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INTRODUCCION

El objeto de este trabajoe es estudiar el concepto,
efectos y alcance de la patente y de la denominada patente
en tramite o patente pendiente en la legislacién mexicana.
Esta Gltima figura nace a partir de las reformas a la Ley de
Invenciones y Marcas publ;cada en el Diario oficial de la
Federacidn del 16 de enero de 1987, en su articulo 49; y es
a partir de la publicacién de su Reglamento el 30 de agosto
de 1988, que se amplia su regqulacién.

Por lo que trataremos principalmente de determinar el
alcance de la patente en trAmite con base en dichas
reformas.

En el capitulo I se da el marco general de lo que
comprende la patente, ya que la figura de la patente en
tr&mite no puede pensarse sin ésta, y es por ello que se da
una ligera idea de la patente, asi como su concepto,
evolucién, sus fundamentos y naturaleza juridica.

En el capitulo II se trata el procedimiento para
obtener el titulo de patente y tode lo ralacionado a ella;
asl como sus efectos, requisitos, obligaciones, derechos y
sus consecuencias una vez expedidoc el titulo. Consideramos
de vital importancia este capitulo ya que nos ayudari a
conceptualizar mejor lo que implica el procedimiento de
expedicién del titulo; como a entender mejor y a
desarrollar, con base en la patente, y su procedimiento, la

figura de la patente en trémite.
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En el capitulo III se trata de dar un concepto de lo
que es la patente en tramite haciendo un estudioc comparativo
con la patente ya expedlda, para determlnar sus efectos, ya
que dicha figura no ha sido desarrollada ni estudiada por la
doctrina, teniéndose que hacer el estudlio de &sta con base a
la mencionada reforma a la Ley de Invenciones y Marcas Yy su
Reglamento, adem&s; con ideas tomadas de diversos autores de
legislacién extranjera, particularmente la norteamericana,
por ser la que lo denomina de la misma manera, aunque el
tratamiento sea distinto.

Este trabajo est& motivado por la Interrogante de los
efectos que tiene el que un producto lleve inscrita la
leyenda "patente en tré&mite" o "patente pendiente*, por lo
que pretende ser una modesta aportacién para solucicnar tal
pregunta y para desarrcollar este aspecto del derecho de

patente.



CAPITULO I
COMCEPTOB FUNDAMNENTALES

Desde gque el hombre convivié con sus semejantes,
nacieron una serie de derechos y obligaciones reciprocos que
fueron tutelados, al principio, por la fuerza fisica del
individuo. Después de un largo proceso evolutivo, el Estado,
aparecié como coordinador y defensor de aquellas facultades.

El hombre vio 1la necesidad de reglamentar y hacer
respatar los derechos que paulatinamente surgieron como una
exigencia comin. Daesde aquellos tiempos se empezaron a
distinguir determinados individuos o familiaas, por la
calidad de acabado de los objetos que elaboraban dentro del
hegar y que el pGblico adquirfa directamente de sus
productores perc, a medida que crecié la producciér y su
distribucién, aumento entre ellos la desconfianza a jesar de
que ya usaban un sello distintivo para lidentificar su
producto.

Con anterioridad se presentaron casos aislados de
legislacién sobre patentell "Es tipico de la tecnologla
eurcpea que las patentes, tal cuales en la antigiliedad, se
presentan en forma de privilagios; después de una larga
lucha encuentra su forma moderna en Florencia en el siglo
XV. Venecia tuvo su primera Ley de Patentes en 1474; en

1 Forbes,Roberto J. Historia de Jla Técnica, Fondo de
Cultura Econdémica, Méxlco, 1958, p&g. 128.




Inglaterra existfa un sistema de concesiones y después de
1561, se establecid un flujo regular de patentes".

Daspués de esa temprana ley veneciana, tocé a
Inglaterra ser el siguiente pals que legislé sobre patentes.
El rey Jacobo I, al iniciarse la crisis constitucional,
obligado por el parlamentoc en el afio de 1623 expide el
fanoso estatuto de monopolios y en el afio de 1632, aparece
bajo el reinado de cCarlos I, la Ley de Industria, que tutela
a los inventores que implantan el sistema de examen previo.

No hay que olvidar que la evolucisén de la mencionada
clase de derechos se inicié con las prerrogativas del poder
real, para conceder a los inventores y derechohabientes, la
eaxplotacisn exclusiva, la cual se consideraba como atributo
o facultad del rey y fué el pariaunto inglés el que arrance
al scberano, c<omo muchos otros casos, el reconocimiento de
las prerrogativas de los inventcres a la utilizacién de sus
obras.

Los Estados Unidos de Norteamérica legislaron sobre
patentes siguiendo el sistema y la primera disposicién
inglesa, asi aismo, expidieron su primer estatuto sobre la
materia sn el afio de 1790, habiendo facultado al congreso en
el afio de 1787, a legislar sobre la materia y proclama el
principio de que "el reconocimiento de la personalidad del
inventor, constituia una obligacién de la federacién®. (Art.
80. Constitucién de EUA).

En el orden anterior toca a Francia en el afio de 1781,

dictar su primera ley de 15 articulos. Con posterioridad, en



Alemania se dicts 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 reaccién al
régimen de corporaciones y privilegios reales.

El fentmeno econémico y social conocido como Revolucisén
Industrial, que principia a desarrollarse en Inglaterra a
fines del siglo XVIII y principlos del giglo XIX, que
posteriormente se extendié al continente europeo y a los
EUA, fue un factor determinante para la integracién del
sistema moderno de patentes; ya gque su evolucién se
condiciond en gran parte, por el increible nfimero de avances
técnicos logrados durante este per!.odo.2

En Espafia se comenzd a legislar 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 concesién
de derechos exclusivos por las invenciones, introcduccisn y
mejoras de objetos de uso artistico").

Tenemos en M&xico como antecedente, el decreto expedido
por las cortes espafiolas el 2 de octubre de 1820 "para
asegurar el derecho de propiedad a los gque inventen,
perfeccionen o introduzcan algGn ramo de la industria®™. Con
base en la Constituci6én de ca&diz de 1812, se expidis 1la

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

2 ge Ibarrola,Antonio. Cosas y Sucesiones, Editorial Porrda,
S.A., México, 1957, p&g. 226.



"Ley de privilegios eaxclusivos a los inventores o
perfeccionadores de algGn ramo de la industria" cuya base
juridica fue la Constituci6n 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 dfia 7 de junio de 1890; la "™Ley de Patentes de
Invencién" de 25 de agosto de 19%02; "Ley de Patentes de
Invencién® del 26 de julio de 1928 y su Reglamento, de 11 de
diciembre de 1928. Formalmente encontramos un verdadero
c6digo de la propiedad industrial en la "Ley de Propiedad
Industrial, del 31 de diciembre de 1942", y en 1975, surge
una nueva ley gque es la vigente "Ley de Invenciones y
Marcas" que entré 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 é&poca y los de ahora, encontraron en la
patente, la proteccién juridica necesaria para hacer

producir en beneficio prople sus ihnvenciones.

. PATENTE CONCEPTO
Nuestra ley al no proporcionar definicién alguna de
patente, sigue el sistema de los cbdigos que le precedieron,
limjit&ndoge a reconocer, reglamentar y regular los derechos
derivados de las invenciones, mejoras, etc. que conforme a
las disposiciones de ese cuerpo legal, deben ser protegidos.
A continuacién se tratar& en forma enunciativa algunas

detiniciones de especialistas, las cuales son de gran



utilidad para lograr adquirir un concepto claro sobre 1la
patente.

El tratadista H. Allart nos dice que la patente es: "Un
titulo oficial que indica la hora, el dia, asi como 1la
naturaleza de la invencibn: este es el acto que da
nacimiento o vida a la invenci6tn", "el derecho del inventor
procede del invento mnismo pero, ese derecho no esté
reconocido y protegido por la Ley, hasta gue conste en un
titulo oficial gue es la patente de invencisn®,3

M. Poullet nos dice: "La patente de invencitén es un
acto emanado de la autoridad administrativa, una orxden
ministerial que tiene por objeto la retribucién y provecho
de la peticién a la solicitud, para legalizar sus derechos a
una invencién y beneficiarse de la proteccifn organizada y
creada por la Ley de % de julio de 1884m. 4

Ricarde 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 invencién en 1la industria y dar al
comercio o poner en venta los objetos fabricados procedentes
de esa invencién por un tiempo determinado y con sujecién a

las condiciones legales".

3 H. Allart. Traité, Theorique practique de brevet
d’invention, Citado por Medino y Sobrado,Pedro G. Naturaleza
juridica de 1la propiedad industrial, proteccién a los
i:ventores en el Derecho Internacional, La Habana, 1949,
g. 80.

¥ . Pouillet, Traité, Theorique et practique de brevet
drinvention et de la contrefacon, Citado por Medino y
Sobrade,P.G,, op. cit., pg. 87.



La palabra patente viene de literae patentes, que eran
cartas enviadas por el soberano a todos los gque la presenten
Yy vieren en las que concedia un titulo 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 administraci6n pGblica reconoce al autor de
un invento o causahabiente para su explotacién".

Tomando en cuenta los elementos de la patente
inicialmente dados, encontramos que una patente de cardcter
industrial, dentro del mundo contempordneo, se compone de
los siguientea puntos esenciales:

a) .- Es un titulo;

b) .- Expedido por la Autoridad Administrativa;

c) .- Que establece una garantia temporal;

d) .~ Que crea una exclusividad para la aplicacién

de una técnica determinada;

e) .~ Dicha técnica debe de ser de caricter
industrial;

f).- El titulo puede ser otorgado a las personas
que la Ley designe;

g) .~ Suceptible de explotacién.

Con los elementos esenciales de la patente industrial
anteriormente expuestos, es posible elaborar una definici6bn
gue concuerde con el tratamiento legislativo que se d& en la

actualidad a &sta materia en muchos paises. Reuniendo éstos



elementos, se logra obtener 1la definicion siguiente de
patente industrial:

Es un titulo expedide a favor de una persona, por el
Estado, a través de la Autoridad Administrativa, en el cual
se garantiza por un tiempo determinado una exclusividad para
la aplicacién de una técnica especifica de cardcter

industrial, suceptible de explotacién.

B. TEORIAS RXPLICATIVAS DEL DERECHO DE PATENTE

Desde el momento en gque las patentes industriales
formaron una institucién dentro de las naciones adelantadas,
los tratadistas han creado diversas teorias tendientes a
determinar la esencia y la naturaleza juridica de 1los
derechos gque se derivan de la patente industrial. Estas
teorfas tienen entre si un aspecto comfin, el cual consiste
en que todas ellas han sido elaboradas mediante el método de
hacer asociaciones anal6gicas con otras instituciones del
derecho de patente.

Los derechos derivados de la patente, vienen a formar
la esencia de la propiedad industrial, por 1la cual, las
teorias que se han elaborado para explicar la naturaleza
juridica de esta, no son otra cosa en el fondo, due
doctrinas explicativas de la esencia de los derechos
derivados de las patentes de exclusividad técnica. Por 1lo
tanto; aplicar las doctrinas elaboradas para explicar la
propiedad industrial, o determinar la Indole de los derechos

que se desprenden de la patente, es correcto, ya que se



refieren a un mismo problema. A continuacién; se hard el
anilisis de estas teorifas para lograr obtener un concepto
claro de la esencia de los derechos gque originan las
patentes.

El estudio de estas doctrinas puede hacerse en tres
grandes apartados o grupes de pensamientos a saber:

1) Los que afirman que los derechos derivados de 1la
patente, tienen 1la misma naturaleza juridica que 1la
instituci6n de la propiedad.

2) Los que colnciden en que los derechos de patentes
son semejantes a los derechos de propiedad, pero con
determinada caracteristica que los hacen particulares.

3) Los gque nlegan en absoluto gue los derechos de

patente tengan algo que ver con los derechos de propiedad,

1. TEORIAS QUE EQUIPARAN LOS8 DERECHOS DE PATENTE A LA
PROPIEDAD

Los tratadistas que sostienen gue 1los derechos de
patente son una especie de los derechos de propledad
ordinaria, siguen el siguiente razonamiento:

§i la propiedad es el méximo poder juridico que puede
existir sobre una cosa, como la define el cédigo napoleén al
decir que: "la propiedad es el derecho de gozar y disponer
de 1las cosas,..", es indudable que ningGn 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



creador; garantizando que este derecho pueda hacerse
efectivo en el mas amplio sentido. El derecho no nace en
relacién con los derechos de patente, sino que reconoce una
situacién preexistente, la relacién entre el jinventor y el
invento; relacién que debe de ser incluida dentro de la
institucién de 1la propiedad, pues el poder del inventor
sobre su creaci6én es anterior a diche reconocimiento. La
creaclén en general debe ser protegida Jjuridicamente,
asegurando al inventor un jus utendi; fruendi et abutendi,
sobre el producto de sus eafuerzos,

Este fue el concepto que prevalaecié sobre los derechos
de patente, en las épocas en que la institucién se legallzo
y democratizé6. Bajo la influencia de la revolucién francesa,
estas ildeas se extendieron por la mayoria de los paises
europeos y americanos, durante la primera mitad del siglo
XI%; asi vemos que al explotar el movimiento libertario
francés, bajo el influjo de wuna nueva corriente de
pensamiento, se redacta la ley francesa de patentes del 7 de
enere de 1791, la cual en un prednbulo dice: "Toda idea
nueva cuyo desarrollo o manifestacién pueda ser Gtil a 1a
sociedad, pertenece originalmente al que la concibié, y se
atacaridn los derechos del hombre en su esencia de no verse
en el descubrimiento industrial la propiedad de su autor®.?

El legislador espafiol, bajo el apogeo del pensamiento

enciclopedista francés, redacta la Ley de Patentes del 2 de

5 Medino Y Sobrado,P.G., op. cit., pag. 67.



octubre de 1820, en el preambulo de la cual, textualmente
expresa: "ninguna otra cosa merece un titulo de propiedad
tan justo como la invencién, pues pertenece privada Yy
exclusivamente a un individuo, sin haber pertenecido jamas a
otro alguno; es una cosa a la cual el propletario ha dado al
ser una nueva riqueza creada por &l y puede hacerla entrar a
su arbitrio en el comercio social®.®

El tratadista francés Mg. Massé, pertenece al grupo de
pensadores gque asoclan el derecho de patente a la
Institucién de la propiedad; al respecto d&ice: "Hay un
derecho de propiedad natural sobre las invenciones y los
descubrimientos debido a la inteligencia del hombre, que lo
autoriza al ejercicio de aquella, si bien tal ejercicio ne
puede realizarne Gtilmente mientras no intervenga la Ley,
déndole un punto de partida y poniéndolo en accion®.”?

Tratadistas de las dimensiones de Carnelutti, siguen
sosteniendo que los derechos de patente son una variable de
la propiedad, asi el jurista gque 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 scbre la propiedad de la persona. Se trata de

una auténtica propiedad®.

€ Idem., phg. €8.

7 M.G. Masse. Le droit Comercial ces raports avec le droit
de Gens et le proit civil, citado por Medino y Sobrado,P.G.,
op. cit., p&g. 70.
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En los pocos tratadistas que en nuestro pafs se han
ocupado de esta materia, algunos sostienen la teorfa 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 1los derechos
inmateriales, la invencién atribuye a su autor un derecho de
propiedad, al que no es djiferente la existencia o
inexistencia de una patente, es decir; la intervencién del
Estado que atribuye al inventor un monopolio exclusivo de
explotacién. Este derecho de 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".®

Estos Jjuristas son criticadeos por otros, aduciendo en
forma principal las siguientes razones: que el derecho de
patente es eminentemente temporal, razén por la cual no es
posible incluirlo al observar la técnica juridica dentro de
la institucién de la propiedad, ya gque viene a romper este
hecho, una de sus caracteristicas. La propiedad
temporalmente considerada, pugna con la naturaleza de este
derecho, haclendo que pierda una de sus principales
cualidades, la seguridad.

Ademis, se objeta en contra de esta teorfa, 1la

existencia de muchos elementos legales gque regulan tal

Barrera Graf,Jorge. Tratado de Derecho Mercantil,
Editorial Porrda, S.A., México, 1957, pAg. 355,

11



materia, restringiendo el elemento jus abutendi, como son:
licencias obligatorias y la anulabilidad de la patente, que
de poder asimilar esta figura a 1la propiedad, no se
obtendria més gue una pobre caricatura de ella,

Ejemplo de esta critica es la que formula el maestro
Antonio de Ibarrola al afirmar: "“esta teorfa no es
aceptable: la propiedad es un derecho de utilizar una cosa
con exclusibtn de todas las dem&s y aqui, la produccién 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 propledad 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 retripucién por su obra, y en segundo
lugar el de gue la obra no sea producida o imitada sin su
consentimiento. En estos derechos no podria fundarse un
verdaderoc derecho de propiedad".9

ESta es en esencia la teoria 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 gue estas teorias han
tenido en el mundo juridico es de gran importancia y han

llegado hasta nosoctros.

9 e Ibarrola,Antonio. op, cit., pAg. 211.
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2. TEORIMA QUE COMSBIDERA AL DERECHO DB Pl’h‘l‘l COMO UN TIPO
ESPECIAL DE PROPIEDAD

El siguiente cuerpo de doctrinas esta congtituida por
las opiniones de los juristas, que coinciden en considerar a
los derechos derivados de la patente dentro de la propiedad,
pero con caracteristicas especiales gque 1le dan una
individualidad propia, formando con elle un derecho de
propiedad "Sui generis®.

El pensamiento de estos tratadistas deriva de las
teorias 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 ningtin concepto pueden ser asimilados a esta,
Vforman un aparato auténomo de derechos con caracteristicas
proplas que les otorgan el cardcter de singularidad dentro
de los demds institutos juridicos, por lo cual; es necesario
darle un tratamiento legislativo distinto que debe ir de
acuerdo con las caracteristicas especiales de estos
derechos.

Estas teorfas han sido bautizadas dentro de la doctrina
como "propiedad inmaterial", "propiedad intelectual",

Ypropiedad espiritual", d&ndosele el nombre "propiedad
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industrial®, cuando se refiere especificamente a los
derechos de patente.

Gran expositor de estas doctrinas es el tratadista
Edmundo Picard; su pensamiento sobre estos temas puede
resumirse en la siquiente forma; "los derechos sobre las
obras literarias, artisticas o con aplicacién industrial,
forman una categoria de derechos llamados industriales, gue
gozan de autonomia y desenvolvimiento propio".

"En el derecho de los autores e inventores encontramos
clertamente un disefio 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 econémico. El primero de los elementos apuntados hace
referencia al derecho de personalidad y libertad
inalienables del sujeto; el segundo, el aspecto econémico y
patrimonial, cuando el titular goza de la responsabilidad de
lanzarlo al campo de las operaciones comerciales".

"Si en todo derecho de naturaleza intelectual
aencontramos los elementos anteriores, todo intento de
reducirlo a cuadros clisicos 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 relacién no
transmisible y no comercial, es un derecho honorifico
espiritualn,

'“Elemento econémico. A través de la utilizacién de las

obras intelectuales en el campo de la industria y el
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comercio, surge el valor econdémico, al poner en circulacién,
ya sea por sl o por otros, las concepciones del ingenio o
semejanza de 1o que ocurre en los bienes materiales®.l0

El tratadista alemdn Kohler, en su teoria de bienes
inmateriales, se expresa de la siguiente manera: %si es
clerto que el trabajo humano es el fundamento de la

propiedad, al mismo tiempo que su fundamento legal, toda

15

creacién debe suponer, pues, derechos sobre el objeto .

creado, Bajo este punto de vista el derecho del inventor no
serfia, sino 1la consagracién 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 explotacién econfémica, pues como
vimos, es lo que hace digno de proteccién al invento, pues
cuando la proteccién se manifiesta tangible en el mundo
exterior, la explotacién se torna posible para el inventor y
no solo para &1, sino para cualquiera que conozca el proceso
de elaboracién®.

Estos pensamientos son el fundamento de la teoria de la
propiedad intelectual, la cual ha sido ampliamente aceptada
en los circulos juridicos especializados, para explicar la
naturaleza de los derechos derivados de la creacién, entre
los cuales se encuentra la patente.

