas o con aplicación industrial, 

forman una categor1a de derechos llamados industriales, que 

gozan de autonom1a y desenvolvimiento propio". 

"En el derecho de los autores e inventores encontramos 

ciertamente un disel\o o poder sobre un bien de naturaleza 

intelectual, pero por la especial naturaleza de este bien, 

esta compuesta de dos clases de elementos: el moral y el de 

orden econ6mico. El primero de los elementos apuntados hace 

referencia al derecho de personalidad y libertad 

inalienables del sujeto; el segundo, el aspecto económico y 

patrimonial, cuando el titular goza de la responsabilidad de 

lanzarlo al campo de las operaciones comerciales". 

"Si en todo derecho de naturaleza intelectual 

encontramos los elementos anteriores, todo intento de 

reducirlo a cuadros cl4sicos de derechos reales o personales 

resulta artificial•. 

"El elemento moral. Arranca este de la personalidad del 

autor y establece entre este y su obra, una relaci6n no 

transmisible y no comercial, es un derecho honorifico 

espiritual". 

"Elemento econ6mico. A través de la utilización de las 

obras intelectuales en el campo de la industria y el 
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comercio, surge el valor económico, al poner en circulación, 

ya sea por si o por otros, las concepciones del ingenio o 

semejanza de lo que ocurre en los bienes materiales•. 1º 
El tratadista alemán Kohler, en su teoria de bienes 

inmateriales, se expresa de la siguiente manera: •si es 

cierto que el trabajo humano es el fundamento de la 

propiedad, al mismo tiempo que su fundamento legal, toda 

creación debe suponer, pues, derechos sobre el objeto 

creado. Bajo este punto de vista el derecho del inventor no 

seria, sino la consagración de un derecho natural. 

Justificando asi el derecho del inventor, aparece claro su 

objeto. Mientras el invento este solo en la mente, no es 

susceptible de ninguna explotación económica, pues como 

vimos, es lo que hace digno de protección al invento, pues 

cuando la protección se manifiesta tangible en el mundo 

exterior, la explotación se tor~a posible para el inventor y 

no solo para él, sino para cualquiera que conozca el proceso 

de elaboración". 

Estos pensamientos son el fundamento de la teoria de la 

propiedad intelectual, la cual ha sido ampliamente aceptada 

en los circules juridicos especializados, para explicar la 

naturaleza de los derechos derivados de la creación, entre 

los cuales se encuentra la patente. 

El gran analista francés Marcel Planiol, refiriendo su 

pensamiento a este tema, opina lo siguiente: "El dominio 

lO Edmundo Picard,citado por Medina y Sobrado,P.G.,op. cit., 
pág. 75. 
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admitido por el derecho francés no puede aplicarse mas que a 

las cosas corporales, de ah1, que surge hoy para los 

inventores un derecho privativo de explotaci6n transitoria 

que se clasifica en la categor1a de los derechos 

intelectuales, no obstante ser muy profunda su analog1a con 

el derecho de propiedad".11 

Por su parte el jurista espafiol José castan Tobefias, en 

relaci6n con el tema objeto de estudio, opina: "actualmente 

nadie discute la legitimidad o fundamento de tales derechos, 

sino su naturaleza jur1dica, ya que la doctrina moderna le 

niega el carActer de verdadera propiedad, ya por no recaer 

en cosa corp6rea,no ser perpetua, o en general no reunir las 

condiciones que en cuanto al uso, disfrute o reivindicaci6n 

van imb1bitas en todo derecho de propiedad sobre bienes 

inmateriales• •12 

Entre nuestros tratadistas, David Rangel Medina, en su 

obra "Tratado de Derecho Marcarlo" al referirse a los 

derechos que se desprenden de la creaci6n intelectual, 

sostiene el siguiente pensamiento: "Al conjunto de derechos 

resultantes de las concepciones de la inteligencia y del 

trabajo intelectual, contemplados principalmente desde el 

aopecto ,de derecho material que de ellos puede resultar, 

acostumbrarse a darle la denominaci6n de propiedad 

intelectual, o las denominaciones equivalentes; propiedad 

11 Marcel Planiol, Tratado practico de 
ffanc6s, citado por Medina y Sobrado,P.G.,op. 

Caatan Tobeftas,Joa6. Derecho civil Espanol 
Madrid, 1943, T. II., p4g. 96. 

Derecho Civil 
cit., p4g. 56. 
Comün y Foral , 
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inmaterial, bienes jur!dicos inmateriales y derechos 

intelectuales", 13 

Con las opiniones de los juristas antes expuestos, es 

posible conocer el pensamiento sobre el cual se sostienen 

las doctrinas de la propiedad inmaterial, para explicar los 

derechos que se derivan de la creaci6n humana, entre los 

cuales ocupan un lugar preponderante las patentes. En 

general estas teor!as se obstinan en hacer que los derechos 

estudiados contin1len para su fundamentaci6n dentro de la 

instituci6n de la propiedad, aunque no le es posible dejar 

de reconocer que estos derechos tienen caracter!sticas 

propias que impiden que se avengan a la perfección con la 

propiedad. Para salvar este obstaculo, han creado 

doctrinalmente una nueva especie de propiedad, dentro de la 

cual si es posible colocar estos derechos; es as1 como se ha 

llegado a obtener un concepto "Sui Generis" de propiedad con 

lo cual es posible trabajar dentro de los cuadros 

tradicionales del derecho. cuando la sociedad on su 

constante evolución presenta fenómenos jur!dicos nuevas las 

doctrinas anteriores tratan de imponer soluciones 

intermedias, uniendo las figuras jur1dicas a la cerrada 

armaz6n del derecho latino. 

13 Rangel Medina,David. Tratado de Derecho Harcario, 
Editorial Libros de México, S.A., México, 1960, p&g. 89. 
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3. 'l'BORIA QtJI COllSIOZllAN A LA PA'l'Ell'l'B COMO tJll CtJBRPO 

AU'l'O•OICO DB DIRICBO 

Toca ahora hacer mención del enfoque que se ha dado a 

la naturaleza de los derechos de patente, el cual considera 

a través de opiniones de destacados juristas, que goza de 

plena autonom1a dentro de la ciencia jur1dica y tiene 

caracter1sticas propias, que lo diferencian de otras 

instituciones, por lo cual no es posible asimilarlo a la 

propiedad tradicional o a cualquier otro concepto rebuscado 

de esta. Esta doctrina se va imponiendo poco a poco dentro 

del pensamiento en boga dentro de los circules jur1dicos 

especializados, y bajo su influjo se le esta dando un nuevo 

tratamiento en las legislaciones mas adelantadas sobre la 

materia, 

En forma conceptual expone sus pensamientos sobre la 

materia el jurista francés Ambrosio Colin al afirmar: "Los 

derechos de propiedad intelectual e industrial consisten en 

el beneficio pecuniario para el autor, artista o inventor, a 

fin da que reproduzca su obra mediante la imprenta, el 

grabado, o fabricando objetos con la ayuda del procedimiento 

inventado o vendiendo este derecho de reproducción o 

fabricación; en definitiva, es un monopolio de explotación 

•uy distinto de la propiedad; principalmente es un derecho 

te•poral•. 14 

14 Ambrosio Colin y H. Capitant. curso Elemental de Derecho 
Civil, citado por Medino y Sobrado,P.G.,op. cit., p6g. 91. 
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Manuel colmeiro, destacado jurista hispano, en su obra 

"Derecho Administrativo Espaf\ol", opina acerca de la 

naturaleza de estos derechos: "El derecho del invento 

envuelve un monopolio fundándose mas en la Ley que en la 

naturaleza, porque entre el derecho exclusivo de aplicar 

determinado descubrimiento, se alza la libertad de que todos 

los hombres gozan para modificar la materia''. A continuaci6n 

califica el privilegio técnico en la siguiente forma: "El 

privilegio de invención es justo y el monopolio no es 

irritante, porque no lo vincula al ejercicio de una 

industria que ya existía", 15 

Esto es en forma breve la exposici6n del pensamiento 

que muchos juristas afirman en sus doctrinas acerca de la 

naturaleza de los derechos que se derivan de la patente 

industrial. Al no lograr hacer que coincidan estos derechos 

con la instituci6n de la propiedad, se dedican a buscar en 

forma resuelta un nuevo camino para lograr ubicarlos 

correctamente dentro de nuestro mundo jurídico. Han sido 

muchas las criticas formuladas en su contra por los 

tratadistas que insisten en conservar dentro de los moldes 

cl&sicos del derecho romano, a las nuevas figuras juridicas 

que la sociedad va imponiendo, pero en forma lenta los 

conceptos de estos juristas modernos principian a tomar 

fuerza, con el apoyo de la realidad social. 

15 Manuel Colmeiro,citado por Medina y Sobrado,P.G., op. 
cit.' pág. 95. 
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t. OPHIO• 

Los derechos derivados de la patente constituyen un 

verdadero monopolio, para la aplicaci6n de una técnica 

determinada, otorgada a través de un privilegio licito. 

Estos derechos nada tienen que ver con la instituci6n de la 

propiedad; constituyen un cuerpo aut6nomo, derivado de las 

caracteristicas especiales que presentan y que les otorgan 

una singularidad que los diferencia entre los damas 

institutos legales. En suma, son una categor1a de derecho de 

origen administrativo que engendran relaciones de carácter 

patrimonial y honorario. 

Son derechos de carácter patrimonial, porque su 

existencia origina cambios de carácter econ6mico dentro de 

los bienes del obtentor o su causahabiente, y tienen una 

esencia administra ti va porque su existencia esta 

condicionada a la ejecuci6n de un acto jur1dico de la 

autoridad administrativa competente. 

El duefto, o su causahabiente, como consecuencia del 

otorgamiento de la patente, sufre dentro de su esfera 

patrimonial cambios positivos o negativos de carécter 

econ6micos, al poner la patente dentro de las corrientes del 

comercio. 

Eatos beneficios o perjuicios econ6micos son una mera 

consecuencia de los derechos de patente, no son parte de 

eetos derechos, por lo cual es necesario tratar con especial 

cuidado este tema, para evitar que se opere la confusi6n 

entre el derecho de patente y una de sus consecuencias. 
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La jurisprudencia de la H. Suprema Corte de Justicia de 

la Naci6n, la cual es muy exigua en materia de patentes 

industriales, 0.nicamente reconoce que los derechos derivados 

de la patente industrial tienen caracter1sticas 

eminentemente administrativas, al afirmar: 

"El acto de donde emanan los derechos del titular de 

una patente de invenci6n es un acto jurídico de derecho 

pO.blico administrativo. El otorgamiento de la patente por el 

estado, en consecuencia, son derechos pO.blicos 

administrativos que estan regidos por leyes administrativas 

que son leyes de derecho pO.blico. Deben pues, ser leyes 

administrativas las que fijen la naturaleza de los derechos 

a la clasificaci6n de los bienes y derechos de orden 

civil ••• Si bien, desde el punto rigurosamente doctrinal, no 

pudiera considerarse que el concepto de privilegio de 

explotaci6n sea adecuado para definir la naturaleza jur1dica 

del derecho que confiere la patente, por no referirse m&s 

que a la esencia de exclusividad de un ejercicio, sin 

embargo; es suficiente para concluir que el derecho pO.blico 

no le concede la categor1a de derecho real o personal, sino 

que al mArgen de esta clasif icaci6n, la concepto.a como 

privilegio• • 16 

16 Pacheco,Rogeiro R. semanario Judicial de la Federación. 
Tomo LXXI, p4g, 931. 
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C. rUJIDAMIUITO JURIDICO DBL MONOPOLIO TBCNICO OTORGADO 

XSDIAllTS LA PATBllTB 

Considerando que la patente es un monopolio de carácter 

técnico, manifestado mediante un privilegio administrativo, 

es necesario fundamentar la instituci6n debidamente dentro 

de la teor1a jur1dica, para poder justificar dicho monopolio 

ante la sociedad. 

La patente constituye un verdadero monopolio legal, 

porque otorga la aplicación de una técnica especifica a una 

persona o sociedad determinada, excluyendo a los terceros, y 

con ello entorpeciendo la libre concurrencia, Este monopolio 

se manifiesta mediante un verdadero privilegio licito, 

extendido y reconocido por el estado. 

La palabra privilegio "deriva de las voces latinas 

privatae, privada, y de Lex, ley; Ley Privada o Particular. 

Históricamente es una gracia o prerrogativa otorgada por el 

soberano, pues emanado de este todos los derechos, los pod1a 

conferir a sus allbditoa, privilegio es pues favor 

concedido•. 17 

Posteriormente la instituci6n jur1dica del privilegio 

se democratiz6 y legaliz6 al advenir el movimiento 

conatitucionalista, en la actualidad tiene una vigencia 

afacti va dentro de la sociedad, a pesar de la resistencia 

qua sa encuentra en muchos juristas para utilizarla. 

Nuestros constituyentes contemplaron esta institución en su 

17 Diccionario de la Lengua Espanola de la Real Academia, 
Madrid, Afio de la Victoria, pAg. 914. 
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justo valor y sin prejuicios, por ello es que dentro de 

nuestros textos constitucionales la reconocieron y la 

pusieron en vigencia dentro de las sociedades para las 

cuales legislaron. Nuestra constituci6n vigente da las 

bases, siguiendo sus antecedentes para fundamentar los 

privilegios técnicos y derivar de sus normas toda la 

legislaci6n existente sobre este instituto legal. 

La Constituci6n Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos de 1917; en su articulo 28, proporciona los 

conceptos fundamentales de donde se deriva la existencia 

jur1dica de la patente, es precisamente en este articulo 

constitucional, en donde se dan las bases de los monopolios 

legales de la •propiedad industrial" y de los derechos de 

autor. 

De la lectura de las actas de debates del Congreso 

constituyente de 1917, en lo que se refiere a este articulo, 

no se obtiene dato alguno sobre la opini6n de los miembros 

de ese Congreso acerca de las patentes, ya que la parte en 

la cual se determinan los derechos de autor y de patentes 

fue aprobado dentro del texto del articulo sin diacuai6n 

alguna. El constituyente consider6 tan ütil y legales estos 

monopolios sobre las obras de los inventores y artistas, que 

ni siquiera lo discutieron; concret!ndose a dar su 

aprobaci6n al votar el texto de este important1simo 

articulo. 

El privilegio como instituci6n juridica moderna, es el 

otorgamiento de derechos exclusivos a una persona !isica o 
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jur1dica, con bases en la Constitución y sus leyes 

reglamentarias. Estos privilegios son una realidad dentro de 

nuestro medio legal, como nos lo demuestra la patente 

industrial. 

La actividad desarrollada por un inventor, 

perfeccionador o introductor de una técnica especifica, casi 

siempre representa un cúmulo de esfuerzos f 1sicos y 

mentales, asl como de sacrificios económicos y sociales, que 

es necesario compensar en forma adecuada, para cumplir con 

los principios de la equidad, ya que finalmente esos 

esfuerzos y beneficios 

conglomerado social. 

redundan en beneficios del 

Esta compensación opera en la realidad mediante el 

otorgamiento del privilegio que da el monopolio a la 

exclusividad de la técnica inventada, perfeccionada o 

introducida. 

La base teor1ca de esta conducta del Estado, la 

encontramos en el poder normativo con que cuenta para 

regular la vida social. As1 como existe un derecho penal a 

través del cual el Estado ejercita la acción jur1dica en 

contra de los infractores de las normas que consideran 

delito a determinadas conductas, cuenta a su vez, con el 

poder correlativo para regular la conducta opuesta: el acto 

laudable. Mediante este poder normativo, el Estado busca 

conseguir un equilibrio en la regulación social, penando y 

premiando. 
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El maestro Rafael Rojina Villegas, en su obra 

"Introducción al Estudio del Derecho", nos dice al respecto: 

"En este sector (de lo meritorio y lo retributivo), que 

comprende los actos laudables o meritorios que el derecho 

toma en cuenta para atribuirle consecuencias jurtdicas, 

estas consecuencias consisten en el otorgamiento de un 

premio que debe dar el Estado a aquel que ejecuta esa clase 

de actos". 

"En este sector de la conducta juridicamente regulada, 

se cumple la ley fundamental del proceso jur1dico, o sea, 

que ante determinados supuestos deben de producirse 

determinadas consecuencias de derecho". 

"El supuesto jur1dico, en el caso, consiste en el acto 

laudable o meritorio, que es un acto valioso, esencialmente 

libre, licito y capaz de crear las consecuencias jur1dicas 

especiales del premio, que otorga derechos o facultades e 

impone correlativamente deberes•. 18 

contintla diciendo el maestro acerca del tema tratado: 

"Desde otro punto de vista, la diferencia entre el premio y 

la sanci6n resulta esencial, aOn colocAndonos dentro de la 

estructura lógica del proceso normativo, pues en tanto que 

en el derecho penal, dado el delito debe de ser la acción, y 

dada la acción debe de ser el juicio, hasta llegar a la 

pena, a través de la sentencia condenatoria, en el auto 

laudable, no existe sector de lo contencioso, justamente 

18 Rojina Villegas,Rafael. Introducción al Estudio del 
Derecho, México, 1949, pAg. 346. 
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porque no se priva a la persona de bienes y derechos. La 

raz6n de ser del juicio o fase contenciosa, descansa en el 

principio moderno de que nadie puede ser condenado, sin ser 

o1do y vencido en juicio. Ahora bien, cuando se trata de. 

adjudicar un premio por el Estado, como no existe la 

posibilidad de un perjuicio y de condena, es evidente que en 

este sector de la conducta, si podemos establecer una 

estructura simple, en el sentido de que dado el hecho 

meritorio, debe de ser el premio que aplicará un 6rgano del 

Estado, frente a la pretensi6n del sujeto que lo realiza" • 19 

Tomando en cuenta la existencia de este amplio sector 

del derecho, por desgracia, casi inexplorado dentro de 

nuestro medio jur1dico, es posible legitimar el monopolio 

concedido mediante el privilegio que engendra la patente 

industrial. El "derecho premial" es lo O.nico que permite 

legitimar la patente dentro de la vida social, para evitar 

que el monopolio sea injusto y contrario al bienestar de la 

comunidad jur1dica. 

Con base en esto, se puede afirmar que el otorgamiento 

de una patente es un acto administrativo de carácter 

premial, mediante el cual y cumpliendo con determinados 

requisitos de derecho, se establece un monopolio técnico. 

p, llA'flJDLSIA DU. ACTO AJlllIUBTUTIVO QUS ORIGillA LA PATIJl'l'B 

Se analizar! la naturaleza del acto administrativo 

Mdiante el cual se le da realidad jur1dica a la patente. 

19 Rojina Villegaa,Rafael., op. cit., pág, 348. 
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Muchas son las opiniones, por lo tanto, se procurará 

comentar las principales, para lograr obtener una conclusi6n 

al respecto. 

1. CLABIPICACIONZB JURIDICAB DBL ACTO 

En principio, se tiene como base para iniciar el 

estudio, el hecho que la patente se manifiesta dentro del 

derecho mediante un acto administrativo, por lo cual es 

esencial determinar las principales caracter1sticas del 

mismo. Para realizar este trabajo se recurrid a las 

opiniones del tratadista de derecho administrativo Dr. 

Gabino Fraga, y conforme a su pensamiento, se desarrollarli 

el anii.lisis de la naturaleza del acto administrativo en 

estudio. 

Se entiende en general por acto administrativo a la 

actividad desarrollada por el Poder Pliblico, dentro de las 

atribuciones que le han sido conferidas, mediante la cual 

afecta positiva o negativamente la esfera jur1dica de los 

particulares, 

Los actos que el Estado puede realizar en cumplimiento 

de sus atribuciones, son de muy diversa 1ndole, por lo cual 

es necesario clasificarlos y ordenarlos, para as1 llegar a 

adquirir un concepto claro del alcanco y efectos qua 

producen dentro de una comunidad de derecho. Aqu1 solamente 

nos tocarli analizar el acto administrativo que da origen a 

la patente. 
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Nos dice el maestro Gabino Fraga que: "Desde el punto 

de vista de su naturaleza, los actos administrativos se 

pueden clasificar en dos categor1as ya conocidas de actos 

materiales y actos jur1dicos, siendo los primeros los que no 

producen ningdn efecto de derecho, y los segundos los que si 

engendran consecuencias jur1dicas11 •
20 Atendiendo a este 

criterio clasificador, la patente se manifiesta mediante un 

acto administrativo de carácter jur1dico, ya que produce 

consecuencias de derecho. 

SegO.n el maestro Fraga: "Desde el punto de vista de las 

voluntades que intervienen en la formación del acto, pueden 

dividirse los actos administrativos en actos constituidos 

por una voluntad dnica y actos formados por el concurso de 

varias voluntades", para posteriormente agregar: "El acto 

simple, o sea el formado por una sola voluntad, conserva ese 

carácter, adn cuando en el procedimiento previo a su 

emanación se hagan necesarios otros actos de voluntad, tales 

como opiniones, consultas, juicios técnicos, etc. 1121 Con 

fundamento en esta opinión, el acto administrativo en 

estudio, tiene la caracter1stica de ser un acto simple, 

Partiendo del criterio de clasificación con base en la 

relación que la voluntad creadora del acto guarda con la 

ley, se puede afirmar que el acto creador de la patente es 

de naturaleza obligatoria, ya que se encuentra reglado o 

vinculado. Al respecto nos dice el jurista Fraga: "El 

2º Fraga,Gabino. Derecho Administrativo, Editorial Porrda, 
Mfxico, 1985, p4g. 230. 
:z Ibida111. 
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primero (-acto obligatorio-) es el acto que constituye la 

mera ejecuci6n de la ley, el cumplimiento de una obligaci6n 

que la norma impone a la administraci6n cuando se han 

realizado determinadas condiciones de hecho"• 22 

"Desde el punto de vista del radio de acci6n de los 

actos administrativos, estos se pueden clasificar en actos 

internos y actos externos, segO.n que solo produzcan sus 

efectos en el seno de la organizaci6n administrativa, o 

trasciendan fuera de e1la" 23 • AjustAndose a este criterio, 

la patente nace por un acto externo, puesto que su 

influencia se vierte sobre la vida social fuera de la 

administraci6n. 

