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INTRODUCCION

El homhre al dedicaras a hacer indagaciones y dedicar su tiempo
a la investigacidn en materia de propiedad industrial, para crear -
nuevos y mejores medios de produccidn, dan lugar a gue se le reconod
cd tal dedicacidn. Ese reconccimiento se arigina con la patente de -
invencidn, Ya cual se conceds medisnie «n prucedimiento minuciosoe -
Ggue esta integrado por dos tipos de cxamenes: el de forma y el de -
fondo. Una vez realizados con resultade favorable, se procederd a la

expedicion de la patente.

Pero puede suceder que ¢n la tramitacidn de ésta, se hubiere -
incurrido en contravencioses a la ley, y (ue a pésar de ello la pa--
tente so conceda. De eSa manera se estaria gozando de un derecho que

no le perienece en rigor.

Para el supuesto antes mencionado la ley prevé gque la patente -
afectada de alqgin vicio n yna contravencién, sei1d decierada nula,  y
que los efectos que hava producido serdn retroactivos a la fechs de

presentacicn de la solicitud,



CAPITULO 4

CONCEPTOS FPUNDANENTALES

t.~ CONCEPTO DE INVENCION

El tratar de encontrar una definicidn con las carvacteristicas
intrinsecas de la invencidn, y satisfacer o capacitar a cualguier
perRona para decidir si una idea la constituye o no en el sentido
juridico del térmuns, no es tarea sencilla, es por ello gue los -
especialistas en la materia han tratado de elaborar una gue cumpla

con estos roquisitos,

El piccionario de la Lengua Espafola, la define como la forma
de hallay n descabric a fucrsa de ingenio y meditac:on, o por mera

acar0 una COSH nueva o no conncida, (1)

Barrera Graf, nos dice que la invencidn constituye un acta -
esencialmente intelectual, ya que consiste en la concepcidn de una

tdea cuyo £in esrriba en la solucidn de un problema. (21}

(1) Diccionario de la Lengua Espafiola de 1a Real Academia, Madrid,
1970, pag. 757.

(2) Barrera Graf, Jorge, Tratado de Derecho Mercantil, Voldmen T,
Editorial Porruda, S.A., México, 1957, pag. 337.




Baylos Corroza considera gue la invencidn es la combinacidn --
de elementos sensibles ideada por una persona, cuya mera aplicacion
a determinalda materia o energia produce un resultado (itil para la -
satisfaccidén de una necesidad humana, originando la solucidn de un_

problema técnico no resuelto con anterioridad. (31

Pella nos dice que "es invento toda nueva combinacidn de Fuer-
q

zas, apiiTada a la indpstria®, {4)

Reneward dice gue invancidn es en ejercicio del pensamiento, =
une novedad en los conocimientos © en las combinaciones, por las -

cuales la inteligencia ejerce sy imperio sobre la materia.(s)

El maestro David Rangel Medina considera gque la invencidn es -
la solucidn a un problema técnico de la industria, consistente en -
¢l empleo de medios ya conocidos para resclver la necesidad de que_

se trate. (6)

La Ley de Fomento y Proteccidn de ia Propiedad Tndustrinal defi
ne a4 la invencidn como toda creacidh humana gue permita transf{ormar
la materia © la energia que existe en la naturaleza, para su aprove

chamiento por el hombre, a través de la satisfaccidn inmediata de -

(3) Baylos Corroza, Hermenegildo, Tratade de Derecho sndustrial, E-
ditorial Civitas, S.8., Madrad, 1978, pag, 537,

{4) Pella y Forgas, José, NMuevo Tratado de Patentes de invencidn .,
Barcelona, 1304, pag. 23,

{5} Renoward, Citado por Pella y Forgas, gob, cit., pdg. 24.

{6) Rang2l Medina, David, Apuntes de clase de la materia Patentes ,
Marcas y Derechos de Autor, 1980,




una necesidad. Quedan comprendidas entre las invenciones lus pradug

tos o procusos de aplicacidn industrial. (7}

Mosotras cobdideramos gue esta definicidn o8 la mds completa |
¥a gue contempla en gran parte las ideas de varios tratadistas en -
la materia y & su vez reune los clementos nuoesarios para una mejor

comprension de o gae es 14 ipvencion para €l derecho,

2.- IRVENCILAES DE PRUDUCTO FOINVENCIORES DE PROCEDIMIENTO

Un producto es un cuerpo cierto y detzrsinado, perrencoiente -
al mundo de la materia o encrgia. Un provedimicoto os la suceridn -

de  operaciones a realizar con determinadas materias o energias.(8)

BEn ol primer raco, ol objsto de la invencidn s un cuerpo cier
Lo, indescriptible o formulable. Bn el segundo, e) objeta de ja in-
veneidn o5 un comportamiento, tha actividad bumana Lefwrida o i --
realidad fisica enuncrable mediante la indicaciin de la serie de -
operaciones que habran de tener lugar para que ol resultado se ob--

tenga. (%)

la invencidn de producto, el inventor formula el prototipo_
de una realidad natural. Bp la invencidn de procedimienta, ©n came-

bio proporeiona un prototipo de conducta. (10}

(7) Art. 6 dv la LEPP1,

(38) Baylos Covrroza, Hermenegildo, gb. Gih., pag. 707,
i9) jibjder. pig. 708,

(100 adem.



3.~ DIFERENCIAS ENTRE INVENCION ¥ DESCUBRIMIENTQ

Es frecuente la confusion entre invencidn y descubrimiento, Esta
errdnea confusidn es comin y por ello consideramos necesario hacer la

diferenciacidn.

inven

SHR CGBR YR Sxistentey }a

ci
dad. Por el primero ge ponen giempre de manifiesto, se reconocen ohe
jevos, f{endmencs y propiedades de los cuerpos, cuya existendia no es-
taba ain comprobada, pues habia eacapado a la mbhuervacidn ajenar por
€] segundo se crean nueveos efectos técnives con idea de satisfacer -
pecesidades hamanas nmedlatas, comblnando y usands fuerzas de la na-

turaleza.

Por su parte la ley de Fomenta y Proteccidn de la Propiedad In--
dustrial, en su articule 319, estahlece lo que no se considera inven--

cién, y dice:

“Art . 13, Ho

consideran juvysnciunes:

I.~-Los principios tedricos o cientificos.

11.~ Los descubrimientos que consistan en dar a cohacer
o revelar algo gue ya existia en la naturaleza, avn  --
cuando anteriocrmente fuese descopocido,

1I1T.~ Los esqguemas, plianes, reglas y métodos pata reali
24 actos mentales, juegeos o negocios.

IV.~ Los programas de computacion de informacidn

N A SU vVez CORSASte e€n yna cosa nusva que ho existia con ahterioli'

e



V.- Las {ormas de presentacifin de informacion

V1.~ Las cCreaciones estdticas y las obras art{sticas o
literarias.

Vii,- Log mérodos de tratamiento gquiridrgico, torapeti--
tico o diagndstico aplicables al cuscvpoe humance v los -

relatives a animales.,

VILI.- La yuxtaposioidn invenrisnes conacidas o mez
clar de productos conocidos, su variacidn de faorma, de
dimensiones o de malcriales, salvo jque on realidad se
trate dv su combinacidn o fusidn de tai wmenera que ho_
puedan funciusar gseparadamenta o que las cualidados ca
racteristicas de las mismas sean modificadas para cbte
ney un resultado industtial ne cbvio psra un réenico

en la materia.”

4.~ CARACTERISTICAS DEL INVENTO PARA SER PATENTABLE

Para que la flnvencidn pneda ser patentada, es neceRario gue cums

pla con ciertas caracteristicas. Estas caracteristicas son también

1lamadas condiciones negativas y condiciones positivas de patentabili

dad .

Las condiciones negativas de patentabilidad se refieren a la -
exigencia de que la invencidn positivamente patentable no caiga bajo

alguna de las prohibiciones de patentar establecidas en la ley.



Las condiciones positivas de patentabilidad son aguellase que -
deben cavacterizar una invencién para tener acceso a la proteccidn
patentar:a: la novedad, la actividad inventiva, y la aplicacidén in-
dustrial. (11} Estas condiciones se encuentran consagradas en ol -

areiculo 15 de la L¥PPI, ¢l cual dice:

“Art. 158, Serdn patentables las invenciones gue
sean nuevas resultado de una actividad inventi-
va ¥, suvsceptibles de aplicacidon industrial, en

los términos do esta ley.”

a) NOVEDAD.

La invencidn debe de aportar algo nuevé, algo que hasta enton-—
ces fuera desconocido o ne explotado; es decir, debe de contribuir_
al progresc y a la superacidn de la técnica industrvial, ya sea en -
sus principios, por la idea gque le sirva de base, o en sus medios -
Ge realtzacidn por las dificultades que el inventor ha tenido que -

vencer.,

La novedad debe ser de tal natursleza gue signifigue una real_
innovacidén para la industria, O sea gue nho basta una saimple mejora,
una adicidn, o la correccidén de un defecto, sSino gue requiere un -

adelanto efcotive, {(12)

(11) Bercovitz A., Los requisitos positivos de patentabilidad en el
pPerecho Alemdn, Madrid, 1969, pag. 96. Citado por Hangel Ortiz
Horacio, Las patentes on México, Evolucidn y smistema actual, -
Revista de Investigacicones Juridicas, Escuela Libre de Derechs,
afio, NGm. 12, México, 1988, pags. 247 y 249,

{12) Barrera Graf, Jorge, Ob. vit., piags. 338 y 339,




Ahora baen el significade de nuevo en la forma en que se usSa es
mucho mds restringido que una definicidn comin. Significa todu ague-
‘11lo que no s¢ encuentre en el ¢stado de Ia uvécnica; es decir, que no
#¢ haya hecho piblico mediante una descripeidn oral o escrita, o por

cualquier otro medio do difusidn, en el pafs o en el extranjero,

b} ACTIVILAD INVENTIVA.
-

La ley vonsidera a la actividad inventiva vomo @l procesz crea-
tivo cuyos resultadns ne se deduzean del estado de la téonica on for

ma evidente para un tdonico en la materia,

S trara de que el inventor proponga los medios y que sefale un

plan para obtener y realizar ¢l obijeto que caracteriza 1 problema .
(131

) APLICACION INDUSTRGEAL.