El gran analista francés Marcel Planiol, refiriendo su

pensamiento a este tema, opina lo siquiente: "E] dominio

10 pamundo Picard,citado por Medino y Sobrado,P.G.,op. cit.,
pAg. 75.



admitido por el derecho francés no puede aplicarse mas que a
las cosas corporales, de ahf, que surge hoy para los
inventores un derecho privativo de explotacién transitoria
gque se clasifica en la categoria de los derechos
intelectuales, no obhstante ser muy profunda su analogia con
el derecho de propiedad".ll

Por su parte el jurista espaflol José Castan Tobefias, en
relaci6én con el tema objeto de estudic, opina: "actualmente
nadie discute la legitimidad o fundamentc de tales derechos,
sino su naturaleza juridica, ya que la doctrina moderna le
nlega el cardcter de verdadera propiedad, ya por no recaer
en cosa corpbrea,no ser perpetua, o en general no reunir las
condiciones gue en cuanto al uso, disfrute o reivindicacién
van imbibitas en todo derechc de propiedad sobre bienes
inmaterialesh,12

Entre nuestros tratadistas, David Rangel Medina, en su
obra "Tratado de Derecho Marcario" al referirse a los
derechos que se desprenden de la creaciédn intelectual,
sostiene el siguiente pensamiento: "Al conjunto de derechos
resultantes de las concepciones de la inteligencia y del
trabajo intelectual, contemplados principalmente desde el
aspecto de derecho material que de ellos puede resultar,
acostumbrarse a darle 1la denominacién de propiedad

intelectual, o 1las denominaciones equivalentes; propiedad

11 Marcel Planiol, Tratado pr&ctico de Derecho Civil
ﬁ'ancas, citado por Medino y Sobrado,P.G.,op. cit., p&g. 56.

Castan Tobefias,José. Derecho Civil Espafiol Comin y Foral,
Madrid, 1943, T. II., pdg. 96.
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inmaterial, bienes Jjuridicos Iinmateriales ¥ 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 creacién humana, entre los
cuales ocupan un lugar preponderante las patentes. En
general estas teorfas se obstinan en hacer que los derechos
estudiados continten para su fundamentacidn dentro de 1la
institucién de la propiedad, aunque no le es posible dejar
de reconocer gque estos derechos tienen caracteristicas
propias que impiden que se avengan a la perfeccisn con la
propiedad. Para salvar este obstéiculo, han creado
doctrinalmente una nueva especie de propledad, dentro de 1la
cual si es posible colocar estos derechos; es asf como se ha
llegado a obtener un concepto "Sui Generis" de propiedad con
lo cual es posible trabajar dentro de 1los cuadros
tradicicnales del derecho. Cuando la socledad en su
constante evolucién presenta fentSmenos juridicos nuevos las
doctrinas anteriores tratan de imponer soluciones
intermedias, uniendo las figuras jurfidicas a 1la cerrada

armazén del derecho latino.

13 pangel Medina,David. Tratado de Derecho Marcario,
Editorial Libros de México, S.A., México, 1960, p&g. 89.
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3. TEORIA QUE CONSIDERAN A LA PATENTE COMO UN CUERPO
AUTONOMO DE DERECHO

Toca ahora hacer mencién 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 autonomia dentro de 1la ciencia juridica y tiene
caracteristicas propias, que lo diferencian de otras
instituciones, por 1lo cual no es posible asimilarle a 1la
propiedad tradicionhal o a cualquier otro concepto rebuscado
de esta. Esta doctrina se va imponiendo poco a poco dentro
del pensamiento en boga dentro de los circulos juridicos
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 de gue reproduzca su obra mediante la imprenta, el
grabado, o fabricando cbjetos con la ayuda del procedimiento
inventado o vendiendo este derecho de reproduccién o
fabricacién; en definitiva, es un monopolic de explotacién
muy distinto de la propiedad; principalmente es un derecho

tolporal'.l‘

14 nnbrosio colin Y H. Capitant. Curso Elemental de Derecho
¢ivil, citado por Medino y Sobrado,P.G.,op. cit., pag. 91.
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Manuel colmeiro, destacado jurista hispano, en su obra
"Derecho Administrative Espafiol", opina acerca de 1la
naturaleza de estos derechos: "El derecho del invento
envuelve un monopolio fundindose 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 continuacién
califica el privilegio técnico en la siguiente forma: "El
privilegio de invencién es justo y el monopolio no es
irritante, porque no 1lo vincula al ejercicio de una
industria que ya existfa".l%

Esto es en forma breve la exposicién del pensamiento
que muchos juristas afirman en sus doctrinas acerca de la
naturaleza de los derechos gque se derivan de la patente
industrial. Al no lograr hacer que coincidan estos derechos
con la instituci6én de la propiedad, se dedican a buscar en
forma resuelta un nuevo camino para lograr ubicarlos
correctamente dentro de nuestro mundo jurfidico. Han sido
muchas las criticas formuladas en su contra por loas
tratadistas que insisten en conservar dentro de los moldes
clésicos del derecho romano, a las nuevas figuras juridicas
que la sociedad wva 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 Medino y Scbrado,P.G., op.
cit., pag. 95.
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4. OPIMION

Los derechos derivados de la patente constituyen un
verdadero monopolio, para la aplicacién de una técnica
determinada, otorgada a través de un privilegio licito.
Estos derechos nada tienen que ver con la institucién de 1la
propiedad; constituyen un cuerpo auténomo, derivado de las
caracteristicas especiales gue presentan y que les otorgan
una singularidad que 1los diferencia entre 1los demas
institutos legales. En suma, son una categoria de derecho de
origen administrativo que engendran relaciones de cardcter
patrimonial y honorario.

son derechos de cardcter patrimonial, porque su
existencia origina cambios de cardcter econémico dentro de
los bienes del obtentor o su causahabiente, y tienen una
esencia administrativa poerque sU existencia esta
condicionada a la ejecucién de un acto jurfdico de 1la
autoridad administrativa competente.

El duefio, o su causahabiente, como consecuencia del
otorgamiento de 1la patente, sufre dentro de su esfera
patrimonial cambios positivos o negativos de car&cter
econdémicos, al poner la patente dentro de las corrientes del
comercio.

Egstos beneficios o perjuicios econémicos son una mera
consecuencia de los derechos de patente, no son parte de
eatos derechos, por lo cual es necesario tratar con especial
cuidado este tema, para evitar que se opere la confueién

entre el derecho de patente y una de sus gonsecuencias.
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La jurisprudencia de la H, Suprema Corte de Justicia de
la Nacién, la cual es muy exigua en materia de patentes
industriales, Gnicamente reconoce que los derechos derivados
de la patente industrial tienen caracteristicas
eminentemente administrativas, al atirmar:

"El acto de donde emanan los derechos del titular de
una patente de invencidén es un acto juridico de derecho
piblico administrativo. El otorgamiento de la patente por el
estado, en consecuencia, son derechos pdblicos
administrativos gque estan regidos por leyes administrativas
que son leyes de derecho ptiblico. Deben pues, ser leyes
administrativas las que fijen la naturaleza de los derechos
a la clasificacién de 1los bienes y derechos de orden
civil... 8i bien, desde el punto rigurosamente doctrinal, no
pudiera considerarse que el concepto de privilegio de
explotacién sea adecuado para definir la naturaleza jurfdica
del derecho que confiere la patente, por no referirse més
que a la esencia de exclusividad de un ejercicio, ain
embargo; es suficiente para concluir que el derecho pablico
no le concede la categorfa de derecho real o personal, sino
que al margen de esta clasificacién, la conceptGa como

privilegio".16

16 Pacheco,Rogeiro R. Semanario Judicial de la Federacitn.
Tomo LXXI, pég. 931.

21



C. PUNDAMENTO JURIDICO DEL MNONOPOLIO TECNICO OTORGADO
MEDIANTE LA PATENTE

considerando que la patente es un monopolio de cardcter
técnico, manifestado mediante un privilegic administrativo,
es necesario fundamentar la institucioén debidamente dentro
de la teorlfa juridica, para poder justificar dicho menopolio
ante la sociedad.

La patente constituye un verdadero monopolio legal,
porque otorga la aplicacitn 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 bprivilegio 1licito,
extendido y reconocido por el estado. )

La palabra privilegio "deriva de las voces latinas
privatae, privada, y de Lex, ley; Ley Privada o Particular.
Histéricamente es una gracia o prerrogativa otorgada por el
soberano, pues emanado de este todos los derechos, los podia
conferir a sus sGbditos, privilegio es puea favor
concedido®.17

Posteriormente la institucién juridica del privilegio
se democratizé y legalizé al advenir el movimiento
constitucionalista, en 1la actualidad tiene una vigencia
efectiva dentro de 1la sociedad, a pesar de la resistencia
que s#se encuentra en muchos Jjuristas para utilizarla.

Nuestros constituyentes contemplaron esta instituci6én en su

17 piccionario de la I.engua Espafiola de la Real Acadenmia,
Madrid, Afio de la Victoria, p&g. 914.

22



justo valor y sin prejuicios, por ello es que dentro de
nuestros textos constitucionales 1la reconocieron y 1la
pusieron en vigencia dentro de las sociedades para las
cuales legislaron. Nuestra constitucién vigente da las
bases, siguiendo sus antecedentes para fundamentar los
privileglos técnicos y derivar de sus normas toda la
legislaci6n existente sobre este instituto legal.

La Constitucién Politica de 1los Estados Unidos
Mexjicanos de 1917; en su articulo 28, proporcicna los
conceptos fundamentales de donde se deriva la existencia
juridica 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 Congresc
constituyente de 1917, en lo que Se refiere a este articulo,
no se obtiene dato alguno sobre la opinién de los miembros
de ese Congreso acerca de las patentes, ya gue la parte en
la cual se determinan los derechos de autor y de patentes
fue aprobado dentro del texto del articulo ein discusién
alguna. El constituyente considerd tan Gtil y leqgales estos
monopolios sobre las obras de los inventores y artistas, que
ni siquiera 1o discutieron; concreténdose a dar su
aprobacién al votar el texto de este importantisimo
articulo.

El privilegio como institucién jurfdica moderna, es el

otorgamiento de derechos excluaivos a una persona fisica o
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Juridica, con bases en la Constitucién y sus leyes
reglamentarias. Estos privilegios son una realidad dentro de
nuestro medio legal, como nos le demuestra 1la patente
industrial.

La actividad desarrollada por un inventor,
perfeccionador o introductor de una técnica especifica, casi
slempre representa un clmulo de esfuerzos fisicos vy
mentales, asi como de sacrificios econémicos y sociales, que
es necesaric compensar en forma adecuada, para cumplir con
los principios de 1la equidad, ya que finalmente esos
esfuerzos y beneficlos redundan en beneficios del
conglomerado social.

Esta compensacién opera en la realidad mediante el
otorgamiento del privilegio que da el nmonopolio a 1la
exclusividad de 1la técnica inventada, perfeccionada o
introducida.

La base teorica de esta conducta del Estado, 1la
encontramos en el poder normativo con que cuenta para
regular la vida social. Asi como existe un derecho penal a
través del cual el Estado ejercita la accién juridica en
contra de los infractores de las normas que consideran
delito a determinadas conductas, cuenta a su vez, con el
poder correlativo para regqgular la conducta opuesta: el acto
laudable. Mediante este poder normativo, el Estado busca
conseguir un equilibrio en la regulacisén social, penando y

premiando.

24



El maestro Rafael Rojina Villegas, en su ob'ra
"Introducciédn 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 Jjuridicas,
estas consecuencias consisten en el otorgamiente 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 Jjuridico, o sea,
que ante determinados supuestos deben de producirse
determinadas consecuencias de derecho".

"El supuesto juridico, en el caso, consiste en el acto
laudable o meritorio, que es un acto valioso, esencialmente
libre, licito y capaz de crear las consecuencias juridicas
aspeciales del premio, que otorga derechos o facultades e
impone correlativamente deberes". 18

Continda diciendo el maestro acerca del tema tratado:
"pesde otro punto de vista, la diferencia entre el premio y
la sancifén resulta esencilal, aGn coloc&ndonos dentro de la
estructura 16gica del proceso normativo, pues en tanto que
en el derecho penal, dado el delito debe de ser la accién, y
dada la accién 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  Rpojina Villegas,Rafael. Introduccién al Estudio del
Derecho, México, 1949, pag. 346.
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porque no se priva a la persona de bienes y dereches. La
razén de ser del juicio o fase contenciosa, descansa en el

principio moderno de que nadie puede ser condenado, sin ser

ofdo y vencldo en juicio. Ahora bien, cuandoc 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 séctor de la conducta, =i podemos establecer una
estructura simple, en el sentido de gque dado el hecho
meritorio, debe de ser el premio que aplicard un 6rganc del
Estado, frente a la pretensién del sujeto que lo realizav, 19

Tomando en cuenta la existencia de este amplio sector
del derecho, por desgracia, casi inexplorado dentro de
nuestro medio juridico, es posible legitimar el monopolio
concedido mediante el privilegio que engendra la patente
industrial. El "“derecho premial®” es lo Gnico que permite
legitimar la patente dentro de la vida social, para evitar
que el monopolio sea injusto y contrarioc al bienestar de 1la
comunidad juridica.

Ccon base en esto, se puede afirmar que el otorgamiento
de una patente es un acto administrativo de caréacter
premial, mediante el cual y cumpliendo con determinados

requisitos de derecho, se establece un monopolio técnico.

D. NMATURALESA DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORIGINA LA PATENTE
Se analizarf la naturaleza del acto administrativo

mediante el cual se le da realidad juridica a la patente.

19 Rojina Villegas,Rafael,, op. cit., pag, 348.
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Muchas son las opinjones, por 1lo tanto, se procura&:é
comentar las principales, para lograr obtener una conclusién

al respecto.

1. CLASIFICACIONES JURIDICAS DEL 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 1lo cual es
esencial determinar 1las principales caracteristicas del
mismo. Para realizar este trabajo se recurrird a 1las
opiniones del tratadista de derecho administrativo Dr.
Gabino Fraga, y conforme a su pensamiento, se desarrollar
el an&lisis de la naturaleza del acto administrativo en
estudio,

Se entiende en general por acto administrativo a 1la
actividad desarrollada por el Poder Pablico, dentro de las
atribuciones que le han sido conferidas, mediante la cual
afecta positiva o negativamente la esfera juridica de 1los
particulares.

Los actos que el Estado puede.realizar en cumplimiento
de sus atribuciones, son de muy diversa indole, por lo cual
es necesario clasificarlos y ordenarleos, para as{ llegar a
adquirir un concepto claro del alcance y efectos que
producen dentro de una comunidad de derecho. Aqui solamente
nos tocar& analizar el acto administrativo que da origen a

la patente.
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Nos dice el maestro Gabino Fraga gque: "Desde el punto
de vista de su naturaleza, los actos administrativos se
pueden clasificar en dos categorfas ya conocidas de actos
materjales y actos juridicos, siendo los primeros los que no
producen ningtn efecto de derecho, y los segundos los que si
engendran consecuencias jur:idi.c:as".20 Atendiendo a este
criterio clasificador, la patente se manifiesta mediante un
acto administrativo de carActer juridico, ya que produce
consecuencias de derecho.

Segdn el maestro Fraga: "Desde el punto de vista de las
voluntades gue intervienen en la formacién del acto, pueden
dividirse 1los actos administrativos en actos constituidos
por una voluntad @inica 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
carfcter, aln cuando en el procedimiento previo a su
emanacién se hagan necesarios otros actos de voluntad, tales
como opiniones, consultas, juicios té&cnicos, etc."?l con
fundamento en esta opinién, el acto administrativo en
estudio, tiene la caracteristica de ser un acto simple.

Partiendo del criteric de clasificacién con base en la
relacién 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 Jjurista Fraga: “El

20 Fraga,Gabino. Derecho Administrativo, Editorial Porrda,
E!xico, 1985, pAg. 230.
Ibidam.
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primero (-acto obligatorio-} es el acto gue constituye 1la
mera ejecuciédn de la ley, el cumplimiento de una.obliqacién
que la norma impone a 1la administracién cuande se han
realizado determinadas condiciones de hecho"-22

“"Desde el punto de vista del radio de accién de los
actos administrativos, estos se pueden clasificar en actos
internos y actos externos, seqtGn que solo produzcan sus
efectos en el seno de la organizacién administrativa, o
trasciendan fuera de ella"?3, Ajusténdose a este criterio,
la patente nace per un acto externo, puesto que su
influencia se vierte sobre la vida social fuera de la
administracién.

Por filtimo nos dice Fraga gque: "Por razones de su
contenido los actos administrativos se pueden clasificar en
las siguientes categorias

1, Actos directamente destinados a ampliar la esfera

juridica de los particulares.

2. Actos directamente destinados a limitar esa esfera

jurfdica; y

3. Actos que hacen constar la existencia de un estado

de hecho o de derecho",?4

Sigulendo este criterio del acto creador de la patente,
es indudable gue pertenece a la primera categoria apuptadu,
ya que por su esenclia la patente amplia la esfera juridica

de los particulares; el obtentor en este caso,
22

Idem, pag. 231.
Idem, pag. 233.
Idem, pag. 234.
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Estas son las principales caracteristicas del acte en
estudio ahora analizaremos los elementos de gque esta
compuesto, = identific&ndolos dentro de nuestra realidad

juridica.

2. BLEMENTOS CCNSTITUYENTES DEL ACTO

Afirma el maestro Gabino Fraga, gue: "los elementos que
constituyen el acto juridico administrativo son:
a) el sujeto; b) la voluntad; c) el objeto; d) el motivo; e)
el fin; y f£) la forma", 25

"El sujeto del acto administrativo es el 6rganc de la
administracién que lo realiza. En su cardcter de acto
juridico, el acto administrativo exige ser realizado por
quien tiene facultad legnl“.z'5

Atendiendo a esta definicién, el sujeto del acto
administrativo que otorga una patente es el Presidente de la
Reptblica, a través de la Direccién General de Invenciones,
Marcas y Desarrollo fTecnol6gico, dependiente de 1la
Secretaria de Comercio y lPomento Industrial, En efecto, la
ley de Invenciones y Marcas en su articulo 20. dice: “Las
disposicicnes de la presente ley son de orden pGblico y de
interés social. Su apllicacién corresponde al Ejecutive
Federal por conducto de la Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial®; con posterioridad, al referirse a la expedicién

de la patentes, textualmente expone en su articulo 33: "Los

:5 Idem, pag. 267.
6 Ibidem.
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titulos de 1las patentes ser&n expedidos en nombre del
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, e ir&n firmados
por el Secretario da Comercio y Fomento Industrial o por el
funcionario a quien delegue esta facultad".

"Como acto jurfdico, 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 gque 1la
voluntad generadora del acto no este viciada por error, dolo
a violencia".?8 por 1o que ninguno de estos viclos de 1a
voluntad debe de existir en la Administraciédn al expedir una
patente industrial, razén por la cual el legislador incluyé
dentro de nuestra Ley vigente el Capitulo VI gque 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 contravencién a lo dispuesto en esta
Ley"; y trata en las fracciones siguientes casos especificos
en que la nulidad debe ser declarada.

"El objeto de ser determinado o determinable, posible,
Yy lfcito"... "La licitud del objeto deber& calificarse de
acuerdo con tkes caracteristicas: que no contrarie ni
perturbe el servicio pablico; que no infrinja las normas
jurfdicas; que no sea incongruente con la funcién
administrativa",?? g1 objeto del acto administrativo a
27 Idem, pAg. 269.

28 rpiden.
Idem, pag. 270,
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través del cual se otorga una patente es crear una relacién
jurfidica en la que se garantice una exclusividad en 1la
aplicacién de una técnica determinada a las personas
designadas expresamente por la Ley; indudablemente que este
objeto no infringe las normas juridicas 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 3o. de la ley, el cual establece:

Art. 30, “La persona fisica que realice una invencién o
su causahabiente, tiene el derecho exclusivo de explotarla
en su provecho, por si o para otros con su permiso",

"El motivo del acto es el antecedente que lo provoca,
es la situacién legal o de derecho prevista por la ley como
presupuesto necesaric de la actividad administrativa®.

"Intimamente ligado con el concepto del motivo se
encuentra el de la ‘motivacién, que sin embargo son
diferentes, puesto que esta Gltima viene a ser el juicio que
forma la autoridad al prevenir el motivo y al relaciocnarlo
con la ley aplicable"™.

"Tanto el motivo como 1la motivacién representan
elementos que operan como garantia de la seguridad personal
y real... la ley constitucicnal los exige cuando el acto
agravia a particulareasv.3?

Este elemento se da plenamente dentro de nuestro

sistema al disponer nuestra ley vigente en su articulo 3o.,

30 rbidem.
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que: "La persona fisica gue realice una invencién o su
causahabiente, tiene el derecho exclusivo de explotarla en
su provecho, por si o por otros con su permiso, de acuerdo
con las disposiciones contenidas en esta lay y 8u
reglamento. Este derecho se adquiere mediante el privilegio
de patente gue otorga el Estado, y su ejercicio estars
sujeto a las modalidades que dicte el interés pdblico®.
posteriormente al afirmar en su articulo 14; "para obtener
el derecho de patente, deberd presentarse solicitud escrita
en la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, en la que
se har§ constar el nombre, nacionalidad y domicilioc del
golicitante y del inventor, la denominaci6n que se de a la
invencién, asi como los demds datos que prevenga esta ley y
su reglamento”. Es asi como el motivo del otorgamiento de
una patente por parte de la Administracién, se configura
para cumplir con los lineamientos establecidos por la teoria
del derecho administrativo.

Por lo que respecta a la fipalidad del acto
administrativo, el maestro Fraga nos dice al citar al
jurista Gastdn Jezé&: "El agente no puede perseguir sino un
fin de interés general. El agente plblico no debe de
perseguir una finalidad en oposicién a la ley. No basta que
el fin persequidso sea licito y de interés general, sino que
e8 necesario, ademés que entre en la competencia del agente
que realiza el acto. Pero atn siendo licito el fin, de

interés ptblico 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 efectov,3l

"La forma constituyente en elemento externo que viene a
integrar el acto administrativo. En ella quedan comprendidos
los requisitos de carédcter extrinseco que la ley seflala como
necesarics para la expresitn de la voluntad gue opera la
decisién administrativav, 32

En la expedicién de una patente la forma es un elemento
de validez; sin el cumplimiento de esa forma, la patente no
podr& ser v&lida, es decir; se podrs declarar su nulidad,
Estos son en suma, los elementos que constituyen el acto
adninistrativo a través del cual se otorga una patente. Del
anlisis precedente se desprende gque la patente es un acto
de la Administracién que cumple con todos los requisitos de
validez de 1la relacion juridica perfecta, por lo cual la
figura que se estudia constituye toda una institucién

jurfidica dentro de nuestra comunidad legal.