Por (lltimo nos dice Fraga que: "Por razones de su 

contenido los actas administrativos se pueden clasificar en 

las siguientes categor1as 

1. Actos directamente destinados a ampliar la esfera 

jur1dica de los particulares. 

2. Actos directamente destinados a limitar esa esfera 

jur1dica; y 

3. Actos que hacen constar la existencia de un estado 

de hecho o de derechon.24 

Siguiendo este criterio del acto creador de la patente, 

es indudable que pertenece a la primera categor1a apuntada, 

ya que por su esencia la patente amplia la esfera jur1dica 

de los particulares; el obtentor en este caso. 

22 Idem, pag. 231. 
23 Idem, pag. 233. 
24 Idem, pag. 234. 
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Estas son las principales características del acto en 

estudio ahora analizaremos los elementos de que esta. 

compuesto, identificAndolos dentro de nuestra realidad 

jurldica. 

2. ILllUDITOS COHSTITUYIJITBS DBL ACTO 

Afirma el maestro Gabino Fraga, que: "los elementos que 

constituyen el acto jur!dico administrativo son: 

a) el sujeto; b) la voluntad; c) el objeto; d) el motivo; e) 

al fin; y f) la forman.25 

"El sujeto del acto administrativo es el órgano de la 

administración que lo realiza. En su carácter de acto 

jurldico, el acto administrativo exige ser realizado por 

quien tiene facultad legal".26 

Atendiendo a esta definición, el sujeto del acto 

administrativo que otorga una patente es el Presidente de la 

RepQblica, a través de la Dirección General de Invenciones, 

Marcas y Desarrollo Tecnológico, dependiente de la 

Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. En efecto, la 

lay da Invenciones y Marcas en su articulo 20. dice: "Las 

disposiciones de la presente ley son de orden püblico y de 

interés social. Su aplicación corresponde al Ejecutivo 

Federal por conducto de la secretarla de Comercio y Fomento 

Industrial"; con posterioridad, al referirse a la expedición 

de la patentes, textualmente expone en su articulo JJ: "Los 

~~ Ida•, pag. 267. 
Ibídem. 
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titulos de las patentes serán expedidos en nombre del 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, e irAn firmados 

por el secretario de Comercio y Fomento Industrial o por el 

funcionario a quien delegue esta facultad". 

"Como acto juridico, el acto administrativo debe de 

estar formado por una voluntad libremente manifestada". 27 

"Por otra parte a semejanza de lo que ocurre en el derecho 

privado, en el derecho administrativo se requiere que la 

voluntad generadora del acto no este viciada por error, dolo 

a violencia". 2B Por lo que ninguno de estos vicios de la 

voluntad debe de eKistir en la Administraci6n al expedir una 

patente industrial, raz6n por la cual el legislador incluy6 

dentro de nuestra Ley vigente el Capitulo VI que trata sobre 

la nulidad y caducidad de las patentes. La LIM dispone en su 

articulo 59 que las patentes son nulas cuando •por error, 

inadvertencia, carencia de datos u otros motivos semejantes, 

se hayan otorgado en contravenci6n a lo dispuesto en esta 

Ley"; y trata en las fracciones siguientes casos especlficos 

en que la nulidad debe ser declarada. 

"El objeto de ser determinado o determinable, posible, 

y licito• ••• "La licitud del objeto deber!! calificarse de 

acuerdo con tres caracteristicas: que no contrarie ni 

perturbe el servicio ptlblico; que no infrinja las normas 

juridicas; que no sea incongruente con la runci6n 

administrativa•. 29 El objeto del acto administrativo a 

;~ Idem, pAg. 269. 
Ibídem. 

29 Idem, pag. 210. 
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través del cual se otorga una patente es crear una relaci6n 

jurídica en la que se garantice una exclusividad en la 

aplicación de una técnica determinada a las personas 

designadas expresamente por la Ley; indudablemente que este 

objeto no infringe las normas jurldicas ya que tiene un 

fundamento plenamente legal; el articulo 28 Constitucional y 

la Ley de Invenciones y Marcas y su Reglamento. 

El objeto de la patente queda claramente definido en el 

articulo Jo. de la ley, el cual establece: 

Art. Jo. "La persona fisica que realice una invención o 

su causahabiente, tiene el derecho exclusivo de explotarla 

en su provecho, por s1 o para otros con su permiso". 

"El motivo del acto es el antecedente que lo provoca, 

es la situaci6n legal o de derecho prevista por la ley como 

presupuesto necesario de la actividad administrativa". 

"Intimamente ligado con el concepto del motivo se 

encuentra el de la motivación, que sin embargo son 

diferentes, puesto que esta 6ltima viene a ser el juicio que 

forma la autoridad al prevenir el motivo y al relacionarlo 

con la ley aplicable". 

"Tanto el motivo como la motivación representan 

eleaentos que operan como garantía de la seguridad personal 

y real. • • la ley constitucional los exige cuando el acto 

agravia a particularesn.JO 

Este elemento se da plenamente dentro de nuestro 

•i•teaa al disponer nueatra ley vigente en su articulo Jo., 

JO Ibide•. 
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que: "La persona f1sica que realice una invención o su 

causahabiente, tiene el derecho exclusivo de explotarla en 

su provecho, por s1 o por otros con su permiso, de acuerdo 

con las disposiciones contenidas en esta ley y su 

reglamento. Este derecho se adquiere mediante el privilegio 

de patente que otorga el Estado, y su ejercicio estar& 

sujeto a las modalidades que dicte el interés pQblico•. 

Posteriormente al afirmar en su articulo 14; "para obtener 

el derecho de patente, deber& presentarse solicitud escrita 

en la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, en la que 

se harA constar el nombre, nacionalidad y domicilio del 

solicitante y del inventor, la denominación que se de a la 

invención, asi como los demAs datos que prevenga esta ley y 

su reglamento". Es asi como el motivo del otorgamiento de 

una patente por parte de la Administración, se configura 

para cumplir con los lineamientos establecidos por la teoria 

del derecho administrativo. 

Por lo que respecta a la finalidad del acto 

administrativo, el maestro Fraga nos dice al citar al 

jurista Gastón Jez6: "El agente no puede perseguir sino un 

fin de interés general. El agente pQblico no debe de 

perseguir una finalidad en oposición a la ley. No basta que 

el fin perseguido sea licito y de interés general, sino que 

es necesario, ademas que entre en la competencia del agente 

que realiza el acto. Pero aQn siendo licito el fin, de 

interés pQblico y dentro de la competencia del agente, no 
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puede perseguirse sino por medio de los actos que la Ley ha 

establecido al efecto",31 

"La forma constituyente en elemento externo que viene a 

integrar el acto administrativo. En ella quedan comprendidos 

los requisitos de carActer extrinseco que la ley señala como 

necesarios para la expresión de la voluntad que opera la 

decisión administrativa". 32 

En la expedición de una patente la forma es un elemento 

de validez; sin el cumplimiento de esa forma, la patente no 

podrA ser v6lida, es decir; se podrA declarar su nulidad. 

Estos son en suma, los elementos que constituyen el acto 

administrativo a través del cual se otorga una patente. Del 

anUisis precedente se desprende que la patente es un acto 

de la Administración que cumple con todos los requisitos de 

validez de la relación jur1dica perfecta, por lo cual la 

figura que se estudia constituye toda una instituci6n 

jur1dica dentro de nuestra comunidad legal. 

8. COllDICIOD8 D8 U IllVUCIOM 

1. llOYSDJID 

El primer requisito que establece la doctrina y la 

aayor1a de las legislaciones sobre la materia, para que un 

invento sea susceptibles de ser patentado, es la novedad, 

~~!bid••· 
Idea, p69, 271. 
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tal como nos los hace saber el maestro David Rangel 

Medina. 33 

Este concepto debe de ser entendido en su acepci6n 

jur1dica y no simplemente en forma gramatical, como lo hace 

notar el maestro Cesar Sepulveda al decir: "El significado 

de "nuevo" en la forma en que se usa en la ley, es mucho mas 

restringido que una definici6n comlln. Significa "novedoso" 

esto es, que tenga carácter diferente de una cosa que le 

precedi6". 34 

El tratadista alemán Kohl~, nos dice acerca de este 

requisito de patentabilidad "La invenci6n debe aportar algo 

nuevo a la industria, algo que hasta entonces fuera 

desconocido o no explotado, ea decir; debe contribuir al 

progreso y a la superaci6n de la técnica industrial 

corriente, ya sea en su principio, por la idea que le sirven 

de base, o en su medio de realizaci6n por las dificultades 

que el inventor ha tenido que vencer o en fin en sus 

resultados econ6micos, por las ventajas no alcanzadas alln y 

que logra la invenci6n para la industria•. 35 

Por su parte el tratadista argentino Breur Moreno, 

afirma con respecto a este tema lo siguiente: "La novedad de 

la idea in ven ti va es la novedad de la relaci6n entre los 

33 Rangel Medina,David. "La novedad del obiato en la 
patenta", Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y 
t¡t1stica. No. 2, Julio-Diciembre de 1963, p6g. 235. 

Seplllveda,César. Sistema Mexicano de Propiedad 
Industrial,Editorial Porrl1a,M6xico,1981, pAg. 50. 
35 Giusseppe Kohler, Manuale Della Privative Industriali, 
citado por Baylos Corroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho 
Industrial,Editorial Civitas S.A., Madrid,1978, p6g. 209. 
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"medios" empleados por el inventor para la realizaci6n de la 

invención y el resultado obtenido ... , el "medio" material 

empleado, en ei, puede ser conocido, y que también puede 

serlo el resultado, considerándolo con prescindencia del 

medio de lo que produce; pero que si la relación de 

causalidad entre el medio y el resultado es novedoso, hay 

invento cuando ese resultado o ese medio son realizables11 •
36 

En su obra Tratado de Derecho Mercantil, el maestro 

Jorge Barrera Graf, amplia el concepto de novedad de la 

invención al decir: "Pero, además, la novedad de la 

invención debe ser de tal naturaleza que signifique una real 

!novación para la industria, o sea que no basta una simple 

mejora, una adición o la corrección de un defecto, no basta 

una aportación secundaria que cualquier hombre de mediana 

preparación o de normal habilidad técnica o art1stica 

pudiera obtener de un medio ya conocido, sino que se 

requiere un adelanto efectivo, el cual, segün la fórmula de 

la jurisprudencia francesa, se valora por las dificultades 

que el inventor hubo de vencer y se aprecia 

(dbcrecionalaente) por la diferencia entre la invención y 

el estado anterior de la técnica, sin que por ello se exija 

un progreso inmediato, ni menos un grado de perfección del 

invento, que, generalmente, es dif1cil alcanzar cuando se 

inicia la explotación".37 

36 Breuer Moreno,P.c. Tratado de patentes de invención, 
~yana• Airea, 1957, Vol. I, p4g. 82. 

Barrera Graf,Jorge., op. cit., pAg. 339. 
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Segün nuestra ley los requisitos que debe reunir la 

invenci6n son de acuerdo al articulo 4o. de la Ley; 

Art. 4o. "Es patentable la invenci6n que sea nueva, 

resultado de una actividad inventiva y susceptible de 

aplicaci6n industrial, en los términos de la ley". 

La novedad consiste en que la invenci6n sea alqo 

diferente a lo que ya existe; que no haya sido comprendida 

en el estado de la técnica y además que no se haya puesto al 

alcance del pQblico por haberse permitido su 

aprovechamiento. 

Se considera que es resultado de una actividad 

inventiva, seqQn establece el articulo 7o. cuando no resulta 

evidente para un técnico en la materia, es decir, que quien 

tenqa los conocimientos en el Area en que sea producida la 

invenci6n desconozca sin embarqo lo que el inventor ha 

creado, su funcionamiento y la utilidad que prestara, todo 

esto por tratarse del resultado del trabajo de una o •As 

personas encaminadas a la creaci6n de alqo que habla sido 

desconocido. 

:1. IllD08ftIABILIDAD 

Esta es el sequndo elemento esencial para que la 

actividad creativa loqre producir consecuencias de derecho. 

En efecto, las leqislaciones sobre patente, al iqual que la 

doctrina, estan de acuerdo en que una invenci6n que carezca 

de industriabilidad se encuentra en un luqar aparte del 
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derecho que consagra los privilegios técnicos, por lo cual; 

es imprescindible determinar claramente este concepto. 

Para el tratadista Jorge Barrera Graf 11 La 

industriabilidad de la invención significa que esta sea 

susceptible de una utilización industrial; es decir, que el 

objeto de la invención tenga una utilidad pr6ctica (y de 

aqui la intima relación entre utilidad y el carActer 

industrial de la invención) que pueda someterse a una 

explotación que signifique elaboraci6n o transformación de 

productos, la obtención de servicios, o de nuevos 

aatisfactores económicos•. 

"Estas caracter1Bticas de la invención excluyen del 

campo de aplicación del derecho industrial los métodos y 

sistemas que, a pesar de ser empleados por la industria y el 

comercio en general, no implican elaboración o 

transforaación de materias primas, ni obtención de productos 

o servicios, como sucede con los sistemas de contabilidad, 

de financiamiento, de producción, de ventas, de fabricación 

(producci6n en •erie), etc.n38 

Poullet, afiraa respecto a la industriabilidad: "CUando 

la Ley exige un resultado industrial, entiende un efecto 

tangible, palpable, que su resWllen sea en la creación de un 

producto deaconocido hasta entonces, sea en un nuevo medio 

de fabricaci6n, aea en un empleo m6s Otil, sea en una suma 

mayor de ventajas obtenidas de productos o conocimientos 

conocido•. En una palabra, por resultado industrial se 

38 Idea., pag. 340, 
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entiende lo que se relaciona con un esfuerzo ·de 

tabricaci6n • ., 39 

El requisito de que la técnica sobre la cual se va a 

otorgar la exclusividad sea eminentemente industrial, se 

debe a que uno de los principales elementos que legitiman el 

monopolio técnico, es que repercutan en beneficios en la 

colectividad. Una técnica que no sea posible industrializar, 

nunca podr6 llegar a ser un factor de progreso dentro· de la 

sociedad, raz6n por la cual seria injusto protegerla con una 

patente de exclusividad. 

Si ae concedieran patentes sobre técnica• no 

induatrialea, estas operaran retardando y estorbando el 

progreso aocial, al monopolizar injustamente técnica• de 

caricter art1stico, didictico, comercial, etc. vedando la 

libre actividad en estas ramo• a la que todo hombre tiene 

derecho. La técnica patentada debe aer induatrial para 

evitar que el monopolio sea odioso ante la sociedad. 

Para qua la invenci6n tanga aplicaci6n induatrial, 

aegQn aclara la propia ley que se llene este requiaito 

cuando el invento se puede fabricar o utilizar por la 

industria, eato ea, que el mismo reporte un adelanto qua 

tanga importancia para el desarrollo industrial del pala. 

39 Pouillet, citado por eaylos Corroza, Hermenegildo, op. 
cit., p6g. 120. 
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3. UTILIDAD DB LA IllVB)ICIOM 

Alqunos autores seftalan otro de los requisitos de 

patentabilidad, esto es que la técnica sobre la cual se 

concede la patente sea dtil y provechosa para la comunidad, 

en esto consiste precisamente el elemento llamado utilidad 

de la invenci6n. 

Tratadistas como Rafael Bielsa, consideran a la 

utilidad como un elemento esencial de la patentabilidad. En 

nuestro pa1s, el maestro Jorge Barrera Graf, también la 

incluye dentro de estos elementos y la define en la 

siquiente forma: "La utilidad de la invenci6n, significa 

aolaaente, que esta pueda satisfacer necesidades humanas, el 

fin de la invenci6n, que es esencialmente utilitario, 

consiste en poder satisfacer requerimientos sociales de tipo 

econ611ico, a diferencia de la mera actividad cient1f ica que 

se encamina a la conquista desinteresada de un conocimiento 

116s amplio o 11611 profundo, o de la propiedad literaria o 

art1stica que solo busca la recreaci6n estética. La utilidad 

d• la invanci6n, que es una caracter1stica esencial, se 

manifiesta, pues, en la posibilidad de su aplicaci6n 

practica y de uso colectivo, y de ah1 que pueda afirmarse 

que el provecho de la invenci6n debe juzgarse desde el punto 

de vista dsl pdblico y no del inventor•. 4º 
Es indudable que la utilidad es necesaria para que se 

pueda prot99er a una t6cnica espec1f ica con una patente, 

pero este concepto queda impl1cito en la industriabilidad, 

40 Barrera Graf,Jorge., op. cit., p6g. 34_0. 
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entendiéndola correctamente; son dos aspectos de un mismo 

problema para que exista la industriabilidad es necesario 

que la técnica sea o pueda ser Qtil a la sociedad, sin este 

requisito no podr1a ser industrializable, y para que pueda 

ser Qtil; el Qnico camino con que se cuenta ea el de la 

induatriabilidad, pues de otra manera nunca podr1an lleqar 

en forma efectiva a los miembros de la comunidad, los 

beneficios de la técnica sobre la cual se otorqa el 

monopolio. 

Si el invento reune los tres requisitos, es posible 

obtener las protecciones del Estado que consiste en otorqar 

al inventor un privileqio por cierto tiempo, para la 

explotaci6n exclusiva del invento, privileqio que se concede 

a través del documento llamado Patente de Invenci6n. 
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cuando la Autoridad Administrativa otorga una patente al 

concluir el procedimiento correspondiente, se opera como 

consecuencia de este acto una serie de modificaciones dentro 

del mundo jur1dico, En efecto, a partir del momento en que 

una nueva patente es otorgada y recibe la correspondiente 

publicidad, todos los miembros de una comunidad jur1dica son 

afectados en au esfera legal, al crearse nuevos derechos y 

obligaciones que repercuten en su diario vivir, asi estos 

repercuten dentro de la esfera de la Autoridad que la 

concedi6, por haber otorgado el privilegio, acto que le da la 

calidad de patentador, la de beneficiario de la patente que 

le da la calidad de obtenedor y por dltimo, a los dem4s 

aiellbros de la comunidad en au car6cter de terceras. A 

continuaci6n veremos cada uno de los pasos para obtener la 

patente as1 como aus consecuencias. 

a. U IOLICI'flll> 'I DOCUllmo8 QUI DBBD l.COllPAIULA 

La preaentaci6n de la invenci6n en la Direcci6n General 

de Invenciones y Marcas para solicitar su respectivo 

privilegio, tiene gran importancia, dado que desde ese 

instante se determinan varios de los derechos de la patente. 

Al pre•entar la •olicitud de patente, el inventor se 

desprende da su secreto en favor de la sociedad, exigiendo de 
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ella el reconocimiento de sus derechos como autor del 

invento; le exige que le reconozca su propiedad y la 

exclusividad de su ejercicio. AdemAs de la fecha de 

presentaci6n de la solicitud, establece el punto a partir del 

cual se fija el plazo de la explotaci6n de la invenci6n y 

determina la fecha de prioridad frente a toda solicitud 

posterior lo que significa, una preferencia sobre cualquier 

otra persona que pretendiera un derecho semejante. La 

presentaci6n de la solicitud protege al invento contra 

cualquier publicaci6n futura que se haga del mismo, le 

garantiza su novedad, pone en esta forma al solicitante a 

salvo de cualquier divulgaci6n posterior. 

Para iniciar el trámite destinado a obtener la patente, 

el interesado debe presentar ante la Secretaria de Comercio y 

Fomento Industrial, en la Direcci6n da Invenciones y Marcas y 

Desarrollo Tacnol6gico, una solicitud por triplicado que 

reQna todos loa elementos contenidos en el modelo que esa 

dependencia proporciona gratuitamente. 

Los datos blisicos que debe contener la solicitud asi 

coao loa requisitos los encontraaos en el Capitulo II de la 

Ley y Capitulo I y IV del Reglamento de la aisma. 

Lilf. Art. 14: Para obtener el derecho de 
~tente, deber6 presentarse solicitud escrita en la 
Secretarla de comercio y Fomento Industrial, en la 
qua se har6 constar el nombra, nacionalidad y 
domicilio del solicitante y del inventor, la 
denominaci6n qua se de a la invanci6n, as1 como los 
dam6s datos qua requiera asta lay y su reglamento, 
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como veremos en la solicitud se deberá expresar la 

denominaci6n que se da a la invenci6n y la clase de la 

invenci6n, o sea la definici6n concisa de la invenci6n, para 

facilitar la clasificaci6n de la misma; el nombre y la 

nacionalidad del inventor, el nombre del causahabiente, en el 

caso de que el autor del invento haya trasmitido sus derechos 

sobre el mismo a alguna persona f1sica o jur1dica, el nombre 

y domicilio del apoderado, si lo hay, y si no, Onicamente el 

domicilio para recibir notificaciones; el lugar, la fecha y 

la firma del inventor o en su caso, el apoderado. Lo usual es 

que se solicite a través del apoderado. 

LIH. Art. 20. Todas las solicitudes o promociones 
que se presenten ante la secretarla y, en su caso, 
ante la Direcci6n deberAn rormularse de manera 
respetuosa, en idioma espaftol y escrita a mAguina. 