La ey en la malersis, cn sy asticele 32 frstcoidn IV, comsideva_
que la aplicacidn industrial es la pesibilidad de que cualquier pro-
ducto ¢ procesv, sea producide o utilizado, segidn el case, en la in-
dustria, incluyende en esta a la agricultura, la ganaderfia, la pescs

la mineria, las industrias de transformacidén propiamente dichas, la_

construccidn y toda clase de servicios.

(1} Barrera Graf, Jorge, eb, c¢it., pdg. 318.




La utilidad significa, que esta puede satisfacer necesidades hu
manas, la cual s» manifiesta en la posibilidad de aplicacién prdcti-

ca ¥ de su uso colective., (14}

5,~ DEFINIECION DE PATENTE

Conforme a su raiz etimoidgica patente proviene del latin patens

patere, vstar descubierteo, manitfiesto, {15}

A contincacion se wancionardn diversos conceptos de la patente

de invencidn, segdn los siguientes autores,

¥ara Cabanzllas, rs el titulo gue acredits la prioridad en el

reqistro de una invendidén, o que faculta para explotaria. (16)

Rafael De Pina Vara, opina gque es la autorizacidn expedida por
autaridad competente para el ejercicio de alguna actividad o fun---

cidn hecha constar on documento auténtico. (17}

Para Barrera Gral, la patente o3 el derechoe exclusivo de explo-
tacion de la ipvencidn gue la ley concede al inventer o a 5i causa--

pabionte. (18]

(14} Barrers @rai, Juige, ob

pdg. 338

115) Diccigpario Patria de la Lengua Espafiola, pdg. 1260

{1&6) Cabanellas de Torres, G.. gggcionario Juridlico Elemental, €dito-
rial Heliastra, Tomo [1, 8- Edicidn, Buenos Aires, Arg., pig.238

{17) De Pina Vara, kRafael, Diccionarjo de Derecho.Editorial Porrda
México, 1983, pig.iB3.

(18} Barrera Grat, Jorge, @b, cit., pdg. 360.




Bl maestro David Rangel Medina opina ue la patente es el tity
lo que acredita el derecho exclusivo al uso del invento a que se re

fiere la patente. {¥9}

Horacio Rangel Ortiz la dsfine camo "El titulo que permite a -
Wh anventolr o a suU causahabiente, caplotar de modo eoxclusivo un in--

venta determinado tedianste ¢l cumplimicnto de ciertas cbligaciones

que marca la ley."{20)

Para Maptiila Molina, la patente cs tanto ol derecho de aprove
char con exclusidén de cualguier persona, bren un invoento O sus mejo

ras, bilon un wmodslu indastrirl, cole o documensto gue expide el EBs-

tado para acreditar tal derecho. (21}

El tratadista Allart noes dice que ja pateate os un titulo ofi-
cial que indica la hora, o) dia, si como la naturaleza de la inven-
cidn, pero ese derecho no estard reconocido po la lwvy, hasta e«

conste en un titulo licial gue es ia patente de invencisn. {(22)

La Organizacidn de las Naciones Unidas ha definido a la paten-
teg como un privilegio legal voncedido por el gobierno a los invento

res y a otras personas gue derivan sus derechns del ipventor durante

{19} Rangel Medina, David, Apuntes de la clase g Patentes, Marcas y
Rerechos de Autorn. 1990
(20) Rangel Ortiz, HoTacio, ph. Cik., pdy. 248.

(1) Mantilla Molina, Hoberto, Derscho Merantil, Editorial Porrda .
becimorovena Edicidn, México, 1979, pag._T‘l.
{22} Allart, H., Traitéd, Thegrigue de brevet d'invention, Citada -
por Medina y Sobrado G,, MNaluraloza Juridica de ta propindad -
i La Habhana, 1489, pag. &0




un. plazoe [ijo, para impediv que otras personas produzcan, utilicen
o vendan un producte patreatado, o empleen un método o an procedi--

mignto patentado.

AL cxpiyvar ol plase gque su concedid, ¢l privilegio se ponw a_
disposicion del puiblice en yeneral, o come suele deciise, pasa a -~

ger del dominio ptiblico.” {($3)

En npacstra opioion coasigoeramos gque la patente doe invencidn -
ne consldera como un doyeche leqgal gque concide ¢l Estade por medio

de la &

tariy do Jumereie y Poments ndustrial o a una persona £1
sica ¢ moral durante 20 afos wmprorrogables, para producir o utili
zar en forma oxclusiva o a rravés de un procedimiento gue sea re--
sultadn de su inventiva.

I'm cuanto a la vigencia de ja patontoe de Invencidn, hay una -
excepcidn,  y csta s, hue se pusdn prorcogar por tres afios mas en

el caso do productos tarmoquimicos o farmaceiticos o de proossog -

de abtencidn de eslos, siompre y cuando, gue su titular conceda i
cencia para su explotacidn a alguna perscena moral con capital mayvg

ritariamente mexicane, (24)

(23} Documonto de la UNTAC, la Funcidn del sistema de patentes en

A _trapsmision de tognelogia a los pa s en_desarrolle. in-
forme preparado coniuntamente por ¢l Departamento de Asuntos
Econdmicos y Sociales de la ONU, La UNCTAD y la OMPI, Ndm.de
venta s.75%. 1§, .6, Nuceva York, N.Y., 1475, pdgs., ' y 2. Ci
tado per Alvares Socberanis, Jaime, Begulacidn Juridica de la
Transferencia de Tecnologia, Editorial Porrua, Mexico, 1979,
pag. 44

{24) Art., 23, parrafo 11, LEPPRL,




6.- TRIPLE FUNCION DE LA PATENTE DE INVENCION
al La de resguardar ia tecnologia nacional, y dar proteccidn al em-

presario que invierta en desarrollo tecnoldgico.

B) Es un elemento {undamental la comersializacion © negodia-~-—

cidn de 1a tecnoloyia, es decir, gque eon la medida on que la patente -
confrerc un derecho exclusive, es un estimulo a la invencién, una ma-
nera de inducir al inventor a revelar su secveto. Con esto se logra -

una difusion de la innovacidn, y por lo tantoe, un beneficic ccondmice
{23}

) Tiene un valor fundamental como fuente de informacidn tecnolégi-
ca. 51 hien, ¢l documento de patente  protege la propiedad del inven-
tor, a cambio de este derecho, el inventor se compromete a dar a cono
cer'a la sociedad los detalles sobre su inveneidn, tode esto con el -

fin de no datener el flujo de conocimiento.

Interpretando lo anterier se¢ puede decir que la patente tiene un
valor comn fuemte de informacidn, ya qus la publicacidn Ae las inven-
ciones patentadas se encuentran accesibles al publico. Esto significa
gue cualquiev investigador o inventor independiente puede conzultar -
la literatura de patentes, tanto nacionales, como independientes o in
ternacivnales, Tods @g posible, ya que existen bancos de informacidn_
especializados en matcria de patentes clasificada por dreas de conoci

mients, inventores, familia de patentes y cronclégicamente.

{25) Penrose, Edith, La ccopnomia del sastema de patentes internacio-
nal, Editorisl sigloc XX1, 1972, pdg, 32,



7.~ RATURALEZA JURIDICA DE LA PATENTE DE INVENCION

En diversas obras @ austores en materia de propiedad industrial,
se han elaborade diversas doctrinas relatieas 3 1a paturaleza juridi-=

a de la patente de invescidn, 7 pars aferto e gste ostudio se anall

yard y Sc hard una breve oxposividn al respectro.

i) LA PATENTE COMO UN PRIVILEGIU.

Bl articui.n

de la Coastitucion mexicana afirma que son privi-
Teging "low gue pot tivwppo deternsinado se concedan a 168 autores y ar

tistas para 1o peeddaccion e

obiras vy Ios gque para ol uso exclusi-

var de subs anventes e atorgaen a log inventores y perfecsionaderes do

alguna mejora”,

Tomandn en consideracion el procepto asceriorments citado, a la

patonte de invensidn so le 1lama prividegio concedido por detorminado

tiempo.

LTRSS nu eRtamos de acuerde con eso reronugimiento, Y nas,

upimer ® ta apinide del masstro David Rapg.s! #odina, el cual

onsd
ra gue €l priviledio {de privara tex, ley particualard histdricasentac

@8 una gracia o prevrogativa dal o soberano, pues amanando de 38t Loe-

dos los derechos, ios podia conferiv a sas sibdires en forma do privi

legio. te stanifica la idea de un taver concedido por los poderes -
PAbY1oes ¥y de BiRguRd mdfele teBptinde ol Loigoa froun Fesethe gun pro

viene do o la inteligenciag el privilegio siompre (ud un Vovor dopepes.

diente de la buena ¢ mata valuntad del oy, sin cstar sometide a pe--

gla alguna, por lo que su duracion y condiciones #ran variables. {26}
{365 Rar{qsf Midina, avid, Concoptros fundamentsles sabre nulidad de
o

Lias patentos e invenolon, Mevista Mexivana de la Propiledad In
duatiial y attisiiva, anc I11, #sero-junic; mim.5, Méxica,pda,
2.