B. COMDICIONES DE LA INVENCION
1. MOVEDAD

El primer requisito que establece la doctrina y 1la
mayoria de las legislaciones sobre la materia, para que un

invento sea susceptibles de ser patentado, es la novedad,

:; Ibidem.
Idem, piAg. 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 acepcién
juridica y no simplemente en forma gramatical, como lo hace
notar el maestro Cesar Sepulveda al decir: "El1 signifjicado
de "nuevo" en la forma en que se usa en la ley, es mucho mas
restringido que una definicién comGn. Significa "novedoso"
esto es, que tenga caricter diferente de una cosa que le
precedié”.34

El tratadista aleman Kohlé&, nos dice acerca de este
requisito de patentabilidad "La invencién debe aportar algo
nuevo a la industria, algo que hasta entonces fuera
desconocido o no explotado, es decir; debe contribuir al
progreso y a la superacién de la técnica industrial
corriente, ya sea en su principio, por 1la idea que le sirven
de base, o en su medio de realizacién por laas dificultades
que el inventor ha tenido que vencer o en fin en sus
resultados econdmicos, por las ventajas no alcanzadas atn y
que logra la invencién para la industrian. 35

Por su parte el tratadista argentino Breur Moreno,
afirma con respecto a este tema lo sjguiente: "La novedad de

la idea inventiva es la novedad de la relacién entre los

a3 Rangel Medina,David. "La novedad del objeto en la
patente®, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y
thlstlca. No. 2, Julio-Diciembre de 1963, pAg. 235.
Septilveda, César. Sistema  Mexicano de  Propiedad
Industrial,Editorial Porrda,México,1981, pdg. 50.
35 Giusseppe Kohler, Manuale Delle Privative Industriali,
citado por Baylos Corroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho
Industrial,Editorial Civitas 5.A., Madrid, 1978, pé&g. 209.
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"medios" empleados por el inventor para la realizacién de la
invencién y el resultado obtenido..., el "medio" material
empleado, en si, puede ser coneocide, y gque también puede
serlo el resultado, consideridndeolo con prescindencia del
medio de lo que produce; pero que si la relacién de
causalidad entre el medic y el resultado es novedoso, hay
invento cuando ese resultado o ese medio son realizables".36

En su obra Tratado de Derecho Mercantil, el maestro
Jorge Barrera Graf, amplia el concepto de novedad de la
invencién al decir: ‘"Pero, adem&s, la novedad de la
invencién debe ser de tal naturaleza gue signifique una real
inovacién para la industria, o sea que no basta una simple
mejora, una adici6én o la correccién de un defecto, no basta
una aportacién secundaria que cualquier hombre de mediana
preparacién o de normal habilidada té&cnica o artistica
pudiera obtener de un medio ya conocido, sino que se
requiere un adelanto efectivo, el cual, segfin la férmula de
la jurisprudencia francesa, se valora por las dificultades
que el inventor hubo de vencer Y se aprecia
(dimcrecionalmente) por la diferencia entre la invencién y
el estado anterior de la técnica, sin que por ello se exija
un progreso inmediato, ni menos un grado de perfeccién del
invento, que, generalmente, es dificil alcanzar cuando se

inicia 1a explotacién®.3?

36 preuer Moreno,P.C. Tratado de patentes de invencidn,
ggonoa Aires, 1957, Vol. I, p&g. B2,
Barrera Graf,Jorge., op. cit., pig. 339.
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Segin nuestra ley los requisitos gque debe reunir ia
invenci6n son de acuerdo al articulo 4o. de la Ley;

Art, 4o, "Es patentable la invencién gque sea nueva,
resultade de una actividad inventiva y susceptible de
aplicacién industrial, en los términos de la ley".

La novedad consiste en gue la invencién sea algo
diferente a lo que ya existe; que no haya sido comprendida
en el estado de la técnica y ademds que no se haya puesto al
alcance del pdblico por haberse permitido su
aprovechamiento,

Se considera que es resultado de una actividad
inventiva, seg(Gn establece el articule 7o. cuando no resulta
evidente para un técnico en la materia, es decir, gue guien
tenga los conocimientos en el &rea en gque sea producida la
invencién desconozca sin embargo 1lo que el inventor ha
creado, su funcionamiento y la utilidad que prestara, todo
esto por tratarse del resultado del trabajo de una o mis
personas encaminadas a la creacién de algo que habia sido

desconocido.

2. INDUSTRIABILIDAD
Este es8 el segundo elemento esencial para que 1la
actividad creativa logre producir consecuencias de derecho.

En efecto, las legislaciones sobre patente, al igual que la

37

doctrina, estan de acuerdo en que una invencién gue carezca

de industriabilidad se encuentra en un lugar aparte del



derecho que consagra los privilegios técnicos, por lo cual;
es imprescindible determinar claramente este concepto.

para el tratadista Jorge Barrera Graf "La
industriabilidad de 1la invencién significa que esta sea
susceptible de una utilizacién industrial; es decir, que el
objeto de la invencién tenga una utllidad pra&ctica (y de
aqui 1la intima relacisn entre utilidad y el cara&cter
industrial de 1la invencién) que pueda someterse a una
explotacién que signifique elaboracién o transformacién de
productos, 1a obtencién de serviclos, o de nuevos
satisfactores econémicos".

*Estas caracteristicas de la invencién excluyen del
campo de aplicacibn del derecho industrial los métodos y
sistemas que, a pesar de ser empleados por la industria y el
comercio en general, no implican elaboracién [
transformacién de materias primas, ni obtencién de productos
o servicios, como sucede con los sistemas de contabilidad,
de financiamiento, de producciétn, de ventas, de fabricacién
{produccién en seriej, etc,n3®

Poullet, afirma respecto a la industriabilidad: "Cuando
la Ley exige un resultado industrial, entiende un efecto
tangible, palpable, que su resuzen sea en la creaclidn de un
producto desconocido hasta entonces, sea en un nuevo medio
de fabricacién, sea en un empleo més Gtil, sea en una suma
mayor de ventajas obtenidas de productos o conocimientos

conocidos. En una palabra, por resultado industrial se
38

Idem., pag. 340.
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entiende lo gque se relaciona con un esfuerzo de
fabricacién. "33

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 1ia
colectividad. Una té&cnica que no sea posible industrializar,
nunca podr& llegar a ser un factor de progreso dentro de la
sociedad, razén por la cual seria injusto protegerla ¢on una
patente de exclusividad.

si se concedieran patentes sobre técnicas no
industrjales, estas operar&n retardando y estorbando el
progreso social, al wmonopolizar injustamente técnicas de
car&cter artistico, didfctico, comercial, etc, vedando la
libre actividad en estas ramos a la qua todo hombre tiene
derecho. La técnica patentada debe ser industrial para
evitar que el monopolio sea odioso ante la sociedad.

Para quae la invencién tenga aplicacién industrial,
segln aclara 1la propia ley que se llene este requisito
cuando el invento se puede fabricar o utilizar por 1la
industria, esto es, que el mismo reporte un adelanto que

tenga importancia para el desarrollo industrial del pais.

39 Pouillet, citado por Baylos Corroza, Hermenegildo, op.
cit., p&g. 120.
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3. UTILIDAD DE LA INVENCION

Algunos autores seflalan otro de los requisitos de
patentabilidad, esto es que la técnica sobre la cual se
concede la patente sea Gtil y provechosa para la comunidad,
en esto consiste precisamente el elemento llamado wutilidad
de la invencién.

Tratadistas como Rafael Bielsa, c¢onsideran a la
utilidad como un elemento esencial de la patentabilidad. En
nuestro pais, el wmaestro Jorge Barrera Graf, también 1la
incluye dentro de estos elementos y la define en la
siguiente forma: "La utilidad de la invencién, significa
solamente, que esta pueda satisfacer necesidades humanas, el
fin de 1la invencién, que es esencialmente utilitario,
consiste en poder satisfacer requerimientos sociales de tipo
econémico, a diferencia de la mera actividad cientifica que
se encamina a la conquista desinteresada de un conocimiento
més amplio o mhs profundo, o de la propiedad literaria o
artistica que solc busca la recreacién estética. La utilidad
de la invencién, que es una caracteristica esencial, se
manifiesta, pues, en 1la posibilidad de su aplicacién
prictica y de uso colectivo, y de ahfi que pueda afirmarse
gus el provecho de la invencién debe juzgarse desde el punto
de vista del pdblico y no del inventor®.40

Es indudable que 1la utilidad es necesaria para que se
pusda proteger a una técnica especifica con una patente,

pero este concepto queda implicito en la industriabilidaa,

40 parrera Graf,Jorge., op. cit., plg. 340.
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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 Gtil a la sociedad, sin este
requisito no pedria ser industrializable, y para que pueda
ser Gtil; el Gnico camino con gue se cuenta es el de la
industriabilidad, pues de otra manera nunca podrian llegar
en forma efectiva a los miembros de la comunidad, 1los
baneficios de 1la técnica sobre la cual se otorga el
monopolio.

si el invento reune los tres requisitos, es posible
obtener las protecciones del Estado que consiste en otorgar
al inventor un privilegio por clierto tiempo, para 1la
explotacién exclusiva del invento, privilegio que se concede

a través del documento llamado Patente de Invencién.

41
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CAPITULO II
REGULACION DEL PROCEDIMIEMTO DE EXPEDICION DE LA PATENTE Y

8U8 BrECTOS

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 juridico. En efecto, a partir del momento en que
una nueva patente es otorgada y recibe la correspondiente
publicidad, todos los miembros de una comunidad jurfdica son
afectados en su esfera legal, al crearse nuevos derechos y
obligaciones gue repercuten en su diario vivir, asi estos
reparcuten dentro de la esfera de 1la Autoridad gue 1la
concedis, 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 demés
miembros de la comunidad en su carfcter de terceros. A
continuacién veremos cada uno de los pasos para obtener la

patente asi como sus consecuenclas,

A. LA SOLICI?TUD Y DOCUMENTOS QUE DEBEM ACOMPASIARLA
La presentacién de la invencién en la Direcci6tn 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 presentar la solicitud de patente, el inventor se

desprende de 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 1le reconozca su propledad y la
exclusividad de su ejercicio. Adem8s de la fecha de
presentacitn de la solicitud, establece el punto a partir del
cual se fija el plazo de la explotaciétn de la invencién y
determina la fecha de prioridad frente a toda solicitud
posterior lo que significa, una preferancia sobre cualquier
otra persona que pretendiera un derecho semejante. La
presentacién de 1la solicitud protege al invento contra
cualguier publicacién futura gue se haga del nmismo, 1le
garantiza su novedad, pone en esta forma al solicitante a
salvo de cualgquier divulgacién posterior.

Para iniciar el tramite destinado a obtener la patente,
el interesado debe presentar ante la Secretaria de Comercio y
Fomento Industrial, en la Direccién de Invenciones y Marcas y
Desarrollo Tecnolégico, una aclicitud por triplicade que
reina todos los elementos contenidos en el modelo que esa
dependencia proporciona gratuitamente.

Los datos bAsicos que debe contener 1la solicitud as!
como los requisitos los encontramos en el Capitulo II de 1la
Ley y Capitulo I y IV del Reglamento de la misma.

LIM. Art. 14: Para obtener el derecho de
patente, deber& presentarse solicitud escrita en la
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, en la
que se har& constar el nombre, nacionalidad y
domicilio del solicitante y del inventor, la

denominacién que se de a la invencién, asi como los
dem&s datos que regquiera esta ley y su reglamento.
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Como veremos en la solicitud se deberd expresar la
denominacién que se da a la invencién y la clase de la
invencién, o sea la definiciétn concisa de la invencién, para
facilitar 1la clasificacién de la misma; el nombre y 1la
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 fisica o juridica, el nombre
y domicilio del apoderado, si lo hay, y si no, Gnicamente 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.

LIM., Art, 2o0. Todas las solicitudes o promociones
que se presenten ante la Secretaria y, en su caso,
ante la Direccién deber&n formularse de manera
respetuosa, en idioma espafiol y escrita a miquina,

LIM. Art. 30. Los documentos y objetos que se
exhiban con cualquiera de las solicitudes o
promociones reguladas por la ley, se ligtaran al
calce de la misma.

LIM. Art. 50. En los ejemplares de la solicitud
respectiva se anotars, por los procedimientos que
la Secretaria estime conveniente, la fecha y hora
de presentacién, asi como el nGmero de expediente
que le corresponda y los documentos que se
acompafien.

LIM. Regl. Art. 26. Para obtener el derecho de
patente o de certificado de invencién, deber&
solicitarlo ante la Secretaria el inventor, su
causahabiente o apoderado, mediante escrito por
triplicado al que acompafiar& en tres tantos una
descripcién del invento correspondiente y, en su
caso de los dibujos del mismo. También se
acompafiar& los dem&s documentos necesarios para la
prosaecucién del tra&mite. lLas solicitudes deber&n
formularse en los términos del formato que apruebe
la Direccidn; las hojas del capitulo descriptivo y
las reivindicaciones debera&n estar ordenadas y
numeradas en forma consecutiva. No obstante lo
anterior, el capitulo de Novedades de la Invencidn
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podr& iniciarse en hoja separada, siempre y cuando
dicha hoja 1lleve numeracidn consecutiva en la
gltima hoja de la descripcién.

Al calce se anotard la lista de los documentos gque se
remiten junto con la solicitud, los cuales son de rigor tales
como: la descripci6n 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 clisés de las
partes mids importantes de los dibujos, 8i es que desea
enviarlos de antemanc.

En el caso de gque la patente solicitada sea de las que
tienen prioridad, es conveniente mencionar en la solicitud la
fecha de la primera y la mencién de la nacién en gque fue
presentada primeramente, pues aungue esto puede hacerse en
documentos por separado resulta de mayor conveniencia que
consten todos 108 datos en un mismo documento para prevenir
errores y complicaciones en la tramitacién postexior,

La solicitud debe hacerse en papel blanco grueso tamafic
carta, por un solo lado, Yy de prqferencia empleando tinta
negra.

La peticién de patente la puede inscribir el inventor, o
puede ir firmada por un apoderado, © por el causahabiente si
es persona fisica, o por el representante legal si ese
causahabiente es persona juridica colectiva,

En el caso de que el inventor sea un extranjero

residente en el pais, o un mexicano por naturalizacién,
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deber& mencionarse ese extremo en la peticidén, y comprobarse

‘esa circunstancia ante la Direccién General de Invenciones y

Marcas.

A continuacién también tenemos ciertas reglas que seguir
que son lmportantes en el tr&mite para la obtenclén de una
patente que son las siguientea:4l
a) No es admisible la yuxtaposicién de invenciones

conocidas que conesiste en la unién de dos
invenciones de la cual no se obtiene un nuevo
resultado. {LIM. Art. 10, fraccién V)

b} Otra regla importante se refiere a gque cada
solicitud de patente debe incluir una sola
invencién, de modo gue si en una misma solicitud
se incluyen varias invenciones distintas, se
davuelve al interesado para los efectos de la
saparacién (LIM. Art. 16, 22, 28).

c) Otro caso importante de comentar es aguel en gue
se solicita en México 1la expedicién de una
patente después de haberlo hecho en otro pails,
pues la fecha legal para considerarse los
efectos de prioridad se retrotraen a 1la de
presentacién en el extranjero, siempre gue en
México Be presente dentro de 1los plazos

consignados en los tratados internacionales, y a

4l carrera Maldonado, Marfa. “Reglamentacion juridica de la

", Memoria del Primer Seminario sobre
Derechos de Autor, Propledad Industrial y Transferencia de
Tecnologia, México, UNAM, 1985, pAg. 163,
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falta de ello dentro del afio siguiente al de la

solicitud de la patente en al pais de origen,

‘l. DESCRIPCION DEL INVENTO

La descripcién del invento se puede dividir en tres
partes.

a) Se inicia con el sefalamiento del campo o técnica del
invento que se trate. El nombre o definicién del invento, que
debe ser connotativo y preciso, para los efectos de su

clasificacién y catalegacién.

LIM. Art. 17. A la solicitud debers acompafiarse la
descripciébn de la invencidbn, que deber& ser lo
suficientemente clara y completa para permitir una
comprensién cabal de la misma y, en s&u caso, del
proceso para una realizacién a una persona que
posea pericia y conocimiento medios en la materia.
Debars asimismo indicar bajo protesta de decir
verdad el mejor método conocido por el solicitante
para llevar a la practica la invencidn.

La descripcidbn deber& ir acompafiada de los planos o
dibujos técnlcos que se requieren para su
comprensién.

La descripcién  finaliza con una o més
reinvindicaciones que precisen el alcance de la
proteccién que se solicita. lLas reinvindicaciones
deber&n ser claras y concisas y no podrA&n xceder
del contenido de la descripcidn.

LIM. Regl. Art. 30. A la solicitud de patente o
certificado de invencién deber& acompaflarse la
descripcitn de la invencién, la cual deber& hacerse
en papel blanco, de 35 kilogramos, tamafio 21.5 x 28
cm, escrita con tinta negra a doble espacio y por
un Ssole lado del papel, dejdndose un mpargen
izquierdo de 4 & 5 c¢ms.

Las coplas debera&n ser perfectamente legibles,
hechas por cualquier procedimiento de reproduccidn
que resulte idbneo y presentar en papel de las
mismas caracteristicas de espesor y color que el
original.
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LIM. Reg. Art. 31. La descripcién del invento,
ademis de ajustarse a lo dispuesto por el Art. 17
de la Ley deber& contener el nombre o titulo de la
invencién, el que serks de tal naturaleza que por si
solo 1indique o connote esta hasta donde sea
posible. No ser&n admisibles en los titulos
denominaciones de fantasia, marcas o nombres
comerciales.

Se expresar& después el nombre del inventor y del
causahabiente, si lo hublere, su nacionalidad y
domicilio. A continuaclén se hars un extracto de la
invencidn y posteriormente se describir& con
claridad, el ipvento de una manera exacta y
completa, tan concisa como fuere posible,
principiando por hacer notar la naturaleza, el
objeto de la invenciébn y los antecedentes conocidos
por el solicitante sobre el estado de la técnica a
la que la invencidn pertenece. Se suprimir& toda
clase de desgregasiones, cifiendo estrictamente la
descripcién al objeto de la invencidén y procurando
hacer notar las diferencias de é&sta con las
semejantes ya conocidas,

DeberA  evitarse demostraciones exclusivamente
matematicas, comerciales, filostficas [ de
cualquier otra naturaleza ajena a la invencién.

b) El pre&mbulo, en donde se menciona el nombre, 1la
nacionalidad y la residencia del inventor, as{i como, en su
casc, el nombre, la nacionalidad y 1la residencia del
causahabjente. ‘

c) La descripcidn propiamente dicha, que la explica por
entero, o sea, si se trata de un aparato, describiendo su
construccién o sus manera de operar; sl de un procedimiento,
los diferentes pasos y elementos utilizados.

La descripcién ha de empezar por hacer notar la
naturaleza y el objeto de 1la invenciédn y debe continuar
haciendo una explicacién clara y concisa de las
particularidades del invento, procurando hacer resaltar las
diferancias con otros, de manera gue este sea inteligible por

cualquier persona que desee aﬁlotarlo. Como el objeto de la
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descripeién es identificar la invencién por sus notas
caracteristicas, esto es, darle su propia ftiscnomia para
distinguirla de otras, es preciso que sea hecha de una manera
comprensible, sin reservas, evitando 1las demostracicnes
matemiticas o filos6ficas y toda disgresién inconsecuente. La
sinceridad y claridad de 1la descripcién son dtiles y
convenientes desde todo punto de vista para el mnismo
inventor, porque si esta resulta mal descrita es inaceptable;
porque si est4 mal redactada deviene en la falta de
' realizacién practica, esto es, careceria de industriabilidad
Yy por 1o mismo no se aceptaria, o se nulificaria
posteriormente al comprobarse esta circunstancia, porgque
estando mal redactada la descripcién se careceria de accién
para perseguir a infractores, porque no habria manera
practica de comprobar que guien usa efectivamente la patente
lo est& haciendo en viclacién de lo que se describe
impropiamente.

Las met&foras no son adecuadas en esta materia, porque
inducen a confusién.

La referencia a los dibujos constituyen una parte muy
importante de la descripclén y, por lo mismo, ellas deben de
hacerse con gran claridad en forma tal gue resulten siempre
perfectamente inteligibles. Cuando hayan varias figuras en
los dibujos, las referencias a ellas deben hacerse
ordenadamente, para entender el todo.

LIM. Regl. Art. 32. En la descripcién debers darse

ejemplos précticos o aplicaciones especificas de la
invencién, de tal manera que permitan a un técnico
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con conocimientos medios en la materia a la que la

invencién pertenezca, reproducirla o usarla.

como veremos una vez hecho todo lo anterior debe
serciorarse que lo aportado sea claro y preciso, .esto se
debe, a que en la descripciébn hay que dary toda clase de
detalles, ya que después para al dominic pdblico, y es por

es0 que se requiere la absoluta claridad.4?

2., CAPITULO DR REIVINDICACIONES ©O DE NOVEDADES DE LA
IMVENCION.

A continuacitn inmediatamente después de la descripcién,
debajo del epigrafe "Novedad de la Invencién", encontraremos
el capitulo de cl&usulas reivindicatorias, gque es todo
aguello que el inventor considera como proplo y como nuevo de
su invento, ah{ se concreta en lo m&s posible la esencia del
invento. Esto es importante ya gque cuando hay litigio lo que
sirve de base es lo sefialado en las cléusulas
reivindicatorias y 1lo que no se sefiale en ellas no es
considerado como parte, puesto que 1la descripcién es
meramente explicativa, informativa.