LIH. Art. Jo. Los docu-ntos y 
exhiban con cualguiera de las 
promociones regulad .. s por la ley, 
calce de la misma. 

objetos que se 
solicitudes o 

se listaran al 

LIH. Art. So. En los ejemplares de la solicitud 
respectiva se anotar!, por los procedimientos que 
la Secretaria estime conveniente, la racha y hora 
de presentaci6n, as! como el nOmero de expediente 
que le corresponda y los documentos gue se 
acoapallen • 

LIH. Regl. Art. 26. Para obtener el derecho de 
patente o de certiricado de invenci6n, deber! 
solicitarlo ante la Secretaria el inventor, su 
causahabiente o apoderado, -diante escrito por 
triplicado 111 que 11coapaftarA en tres tantos una 
descripci6n del invento correspondiente y, en su 
caso de los dibujos del mislllO. También se 
acompaft11rA los de11As docu11Bntos necesarios para la 
prosecuci6n del trAmite. Las solicitudes deberAn 
rormularse en los términos del rormato que apruebe 
111 Direcci6n; las hojas del capitulo descriptivo y 
las reivindicaciones deberAn estar ordenadas y 
nu-rad11s en ror11a consecutiva. No obstante lo 
anterior, el capitulo de Novedades de 111 Invenc16n 



podrA iniciarse en hoja separada, siempre y cuando 
dicha hoja lleve numeración consecutiva en la 
Qltima hoja de la descripción. 
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Al calce se anotara la lista de los doc11111entos que se 

remiten junto con la solicitud, los cuales son de rigor tales 

como: la descripción y reservas del invento y los dibujos y 

las copias de todos estos documentos; y otros que pueden ser 

accidentales como: el mandato al apoderado, el documento por 

el cual se hayan cedido los derechos y los clis6s de laa 

partes m4s importantes de los dibujos, si es que desea 

enviarlos de antemano. 

En el caso de que la patente solicitada sea de las que 

tienen prioridad, es conveniente mencionar en la solicitud la 

techa de la primera y la mención de la naci6n en que tue 

presentada primeramente, pues aunque sato puede hacerse en 

documentos por separado resulta de mayor conveniencia que 

consten tOdos los datos en un mismo documento para prevenir 

errores y complicaciones en la tramitación posterior. 

La solicitud debe hacerse en papel blanco qrueso tssallo 

carta, por un solo lado, y de pr°"erencia empleando tinta 

negra. 

La petición de patente la puede inscribir el inventor, o 

puede ir firmada por un apoderado, o por el cauaahabients si 

es persona f1aica, o por el representante legal si ese 

causahabiente es persona jur1dica colectiva. 

En al caso de que el inventor sea un extranjero 

residente en el pa!s, o un mexicano por naturalización, 



46 

deberA mencionarse ese extremo en la petición, y comprobarse 

·asa circunatancia ante la Dirección General de Invenciones y 

Marcas. 

A continuación también tenemos ciertas reglas que seguir 

que son importantes en el trAmite para la obtención de una 

patente qua son los siguientes:41 

a) No es admisible la yuxtaposición de invenciones 

conocidos que consiste en la unión de dos 

invenciones de la cual no se obtiene un nuevo 

resultado. (LIM. Art. 10, fracción V) 

b) otra regla importante se refiere o que cado 

solicitud de patente debe incluir una solo 

invención, de modo que si en una misma solicitud 

se incluyan varias invenciones distintos, se 

dewelve al interesado para los efectos de la 

separación (LIM. Art. 16, 22, 28). 

c) Otro caeo importante de comentar es aquel en que 

se solicita en México lo expedición de uno 

patente deapu6s de haberlo hecho en otro pa1s, 

pues la racha leqal para considerarse los 

efecto• de prioridad se retrotraen a la de 

presentación en al extranjero, siempre que en 

M6xico se presente dentro de los plazos 

consignados en los tratados internacionales, y a 

41 Carrera Maldonado, Maria. "Reglamentación iurldica de la 
eropildad industrial", Hamoria del Primer seminario sobre 
Derechos de Autor, Propiedad Industrial y Transferencia de 
2'ecnolog1a, M6xico, UNA!l, 1985, pAg. 163. 
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falta de ello dentro del al\o siguiente al de la 

solicitud de la patente en el pa1s de origen. 

1. DB8CllIPCIOM DBL IJIVIDITO 

La descripción del invento se puede dividir en tres 

partes, 

a) Se inicia con el sel\alamiento del campo o técnica del 

invento que se trate. El nombre o definición del invento, que 

debe ser connotativo y preciso, para los efectos de au 

clasificación y catalogación. 

LIH. Art. 17. A la solicitud deber.§ acompal!arse la 
descripción de la invención, que deberll ser lo 
suticientemente clara y completa para permitir una 
comprensión cabal de la misma y, en su caso, del 
proceso para una realización a una persona que 
posea pericia y conocimiento medios en la materia. 
Deberl asimismo indicar bajo protesta de decir 
verdad el mejor método conocido por el solicitante 
para llevar a la prllctica la invención. 
La descripción deberll ir acompallada de los planos o 
dibujos técnicos que se requieren para au 
comprensión. 
La descripción finaliza con una o mis 
reinvindicaciones que precisen el alcance de la 
protección que se solicita. Las reinvindicaciones 
deberlln ser claras y concisas y no podrlin xceder 
del contenido de la descripción. 

LIH. Regl. Art. 30. A la solicitud de patente o 
certiticado de invención deberll acompal!arse la 
descripción de la invención, la cual deberll hacerse 
en papel blanco, de 35 kilogramos, tamal!o 21.5 K 28 
cm. escrita con tinta negra a doble espacio y por 
un solo lado del papel, dejllndose un margen 
izquierdo de 4 a 5 cms. 
Las copias deberlln ser pertectamente legibles, 
hechas por cualquier procedimiento de reproducción 
que resulte idóneo y presentar en papel de las 
mismas cuacter1sticas de espesor y color que el 
original. 



LI!f. Reg. Art. 31. La descripción del invento, 
ademas de ajustarse a lo dispuesto por el Art. 17 
de la Ley debera contener el nombre o titulo de la 
invención, el que sera de tal naturaleza que por si 
solo indique o connote esta hasta donde sea 
posible. No serAn admisibles en los t1 tul os 
denominaciones de tantas!a, marcas o nombres 
comerciales. 
Se expresara después el nombre del inventor y del 
causahabiente, si lo hubiere, su nacionalidad y 
domicilio. A continuación se hara un extracto de la 
invención y posteriormente se describirá con 
claridad, el invento de una manera exacta y 
completa, tan concisa como tuero posible, 
principiando por hacer notar la naturaleza, el 
objeto de la invención y los antecedentes conocidos 
por el solicitante sobre el estado de la técnica a 
la que la invención pertenece. Se suprimirá toda 
clase de desgregasiones, cillendo estrictamente la 
descripción al objeto de la invención y procurando 
hacer notar las diterencias de ésta con las 
semejantes ya conocidas, 
Debera evitarse demostraciones exclusivamente 
matematicas, comerciales, tilos6ticas o de 
cualquier otra naturaleza ajena a la invención. 
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b) El prellmbulo, en donde se menciona el nombre, la 

nacionalidad y la residencia del inventor, as1 como, en su 

caso, el nombre, la nacionalidad y la residencia del 

causahabiente. 

c) La descripción propiamente dicha, que la explica por 

entero, o •ea, si se trata de un aparato, describiendo su 

construcción o sus manera de operar; si de un procedimiento, 

lo• difarentes pasos y elementos utilizados. 

La descripción ha de empezar por hacer notar la 

naturaleza y el objeto de la invención y debe continuar 

haciendo una explicación clara y concisa de las 

particularidades del invento, procurando hacer resaltar las 

diferencias con otros, de manera que este sea inteligible por 

cualquier per•ona que desee explotarlo. como el objeto de la 



descripción es identificar la invenci6n por sus notas 

caracter1sticas, esto es, darle su propia fisonom1a para 

distinguirla de otras, es preciso que sea hecha de una manera 

comprensible, sin reservas, evitando las demostraciones 

matemáticas o filosóficas y toda disgresi6n inconsecuente. La 

sinceridad y claridad de la descripción son Otiles y 

convenientes desde todo punto de vista para el mismo 

inventor, porque si esta resulta mal descrita es inaceptable; 

porque si está mal redactada deviene en la falta de 

realización práctica, esto es, carecer1a de industriabilidad 

y por lo mismo no se aceptar1a, o se nulificar1a 

posteriormente al comprobarse esta circunstancia, porque 

estando mal redactada la descripci6n se caracer1a de acci6n 

para perseguir a infractores, porque no habr1a manera 

práctica de comprobar que quien usa efectivamente la patente 

lo está haciendo en violación de lo qua se describe 

impropiamente. 

Las metáforas no son adecuadas en esta materia, porque 

inducen a confusi6n. 

La referencia a los dibujos constituyen una parte muy 

importante de la descripci6n y, por lo mismo, ellas deben de 

hacerse con gran claridad en forma tal que resulten siempre 

perfectamente inteligibles. cuando hayan varias figuras en 

los dibujos, las referencias a ellas deben hacerse 

ordenadamente, para entender el todo. 

LIH. Regl. Art. 32. En la descripción deberá darse 
ejemplos prácticos o aplicaciones especificas de la 
invención, de tal manera que permitan a un técnico 



con conocimientos medios en la materia a la que la 
invención pertenezca, reproducirla o usarla. 

50 

Como veremos una vez hecho todo lo anterior debe 

serciorarse que lo aportado sea claro y preciso, .esto se 

debe, a que en la descripción hay que dar toda clase de 

detalles, ya que después para al dominio p1lblico, y es por 

eso que se requiere la absoluta claridad. 42 

Z. CAPITULO DB RllIVIllDICACIOll!B O DB llOVBDADBB DI! LA 

IllVllllCIOll. 

A continuación inmediatamente después de la descripción, 

debajo del eplgrafe "Novedad de la Invención", encontraremos 

el capitulo de clAusulas reivindicatorias, que es todo 

aquello que el inventor considera como propio y como nuevo de 

su invento, ah1 se concrsta en lo mAs posible la esencia del 

invento. Esto es importante ya que cuando hay litigio lo que 

sirve de base es lo seftalado en las clAusulas 

reivindicatorias y lo que no se senale en ellas no es 

considerado como parte, puesto que la descripción es 

aeramente explicativa, informativa. 

LIH. Art. 17. La descripción finalizara con una o 
m.ts reivindicaciones que precisen el alcance de la 
protección que se solicita. Las reivindicaciones 
deber.An ser claras y concisas y no podr.An exceder 
del contenido de la descripción. 

LIH. Reg. Art. 33. 6n las reivindicaciones a que se 
refiere el Art. 17 de la Ley, se expresaran las 
caracterlsticas novedosas de la invención, las 

42 Cfr. Fiqueroa Brito, Enrique. •orientación de la LeY 
M1xicano dt Inyenciones y Marcos". Retdsta Hex1cana de la 
Propiedad Industrial y Art1stica., No. 27-28, enero­
dicieabre, M6xico, 1976, pAg. 262, 



cuales precisaran el alcance de la protección legal 
que se solicita. Dichas reivindicaciones deberan 
estar numeradas y relacionadas, guardando una 
dependencia congruente, con las precedentes, y 
tirmadas al tinal por el inventor, su causahabiente 
o apoderado en su caso, mencionando la techa y 
lugar en que se tirman. 
cuando durante el tramite haya que moditicar total 
o parcialmente las reivindicaciones, se indicara al 
tinal de ellas la misma techa de las presentadas 
inicialmente. 
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Como el propósito de las reservas es definir la 

invención cuyo privilegio se solicita, es menester que asten 

escritas con toda claridad y con toda precisión, fijando el 

objeto y el alcance del derecho exclusivo cuyo privilegio se 

pide, refiri6ndose sólo a los elementos nuevos. 

LIH. Reg. Art. 35. Las reivindicaciones no 
contendran reterencias a la descripción ni a los 
dibujos. Deberan redactarse en tunci6n de las 
peculiaridades técnicas de la invención. Ademas, 
siempre que sea posible, debe.o;an contener: 
I. Un preambulo en el que se indique las 
caracterlsticas técnicas de la invención que, en 
colftbinaci6n, torman parte del estado de la t41cnica 
(lo ya conocido), seguido de: 
II. una parte en donde se exponga de manera concisa 
las características técnicas novedosas que se 
desean proteger: que incluyan las partes que las 
tor11111n, que tunci6n desempenan y como astan 
dispuestas entre si, procedida de las palabras 
•caracterlzadas en ... " "caracteriaadas por• •donde 
la mejora comprende•, o algo semejante. 
III. En el caso de nuevas asociaciones de ele.11entos 
deberan redactarse de manera tal, que se distinga 
claramente la novedad con respecto a lo conocido. 

Hay que evitar ejemplificaciones, también referencias a 

propiedades y características, Se referirá escuetamente en 

que consiste el invento de una manera enunciativa, ein 

incluir operaciones mentales sobre evaluaciones de los medios 

empleados o sobre sus consecuencias. En forma concisa se hara 
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aparecer los medios que permitan obtener el resultado que se 

considera novedoso. 

La descripci6n de las cUusulas reivindicatorias debe 

hacerse con gran cuidado y mediante una terminología precisa 

tanto desde el punto de vista gramatical como del técnico, ya 

que al hacerse el examen le ayuda a que se precise lo que se 

reserva, también serA mAs fAcil sostener y demostrar en caso 

de que se invadan sus derechos, de manera que la prueba de la 

invasi6n, cuando se persiga a los infractores, no resulte 

dificil en ningQn momento y se alcance precisamente el 

objetivo de protecci6n buscado. 

De esta suerte toda ambigüedad u obscuridad se 

interpreta contra el autor de la invenci6n pues de la 

redacci6n correcta de las reservas depende gran parte de la 

obtenci6n de la patente y eubeecuentemente su protecci6n; 

raz6n por lo cual es preferible emplear la claridad, 

exactitud y precisi6n en los términos. 

3. L08 DIBUJO. 

Los dibujo11, la descripci6n y las cUusulas 

reivindicatorias se coapletan recíprocamente, y con la 

interpretaci6n del conjunto es como se consigue el 

conocimiento exacto del objeto de la patente. cualquier cosa, 

sin embargo, que aparezca en los dibujos y no esté 

comprendida en lae reserva.•, ea considera que no forma parte 

de la invenci6n. Los dibujos deben hacerse en tal forma que 
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constituyan la representaci6n del capitulo de reservas y que 

sean inteligibles para el prop6sito de determinar las partes 

esenciales de la invenci6n. 

Deben los dibujos carecer de leyendas, titules o nombres 

y a6lo se admite, como elemento extral\o al dibujo, junto con 

los numerales de las partes, el nombre y firma del inventor, 

en la parte inferior derecha de la hoja. 

LIH. Art. 17. La descripción deberli ir acompallada 
de los planos o dibujos técnicos que se requieran 
para su comprensión. 

LIH. Regl. Art. 36. Si tueren necesarios dibujos 
para la comprensión del invento, la descripción 
deberll contener la numeración de las distintas 
figuras de que estos se componen, haciéndose 
re.!erencia a ellas y a las distintas partes de que 
asten constituido, de tal manera que concuerden con 
las letras o signos con que hayan sido marcadas las 
figuras. 

El articulo 37 del Regl. LIM nos detalla como deben ir 

preaentadoe los dibujos y todo lo relativo a ellos. 

4, CO•&TUCIA PARA LA l'BCBA DB PRIORIDAD 

En el caso de que la patente solicitada sea de las que 

tienen prioridad, es conveniente mencionar en la solicitud la 

fecha de la primera solicitud y la mención de la naci6n en 

que fue presentada primeramente, es decir, exhibir una 

constancia que acredite ese hecho, una copia sellada de la 

solicitud, fecha en que fue presentada la solicitud en otro 

pala. Asi mismo se sella la un plazo para que ae acompalle al 

documento, esto es para que tenga m!s eficacia la patente. 

Aunque esto puede hacerse por separado, pero siempre 



54 

simultAneamente a la petici6n de la patente, resulta de mayor 

conveniencia que consten todos los datos en un mismo 

documento para prevenir errores y complicaciones en la 

tramitación posterior. si no se exhibe la constancia no se 

reconoce la prioridad, pero por esto no se detiene el trámite 

ni se nieqa. 

LIH, Art. 36. cuando se solicite una patente 
después de hacerla en otro pa!s, la techa de 
presentaci6n se retrotraera a la de presentaci6n en 
aquel en que la tue primero, siempre que le 
presente en Héxica dentro de los plazos que 
determinen los tratados internacionales de los que 
sea parte o en su detecto, dentro del a/lo de 
solicitada la patente en el pa!s de origen. 
Para conceder este derecho de prioridad, deberán 
satisfacerse los requisitos siguientes: 
I. Que al solicitar la patente se haga constar al 
pa!s de origen y la techa de presentaci6n de la 
solicitud, 
II. Que la solicitud presentada en Héxica no 
pretenda al otorgamiento de mayores derechos que 
los que se derivan de la presentada en el 
extranjero, Si se pretendiera mayores derechos que 
los que se deriven de la solicitud presentada en el 
extranjero, la prioridad deberá ser solo parcial y 
referida a esta solicitud. Respecto de la materia 
agregada se podrfl solicitar un nuevo derecho de 
prioridad. 
III. oue dentro de los noventa d!as siguientes al 
de presentación da la solicitud, se llenen los 
requisitos que seftalen los tratados internacionales 
de los que Héxico sea parta, asta ley y su 
regl1U&nto. 
IV. Que exista reciprocidad en el pa!s da origen. 

5, l'ODD 1 llAllDATO 

cuando el mandato se extiende por el causahabiente del 

inventor y este causahabiente es una persona jur!dica 

colectiva, la• facultades de su representante legal han de 
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acreditarse por los medios que establece la legislaci6n 

civil. 

cuando el poder es otorgado en México, es bastante con 

que el mandato esté contenido en simple carta-poder, suscrito 

ante dos testigos y haciendo constar el domicilio de 6stos, 

Cuando se confiere en el extranjero, la Qnica complicaci6n 

que pudiera presentarse es que la carta-poder viniere 

redactada en idiomas extranjero, porque entonces se debe 

proveer su traducci6n autorizada, 43 

LIH .. Art. 15. La patente podrA ser solicitada por 
el inventor o por sus causahabientes: 
Si varias personas han hecho conjuntamente una 
invencí6n, en la tramitací6n del expediente solo 
podra actuar como representante comOn, la. que se 
designe expresamente. De no hacerlo asl, se 
entenderA como representante coman, a la primera de 
las nombradas. 

LIH. Reg. Art. 10 •cuando las solicitudes se 
patentes, marcas y demAs actos regulados por la Ley 
sean formulados por conducto de mandatario de 
persona tlsica, la carta-poder con que se acredite 
la personalidad deberll contener el nombre y 
domicilio de los testigos. cuando el mandante sea 
persona moral mexicana, acreditara su existencia, 
las facultades de quien otorga el poder y las del 
mandatario, por los medíos establecidos en la 
legislaci6n civil o mercantil. 
En el caso de que el solicitante sea una persona 
moral extranjera, el mandatario acreditarA su 
personalidad con mandato expedido conforme a la 
legislaci6n aplicable en el domicilio de la mandate 
o de los tratados que rijan tales actos y los 
cuales México sea parte. Los documentos asi 
otorgados deberAn presentarse legalizados en los 
tér•inos que establecen las leyes respectivas. 

A continuaci6n esto se complementa en el Capitulo II del 

Reglamento del Articulo 13 al 18 del mismo. 

43 Cfr. SepQlveda, César.op. cit., pAg. 69 
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7, DOCUll..-rO DS CSIIOW 

cuando el inventor ha efectuado la transmisión de la 

invención antes de solicitarse la patente, y ésta se pide por 

el causahabiente, se deberA acampanar a la petición el 

documento que la justifique, La cesión puede realizarse por 

contrato privado, suscrito por el inventor y por el 

cesionario, ante Notario Püblico. 

cuando el adquiriente sea una persona jur1dica 

colectiva, se habrán de comprobar, asimismo, las facultades 

de dominio del signatario. si fue realizado en el extranjero 

tiene que venir traducido al espaftol y legalizado. 

LIH. Art. 46. Los derechos que confiere una patente 
podrán cederse o tramitarse en todo o en parte por 
acto entre vivos o por v1a sucesoria, con las 
formalidades establecidas por la legislación comün. 
Para que la cesión o transmisión surtan electos 
contra terceros, se requerirA un registro en la 
Dirección General de Invenciones y Harcas y 
Desarrollo Tecnológico. 
cuando dichas cesiones o transmisiones se ef ectuen 
por actos entra vivos solamente surtiran erectos si 
fueren aprobadas e inscritas en el Registro 
Nacional de Transferencia de Tecnolog1a. 

LIH. Reg. Art. ll Todos los actos celebrados entre 
vivos o por v1a sucesoria, por virtud de los cuales 
se cedan o transfieran parcial o totalmente 
derechos derivados de patentes, certificados de 
invención, registro de dibujo o modelos 
industriales, marcas, avisos y nombres comerciales, 
deberán ser inscritas en la Dirección previa la 
aprobación e inscripción de las transmisiones o 
cesiones por actos entre vivos, en el Registro 
Nacional de Transferencia de Tecnolog!a. 
lfientras no se inscriba en la Dirección los actos 
jurídicos de cesión o transmisión de derechos a que 
se refiere el p4rrato precedente, no surtirán 
efectos contra tareeros. 



LIH. Reg. Art. 12. L4 Dirección registrar&, cu1111do 
proceda, las cesiones o transmisiones de derechos a 
que se re!iere el articulo anterior para lo cual el 
interesado deberA presentar una solicitud por 
duplicado, en la que se expresar1111 el nOmero de 
patente o certificado de im·ención; registro o 
publicación de que se trate; denominación en su 
caso; nombre del titular anterior, nombre 
nacionalidad y domicilio del adquiriente y 
ubicación de su establecimiento. A dicha solicitud 
deberA acompaJ!arse copia. Certificada del contrato 
respectivo y constancia de la inscripción en el 
Registro Nacional de Transferencia de Tecnología a 
efecto de que se anexen al expediente relativo. En 
el caso de que las transmisiones se re!ieran a dos 
o mas títulos o registros se anexaran igual nOmero 
de copias certificadas de los documentos 
respectivos. 
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Como podemos ver para que estas cesiones surtan efecto 

contra terceros deben ser insertas en el Registro Nacional de 

Transferencia de Tecnolog1a previamente.44 

7, COXl'ROBAllTI DB tAGO DI DIDIBCBOB 

Una vez cotizado y pagado, se recibe de pago junto con 

loe demAs documentos. La cantidad varia seglln el no.mero de 

dibujos, pAginas, etc. 