En atenelén a estas consideraciones, desde fines del siglo XvIQ

los juristas scstavieren que la protescidn del Estade no debia basar

e on la concusidn dg privil forzavon para Jque este npug

giog, y s

ve derecho el G da propredad, (271

SrQLOCLeld Cyuiparandoio

El privilvglo en ol fonda no o6 arra a que un roginen de de-

tra vonstitue--

sigualdad, «n oposicicn al sistema pregonada por oo

¢ict s2n oso articalo 13 que sostione e} princario iguaidat anve la
ley, na debiendo coexistit en dicha Carta Magna dos priacipies cone-

tradictorios. (18)

Tales afirmacionss sop apoyiddas pur concepuos omitidos por Stol

fi: "el privitegiao cstrictamente considerado, correspesde a un esia-

do social y pelitico bien dietinto del actual: ne utilizd para pree-

miar hazafias o en recompensa de favoves recibidos™., (29}

b} LA PATENTE COMO MONOROLTO,

La meyoria de los autores afirman y aceptan estd teoria, y con-
sideran a la patente somo un monopelieo legal de explotacidn, la cual
por su contenido o6 comunmente aceptada, aunlgue a nuesStro parecer -

esto $ crroneo

{27) Rangel Medina, David, Copueptes fundamontals
las patentes de invencion, ob,. <it., pags.

{28) ibidem,, pday. 23

{29} stolti, Nicolas, Jigitsd theariguo et
ditterare ¢t Artistiguc 1916, Tomn
gel Medina David, concepros
paver fo 1nvengion,

sabte pulidad de
v €3,

1a propiete -
Sitado por Rap
nulidad de lax

Wit , gL



Fl monopolio implica una forma de expletacidn gue por ningdn con

GRpLe es ia del doroche doe palents, ya gque  on ol primero, a8 palabra

indica no Bdio esa explotacion, sino tods un conjunto de actds ten---

dientes al dominio del comercio on gna determinada rama: es decit, ui

contyol el v gue ampade ol desar ralie de fa Lompetencia; por o

tra partes, sabids os gue 2l @enopclio obedece a causas de orden econd

mico, y gque tichen como fin a8 control e gnin v

ma do la industria me

diante prdcticas ilegales y nunca con arqumentos de indole jurf{dica.
{30)

Aplicande lo antericr, encontrames gue el artieculo I8 Constitites
rional, prohibe cxpresamente la creasidn de monopolios, el coal dice:
*Ein los Estados Unidos Mex{canos gquedan prohibides las monopilics, --
las practicas monopolicus, ...,

Bl misme articulo confirma nuestro punto de vista al decir: "Tam
poco constituyen monopolios los priviiegios gue por determinado tiem-
pa s¢ concedan a ..., low anventores v perfeccionadores de alguna me

Jora® .

De todeo lo anteriormente escrito, congluimos gque la patente po -
€% un poanpolio, ya gue no tionde al control de una rama industrial
sino por el contrario, mediante dicha explotacidn se realiza la compe
tencia y no supone prdaciicas ilegales, ya que de realizarce astas, la

misma loy en la materia establece sanciuvnes a guien las practica.

{36) Guzmin y Godoy, Goazale, Honopalios y Pateaxves, Tesnis, UNAM,.,
1958, Méxicn, pdgs. 1% y 5igs.




(28]

5§ «s un der

A nuoStio paroecer oonsiderames gae 1a
che exclusive de axplotacidn del invento parentado por o1 investor o

ona auvorizarda para elle,

sy causahabiente, o por pu

un derochi

La obtencidn del dereche de patente oo constrivuye
ginariv, sinc simplemente es el reconocimivato y la garantia del ya -

existente derecho del autor industrial (31}

El fundamento del derecho, o5 la creacidn dol foventor, y ool deg
tino de las patentas no €4 otro, gue el de reconocer ¥ garabtizar -

pues, ese derccho. (32)

LE ITNVERCION

B.- CLASIFICAUCION DE LAE PAT

En nucstro pais, la legislacidn abrogada, en su articulo 47, 1e-
conacia a las patented de iavencidn o lae Ao owe jeid. Anora  con la -
Ley de Fomento y Plolecelon de la Propiedad “aduarrial, as reconccen
dos categorias, la de invencion y las aue se refieran a materia viva.
La primera categoria se tcfiere a las invencionns gue sean nuevag, te
sultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicacién indus

iere o~ las inveaciones Quil cOoRprens

trial. La sequnda caregoria
den  a las variedades vegotalesy los micreorganinmos tales como las -
bacterias, las hoagos, las algas, los virus, los micrepdasmas y, oo -

can @exaalmente v los proceson

general Tag céluias gue no S0 reprogul

'x.rz.us;, Mitanc,

Traltate doika

VITY BIFY
raidoe par R.wn';vri

(R

ﬂ3m§5‘

(':”v:_-u,;




dn de faroeguimlcos, medicamentos en general

Bicte Togioos de

pebidas ¥ ailmetbes para oohsume o soimal vy hupane, fertilizanves,plagul

widan, hervicidas, Tusgicidas o proeductos con actividad bioldgica.

8- PUNDAMENTD CONSTITUCIONAL DE LAS PATENTES DE IRVENCION,

fasm patentos de invencidn se encuentran fundomentadas en el arti-

culo 28 Constitucional, ¢l cual establece la prohibicidn de los menopg

ties, & excopeidn de los gue la misma Jarta Magna nombra v regula; di-

cho articvule en su fraccidn VITI dice: “tampoco constituyen monopolios

los privilegios que por determinado tiempo se concedan a les autores y
artistas para ia prodaccion de sus obras y los que para el uso de sus
tavaentos, @8 atorguoen a los faventores y perfeccionadores de alguna -

mejora®.

Antecedente inmediato de este precepto, los es el articule 28 de
la Constitucide de 18%7, redactade substancialmente igual, ya gque la -
ragia general probhibia la existencia de monopolios. Excluia a "los -
privileqlios que  par determinado tiempo, conceda la ey 4 1os invente-

res o perieccionadores de algquna mejora®”.

Por su parte, el articulo 33 do la Constitucidn se refiere a las -
facultades del Congrese Jd¢ la Unidn, v en su fraccidn X y XXIX se re--

fiere a materia de parentes,

Fraccidn X.-"Tacolrades para legisler oo tods la Repudblica

BORIR® . L e, camRTCio" .



Fraceidn XXI1X f.-"PFara cxpadir leywes tondieontes a la
promocidén de la inversidn mexicana, la regulacidn de
la inversidn extranjera, 1a transferencia de tecnolo
gia y la generacidn, difusidn y aplizatidn de los co

nocimiantos clientificos y tecnolégicos......”

Bl articule #9 fraceisn XV de la Cohstatucicon (fractiZn XV1 del
articule 85 de la de 1857) sefiala como facultad y obligacidn del Prg
sidents de la Republica, la rulativa a “"conhceder pr:vi!cqir; exclusi
vos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a tos dos-
cubridores, inventores, o perfeccionadores de algin ramo de la indus

tria®,



CAPITULO i1

CBTENCTION Y EXPEDILICION DE L A

PATENTE

t.= REQUISITOS DR LA SQLICITUD

La prosentacion do la invencién en la bDireccidn General de Desa
rrollo Tecnologico para solicitar su respective registro, tiene gran
impartancia, dado que desde ese instante se determinan varios de los

derechos de la patente.

Antes gue nada, la solicitud deberd ser presentada respetucsa--
mente en idioma espafiol, y escrita a mdquina. Si no cumple con estos

liciwud, ¥y no se niciard 1o que se -

requisitos serd dewuelva la

promueva.

La solicitud la poded presenvar directamente el lnventor o por_

conducto de su causahabiente, o a través de su apoderado. Se conside

ra como causahabjente del iny & guiwen adquiere el derscho que -~
aquél tiene =n reiacion con determinada invencidn, por herencia, eng
jenacidn o cualquier otro titule legal. Este deberd comprobar su oa-

¢d8cter do tal, conforme a derecho.



Por otro lado y en supuesto de (ue en el trdmite para wbtener la

atente de invencidn ge realice por conducto de apoderado, ¢
P '

podrd autorizar en sus promeciohes & otras personas para ofr y reci--

bir notificasiones, y prosentar y recibir tada ¢lase de documentos.

En i

rn-—-

caso de gue sedan varias porgonas tas croeadorass de ouna

vergidn, debsran nombrar a oun representanto coming spuica s6le podra -

actuar para la tramivacidn de la patentie; on ¥

LI

denig-

ne, se cendrd come representante comin a la priwer porsona esncionada

en el escrito de 1a solicitud.

Hoeha 1o solicitud, esta doberd prosentarse ante la Scoretaria -~

de Comercio y Fomentoe [ndustiinl en la direccidn Genecal de Desarro--

1lo Teenolowine, Es AeCend: il monlionar qu sereraria, deleaa la
a 1 r 2

facultad dirvctaments a s Direecidn Gencral doe fesarrello Teenolagi-

co, de acucrdo con 16 establecido en el articulo 17 Frac., 1171, del re

glamento interno de la Secretaria, gue a la loetra dice:

"RArt. 17.- Son atribucioncs de la Dircoecidn General de

Desarrollo Tecnoldgicas
Fraccidén 111.-

Tramitar,

¥ ©on su cdase, autorizar

las -
solicitudes de registro o de piblicidad d¢ patentes...,
de dihuios o modelos industriales, de marcas, de denomj

de

naciones de origen, y

asi como el

© livencias de

registro de

avisos o nombres
SUs repovaciones,
La

uso y canservacidn de

los

somerciales |,
transimlseiones

derechog -

guy eatablescan los ordenamientos legalos”.



A.~ DATOS DE LA SOLICITUD,

Como anteriormente se menciond, la solicitud se debe hacer en -
idioma mspafol, de manera respetuosa y escrita a mdgquina; por triplj
cade ¥ en los térwmines Jal Lormato gque expida la birec idén General -

@e Desarrollo Tecnolégics.