LIM. Art. 17. La descripcién finalizarA con una o

mAs reivindicaciones que precisen el alcance de la

proteccién que se solicita. Las reivindicaciones

deber&n ser claras y concisas y no podr&n exceder

del contenido de la descripcién.

LIM. Reg. Art. 33. Bn las reivindicaciones a que se

refiere el Art. 17 de la lLey, se expresaran las
caracteristicas novedosas de la invencién, las

42 ofr. Figueroa Brito, Enrique. *

". Revista Mexicana de la
Propledad Industrial y Artistica., No. 27-28, enero-
diciembre, México, 1976, pa&g. 262.
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cuales precisaran el alcance de la proteccién legal
que se solicita. Dichas reivindicaclones deber&n
estar numeradas y relacionadas, guardando una
dependencia congruente, con las precedentes, y
firmadas al final por el Inventor, su causahabliente
o apoderado en su caso, mencionando la fecha y
lugar en que se firman.

cuando durante el tr&mite haya que modificar total
o parcialmente las reivindicaciones, se indicar& al
final de ellas la misma fecha de las presentadas
inicialmente.

Como el propSsito de las reservas es definir la
invenciébn cuyo privilegio se solicita, es menester que esten
escritas con toda clarjdad y con toda precisién, fijando el
objeto y el alcance del derecho excluaivo cuyo privilegio se
pide, refiriéndose s6lo a los elementos nuevos. .

LIM. Reg. Art. 35. Las reivindicaciones no
contendr&n referencias a la descripcién ni a los
dibujos. Deber&n redactarse en funcién de las
peculiaridades técnicas de la invencién. AdemAs,
slempre que sea posible, debexra&n contener:

Y. Un presmbulo en el que se Indigque las
caracteristicas técnicas de la invencién que, en
combinacién, forman parte del estado de la técnica
(lo ya conocido), seguido de:

II, Una parte en donde se exponga de manera concisa
las caracteristicas técnicas novedosas que se
desean proteger: que incluyan las partes que las
forman, que funcidn desempeflan y como esté&n
dispuestas entre s8i, procedida de las palabras
*caracterizadas en..." *caracterizadas por® ®donde
la mejora comprende%, o algo semejante.

III. En el caso de nuevas asociaciones de elementos
deber&n redactarse de manera tal, que se distinga
claramente la novedad con respecto a lo conocido.

Hay que evitar ejemplificaciones, también referencias a
praopiedades y caracteristicas, Se referirid escuetamente en
que consiste el invento de una panera enunciativa, sein

incluir operaciones mentales sobre evaluaciones de los medios

empleados © sobre sus consecuencias. En forma concisa se hars
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aparecer los medios que permitan obtener el resultado que se
considera novedoso.

La descripcién de 1las cl&usulas reivindicatorias debe
hacerse con gran culdado y mediante una terminologia precisa
tanto desde el punto de vista gramatical como del técnico, ya
que al hacerse el examen le ayuda a que se precise 1o que se
reserva, también serd mis f4cil sostener y demostrar en caso
de gue se invadan sus derechos, de manera que la prueba de la
invagién, cuando se persiga a los infractores, nc resulte
diffcil en ningtn momento y se alcance precisamente el
objetivo de proteccién buscado.

De esta suerte toda ambiglledad u obscuridad se
interpreta contra el autor de la invencién pues de 1la
redaccién correcta de las reservas depende gran parte de la
obtenciétn de la patente y subsecuentemente su proteccién;
razén por lo cual es preferible emplear 1la claridad,

exactitud y precisién en los términos.

3. LOS DIBUJOS

Los  dibujos, la  descripcién y las clausulas
reivindicatorias se completan reciprocamente, Yy con la
interpretacion 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 las reservas, se considera que no forma parte

de 1la invencién. Los dibujos deben hacerse en tal forma que
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constituyan la representacién del capitulo de reservas y que
sean inteligibles para el propésito de determinar las partes
esenciales de la invencién.

Deben los dibujos carecer de leyendas, titulos © nombres
y 86lo se admite, comc elemento extrafic al dibujo, junto con
los humerales de las partes, el nombre y firma del inventor,
en la parte inferior derecha de la hoja.

LIM. Art. 17. La descripcidn deber& ir acompafiada

de los planos o dibujos técnicos que se requieran

para su comprensién.

LIM. Regl. Art. 36, Sl fueren necesarios dibujos

para la comprensi6tn del invento, 1a descripcion

deber& contener la numeracién de las distintas

figuras de que estos se componen, haciéndose

referencia a ellas y a las distintas partes de que

esten constituido, de tal manera que concuerden con

las letras o signos con que hayan sido marcadas las

figuras.

El articulc 37 del Regl. LIM nos detalla como debsn ir

presentades los dibujos y todo lo relative a ellos.

4. COMBTAMCIA PARA LA FECHA DE PRIORIDAD

En el caso de que la patente solicitada sea de las que
tienen prioridad, es conveniente mencjonar en la solicitud la
fecha de 1a primera solicitud y 1a mencién de la nacién en
gue fue presentada primeramente, es declr, exhibir una
constancia que acredite ese hecho, una copia sellada de la
solicitud, fecha en que fue presentada la solicitud en otro
paig. Asi mismo se sefiala un plazo para que se acompafie al
documento, esto es para que tenga més eficacia la patente.

Aunque esto puede hacerse por separado, pero sieumpra
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simultSneamente a la peticién da la patente, resulta de mayor
conveniencia que consten todos los datos en un mismo
documento para prevenir errores y complicaciones en 1la
tramitacién posterior. Si no se exhibe la constancia no se
reconoce la prioridad, pero por esto no se detiene el tramite
ni se niega,

LIM. Art. 36. Cuando se solicite una patente
después de hacerlo en otro pals, la fecha de
presentacién se retrotraera a la de presentacién en
agquel en que lo fue primero, siempre que le
praesente en México dentro de los plazos gque
determinen los tratados internacionales de los que
sea parte o en su defecto, dentro del afio de
solicitada la patente en el pals de origen.

Para conceder este derecho de prioridad, deber&n
satisfacerse los requisitos siguientes:

I. Que al solicitar la patente se haga constar el
palis de origen y la fecha de presentaciétn de la
solicitud.

IX. Que 1la solicitud presentada en México no
pretenda el otorgamiento de mayores derechos gque
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 debers& ser solo parclal y
referida a esta solicitud. Respecto de la materia
agregada se podr& solicitar un nuevo derecho de
prioridad.

III. Que dentro de los noventa dias siguientes al
de presentacién de la solicitud, se llenen los
requisitos que seflalen los tratados internacionales
de los que México sea parte, esta ley y su
reglamento.

IV. (ue exista reciprocidad en el pais de origen.

$. PODER Y MANDATO
Cuando el mandato se extiende por el causahablente del
inventor y este causahabiente es una persona Jjuridica

colectiva, las facultades de su representante legal han de
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acreditarse por los medios que establece 1la legislacidn
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 é&atos.
Cuando se confiere en el extranjero, la Gnica complicacién
que pudiera presentarse es que la carta~poder viniere
redactada en idiomas extranjero, porque entonces se debe
proveer su traduccién autorizada.43

LIM. Art. 15. La patente podrA ser solicitada por
el inventor o por sus causahabientes:

Si varias personas han hecho conjuntamente una
lnvencién, en la tramitacién del expediente solo
bodra actuar conmo representante comin, la que se
designe expresamente. De no hacerlo asi, se
entender& como representante comln, a la primera de
las nombradas.

LIM. Reg. Art. 10 “Cuando las solicitudes se
patentes, marcas y demAs actos regulados por la Ley
sean formulados por «conducto de mandatario de
persona fisica, la carta-poder con que se acredite
la personalidad debers contener el nombre y
domiciilo 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 medios establecidos en la
legiglacién civil o mercantil.

En el caso de que el solicitante sea una persona
moral extranjera, el mandatario acreditar& su
personalidad con mandato expedido conforme a la
legislacioén aplicable en el domicilio de la mandate
o de los tratados que rijan tales actos y losg
cuales México sea parte, Los documentos asl
otorgados deber&n presentarse legalizados en los
términos que establecen las leyes respectivas.

A continuacién esto se complementa en el Capitule II dei

Reglamento del Articulo 13 al 18 del mismo.

43 crr. SeplGlveda, César.op. cit., p&g. 69
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7. DOCUMENTO DE CESIONMN

Cuando el inventor ha efectuado la transmisién de 1la
invencién antes de solicitarse la patente, y ésta se pide por
el causahabiente, se dehberd acompafiar a la peticién el
documento que la justifique. La cesién puede realizarse por
contrato privado, suscrito por el inventor y por el
cesionario, ante Notario Ppdblico.

cuando el adquiriente sea una persona Jjuridica
colectiva, se habrdn de comprobar, asimismo, las facultades
de dominio del signatario. Si fue realizado en el extranjero
tiene que venlr traducido al espafiol y legalizado.

LIM. Art. 46. lLos derechos que confiere una patente
podré&n cederse o tramitarse en todo o en parte por
acto entre vivos o por via sucesoria, con las
formalidades establecidas por la legislacién comfn.
Para que la cesién o transmisiébn surtan efectos
contra tercetos, se requerir& un registro en la
Direcciébn General de Invenciones y Marcas y
besarrollo Tecnolbégico.

cuando dichas cesiones o transmisiones se efectuen
por actos entre vivos solamente surtiran efectos si
fueren aprobadas e Iinscritas en el Registro
Nacional de Transferencia de Tecnologia.

LIM. Rag. Art. 11 Todos los actos celebrados entre
vivos o por via sucesoria, por virtud de los cuales
se cedan o transfieran parcial o totalmente
derechos derivados de patentes, certificados de
invencién, registro do dibujo o modelos
industriales, marcas, avisos y nombres comerciales,
deber&n ser inscritas en la Direccibn previa la
aprobacién e inscripciétn de las transmisiones o
cesiones por actos entre vivos, en el Registro
Nacional de Transferencia de Tecnologla.

NMientras no se inscriba en la Direcci6tn los actos
Juridicos de cesién o transmisién de derechos a que
s refiere ol pArrafo precedente, no surtirén
efectos contra terceros.
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LIM. Reg. Art. 12. La Direccitn registrar&, cuando
proceda, las cesiones o transmisiones de derechos a
que se refiere el articulo anterior para lo cual el
interesado deber& presentar una solicitud por
duplicado, en la que se expresaran el nimerc de
patente o certificado de invencién; registro o
publicacién de que se trate; denominacidén en su
caso; nombre del titular anterior, nombre
nacionalidad y domicilio del adquiriente y
ubicacién de su establecimiento. A dicha solilcitud
deber& acompafiarse copla. Certificada del contrato
respectivo y constancia de la inscripcié4n en el
Registro Nacional de Transferencia de Tecnologla a
efacto de que se anexen al expediente relativo. En
el caso de gue las transmisiones se refieran a dos
o mas titulos o registros se anexar&n igual ntmero
de copias certificadas de los  documentos
respectivos.

Como podemos ver para que estas cesiones surtan efecto

contra tercercs deben ser insertas en el Registro Nacional de

Transferencia de Tecnologia previamente-“

7. CONPROBAMTE DE PAGO DR DERECHOB

Una vez cotizado y pagado, se recibe de pago junto con
los demAs documentos. La cantidad varia segin el ntmero de
dibujos, pAginas, etc.

Podremos agregar la declaracién de que se trata del
mejor método que' se indica bajo protesta de decir verdad.
" Esta declaraci6én segfin la costumbre establecida se coloca al
final de las cléusulas reivindicatorias y antes de 1la

antefirma.

44 crr. Brisefio Sierra, Humberto., "

" Revista Nexicana
de la Propiedad Industrial y Artistica, No. 29-30, enero-
dic., México,1977, p&g. 213,
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B. RXANENES

Una vez presentada la solicitud ante la oficialia de
partes de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, el
interesadoc debe cubrir en la Direccién de Invenciones y
Marcas los derechos que sefiala la tarifa correspondiente.
Enterados los derechos, el expediente de la soliecitud recibe
un n@mero de orden, bajo al cual se proseguird la tramitacién
hasta la expedicién de la patente o una negacién.

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. BXAMEN ADMIMNISTRATIVO

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 anAlisis de la
solicitud, la descripcién, las reservas, los dibujos y los
documentos conexos gue satisfagan todos 1los requisitos en
cuanto a la forma.

LIM. Art. 18, Presentada la solicitud y sus anexos,
la secretaria de comercio y Fomento Industrial
podré requerir gque se precisen o aclaren en lo gue
crea conveniente. De no cumplir con dicho
requerimiento en un plazo de dos meses, se
considerard abandonada la solicitud. Los documentos
aclaratorios por ningtin motivo contendrin elementos
que den mayor alcance a la invencién a que se
refiera la solicitud original, ya que en este caso
ser& necesario nueva sollcitud y se perders la
fecha de presentacién.
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Aqui tenemos un examen administrativo “en lo que crea

conveniente" es decir, se da un arbitrio amplisimo,

tenemos también un examen de forma.

en el

LIM. Art. 19. Si la solicitud no cumple con los

requisitos de forma establecidos por esta ley y

su

reglamento, por una sola vez se le otorgarg al
interesado un plazo de treinta dlas para que la
perfeccione y de no hacerlo, se tendr& por no

presentada, comunicindosele esta resclucién.

En los articulos se nos sefiala en que aspecto hay que

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

no presentado, este tambié&én sefiala un examen de forma Yy a un

plazo de 30 dias para corregir este error de forma.

LIM. Reg. Art. 6. La Secretaria tendr& en todo

tiempo la facultad de pedir le sean proporcionados,
aclarados o complementados, los datos, documentos,
dibujos o fotografias, asi como la informacién gque
estime necesaria para el cumplimiento de los
requisitos rformales de presentacidn de la sollcitud
de que se trata.

LIM. Reg. Art. 41. Si de 1los términos de la
solicitud se infiere que lo que pretende protegerse
no procede conforme a la ley sino que corresponde a
otra figura juridica previa en la misma, se le
notificar& la determinacién 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 notificaci6tn de la
determinacién se conservar& la fecha legal.
Correspondiente a la solicitud original, la que se
considerara atendida definitivamente con la
comunicacién de la determinacién.

Se da oportunidad al promovente para gue 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 de
patentabilidad,

En el caso de que se trate de 1la onmisién de cilertas
partes esencliales de la invencién, esto es cuando, falten los
dibujos y a 1a descripci6tn elementos sin los cuales la
invencién no  aparece como tal, principalmente por
inexperiencia de quien promueve. E1 Reglamento permite
antonces qgue se presente en el mismo expediente una nueva
solicitud acompafiada de nueva descripcién y dibujos, pero
entendiendo que la idea inicial de la invencién no se altere
en sus elementos substanciales. Por otra parte se conservard
la fecha legal, si se hacen dentro de los 2 meses siguientes
a la notificacién, '

Como podemos ver lo que principalmente, se examina es si
la invencién 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, consecuaentemente dicho examen técnico se
efectua con el cbjeto de determinar o verificar que lo que se
estf describiendo no estd incluido en 1la ley come no
patentable, es decir que no quede comprendido dentro de los
articulos 9 y 106 de la Ley, en otras palabras, todo aquello
que no llena las condiciones de originalidad, de novedad, de
industriabilidad y de patentabilidad.

LIN. Reg. Art. 43. Una vez presentada y debidamente
integrada una solicitud de patente o de certificado
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de invencidn se analizar& para determinar sl es

susceptible de aplicacién industrial.

Aquil vemos como en el reglamento se determina un segundo
examen que es el examen técnico al decir: "si es susceptible
de aplicacién industrial®™ y esto se complementa con el Art.

10 de la Ley.

2+ BXAMEN DE NOVEDAD

Una vez cunmplido con todos los requisitos de la ley y
del reglamento, se proceder8 a ejecutar un 3er. examen, el
examen de novedad de la invencién, el cual se lleva a cabo a
peticién de parte, mediante el cual se ve si el objeto que se
qguiere patentar no ha sido ya dado a conccer por otros
medios, es decir, se estudia, si dicho objeto es nuevo.

LIM. Art. 20. Satisfechos los requisitos legales y

reglamentarios, se har& un examen de novedad de la

invencién, sl el interesado lo solicita dentro de

los noventa dias sigulentes al cumplimiento de un

afio de presentada la solicitud. De no recibir esta

peticidén se considera abandonada de pleno derecho

la solicitud.

LIM. Reg. Art, 43, ...Se proceder&, previa paticién

del interesado, al examen de novedad, en el que se

tomaron en cuenta las anterioridades de derechos

otorgados y aquellas comprendidas en sclicitudes
anteriores que se encuentren en tr&nmite y que se
relacionen con la invencién de que se trate.

Podemos ver que el tiempo después del examen
administrativo es de un afio y 3 meses para presentar dicho
examen. Podemos decir por otra parte, que se establece en
retardo de un afio para cada asunto, pues no podri 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
podrd poner en el mercado el producto de su invencién sino
pasados muchos meses de solicitada la patente,

LIM. Reg. Art. 45. El resultadoc del examen de
novedad realizado por las oficinas a que se refiere
el articulo anterior tendrd el carfcter de
definitivo respecto a la novedad y a la actividad
inventiva de la invencién que se pretenda proteger
mediante una patente o un certificado de invencién,
salvo que en la oficina examinadora exista el
procedimiento de oposicién, caso en el cual el
examen de novedad tendr& el caré&cter definitivo una
vez gque se hayan transcurrido los plazos para
presentar la oposiclén o se haya resuelto esta, lo
gue deber& demostrarse con copla certificada de la
resolucién que se haya dictado.

LIM. Reg. Art. 48. Al efaectuarse el examen de
novedad solo se considerarf aquello gque este
determinado de manera clara y concisa en la parte
de la descripcién y en la correspondiente a las
reivindicaciones. Todo lo que por alguna razén se
haya omitido en las mismas, no se considerar& como
parte integrante de &stas, ni tendrs valor para los
afectos de la extensién da los derechos que se
pretenden amparar con la patente o certificado de
invencién.

3. BXPEDICION DRL TITULO

Ya practicade el examen viene la decisién de si se
otorga o no la patente. Si se concede, se manda un oficio de
concesién y se cita el pago de derechos presentandose los
clichés necesarios para la publicacién dentro del término de
dos meses. Si el solicitante no cumple dentroc de este término
con lo indicado, se considerar& abandonada la solicitud.

LIM. Art. 31. Cuando proceda la expedicién de 1la

patente se notificard& al golicitante para que

dentro del término de dos meses, cumpla con los

requisitos necesarlos para la publicacién y cubra
los derechos por expedicién del titulo. Si no lo
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hace dentro de dicho término se tendr& por

abandonado el tréamite.

El término que se concede para reunir los requisitos de
expediciétn s6lo puede ser ampliado por una sola vez por el
mismo término.

LIM. Art. 32, La Secretaria de Comercio y Fomento

Industrial, por motivos justificados y cuando se la

solicite antes de la expiracién del plazo

respectivo, por una sola vez podr& conceder
ampliaciones del mismo y hasta por un término igual

a los establecidos en los articulos 18, 21, 28, 29

y 31 de esta ley.

LIM, Reg. Art. 51. Al acreditar el pago por

expedicién del titulo de patente o certificado de

invencién, el solicitante entregar& tres pruebas

finas, procedentes de negativo, en papel couche y

con medidas de 11.0 x 7.0 cms., en caso de un solo

dipujo, o de 24.0 x 11.0 cms., para dos o RAS

dibujos, para efectos de la publicacién a que se
refiere el 202 de la ley.

Se proporcionar8 un nGmero de patente al asunto
solicitado y se procederi a otorgar el titulo que ampara la
patente. En el titulo se hace mencién del nlmero de 1la
patente y la clase de la misma, esto es, si se trata de
invencién de mejora, de dibujo, etc. Contandr& el nombre del
titular, el del inventor, el plaze de vigencia, la fecha
legal, la de prioridad, la de la expedicién del titulo.

Loa titulos de las patentes comprenderin el original de
la descripci6n y reservas y de los dibujos, e iran suscritos
por el Secretario de Comercioc y Fomento Industrial o el
funcionario en que éste delegue la firma. Se otorgars a
nombre del Presidente de la Rep@blica.

LIM. Art., 33. Los titulos de las patentes serén
expadidos en nombre del Presidente de los Estados
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Unidos Mexicanos, e irén firmados por el Secretario

de comercio y Fomento Industrial o por el

funcionario en quien delegue esta facultad.

LIM. Art. 34. En el titulo se har& constar: namero

y c¢lase de la patente, nombre de la persona o

personas a quien se concede; nombre de inventor o

Inventores en su caso; plazo de vigencia;

denominacién que corresponda a la invencién; fecha

legal de la patente; la de prioridad, en su caso, y

la de expedicién del titulo.

LIM. Art, 35, E]l ¢titulo de la patente con un

ojemplar de la descripcién y dibujos, i los

hublere, constituir& el documento que acredite los
derechos del titular.

Tiene importancia la conservacién material del titulo no
sblo porque con el se justifica la propledad de la patente
sino también porque este documento resulta hecesario cuando
se solicite al Jjuez la reclamacién de algan derecho gue
confiere dicho titulo en cuanto a 1la vioclacién de los
derechos que confiere la patente, ya que debe presentarse el

titulo como uno de los documentos que tundamenta esa accién

C. DERECHOB Y OBLIGACIONES® DEL TITULAR DE LA PATENTE
Una vez expedida la patente surgen entonces derechos y

obligaciones del titular de la patente.