Podremos agregar la declaración de que se trata del 

mejor método que' se indica bajo protesta de decir verdad. 

Esta declaración eeglln la costumbre establecida se coloca al 

final de las clAusulae reivindicatorias y antes de la 

antefirma. 

44 C!r. Brieello sierra, Humberto. "El arbitroie en 111 
contiendas de transferencia de tecnologla." Revista Mexicana 
de la Propiedad Industrial y Artística, No. 29-30, enero­
dic., México, 1977, pAg. 213. 
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B. BDlllllBI 

Una vez presentada la solicitud ante la oficialia de 

partes de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, el 

interesado debe cubrir en la Direcci6n de Invenciones y 

Marcas los derechos que sel\ala la tarifa correspondiente. 

Enterados los derechos, el expediente de la solicitud recibe 

un nOmero de orden, bajo el cual se proseguirá la tramitaci6n 

hasta la expedici6n de la patente o una negaci6n. 

Si no se enteran los derechos, se tiene por abandonada 

la gesti6n y el interesado ha de presentar nueva solicitud y 

nuevos anexos, en expediente diverso, si quiere reiniciar su 

trémite. 

1, BDlllll MlllI•IITRATIVO 

cubiertos los derechos, se practica el llamado "examen 

administrativo•, este examen se puede dividir en dos uno que 

es el de forma y otro que es el técnico. 

El examen de forma consiste en el anélisis de la 

solicitud, la descripci6n, las reservas, los dibujos y los 

documentos conexos que satisfagan todos los requisitos en 

cuanto a la for11a. 

LIH. Art. lB. Presentada la solicitud y sus anexos, 
la secretaría de ColllBrcio y Folll8nto Industrial 
podré requerir que se precisen o aclaren en lo que 
crea conveniente. De no cumplir con dicho 
requerimiento en un pl1U10 de dos meses, se 
consideraré abandonada la solicitud. Los documentos 
aclaratorios por ningtln motivo contendrAn elementos 
qua dan mayor alcance a la invención a que se 
refiera la solicitud original, ya que en este caso 
seré necesario nueva solicitud y se perderfJ la 
tacha da presentación. 
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Aqu1 tenemos un examen administrativo "en lo que crea 

conveniente" es decir, se da un arbitrio ampl1simo, en el 

tenemos también un examen de forma. 

LIH. Art. 19. Si la solicitud no cumple con los 
requisitos de !arma establecidos por esta ley y su 
regla.mento, por una sola vez se le otorgara al 
interesado un plazo de treinta dlas para que la 
perfeccione y de no hacerlo, se tendr.§ por no 
presentada, comunicándosela esta resolución. 

En los art1culos se nos seflala en que aspecto hay que 

cumplir y de no hacerse as! los efectos, es que se tiene por 

no presentado, este también seftala un examen de forma y a un 

plazo de JO d1as para corregir este error de forma. 

LIH. Reg. Art. 6. La Secretarla tendr.§ en todo 
tiempo la facultad de pedir le sean proporcionados, 
aclarados o complementados, los datos, docuJD8ntos, 
dibujos o totograf1as, as1 como la información que 
estime necesaria para el cumplimiento de los 
requisitos formales de presentación de la solicitud 
de que se trate. 

LIH. Reg. Art. 41. Si de los términos de la 
solicitud se infiere que lo que pretende protegerse 
no procede conforme a. la ley sino que corresponde a 
otra figura jurídica previa en la misma, se le 
notificar.§ la determinación correspondiente al 
interesado, quien tendr.§ derecho a cambiar su 
solicitud haciendo las modificaciones necesarias y 
enterando los derechos que correspondan. 
Si las modificaciones se presentan dentro de los 
dos meses siguientes a la notificación de la 
determinación se conservar.§ la techa legal • 
Correspondiente a la solicitud original, la que se 
considerara atendida detinitivamente con la 
comunicación de la determinación. 

Se da oportunidad al promovente para que en el plazo de 

2 meses haga las correcciones necesarias a efecto de que el 
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invento resulte intelegible y reuna los requisitos ds 

patentabilidad, 

En el caso de que se trate de la omisión de ciertas 

partea esenciales de la invención, esto es cuando, falten los 

dibujos y a la descripción elementos sin los cuales la 

invención no aparece como tal, principalmente por 

inexperiencia de quien promueve. El Reglamento permite 

entonces que se presente en el mismo expediente una nueva 

solicitud acompaftada de nueva descripción y dibujos, pero 

entendiendo que la idea inicial de la invención no se altere 

en sus elementos substanciales. Por otra parte se conservará 

la fecha legal, si se hacen dentro de los 2 meses siguientes 

a la notificación. 

Como podemos ver lo que principalmente, se examina es si 

la invención ha sido presentada en forma suficientemente 

clara. 

El examen técnico se lleva a cabo cuando todos los 

documentos satisfacen las exigencias de forma y tengan la 

claridad necesaria, consecuentemente dicho examen técnico se 

efectua con el objeto de determinar o verificar que lo que se 

eat6 describiendo no estA incluido en la ley como no 

patentable, es decir que no quede comprendido dentro de los 

articulas 9 y lO de la Ley, en otras palabras, todo aquello 

que no llena las condiciones de originalidad, de novedad, de 

induatriabilidad y de patentabilidad. 

LIH. Reg. Art. 43. Una vez presentada y debidamente 
integrada una solicitud de patente o de certiricada 



de invención se analizará p11ra determinar si es 
susceptible de aplicación industrial. 
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Aqu1 vemos como en el reglamento se determina un segundo 

examen que ea.el examen técnico al decir: "si ea susceptible 

de aplicación industrial" y esto se complementa con el Art. 

10 de la Ley. 

z. BllAllBN DB MOVBDAD 

Una vez cumplido con todos los requisitos de la ley y 

del reglamento, se procederá a ejecutar un Jer. examen, el 

examen de novedad de la invención, el cual se lleva a cabo a 

petición de parte, mediante el cual se ve si el objeto que se 

quiere patentar no ha sido ya dado a conocer por otros 

medios, ea decir, se estudia, si dicho objeto ea nuevo. 

LIH. Art. 20. satisrechos los reguisitos legales y 
reglamentarios, se har.t un examen de novedad de la 
invención, si el interesado lo solicita dentro de 
los noventa d1as siguientes al cumplimiento de un 
a.no de presentada la solicitud. De no recibir esta 
petición se considera abandonada de pleno derecho 
la solicitud. 

LIH. Reg. Art. 43 . ••• se proceder.!, previa petición 
del interesado, al examen de novedad, en el que se 
tomaron en cuenta las anterioridades de derechos 
otorgados y aquellas comprendidas en solicitudes 
anteriores que se encuentren en tramite y que se 
relacionen con la invención de que se trate. 

Podemos ver que el tiempo despu6s del •xaa•n 

administrativo ea de un al\o y 3 meses para presentar dicho 

examen. Podemos decir por otra parte, que se establece en 

retardo de un ano para cada asunto, pues no podrá examinarse 

uno hasta transcurrido el plazo del articulo 20. Este retraso 
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es desde luego perjudicial para el inventor mexicano, que no 

podr.1 poner en el mercado el producto de su invención sino 

pasados muchos meses de solicitada la patente. 

LIH. Reg. Art. 45 . El resultado del examen de 
novedad realizado por las oficinas a gue se refiere 
el articulo anterior tendrá el carácter de 
definitivo respecto a la novedad y a la actividad 
inventiva de la invención que se pretenda proteger 
mediante una patente o un certificado de invención, 
salvo que en la oficina examinadora exista el 
procedimiento de oposición, caso en el cual el 
examen de novedad tendrá el carácter definitivo una 
vez que se hayan transcurrido los plazos para 
presentar la oposición o se haya resuelto esta, lo 
que deberá demostrarse con copia certificada de la 
resolución que se haya dictado. 

LIH. Reg. Art. 48. Al efectuarse el examen de 
novedad solo se considerará aquello que este 
determinado de manera clara y concisa en la parte 
de la descripción y en la correspondiente a las 
reivindicaciones. Todo lo que por alguna razón se 
haya omitido en las mismas, no se considerará como 
parte integrante de éstas, ni tendrá valor para los 
efectos de la extensión de los derechos que se 
pretenden amparar con la patente o certificado de 
invención. 

J, ID•DICIOll DllL 'l'HULO 

Ya practicado el examen viene la decisión de si se 

otorga o no la patente. Si se concede, se manda un oficio de 

concesión y se cita el pago de derechos present.1ndose los 

olich6s necesarios para la publicación dentro del término de 

do• ••sea. Si el solicitante no cumple dentro de este término 

con lo indicado, se considerara abandonada la solicitud. 

LIH. Art. 31. CU411do proceda la expedición de la 
patente se notificará al solicitante para que 
dentro del término de dos meses, cumpla con los 
requisitos necesarios para la publicación y cubra 
los derechos por expedición del titulo. si no lo 



hace dentro de dicho término se tendr.t por 
abandonado el tr.tmite, 
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El término que se concede para reunir los requisitos de 

expedici6n s6lo puede ser ampliado por una sola vez por el 

mismo término. 

LIH. Art. 32. La secretarla de comercio y Fomento 
Industrial, por motivos justificados y cuando se le 
solicite antes de la expiración del plazo 
respectivo, por una sola vez podr.t conceder 
ampliaciones del mismo y hasta por un término igual 
a los establecidos en los art1culos 18, 21, 28, 29 
y 31 de esta ley. 

LIH. Reg. Art. 51. Al acreditar el pago por 
expedición del titulo de patente o certificado de 
invención, el solicitante entregara tres pruebas 
finas, procedentes de negativo, en papel couche y 
con medidas de 11. o K 7. o cms., en caso de un solo 
dibujo, o de 14.0 x 11.0 cms., para dos o m.ts 
dibujas, para efectos de la publicación a que se 
refiere el 202 de la ley. 

Se proporcionar& un nlllnero de patente al asunto 

solicitado y se proceder& a otorgar el titulo que ampara la 

patenta. En el titulo se hace menci6n del n<imero de la 

patente y la claee de la misma, esto es, si se trata de 

invenci6n de mejora, de dibujo, etc. Contendr6 el nombre del 

titular, el del inventor, el plazo de vigencia, la techa 

legal, la de prioridad, la de la expedici6n del titulo. 

Los titulas de las patentes comprender6n el original de 

la descripci6n y reservas y de los dibujos, e iran suscritos 

por el Secretario de Comercio y Fomento Industrial o el 

funcionario en que éste delegue la firma. se otorgar6 a 

nombre del Presidente de la RepQblica. 

LIH. Art. 33. Los titulas de las patentes sar.tn 
expedidos en nombre del Presidente de los Estados 



Unidos Mexicanos, e ir6n rirmados por el Secretarlo 
de Comercio y Fomento Industrial o por el 
tunclonarlo en quien delegue esta facultad. 

LIH. Art. 34. En el titulo se hará constar: número 
y clase de la patente, nombre de la persona o 
personas a quien se concede¡ nombre de inventor o 
inventores en su caso; plazo de vigencia; 
denominaci6n que corresponda a la invención; techa 
legal de la patente; la de prioridad, en su caso, y 
la de exped1ci6n del titulo. 

LIH. Art. 35. El titulo de la patente con un 
ejemplar de la descripción y dibujos, si los 
hubiere, consti tuir6 el documento que acredite los 
derechos del titular. 
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Tiene importancia la conservaci6n material del titulo no 

s6lo porque con el se justifica la propiedad de la patente 

sino también porque este documento resulta necesario cuando 

se solicite al juez la reclamaci6n de algún derecho que 

confiere dicho titulo en cuanto a la violaci6n de los 

derechos que confiere la patente, ya que debe presentarse el 

titulo como uno de los documentos que fundamenta esa acci6n 

C. DlallCll08 Y OBLIGACIO ... DIL TITULAR DB LA PATl!llTB 

Una vez expedida la patente surgen entonces derechos y 

obligaciones del titular de la patente. 

I. DlallCll08 DIL TITULAR DI LA PATIJl'H 

1. Derecho 4e explotar el invento en foraa esolueiva 

una vez expedida la patente existe el derecho a la 

explotaci6n exclusiva por el término de 14 anos que se 

cuantan a partir de la fecha del titulo. 



LIH, Art. 3, La persona t!sica qua realice una 
invención o su causahabiente, tiene el derecho 
exclusivo de explotarla en su provecho, por si o 
por otros con un permiso. 

LIH, Art. 37. con las limitaciones prescritas en 
esta ley la patente contiare a un titular el 
derecho de explotar en torma exclusiva la 
invención ••. 

2. Derecbo el• conceder licencia• por ••dio de convenio• 
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cuando el titular de la patente por alguna circunstancia 

se encuentra imposibilitado para explotarla puede conceder 

licencias para que otra persona lleve a cabo la explotaci6n. 

Las licencias son permisos para que personas diatinta• del 

titular de la patente lleve a cabo la explotaci6n de 6sta, y 

se realizan a través de un convenio que debe inscribirse en 

la Secretarla de Comercio y Fomento Industrial. Las hip6teais 

que se pueden plantear por esto son varias: 

a) Licencia ds uso exclusivo 

b) cuando no es exclusivo sino que adem&s puede 

conceder licencias a mAs, es decir, se dan 

licencias mdltiples. 

c) Licencias mixtas, la pueden explotar varias 

personas pero.ademh el inventor o titular puede 

usarla. Esto no debe pasar en una misma ciudad, 

para que no haya competencia entre los que explotan 

la misma patente. 

LIH. Art. 44. El titular de la patente podr& 
conceder licencias para su explotaci6n mediante 
convenio celebrado legalmente. 



LIH. Art. 45. Las licencias de explotación deberán 
ser aprobadas y registradas por la Secretaria de 
comercio y Fomento Industrial en los términos de la 
ley sobre el control y registro de la transferencia 
de tecnolog1a y el uso y explotación de Patentes y 
Harcas. 

LIH. Art. 47. Salvo estipulación en contrario la 
concesión de una licencia no excluirá la 
posibilidad, por parte del titular de la patente, 
de conceder otras licencias ni de explotar 
simultáneamente la patente por si mismo. 
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Existe la particularidad de que las licencias no son 

exclusivas, a menos que as1 se establezca de com(in acuerdo, 

de modo que el titular puede conceder diversas licencias y 

aOn explotar él mismo el invento, ademlis de los 

licenciatarios. 

J. C••i6n 4• 4•r•choa total o parcial inter vivos 

El titular de la patente puede, si aOn conviene a su 

interés, ceder sus derechos total o parcialmente a través de 

un convenio que deber6 ser aprobado por la secretar1a e 

inscrito posteriormente en la Dirección de Patentes y Marcas 

y en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnolog1a para 

que surtan efecto. 

LIH. Art. 46. Los derechos que confiere una patente 
podrAn cederse o trasmitirse en todo o en partes 
por actos entre vivos o por v1a sucesoria, con las 
formalidades establecidas por la legislación comOn. 
Para que la cesión o transmisión surtan efectos 
contra terceros, se requerirá un registro en la 
Dirección General de Invenciones y Harcas y 
Desarrollo Tecnológico. 
cuando dichas cesiones o transmisiones se efectOen 
por acto• entre varios solamente surtirán efectos 
si fueren aprobados e inscritas en el Registro 
Nacional de Transferencia de Tecnolog1a. 
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4. Tranaaiai6n da daraabo• por auaaai6n 

Al iqual que el punto anterior se aplica el art. 46 de 

la ley al transmitir sus derechos el titular de la patente a 

sus herederos. 

LIH. Art. 15. La patente podd ser solicitada por 
el inventor o por sus causahabientes. 

LIH. Reg. Art. 27. Para los electos del articulo 15 
do la Ley se considera causahabiente del inventor a 
quien adquiera el derecho que aquel tiene en 
relación con determinada invención, por herencia, 
enajenación o cualquier otro titulo legal. En todo 
caso el causahabiente debera comprobar su caracter 
de tal conforme a derecho. 

5, Daraobo da percibir ra9alia• por l•• licencia• 

contractual•• 

Aqui el titular recibe reqalias por los convenios que 

realice. Estas reqalias en su monto astan requladas por la 

Ley de Transferencia de Tecnoloq1a. 

LIH. Reg. Art. 55. El titular de una patente o da 
un certificado de invención podra, durante la 
vigencia de los mismos, autorizar a un tercero para 
que los exploten en forma exclusiva o no. 
IV. El lapso durante el cual se pretende llevar a 
cabo la explotación de la invención, las 
condiciones de esta y las regal!as a cubrir. 

•· Derecho da percibir ra9alla• par licencia• obligatoria• 

Este derecho tiene dos aspectos, por un lado •• un 

derecho y además es una carqa. En la ley se establece la 

obliqaci6n de usar el objeto patentado y no llenar archivos 

por lo que el invento se debe de llevar a la práctica, adaalls 

debe de comprobar su explotación. La administración pllblica 
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puede conceder licencias a un tercero que lo solicite aün en 

contra del titular, por no explotarlo. No por esa raz6n deja 

de percibir regalias. 

LIH. Art. 48. La 
término de dos al!os 
de la concesión 
obligatoria • •• 

patente caducar& dentro del 
contados a partir de la fecha 

de la primera licencia 

El pago de regal1as derivado de una licencia 
obligatoria termina con la vigencia de la patente, 
ya sea que esta caduque por alcanzar el término por 
el cual fue concedida, o bien, por el supuesto 
seJ!alado en el p6rrafo inmediato anterior. 

LIH. Art. 52. Previa audiencia de las partes, la 
Dirección General de Invenciones, Harcas y 
Desarrollo Tecnológico decidir6 sobre el 
otorgamiento de la licencia obligatoria y, en caso 
de que resuelva concederla, fijar4 conforme a la 
opini6n de la Direcci6n General de Transferencia de 
Tecnolog1a, el término de su duración, las 
condiciones bajo las cuales se concede, el campo de 
su aplicación y el monto de las i·egal1as que 
correspondan al titular de la patente. 

7. Derecho 4e percibir reqali•• por aublicenci•• 

Eata es una variante de la anterior. 

LIH. Art. 55. Las licencias obligatorias no ser4n 
exclusivas. su titular no podr4 cederlas sin 
autorizaci6n de la Secretarla de Comercio y Fomento 
Industrial, ni conceder sublicencias sin esta 
autorización y el consentimiento del titular de la 
patente. 

e. Derecho de percibir reqaliae por licencias 4e utilidad 

p6blica 

La licencia de utilidad püblica es intransferible, y en 

todo lo dem4s es iqual a la licencia obligatoria. El monto de 

la• regalla• •• fija da acuerdo al articulo 52. 



LIH. Art. 56. Por causa de salud ptlblica, defensa 
nacional o cualquier otra de interés ptlblico, la 
secretarla de Comercio y Fomento Industrial en 
cualquier tiempo, mediante declaración que se 
publicara en el Diario Oficial de la Federación, 
determinar.§ que la explotación de ciertas patentes 
pueda hacerse mediante el otorgamiento de licencias 
de utilidad pOblica. 
Para el otorgamiento de estas licencias se 
proceder.§ en los términos del Art. 52. 
Estas licencias serán intransmisibles. 
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9. Bl derecho de ejerciter acoi6n contra la uaurpeoi6n o 

inveei6n del derecho de patente 

Las acciones de protección a la patente, son en nuestro 

pals auténticas acciones en el pleno sentido de la palabra, 

puesto que se traducen a la larga en sentencias condenatorias 

o absolutorias y en declarativas. Sólo que tiene varias taces 

que las vuelven complicadas, y muchas veces sus resultados 

son extemporáneos. 

Cuando el titular es objeto de un delito en su contra, 

tiene este derecho ante la autoridad o por la v1a civil sea 

federal o comOn a ejercitar acciones para reclamar au 

derecho. Este se subdivide en: derecho de perseguir a los 

usurpadores, ya sea con la denuncia o ·que se inicie juicio 

ante la autoridad civil. 

LIH. Art. 49 • •• • el solicitante tendrá el derecho 
de ejercitar las acciones .•• , una vez que se haya 
concedido la patente. 

LIH. Reg. Art. 63. cuando los productos por su 
tamallo o naturaleza no sean susceptibles de 
ostentar las leyendas •patente en tr.!mite•, 
•patente pendiente• o su abreviatura, los envases o 
empaques deberán ostentarlas para tener derecho el 
solicitante de ejercitar las acciones a que se 
refiere el art. 49 de la ley. 



LIH. Art. 215. son competentes los tribunales de la 
Federación para conocer de los delitos a que se 
refiere el articulo 211. También conocerán de sus 
controversias civiles que se susciten con motivo de 
la aplicación de esta Ley. cuando dichas 
controversias a.tecten solo intereses particulares, 
podrán conocer de ella, a elección del actor, los 
tribunales del orden comOn. 

10. D•r•aho 4• realaaar el pago 4• 4afto• y perjuiaioa 
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El titular de la patente puede recurrir a los tribunales 

civiles y penales para reclamar el pago de daftos y perjuicios 

sufridos, y en su caso se imponga la sanción penal que 

corresponda al usurpador. Esto lo puede hacer a través del 

incidente de reparaci6n del da/lo. El titular debe ir a 

solicitar a la oficina de patentes una resolución técnica 

para demostrar dicha violación y para que proceda la demanda. 

LIH. Art. 214. Independientemente de la sanción 
administrativa y del ejercicio de la acción penal, 
el perjudicado por cualquiera de las infracciones y 
delitos a que esta ley se refiere podrli demandar 
del o de los autores de los mismos, la reparación y 
el pago de los da/los y perjuicios sufridos con 
motivo de la infracción o del delito. 