Dicka selicitud se deberd veferir a una sela invencidn, o a un
grupo de invenciones relacionadas de tal manera entre si gue confor-
men un Unico concepto inventivo. Si no se cumple con tedo lo ante---
rior, la Secretaria se lo comunicara por escrito al solicitante coa
el fin de gue en un plazo de dos meses, la divida en varias solicity

crvandose comd (echa de cada una, ta de ta aolicitad ini-

des, ¥y con
eial. Si Ao se realiza esto, vencido el plazo, se tendrd como abandg

nada la soeiicitud,

Los datvs gue bdsicamente debe contener la solicitud para lta ob

tencidn de una patente, son lus que acontinuacidn s¢ enumeran.

1.~ Anotar ol nowbss o titule de la invencion.Ro duberdn anctarse de

nominacicnes de fantasia en virtud de que €stas no son admisibles.

2.~ Datos del dnventor, tales como; Noambre, domicilio, nacionalidad,

registro feaeral de causantes.

3.~ batos del causahabiente, si !> hay; nombre, nacionalidad, domici

lio, rewistro federal de contribuyentes.



4.~ Al calee, se debe de anotar la lista de los documentos gque sé -
remiten junto con la solicitud, los cuales son de rigor, tales como_
la descripeidn y reservas del invento y los dibujos, come las copias
de tados es5tos documentos, y otros que pucden ser accidentales como
el mandate al apoderado, ¢l documento por <1 cual se hayan cedido -

los dercohos.,

Se-  En ol caso de que 1Ta patente sea de las que tienen prioridad
o8 conveniente mencionar en la solicitud 1a fecha de la primera y la
mencién de la Hacidn en que Fuéd presentada primeramente puvs aungue
@sto pucda haverce on documintos por soparadeo, resulta de mayor con-

veniencia que cunsten todos on un mismo documsaro, para ari evitar -

errozes y complicaciones en Ia tramitacidn posterijor,

6~ Hi el inventor es extranjoro, y reside en nuestro pais, o €8 me
xicane por naturalizacidn, debsrd mencionarse en la peticidn, y com-

probarse esa circunstancia ente la Direccidn,

F.~ Por uitime, a3 solimitwd dobevd hacelse oo papel blance gryveso_

tamafo carta, y empleando vn la escritura tinta negra. La solicitud_
la puede inscribir el inpventor e ir [irmada por éste o por Su causa-

habiente o un apoderado.

B.~ DOCUMENTOS QUE ACOMPASAN A& LA SOLICITUD.

Al ser presentada la solicitud, ésta se hard swcompafar de los -

siguientes documentos.



seripeidn de la invencidn, la cual

1.~ Es& necesario presentar una
se deberd hacer en una hoja tamafia carta, o un margen izguierdo de
4 a5 ems,, a 1a cual se le afadirdn copiays legibles y con las mis--

mas caracteristicas Jdel decumento originatl.

2.~ Los planos o dibujos técnicos que s& requieran para la mejor -

epppressidn de s

Los dingjos ke deben nacer de tal for

TP L DT
ma gque scan inteligibles para el propdsito de derterminar las pactes_
esenciales A% ia invepcidn. Deben carecer de leyendas, titulos o nam
bres, y sole se admitirdn como vlemento estrafio al dibuje, junto con

5 partes, ol noabre y Cirmis del wncentor, on la -

los numeratoey de

parte inferior derecha de la hoo

se eon papel blan tamafio carta, con una

Los dibujos deban hacs

la hoja a un centimctro y medio

linea trazada on sentido vervical d
de la orilia izquierda, as{ mismo no deben llegar hasta la oritla -
del papel o la linea del margen izquierdo. §i fuere necesgario se usa
rdn mAs hojas, debiendo contener ura de ellas par sowplotn ol dibujo

de la invencién.

3.-Una o mds reivindicaciones, las cualws deberdn see claras y conci

sas, y no padran cxceder del contenido de la descripcién.

La reivindicacidn consiste #n la caracteristica esencial de un
producto ¢ proceso cuya proteccidn se reclama de maneta precisa y of
pecifica en la solicitud de patente y se otorga, en su casa, en el =

titulo correspondiente,



Unp misma s0licitud de patents podrd coptener una o mis relivip
dicaciones, En dichas retvindicaciones se expresan las caracterfs--
ticas novedosas de la invencidn, las cuales precisardn el aleance -
de la proteccidn legal que sclicita, debiendo estar enumeradas y re
lacionadns, guardande dha Aspandencid condruente ¢on tas proecedone-

tes, y tirmadas al final por el inventor, su cousahablente o apodo-

Lo e Firma

rado el SU Canu, e hHCIona

4.~ Un resdmen do la deseripeoidn, el cunl servird dnicamente para_

su publicacidn y elemento de informacidn,

5.~ Por Uitimo, anviar ¢l comprobante de pago, por congepbo de esty

dio de la solicitud do patente, monto sjue @stipala, lo contiene_

1a Ley Fedoral de Derechos.

Una vez que s¢ hayan integrado todos Ios documentos, sstos A€
entregaran en la oficialia de partes de la Diveccoidn General de De-
sarrollo Tecnoldagico, formandose asi un expedientc, &l cual se le -

designard un pumero con el cual se e va a sdunliiical i vl Luiulin,

formado el expediente, este pasard por deos exdmencs, o1 de fop
ma y ¢l de fonde, en las cuales se determinard si 8¢ concede 9 (o -

la patente,

2.~ EXAMEN DE FUORMA

El examen de forma consiste en o1 andlisis de la solicitud, la
descripeidn, las reservas, los dibuios vy los docuhentas Conexos gue

satisfagan todos los requisites fgue marca ia ley.



Bste exdmen encuentra su fundamento en el articulo 50 de la ley

da Fomento y Protecclén de la Propiedad Industrial, el cual dice:

"Art, 5fl.- Presentada la solicitud, la Secretaria
realizard un exdnen de forma de la dogcumentacidn,
y podrid requerir gue se prodise o aclare en lo -
que consldere pertinente o se suhsanen sus onisio
pes, De no cumplir el solicitante con dicka regque
rimiento, en un plago de dos meses, se vonsideratd
abandonada la solicitud. Los documentos que se -

nten por ningdn motivo conteadrdn reivindica

prto

clones adicionales o con maycr alcance que las -

reivindicaciones adicionale reclamadas en la 50~

licitud Hriginal, ya fue en €80 CAS0 8erd necess

rio una pueva scolicitud.”

8i realiza las modificaciones dentro del término de los dos me-

zes a la se cwisiderara la fecha legal correspondiente

a la solicitud criginal.

Cuando er omiten partoesy esenciales de la invencidn, esto es; «=
cuando no se presentan los dibujos, y la descripcidn no sea suricien
te, ¥ la invencidn no parece come tal, esto debido a la inexperien~
cia de guien promueve; debe presentarse una nueva sclicitud acompafg
da de una nueva descripeidn y dibujos, pero entendiendose que la ide

a inicial de la invencidn no se altere on sus elementos esenciales.



3.~ FXAMEN DE FORDO

En msto exdmen se determina si la invencidi: cumple aon las condl

ciones para ser patentable, es decir, gque sea nueva, resultado de una

actividad inventiva y susceptibles de aplicacion industrial,

Es el articulo 53 de la Ley de Fomentrn y Proteccidn de la Propiw

dad industrial, guien nos sefiala la realizacion de este exdrmn,

"Art. S3.- Hpa vez miblicada la selicitud de

patente, la Secoretaria hard un exdmen de fon

do de la invencidn, para determinar - sa4
tisfacen 108 reguisitos sepalades pon ol ar-

ticulo 1% de vsta Lev.

&

Bate exdmen, tiene como finalidad, la de revisar si el invento -
que se qulere patentsr no haya sidoe dadeo a conocer par otros medios

Esta revisidn tiene dos etapas, un cgamen provio y uno ordinario.

a) Se hace un oxdmen previe cntre las patentes nacionales similares -
concedidas anteriormente o &np trdmite, para averiquar si con la nueva
sBolicitud se ipnvadirdn derechos ya adquiridos. $i de dicho axamen re-

gulta 4que si se invaden derschos, la patente no se expide, (33}

b) El exdmen ordinaric, se efectda despics de gue ¢n el previc apatre-

ciere gque no s~ invaden derechos por otra patente nacional vigente.

{33} Rangel Medina, David, La prucba pericial on ol amparo contra nHa-

gativas de patents, Revista Mesicana de la Prepicdad Tndustrial
y Artistica, ana V, encro-jusnio, 1947, Ndim, 9, pags.i2 y 13,




Estabucido lo antrrior, se determina si la invencidn careve de
novedad, ya sea porque correapende a una patente nacional anterior
ya extinguida, © bicn porque el invento €ste comprendido en una pa-
tente extranijera, o bien, gque s¢ haya explotado con anterioridad. (34)

Para el casoe ds que la invencidn se exhiba enh una convencidén o

LUIBASIORE ], @500 g€ deberd compro--

un gven

s
R

bar haciendo la mencidn correspondicnte en Ia solicitud, anexanda ~
la dovumentacisn proukataria, mencilonando las fechas de inicio ¥ -

elausura del evento de que Se trate, y depdsitando en la Secretaria

un restmen del evento o eanvencidn, La documenstacion se debe prescen

tar a mds tardar el Hitimo dia babil antes de iniciarse el menciona

do svento. § la welicitoed de p enta a los cuatio me--

Ltente 56 pro

ses siguientes @ la clausura dei evento, se tomacrd cono fecha legal
de la solicitud la del depdsite preiiminar, .1 ne se hace asi den--

tro del ijapono eencianado, se constdera perdida la novedad.

Hoecho 1o snrorinr, 'a Lodtd ue ta 1nvencien -
sea svidente pata un técnico en 1a materta  y que dicho invento se

pueda producir o utilizar.