I. DERECHOS DEL TITULAR DB LA PATENTE

1. Derscho de explotar el invento en forma exclusiva
Una vez expedida 1a patente existe el derecho a 1la
explotacion exclusiva por el término de 14 afics que se

cuentan a partir de la facha del titulo.
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LIM, Art., 3, La persona fisica e realice una
invencién o su causahablente, tlene el deracho
exclusivo de explotarla en su provecho, por si o
por otros con un permiso.

LIM, Art. 37. Con las limitaciones prescritas en
esta ley la patente confiere a un titular el
derecho de explotar en forma exclusiva la
invencién...

2. Derecho de conceder licencias por medio de convenios

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 explotacidn.
Las licencias son permisos para que personas distintas del
titular de la patente lleve a cabo la explotacién de ésta, y
se realizan a través de un convenio que debe inscribirse en
la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. Las hipbtesis
que se pueden plantear por esto son varias:

a) Licencia de uso exclusivo

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

conceder licencias a m&s, es decir, se dan

licencias maltiples.

c) Licencias mixtas, la pueden explotar varias

personas pero.ademids 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.

LIM. Art. 44. El1 titular de la patente podrs
conceder licencias para su explotacién mediante
convenio celebrado legalmente.
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LIM. Art., 45. Las licencias de explotacién deberén
ser aprobadas y registradas por la Secretaria de
Comercloc y Fomento Industrial en los términos de la
ley sobre el control y registro de la transferencia
de tecnologia y el uso y explotacitn de Patentes y
Marcas.

LIM. Art. 47. Salvo estipulacién en contrario la
concesién de una licencia no  excluira 1la
posibilidad, por parte del titular de la patente,
de conceder otras licencias ni de explotar
sinulténeamente la patente por si mismo.

Existe la particularidad de que las licencias no son
exclusivas, a menos que asi se establezca de comGn acuerdo,
de modo gue el titular puede conceder diversas licencias y

adn explotar &1  mismo el invento, ademis de los

licenciatarios.

3. Cesién de derechos total o parcial inter vivos

El titular de la patente puede, si aGn conviene a su
interés, ceder sus derechos total o parcialmente a través de
un conhvenio que deber& ser aprobado por la Secretaria e
inscrito posteriormente en la Direccién de Patentes y Marcas
y en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia para
gue surtan efecto.

LIN. Att. 46. los derechos que conflere una patente
podr&n cederse o trasmitirse en todo o en partes
por actos entre vivos o por via sucesoria, con las
formalidades establecidas per la legislaclén comln,
Para que la cesién o transmisién surtan efectos
contra terceros, se requerird un registro en la
Direccién General de Invenciones y Marcas y
Desarrollo Tecnolégico.

cuando dichas cesiones o transmisiones se efect(en
por actos entre varios solamente surtiran efectos
8l fueren aprobados e Inscritas en el Registro
Nacional de Transferencia de Tecnoclogla.
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Al igual gque el punto anterior se aplica el art, 46 de

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

sus herederos.

LIM. Art. 15. La patente podrd ser solicitada por
el inventor o por sus causahablentes.

LIM. Reg. Art, 27. Para los efectos del articulo 15
de la Ley se consldera causahabiente del inventor a
quien adquiera el derecho gque aguel tiene en
relacién con determinada lnvenci6n, por herencia,
enajenacién o cualquier otro titulo legal. En todo
casoc el causahabiente deber& comprobar su car&cter
de tal conforme a derecho.

5. Derecho de percibir regalias por 1las licencias
contractuales

Aqui el titular recibe regalias por los convenios que
realice. Estas regalias en su monto estén reguladas por la

Ley de Transferencia de Tecnologia.

6. Derscho de percibir regalias por licencias obligatorias

derecho y ademfis es una carga.

LIM. Reg. Art, 55, El titular de una patente o de
un certificado de lInvencién podr&, 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 explotacién de la invencién, las
condiclones de esta y las regalias a cubrir.

Este derecho tiene dos aspectos, por un lado es un

En la ley se establece la

obligacién de usar el objeto patentado y no llenar archivos

por lo que &l invento se debe de llevar a la préctica, ademés

debe de comprobar su explotacién, La administracién pdblica
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puede conceder licencias a un tercero que lo solicite adn en

contra del titular, por no explotarlo.

de percibir regalias.

LIM. Art. 48. La patente caducard dentro del
término de dos afios contados a partir de la fecha
de 1a concesién de ia primera licencila
obligatoria...

El pago de regallas 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 bilen, por el supuesto
sefialado en el pArrafo inmediato anterior.

LIM., Art, 52. Previa audiencia de las partes, la
Direcciébn General de Invenciones, Marcas y
Desarrollo Tecnolégico decidirk sobre el
otorgamiento de la licencia obligatoria y, en caso
de que resuelva concederla, fijar& conforme a la
opinitn de la Direccién General de Transferencia de
Tecnologia, el término de su duracién, las
condiciones bajo las cuales se concede, el campo de
su aplicacién y el monte de las regalias que
correspondan al titular de la patente.

7. Darscho de peroibir reqalias por sublicencias

Esta es una variante de la anterior.

LIM. Art. 55. Las licencias obligatorias no seréan
exclugivag. Su titular no podr& cederlas sin
autorizacién de la Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial, ni conceder sublicencias sin esta
autorizacion y el consentimiento del titular de la
patente.

No por esa razén deja

Derecho de percibir regalias por 1licencias de utilidad
ptbiica

La licencia de utilidad pGblica es intransferible, y en

todo lo dem&s es igual a la licencia obligatoria. El monto de

las regalias se fija de acuerdo al articulo 52.
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LIM. Art. 56. Por causa de salud ptblica, defensa
nacional o cualquier otra de interés piblico, la
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial en
cualquler tiempo, mediante declaracioén gque se
publicara en el plario oficlal de la Federacién,
determinar& que la explotacién de clertas patentes
pueda hacerse mediante el otorgamiento de licencias
de utilidad pablica. '

Para el otorgamiento de estas licencias se
procedord en los términos del Art. 52.

Estas licencias ser&n intransmisibles,

9. Bl derecho de ejercitar aceidén contra la usurpacién o
invasién del derecho da patente

Las acciones de proteccién a la patente, son en nuestro
pais auténticas acciones en el pleno sentido de la palabra,
puesto que se traducen a la larga en sentencias condenatorias
o absolutorias y en declarativas. S6lo que tiene varias faces
que las vuelven complicadas, y muchas veces sus resultados
son extempor&neos.

Cuando el titular es objeto de un delito en su contra,
tiene este derecho ante la autoridad o por la via civil sea
federal o comin a ejercitar acciones para reclamar su
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.

LIM. Art. 49. ...el solicitante tendr& el derecho

de ejercitar las acciones..., una vez gue se haya

concedido la patente.

LIM., Reg. Art. 63. Cuando los productos por su

tamafio o naturaleza no sean susceptibles de

ostentar las leyendas “patente en tramite®,

"patente pendiente” o su abreviatura, los envases o

empaques deberdn ostentarlas para tener derecho el

solicitante de ejercitar las acciones a que se
refiere el art. 49 de la ley.
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LIM. Art. 215, Son competentes los tribunales de la
Federacién para conocer de los delitos a que se
refiere el articulo 211. También conocerén de sus
controversias civiles que se susciten con motivo de
la aplicacién de esta Ley. cuando dichas
controversias afecten solo intereses particulares,
podré&n conocer de ella, a eleccidn del actor, los
tribunales del orden comiin.

10. Derscho de reclamar el pago de dafios y perjuicios

El titular de la patente puede recurrir a los tribunales
civiles y penales para reclamar el pago de dafios y perjuiciocs
sufridos, y en su caso se imponga la sancién penal que
corresponda al usurpador. Esto lo puede hacer a través del
incidente de reparacién del dafio. E1 titular debe ir a
solicitar a 1a oficina de patentes una resolucién técnica
para demostrar dicha violaci6n y para gque proceda la demanda.

LIM. Art. 214. Independientemente de la sancién

adeministrativa y del ejercicio de la accidén penal,

el perjudicado por cualquiera de las infracclones y

delitos a que esta ley se refiere podra demandar

del o de los autores de los mismos, la reparacién y

el pago de los dafios y perjuicios sufridos con

motivo de la infraccidén o del delito.

En relacién con este articule y este derecho gquedan
cohonestados los Arts. 193 y 213 como veremos m&s adelante,

debe el titular cubrir ciertos requisitos antes de emprender

dicha accién.

1I. OPLIGACIOMES DEL TITULAR DE LA PATENTE
¥Ya hemos visto 1los derechos ahora veremos las
obligaciones o cargas que debe cumplir el titular de la

patente,
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1, Obligacién de explotar el invento patentado

El inventor tiene la obligacién de explotar la patente,
pues se cohsidera gque existe un interés social a este
respecto precisamente porque esto afecta a la industria, este
debe de ponerlo en préctica o usarlo. La explotacién debe
iniciarse dentro de un plaze de 3 afios a partir de 1la
expedicién de la patente.

LIM. Art. 41. El1 otorgamiento de la patente implica

la obligacién de explotarla en territorio nacional.

La explotacién deberd iniciarse dentro de un plaso

de tres afios contados desde la facha de expedicién

de la patente.

LIM, Art. 48, La patente caducar& dentro del

término de dos afios contados a partir de la fecha

de la concesion de la primer licencia obligatoria,

salvo gque el titular compruebe satisfactoriamente

ante la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial

la explotacién de dicha patente en los términos
establecidos en esta ley.

La consecuencia por no explotar la patente determinars

la caducidad de la misma.45

2. Obligacién de comprobar la explotacién
Debe de comprobarse tal explotacién, a satisfacciédn de la
Sacraetaria de Comercio y Fomento Industrial, dentro de loa

dos meses sigulentes a la iniciacién de dicha explotacién, en

45 cfr. Delgado F., Alejandro. "Efectos précticos de la nueva
ley de invenciones y marcas en la transferencia de

tecnologia®™. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y
Artistica, No. 27-28, enero-dic., México, 1976, p&qg. 247.
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la inteligencia de que si esta no se realiza 1la patente
caducar8.

LIM. Art. 42. El1 titular de la patente debers
comprobar el inicio de la explotacién a
satisfaccidbn de la Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial, dentro de los dos meses siguientes a
dicha iniclacion.

LIM. Art, 43. Para los eafectos de esta ley, es
explotacién la utilizacién permanente de los
procedimientos patentados o la fabricaclén del
producto amparade por la patente, efectuadas
directamente por el titular de la patente, sus
causahabientes o licenciatarios, en volGmenes que
correspondan a una efectiva explotacién industrial
Y en condiciones adecuadas de calidad y precio.
Para comprobar 1la explotacién industrial de las
patentes, se deber&n presentar ante la Secretaria
de Comercio y Fomento Industrial 1las pruebas o
dem&s elementos que se consideren necesarios de
acuerdo a la frecuencia o naturaleza de la
explotacién de la invencidén de que se trate. La
autoridad administrativa competente efectuarh
inspecciones en 1los casos en que lo Jjuzgue
conveniente.

La importacién del producto amparado por una
patente o del producto fabricado <con el
procedimiento  patentado, no se considerar&
explotacién.

LIM. Reg. Art, 52, La patente deber& explotarse
dentro de un plazo de tres afios contados desde la
fecha en que se expidié el titulo correspondiente.
Para comprobar la fecha de inicio de la explotacién
de una invencibén, el interesado deber& presentar,
dentro de los dos meses siguientes a tal fecha, una
declaracion en la que exprese:

I. Fecha de inicio de la explotacidn;

II. Lugar de explotacién con indicacién de su
ubicacién exacta;

IIX. Titulo y namero de la patente gue se esta
explotando;

IV. Nombre del licenciatario en su caso;

V. La forma en que se realiza la explotacién.

La Direccién verificar& que efectivamente se est&
explotando la patente.
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La explotacién en consecuencia debe ser permanente, es
decir, sin interrupcién, lo cual se 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
afios, cualquier persona puede solicitar la concesitn de una
licencia gque tiene el cardcter de obligatoria y cuyo
requisito de concesién es el de presentar un programa de
fabricacién, demostrar tener capacidad técnica y econémica
para llevar a cabo la explotacién, si se resuelve otorgarla
se determinar& el término de duracitn con las condiciones a
que se sujeta y el monto de las regalias que correspondan al
titular de la patente debiendo iniciar la explotacién dentro
de un plazo de dos afios, demostrando con cardcter de
obligatoriedad esta circunstancia, bajo pena de revocacién de

la licencia s8i no 1o hiciere.

3, Obligaciénm de pagar a la administracisén pdblica 1las
anualidades para mantener vigente el titulo

Estas tarifas se encuentran derogadas en la ley. AGn as{
se deben de cubrir desde la primera de ellas por adelantado
debiendo pagarse en el momento de la expedicién del titulo.
La falta de pago de las anualidades acarrea la caducidad de
la patentae.

LIM. Art. 31. Cuando proceda la expedicién de la

pataente se notificar& al solicitante para que,
dentro del término de dos meses, cumpla con los
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requisitos necesarios para la publicacién y cubra
los derechos por expedicién del titulo. Si no lo
hace dentro de dicho término se tendr& por
abandonado el tré&mite.

LIM. Reg. Art. 54. La vigencia de las patentes y de
los certificados de invencién ser& de catorce afos
improrrogables, siempre que oportunamente se paguen
las anualidades que establece la Ley Federal de
Derechos o, a m&s tardar, dentro de los sels meses
siguientes a la fecha en que la anualidad fuere
exigible.

La falta de pago de cualquier anualidad, dentro del
plazo a que se refiere el parrafo precedente,
traeréd como consecuencia la caducidad de la patente
o del certificado de invencién sin necesidad de
declaracién expresas, pero se ordenaré la
publicacién de la caducidad en 1la Gaceta de
Invenciones y Marcas.

El1 titular de la patente o del certificado de
invencién o, en su caso, el 1licenciatario o
cualquiera de ellos si son varios, tendr& deraechc a
solicitar 1la rehabilitacién de la patente o
certificado de invencién caducos, siempre que la
solicitud se presente dentrc de los sels meses
siguientes al vencimiento del plazo de gracia para
el pago de la anualidad y se demuestre que se esté§
explotando la patente o el ©certificado de
invencion.

4. Obligaocién de registrar el contrato gue otorga una
licencia uvbligatoria

El titular de una patente tiene 1la obligacién de
inscribir el contrato que lo contenga en el Registro de
Transferencia y Tecnologia. La falta de inscripeién
determinar& una multa para las partes. Esta dependencla cuida
de que no se cometan abusos a través de estas licencias y
sefiala limites razonables al monto de las regalias.

LIN. Art, 44. El1 titular de la patente podr&

conceder licencia para su explotacién mediante

convenio celebrado legalmente.

LIM. Art. 45. Las licenclas de explotacidn deber&n
ser aprobadas y reglstradas por la Secretaria de



Comercio y Fomento Industrial en los términos de la
Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia
de Tecnologia y el Uso y Explotacién de Pataentes y
Marcas.

LIM. Reg. Art. 55. El1 titular de una patente o de
un certificado de invencién podr&, durante la
vigencia de los milsmos, autorizar a un tercero para
que los exploten en forma exclusiva o no. Para tal
efecto, debers presentarse, ante la Direccién
General de Transferencia de Tecnologia, solicitud
por triplicado mencionado los siguientes datos:

I. Nombre, denominacién o razbén social,
nacionalidad y domicilio del titular y del tercero;
II. Nimero de la patente o del certificado de
invencién;

IXI. Nombre de la invencién;

IV. El lapso durante el cual se pretenda llevar a
cabo la explotacidén de la invencién, las
condiciones de ésta y las regalfas a cubrir.

A dicha solicitud se acompafiard el cuestionario
econémico y los datos y documentos a que 58 refiere
el Reglamento de la Ley sobre el Control y Registro
de la Transferencia de Tecnologia y el Uso
Explotacitn de Patentes y Marcas para acreditar 1la
capacidad técnica y econbémica del solicitante para
la explotacién de la invencién.

LRTTEPM Art. 20. Para los efectos de esta ley,
deber&n ser inscritos en el Registro Naclonal de
Transferencia de Tecnologia todos los convenios,
contratos y demaAs actos que consten en documentos
que deban surtir efectos en el territorio nacional,
relativos a:

a) La concesién del uso o autorizacién de
explotacién de patentes de invencién o de mejoras y
de los certificados de invencién;

b) La concesién de uso o autorizacién de
explotacién de modelos y dibujos industriales;

c) La transmisién de conocimientos técnicos
mediante planos, diagramas, modelos, instructivos,
formulaciones, especificaciones, formacibn Yy
capacitaci6én de personal y otras modalidades;

@) La asistencia técnica, en cualquier forma que
&sta se preste;

f) La provisién de ingenileria b&sica o de detalle;
g) La concesién de derechos de autor que impliquen
explotacién industrial,
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En la Ley de Transferencia de Tecnologia se le resta

efectos a el contrato si el registro no se ha efectuado.
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3. Obligacién de registrar la transmisién de los derechos de
la patents
La transmisién de los derechos de la patente deberd de
inscribirse en la Direccién General de Invenciones y Marcas y
pesarrollc Tecnolégico.
LIM. Art. 46. 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 legislacién comin.
Para que la cesién o transmisién surtan aefectos
contra terceros, se requerir& su reglstro en la
Direccién General de Invenciones y Marcas ¥y
Desarrollo Tecnolégico.
cuando dichas cesiones o transmisiones se efectfien
por actos entre vivos solamente surtirén efectos si

fueren aprobadas e inscritas en el Registro
Nacional de Transferencia de Tecnologla.

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 1la Direccién de
Patentes y Marcas y en el Registro Nacional de Transferencia

de Tecnologila.

6. Obligacién de proporoionar toda 1la informacién 1idéneo
para que el invento se ponga en prictica

La ley impone al titular de la patente la obligacién de
proporcionar al licenciataric la informacién necesaria para

su explotacién. Si tal obligacién no se cumple, sobreviene la
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revocacién de la patente. Ello se funda en el principio’de

gue una patente es vdlida si puede llevarse a la préctica, y

si no es posible obtener la informacién adecuada para ponerla

en préctica a través del invento, o por el

titular

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

puede ejecutarse y por lo mismo anulable por falta de la

debida revelacién,

LIM. Art. 57. En los «casos de licencias
obligatorias y de utilidad ptblica, el titular de
la patente debers proporcionar a los
licenciatarlos, en todo caso, 1la dinformacitn
necesaria para su explotacién en los términos
previstos por el articulo 17. E1 incumplimiento de
esta obligacibén producird la revocaciébn de la
patente.

LIM. Ragl. Art. 62. S§1 la informacién proporcionada
por el titular de la patente a los licencilatarios,
en términos del articulo 57 de la lLey, es
insuficlente para explotar la Iinvencién, deberén
manifestaric a la Secretaria, gquien previa
audiencla de las partes resolverd sl procede ¢ no
el suministro de mayor informacién. De considerar
gue el titular de la patente debe proporcionar al
licenciatario mayor informacién, la Secretaria
apercibiré al titular con 1la revocacién 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 Secretarfa, procederhA a la
revocacién de ésta.

En todo caso los licenclatarios para la explotacidn
de patentes, cualesquiera que sea el acto gque dio
origen a su licencia, tienen libertad de adquirir
la informacién tecnolégica que se requiera para la
explotacién de la patente, de otras fuentes de
informacién diferentes del titular de ella, sin gque
tal informacién pueda ser causal de terminacién o
revocacién de la licencia.
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7. Obligacién de uso de las leyendas que expressn el hecho
de eatar patentado el producto

El titular de la patente debe de usar las leyendas con
el nimero de patentes o una indicacién que exprese ese hecho,
en su defecto también puede utilizar las leyendas "Patente en
trémite" o “Patente pendiente"® o sus abreviaturas. Es
importante que este requisito se tome en cuenta pues su
consecuencia es el derecho de ejercitar la accién en contra
de los infractores del derecho de patente y su no
cumplimiento acarrea la pérdida de dichas acciones.

LIM, Art. 49. Los productos amparados por una
patente deber&n llevar una indicacién que exprese
el hecho de estar patentados y el nGmero de la
patente. Si1 los objetos no se prestaren a ello,
dichos datos deber&n aparscer en los envasas o
enpagues de los productos. ’

cuando se trate de productos que Jimpliquen la
explotacién de una Iinvenciébn, objeto de una
solicitud de patente en trémite o pendiente, el
solicitante tendr& el deracho de ejercitar las
acciones a que se refiere el pArrafo anterior, una
vez que se haya concedido la patente respectiva,
siempre y cuando haya empleado las leyendas
"pPatente en tré&mite" o "Patente pendiente" o sus
abreviaturas.

LIM. Reg. Art. 63 Cuando los productos por &u
tamafio o naturaleza no sean susceptibles de
ostentar las leyendas ‘"patente en tr&mite”,
"patente pendiente* o sus abreviaturas, los envases
o empaques debera4n ostentarlas para tener derecho
el solicitante de ejercitar las acciones a que se
refiere el articulo 49 de la Ley.

8. Obligacisén de pedir opinién técnica
Este es un requisito muy importante puesto que sin ello
el ministerio pdblico no da curso a la demanda por ello se

debe solicitar de la oficina de patentes que declare la
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una resolucién . firme de la infraccién y se suspenda la

averiguacién hasta que se llene dicho requisito.