En relación con este articulo y este derecho quedan 

cohonestados los Arts. 193 y 213 como veremos mAs adelante, 

debe el titular cubrir ciertos requisitos antes de emprender 

dicha acción. 

u:. OILIGACio•u DSL 'l'I'l'ULU DI LA PATBll'l'I 

Ya heaoa visto los derechos ahora veremos las 

obligaciones o cargas que debe cumplir el titular de la 

patente, 
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1. Obliqaci6n 4• airplotar al invento patanta4o 

El inventor tiene la obligaci6n de explotar la patente, 

pues se considera que existe un inter6s social o este 

respecto precisamente porque esto afecta o lo industrio, aste 

debe de ponerlo en pr6.ctica o usarlo. Lo explotaci6n debe 

iniciarse dentro de un plazo de 3 anos a partir de lo 

expedici6n de lo patente. 

LIH. Art. 41. El otorgamiento de lo patente implico 
la obligación de explotarlo en territorio nocional. 
La explotación deber.! iniciarse dentro de un ploso 
de tres a/los contados desde la fecha de expedici6n 
de lo patente. 

LIH. Art. 48, La patente caducara dentro del 
término de dos a/los contados a partir de la fecha 
de la concesión de la primer licencia obligatoria, 
salvo gue el titular compruebe satisfactorilllllBnte 
ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
la explotación de dicha patente en los términos 
establecidos en esta ley. 

La consecuencia por no explotar lo potente determinar& 

lo caducidad de lo misma.45 

1. Obliqaci6n 4• coaprobar la asplotaci6n 

Debe de comprobarse tal explotoci6n, a sotisfocci6n de lo 

Secretarlo de Comercio y Fomento Industrial, dentro de los 

dos meses siguientes o lo inicioci6n de dicho explotoci6n, en 

45 Cfr. Delgado F., Alejandro. "Efectos pr6cticop d1 lo nuevo 
ley de inyanciones v marcos en lo tronafarencia do 
tecnoloqlo". Revisto Hexic4!la de la Propiedad Industrial y 
Artística. No. 27-28, enero-die., México, 1976, p6g. 247. 
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la inteligencia de que si esta no se realiza la patente 

caducarA. 

LIH. Art. 42. El titul/Jr de l/J patente deberA 
comprobar el inicio de la explotación a 
satisfacción de la Secret~r1a de comercio y Fomento 
Industrial, dentro de los dos meses siguientes a 
dicha inici1Jción. 

LIH. Art, 43. Para los efectos de esta ley, es 
explotación la utilización permanente de los 
procedimientos patentados o la .fabricación del 
producto lllllparado por la patente, efectuadas 
directamente por el titular de la patente, sus 
causahabientes o licenciatarios, en voltlmenes gue 
correspondan a una efectiva explotación industrial 
y en condiciones adecuadas de calidad y precio. 
Para comprob1Jr la explot1Jción industrial de las 
patentes, se deber.§n presentar ante la secretarla 
de Comercio y Fomento Industrial las pruebas o 
demAs elementos gua se consideren necesarios de 
acuerdo a la .frecuencia o naturaleza de la 
explotación de la invención de gue se trate, LIJ 
autoridad administrativa competente e.fectuarA 
inspecciones en los casos en gue lo juzgue 
conveniente. 
La importación del producto amparado por una 
patente o del producto fabricado con el 
procedimiento patentado, no se considerarA 
explotación. 

LIH. Reg. Art. 52. La patente deberA explotarse 
dentro de un plazo de tres a/los contados desde la 
fecha en que se expidió el titulo correspondiente. 
Para comprobar la fecha de inicio de la explotación 
de una invención, el interesado deberA presentar, 
dentro de los dos mases siguientes a tal fecha, una 
declaración en la gua exprese: 
I. racha d• inicio da la explotación; 
II. Lugar de explotación con indicación de su 
ubicación exacta; 
III. 2'1tu1o y no .. ro da la patente que se estA 
erplotendo; 
lV. Nollbre dal licanciatario en su caso; 
v. La forma en que se realiza la explotación. 
La Dirección varificarA que efectivamente se estA 
explotando la patente. 
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La explotación en consecuencia debe ser permanente, es 

decir, sin interrupción, lo cual ae prueba cuando los 

productos amparados por la patente se fabrican en territorio 

nacional y se encuentran en oferta en los mercados nacionales 

o internacionales. 

Cuando una patente no se explota dentro del plazo de 3 

afies, cualquier persona puede solicitar la concesi6n de una 

licencia que tiene el carácter de obligatoria y cuyo 

requisito de concesión es el de presentar un programa de 

fabricación, demostrar tener capacidad técnica y económica 

para llevar a cabo la explotación, si se resuelve otorgarla 

se determinará el término de duración con las condiciones a 

que se sujeta y el monto de las regalías que correspondan al 

titular de la patente debiendo iniciar la explotación dentro 

de un plazo de dos anos, demostrando con carácter de 

obligatoriedad esta circunstancia, bajo pena de revocación de 

la licencia si no lo hiciere. 

J, Obli9aci6n da pagar a la adainiatraoi6n p6blioa la• 

anualidad•• para aantener vi9enta el titulo 

Estas tarifas se encuentran derogadas en la ley. A1ln as1 

se deben de cubrir desde la primera de ellas por adelantado 

debiendo pagarse en el momento de la expedición del titulo. 

La falta de pago de las anualidades acarrea la caducidad de 

la patente. 

LIH. Art. 31. cuando proceda la expedición de la 
patente se notificará al solicitante para que, 
dentro del término de dos meses, cumpla con los 



requisitos necesarios para la publicación y cubra 
los derechos por expedición del titulo. Si no lo 
hace dentro de dicho término se tendrá por 
abandonado el trámite. 

LIH. Reg. Art. 54. La vigencia de las patentes y de 
los certiticados de invención será de catorce ailos 
improrrogables, siempre que oportunamente se paguen 
las anualidades que establece la Ley Federal de 
Derechos o, a mas tardar, dentro de los seis meses 
siguientes a la techa en que la anualidad tuere 
exigible. 
La !alta de pago de cualquier anualidad, dentro del 
plazo a que se retiere el párrafo precedente, 
traerá como consecuencia la caducidad de la patente 
o del certiticado de invención sin necesidad de 
declaración expresas, pero se ordenará la 
publicación de la caducidad en la Gaceta de 
Invenciones y Harcas. 
El titular de la patente o del certificado de 
invención o, en su caso, el licenciatario o 
cualquiera de ellos si son varios, tendrá derecho a 
solicitar la rehabilitación de la patente o 
certiticado de invención caducos, siempre que la 
solicitud se presente dentro de los seis meses 
siguientes al vencimiento del plazo de gracia para 
el pago de la anualidad y se demuestre que se está 
explotando la patente o el certificado de 
invención. 

74 

4. Obli9aoi6n da ravi•trar al contrato qua otorga una 

lioanoia ubliqatoria 

El titular de una patente tiene la obligación de 

inscribir el contrato que lo contenga en el Registro de 

Transferencia y Tecnolog1a. La falta de inscripción 

deterainarA una multa para las partes. Esta dependencia cuida 

da que no se cometan abusos a través de estas licencias y 

aeftala limites razonables al monto de las regal1as. 

LlH. Art. 44. Bl titular de la patente podrá 
conceder licencia para su explotación mediante 
convenio celebrado legal111&nte. 

LIH. Art. 45. Las licencias de explotación deberán 
ser aprobadas y registradas por la secretarla de 



Comercio y Fomento Industrial en los términos de la 
Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia 
de Tecnolog!a y el Uso y Explotación de Patentes y 
Harcas. 

LIH. Reg. Art. 55. El titular de una patente o de 
un certificado de invención podra, durante la 
vigencia de los mismos, autorizar a un tercero para 
que los exploten en forma exclusiva o no. Para tal 
efecto, deberll presentarse, ante la Dirección 
General de Transferencia de Tecnolog!a, solicitud 
por triplicado mencionado los siguientes datos: 
I. Nombre, denominación o razón social, 
nacionalidad y domicilio del titular y del tercero; 
II. NOmero de la patente o del certificado de 
invención; 
III. Nombre de la invención; 
IV. El lapso durante el cual se pretenda llevar a 
cabo la explotación de la invención, las 
condiciones de ésta y las regal!as a cubrir. 
A dicha solicitud se acompailarA el cuestionarlo 
económico y los datos y documentos a que se refiere 
el Reglamento de la Ley sobre el Control y Registro 
de la Transferencia de Tecnolog!a y el Uso y 
Explotación de Patentes y Harcas para acreditar la 
capacidad técnica y económica del solicitante para 
la explotación de la invención. 

LRTTEPH Art. 20. Para los efectos de esta ley, 
deber.in ser inscritos en el Registro Nacional de 
Transferencia de Tecnolog.ia todos los convenios, 
contratos y demás actos que consten en documant:os 
que deban surtir efectos en el territorio nacional, 
relativos a: 
a) La concesión del uso o autorización de 
explotación de patentes de invención o de mejoras y 
de los certificados de invención¡ 
b) La concesión de uso o autorización de 
explotación de modelos y dibujos industriales; 
c) La transmisión de conocimientos técnicos 
mediante planos, diagramas, modelos, instructivos, 
formulaciones, especificaciones, formación y 
capacitación de personal y otras modalidades; 
e) La asistencia técnica, en cualquier forma que 
ésta se preste; 
f) La provisión de ingeniarla b.\sica o de detalle; 
g) La concesión de derechos de autor que impliquen 
explotación industrial. 
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En la Ley de Transferencia de Tecnolog1a se le reata 

efectos a el contrato si el registro no se ha efectuado. 
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s. Obliqaai6n 4e reqietrar la traneaisi6n 4e los derechos de 

la patente 

La transmisi6n de los derechos de la patente deberá de 

inscribirse en la Direcci6n General de Invenciones y Marcas y 

Desarrollo Tecnol6gico. 

LIH. Art, 46. Los derechos que confiere una patente 
podrAn cederse o transmitirse en todo o en parte 
por actos entre vivos o por v1a sucesoria, con las 
formalidades establecidas por la legislación común. 
Para que la cesión o transmisión surtan erectos 
contra terceros, se requerirá su registro en la 
Dirección General de Invenciones y Harcas y 
Desarrollo Tecnológico. 
cuando dichas cesiones o transmisiones se efectúen 
por actos entre vivos solamente surtirán erectos si 
ruaren aprobadas e inscritas en el Registro 
Nacional de Transferencia de Tecnolog1a. 

En caso de no cumplirse este requisito no surtirA 

efectos frente a terceros. 

Dicho convenio en el que se transmiten los derechos debe 

de ser aprobado por la Secretaria de Comercio y Fomento 

Industrial e inscrito posteriormente en la Direcci6n de 

Patentes y Marcas y en el Registro Nacional de Transferencia 

de Tecnoloq1a. 

•. Obliqaai6n de proporoionar toda la inforaaci6n i46neo 

para que el invento •• ponga en priotioa 

La ley impone al titular de la patente la obligaci6n de 

proporcionar al licenciatario la informaci6n necesaria para 

su explotaci6n. Si tal obllgaci6n no se cumple, sobreviene la 



77 

revocaci6n de la patente. Ello se funda en el principio de 

que una patente es válida si puede llevarse a la práctica, y 

si no es posible obtener la informaci6n adecuada para ponerla 

en práctica a través del invento, o por el titular 

directamente, se supone que se trata de un invento que no 

puede ejecutarse y por lo mismo anulable por falta de la 

debida revelaci6n. 

LIM. Art. 57. En los casos de licencias 
obligatorias y de utilidad pública, el titular de 
la patente deberá proporcionar a los 
licenciatarios, en todo caso, la información 
necesaria para su explotación en los términos 
previstos por el articulo 17. El incumplimiento de 
esta obligación producirá la revocaci6n de la 
patente. 

LIM. Regl. Art. 62. S.i la int:ormaci6n proporcionada 
por el titular de la patente a los licenciatarios, 
en términos del articulo 57 de la Ley, es 
insuficiente para explotar la invención, deberán 
manifestarlo a la Secretarla, quien previa 
audiencia de las partes resolverá si procede o no 
el suministro de mayor información. De considerar 
que el titular de la patente debe proporcionar al 
licenciatario mayor información, la Secretarla 
apercibirá al titular con la revocación de la 
patente si no lo hace. 
Transcurrido el término del apercibimiento sin que 
el titular de la patente haya cumplido con lo 
dispuesto por la Secretaria, procederá a la 
revocación de ésta. 
En todo caso los licenciatarios para la explotación 
de patentes, cualesquiera que sea el acto que dio 
origen a su licencia, tienen libertad de adquirir 
la int:ormación tecnológica que se requiera para la 
explotación de la patente, de otras t:uentes de 
información diferentes del titular de ella, sin qua 
tal información pueda ser causal de terminación o 
revocación de la licencia. 
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7. Obligaci6n da u•o de las leyandea que expreaen el heoho 

de eatar patentado el produoto 

El titular de la patente debe de usar las leyendas con 

el niimero de patentes o una indicaci6n que exprese ese hecho, 

en su defecto también puede utilizar las leyendas "Patente en 

tr!mite" o "Patente pendiente" o sus abreviaturas. Es 

importante que este requisito se tome en cuenta pues su 

consecuencia es el derecho de ejercitar la acci6n en contra 

de los infractores del derecho de patente y su no 

cumplimiento acarrea la pérdida de dichas acciones. 

LIH. Art. 49. Los productos amparados por una 
patente deberán llevar una indicación que exprese 
el hecho de estar patentadas y el niimero de la 
patente. si los objetas no se prestaren a ello, 
dichos datas deberán aparecer en los envases o 
empaques de los productos. 
cuando se trate de productos que impliquen la 
explotación de una invención, objeto de una 
solicitud de patente en tr.tmite o pendiente, el 
solicitante tendrá el derecho de ejercitar las 
acciones a que se refiere el párrafo anterior, una 
vez que se haya concedido la patente respectiva, 
siempre y cuando haya empleado las leyendas 
"Patente en trAmite" o "Patente pendlente" o sus 
abreviaturas. 

LIH. Reg. Art. 63 cuando los productos por su 
tamallo o naturaleza no sean susceptibles de 
ostentar las leyendas •patente en trámite•, 
•patente pendiente• o sus abreviaturas, los envases 
o empaques deberán ostentarlas para tener derecho 
el solicitante de ejercitar las acciones a que se 
refiere el artículo 49 de la Ley. 

1. Oblic¡aci6n da pedir opini6n t6onica 

Este es un requisito muy importante puesto que sin ello 

el ministerio p!lblico no da curso a la demanda por ello se 

debe solicitar de la oficina de patentes que declare la 



procedibilidad, 

una resoluci6n , firme de la infracci6n y se suspenda la 

averiguaci6n hasta que se llene dicho requisito. 

LIH. Art. 213. La investigaci6n previa relacionada 
con los delitos a que se refiere el articulo 211 la 
iniciara el Hinisterio l'(Jblico tan pronto como 
tenga conocimiento de hechos que puedan 
tipificarlos, y dentro de ella podrll dictar las 
medidas cautelares que establezca la legislación de 
la materia, incluyendo las dispuestas por el Código 
Federal de Procedimientos Penales, pero para el 
ejercicio de la acción penal, se requerir! la 
previa declaración de la Secretarla de Comercio y 
Fomento Industrial en relación con la existencia de 
los hechos que pudiesen resultar constitutivos del 
delito de que se trate. 
Dichas declaraciones se formularlin desde un punto 
de vista técnico, no prejuzgaran sobre las acciones 
civiles o penales que procedan y se harlln del 
conocimiento de la Procuraduría General de la 
RepOblica. 

De esta forma el M.P. le da curso a la demanda que 

presenta el titular del derecho para que esta proceda. 

D. IllVJUIIOll DI DIRECHO DI l'ATlllTI Y ACCIOlllS DERIVADAS DI 

DICllO DDSCJIO 

1. RIQUIII~ DI l'ROCIDIBILIDAD 

cuando se vulneren los derechos otorgados para una 

patente, como presupuesto para ejercer una acci6n judicial, 

ya sea penal o civil, es necesario obtener con anterioridad 

una daclaraci6n hecha por la Secretaria de Comercio y Fomento 

Industrial, de que en efecto, los derechos otorgados por 

detal'lllinada patente han sido invadidos. Esta se hará por 

conducto de la Direcci6n General de Invenciones y Marcas. 



LIH. Art. 213, La lnvestigación prevla relacionada 
con los delitos a que se retlere el articulo 211 la 
iniciara el Hinisterio Pllblico tan pronto como 
tenga conocimiento de hechos que puedan 
tlplticarlos, y dentro de ella podrá dlctar las 
medidas cautelares que establezca la legislación de 
la matarla, lncluyendo las dlspuestas por el Código 
Federal de Procedlmientos Penales, para el 
ejercicio de la acción penal, se requerirá la 
previa declaración de la Secretarla de comercio y 
Fomento Industrial en relación con la existencia de 
los hechos que pudleran resultar consti tu ti vos del 
delito de que se trate. 
Dichas declaraciones se formular.§n desde un punto 
de vista técnico, no prejuzgar&n sobre las acciones 
civiles o penales que procedan y se harán del 
conocimiento de la Procuraduría General de la 
República. 
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Esta declaración solo se hará en forma técnica sin 

juzgar sobre las acciones civiles o penales que pudieren 

derivarse. 

A continuaci6n se presenta la demanda que debe revestir 

cierta forma. 

Debe mencionarse en primer término el nombre del que 

promueve, su domicilio, el del procurador, cuando lo haya. Se 

continua concretamente con lo que se pide, su fundamento 

legal, asl como la causa del interés jurídico. Se 

proporcionaran los datos del supuesto infractor o invasor, o 

al del titular contra quien se actaa, asl como su domicilio y 

el tipo de acci6n que se deduce. Vendrá después una narración 

auacinta da loa hachos, la relación de las pruebas en las que 

ae apoya la promoción y los fundamentos legales de la misma, 

La d..,.nda aa ha de formular por triplicado, para conservar 
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una copia sellada y para que se de traslado con otra. (LIM. 

Art. 193). 

Realizados los tr6mites del caso, la demanda se hace del 

conocimiento del presunto invasor. Se concede un término de 

no mAs de treinta d1as h6biles para que exponga su respuesta. 

Las sanciones judiciales civiles o penales se siguen 

después que la Secretar1a de Comercio y Fomento Industrial 

hace la declaración administrativa de invación de patente, al 

haber comprobado que se infringió el derecho del titular de 

una patente. 

z. ACCIOllBB JUDICIALES, CIVILES Y Pl!JIALZS 

Las acciones· civiles o penales se siguen después de que 

la Secretaria de Industria y Comercio hace la declaración 

administrativa de invación de patente al haber comprobado que 

se infringió el disfrute del derecho del titular de una 

patente. 

LIH. Art. 214. Independientemente de la sanción 
administrativa y del ejercicio de la acción penal, 
el perjudicado por cualguiera de las infracciones y 
delitos a que esta ley se refiere podrA demandar 
del o de los autores de los mismos, la reparación y 
el pago de los dalles y perjuicios sufridos con 
motivo de la infracción o del delito. 

a) Aooioaas oivilea: 

Las acciones por la v1a civil previstas en el articulo 

214 de la ley, por dalles y perjuicios, puede ser ejercida 

ante los tribunales federales pero en caso da que la 

controversia se lleve " cabo Onicamente entre particulares, 
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podrá conocer de ella el tribunal correspondiente del orden 

comfin (Art. 215 LIM) a elecci6n del actor. Los juicios serán 

sumarios, y se regirán por los c6digos de procedimientos 

civiles, federales o locales, segfin el tribunal ante el cual 

se ventilen. 

Ademas, tenemos también la acci6n inhibitoria, o sea, 

aquella que se da al privilegiado para impedir que otro haga 

uso o empleo de los procedimientos o métodos patentados a los 

que s6lo el tiene derecho. (Art. 223 bis LIM) . 

Por Oltimo, la acci6n confiscatoria que tiene el titular 

de la patente para quitarle al infractor y adjudicarse los 

objetos ilegalmente fabricados, y los utencilios e 

instrumentos destinados especialmente para su fabricaci6n. 

(Art. 223 bis LIM). 

b) Accione• Penel••: 

Por lo que respecta a las acciones penales, son 

competentes para conocer de ellas los tribunales de la 

Federaci6n y se substanciar4n de acuerdo con las 

disposiciones re la ti vas, contenidas en el C6digo Federal de 

Procedimientos Penales (Art. 213 LIM); y las sentencias que 

•• pronuncian, ae co11unicarAn a la Secretaria de Comercio y 

Foaanto Industrial, la cual la publicarA en la Gaceta de la 

Propiedad Industrial, como lo dispone el articulo 202 LIM. 

El titular del derecho violado debe demostrar: 
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a) su derecho, a través del documento que se haya 

expedido (titulo de patente, certificado de invenci6n, etc.) 

b) Que alguien ha violado su derecho. 

c) Que los actos realizados han sido sin la voluntad del 

titular del derecho. 

d) Que la fabricación y venta de los objetos sean 

llevado a cabo en forma dolosa, es decir, a sabiendas de que 

carec1a de derecho para ello. 

e) Que el usurpador ha obtenido un provecho econ6mico, 

un lucro. 

Debemos decir gue concluidas las etapas procesales del 

juicio y dictada la resoluci6n, y si se determina gue 

efectivamente hubo violaci6n, se harA del conocimiento de la 

Procuraduria General de la RepO.blica para el efecto del 

ejercicio de la acci6n penal. 

3 • MOJlllMI •UU.B8 80BRI l'ATllftU 

El capitulo I del Titulo X de la Ley de Invenciones y 

Marcas contiene normas de carActer penal para sancionar las 

actividades delitivas en materia de patentes. 

En el articulo 211, la ley marca los tipos delictivos, 

as1 como el articulas 212 de la ley que sel\ala las penas gue 

la• corresponden. 