Para la realizacidn del exdmen de fondo, la Secretaria puede -
solivitar ek apoye técnico del Testitute, y en su caso de organig--

mas e Institucicones nacienales especializadoes,

{34} Rangel Medina, David, La prucka pericial «n ol juicio de amparo
gontra negativas de patentes, ob. clf,, pag. 12,




El trdmite concluye con alguna de las modalidades siguientes: a)
Abandono de la solicitud una ver que no son cumplidos los requerimien
tos que le haga la Direccidn al titular de la patente, deatro de los
plazos legales ;3 bibedativa de ia petente y; ©) YLorgamients de id -

patente. {351

Cuando 1a patonta s hegada, se le comunicard por escrito al so-
lTictranre, expresamio los mnrivos ¥y Fundamentaciones iegaleg de sa ra
solucidn, Ceptra esta rescolucidn, sdle procede el resurso de reconsi-
deracidn, el cual se dobhe presontar por escrito ante la Secretaria en

un plaze de treinta dias, contades a partiv de la focha on gue 5€ ha=

aa la notificacion de 1a resalucsdn. A esto rocursa we le deban de -

acompafiar la documentacién que avredite sa procedencia, y una vez ana

lizados los argumentos y los docupentos presentades, la Secretaria -
emitirid su resolucion par escrito al recurrente, ¥ 1 osta resolucion

nucvamente ©s negatoria, se hard su publicaci1on on la gacera,

El falle de la Secretaria es definttive, y si ests o5 negatorio,
54l se podra impugnar a través del juicio de ampare indirecto, el -
cual se dobe promover ante un Juez de Distrito en o1 Distrito Federal
en materia administrativa, cuya sentengia, & su vey serd combatida -
mediante recurse de revisidn ante un Tribumal Colegisda on materia ad

ministratriva del Primeyr Circuito,

(35} Rangel Medina, David, Dorecho de la Propiedad Industrial e Inte-
lectual, Instituse de Tavestagaciobes Juridicas, UNRAM, MEXico ,
47, Primera Bdicidn, pag. £7.




También puede wcurrir que se conceda la patente, y cuando el re
sultado es satisfacforio, este se da a conocer al solicitante por eg

crita, para que dentro del plazo de dos meses cumpla con tos requisi

tos necesacios para su publiracidn y cubra los derechos para su expg

diridn, B] dacumento comprenderd un e jesplar de la descripeidn, rei-~

vindicaciones y dibujos,

En el doucumento donde se reconnce ol derccho caclusiveo, se hara
conatar: : .
o=~ Nimero y clasificacion de la patoatﬂ.
2.~ Nombre y dwniciltic de la porsona o perasonas 4 quicnes se expide,
3. Nombie del inventor o invantores,
4.~ Facha tegal, de prioridad y de cxpedicidn,
S.~ Denominacidn de la invoncidn. .

6.- Plazo de vigeoaria de Ja patente,

Los dectnentos dande se coneeden las patentes, se otorgan a nom
bre del Presidente de la Ropidblica, e irdan firmados por el Secreta--
rio de Comcrcio y Fomento Tndustrial, o por guien ¢ste facultado para

ello, quien en oste caso, es el Director de Desarralle Tacasidgice.

$,~ DERECHUS QUE {ONFIERE LA PATHNTE

a) Perecho dn paternidad.
Este derecho consiste on que ¢l nombre del inventor se manifies

te on el documento de la patcnte,

o a———



- 29 -

El articulo 13 de la Ley de Fomento y Proteccidn de

dad Industrial lo sefsala,

"Art, 13.- Se presume inventor a la persona o
personas fisicas gue se ostenten como tales -

G regisiro. ELoin~

en la aolicived do
ventor o inventoras tienen derocho & s¢ mon-—
cionados on el titulo correspondiente 6 3 opo

nerse a asta mepcidn.”

la Propie-~

b) Derecho de explotar cxclusivamente el invento gatcentado por si o

per un tergero.

El articulo 9% de la misma ley habla al respecto de

cho, y dice:

este dere-~

Art, %Y.~ La persona fisica quo realice una in

vencién, modele de utilidad o diseho industrial

o su causahabiente, tendrian el derecho excluaji

vo de explotacidén en su provecho,....”.

Este derecho se reconoce debido a la aplicacidn del

a la investigacidn en materia industrial, logrande crear

pensamiento

nuevos y me

Jores medios de produccidn, empleando esfuerzo, trabajo ¢ ingenio, -

con le cual se obtiene el derecho a una compensacidn proporcionada ~

los merecimientos del inventor, y a la utilidad de la invencidn.



fonia Mendleta R, considera que el Estado tiene la fuerza coerci-
tiva para hacer respetar el ejercicio de este derecho mediaante un ti--
tulo llamado patente de invencidn Hay un derecho -continua Mahdieta -
de explotasidn inmancnle a la propiedad que el autor tiene sobre la -~
invencion ¥ el derascho de explotacién sxclusiva, E) derecho de explo-

ia creacion, es

tacidén que ¢l autor tiene sobre Ja invenci
un derechs natural, pero el derechs exclusive de explotacién que el Eg
tado concede en reconocimienta, nace por mandato del dereche positivo,

el cual es temporal, y estd sujeto a perderse, (36}

c) Derecho de conceder licencias voluntarias de explotacidn del inven-

ro patentado,

Teniendo el titular el derecho de explotar en forma exclusiva la_
invencidn, tambifén lo puede hacer previo el consentimiento de el titu-
lar de la patente, un tercero interesado en la explotacidn de la inven

cidn

"Art, 63.~ kBl titular de la patente o registro podrd
concednr, mediante convenio, Iicencia para su explo
tacidén. La licencia deberd ser inscrita en la Secre
taria para que pueda producir efectas contra terdu~

ros."”

{36} Mendiets R., Senia, El Derccho de explotacion de la invencidn ,

Revista Mexicana de I3 Propiedad Industfial y Artistica, ngm,13
afio VIii, enero-junio, México, pdg. 77,
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El convenio yue se celebre para la concesidn de las licencias -

debe contener los siguientes datos.

1.~ Nombre, denominacién o razdn aotial, nacionalidad ¢y domicilio

del titular de la patente de invencida,

2.~ HNombe¢e, denominacicn o razdn saocial, nacionalidad y domicitiae

del interesade cn la explotacidn do la irvencidn.
3.- Namero de la patente de invencadn.

4.- Nombre de la invencidn.

ctemde 1lovar a cabo la explotacidn

5.- Plaza durante el cual se¢ g
de 1a incencion, las condiciones de dicha explotacidn y las rega--

i1ias a cubrir.

d) Derecho de perciblie regalias por voncepto de licencias voluntarias,

Este dereche us muy particualar, va que pare otorgar osas licen-
cias, se deben convenir, puesto gue 5o va a beneficiar quien explote

widh en su provecho.

e} pDerecho de percibir regalias per licencias obligatarias.

§i el titanlar de la patuate de invencion no procede a expiotar

el invento, o ui han transcurrido tres anos desgde la fecha de conce-
oidén, © en su caso cuatro afos de Ia presentacidn de la solicitud, -~

cualquier persona pedra solicitar a la Secretaria la concesién de -



una licencia obligatoria para explotarla. En caso de que la Secretaria
resuelva conceder la licencia obligatoria, la misma fijarda la duracion
condiciones, campo de aplicacidn y monto do las regalias que correspon

dan al titular de la patente.

f) Derecho de ceder tetal o parclalmente, © on su Caso transmitir la

Los derechos de una patente se pueden transmitir total o parcial-
mente en los tdrminos y formalidades de la legislacion comdn, Rl docu-
mento de cesion o transmisidn se debe inscribir en la Sceretaria  para

gue pucda surtic efectos en perjuicio de Lerceros.

La cerién de la patente significa la transmisidén de los derechos_
personales y patrimontales involucrados en una u otra, y de manera --—
principal, Significa la transmigidn {total o parcial) del derecho de -
explotacidn excliusiva gue corresponde, al titular de la patente. El ce
dente debe garantizar la validez de la invencién o de la patente, mas_
no asi, el valer comercial, ha transmisidn voluntaria de la patente -
puede darse a través de un contrato de corpraventa, de una donacidn, de
una permuta etc., cumpliendo con los requisitos y las formalidades que

para tales contratos exige la legislacién comin. (37)

g) Deveche de jercitar la avceion civil de dafos y perjuicios contra

los infractores del derecho exclusivo de explotacidn.,

{37} Barrera Graf, Jorge, ob. cit., pag. 364,
s s



Bl titular dv la patente tiene 2l derecho de demandar por dafios ¥
periuicios a terceros que antes del otorgamiente hubieren explotado -

ain su consentimiento el proceso o producto patentado.

hi  Derecho de solicitar quo se cumpla el requisite previo de progedi-

fiidad al eiorcicia Ao sccione

rontea infractorng,

La investigacidén de las iniraccioncs se realiza por la Secretaria
de oficie o a peticion de parte interesada, debiendo efectuar en ambos

casoes la visita de inspeccion en los tdrminos de la ley.

son infracciones en matari. de patentes, las siguientes: Hacer a-
parecer como productos patentados aguelles que no lo estén, ya sea que

la patente haya caducado, o haya sido declarada nula.

i} Derecho de solicitar y obtener la rehabilitacidén de la patente en -
los casns dne caducidad de la misma, por 60 pagar opoertunamente las anua

lidades.

£l articule 81 de la ley, establece gue” "3e podrd sclicitar la -
rehabilitacién de la patente o registro caducos por falta de pago opor
tunc de dereochos, siempre gue la solicitud correspondiente se presente
dentro do los seis meses siguiontes al plazo de gracia, y se cubran -

los derechos rezpectivos, mas sus recargos”.




j} bereche de promover incldente de reparacidn del dafo,

Al respectoe el articulo 226 de la Ley, nos dice: "independiente-
mente del ejercicio de 1a accidn penal, el periudicado por cualquiera
de los delitos a que esta ley se retiere, podrd demandar del o de los
autores d¢ tgs mismos, la reparacidn y el page de los dafios y perjui-

ciog sufridos con motivo de dichos delitos™.

S.~ MUOBOS DE CONCLUIR LA PATENTE

a) POR VENCIMIENTO DEL PLAZO.