LIM. Art. 213, La investigacién previa relacionada
con los delitos a que se reflere el articuleo 211 la
iniciaré el Ministerio Piblico tan pronto como
tenga conocimiento de hechos que puedan
tipificarlos, y dentro de ella podr& dictar las
medidas cautelares que establezca la legislacién de
la materla, incluyendo las dispuestas por el cédigo
Federal de Procedimientos Penales, perc para el
ejercicio de 1la acci6n penal, se requerird la
previa declaracién de la Secretaria de Comercio y
Fomento Industrial en relacién con la existencia de
los hechos que pudiesen resultar constitutivos del
daelito de que se trate,

Dichas declaraciones se formular&n desde un punto
de vista técnico, no prejuzgarén sobre las acciones
civiles o penales que procedan y se haran del
conocimiento de la Procuraduria General de la
Reptblica.

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

presente el titular del derecho para que esta proceda.

D. INVASION DE DERECHO DE PATENTE Y ACCIONES DERIVADAS DE
DICHO DERECNO

1. REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD

Cuando s8e wvulneren los derechos otorgados para una
patente, como presupuesto para ejercer una acci6dn judicial,
ya sea penal o civil, es necesario obtener con anterioridad
una declaracién hecha por la Secretarifa de Comercio y Fomento
Industrial, de que en efecto, los derechos otorgados por
determinada patente han sido invadidos. Esta se hard por

conducto de la Direccién General de Invenciones y Marcas.
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LIN., Art. 213, La lInvestigaclién previa relaclonada
con los delitos a que se refiere el articulo 211 la
iniciars el Ministerio Publico tan prontc como
tenga conocimiento de hechos que puedan
tipificarlos, y dentro de ella podr& dictar las
medidas cautelares que establezca la legislacién de
la materia, incluyendo las dispuestas por el Ccédigo
Federal de Procedimientos Penales, para al
ejercicio de la acciébn penal, se regquerird la
previa declaracién de la Secretaria de Comercio y
Fomento Industrial en relaciétn con la existencia de
los hechos que pudieran resultar constitutivos del
delito de que se trate.

Dichas declaraciones se formularidn desde un punto
de vista técnico, no prejuzgarin sobre las acciones
civiles o penales que procedan y se harén del
conocimiento de la Procuraduria General de la
Reptblica.

Esta declaracién solo se har& en forma técnica sin
juzgar sobre las acciones civiles o penales que pudieren
derivarse.

A continuacién se presenta la demanda que debe revestir
cierta forma.

Debe nencionarse en primer término el nombre del gque
promuava, su domicilio, el del procurador, cuando lo haya. Se
continua concretamente con lo que se pide, su fundamento
legal, asil como la causa del interés juridico. Se
proporcionar&n los datos del supuesto infractor o invasor, o
al del titular contra quien se actGa, asi como su domicilio y
el tipo de accién que mze deduce. Vendr& después una narracién
suscinta de los hechos, la relacién de las pruebas en las que
se apoya la promocién y los fundamentos legales de la misma,

La demanda se 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 trémites del caso, la demanda se hace del
conocimiento del presunto invasor. Se concede un término de
no m&s de treinta dias hdbiles para que exponga su respuesta.

Las sanciones judiciales civiles o penales se siguen
después que la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial
hace la declaraci6tn administrativa de invacién de patente, al
haber comprobado que se infringié el derecho del titular de

una patente.

2. ACCIONES JUDICIALES, CIVILES Y PENALES

Las acciones:- civiles o penales se siguen después de que
la Secretaria de Industria y Comercio hace la declaracién
administrativa de invacién de patente al haber comprobado que
se infringis el disfrute del derecho del titular de una
patente.

LIM. Art. 214. Independientemente de la sancién

administrativa y del ejercicio de la accién penal,

el perjudicado por cualquiera de las infracciones y

delitos a que esta ley se reflere podrd demandar

del o de los autores de los mismos, la reparacién y

el pago de los dafios y perjuicios sufridos con

motive de la infraccién o del delito.
a) Aoclones civiles:

Lag acciones por la via civil previstas en el articulo
214 de la ley, por dafiecs y perjuiclos, puede ser ejercida

ante los tribunales federales pero en caso de que la

controversia se lleve a cabo Gnicamente entre particulares,
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podra conocer de ella el tribunal correspondiente del orden
comin (Art. 215 LIM) a eleccién del actor. Los juicios serén
sumarios, y se regir&n por los c6édigos de procedimientos
civiles, federales o locales, segin el tribunal ante el cual
se ventilen.

Ademé&s, tenemos también la accién 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 5610 el tiene derecho. (Art. 223 bis LIM).

Por dltimo, la accién 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 fabricacién.

(Art. 223 bis LIM).

b) Acoiones Penales:

Por lo gque respecta a las acciones penales, son
competentes para conocer de ellas los tribunales de 1a
Federacién )% se substanciar&n de acuerdo con las
disposiciones relativas, contenidas en el C&digo Federal de
Procedimientos Penales (Art. 213 LIM); y las sentencias que
se pronuncien, se comunicar&n a la Sacretaria de Comercio y
Fomento Industrial, 1la cual la publicarf en la Gaceta de 1la

Propiedad Industrial, como lo dispone el articulo 202 LINM.

El titular del derecho violado debe demostrar:
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a) Su derecho, a través del documente gque se hdya
expedido (titulo de patente, certificado de invencién, etec.)

b) Que alguien ha violado su derecho.

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

d) Que 1la fabricacién y venta de los objetos sean
llevado a cabo en forma dolosa, es decir, a sablendas de gue
carecia de derecho para ello.

e} Que el usurpador ha obtenido un provecho econémico,

un lucro.

Debemos decir que concluidas las etapas procesales del
juicio y dictada 1a resolucién, y si se determina que
efectivamente hubo violacién, se harf del conocimiento de la
Procuraduria General de 1la RepGblica para el efecto dal

ejercicio de la accién penal.

3. MORNAS PENALES SCBRE PATENTES

El Capitulo I del Titule X de la Ley de Invenciones y
Marcas contiene normas de carfcter penal para sancionar las
actividades delitivas en materia de patentes.

En el artfculo 211, la ley marca los tipos delictivos,
asi como el articulos 212 de la ley que sefiala las penas que
les 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:
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LIM. Art, 211, Son delitos:

I. Fabricar o elaborar productos amparados por una
patente o un certificado de invencion, sin
consentimiento de su titular o sin la licencia o
autorisacibén correspondiente.

II. Emplear métodos o procedimientos patentados o
amparados por un certificado de invencién, sin los
ragquisitos a que se refiere la fraccibn precedente.
III. Reproducir dibujos o modelos industriales
protegidos por un registro, sin consentimiento de
su titular o sin la licencia respectiva.

V., Ofrecer en venta o poner en circulacién los
productos a que se refleren las fracciones I, II y
V del presente articulo o aguellos a que se contrae
la fraccitn del articulo 210, no obstante la
declaratoria de confusién de la misma preveé; o
bien, productos protegidos por una marca
registrada, habiéndolos alterado. Lo previsto en la
presente fraccibn ser& aplicable, en lo conducente,
trat&ndose de marcas de servicio.

IX. Usar para si con propésito de lucro o revelar
algtn secreto industrial o invencién, cuyo registro
se encuentre en trémite y gue conoce o ha recibido
con motivo de su empleo, carga o puesto, o bien por
cualquiera otra circunstancia ilicita.

De las fracciones vistas se infiere gue la usurpacién se
configura, en el aspecto industrial, cuando se reproduce
naterialmente el objeto patentado, o el procedimiento, por si
o por tercero. Como se puede apreciar no es necesaric que
haya copia de todo el objeto para que tome cuerpo la
usurpacidn, basta que se reproduzcan los elementos esenciales
o con que haya cierta semejanza entre lo privilegiado y su
imitacién indebida. Por 1lo que se reflere al aspecto
econ6tmico, la usurpaciétn se integra cuando hay transmisién
dolosa de los objetos qgue se sabe son copla fraudulenta de
una cosa patentada. Cabae admitir también, gque la usurpacién
parcial constituye tanta infraccién como la total. Debe de

insistirse que adem&s la fabricacién de los objetos Que son
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copia deben de efectuarse contra la voluntad del duefio de la
patente para constituir 1la infraccién, Otro elemento
importante es que debe de hacerse en forma dolosa, sin
embargo, el dolo se presume.

La ley sefiala en su articulo 39 algunas circunstancias

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

terceros, %6

LIM, Art., 39. Los derechos que confiere una patente
no producirén efecto alguno:

I. Contra terceros que con fines de estudio,
lnvestigacién clentifica o taecnologia,
experimentales o recreativos, fabrigque un producte
o use un procedimiento’ igual o sustancialmente
igual al patentado.

II. Contra cualquier persona gue con anterioridad a
la facha de praesentaciétn de la solicitud de patente
en el pais o de la fecha de prioridad validamente
raelvindicada, fabrique el producte o utilicen el
procedimiento objeto de la invencién o hublere
hecho los preparativos necesarios para llevar a
cabo tal fabricacidn o uso.

III. Contra el empleo, abordo de navios de otros
palses, de los medios que sean objetos de patentes
en al cagco del navio, en las mAquinas, aparejos y
demAs accesorios, cuando dichos navios penetren
temporalmente en aguas del pals, slempre que dichos
medios se empleen exclusivamente para las
necesidades del navio.

IV. Contra el empleo de los medios que sean objeto
de la patente en la conrstruccién o funcionamiento
de los aparatos de locomocibn aerea o terrestre o
de los accesorios de dichos aparatos, cuando estos
penetren temporalmente en el pais.

Para el ejercicio de cualquier accién penal que tenga
- como base alguno de los tipos delictivos antes descritos en

el articule 211, existe como presupuesto indispensable, el

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

46 cfr. Rangel Medina, David. “Propiedad industrial y
", Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y
Artistica. No, 29-30, enero-dic., México,1977, pAg. 29.



86

que se encuentran llaven una indicacién de que el objeto esta
patentado as! como el nimero de la misma, o las leyendas de

"patente en tré&mite" o "patente pendiente" (Art. 49 LIM).

4. EFECTOS DR LAS ACCIONES

Las penas establecidas por la ley en contra de los que
vulneren los derechog derivados de la patente, son de tres
tipos: perdida de la libertad, imposicién 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 afios de prisién; en lo referente a las
multas se determinan en el importe de cien a diez mil veces
el salario minimo diario general en el Distrito Federal; y
por lo gque toca a los objetos fabricados ilegalmente, é&stos
se adjudican al duefic de la patente, amén de todos estas
madidas se puede pedir el aseguramiento de los objetes

fabricados.
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CAPITULO III

LA PATENTE TRANITE ¥ LA PATEMTE PEMDIEMTE KN
NEXICO

En los capitulos anteriores hemos visto lo que es la
patente en si, su evolucién, concepto y fundamentos, asi como
los elementos gque la conforman; el procedimlento para su
obtencién y su proteccién. Con base en ella haremos el
estudio de la “patente en tramite® y la “"patente pendiente®;
figuras que han surgido recientemente en 1la Legislacién
Mexicana como consecuencia de 1las reformas a la Lay da
Invenciones y Marcas de 1987, asi como las del Reglamento que
fueron publicadas en su totalidad en 1988,

Aungue estas figuras, como aparecen en nuestra
legislacién, no han 8ido estudiadas; se han dejado a 1la
prfctica y al derecho comdn de cada pais para resolver los
conflictos surgidos al respecto. En cambio, doctrinariamente
se han estudiado los derechos anteriores a la presentacisn de
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 péArrafo sefialamos, se refiere a un jinvento no
patentado.

En el caso de la "Patente en Tr&mite” y "Patente
Pendiente®, e} que se ostenta como duefic del invento presenta
una solicitud de patente ante la autoridad, para que &sta le

conceda el titulo de patente con la que pueda proteger su
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invento; por lo gue la ley le reconoce ciertos derechos y
obligaciones durante el procedimiento de obtencién de 1la
patente.

Esta figura ha sido usada frecuentemente por los paises
industrializados para proteger sus productos, ya gue el
avance tecnolégico y los cambios que han surgido en el mundo,
asl como el procedimiento de obtencién de una patente, al
tomar tiempo, provoca que estos inventores y compafifas
recurran de alguna forma a las figuras de Patente en Trémite
o Patente Pendiente, como una manera de mantener alejados a
aguellos que pudieren explotar, falsificar o adjudicarse los
inventos, mientras se obtiene el titulo de patente.

Esta figura surge, m&s que nada, como reaccién al lento
procedimiento de obtencién de una patente, frente a un mundo
tan dinfmico y cambjante como el de hoy; por lo que este
retraso es desde luego perjudicial para el inventor, que no
podr& poner en el mercadc el producto de su invencién, sino
pasado muchos mesaes después de solicitada.

Asl es como el inventor se ve en la necesidad de poner
en el mercado un invento bajo la proteccitn de estas figuras,

que en la pr&ctica les da una cierta seguridad.

A. CONCEPTO
Huestra ley no proporciona el concepto de patente en
trimite o patente pendiente asi como sucede con la "patente".

En cuanto a este téramino, en base al articulo 49 de la Ley de
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Invenciones y Marcas, el legislador usa tales denominaciones
indistintamente, por lo gue se hard lo mismo.

Como ya se ha visto, los legisladores que han manejado
el derecho de patente, han creado a través del tiempo, una
serie de modalidades dentro de los privilegios técnicos, para
adecuar esta figura a las necesidades de la comunidad para la
cual trabajan. Asi la original patente industrial, al sequir
la evolucidén 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
ingtrumento juridico de la técnica moderna.

Los legisladores, al encontrarse ante situaciones nuevas
de caricter técnico, han tenido necesidad de ir tranasformando
la institucién de 1la patente, para ajustarla a 1los huevos
problemas juridicos que el progresc acarrea tras de si. En
esta forma, la patente ha tomado modalidades especiales
necesarias para ser efectivas dentro de 1la comunidad
juridica. Al efectuarse este fenémeno, se han originadc una
serie de fiquras con caracteristicas y modalidades propias
(patente de invencién, de mejora, dg introduccién, etc.), gque
al repetirse en distintas legislaciones, han venido a crear
diversas especies dentro del género da los privilegios
técnicos.

Esta especie, adem&s del nombre de "patente en tramite®,
se le conoce también como "patente pendiente®. No hay nada
escrito al respecto y por lo general, su estudio se basa en

la préctica y costumbres, ademés del derecho comfn.
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La patente en tramite en la actualidad se utiliza para
acreditar, ante los gue tuvieren interés, gque una persona,
esto es, el duefio de un invento, ests tramitando un derecho
determinado con expectativa de obtenerlo, estableciendo en la
mayoria de los casos una obligacién por parte de terceros de
abstenerse y de invadir dichas expectativas de derechos.

En base al anilisis anterlor de la patente, podemos
encontrar varios puntos en comfn; que son los siguientes:

~ Se manifiesta mediante 1la presentacién de una

solicitud.

- Es reconocida por la autoridad administrativa.

Establece una garantia temporal durante el trémite.

- Protege una técnica de cardcter industrial.

- Protege un privilegio de explotaci6n exclusiva.

A continuacidn, como ya hemos visto en el caso de la
patenta, para gque @#sta pueda producir consecuenclas
juridicas, es necesario que se ajuste a determinadas
condiciones exigidas por el derecho, las cuales vienen a
constituir los requisitos esenciales de patentabilidad, que
ya hemos tratado en el primer capitulo de este trabajo: 1la
novedad, la industriabilidad y la utilidad de la invencién.
Al no reunir dichos requisitos, seria absurdo solicitar 1la
proteccién durante el trémite para la expedicién del titulo
de patente posteriormente.

con lo expuesto, podemos dar un concepto de 1o que es la

patente en trémite desde un punto de vista juridico, para
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lograr una idea de esta figura en el derecho de patente, la
cual no estd libre de criticas.

Se entiende por patente en tré&mite, la solicitud que se
presenta ante la autoridad administrativa, con la cual se
garantiza temporalmente, es decir; mientras se sigue el
procedimiento de expediciétn de un titulo de patente, la
exclusividad para la aplicacién de una técnica especifica

susceptible de explotacién industrial.

B. OBLIGACIONES Y DERECROS8 DEL BOLICITANTE DURANTE BEL
PROCEDINIENTO

No s6lo la invencién patentada tiene consecuencias de
derecho, sino que antes de obtener el titulo de patente, su
titular tiene derechos y obligaciones; ya que la presentacién
de la solicitud en la Direccién General de Patentes y Marcas,

determina para su titular derechos anflogos al de la patente.

1) OBLIGACIONES

Las obligaciones o cargas que tiene el titular de una
patente en tr&mite, son anflogas a las de una patente ya
concedida, aunque estas difieren en algunos puntos, y son los

siguientes:

a) Registrar la transmisién 4s 1los derechos de la
patente ante la Direccién General de Invencicnes y Marcas Yy
Desarrollo Tecnoldgico; también debe ser inscrita en el

Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia; si esto no
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se realiza asi, dicha transmisién no surtiri efectos contra
tercero (LIM. Art. 46)

"Cuando dichas cesiones o transmisiones se efectlen

por actos entre vivos, solamente surtiran efectos

si fueren aprobados e inscritos en el Registro

Nacional de Transferencia de Tecnologia".

Como ya se Vvi6 en la prictica, astos documentos se
presentan con la solicitud de la patente, (LIM. Regl. Art.

40) dando con ello mAs seguridad al trimite.

b) Bl producto llevaré las leyendas "Patente en trémite"
o "Patente pendiente'", esta narracién es la més importante
pues conlleva el garantizar al duefio del invento el ejercicio
de las acciones correspondientes contra los usurpadores;
ademds, da entrada al concepto de Patente en Tramite, el cual

se estf analizando en este capitulo {LIM. Art. 49).

©) Pagar los derechos para solicitar la patente (LIM.

Regl. Art. 9, 40 y 41).

4) Pedir la opinién técnica de la Secretaria ds Comercio
Y Fomento Industrial, como requisito para que el Ministerio
Pablico le de curso a la denuncia en contra de los
usurpadores del derecho de patente. Sin esta opini6n técnica,
que la ley considera obligatoria y fundamental para ejercer
sus derechos, el solicitante no podrd deducir ninguna accién

para proteger sus intereses. (LIM. Art. 213) Este precepto se
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encuentra en estrecha vinculacién con el Art. 49 de la lLey

que se ha mencionado anteriormente.

®) Proporoionar la informaciSnm necesaria (del cedente al
cesionario) para que el invento se ponga en préctica. Esta
obligacién tiene fundamento en el principio de que un invento
es tal, si se puede llevar a la préctica; por lo que seria

absurdo proteger algo que no pueda ejecutarse ni explotarse.

£) BExplotar el invento ouya patente se t an
trémite. Esta obligacisn le corresponde al cesionario. Este
es uno de_ los principlos por 1los cuales se otorga la
proteccién anticipada a la expedicién de la patente, ya que
de no ser asi, no tendria sentido proteger el invento antes
de obtener el titulo (LIM. Art. 41 y Reg. Art. 43). En
relacién a 1a explotacién, hay que aclarar que no se
considera tal, cuando importe productos amparados por una
patente (LIM. Art. 44).

En cuantc a las anualidades, debemos decir que estas no
se consideran una obligaci6n, pues se pagan para que se
conserve la vigancia del titulo de la patente, (LIM. Art. 31
Y LIM. Regl. Art. 54) pero la patente como derecho ya ha sido
concedida.

La {inscripcién del contrato que otorga una Licencia
obligatoria tampoco es una exigencia, al estar condicionada a
la obtencién del titulo de patente después del cual si se
podr& otorgar (LIM. Art. 44, 46, 47, S0).
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2) DERBCHOS
Ahora sa describirdn los derechos que se adguieren

durante el trimite, son los siguientes:

a) Derecho de exclusividad para explotar el invento:
tiene su fundamento en 1la Constitucién Politica de los
Estados Unidos Mexicanos de 1917, en su articulo 28, como en
la Lay de Invenciones y Marcas en su articulo 3.

Esta exclusividad en el caso de la patente en trémite,
se encuentra garantizada por los preceptos de los articulos
49, 211 fraccién IX; 213, 214 y 215 de la Ley; as{ como los
articulos 22 pérrafo segundo, 47 pdrrafo tercero y 63 del
Reglamento de la Ley, en caso que alguien invada o usurpe los

derechos del cedente.

b) Cesién de Derechos total o parcial inter vivos, que
ol solicitante puede hacer si asf conviens a sus intereses,
bebe hacerse a través de un contrato el cual debe ser
aprobado por la Secretaria e inscrito posteriormente en la
Direccién de Patentes y Marcas as! como en el Registro
Nacional de Transfarencia de Tecnologia, para que surtan
efectos. Por lo general, estos convenios en sentido estricto
se presentan junto con la solicitud (LIM. Art. 46, 3 y LIM.

Regl. Art. 11 y 12).



c) Transmisién de Derschos por Sucesisn; al igual que' an
el derecho anterior se aplican los mismos articulos més el 15
y 27 de la misma ley. Estos derechos ser&n analizados mas

adelante.

da) Derecho a sjercitar acciones contra los que usurpen o
invadan las expsctativas de derechos que tiens el
solicitante. La ley protege al solicitante contra los
usurpadores, dé&ndole estas acciones que tienen su fundamento
Y aplicacién en los articulos 4%, 211 fracc. IX, 213, 214 y
215 de la ley y los articulos 22 parrafo segundo, 47 pérrafo
tercero y 63 del Reglamento de la Ley, siendo estos articulos

objeto de un anAlisis posterior.