Por lo que se refiere a los tipos delictivos denunciados 

por la ley en cuanto a las patentes en las fracciones del 

articulo 211, estas son textualmente: 



LIH. Art. 211. son delitos: 
I. Fabricar o elaborar productos amparados por una 
patente o un certi!icado de invención, sin 
consentimiento de su titular o sin la licencia o 
autorisación correspondiente. 
II. Emplear métodos o procedimientos patentados o 
amparados por un certificado de invención, sin los 
requisitos a que se re!iere la tracción precedente. 
III. Reproducir dibujos o modelos industriales 
protegidos por un registro, sin consentimiento de 
su titular o sin la licencia respectiva. 
V, O~recer en venta o poner en circulación los 
productos a que se refieren las tracciones I, II y 
V del presente artlculo o aquellos a que se contrae 
la tracción del artlculo 210, no obstante la 
declaratoria de confusión de la misma preveé; o 
bien, productos protegidos por una marca 
registrada, habiéndolos alterado. Lo previsto en la 
presente tracción ser4 aplicable, en lo conducente, 
trat4ndose de marcas de servicio. 
IX. Usar para s1 con propósito de lucro o revelar 
algt!n secreto industrial o invención, cuyo registro 
se encuentre en tr4mite y que conoce o ha recibido 
con motivo de su empleo, carga o puesto, o bien por 
cualquiera otra circunstancia il1cita. 
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De las fracciones vistas se infiere que la usurpación se 

configura, en el aspecto industrial, cuando se reproduce 

aaterialmente el objeto patentado, o el procedimiento, por s1 

o por tercero. Como se puede apreciar no es necesario que 

haya copia de todo el objeto para que tome cuerpo la 

uaurpaci6n, basta que se reproduzcan los elementos esenciales 

o con que haya cierta semejanza entre lo privilegiado y su 

iaitaci6n indebida. Por lo que se refiere al aspecto 

econ6mico, la uaurpaci6n se integra cuando hay transmisi6n 

doloaa de loa objetos que se sabe son copia fraudulenta de 

una cosa patantada. Cabe admitir tambi6n, que la usurpaci6n 

parcial constituya tanta infracci6n como la total. Debe de 

indatirae que adea4a la fabricaci6n de los objetos que son 
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copia deben de efectuarse contra la voluntad del duefto de la 

patente para constituir la infracci6n. Otro elemento 

importante es que debe de hacerse en forma dolosa, sin 

embargo, el dolo se presume. 

La ley seftala en su articulo 39 algunas circunstancias 

en la que se presume la buena fe y no produce efectos contra 

terceros. 4 6 

LIH. Art. 39. Los derechos que confiere una patente 
no producirán electo alguno: 
r. Contra terceros que con fines de estudio, 
investigaci6n cient!tica o tecnolog!a, 
experimentales o recreativos, .t:llbrique un producto 
o use un procedimiento· igual o sustancialmente 
igual al patentado. 
rr. contra cualquier persona que con llllterioridad a 
la .(echa de presentaci6n de la solicitud de patente 
en el pa!s o de la racha de prioridad v!lidamente 
reivindicada, .t:abrique el producto o utilicen el 
procedimiento objeto de la invenci6n o hubiere 
hecho los preparativos necesarios para llevar a 
cabo tal .t:abricaci6n o uso. 
III. contra el empleo, abordo de navios de otros 
paises, de los medios que sean objetos de patentes 
en el casco del navio, en las maquinas, aparejos y 
damas accesorios, cuando dichos navios penetren 
temporalmente en aguas del pa1s, siempre que dichos 
medios se empleen exclusivamente para las 
necesidades del navio. 
IV. Contra el empleo de los medios que sellll objeto 
de la patente en la construcci6n o runcionamiento 
de los aparatos de locomoci6n aerea o terrestre o 
de los accesorios de dichos aparatos, cuando estos 
penetren temporalmente en el pa!s. 

Para el ejercicio de cualquier acci6n penal que tenga 

como base alguno de los tipos delictivos antes descritos en 

el articulo 211, existe como presupuesto indispensable, el 

que los objetos amparados por la patente, o la envoltura en 

46 C.t:r. Rangel Medina, David. "Fropiedad industrial y 
arbitraie•, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y 
Art!stica. No. 29-30, enero-die., México,1977, pág. 29. 
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que se encuentran lleven una indicaci6n de que el objeto está 

patentado as1 como el nQmero de la misma, o las leyendas de 

"patente en trllmite" o "patente pendiente" (Art. 49 LIM). 

t , UllC'l'Oll DI La8 ACCIODS 

Las penas establecidas por la ley en contra de los que 

vulneren los derechos derivados de la patente, son de tres 

tipos: perdida de la libertad, imposición de multas y pérdida 

de loa objetos ilegalmente fabricados. 

En cuanto a las penas de pérdida de la libertad éstas 

oscilan de dos a seis anos de prisi6n¡ en lo referente a las 

multas se determinan en el importe de cien a diez mil veces 

el salario m1nimo diario general en el Distrito Federal; y 

por lo que toca a los objetos fabricados ilegalmente, éstos 

•.• adjudican al dueno de la patente, amén de todos estas 

medidas se puede pedir el aseguramiento de loe objetos 

fabricados, 
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En los capitulas anteriores hemos visto lo que es la 

patente en s1, su evolución, concepto y fundamentos, asi como 

los elementos que la conforman; el procedimiento para su 

obtenci6n y su protecci6n. Con base en ella haremos el 

estudio de la •patente en tr6mite• y la •patente pendiente•¡ 

fiquras que han surqido recientemente en la Leqislaci6n 

Mexicana como consecuencia de las reformas a la Ley de 

Invenciones y Marcas de 1981, asi como las del Reglamento que 

fueron publicadas en su totalidad en 1988. 

Aunque 

legislaci6n, 

estas figuras, como aparecen en nuestra 

no han sido estudiadas; se han dejado a la 

pr6ctica y al derecho comdn de cada pais para resolver loa 

conflictos surqidos al respecto, En cambio, doctrinariamente 

se han estudiado los derechos anteriores a la presentaci6nde 

una solicitud de patente, lo cual es totalmente distinto a lo 

que en este capitulo vamos a abordar, ya que el supuesto que 

en este p6rrafo seftalamos, se refiere a un invento no 

patentado. 

En el caso de la "Patente en Tr6mite• y •Patente 

Pendiente•, el que se ostenta como duefto del invento presenta 

una solicitud de patente ante la autoridad, para que ésta le 

conceda el titulo de patente con la que pueda proteger su 
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invento; por lo que la ley le reconoce ciertos derechos y 

obligaciones durante el procedimiento de obtención de la 

patente. 

Esta figura ha sido usada frecuentemente por los paises. 

industrializados para proteger sus productos, ya que el 

avance tecnológico y los cambios que han surgido en el mundo, 

as1 como el procedimiento de obtención de una patente, al 

tomar tiempo, provoca que estos inventores y compaft1as 

recurran de alguna forma a las figuras de Patente en Tramite 

o Patente Pendiente, como una manera de mantener alejados a 

aquellos que pudieren explotar, falsificar o adjudicarse los 

inventos, mientras se obtiene el titulo de patente. 

Esta figura surge, m6s que nada, como reacción al lento 

procedimiento de obtención de una patente, frente a un mundo 

tan din6mico y cambiante como el de hoy; por lo que este 

retraso es desde luego perjudicial para el inventor, que no 

podr6 poner en el mercado el producto de su invención, sino 

pasado auchos meses despu6s da solicitada. 

Aai es como el inventor se ve en la necesidad de poner 

en el aarcado un invento bajo la protección de estas figuras, 

que en la pr6ctica les da una cierta seguridad. 

a. COllC•HO 

Nuestra ley no proporciona el concepto de patente en 

trlllite o patente pendiente aa1 como sucede con la •patente". 

En cuanto a e•te t6raino, en base al articulo 49 de la Ley de 



89 

Invenciones y Marcas, el legislador usa tales denominaciones 

indistintamente, por lo que se harA lo mismo. 

Como ya se ha visto, los legisladores que han manejado 

el derecho de patente, han creado a trav6s del tiempo, una 

serie de modalidades dentro de los privilegios técnicoa, para 

adecuar esta figura a las necesidades de la comunidad para la 

cual trabajan. Asi la original patente industrial, al seguir 

la evolución ocurrida en el mundo técnico, ha tenido 

necesidad de sufrir transformaciones y adaptaciones en su 

esencia y en su forma, para continuar siendo el principal 

instrumento jur1dico de la técnica moderna. 

Los legisladores, al encontrarse ante situaciones nuevas 

de car~cter técnico, han tenido necesidad de ir transformando 

la institución de la patente, para ajustarla a los nuevos 

problemas jur1dicos que el progreso acarrea trds de si. En 

eata forma, la patente ha tomado modalidades especiales 

necesarias para ser efectivas dentro de le comunidad 

jur1dica. Al efectuarse este fenómeno, se han originado une 

serie de figuras con caracter1sticas y modalidades propias 

(patente de invención, de mejora, de introducción, etc.), que 

al repetirse en distintas legislaciones, han venido a creer 

diversas especies dentro del género de los privilegio• 

técnicos. 

Esta especie, ademAs del nombre de •patente en tramite•, 

se le conoce también como •patente pendiente• • No hay nade 

escrito al respecto y por lo general, su estudio se baaa en 

la pr6ctica y costumbres, ademAs del derecho com~n. 
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La patente en trámite en la actualidad se utiliza para 

acrecli tar, ante los que tuvieren interés, que una persona, 

esto es, el duello de un invento, estA tramitando un derecho 

determinado con expectativa de obtenerlo, estableciendo en la 

mayor1a ele los casos una obliqaci6n por parte de terceros de 

abstenerse y de invadir dichas expectativas de derechos. 

En base al análisis anterior de la patente, podemos 

encontrar varios puntos en comOn; que son los siquientes: 

se manifiesta mediante la presentación de una 

solicitud. 

- Es reconocida por la autoridad administrativa. 

- Establece una qarantla temporal durante el trámite. 

- Proteqe una técnica de carácter industrial. 

- Proteqe un privileqio ele explotación exclusiva. 

A continuación, como ya hemos visto en el caso de la 

patente, para que tata pueda producir consecuencias 

jur1clicaa, ea necesario que se ajuste a determinadas 

condiciones exiqidas por el derecho, las cuales vienen a 

constituir loa requisitos esenciales de patentabilidad, que 

ya heaos tratado en el primer capitulo de este trabajo: la 

novedad, la industriabilidad y la utilidad de la invención. 

Al no reunir dichos requisitos, aer1a absurdo solicitar la 

protección durante el tráaite para la expedición del titulo 

de patente posteriormente. 

Con lo expuesto, podemos dar un concepto ele lo que es la 

patente en tr6aite desde .un punto de vista jur1dico, para 
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lograr una idea de esta figura en el derecho de patente, la 

cual no est4 libre de criticas. 

Se entiende por patente en tr4mite, la solicitud que se 

presenta ante la autoridad administrativa, con la cual se 

garantiza temporalmente, es decir; mientras se sigue el 

procedimiento de expediciOn de un t1tulo de patente, la 

exclusividad para la aplicaciOn de una técnica especifica 

susceptible de explotaciOn industrial. 

8, OBLIGACIOD8 Y DllllBCB08 DBL 80LICITAJITB DllRAlft'll llL 

ftOCBDIMilllll'l'O 

No sOlo la invenciOn patentada tiene consecuencias de 

derecho, sino que antes de obtener el t1tulo de patente, su 

titular tiene derechos y obligaciones; ya que la presentaciOn 

de la solicitud en la DirecciOn General de Patentes y Marcas, 

determina para su titular derechos an4logos al de la patente. 

1) OllLIGACIOD8 

Las obligaciones o cargas que tiene el titular de una 

patente en trAmite, son an4logas .ª las de una patente ya 

concedida, aunque estas dif.ieren en algunos puntos, y son los 

siguientes: 

•I R99latrar la tranaaiai6n 4• loa 4araoho• 4• la 

patenta anta l• Dir•coi6n Ganaral 4• Invanoion•• 7 Karoaa 7 

Desarrollo Taonol69ioo; también debe ser inscrita en el 

Registro Nacional de Transferencia de Tecnolog1a; si esto no 
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se realiza as1, dicha transmisión no surtirá efectos contra 

tercero (LIM. Art. 46) 

•cuando dichas cesiones o transmisiones se ef ectüen 

por actos entre vivos, solamente surtirán efectos 

si fueren aprobados e inscritos en el Registro 

Nacional de Transferencia de Tecnologia". 

Como ya se v i6 en la práctica, estos documentos se 

presentan con la solicitud de la patente, (LIM. Regl. Art. 

4o) dando con ello mAs seguridad al trámite. 

b) •l pro4ucto llevarA laa leyendas "Patente en trúite" 

o "Patenta pen4ient•", esta narración es la mlis importante 

pues conlleva el garantizar al duefto del invento el ejercicio 

de las acciones correspondientes contra los usurpadores; 

ademAs, da entrada al concepto de Patente en Trámite, el cual 

se está analizando en este capitulo (LIM. Art. 49). 

o) Pa9ar lo• derecho• para solicitar la patente (LIM. 

Reql. Art. 9, 40 y 41). 

4) Pe4ir la opini6n t6anica 4a la learetaria 4• coaarcio 

7 rC111ento ln4uatrial, como requisito para que el Ministerio 

Püblico le de curso a la denuncia en contra de los 

usurpadores del derecho de patente. Sin esta opinión técnica, 

que la ley considera obligatoria y fundamental para ejercer 

sus darechoa, el solicitante no podrá deducir ninguna acción 

para proteger eus intereses. (LIM. Art. 213) Este precepto se 
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encuentra en estrecha vinculaci6n con el Art. 49 de la Ley 

que se ha mencionado anteriormente. 

e) Proporaionar la inforaaai6n neaeaaria (del oe4ente al 

aaaionaria) para que el inventa •• pon;• an pr&atioa. Esta 

obligaci6n tiene fundamento en el principio de que un invento 

es tal, si se puede llevar a la prlictica ¡ por lo que seria 

absurdo proteger algo que no pueda ejecutarse ni explotarse. 

fl lbplotar el invento ouya patente •• enouentra u 

trbite. Esta obliqaci6n le corresponde al cesionario. Este 

es uno de los principios por los cuales se otorga la 

protecci6n anticipada a la expedici6n de la patente, ya que 

de no ser asi, no tendria sentido proteger el invento ante• 

de obtener el titulo (LIM. Art. 41 y Reg. Art. 43). En 

relaci6n a la explotaci6n, hay que aclarar que no ae 

considera tal, cuando importe productos amparados por una 

patente (LIM. Art. 44). 

En cuanto a las anualidades, debemos decir que aatae no 

se consideran una obligaci6n, puea se pagan para que ae 

conserve la vigencia del titulo de la patente, (LIM. Art. 31 

y LIM. Regl. Art. 54) pero la patente como derecho ya ha sido 

concedida. 

La inscripci6n del contrato qua otorga una Licencia 

obligatoria tampoco es una exigencia, al estar condicionada a 

la obtenci6n del titulo de patente despu6s del cual si se 

podrli otorgar (LIM. Art. 44, 46, 47, 50). 
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1) DIUCllDa 

Ahora se describirán los derechos que se adquieren 

durante el trámite, son los siguientes: 

a) Dereollo 4e uolu•ivi4a4 para explotar el invento: 

tiene su fundamento en la Constitución Pol1tica de los 

Estados Unidos Mexicanos de 1917, en su articulo 28, como en 

la Ley de Invenciones y Marcas en su articulo 3. 

Esta exclusividad en el caso de la patente en trámite, 

•e encuentra garantizada por loa preceptos de loe art1culos 

49, 211 fracción IX; 213, 214 y 215 de la Ley; asi como los 

articulo• 22 p4rrafo segundo, 47 párrafo tercero y 63 del 

Reglamento de la Ley, en caso que alguien invada o usurpe los 

derechos del cedente. 

b) Ce•i6n 4e Dereollo• tot•l o paroial inter •ivoe, que 

el •olioitante puede ll•o•r •i a•l convien• a •U• intare•••· 

Deba hacer•e a través de un contrato el cual debe ser 

aprobado por la Secretarla e inscrito posteriormente en la 

Dirección de Patentes y Marcas aal como en el Registro 

Nacional de Tranafarencia de Tecnologla, para que surtan 

afactoa. Por lo general, aatos convenio• en sentido estricto 

•• presentan junto con la solicitud (LIM. Art. 46, 3 y LIM. 

R99l. Art. 11 y 12). 
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a) Tran••iai6n 4• Dereaboa por 1uaeai6n; al igual que en 

el derecho anterior se aplican loa miamos articulas m6a el 15 

y 27 de la misma ley. Estos derechos ser6n analizados maa 

adelante. 

d) Derecho • ejercitar eccionea contra loa que uaurpen o 

invadan la• Hpectativu 4• deracboa qua tiene el 

aoliaitante. La ley proteqe al solicitante contra loa 

usurpadores, dándole estas acciones que tienen su fundamento 

y aplicación en los articulas 49, 211 fracc. IX, 213, 214 y 

215 de la ley y los articulas 22 párrafo segundo, 47 p6rrafo 

tercero y 63 del Reqlamento de la Ley, siendo estos articulas 

objeto de un an6liais posterior. 

•l oereabo 4• reolaaar •1 paqo d• daaoa 7 perjuiaioa; el 

fundamento de este derecho se encuentra en el articulo 213 de 

la ley, complet6ndose con los articulas expuestos en el 

inciso anterior y que también se analizaran con mlls detall•. 

En relaci6n a los dem6s derechos, como son el de otorgar 

licencias de explotaci6n por medio de contratos, el derecho e 

percibir regaUas por licencias obligatorias, licencias de 

utilidad pdblica, sublicencias y licencias contractuales; no 

son conaideradas de esa manera con reapecto a la patente en 

trllmite, ya que ellas presuponen la expedici6n del titulo de 

la patente, despu6e del cual su titular podr6 concederlas. 

(LIM. Art. 41, 44, 45, 47, 48, 50, 52 y 55; LIM. Regl. .Art. 

55 p6rrafo primero, fracción IV y Art. 61). 
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Estos derechos y obligaciones que hemos visto con la 

expedición de la patente, se contin6an y se complementan con 

los otros que confiere la patente una vez expedida. 

c. llBl'OJlllU LllGM.•8 aoaa• u PATD'l'• .. TaMITE 

En las reformas de 1987 a la Ley de Invenciones y Marcas 

se agrega la fracción XII del articulo 210 para considerar 

como infracci6n administrativa: "Omitir las leyendas e 

indicaciones a que se refiere esta ley" que son las de 

"patente en tr&mite" o "patente pendiente", con las cuales se 

garantiza al titular una vez cumplida la obligación, para que 

goce de la protección y pueda ejercitar las acciones 

correspondiente• en caso que ae vea afectado por una 

infracción administrativa en sus derechos. 

Y por lo que ve a los delitos, previstos en las 

fracciones I, II y V del articulo 211, a este precepto se 

agreg6 la fracción IX qua dice lo siguiente: •son delitos: 

••• Usar para sl con propósito de lucro o revelar algun 

secreto indu•trial o invención, cuyo registro se encuentre en 

trA•ite y que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, 

cargo o puHto o bien, por cualquiera otra circunstancia 

illcita". 

E•ta nueva reforma nos amplia el campo de acción del 

derecho del titular de una patente, al tipificar como delito 

el revelar un secreto industrial o invención, cuyo registro 

•• encuentre en trAllite; lo cual no• da a entender que dicho 
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titular puede hacer valer sus derechos ante• de la exp•dici6n 

del titulo, si dicho delito cu.ple las caracteri•tica• y los 

requisitos de la fracci6n IX del articulo 211 de la Ley. 

El articulo 213 también fue reformado y su texto dice en 

la actualidad: "La investigación previa relacionada con loa 

delitos a que se refiere al art.lculo 211, la iniciara al 

Hinisterio Pflblico tan pronto como tenga conocimiento de 

hechos que puedan tipiticarlos, y dentro de ella, podra 

dictar las medidas cautelares que establezca la legislaci6n 

de la materia; incluyendo las dispuestas por el C6digo 

Federal de Procedimientos Penales, pero para el ejercicio de 

la accl6n penal, se requerira la previa declaración de la 

Secretar.la da Colllflrcio y Fomento Industrial, en relación con 

la existencia de los hechos que pudieren resultar 

constitutivos del delito de que sa trate. 

Dichas declaraciones se tor11ular.ln desde un punto de 

vista técnico, no prejuzgaran sobre las acciones civil•• o 

penales que procedan y se haran del conocimiento de la 

Procuradur.la General de la Repllblica•. 

Las otras reformas que introducen la figura de la 

patente en tramite y la patente pendiente en la legi•laci6n 

mexicana, son las aiquientes: 

El articulo 49 de la LIM originalmente estaba r8dactado 

de la siguiente aanara: "los productos amparados por una 

patenta deberAn llevar una indicación que expresa al hecho de 

e•tar patentados y al n1lmero de la patente. Si los objeto• no 
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se prestaren a ello, dichos datos deber4n aparecer en los 

envases o empaques de los productos. 

La 011isi6n de este requisito no afectar.!! la validez de 

la patente, pero privara al titular de las acciones que le 

concede esta ley•. 

Ahora dicho articulo dice: "Los productos amparados por 

una patente, deber4n llevar una indicación que exprese el 

hecho de estar patentados y el nOmero de la patente. Si los 

objetos no se prestaren a ello, dichos datos deber4n aparecer 

en los envases o empaques de los productos. 

cuando se trate de proGuctos que iaplic¡uen la 

SJ1ploteci6n de una invenci6n, objeto de una •olicitud d• 

patente en trlaite o p•ndiente, el •olicitante tendr6 el 

4er•aho 4e ejercitar la• aacion•• a que •• refi•re el p6rraro 

anterior; una va• qua •• haya concedido la patente 

re•pactiva; ai911pre r cuando haya aaplaado laa leyenda• 

"Patente trlaita" o "Patente pendiente" o •u• 
allradatura•". 