La patente tiene una vigencia de 20 afles improrreogables; el pla-
zo de cémputo empieza a correr a partir de la fecha de presenvacidn =~
de la solicitud; sin ¢mbargo, la fecha de presentacidén de la solici--
tud de patente en México se retrotraerd a la fecha de presentacidn en
la Nacidn en que ya se hubiere solicitado primero, siempre y cuando -

se trate da patentes en las que se pide el derecho de prioridad.

Una vez vencido el plaro, la patente caduca, y el derccho que am

para cae al dominio piblico.

La forma en gque se computa el plazo de vigencia de una patente es
en verdad una desventaja para el titular de la misma, ya que este em-—
pieza a contarse desde el momento en gue se presentd la solicitud, vy

mdn 1o que se tarde la Secretaria en conceder el derucho, habrdn  ~--



transcurrido por io menos tres anos. dicha tiempo es en cierta forma -
perdide, ya gue se puede considerat que ne es titular de nada, La pue-
va ley en cierta forma subsana esta desventaja al ampliar la vigencia_

de las patentes do iagvencidn.

Una vezr cumplida la vigepcia, esta pasard al dominiv piblico, es

rn haceria., {39}

decir, pedrd ser explotada vor guien tenga inte

) POR CaADUCIDAD,

puede prosentar de des formas: por falta de exaplg

La caducidad
tacidén del invento que protege la patente o, por falta de pago de las

arnualidades.

1.~ CADUCTDAD POR FALTA DE EXPLOTACLION.

La falta de explotacidn se reficre a gue el titular del derecho -
ratlusive, v 1o baga dentio d@ ios g0s primeros anos de expedido el -

tituto, o =i éste ne lo comp ba,

El macstro Rangel Medios, considera gue la idea de explotacién -
del invento debe da entenderse para los efectos legales, como “el he--
che de llevar a la prdctica el invento, de realizarlo, de ejecutsrle ,

de plasmarlc en una realidad, y que ésta realizacidn reporte una utili

{38} Arnede de la Parra, Sergio, Modos de Terminacidn dnl Derscho de
patente, UNAM, tesis de licenciatura, México, 1989, pag. S6
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dad gue direccamente o indirectamente s2 tradu¥ca a su vez en .un bene-
ficio econdmico para el inventor".(39) Le este concepto general de ex-
plotacidn coma: uso, puesto en practica. empleo, © apruvechamiento del
invento, surgen dés modalidades: a) la explotacidn industrial, gue im-
plica la fabricacidén material del invento, o a la utilizacidon induse--
trial del producto o del procedimiento patentado; ¥y b) La explotacidn_
comercial, gue eguivale a la venta ds los productos reailzados al ampd

ro de la patente.{10)

El articulo 2% de la Ley de Fomento y Proteccidn de la Propiedad

Tndnstrial diece.

“Art. 25%.- La explotacicn de la invencidn patentada
consiste en la utilizacion del proceso patentado,ia
fabrivacidn y comercializacidén o la fabricacidn vy
distribucidn del producto patentado, efectuadas en

México por ¢l tftular de la patente.”

Be jo anterior se deduce gue la expletacion del invento debe efeg
tuarse dentro del territorio nacional, dado que la patente se concede_
para favorecer ¢l presunto interds de la industria nacional y por -
ende se debe desarrollar en territorio nacional o en lugar sometido a

la Juriadiccida nacinonal,

(33} Rangel Medina, David, Invasidn, Nulidad y Caducidad de las paten-
iavencidg, Revista el toro, ob. cit., pag. 74.
{40) Rangel Medina , David, gb, cit., pig. 74




La jurisdicciodn de la caducidad por falta de explotacidn, se. de
be a que €l otorgamiento da esta tan mediata, constituye un derecho_
exclusjve, una fusnte de derechos particulares on heneficio del tity
lar, 2icha convusidn Obedece a la satisfaccidn de un interds general.

Sirvienda de apoyo a ostas consideracionss, Ramella nos dica: “La -

obligavidn de llevar a la pra LAt @anciung
da en interds de la colectividad, no debiends b titule, que asegurs
un derscho #xciusive al inventor, pormanecér infructuose  y sin ven-—
taja del pdblice y aumento dol desarrolle de la sndustria, La conce-

8i6n de un titulo gque poermaneciroera oatedril en manos ded privilegiade

apartaria el derecho de patente de sus [inss naturales y quitaria a_

la mociedad un bicn wcsencial parva ol orccimiente de sy prosperidad y

cultura. Es por lo tante cerrelavive al devecho praivads del inventor
el de la socicdad para que todo prog:as0 on la indusiria aprovache -

sidades de la comunidad, -

efectivamente a la satistaccidn de tas nec
que s¢ agumenten las ocasinnes de la produccidn y que por la actua---

cidn practica de los inventas se ponua a tndne fn 20 Lividn de con

tinuar y perfeccionar ley concopeoiones dx 108 pricvilograden. Bg ve: -

dad que de tales principios se sigue uaa restriceidn del derecho d

dorechus a-

los inventores, perc tode dereche haya limitactidn on 1
jenos, como el interds social reclama o la actuacican del descubr imien

to o la concesién de lisensias 2 los dumas, ¥y e su defocto la cadu~

cidad, es cierto que en ¢l conflicto de talos intereses ha de freva-
lecer el de la sociedad. Es conscowencia natural y legal de 1o @K--e

puesto la caducidad de la patonte™. (471}

{41) Ramella, Agustin, Tratdeo de la Propiedad industrial, Tomo
drvid, 1913, pags. 264 v £61. Cirtado por Ranges Redina, Bav
#as;éqt~qy'jd§%»XM§§QHQLgad de law patenptes, ob, cit., pay
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La excepcidn de nue opere este derecho, s que &1 titular o su
causahabiente, o persoba suteorizada para su explotacidn, acredite -
ante la Secretaria la dificultad o impogibilidad material absoluta_

para haber llcvado a cabo la explotacidn.

En la ley anterior se& establecia un plazd de gels meses de gra

cia para yue s5e acreditara la axplotacién del invente, ahora con la

ley vigente, o Gufapaler1o,. Nosotros consideramos esto
como un ohstacule para el titular de la patente, Ya dque pucde pre--
aentarwe el supuesto antes explicade; es deciv, yuee no se pueda ex-

plotar el invento, debide a la falta de apoyo vcondmico o gue el 3

cenciatario falle al preducic el invento,

2.~ CARUCIDAD POK FALTA DE PAGO DE LAS ANUALIDADES

Se designa cwuwo anualidad cada une de los afos de vigencia de
la patente, contados a partir de la fecha legal de ésta, El término
se emplea para sefalar cada una de la= ePtapas »an guwe se divide el -
plarvo de la patente para determinar y hacer el pago de derechos por

eoncepto de su vigencia,

Existen dos formas de realizar el pago de las anualidades: el

normal y el anormal.

A) Fago normal: El pogo normal de las anvalidades es el que se efec

tua en cualqguier dia de su vigencia o mas tardar el dltimo dfa del



tercer aio de e expedicidén, contados a partir de la fecha legal, o -
el ditimo dfa de la dltima anualidad cuyos derechos hayan sido cibier

tos. Pueden pagavse todas las anualidades gue e deseen en una scola -

ver, do acuer con las cuctas cespectivas gque sefiale Ja tarifa. (42)

Es importante tener presente, gue con @l pago de la cuota por la
expedicién Jde la patente, guedan cuRieItos ios dulaCnos por el wérmi-

no de tres anfos.

Do esta forma se puede resumir que el pago de las anualidades se
puede: electuar dentro del plazo de tres ahos, contados a partir de la
fecha de expudicidén de la patente. De igual forma se puede realizar -
dentrs de un plagh guw venct ©] dltime dia de la dltima anvalidad cu-

yos derschos se hayan cubierto.

B} Pago ancrmal: Este se realiza cuando no se¢ hace con apego & las ~

disposiciones antes mencionadas. Para ests supuesto, donde se efectida

de mode anormal, ia iey de fobento ¥ Froteccidn de o P

wpitdad Indug
trial concede un plasoe dc gracia, dando eoportunidad al titular wmoroso
este plazo serd de seis meses y pasado este, caerd en el dominio pi--

blico. {33

{42) Rangel Hedina. Pavid, Invasidn, Nulida y Caducidad de las paten-
inv i cit ., pagu.84,85 7 8%

(83 ibidem. pig. 66.
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2%, - NATURALEZA JURIDICA DE LAS ANUALIDADES.

Para efectos de derecho fiscal, son derechos las contraprestacio-
nes en dipero gque establece el Estado contorme a la ley, con cardcter
‘obligatorio a vargo de las personas fisicas o horales que de manera -
divecta o individual reciboen la preatacidn de servicios ifuridicos admi
nistratives inherantes al propio Estadoe on sus funciones de derecho pid

blico, ¥y gue estdn destinadas al sostenimiento g ese servicio. (44)

En conclusidn, podemos afirmar gue Ia anualidad es por lo ranto -
un derecho, y no un impuesty, romo mucho se¢ le ha confundide, ya que -
el impuesio o8 la prestacidn que el Estado tija en forma unilateral vy
obligatoric a todo aguel quo realiza un acto generador de crédito fis-

cal.

Siendo que el Estado no impons la obligacidn al particular de so-
licitar la patente, y siendo éste quien de manera libre acude a la Se-
cretaria, debe pagar los derechos gue sw Lo establozcan para realizar |
el estudio de la invencidn y mantenerla vigente, no imponiendo mayor -
sapcidn al dedar de hacerlo mis que la caducidad del titulo en periui-

cio del titular, y poner el invento en proveche de la colectividad, co

wo tudos low bisnes de dominio piblico.

La caducidad de las pateontes de invencidn encuentra su {undamaato

en el articulo BO de la ley.