@) Derecho de reclamar el pago de dafios ¥y perjuicios; el
fundamento de este derecho se encuentra en el articulo 213 de
la ley, complet&ndose con los articulos expuestos en el
inciso anterior y que también se analizar&n con mAs detalle.

En relacién a los demis derechos, comoc son el de otorgar
licencias de explotacidn por medio de contratos, el derecho a
percibir regalias por licencias obligatorias, licencias de
utilidad pablica, sublicencias y licencias contractuales; no
son consideradas de esa mpanera con respecto a la patente en
trimite, ya que ellas presuponen la expedicién dal titulo de
la patente, despubs del cual su titular podr& concederlas.
(LIM. Art. 41, 44, 45, 47, 48, 50, 52 y 55; LIM. Regl. Art.
55 p&rrafo primero, fraccién IV y Art. 61},



96

Estos derechos y obligaciones que hemos visto con 1la
expedicién de la patente, se contintan y se complementan con

los otros que confiere la patente una vez expedida.

C. REFORMAS LEGALES SOBRE LA PATENTE EN TRANITE

En las reformas de 1987 a la Ley de Invenciones y Marcas
se agrega la fraccién XII del articulo 210 para considerar
como infracci6n administrativa: "Omitir 1las leyendas e
indicaciones a que ae 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 obligaciébn, para que
goce de la proteccién y pueda ejercitar 1las acciones
correspondientes en caso que se vea afectade por una
infracci6n 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
agregd la fraccién IX que dice lo siquiente: "son delitos:
++.User para si con propésito de lucro o revelar algun
secreto Industrial o invencibn, cuyo registro se encuentre en
trémite y que conoce o ha recibido con motivo de su empleo,
cargo o puesto o bien, por cualquiera otra circunstancia
ilicita".

Esta nueva reforma nos amplia el campo de accién del
derecho del titular de una patente, al tipificar como delito
el revelar un secreto industrial o invencién, cuyo registro

Se encuentre en trémite; lo cual nos da a entender que dicho
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titular puede hacer valer sus derechos antes de la expadlciOn
del titulo, si dicho delito cumple las caracteristicas y los
requisitos de la fraccién IX del articulo 211 de la Ley.

El articulo 213 también fue reformado y su texto dice en
la actualidad: "La investigacidn previa relacionada con los
delitos a que se reflere el articulo 211, la iniciard el
Ministerio Pablico tan pronto como tenga conocimiento de
hechos que puedan tipificarlos, y dentro de ella, podrk
dictar las medidas cautelares que establezca la legislacién
de la materia; incluyendo las dispuestas por el C&digo
Federal de Procedimientos Penales, pero para el ejercicio de
la accién penal, se requerir& la previa declaracién de la
Saecretaria de Comercio y Fomento Industrial, en relacidn con
la exlstencia de los hechos que pudieren resultar
constitutivos del delito de que se trate.

Dichas declaraciones se formular&n desde un punto de
vista técnico, no prejuzgardn sobre las acciones civiles o
penales que procedan y se har&n del conocimiento de la
Procuraduria General de la Repblica".

Las otras reformas que int;oducen la figura de 1la
patente en trémite y la patente pendiente en la legislacién
mexicana, son las siguientes:

El articulo 49 de la LIM originalmente estaba redactado
de la siguiente manera: %los productos amparadcs por una
patente debef&n llavar una indicacién que exprese el hecho de

estar patentados y el nimero de la patente. Si 1los objetos no
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se prestaren a ello, dichos datos deberdn aparecer en los
envases o empagues de los productos.

La omisi6én de este requisito no afectar& la validez de
la patentae, pero privar& al titular de las acciones que le
concede esta ley",

Ahora dicho articulo dice: "Los productos amparados por
una patente, deber&n llevar una indicaciébn gque exprese el
hecho de estar patentados y el nmero de la patente. S1 los
objetog no se prestaren a ello, dichos datos deberAn aparecer
en los envases ¢ empaques de los productos.

Cuando se trate de produotos gque impliquen 1la
explotacién de una invencidn, objeto de una msolicitud de
patente en trémite o pendients, el solicitante tendrd el
derscho de ejercitar las acciones a que se refiere el pérrafe
anterior; una vex que se bhaya oconcedido 1la patente
respectiva; siempre y ocuando haya empleado las leyendas
"patente en trémite" o "Patente pendiente” o sus
abreviaturas".

Complementan estas reformas las establecidas en el nuevo
Raeglamento de dicha ley. Al respecto tenemos el art. 22 de
dicho reglamento que dice 1lo siguiente: "Trat&ndose de
expedientes de solicitud en traAmite, podr&n solicitar y
obtener coplas certificadas de los documentos existentes en
los mismos, solamente los solicitantes o sus apoderados; y
las demAs personas interesadas cuando aquellas se ofrezcan
como prueba en algtn procedimiento administrativo, judicial o

averiguacién relacionada con algn delito".
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LIM, Regl, Art. 47 "Cuando del resultado del examen

se determine que se linvaden derechos comprendidos

en una solicitud en tradmite, se dejars en suspenso

el procedimiento de la segunda solicitud, hasta en

tanto la Secretaria resuelva sobre aguella cuyo

derechos se invadirfan®.

LIM. Regl. Art. 63 "Cuando los productos por su

tamafio o naturaleza no sean susceptibles de

ostentar las leyendas “patente en trémite”,

“patente pendiente o sus abreviaturas, los snvases

© empaques dedberin ostentarlas para tener derecho

el solicitante de ejercitar las acciones a que se

refiare el articulo 49 ds la Lay".

Con respecto al articulo 49 de la Ley, en el pérrafo
segundo nos dice: "el solicitante tendrd el derecho de
ejercitar las acciones a que se refiers el pérrafo
anterior'... como se puede apreciar, el pérrafo primero no
menciona sobre dichas acciones, por lo que hay una mala
redaccién en el articulo.

En el articulo 22 del reglamento, p&rrafo segundo, como
consta en su redaccién, a firma que el titular puede ejercer
las acciones y derechos que lea confiere la patente en
trémite, no prejuzgando sobre la obtencién o no de la nisma y
los efectos que conlleva. Asi pues, hay un derecho anterior a
la expedicién del titulo que puede ejercer el titular.

El articulo 47 del Reglamento en su pérrafo tercero,

confiere un derecho anterior a la expedici6én de la patente
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porque, aungue se le vaya a negar o conceder, no se permite
la invasién 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

®)l procedimiento de la sequnda solicitud.

D. EFECTOS DE LA PATENTE EN TRANITE FRENTE A TERCEROS

El inventor gque por su trabajo de investigacién da vida
a una idea innovadora en el campo industrial,
materializdndola, ya sea en planos, dibujos, disefios, o en su
descripcién; o mejor todavia, en la individualizacién
material del objeto inventado, o del resultado logrado,
adquiere por ello derechos sobre un bien (el invento) que la
legislacisn no ha regulado con precisién y amplitud; durante
al trémjte, si bien el solicitante cuenta con algunos
derechos, 1la mayoria de ellos no gon tan claros ni precisos
por lo gue se recurre a la legislaci6én comGn. A pesar de
esto, la invencién, aGn antes de obtener la patente pero
habiéndola solicitado segfn la ley puede ser transmitida y
protegida contra un tercero.

En cuanto a los terceros en materia administrativa, el
maestro Miguel Acosta Romerc nos dice: "E1 acto
administrativo surte efectos que son oponibles frente a los
demds o6rxrganos de la Administracién, a otras entidades
piblicas y a los particulares"; continda el citade maestro
diciendo: "En Derecho Administrative puede entenderse por

terceros:
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a) Todo aqual frente al que se puede hacer valer un acto
administrativo; y

b) Aquel que tiene un interés juridico directo en que se
otorgue, ] no, ] en que se wmodifique el acto
administrativo.4?

En lo que respecta a los terceros en materjia civil, el
maestro Galindo Garfias nos dice: "Tercero es la persona a
quien no beneficia los efectos juridicos del acton.48

En Derecho Penal ha habido una gran discusién en la
doctrina sobre lo que se entiende por terceros, Colin S&nchez
nos dice al respecto que los terceros son: "aquellos sujetos,
que por determinado hecho o circunstancia, tuvieron o sigan
manteniendo un vinculo directo o inmediato con el sujeto“.‘g

Ya hechas estas aclaraciones de los terceros, se
procederf a ver los efectos que provocan estos, al intervenir
0 usurpar los derechos de agquel cuya patente se encuentra en
trémite.

Conviene aclarar qgue la ley de Invenclones y Marcas nos
sefiala en el Art. 319, aquellos casos en gue una patente no
produciria efectos contra terceros en sus cuatro fracciones
correspondientes:

"I. Contra terceros quai con fines de estudio,

investigacién cientifica o tecnolégica, experimentales o

47 pcosta Romero,Miguel., Teoria General del Derecho
*glinistrativo, Editorial Porrta, México, 1984, phg. 431.
Galindo Garfias,Ignacio., Derecho Civil, Editorial Porraa,
§3xico, 1982, pa&g. 224.
Colin s&nchez,Guillermo., Derecho Mexlcano de
Procedimientos Penales, Editorial. Porr(a, México, 1984, péqg.
588.
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recreativos, fabrique un productoc © use un procedimiento
igual o substancialmente igual al patentado.
II. Contra cualquier persona que con anterioridad a 1la
fecha de presentaci6én de la solicitud de patente en el
pais, o de la fecha de prioridad validamente
reivindicada, fabrique el @producto o utilice el
procedimiento objeto de la invencién o hubiere hecho 1los
preparativos necesarios para llevar a cabo tal
fabricacién o uso.
III. contra el empleo, a bordo de navios de otros
paises, de los medios que sean objeto de patentes en el
casco del navio, en las miquinas, aparejos y demas
accesorios, cuande dichos navios penetren temporalmente
en aguas del pais, siempre que dichos medios se empleen
exclusivamente para las necesidades del navio.

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

patente en 1la construcciétn o funcionamiento de 1los

aparatos de locomocién &rea o terrestre o de los
accesorios de dichos aparatos, cuando &stos penetren
texporalmente en el pais".

Lo que tiene que ver con la transmisién de invento en el
periodo de tramitacién de la solicitud de patente, a partir
de su presentaci6n, pero antes de obtenerla, tiene el efecto
de un contrato sobre el derecho a obtener el privilegio; y de
lograrlo, obtener todos los derechos y beneficios que de ella
derivan. El contrato sobre un invente del gue adn no se

obtiene la patente, es aleatorio; porgue el adgquiriente sabe

.
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lo que obtiene respecto a objeto y derechos adquiridos hasta
recibirla: sin embargo, la obtencifn del objeto principal del
contrato, que es el titulo, depende del acontecimiento
incierto de su concesi&n o negativa. Es un contrato atipico
gue no se encuentra regulado especificamente en el Cédigo
civil y que sin embargo, redne justamente las caracteristicas
de los contratos aleatorios (Titulo Décimo Segundo, Capitulo
I, C6digo civil Art. 2764 a 2773).

Se considera que en este caso ol adquiriente siempre
toma el rieago de obtener la patente, a menos que hublere
habido engafio sobre las cualidades del objeto de su contrato,
lo que daria lugar a la rescisién del mismo y a exigir daflos
y perjuicios. Por tanto, el que adguiere una invencién que
esta en trémite para obtener su patente respectiva, adquiere
los derechos fincados hasta ese momento (que son los Yya
vistos). En relacitn a estos derechos se derivan y quedan
determinados los del poseedor de buena fe.

A continuacién, 1la transmisién por herencia de los
derechos sobre un invento en vias de ser patentado, puede ser
por testamento, en el que se precise quien es el heredero o
legatario, y por sucesién legitima (LIM. Art. 46). Para que
estos surtan efectos deben registrarse en la Direccién
General de Invenciones y Marcas y Desarrollo Tecnolégico e
inscribirse en el Registro Nacional de Transferencia de
Tecnologia.

Los trémites de la solicitud de patente en caso de

muerte del inventor, correspondersn al albacea nombrado como
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representante de la sucesién; de tal manera, que este serd
quien firme los papeles, pague los impuestos y en todo caso,
haga wvaler los derechos que corresponderfan al fallecido,
para llegar a obtener la patente, Si ya ha terminado el
juicio sucesorio, corresponder& hacer 1los tramites al
heredero, a quien se haya adjudicado el invento (Art. 1705
del Ccédigo Civil})

En relacidén a esto, el Derecho Norteamericano establece
claramente que el ej)ecutor 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 tr&mite iniciado en beneficio y
para proteccién de los herederos . 50

Continuando con el anSlisis en consecuencia, los
herederos adquieren lcs derechos del fallecido en la medida
que &1 disfrutaba de ellos, y esto es importante, sobre todo,
refiriéndose al uso o explotaciédn anterior a la expedicién
del titulo, pero ya tramitada la solicitud para deducir mejor
derecho sobre &1.

El derscho comin nos indica, que cuando se trate de
acciones mancomunadas por herencia o legado, corresponde
intentar el ejerciclo de la accién al albacea designado, o si
no lo hay, a los herederos; en que cada uno puede reclamar la

totalidad de la herencia que le corresponde conjuntamente con

50 code of Federal Regulation, Rules of practice in Patent
CASES, Title 37, part. 1, Subpart B - National Processing
Provisions; Seccion 142, When the inventor is dead, West
Publishing Co. 2nd. Reprint. U.S.A. 1988, p&g. 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
podrén cederse o transmitirse en todo o en parte, por actos
entre vivos o por via sucesoria, con 1las tformalidades
establecidas por la legislacién comGn", con lo gque da opcién
a aplicar el cédigo civil para estos casos que se han visto,
sin tener que recurrir a la analogfa. Adem&s gue el articulo
27 del Reglamento de la Ley dice: "se considera causahabiente
del inventor a quien adquiere el derecho que aguel tiene en
relacién con determinada invenciébn; por herencia, enajenacién
o cualgquier 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 gquien el inventor
transmiti® sus derechos, podr&n hacer valer estos y ejercer
acciones contra los terceros que usurpen el deracho de
patente, por 1lo gque la accién 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
cesién es una venta Yy, por lo tanto, se le deben aplicar
todas las reglas de esta Institucién. Asif el cedente esta
obligado a responder de 1la existencia de lo que trasmite.

Tiene obligacién asimismo, de prestar la eviccién.



106

Si se descubre posteriormente gue el jinventor conocla
que la patente era nula, ello trae consigo la nulidad de la
cesién y el pago de dafios y perjuicios.

La cegifn puede ser en si misma parcial o total, es
decir, se puede transferir Gnicamente una parte de 1la
invencién o del derecho a explotarla. También se puede ceder
una patente en trémite."51

A continuacién se ver& cada uno de los articulos que en
materia de patente en tré&mite se pueden aplicar.

En cuanto a las infracciones administrativas el articulo
210 de la LIM expresa que se consideran tales:

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

las que de ella derivan.

b) La realizacién de actos relacionados con la materia

que esta ley regula, contrarios a leos buenos usos y

costusbres en la industria, comercio y servicios que

impliquen competencia desleal".

Como te puede apreciar, la transcripciédn del articulo es
literal, no se considera la parte que sigue porque es muy
especifica y en ninguna de ellas trata algo relativo a la
patente en trimite.

El migmo articulo aclara que la lista de casos tratados
es enunciativa en sus distintas fracciones, "de manera
enunciativa me consideran infracciones administrativas las

siguientes®, gueda pues como facultad discrecional de 1la

51 yaime Alvarez Soberanis, La Regulacidén de las invenciones
Yy marcas y de la transferencia de Tecnologia, Editorial
Porrda, México 1979, plg. 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
gue se considera como una infraccién.

Para el tema que nos ocupa, solo podrian ser dtiles los
casos del inciso a), para determinar una infraccién relativa
a la patente en trémite, en los casos motivados por la
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (que digan en que
consisti6é la violacién a la ley y a las que de ella derivan)
puesto que como ya se dijo, la fundamentaciém ests en el
inciso a) y en la aclaracién a que los supuestos del articulo
"son enunciativos".

Ahora bien, los delitos en el caso de la patente en
trimite se tienen en el articulo 211 fraccién IX que dice:
"Usar para si con propSsito de lucro o revelar algun secreto
industrial o invencién, cuyo registro se encuentre en trimite
Y que conoce o ha recibido con motivo de su emplec, oArge
opuesto, o bien por cualquiera otra circunstancia illcita".

Como se puede apreciar la fraccib6n prevé dos supuestos:
a) cuando se “use" el secreto industrial o la invencién, o b)
cuando se "revele" un sgecreto industrial o invencién; los
dos, para el caso de gue el registro se encuentre en trédmite
Yy que "conozca" o "reciba" con motivo de su empleo, cargo
opuesto, o bien por cualquier otra circunstancia ilicita.

Se cree, en realidad gue cuando en la parte final de la
fracciétn que se ‘comentb se dice que el sujeto serd punible
cuando conozca o reciba el secreto industrial o de invencién

"por cualgquier otra circunstancia ilicita®, se gquizo dejar
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abierta la posibilidad mencionada no solo a los servidores
pGblicos sino a cualquier perscna, siendo equivocado vy
suparfluo el té&rmino ilicito; ya que una persona se puede
enterar o recibir y transmitir informacisn por equivocacién,
pero la dificultad aqui, es mayor ya que estamos hablando de
"secretos”. La informacién que es relativa a las patentes en
tr&mite tiene el car&cter de secreta: es decir, que ni por
eguivocacidn se podria enterar accidentalmente alguien, mas
gue en un caso extrafio y extremo.

Al referirse a la persona que use o releve el secreto
gque conoce © recibe con motivo de su empleo, cargo o
comisién; se refiere a funcionarios o servidores pdblicos.

De la primera de la hipétesis manejada arriba, en gque se
realiza la acci6tn (porgue usar es activo y revelar puede ser
omisivo al dejar que algulen se entere, © puede ser culposo
al no guardar el debido cuidado) de usar, se exige el
elemento subjetivo del injusto; es decir, que se realice con
un propésito de lucro lo cual elimina la posible tipicidad de
la accién por la cual se "usa®™ la cosa para beneficio propio,
aunque no con lucro, como se puede apreciar en el articule 3%
de la LIM

Mis correcto hubiera sido penar la segunda hipbtesis
‘donde se "revela® un secreto por la finalidad de lucro; ya
que un secreto se puede revelar por mil razones, menos la de
causar un dafio o perjuicio al que patenta algo; pero alli, el

elemento subjetivo del &nimo de 1lucro diferenciaria la
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conducta "indiscreta" de los ponibles, por lesionar o poner
en peligro un bien juridico protegido,

A continuacién el articuloc 212 de la LIN nos determina
en su pArrafo seqgundo, qué tipo de pena se imporndr& a los que
cometan el delito que sefiala la fraccién IX del articulo 211,
que consiste en la pérdida de la libertad.

LIM. Art. 212. "Se impondrA de dos a seis afios de

prisidén, a quien cometa cualquiera de los delitos

que se seflalan en las fracciones VII a IX del

articulo anterior®.

Se deduce de estos dos dltimos articulos que el inventor
o su causahabjente, o todo aquel al que transmita sus
derechos, se encuentre protegido durante el tré&mite 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 trémite.

A continuacién el Art. 213 de la ley, nos geflala 1os
requisitos de procedibilidad gue se deben seguir previa a la
accién penal, que consisten en la declaracién prevln‘ por
parte de la Secretarfia de Comercio y Fomento Induatrial, en
relacién con los hechos constitutivos del delito; dicha
declaracién solo ser8 hecha desde un punto de vista técnico,
sin prejuzgar sobre las acclones a seguir.

En relaciétn a este procedimiento enunciado ests el Art.
111 del Reglamento, que asienta que ésta se har& "“previo pago
de derechos que fijar& la Ley Federal de Derechos", por lo

que se presupone que de no hacerlo, no se obtendrd dicha
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declaracién, que es necesaria para emprender las acciones
correspondientes.

El artfculo 214 de la ley como ya se vié anteriormente
en el capitulo II, prevé gue se podr&d demandar el pago de
dafios y perjuicios; respecto al cual el maestro Colin S&nchez
afirma: "En el articulo 29 del Cédigo Penal para el Distrito
Federal, se dice que 1la reparaciétn del dafio exigible a
terceros tiene el car&cter de responsabilidad civil y se
tramitaré en forma de incidente™, continda diciendo el citado
maestro. "La reparacién del dafic no solo se exige al autor
del delito, sino también a terceros, caso este Gltimo en el
que se tramitarf como un incidente, previa solicitud del
ofendido ante el juez instructor, y hasta antes de que se
haya concluido la instruccién. De no ser as{, la reclamacién
correspondiente solo podrA elevarse por la via civil,
atendiendo a las prescripciones del c6digo de Procedimiento
civilean 52

Conmplementa lo visto anteriormente el articulo 47 del
Reglamento de la LIM que dice: "“cuando del resultado del
exaxpen se determine que se invaden derechos comprendidos en
una solicitud en trAmite, se dejard en suspenso el
procedimiento de la segunda solicitud, hasta en tanto la
Secretaria resuelva sobre aquelia cuyos derechos se
invadirian®, lo que da 1a pauta para que el duefic del invento
pueda durante el tr&mite, ejercitar alguna accién a instancia

de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial.

52 colin Sanchez,Guillermo., op. cit., pAg. 587.
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Se puede decir entonces, que las acciones jJjudiciales
civiles o bennles se siguen después de que la Secretaria de
Comercio y Fomento  Industrial hace la declaracién
administrativa de invasi&én de patente, al haber comprobado
que se infringid el derecho de este durante el tra&mite.