Co•plementan estas reformas las establecidas en el nuevo 

Reglaaento de dicha ley. Al respecto tenemos el art. 22 de 

dicho reglamento que dice lo siguiente: "Trat4ndose de 

expedientes de solicitud en tramite, podran solicitar y 

obtener copias certiticadas de los docuJ11entos existentes en 

los sis•os, sol11J11enta los solicitantes o sus apoderados; y 

las de.as personas interesadas cuando aquellas se otrezcan 

coao prueba en algiln procedimiento administrativo, judicial o 

averiguación relacionada con algiln delito•. 



LIH. Regl. Art. 47 •cuando del resultado del examen 

se determine que se invaden derechos comprendidos 

en una solicitud en tramite, se dejsra en suspenso 

el procedimiento de la segunda solicitud, hasta en 

tsnto la secretar.!a resuelva sobre aquella cuyo 

derechos se invadir.!sn•. 

LIH. Regl • Art. 63 •cuando los productos por su 

tamsJlo o naturaleZ'a no sean susceptibles de 

ostentar las leyendas •pstente en tramite•, 

•patente pendiente o sus abreviaturas, lo• en•a•e• 

o empafllle• 4eberin ostentarla• para tener 4ereollo 

el •olioitute 4e ejeroitar la• aooione• a fllle ae 

raUere el artloulo n 4• la LeJ'". 
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con respecto al articulo 49 de la Ley, en el parrafo 

sequndo no• dice: "al aoUoituta ten4ri el 4ereollo 4e 

e:leroitar laa aooiona• a que ae refiere el p&rrafo 

anterior"... como se puede apreciar, el p6rrafo pri .. ro no 

menciona sobre dichas acciones, por lo que hay una aala 

redacci6n en el articulo. 

En el articulo 22 del regla11ento, p6rrafo segundo, como 

conata en su redacci6n, a firma que el titular puede ejercer 

las acciones y derechos que le confiere la patente en 

trAmite, no prejuzgando sobre la obtenci6n o no de la misma y 

loa efectos que conlleva. Asl pues, hay un derecho anterior a 

la expedici6n del titulo que puede ejercer el titular. 

El articulo 47 del Reglamento en su p6rrafo tercero, 

confiere un derecho anterior a la expedici6n de la patente 
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porque, aunque se le vaya a negar o conceder, no se permite 

la invasi6n de los derechos del titular, como consecuencia o 

efecto de la patente en trAmite, hasta que se resuelvan los 

derechos de quien se invaden, por lo que se deja en suspenso 

el procedimiento de la segunda solicitud. 

D, UllCTOll DI LA Plll'llll'l'I D TRAllITI rRZllTB A TllllCIROB 

El inventor que por su trabajo de investigaci6n da vida 

a una idea innovadora en el campo industrial, 

aaterializAndola, ya sea en planos, dibujos, diseftos, o en su 

descripci6n; o •ajar todav1a, en la individualizaci6n 

material del objeto inventado, o del resultado logrado, 

adquiere por ello derechos sobre un bien (el invento) que la 

legielaci6n no ha regulado con precisi6n y amplitud; durante 

el trAaite, si bien el solicitante cuenta con algunos 

derechos, la aayor1a de ellos no 11on tan claros ni precisos 

por lo que se recurre a la legislaci6n comdn. A pesar de 

esto, la invenci6n, aQn antas de obtener la patente pero 

hebi6ndola 11olicitado seqdn la ley puede ser transmitida y 

protegida contra un tercero. 

En cuanto a 1011 terceros en •ateria administrativa, el 

aaestro Migusl Acoata Ro•ero nos dice: "El acto 

administrativo surte efectos que son oponibles frente a los 

deals 6rganoa de la Administraci6n, a otras entidades 

pQblicas y a loa particulares"; continlla el citado maestro 

diciendo: "En Derecho Administrativo puede entenderse por 

tsrceros: 



101 

a) Todo aquel frente al que se puede hacer valer un acto 

administrativo; y 

b) Aquel que tiene un interés jur1dico directo en que se 

otorgue, o no, o en que se aodif ique el seto 

administrativon.47 

En lo que respecta a los terceros en materia civil, el 

maestro Galindo Garfias nos dice: "Tercero es la persona a 

quien no beneficia los efectos jur1dicos del acto•. 48 

En Derecho Penal ha habido una qran discu•iOn en la 

doctrina sobre lo que se entiende por terceros, Colin Sénchsz 

nos dice al respecto que los terceros son: •aquello• •ujetos, 

que por determinado hecho o circun•tancia, tuvieron o •iqan 

manteniendo un v1nculo directo o inmediato con el sujeto•. 49 

Ya hechas estas aclaraciones de los terceros, •• 

proceder& a ver los efectos que provocan estos, al intervenir 

o usurpar los derechos de aquel cuya patente se encuentra en 

tr&aite. 

Conviene aclarar que la ley de Invenciones y Marcas nos 

seftala en el Art. 39, aquellos casos en que una patente no 

producir1a efectos contra terceros en sus cuatro fraccione• 

correspondientes: 

•t. Contra terceros quei con fines de estudio, 

investiqaciOn cient1fica o tecnol6qica, experiaentalee o 

47 Acosta Romero,Miquel., Teorla General cfal Derecho 
fi•inistrativo, Editorial Porrüa, México, 1984, p&q. 431. 

Galindo Garfias,Iqnacio., Derecho Civil, Editorial Porrüa, 
vexico, 1982, p&q. 224. 

Col1n S&nchez,Guillermo., Derecho Mexicano efe 
Procedimientos Penales, Editorial. Porrüa, México, 1984, p&q. 
588. 
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recreativos, fabrique un producto o use un procedimiento 

igual o substancialmente igual al patentado. 

II. Contra cualquier persona que con anterioridad a la 

fecha de preaentaci6n de la solicitud de patente en el 

pala, o de la fecha de prioridad vAlidamente 

reivindicada, fabrique el producto o utilice el 

procedimiento objeto de la invenci6n o hubiere hecho los 

preparativos necesarios para llevar a cabo tal 

fabricaci6n o uso. 

III. contra el empleo, a bordo de nav1os de otros 

pa1ses, de los medios que sean objeto de patentes en el 

casco del nav1o, en las mAquinas, aparejos y dem6s 

accesorios, cuando dichos nav1os penetren temporalmente 

en aguas del pa1s, siempre que dichos medios se empleen 

exclusivamente para las necesidades del nav1o. 

IV. Contra el empleo de los medios que sean objeto de la 

patente en la construcci6n o funcionamiento de los 

aparatos de locomoci6n 6rea o terrestre o de los 

accesorios de dichos aparatos, cuando éstos penetren 

teaporalaente en el pala•. 

La que tiene que ver con la transmisi6n de invento en el 

periodo de tramitaci6n da la solicitud da patente, a partir 

de su preaentaci6n, pero antes de obtenerla, tiene el efecto 

da un contrato sobre el derecho a obtener al privilegio; y de 

lograrlo, obtener todos los derechos y beneficios que da ella 

derivan. El contrato sobre un invento del qua adn no se 

obtiene la patente, ea aleatorio; porque el adquiriente sabe 
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lo que obtiene respecto a objeto y derechos adquiridos hasta 

recibirla: sin embarqo, la obtenci6n del objeto principal del 

contrato, que ea el titulo, depende del acontecimiento 

incierto de su conceai6n o neqativa. Ea un contrato at1pico 

que no se encuentra regulado eapec1ficamente en el C6digo 

Civil y que sin embargo, redne justamente las caracter1aticaa 

de loa contratos aleatorios (Titulo D6cimo Segundo, Capitulo 

I, C6digo Civil Art. 2764 a 2773). 

Se considera que en este caso el adquiriente siempre 

toma el rieaqo de obtener la patente, a menos que hubiere 

habido enqafto sobre las cualidades del objeto de su contrato, 

lo que darla lugar a la rescisi6n del mismo y a exigir dal\oa 

y perjuicios. Por tanto, el que adquiere una invenci6n que 

esta en tr6mite para obtener su patente respectiva, adquiere 

los derechos fincados hasta ese momento (que son loa ya 

viat:os). En relaci6n a estos darechoa se derivan y quedan 

determinados los del poseedor de buena fe. 

A continuaci6n, la tranamisi6n por herencia de los 

derechos sobre un invento en v1as de ser patentado, pueda ser 

por testamento, en al que se precise quien ea al heredero o 

legatario, y por sucaei6n leq1tima (LIM. Art. 46). Para que 

estos surtan afectos daban reqiatrarae en la Diracci6n 

General de Invenciones y Marcas y Desarrollo Tecnol6gico e 

inscribirse en el Registro Nacional de Transferencia de 

Tecnología. 

Los trlimites de la solicitud de patente en caso de 

muerte del inventor, correaponder&n al albacea nombrado como 
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representante de la sucesi6n; de tal manera, que este será 

quien firae los papeles, paCJUe los impuestos y en todo caso, 

ha9a valer los derechos que corresponderian al fallecido, 

para lle9ar a obtener la patente. Si ya ha terminado el 

juicio sucesorio, corresponder.§ hacer los trámites al 

heredero, a quien se haya adjudicado el invento (Art. 1705 

del C6di90 civil) 

En relaci6n a esto, el Derecho Norteamericano establece 

claramente que el ejecutor o administrador del inventor 

fallecido, puede firmar los papeles de solicitud y hacer el 

juramento necesario, por lo que a 61 le corresponde solicitar 

la patente, o continuar el trAmite iniciado en beneficio y 

para protecci6n de los herederos.so 

Continuando con el anAlisis en consecuencia, los 

herederos adquieren loa derechos del fallecido en la medida 

que 61 diafrutaba de ellos, y esto es importante, sobre todo, 

refiri6ndoae al uso o explotaci6n anterior a la expedici6n 

del tltulo, pero ya tramitada la solicitud para deducir mejor 

derecho sobre 61. 

El derecho comdn nos indica, que cuando se trate de 

acciones 11ancomunadas por herencia o le9ado, corresponde 

intentar el ejercicio de la acci6n al albacea desi9nado, o si 

no lo hay, a loa herederos; en que cada uno puede reclamar la 

totalidad de la herencia que le corresponde conjuntamente con 

50 Code of Federal R8CJUlation, Rules of practice in Patent 
CASES, Title 37, part. 1, Subpart B - National Processinq 
Provisions; Seccion 142, When the inventor is dead, West 
Publiahin9 co. 2nd. Reprint. u.s.A. 1988, pA9. 680 
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los otros, cuando no ha sido instituido heredero de bienes 

determinados (Art. 1650 y 1651 del C6digo Civil). Nuestra ley 

de patentes al referirse a todo lo expuesto nos indica en su 

articulo 46 que: "Los derechos que confiere una patente 

podr~n cederse o transmitirse en todo o en parte, por actos 

entre vivos o por via sucesoria, con las formalidades 

establecidas por la legislaci6n comdn", con lo que da opci6n 

a aplicar el c6digo civil para estos caeos que se han visto, 

sin tener que recurrir a la analogia. Adem!s que el articulo 

27 del Reglamento de la Ley dice: •se considera causahabiente 

del inventor a quien adquiere el derecho que aquel tiene en 

relaci6n con determinada invenci6n; por herencia, enajenaci6n 

o cualquier otro titulo legal". Por lo que el causahabiente, 

como se dijo anteriormente, adquiere todos los derechos del 

inventor durante el tr!mite de la patente. 

Se puede decir que a aquellos a quien el inventor 

transmiti6 sus derechos, podr!n hacer valer estos y ejercer 

acciones contra loa terceros que usurpen el derecho de 

patente, por lo que la acci6n persecutoria de los 

usurpadores, compete al titular del privilegio, sea el 

inventor original, sea su legitimo causahabiente. 

Al respecto el maestro Alvarez Soberanis nos dice: "La 

cesi6n es una venta y, por lo tanto, se le deben aplicar 

todas las reglas de esta instituci6n. Asi el cedente esta 

obligado a responder de la existencia de lo que trasmite. 

Tiene obligaci6n asimismo, de prestar la evicci6n. 
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Si se descubre posteriormente que el inventor conoc1a 

que la patente era nula, ello trae consi90 la nulidad de la 

cesi6n y el pa90 de daftos y perjuicios. 

La ceai6n puede ser en si misma parcial o total, es 

decir, se puede transferir ünicamente una parte de la 

invenci6n o del derecho a explotarla. También se puede ceder 

una patente en trAmite.•51 

A continuaci6n se ver& cada uno de los articules que en 

materia de patente en trAmite se pueden aplicar. 

En cuanto a las infracciones administrativas el articulo 

210 de la LIK expresa que se consideran tales: 

"a) Las violaciones a las disposiciones de esta ley y 

las que de ella derivan. 

b) La realizaci6n de actos relacionados con la materia 

que esta ley re9ula, contrarios a los buenos usos y 

costUllbres en la industria, comercio y servicios que 

impliquen competencia desleal". 

Como se puede apreciar, la transcripci6n del articulo es 

literal, no se considera la parte que sigue porque es muy 

eapec1tica y en nin9una de ellas trata algo relativo a la 

patente en trAmite. 

El mismo articulo aclara que la lista de casos tratados 

•• enunciativa en sus distintas fracciones, "de manera 

enunciativa ae consideran infracciones administrativas las 

siguientes•, queda pues como facultad discrecional de la 

51 Jaime Alvarez Soberanis, La Regulac16n de las 1nvanc1onas 
y marcas y de la transterencla de Tecnología, Editorial 
Porrlla, K6xico 1979, pA9. 305. 
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Secretaria de Comercio y Fomento Industrial la de determinar, 

con fundamento en los incisos a) y b) de este articulo, lo 

que se considera como una infracci6n. 

Para el tema que nos ocupa, solo podrian ser dtiles los 

casos del inciso a), para determinar una infracci6n relativa 

a la patente en trlmite, en los caeos activados por la 

secretaria de comercio y Fomento Industrial (que digan en que 

consieti6 la violaci6n a la ley y a las que de ella derivan) 

puesto que como ya se dijo, la fundamentaci6n eetA en el 

inciso a) y en la aclaraci6n a que los supuestos del articulo 

•son enunciativos". 

Ahora bien, loe delitos en el caso de la patente en 

trAmite se tienen en el articulo 211 fracci6n IX qua dice: 

"U•er pare •l oon prop6•lto 4e luoro o re•eler elqun •eoreto 

ln4uetrlel o lD•••ol6n, cuyo re<¡l•tro •e encuentre en tr6alte 

J que conoce o lla reclbl4o con aotlyo 4e •u empleo, cer90 

opue•to, o bien por cuelc¡ulere otra olrcun•tancle illclte". 

Como se puede apreciar la fracci6n prav6 dos supue•tos: 

a) cuando se "use" el secreto industrial o la invenci6n, o b) 

cuando se •revele" un secreto industrial o invenci6n¡ los 

dos, para el caso de que el registro se encuentre en tr6aite 

y que "conozca• o "reciba" con activo de su empleo, cargo 

opuesto, o bien por cualquier otra circunstancia ilicita, 

Se cree, en realidad que cuando en la parte final de la 

fracci6n que se coment6 se dice que el sujeto ser& punible 

cuando conozca o reciba el secreto industrial o de invenci6n 

"por cualquier otra circunstancia ilicita•, se quizo dejar 



108 

abierta la posibilidad mencionada no solo a los servidores 

p6blicoa sino a cualquier persona, siendo equivocado y 

superfluo el t6raino illcito¡ ya que una persona se puede 

enterar o recibir y transmitir información por equivocación, 

pero la dificultad aqul, es •ayor ya que estamos hablando de 

•secretos•. La información que ea relativa a las patentes en 

tr!mite tiene el car!cter de secreta: es decir, que ni por 

equivocación se podrla enterar accidentalmente alguien, mas 

que en un caso extrafto y extremo. 

Al referirse a la persona que use o releve el secreto 

que conoce o recibe con motivo de su empleo, cargo o 

co•isión; se refiere a funcionarios o servidores p6blicos. 

De la pri•era de la hipótesis manejada arriba, en que se 

realiza la acción (porque usar ea activo y revelar puede ser 

omisivo al dejar que alguien se entere, o puede ser culposo 

al no guardar el debido cuidado) de usar, se exige el 

ele•ento subjetivo del injusto; ea decir, que se realice con 

un propósito de lucro lo cual elimina la posible tipicidad de 

la acción por la cual ae •usa• la cosa para beneficio propio, 

aunque no con lucro, como se puede apreciar en el artlculo 39 

de la LIM 

116& correcto hubiera sido penar la segunda hipótesis 

donde se •revela" un secreto por la finalidad de lucro; ya 

que un •ecreto ae puede revelar por •il razones, menos la de 

causar un dafto o perjuicio al que patenta algo; pero alll, el 

•lamento subjetivo del Animo de lucro diferenciarla la 
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conducta •indiscreta" de los ponibles, por lesionar o poner 

en peligro un bien juridico protegido. 

A continuación el articulo 212 de la LIM nos determina 

en au p6rrafo segundo, qu6 tipo de pena ae impondr6 a loe que 

cometan el delito que seftala la fracción IX del articulo 211, 

que consiste en la pérdida de la libertad. 

LIH. Art. 212. "Se impondr6 de dos a seis aJlos de 

prisión, a quien cometa cualquiera de los delitos 

que se se/!alan en las ~racdones VII a IX del 

articulo anterior•. 

Se deduce de estos dos Qltimos articuloa que al inventor 

o su causahabiente, o todo aquel al que transmita sus 

derechos, se encuentre protegido durante el tr6aite de la 

patente contra un tercero que usurpe sus derechos: por lo que 

se puede asegurar que realmente la ley le concede derechos al 

titular de una patente en tr6aite. 

A continuación el Art. 213 de la ley, nos seftala loa 

requisitos de procedibilidad que se deben seguir previa a la 

acci6n penal, que consisten en la declaración previa por 

parte de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, en 

relación con los hechos constitutivos del delito; dicha 

declaración solo ser6 hecha desde un punto de vista tlcnico, 

sin prejuzgar sobre las acciones a seguir. 

En relación a este procedimiento enunciado aet6 el Art. 

111 del Reglamento, que asienta que 6sta se har6 •previo pago 

de derechos que fijar6 la Ley Federal de Derechos•, por lo 

que se presupone que de no hacerlo, no se obtendr6 dicha 
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declaraci6n, que es necesaria para emprender las acciones 

correspondientes. 

El artlculo 214 de la ley como ya se vi6 anteriormente 

en el capltulo II, prevé que se podrA demandar el pago de 

danos y psrjuicios; reapecto al cual el maestro colin SAnchez 

afirma: •En el articulo 29 del C6digo Penal para el Distrito 

Federal, se dice que la reparaci6n del dano exigible a 

terceros tiene el carActer de responsabilidad civil y se 

tramitarA en forma de incidente•, continQa diciendo el citado 

maestro. "La reparaci6n del dafto no solo se exige al autor 

del delito, sino también a terceros, caso aste Qltimo en el 

que se tramitarA como un incidente, previa solicitud del 

ofendido ante el juez instructor, y hasta antas de que se 

haya concluido la instrucci6n. De no ser asl, la reclamaci6n 

correspondiente solo podrA elevarse por la vla civil, 

atendiendo a las prescripciones del C6digo de Procedimiento 

Civils11•. 52 

Co111ple•enta lo visto anteriormente el artlculo 47 del 

Regla•snto de la LIM que dice: •cuando del resultado del 

exa..en se determine que se invaden derechos comprendidos en 

una solicitud en trA•ite, se dejarA en suspenso el 

procedimiento de la segunda solicitud, hasta en tanto la 

Secretarla resuelva sobre aquella cuyos derechos se 

invadir!an•, lo que da la pauta para que el dueno del invento 

pueda durante el trAmite, ejercitar alguna acci6n a instancia 

da la secretarla de Co•ercio y Fomento Industrial. 

52 Colin SAnchez,Guillermo., op. cit., pAg. 587, 
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se puede decir entonces, que lae acciones judiciales 

civiles o penales se siguen despu6s de que la Secret<.lria de 

Comercio y Fomento Industrial hace la declaraci6n 

administrativa de invasi6n de patente, al haber comprobado 

que se infringi6 el derecho de este durante el tramite. 

Apoyandose en los artlculos 49, 211 fracci6n IX de la 

LIM; 22 parrafo 20., 47 pArrafo Jo. y 63 del Reqlamento de la 

LIM y en el principio de legalidad, que exiqe que nadie puede 

ser privado injustamente de aquello que leqltimamente le 

pertenece, y cuando esto suceda el afectado tiene, como le 

reconoce la doctrina, el derecho da pedir qua casa el acto de 

molestia, de modo que se impida el empleo del invento cuya 

solicitud se encuentra en tramite; teniendo tambi6n derecho a 

la reparaci6n de dallas y perjuicios (Art. 214 LIM). Por lo 

que el solicitante podrA tomar las medidas necesarias para 

hacer cesar esas violaciones, ejercitando la acci6n 

inhibitoria para impedir el empleo del a6todo o procedimiento 

que ha sido violado y obliqar al infractor a responder por 

los perjuicios ocasionados y a reparar al dallo causado. 

Ademas, tenemos la acci6n reivindicatoria que tandra 

luqar contra el infractor que eat6 en vta da obtener la 

patente del invento que usurp6. En tal caso, el perjudicado 

podra exigir que se le retribuya la posesi6n del invento. 

(C6diqo Civil, Art. 1882 y 1885). 

La ley penal castiga a todo aquel que por motivo de su 

empleo o puesto, conoce un secreto y lo revela sin 

consentimiento del que puede resultar perjudicado; en este 
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caso, el inventor no solo el revelador del secreto puede ser 

el perjudicado sino, también aquel adquirente de buena fe, a 

quien se le transmiti6 la invenci6n sin haber tenido 

conocimiento del acto de divulgaci6n, Este Oltimo no es 

protegido por la fracci6n IX del art1culo 211 de la LIM pero 

lo puede ser por este medio. (Art. 210, 211 C6digo Penal). 