(44} Rodriquer de Lobkato, raul, Dereche fiscal, sSequrda kdicidn, edite
rial Harla, 1988, pdg. 77
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"Art, 80,- Las patentes..... taducan y g derschos
gque amparan caen en ¢l dominio piblico en los si---

gulentes supuestes,

Fracoidn Tl.=- Pur nu cubrir el page de derechos  al
gue ebtdan gujetos, en &l tiempo rque fije la ley ce-
rrespondiente, o dentro del plazo doe gracia de selis

meses siguientes a éste,”

¢} POR NULIDAD DFE LA PATENTE.,

Esta farma de terminar con o) dereche de patente, encuentza -
su fundamento y causas que la origina en el artficulo 78 de ls Ley de
Fomento y Proteccidn de la Propiedad Industrial, y por ser el tema -~

Jue . no"g ocups, nos referiremcs a ella en lo sucesivo.
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CAPITULO 11z

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS NSACIONALES DE LA NULIDAD DE PATENTES

1.~ LEY DE LAS CORTES ESPAROLAS DEL 2 DE OCTUBRE DE 182&, PARA ASEGRUNAR
£L DERECHO DE PROPIEDAD A LOS QUE INVENTEN, PERFECCIONEN © INTRODUZ

CaM ALGUN RAMO DE LA INDUSTRIA,

Esta fué la primera ley gue rig1d en México on materia de patentes
de invencion. Ho contemplo a la nulidad como forma de concluir el dere-
cho de patnnte, pero dada su importancia, por ser la primera ley gua -~

en la materia, €3 que la estamos citandc.

2.- LEY DE 7 DE MAYO DE 1832 SOBRE PRIVILEGIO EXCLUSIVO A LOS INVENTORES

0 PERFECCIONADORES DE ALGUN RAMU DE LA INDUSTELA.

La presente ley, fud la primera gue se expidid despuds de consuma-

da 1la independencia de México,

En ella sc consideraba que la pérdida del derecho del privilegio de
‘uma invencion o mejara, se planteala en base a8 que ya estuviese plantea-
da sin privilegio, o por algin particular; de esa manera, se puede inter

pretar que la iavencidén careciera de novedad,
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Ce igual forma, tambidn 8e refiere a la pérdida del privilegio -
cuande su obtencidn haya sido de mala ¥4, haciendo pasar por inven---
cidn o mejora lo que no es mds que introduccién, entendiéndose por_

intrad idn, lo yue se diera a conocer en ese pais ¥ que era descono

cido hasta sge momento, puro gue va era conocido en otros pafses.

En si, ésta c¢ra la unica forma en que se perdia el derecho de pa
tente, de igual forma, tampocoe se regulaba a la nulidad ni otra forma
semejante, pero ya empieza a aumentar la inguietud por preteger mis -

al derecho industrial,

3.~ LEY DEL 7 PE JUNIO OB 1890 SOBRE PATENTES DE PRIVILEGIC A LOS IN-

VENTORES O PERFECCIOHADORES.

Pespués de un largo periodo de inactividad legislativa -mds de -
medio siglo- fué cuando por primera vez se incluyd a la nulidad como_

pérdida del derecho de pataente.

El articule 2° de esta ley dice gque el privilegic corresponde a
todo descubrimiento, invencidn o perfeccionamiento fque tenga por abie
to un nuevo preoducto industrial, un nuevo medio de produccidén o ta a-
plicacidn nueva de madios conorides para obterer un resultads o pro-
ducto industrial. Son igualmoente susceptibles los productos quimicos_

o farmacelticos.

E} articule 3° d= la misma ley contemplaba la novedad de la in~-
cidn, al decir que no debian mer consideradas como nueves, cuando en



el pais o en el extranjero, y con anterioridad a la peticidn Jdel privi

legio hayan recibido publicidad suficiente para sec ejecutados.
El articuic 4° contompiaba lo gue no podia ser objeto de patente,

"Art, 4%, ~ No pusden ser objetw do patontes
1.~ Las invencicnes O perleccionamiontos cuya expleta-
'

cifn sea contraria a ias leyes prohibitivas o o la go-
guridad publica.

I1.- Los principios v descubrimicntes cieat{ficos mien
tras seah meramente espooulativos ¥ ono se Liadadcan en

maquina, aparato, instrumento, procedimierte U opera--

cidn mecdnica o yuimica de cardcter prdctice industrial®,
Por su parte, el articulo 3% do osta Jey regulaba las causas gue_
originaban la nulidad de la patente,

"Art. 35.- Hon nulas las patentes:

1.~ Cuando se han oxpedido en contravencidn de lo dis

puesto en los articulos 2,1,4....;

.- Cuando €l objeto sobre 21 eusl se ha pedido la -
patente sea distinto del que se realiza per virtud de
la misma;

11¥.~ Cuando se probare que el objeta pripcipal de la
solicitud estd en alguno de los supuestos de 1a frace

cidn It del articulo 27§,



La accion de nulicad en este caso prescribe en el
término de un ado contado a partir desde el dfa ~
que se establezca en la Repiblica la explotacidn

de la patente.”

Quis pod sjeroivar ta S ode nulidad, era la parte afecvtada
per -la patente, ¢l Ministerio Piblico., o por via de excepcidn que ex—-

ploren o vijertan la misma industria,

En caso de gue se declarara la nulidad de la patente, esta se de-
bia sublicar e¢n el Diarie Oficvial de la Federacidn, y anoctadas en el -
rogistre de inscripeion de la Beevetarvia de  Fomento. Los efectos de
esa declaracidn, es que las invenciones o perfeccionamientos gue hayan

shdo objeto de la patente, catgan bajo ol dominio pdblico,

Comp podeomos darpes cuenta, se incluyd una clasificacidn de 1o --
que no era patentable, asi coms las reqlas del procedimiento de aulji~~

dad com forma &2 concluir ol derscho de patente.

4.- LEY DE PATENTES DE INVENCION EXPEDIDA EL 25 DE AGOSTO DE 13203,

e acuerdo con el articulo 42 de erta ley, las patentes seran nu-

las ¢uando:

T.~ Cuando s¢ contravenga lo dispuesto en los articulos

1, 4, 5, y 102,



11.- Cuande la reivindiwacidn ne soa sificientomente
clarg y explicita de manera ue no se puaeda saber -

por ella lo gue se pide como nuevo.

I11.- Cuande ¢n la descripeion y dibujos no haya la
suficicente viaridad y precisida, de tal mancra gue a

an suficicntes, tomados en -

no

Juicic de peritc
conpjunto para construir o producir lo deserite oo -

ellos.
IV, - Cuando ©l objeto gue se obticne por la patante -
gea distinto de agquel que se ha solicitado.

V.- Cuando con anturioridad s¢ hubicre concedido otra
fraatente igual, on =1 pais o #a el extranisro, aungue

esta hubiere caducada,

refiere n Yo fracoidn 1 Acl articals srtorior, en

Tor o guc
primer Jugar, e} art. 1% o refiere a lo gque no #ra patentable, v en

51 conserva lo de la ley anterior, y solamente incorpora a la inven-~

¢ién o descubrimiente cus explotacion s£oa sonttaria a las loyee prog
hibitivas, o a la seguridad pibliva, o las buenas costumbres, asi cg

mo a les productns guimloos®,

Por su parte, ol articuleo 102 contoempiaba vomo patcentabio toda
nueva formn de un producte industrial, como la piecs d¢ maquinaria

herramientaherramionta, ostatua, alto y bajo rolieve qgue ya por dispg



sicidn artistica, o bien por la nueva dispogicidn de la maveria, forme

un producteo industrial nuevo y original.

En cuanto al procedimiento para decretar la pulidad, solamente la
autaridad judicial podia nulificar la patento por las causas chpumera--
das antericrmente. La accidn do nulidad covrespondia a todo agquel qus
se greyera perjudicade por ella y al Ministerio pdblice, cuando tuvie-

rd algin interds la Federacidn.

De los juicios de nulidad conocian los juecss de Bistrito de ta ~
capital de la Repdblieca, salceo gue la aceidn se opusiera coma delensa,
v antonces connceria de ella ol minmo juer ante guicn se promovic la ~
accidn., Picha sentencia gque dealare la rudidad  wera comunizada por el

tribunal o Jjucz que la haya dictade, o la oficina de¢ Patentes y Marcas

la que mandaria que se publicara en ol Diario Oficial y on 14 Gaceta -

de Patentes, debiendo inscribiria on ol Registro de Pateptes y anotan—

do su inscripoidn a que osa patente se refivra.

Como podemos constatar, la prosente ley realixd modirftcaciones im
portantes, va gque on io gue se refiere como causas de la nulidad incor
pord dos fracciones mias, las cuales son la 17 y la 1t)l, ampliando avn_
més el campo de proteccidn del derecho exclusive y los beneficios gque

por ¢llas se obtenia.

En lo referepte al procedimiento para decretar la nulidad, s& ¢s-

o conoeer de ella, asi co

pecifico mds la autoridad gue Ia

he su tramitacisn posterior 4 la declaragion,



5.~ LEY DE PATENTES DE IRVENCION DEL 26 DE JUNIO DE 1928.

La ley de patentes de invencidn de este afio contemplaba la nuli-

dad en el articulc 69,

Art. €9.- Una invencidn secd nula:

I~ Chandd 56 ddyae expedido en contravencidn a lo

dinpuesto en ol articulo 4° de esta ley.

Segudn el artvisule 4% contemplaba lo gue 5o #5 patentable:
1w Bl descubrimiento o dnvesoidn que consiste sim
plomente on dar a conocer o hacer algo que ya exig
tis en la naturalesa por mds que antes del invento
fuewe desconocido para ¢l hombre,
2.~ Los principios tedricos o puramente cientifi~«
con, de cardceter eospeculatito.
3.~ Toda invencidn o descibrimienta cuya explota--
¢idn sea contrarvia a las leyes probibitivas, a la_
sequridad piblica, a las buenas costumbres o a la
moral.