Apoy&ndose en los articulos 49, 21% fraccién IX de la
LIM; 22 pArrafo 20., 47 pArrafo 30. y 63 del Reglamento de la
LIM y en el principio de legalidad, que exige que nadie puede
ser privado injustamente de aquello que legitimamente le
pertenece, y cuando esto suceda el afectado tiene, como 1le
reconoce la doctrina, el derecho de pedir gue cese el acto de
molestia, de modo que se impida el empleo del invento cuya
solicitud se encuentra en trémite; teniendo también derecho a
la reparacién de dafios y perjuicios (Art. 214 LIM). Por 1lo
que el solicitante podrs tomar las medidas necesarias para
hacer cesar esas violaciones, ejercitando 1la accién
inhibitoria para impedir el emplec del mé&todo o procedimiento
que ha sido violado y obligar al infractor a responder por
los perjuicios ocasionados y a reparar el dafio causado.

Ademis, tenemos 1la accién reivindicatoria que tendrd
lugar contra el infractor que esté en via de obtener 1la
patente del invento gque usurpé. En tal caso, el perjudicado
podré exigir que se le retribuya la posesiétn del invento.
(c6digo Civil, Art. 1882 y 1885).

La ley penal castiga a todo aguel que por motivo de su
empleo o puesto, conoce un 8secreto y lo revela sin

consentimiento del que puede resultar perjudicadc; en este
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caso, el inventor no solo el revelador del secraeto puede ser
el perjudicado sino, también aquel adquirente de buena fe, a
guien se 1le transmitié 1a invencién sin haber tenido
conocimiento del acto de divulgacién, Este dltimo no es
protegido por la fraccién IX del articulo 211 de la LIM pero
lo puede ser por aeste medio. (Art. 210, 211 Cédigo Penal).
Siendo correcta la aplicacién de este precepto a la violacién
de un secreto en general, traténdose en este caso de una
solicitud en tr&mite, complementéndose conh esto el Art, 211
del Ccédigo Penal.

El Art. 215 nos da la pauta al sefialar que: "son
competentes 1los tribunales de la Federacién para conocer de
los delitos a que se refiere el Art. 211", con 1lo que el
titular de una patente en trémite puede recurrir a la
instancia que sefiala dicho articulo, al igual que en materia
civil, y sf 86lo se afectan los intereses de particulares, a
los tribunales comunes.

En cuanto al procedimiento, es el mismo que se vié en el
capitulo 1I, por 1o que no se considera necesario repetirlos.

El titular de una patente en trémite cuando é&sta es
negada, cuenta con el recurso de reconsideracién
administrativa ante la autoridad, gue también ya ha sido
vista en el citado capitulo.

Cabe mencionar que en el Derecho Norteamericano también
se encuentra 1la figura de ‘"patente pendiente", con 1la
diferencia que en ese pais, es usada como una forma para

protager al consumidor, pues asta disposicién como veremos
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n&s abajo, sanciona a cualguier tercero que falsifique las
leyendas de "patente pendiente*, y la ostente, sin haber
hecho la solicitud o si fue hecha ésta tampoco se encuentra
pendiente.53 Seg(n el derecho norteamericano, esa maniobra se
ha hecho para engafiar al ptiblico consumidor del producto.
Dicha disposicién aparece en el acta 35 concerniente a las
patentes en su seccién 292 y dice lo siguiente:

"False marking

Whoever, without the consent of the patentee, marks
upon, or affixes to, uses 1n advertising in connection with
anything made, use, or sold by him, the name or any imitation
of the name or the patentee, the patente number, or the words
*patents* “patentee" or the like with the intent of
counterfelting or imitating the mark of the patentee; or
daceiving the public, and inducing them to believe that the
thing was made or sold by or with the consents of the
patentee; or...

Whoever marks upon, or affixes to, or use in advertising
in connection with any article, the words “patent applied
for" "patent pending® or any word Jimporting that an
application for patent has been made, when no application for
patent has been made, or if made, is not pending for the
purpose of deceiving the public*.

A continuacién 1lo hemos traducido para su mejor

comprensién:

53 ynited states Code Annotated with Annotations from Federal
and State Courts, Title 35, Patents. West Publishing Co. 20.
Reprint. U.S.A. 1988, pég. 611.
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"Quien quiera, que sin el consentimiento del patentador,
marque, rubre, pegue algo, utilice anuncios en relacién con
cualquier cosa fabricada, usada, o vaendida por &1 mismo, use
el nombre o cualquier imitacién del patentader, el nGmero de
la patente, o las palabras "patente" "patentador” o algo
sermajante con el intento de falsificar o imitar la marca del
patentador engafiado al pGblico, e induciéndeolo 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 sefiale la elaboracidén de una solicitud para patente,
cuando no se ha hecho ninguna o si fue hecha, no asta
pendiente, con el propésito de engafiar al pGblico".

Como se puede apreciar, su aplicacién es muy distinta a
la de nuestra ley; ya qua esta tiende a proteger al
consumidor o pdblice que adquiere el producto que est& en
tr&mita para obtener la patente; asi como también le da
derechos al titular de la invencién que solicit6é la patente
de ejercer acciones contra los usurpadores de su invento,
Esta disposicién como ya se mencions, se encuentra en el acta
35 del C6digo Federal de los Eastados Unidos, referente a la
patente en el titulo sobre falsificacién de signos, seccién
292, y como se puede apraciar de su lectura, en ella nada se
menciona acerca de si es o no una obligacién para el

solicitante de una patente, el que sus productos lleven las
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leyendas de "patente pendiente" o "patente en tramite";blo
contrario de lo gque sucede en nuestra legislacién la cual la
congidera como cualidad obligatoria para poder ejercer
acciones contra cualquier tercero que invada los derechos de
patente.

Nuestra ley deberia contener algin precepto que
protegiere también al consumidor, ya qu; inventor y pOblico
conjuntamenta, podrian en forma complementaria, actuar sobre
aquellos gue usurpan e invaden el derecho de patente, déndole
mas eficacia a la ley, ya que la sociedad al intervenir como
consumidor del producte, ejerceria una especie de control e
intimidacién contra 1los usurpadores, alej&ndolos de las
intenciones de invadir los derechos del inventor; con lo gue
el inventor se veria beneficiado al igual gque el pGblico

consumidor, ‘

B. BPECTOS DURANTE RL PROCEDINIENTO ANTE RECLAMACION DR UN
TERCERO COM NEJOR DERECHO

Aqul se estudiar&n alqunos casos que 8e puedan
presentar, en el supuesto de que un tercero aparezca alegando
que tiene mejor derecho que el titular de la patente en
trémite.

Ejemplos de algunos problemas al respecto.

1) Cuando alguien aparece ostenténdose como possedor de
mejor derecho que sl qua tiene en trimite la patente. Aqul no

cabria legalmente la posibilidad de un real conflicto, porque
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la SECOFI analizarfa lo que pudiera comprobar ese tercero y
como m0lo se "ostenta"™ como poseedor de un mejor derecho, no
pudiéndolo cowmprobar ante la Secretaria, es clarc que no
afectaria ningGn derecho del que tiene la patente en trémite;
ya que para ejercitar acciones contra éste, requiere el
dictamen técnico que dicha Secretarfa y para ello deberd
demostrar con pruebas de gue é1 es el creador de dicho

invento.

2) Otro supuestc es cuando una persond tiene en trémite
la patente y un tercero inicia otro trémite para patentar el
mismo invento. Primero, habria que verificar que hubiers un
real conflicto de derecho y que lo que se va a patentar tiene
las mismas caracteristicas, es decir, se analizaria si
algunas de las patentes gque se encuentran en tr&mite tiene
novedad, utilidad y en su caso, que sea el mismo método de
fabricacién y que efectivamente hay una invasién de los
derechos de patente, por tener las mismas caracteristicas. De
cualquier manera el Reglamento de la LIM establece en su
articulo 47 que en ese caso, se suspende el trimite de la
patente gque se ha interpuesto con posterioridad y 1la
Secretaria resclveré sob'ro el caso; aqui se trata de ver a
través del examen de novedad si efectivamente se estan

invadiendo los derechos del otro.

3) Bl caso mfés usual podria ser cuando el tercero aduce

tener mejor derecho que aguel que tiene la patente en trémite
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por haber usado, ocomsrcializado o ejercitado tal ves alguna
defensa, coh relacién al inventor; peroc no tiene una patente
que ampare sus derechos y tampoco depémito la solicitud para
obtener la proteccién que le otorga la ley, en relacién a la
patente en trémite.

Aqui nos encontramos ante un tercero gue explota un
invento sin patentar, pero de mala fe o con dolo; es obkvio
que al realizarse el examen pericial que se pide por el
inventor, saldria a la luz gue este tercero no es el duefio
del invento y por lo tanto, tampoco su creador.

Perc no debemos descartar la posibilidad de que el
tercero que invade los derechos de patenta, en la préctica
pueda aducir ias siguientes defensas o excapciones:

a) Cuando el tercero perseguido por una invasién 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 método empleado o lo fabricado, difiere por

completo de 1o gue se reserva en la patente y que por lo

mismo no se esta incurriendo en falta.

c) Que no se esta realizando una invasién de 1los

derechos por estar en los supuestos del Art. 59 de 1la

Ley (que son de nulidad).

Respectc a éstos casos el tercero deber& probar lo
sigujente en el ejemplo a) puede demostrar, en el mismo

procedimiento, la falta de novedad en la patente o bien
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oponer como contrademanda la solicitud de nulidad de 1la
misma. En el inciso b) tiene que recurrir a una prueba idénea
para demostrar la diversidad de ambos objetos, el fabricado ¥
el que estd reivindicado en la solicitud de patente. Rquellos
incluidos en el caso c¢) poseen una situacién mejor; porque si
no llegasen a probar que la patente debe nulificarse, por lo
menos podrian considerar la ausencia de responsabilidad, por
no estar invadiendo los derechos del inventor.

Conviene mancionar, por lo que se refiere a la forma de
apreciar la mala fe o el dolo, una regla muy consistente en
materia de propiedad industrial, 1la que afirma gque no es
fortuita la similitud, por lo que debe deducirse siempre que
existe la mala fe, porque es rarisima la obra del azar en
esta mpateria. La buena fe, a lo mas, podria integrar un
atenuante de la penalidad.

De todo lo visto anteriormente, se nos plantea el
problema del caso del tercero, contra quien se ejercits las
acciones correspondientes por invasién y usurpacién de los
derechos de patente en tra&mite; pero la patente al final no
se concedié al solicitante. Aqui realmente se le causarla
dafio a un tercero; la ley al respecto no dice nada vy
raalmente este conflicto se derimirfa por el derecho comtn,
ya que el tercero, de ser e)l caso, estaria en posicién de
ejercitar acciones contra el solicitante que no obtuvo 1la
patente.

En este caso la ley tendria que regular la situacién,

sin embargo no 1o hace debido a que la propiedad del invento
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se otorga al inventor, su posesién y por ende, el goce y la
disposicién de 1la cosa. La doctrina, asi como la ley,
reconocen la posesidn previa a 1la patente de un invento. En
efecto, el derecho exclusivo que concede una patente, no
produce efectos contra el tercero gque explota el mismo
procedimiento u objeto patentado, con anterioridad a la techa
en que se solicito el privilegio (Art., 39 LIM). De ser as{i,
el solicitante est& en su derecho de ejercitar sus acciones
con el riesgo de que no se le otorgue la patente, siempre y
cuando actte de buena fe. .

La aplicacién de los preceptos de la ley, aunque le dan
derechos al autor para actuar contra el usurpador, no lo
protegen del todo, porgue si bien es clerto que mediante las
acciones que se han visto se le raestituirs la cosa y se le
indemnizaria del dafio. La divulgacién del invento por el
tercero, le produce un perjuicio que viene a ser irreparable,
puesto que hace perder la novedad y poder de comercializacién
del producto.

Nuestra ley deberia contener alguna disposicién gque
protegiera la invencién que se encuentra en trémite,
subrogando al verdadero inventor de los derechos que hubiese
adqgquirido el falso inventor, si este presentd en la oficina
correspondiente la solicitud de patente.

Con respecto a todo lo anteriormente expuesto. Se
mencionar& al tratadista Baylos Corroza gue al respecto cita
la ley alemana de 2 de enero de 1968, en su articulo 40. y

$0.: "El articulo 4o. se refiere al supuestc en que aGn se
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encuentre en curso la solicitud del usurpador, indicando que
el inventor despojado puede oponerse a la concesiébn, y si su
oposicién prospera, pedir para si la concesién de la patente,
en @l plazo de un mes desde la notificacién, con lo que 1la
solicitud tendrs como fecha de prioridad la de la peticién
del usurpador. El art. 50. declara gue el perjudicado por la
usurpacién puede exigir del solicitante de la patente gue le
sean trasmitidas sus pretenciones; y si la patente ha sido ya
concedida, puede exigir del titular la cesién de esa
pntent-".s‘

Se piensa que la solucién descrita en el caso de 1la
patente en tramite deberia incluirse en la LIM, por ser muy
pr&ctica y complementar con los otros preceptos de la ley. Ya
que daria m&s seguridad al inventor cuya patente se encuentre
en trdmite para poder explotar su invento mientras se expide
el titujo.

Continta el citado tratadista, mencionando 1la ley
inglesa de patentes de 16 de diclembre de 1949; "en su
seccién 32, apartado D, considera como causa de nulidad, gue
la patente se haya concedido a persona no legitimada
legalmente (sabido es que en derecho inglés solo lo estd <<el
verdadero y primer inventor>> -The true and first inventor-;
Y en su apartado c), que la patente haya sido obtenida con
infraccién de los derechos del gque ejercita 1la accién de
nulidad. En este caso se encuentra claramente el inventor

despojado, a quien se faculta, pues, para pedir la nulidad de

54 paylos Corroza,H., op. cit., p&g. 917.
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la patente concedida al usurpador. Pero, los efectos de esta
cesi6én de nulidad no son una mera declaracién de existencia.

La ley, en la seccitn 50, dispone que no se considerard
anticipada una solicitud, como consecuencla ae la publicidad
de la invencién, cuando guien solicita la patente, prueba que
el contenido de la publicacién que perjudicaria la novedad de
su invencién fue obtenida del propio solicitante o de su
causahabiente, y publicado sin su consentimiento. SHELLEY,
seflala que la Jjurisprudencia reconoce 1la 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 seccién 320,55

Como se puede apreciar el inventor <<no ha perdido nunca
su derecho sobre 1la invencién, ya qua con 1la accién
reivindicatoria recupera ese derecho>>, La patente no
atribuye propiedad, sino gque reconoce la existencia de un
derecho preexistente y confiere accién, 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
trimite, mas claramente se puede apreciar en el articule 211
fracc. IX, que sefiala el delito de usurpacibdn de una patente
en tr&mite. En los demas casos, se aprecia la posibilidad de
admitir ‘acciones en contra de aquellos que violen una

solicitud en trémite, a la luz de los preceptos generales del

55 g, E. SHELLEY, Terrelland shelley on Pantent, Londres
1961, citado por Baylos Corroza,H., op. cit., p&g. 917.
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derecho  comGn; aunque en aguellos ordenamientos vy
expresamente en la ley mexicana se expresa que las acclones
del inventor de una patente en tramite, no se encuentran
apoyadas en un precepto claro y expreso gque la autorice.

Es atil mencionar que en el articulo 4% LIM el
solicitante de una patente en tré&mite, una vez que haya
cumplido 1los requisitos para ejercitar 1las acciones
correspondientes, las pedra hacer efectivas una vez “que se
haya concedido 1la patente respectiva", 1lo cual como se
aprecia lo protege contra los usurpadores del invento, que le
impiden realizar la explotacién comercial satisfactoria pues
no podrd ejercitar dichas acciones hasta después de obtener
la patente.

Se considera que la ley al incluir la figura de patente
en trAmite, amplia més 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 trémite y
no obtener la patente al final. En este caso se veria cada
problema en forma particular y si efectivamente el tercero no
prueba su mejor derecho, incurriria en la comisién de 1los
delitos e infracciones ya mencionados.

Igualmente si no prueba su mejor derecho o su defensa
ante las acciones del solicitante de 1la patente que se
encuentra en tré&mite, incurriria en responsabilidad civil y

tendria que reparar dafios y perjuicios.
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Ahora bien, la LIM deberia contener alguna disposic]ﬁn
en la gue se protegiera el invento en vias de ser patentado,
subrogando al verdadero inventor los derechos que hubiese
adquirido el usurpador si este presenté en la Oficina de
Patentes y Marcas la solicitud correspondiente; sin
perjuicios de los . perfeccionamientos introducidos
eventualmente que permanecerian subsistentes, Respecto a
estos Gltimos como se trata de mejoras al invento, soleo
podrén ser éxplotados por el tercero, con el consentimiento y
bajo la vigilancia del autor de la invencién principal. De
esta manera; la resoluci6n favorable al inventor principal lo
subrogaria en los derechos que habia adquirido su contrario
al solicitar la patente y, adem&s, deberia tener el efecto
para que la Direccién General de Patentes y Marcas ctorgara a
dicho inventor 1la 1licencia obligatoria que 1la 1ley preves,
para que se explote la patente mejorada por un tercero, y gque
el reparto de las utilidades, se hiciera de acuerdo con las
bases que fijara la misma Direccién. Con esto se protageria
al inventor que es despojado de su invento, contra la falta
de novedad y lo reintegra a la posesién y disfrute del
dérecho del que se le habia privado.

La patente en trdmite a pesar de los problemas que
surgen como consecuencia de una expectativa de deracho que se
cdncreta con la expedicién del titulo de patente, contribuye
en cierta forma a dar mayor seguridad juridica al inventor
durante 1la tramitacién del titulo, y como el prolonqado

proceso para obtener esa patente, en clerta forma es
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perjudicial para su titular, al no poder explotar lo
comercialmente hasta pasados varios meses, apoya la opinién
qﬁe en un mundo donde los avances tecnolbgicos y el
1ntercamb;o comercial, son cada vez m&s r&pidos, un articule
que puede ser novedoso en un momento dado, puede volverse
obsoleto al otro dia, por lo gque su eficaz proteccién y
explotacisn no pueden dejarse al devenir del tiempo. Surge
pues la necesidad de introducir modificaclones a las leyes de

invenciones y marcas como su reglamento.



125

CONCLUBIONES

1.- El sistema de patentes tratado adecuadamente es la

base juridica del progresoc técnico contemporineo.

2.~ Los derechos de patente constituyen un cuerpo'
auténomo que se manifiesta a través de un monopolio

técnico otorgado mediante un privilegio administrativo.

3.- El otorgamiento de una patente se realiza a través
de un acto de la Administracién Pablica que cumple con
todos los requisitos de existencia y validez, exigldos
por la ley y la doctrina, para producir consecuencias de

derecho.

4.- La invenci6én, para que pueda ser patentada debe
reunir los requisitos de novedad e industriabilidad y
utilidag.

5.~ La presentacién de la solicitud de patente, fija un
derecho del inventor, anterior a cualquier otro que se

presente con posterioridad.

6.~ La patente confiere a su titular el derecho de
explotar en forma exclusiva la invenci6n, ya sea por si

© por otros con su consentimiento,

7.- La Ley y su Reglamento contienen disposiciones gque
protegen a los titulares de 10os derechos derivados de la

patente respecto de violaciones a esos derechos. Los
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usurpadores sufren sanciones consistentes en 1la

privacién de libertad, por tratarse de delitos.

8.~ Para emprender cualquier accisdn penal o civil el
titular de la patente debe obtener la previa opinién

técnica a la SECOFI,

9.- Las acciones y derecho que nacen de la expedicién de
la patente se retrotraen a la fecha de presentacién de

1a golicitud respectiva.

10.- La Ley y el Reglamento emplean la expresioén
"patente en tramite" -] "patente pendiente" .
indistintamente pero no definen esta figura. Se entiende
por patente en tr&mite, la solicitud que se presenta
ante la autoridad administrativa, con 1la cual se
garantiza, (mientras se sigue el procedimiento de
expedicién de un titulo de patente) la exclusividad para
1a aplicaci6tn de una técnica especifica susceptible de
axplotacién industrial. La presentacién de la solicitud

determina derechos y obligaciones para su titular.

11.- La patente en trémite tiene su fundamento en los
articulos 49 y 211, fraccién IX de la Ley Invensiones y
Marcas, asi como en los articulos 22 pArrafos segundo,

47 parrafo terceros y 63 del Reglamento de dicha ley.

12.- La transmisién 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 gquedan fincados hasta ese

momento.

13.- La trasmisién de derechos de una patente en tré&mite

se puede efectuar por acto entre vivos o mortis causa.

14.~ La proteccidn de 1los derechos gue confiere una
patente en tr&mite est& restringida y debe reformarse la
ley para gque dicha proteccién sea clara, definida y

eficaz.

15.- El desarrollo de la figura de patente en trimite en
el mundo actual es muy importante por lo gue su estudio
y reglamentaci6én adecuada no debe de dejarse de lado. Ya
que muchos productos en la actualidad llevan impresas
las leyendas de "patente en tré&mite" o "patente

pandienta®.

16.~ La figura de patente en tré&mite nace como
consecuencia del desarrollo tecnolégico y econSmico del
mundo actual, y como una reaccién al lento procedimiento
de obtencién de el titulo de patente. Ya que esto @8
perjudicial para su titular que no podr& poner en el
mercado su producto hasta varios meses después de
concedida la patente, por lo gue este recurre a dicha
figura para asegurar la protecci6én de su invento,

mientras tramita la patente.
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