Siendo correcta la aplicaciOn de este precepto a la violaci6n 

de un secreto en general, trat&ndose en este caso de una 

•olicitud en tr6mite, complement6ndose con esto el Art. 211 

del C6digo Penal. 

El Art. 215 nos da la pauta al sellalar que: •son 

competentes los tribunale11 de la Federaci6n para conocer de 

lo• delito• a que se refiere al Art. 211", con lo que el 

titular de una patente en tr6mite puede recurrir a la 

instancia qua sal\ala dicho art1culo, al igual que en materia 

civil, y si s6lo se afectan loa intereses da particulares, a 

los tribunale11 comuna11. 

En cuanto al procedimiento, es el mismo que se vi6 en el 

capitulo II, por lo qua no se considera necesario repetirlos. 

El titular ds una patente en tr6mite cuando ésta es 

negada, cuenta con el recurso de reconsideraci6n 

adJlinistrativa ante la autoridad, que también ya ha sido 

vi•t• en el citado capitulo. 

Cabe aencionar que en el Derecho Norteamericano también 

se encuentra la figura de •patente pendiente", con la 

diferencia qua en ese pd•, es usada como una forma para 

proteger al consumidor, pues esta disposici6n como veremos 
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m6s abajo, sanciona a cualquier tercero que falsifique las 

leyenc'.as de •patente pendiente", y la ostente, sin haber 

hecho la solicitud o si fue hecha ésta tampoco se encuentra 

pendiente, 53 SegQn el derecho norteamericano, esa maniobra se 

ha hecho para engallar al pOblico consumidor del producto. 

Dicha disposición aparece en el acta 35 concerniente a las 

patentes en su sección 292 y dice lo siguiente: 

"False marking 

h'hoever, without the consent ot the patentes, marks 

upan, or attüces to, uses in advertis1ng 1n connect1on w1th 

anyth1ng made, use, or sold by him, the name or any 1mitation 

ot the name or the patentes, the patente number, or the words 

•patenta• •patentes• or the l1ke with the 1ntent ot 

counterteit1ng or im1tating the mark ot the patentes; or 

dece1v1ng the publ1c, and 1nducing them to bel1eve that the 

thing was made or sold by or w1th the consents ot the 

patentes; or •• , 

h'hoever marks upan, or attixes to, or use 1n advert1s1ng 

1n connection w1th any article, the words •patent applied 

tor• •patent pending• or any word 1mporting that an 

appl1cation tor patent has been made, when no application tor 

patent has been made, or 1t made, is not pend1ng tor the 

purpose ot dece1v1ng the public•. 

A continuación lo hemos traducido para au mejor 

comprensión: 

53 United states Coda Annotated with Annotations from Federal 
and State Courts, Title 35, Patenta. West Publiahing Co. 20. 
Reprint. u.s.A. 1988, pAg. 611. 
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"Quien quiera, que sin el consentimiento del patentador, 

marque, rubre, pegue algo, utilice anuncios en relación con 

cualquier cosa fabricada, usada, o vendida por él mismo, use 

el nombre o cualquier imitación del patentador, el número de 

la patente, o las palabras "patente" "patentador" o algo 

semejante con el intento de falsificar o imitar la marca del 

patentador engaftado al pdblico, e induciéndolo a creer que la 

cosa fue hecha o vendida por, o con el consentimiento del 

patentador, o ••• 

Quien quiera que marque sobre, o pegue algo en, o use en 

anuncios relacionados con cualquier articulo, las palabras 

"patente en tr&mite", "patente pendiente" o cualquier palabra 

que seftale la elaboración de una solicitud para patente, 

cuando no se ha hecho ninguna o si fue hacha, no esta 

pendiente, con el propósito de engaftar al pdblico". 

Como se puede apreciar, su aplicación es muy distinta a 

la de nuestra ley; ya que esta tiende a proteger al 

conauaidor o pdblico que adquiere el producto que está en 

tr&aite para obtener la patente; asl como también le da 

derechos al titular de la invención que solicitó la patente 

de ejercer acciones contra los usurpadores de su invento. 

Zata disposición como ya se mencionó, se encuentra en el acta 

35 del C6digo Federal de los Estados Unidos, referente a la 

patente en el titulo sobre falsificación de signos, sección 

292, y coao se puede apreciar de su lectura, en ella nada se 

•anciana acerca de si es o no una obligación para el 

solicitante de una patente, el que sus productos lleven las 



115 

leyendas de "patente pendiente" o •patente en tramite•; lo 

contrario de lo que sucede en nuestra legislaci6n la cual la 

considera como cualidad obligatoria para poder ejercer 

acciones contra cualquier tercero que invada los derechos de 

patente. 

Nuestra ley deber1a contener algOn precepto que 

protegiere también al consumidor, ya que inventor y pOblico 

conjuntamente, podr1an en forma complementaria, actuar sobre 

aquellos que usurpan e invaden el derecho de patente, dlndole 

mas eficacia a la ley, ya que la sociedad al intervenir como 

consumidor del producto, ejercerla una especie de control e 

intimidaci6n contra los usurpadores, alejandolos de las 

intenciones de invadir los derechos del inventor; con lo que 

el inventor se ver1a beneficiado al igual que el pOblico 

consumidor, 

•· ••llCTOB DUUll'l'I •L PROC:•DIKillllTO UITI RllCLAllACIClll D• Ull 

'HRCDO CO• 11&.JOR DIRICBO 

Aqu1 se estudiarAn algunos casos que se pueden 

presentar, en el supuesto de que un tercero aparezca alegando 

que tiene mejor derecho que el titular de la patente en 

tramite. 

Ejemplos de algunos problemas al respecto. 

1) cuando al911ien aparece ostentinllose como possedor de 

mejor 4erecbo que el que tiene en triaite la patente. Aqu1 no 

cabria legalmente la posibilidad de un real conflicto, porque 
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la SECOFI analizarla lo que pudiera comprobar ese tercero y 

como aolo se "ostenta" como poseedor de un mejor derecho, no 

pudiindolo comprobar ante la Secretaria, es claro que no 

afectarla ninqün derecho del que tiene la patente en trAmite; 

ya que para ejercitar acciones contra éste, requiere el 

dictamen ticnico que dicha Secretaria y para ello deberA 

demostrar con pruebas de que 61 es el creador de dicho 

invento. 

Z) otro supuesto •• ouando una persona tiene en triaita 

la patenta y un tareero inicia otro triait• para patentar al 

aiaao in•oranto. Primero, habr1a que verificar que hubiere un 

real conflicto de derecho y que lo que se va a patentar tiene 

las aiaaa• caracter1sticas, ea decir, se analizarla si 

algunas da las patentes que se encuentran en trAmite tiens 

novedad, utilidad y en au caso, que sea el mismo método de 

fabricación y que efectivamente hay una invasión do los 

derechos de patente, por tener las mismas caracter1sticas. De 

cualquier manera el Reqlamento de la LIM establece en su 

articulo 47 que en ese caso, se suspende el trAmite de la 

patente que se ha interpuesto con posterioridad y la 

Secretarla resolver4 sobra al caso; aqu1 se trata de ver a 

travia del examen da novedad si efectivamente se estan 

invadiendo loa derechos del otro. 

3) 11 caso !lis uaual.podria ••r cuando al tareero aduce 

tener aajor derecho qua aquel qua tiene la patenta en triaita 
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por habar u•ado, ooaeroialhado o ajeroitado tal ve• alquna 

defenea, con relaoi6n al inventor; pero no tiene una patente 

que aapare •u• derecho• y taapooo dep6•ito la •olioitud para 

obtener la proteoo16n que l• otorqa la le7, en relaoi6n a la 

patente en tr .. ite, 

Aqu1 nos encontramos ante un tercero que explota un 

invento sin patentar, pero de mala fe o con dolo; es obvio 

que al realizarse el examen pericial que se pide por el 

inventor, saldr1a a la luz que este tercero no es el duello 

del invento y por lo tanto, tampoco su creador. 

Pero no debemos descartar la posibilidad de que el 

t!!rcero que invade los derechos de patente, en la pr4ctica 

pueda aducir las siguientes defensas o excepciones: 

a) cuando el tercero perseguido por una invasi6n de 

patente manifieste que la patente no produce efectos por 

estar en el caso de que el invento carece de novedad y 

ya lo estaba explotando industrial y comercialmente, con 

anterioridad a su fecha legal, 

b) Que el m6todo empleado o lo fabricado, difiere por 

completo de lo que se reserva en la patente y que por lo 

mismo no se esta incurriendo en falta. 

c) Que no se esta realizando una invasi6n de los 

derechos por estar en los supuestos del Art. 59 de la 

Ley (que aon de nulidad). 

Respecto a éstos casos el tercero deber4 probar lo 

siguiente en el ejemplo a) puede demostrar, en el aiaao 

procedimiento, la falta de novedad en la patente o bien 
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oponer como contrademanda la solicitud de nulidad de la 

misma. En el inciso b) tiene que recurrir a una prueba id6nea 

para demostrar la diversidad de ambos objetos, el fabricado y 

el que está reivindicado en la solicitud de patente. Aquellos 

incluidos en el caso c) poseen una aituaci6n mejor; porque si 

no llegasen a probar que la patente debe nulif icarse, por lo 

menos podr1an considerar la ausencia de responsabilidad, por 

no estar invadiendo los derechos del inventor. 

Conviene mencionar, por lo que se refiere a la forma de 

apreciar la mala fe o el dolo, una regla muy consistente en 

aataria da propiedad industrial, la que afirma que no es 

fortuita la similitud, por lo que debe deducirse siempre que 

exista la mala fa, porque as rar1sima la obra del azar en 

esta materia. La buena fe, a lo más, podr1a integrar un 

atenuante de la penalidad. 

De todo lo visto anteriormente, se nos plantea el 

problema del caso del tercero, contra quien se ejercit6 las 

acciones correspondientes por invaai6n y uaurpaci6n de loa 

derechos de patente en trámite; pero la patente al final no 

aa concedi6 al solicitante. Aqu1 realmente se le causarla 

dafto a un tercero; la ley al respecto no dice nada y 

realaente aate conflicto se derimir1a por el derecho comdn, 

ya que el tercero, de ser el caso, estarla en posici6n de 

ejercitar acciones contra el solicitante que no obtuvo la 

patente. 

En este caso la ley tendr1a que reqular la situaci6n, 

ain eabargo no lo hace debido a que la propiedad del invento 
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se otorga al inventor, su posesión y por ende, el goce y la 

disposición de la cosa. La doctrina, aal como la ley, 

reconocen la posesión previa a la patente de un invento. En 

efecto, el derecho exclusivo que concede una patente, no 

produce efectos contra el tercero que explota al mismo 

procedimiento u objeto patentado, con anterioridad a la fecha 

en que se solicito el privilegio (Art. 39 LIM). De ser aal, 

el solicitante estA en su derecho de ejercitar sue acciones 

con el riesgo de que no se le otorgue la patente, siempre y 

cuando actQe de buena fe. 

La aplicación de loa preceptos da la lay, aunque le dan 

derechos al autor para actuar contra el usurpador, no lo 

protegen del todo, porque si bien es cierto que mediante las 

accion"'s que se han visto se le raatituirA la cosa y •e la 

indemnizarla del dallo. La divulgación del invento por al 

tercero, le produce un perjuicio que viene a ser irreparable, 

puesto que hace perder la novedad y poder de comercialización 

del producto. 

Nuestra 

protegiera 

ley deberla 

la invención 

contener 

que se 

alguna disposición que 

encuentra en trllmite, 

subrogando al verdadero inventor de loa derechos que hubia•e 

adquirido el falso inventor, si este presento en la oficina 

correspondiente la solicitud de patente. 

Con respecto a todo lo anteriormente expuesto. Se 

mencionarA al tratadista Baylos Corroza que al respecto cita 

la ley alemana de 2 de enero de 1968, en su articulo 4o. y 

So.: "El articulo 4o. se refiere al supuesto en que aQn se 
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encuentre en curso la solicitud del usurpador, indicando que 

el inventor despojado puede oponerse a la concesión, y si su 

opoeici6n prospera, pedir para si la concesi6n de la patente, 

en el plazo de un mes desde la notificaci6n, con lo que la 

solicitud tendré como fecha de prioridad la de la petición 

del usurpador, El art. so. declara que el perjudicado por la 

usurpación puede exigir del solicitante de la patente que le 

sean trasmitidas sus pretenciones; y si la patente ha sido ya 

concedida, puede exigir del titular la cesión de esa 

patente•. 54 

Se piensa que la solución descrita en el caso de la 

patente en trlimite deberla incluirse en la LIM, por ser muy 

pr6ctica y complementar con los otros preceptos de la ley. Ya 

que darla mAs seguridad al inventor cuya patente se encuentre 

en tr6mite para poder explotar su invento mientras se expide 

el titulo. 

Continna el citado tratadista, mencionando la ley 

inglesa de patentes de 16 de diciembre de 1949; "en su 

sección 32 1 apartado o, considera como causa de nulidad, que 

la patente se haya concedido a persona no legitimada 

legalmente (sabido ea que en derecho inglés solo lo está <<el 

verdadero y priaer inventor>> -The true and first inventor-; 

y en eu apartado c), que la patente haya sido obtenida con 

infracci6n de loa derechos del que ejercita la acción de 

nulidad, En esta caso se encuentra claramente el inventor 

despojado, a quien se faculta, pues, para pedir la nulidad de 

54 Bayloe Corroza,H,, op. cit., pég. 917. 
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la patente concedida al usurpador. Pero, los efectos de esta 

cesión de nulidad no son una mera declaración de existencia. 

La ley, en la sección 50, dispone que no se considerará 

anticipada una solicitud, como consecuencia de la publicidad 

de la invención, cuando quien solicita la patente, prueba que 

el contenido de la publicación que perjudicar1a la novedad de 

su invención fue obtenida del propio solicitante o de su 

causahabiente, y publicado sin su consentimiento. SHELLEY, 

seftala que la jurisprudencia reconoce la facultad del 

Comptroller -Registrador- de ordenar sea expedida patente a 

favor del inventor, cuando la del usurpador ha sido anulada 

con fundamento en el apartado c) de la sección 32•. 55 

Como se puede apreciar el inventor <<no ha perdido nunca 

su derecho sobre la invención, ya que con la acción 

reivindicatoria recupera ese derecho». La patente no 

atribuye propiedad, sino que reconoce la existencia de un 

derecho preexistente y confiere acción, para su defensa, al 

propietario. 

En el caso de México podemos decir, que aunque la ley le 

concede derechos al inventor cuya patente se encuentra en 

trámite, más claramente se puede apreciar en el articulo 211 

fracc. IX, que seftala el delito de usurpación de una patente 

en trámite. En los demás casos, se aprecia la posibilidad de 

admitir acciones en contra de aquellos que violen una 

solicitud en trámite, a la luz de los preceptos generales de~ 

55 K. E. SHELLEY, Terrelland shelley on Pantent, Londres 
1961, citado por Baylos corroza,H., op. cit., pág. 917. 



122 

derecho comQn; aunque en aquellos ordenamientos y 

expresamente en la ley mexicana se expresa que las acciones 

del inventor de una patente en trámite, no se encuentran 

apoyadas en un precepto claro y expreso que la autorice. 

Es Qtil mencionar que en el articulo 49 LIM el 

solicitan~• de 

cumplido los 

una patente en trámite, una vez que haya 

requisitos para ejercitar las acciones 

correspondientes, las podrá hacer efectivas una vez 11 que se 

haya concedido la patente respectiva", lo cual como se 

aprecia lo protege contra los usurpadores del invento, que le 

impiden realizar la explotaci6n comercial satisfactoria pues 

no podrlí ejercitar dichas acciones hasta después de obtener 

la patente. 

Se considera que la ley al incluir la figura de patente 

en trámite, amplia mas los medios de defensa del inventor 

contra aquellos terceros que invadieren su derecho, sin dejar 

de lado, como ya se dijo anteriormente, el riesgo de 

ejercitar acciones contra los terceros durante el trllmite y 

no obtener la patente al final. En este caso se ver1a cada 

problema en terma particular y si efectivamente el tercero no 

prueba su mejor derecho, incurrir1a en la comisi6n de los 

delitos e infracciones ya mencionados. 

Igualmente si no prueba su mejor derecho o su defensa 

ante las acciones del solicitante de la patente que se 

encuentra en trámite, incurrir1a en responsabilidad civil y 

tendr1a que reparar daftos y perjuicios. 
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Ahora bien, la LIM deberla contener alquna disposici6n 

en la que se protegiera el invento en vlas de ser patentado, 

subrogando al verdadero inventor los derechos que hubiese 

adquirido el usurpador si este present6 en la Oficina de 

Patentes y Marcas la solicitud correspondiente; sin 

perjuicios de los . perfeccionamientos introducidos 

eventualmente que permanecerlan subsistentes. Respecto a 

estos Oltimos como se trata de mejoras al invento, solo 

podrán ser explotados por el tercero, con el consentimiento y 

bajo la vigilancia del autor de la invsnci6n principal. De 

esta manera, la resoluci6n favorable al inventor principal lo 

subrogarla en los derechos que habla adquirido su contrario 

al solicitar la patente y, adem6s, deberla. tener el afecto 

para' que la Direcci6n General de Patentes y Marcas otorgara a 

dicho inventor la licencia obligatoria que la ley preve6, 

para que se explote la patente mejorada por un tercero, y que 

el reparto de las utilidades, se hiciera de acuerdo con las 

bases que fijara la misma Direcci6n. con esto se protegerla 

al inventor que es despojado de su invento, contra la falta 

de novedad y lo reintegra a la posesi6n y disfrute del 

derecho del que se le habla privado. 

La patente en trámite a pesar de los problaus que 

surgen como consecu~ncia de una expec~ativa de derecho que se 

concreta con la expedici6n del titulo de patente, contribuye 

en cierta forma a dar mayor sequridad jurldica al inventar 

durante la tramitaci6n del tltula, y coma el pralong.ado 

procesa para obtener esa patente, en cierta forma ea 
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perjudicial para su titular, al no poder explotar lo 

comercialmente hasta pasados varios meses, apoya la opini6n 

que en un mundo donde los avances tecnol6gicos y el 

intercambio comercial, son cada vez mAs r!pidos, un articulo 

que puede ser novedoso en un momento dado, puede volverse 

obsoleto al otro dia, por lo que su eficaz protecci6n y 

explotaci6n no pueden dejarse al devenir del tiempo. surge 

pues la necesidad de introducir modificaciones a las leyes de 

invenciones y marcas como su reglamento. 
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1.- El sistema de patentes tratado adecuadamente es la 

base jur1dica del progreso técnico contemporAneo, 

a.- Los derechos de patente constituyen un cuerpo 

autónomo que se manifiesta a través de un monopolio 

técnico otorgado mediante un privilegio administrativo. 

l.- El otorgamiento de una patente se realiza a través 

de un acto de la Administración P6blica que cumple con 

todos los requisitos de existencia y validez, exigidos 

por la ley y la doctrina, para producir consecuencias de 

derecho. 

'·- La invención, para que pueda ser patentada debe 

reunir los requisitos de novedad e industriabilidad y 

utilidad. 

5.- La presentación de la solicitud de patente, fija un 

derecho del inventor, anterior a cualquier otro que •• 

presente con posterioridad. 

1.- La patente confiere a su titular el derecho de 

explotar en forma exclusiva la invención, ya sea por si 

o por otros con su consentimiento. 

7. - La Ley y su Reglamento contienen disposiciones que 

protegen a los titulares de los derechos derivados de la 

patente respecto de violaciones a esos derechos. Loa 
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usurpadores sufren sanciones consistentes en la 

privaci6n de libertad, por tratarse de delitos. 

a.- Para emprender cualquier acci6n penal o civil el 

titular de la patente debe obtener la previa opini6n 

t6cnica a la SECOFI. 

9.- Las acciones y derecho que nacen de la expedición de 

la patente se retrotraen a la fecha de presentación de 

la solicitud respectiva. 

10.- La Ley y el Reglamento emplean la expresi6n 

"patente en tr6mite" o "patente pendiente" 

indistintamente pero no definen esta figura. se entiende 

por patente en tr6aite, la solicitud que se presenta 

ante la autoridad administrativa, con la cual se 

CJ•rantiza, (mientras se sigue el procedimiento de 

expedici6n de un titulo de patente) la exclusividad para 

la aplicaci6n de una técnica especifica susceptible de 

explotaci6n industrial. La presentaci6n de la solicitud 

dateraina derechos y obligaciones para su titular. 

u.- La patente en tr6aite tiene au fundamento en loa 

articulas 49 y 211, fracci6n IX de la Ley Invensiones y 

Marcas, aa1 coao en los articulas 22 p6rrafos segundo, 

47 p6rrafo terceros y 63 del Reglamento de dicha ley. 

u.- La tranamisi6n a partir de la solicitud pero antes 

de obtener la patente, tiene el efecto de un contrato 
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aleatorio y los derechos quedan fincados hasta ese 

momento. 

13.- La trasmisi6n de derechos de una patente en trAmite 

se puede efectuar por acto entre vivos o mortis causa. 

U. - La protecci6n de los derechos que confiere una 

patente en trAmite est6 restringida y debe reformarse la 

ley para que dicha protecci6n sea clara, definida y 

eficaz. 

15.- El desarrollo de la figura de.patente en tr6mite en 

el mundo actual ea muy importante por lo que su estudio 

y reqla•entaci6n adecuada no debe de dejarse de lado. Ya 

que muchos productos en la actualidad llevan impresas 

las leyendas de •patente en trAmite" o •patente 

pendiente". 

11.- La figura de patente en trbite nace colllO 

consecuencia del desarrollo tecnol6qico y econ6mico del 

mundo actual, y como una reacci6n al lento procedimiento 

de obtenci6n de el tltulo de patente. Ya qua aato a• 

perjudicial para su titular que no podr6 poner en el 

mercado su producto hasta varios meses deapu6a da 

concedida la patente, por lo que este recurre a dicha 

figura para asegurar la protecci6n de su invento, 

mientras tramita la patente. 
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