.- Los productos gquimicos; pero si lo podran ser
los procedimlentus nuevos para obtenerios, O sus =

nuevas aplicaciones indudtriales,

B.~ Log sistemas o planes comerciales o financievos.
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6.~ Log procedimicntos gue consisten simplemente en
el empleo de una mdquina © apavato, de los cuales -
mis bien constituyen vl funcionamicnto, adn cuando_

dicho emplea sea nueva,

IT,- Cuamio amparen dige gque oo estd comprendido dentro

d

Bl articule 29 centeaplaba al grupn de invenciones patentables  y
82 estaba en contravencidn, cuando so patentaba algo gue noe estuvicra

dentro del grupe, €] cual consisy

t,- Un nusve producto industrial o una nueva compo-

sicidn de materia.

2,- El empleo de medios nueves para obtener un pro-

ducto o resultade indusvrial,

~ La nueva aplicacidn de medios conocidos para ob

tener un producto o resultade industraal.

4.~ Law roformas ¢ me joras a una invencion amparada
POr una patecte antervior, o gue sca del dominio pd-
blice, en la forma y casos yue establerca el rogla-

mento.,

5.~ Toda forma nueva de un producto induvtrial, pig
2a de midquinaria, hervamienta, estatua, husta, alto

o bajo rulieve eto. gqoe Ya por su nuova naturaleza



de la materia, forme un producto industrial nueva

original.

6.~ Todo nuevo dibujo, usado con [ines de ornamen
tacidn induastrial! on cualguier gustancvia, y dis--
puata en wlla por impresién, pintura, buvdado,tg
jido, cocide, modelado, fundicidn, grabado, mosaj
co, incrustacién, decoloramiente u otto medin ~-=
cuaiguiera mevdnicoe, fisieco, quimico, de tal maneg
ra gue se dé a los productos industriales en gue
loa dibujos so usen y den up aspecto peculiar pro

pio.

181, - Clando la invencidn gue ampara no tenga sovedad.

La povedad se perdia, cuando cub antericridad aparezca amparada -

por medio de otra patents nacional: cuando ocon aanterioridad aparezea -

I3

en alguna patente oxtranjera, o nacional ya extigguida; cuando haya re

2ibido com apterieridad, por medle Jde diguas guElicasldn imwpr

nacio
sal o extranicra, una publicidad suficiente para ser ejecutada yj cusp
do con anteviotridad haya sido explotada comertial o industrialmente en

el pais a en ¢l vxtranjero.

1V.- Cuando por errar, inadveitensia sc hubieren expedido
para amparar Jos © mas invenciones gue conlorme al arti--

culo 27, debieran ser objeto de patentes indeperndientes.



"Art. 27.- Dos o mis ipvenciones distintas o inde-
pendientes, no podrdc ampardrse €n una sola patens

te, deberan solivitarse por sepavado.”

Hochd el andlizis Jde las dispesisianss He lp 1ov on comsnto, pode-
mas darnos cuenta que on qhm—-!.\l Bt CONSLTVAran iL;u»al e la [ey ante——

rior., salvn algunas modidicacicive vn cudnto 2 1a materia ne patentzble

bazta a la mate--

en la cual se incluve vna fracerdn mds. or 1o que re

De a1gual for

ria patentable se aumentd la proteccion a seis fraccion:

ma se conservd ol mismo procedimionto para la declavacidon de nulidad, -

pero con la excers di g se hapiaba de dos farmas e odta, 1a pare.

cial ¥ la total, ademids de establoescr un examen extraordinario de nova-

dad.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 11 DE DICIEMBRE DE 1442

£n esta ley las causas de nul idad ostaban comprendidas en el arti-

culo 93, el cual dice:

"Art. %93.~ Una patente scrd nula:

X¥.- Cuando ampare algo guaz ho osté comprendido dentro
de lo que la ley de modo expreso considera limitativa

mente como invencién.”

De scuerdo con el articeio 4% de la lsy de la Propiedad Industriail,

a8 invencidn patentabler
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af Un nuevo producto industrial.

) Una nueva composicidén de materia.

¢) El empleo de medios nuevos para obtener un producto
a resultado industrial,

d) La rueva aplicacidn de medios para obtener un pro--
ducto o resultado industrial,

2) Las mejoras a unha invenciOn amparada por usa patente
anterior o yne sca del dominio piblico, siempre que pro
duzcan un resultade industrial,

f) Toda nueva forma de un producto industrial, piera de
maquinaria, herramienta, c¢statua, busto, alto o bajo re
liecve, va que por su propia naturaleza, ¥y por su nueva_
disposicidn artistica ¢ bicen por la nueva disposicidn -
de la materia, forme un producto industrial nuevo ¥y ori
ginal.

g} Todo nueve dibujo usado con fines de ornamentacidn -
industrial en cualguier Sustancia y dispuesto en ella
por imprasien, pintura, berdado, tcoiido, coclido, modela
do, fundicidn, grabado, u otro mediu cualguicra meca‘ni—
co, fisico o quimico, de tal manera que los productos -~
industriales ¢n que los dibujos sa usen, den un aspecto

pesuliar,

En este arviculo nada cambio, Yy se siguio conservando el mismo

texto de la ley anterior.



I1.- <uando se hayas vxpedido para arparvar 1o que la ley

expresamente reputa coma no patentable,

El articulo 6” contemplaba 1¢ gque no era patentable, y se conserva
wasi igual, adadivndosele una sola fraccion, la cual. dice:

Art. 6%,~ No es patentables

Fracecidn VIET,. La yustapusiclitn de invengiones cong
cidas, su variacion de fermea, de dimensiones o de mix

terias, salvo (que en realidad se tratoe de (a combing

c1dn o [ueidn de esas invencicnes, de tal formy o
no puedan funcionar soparadamente, o que las cualie-

vt 1a& il Smas

Amdos o las funcionos carac

antenga on resalta

secan medificadas de manera quo

do industrial novedosa,

fe cantampla por primera vez la yuxtaposicidn de invenciones, y en-
tendiendo esta coma la actién de poher una co%a junta a la atra o fhme.

diata 2 olla.
I11.- Cuando la invencidn gue ampare no tenga novedad.,

En cuanto a la novedad no hubo modificacidn alyuna, se consideraba

con el mismo criterio gque en las anteriores.

IV.- Cuando por crror, inadvertencia u otro morive gse-

mejante, se hobi¢se expedido para ampdrar dos o mds in



vensiones gue debian zer chjeto de patentes indeper-

dientes,

En cuanta a4l prucedimiento para declarar ia ralidad, se segnid el
mismo gue la ley anterior. Ye omitio el recurso gue sé tenfa ante la -
autoridard administrativa, eon caso de gque se declarara la nulidad de -
una patente. La ley en coments, establecia gue una vez transcurrido el

términag pata formular vhiecones,y provio el estudio de loa antecoden-

teas relativeas, e dictaria la resolucidn administrativa gue correspens-
dicra, la que se comunicaba a los interesados. Ya gue no existia recor
s0 alguno para lmpugpar la resolucidn, se debla  recurvir al juicio de

amparo, ya que la declaracidn de nulidad tenfa cardcter de acto defi

tivoe,

7.~ LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 10 DE FEBRERU DE 1476.

En vsta ley )a nulidad se contemplaba en el articulo 59, el coal

decias

AFt. 5%.~ Las pateéehbies soerdn tulas:

f.- 8i 1a invencidn no o5 parentabln d4s arucrdn con lo

digpueste en osta loy,

En cuanto a lo gue la ley sefialaba comoe no patentable, ai hubo mu-

cha variacién en comparacisn con fas leyes anteriores. Se amplid el -



listada agreganda nuevas rostricciones, las cuales son:
1.~ fas espocices vegetales, las especies animales, sus variedades, y -
los pracesou esoncialmente bicldgicos para su obtencidn,
2.~ Las aleaciencs,

3/= hoas alimonte v bopidas para coptume humane, y 1os procenes para -
7 E ¥ E;

obtonerlas,

4.~ Las yovoenciones relacionadan con Is encraia y seguridad nucleares.

.~ Los procouos bicteonold chiencidn Jde lus siguicnies pradug

tosgze [armuquimiros, modicamentos on general, bebidas y aliwentos para_
consumpo animal, Hevilicantes, piageicwdas, herbicidas, fungicidas o g

quellos con acrividad bloldgica.

6.~ Los procescs gineticos para chtenor ompooles vegetales, animales o

sus ¢aticdades

s-farmacedt joms,

7.~ Los produttes guimic

Come podemos daraos cuenta, ¢b avance tecnoldniro

eontemplaron Liguras, gue al parecer de 1og legisladords o eran bfodiac
to de la inteligencia del hombre,

1T.~ Cuando la invencidn que ampare no tonga aovedad o

aplicarcion industrial.

En cuanta a ia novedad @sta »e contemplaba de la misma manera que_

en leyes anteriores. Se mencions por prilmera voz a la aplicacidén indug-



trial, en

to por la

Est
solicitud

nulidad 4

tendiendose ésta como la forma do fabricar o utilizar el

industria.

I1I1,- Cuando sc amparnn dos o ®is invenciones gue deban
ser obieto de patentes indepandicntes; pero serd parcial
ya que podrd subsistir por la reivindicacidn de la inven

¢ion hecha ep praimer lugar.

IV.- £i la descripcidn de la invencidn o la reivindica--
cipnng ne so ajustan a lo dispuesto en el articule 17 de

esta ley.

Avt. 17.- £ la solicitud duberd avompabarse la descrip--
¢idn de la invencidn, que debera ser lo suficientemente_
clara y completa para permitir una comprensidn cabal  de
la misma y, en su vaso, del proceso para su realizacidn_
a una Persona gue possa pericia y conocimientos medios -

A= la matrria, "

V.~ Cuando durante el trdamite se hubiere incurrido o a-

bandono de la solicitvud.

inven

as os ltimas fraceinnes fuercon incluidas. El abandenc de la

no habia side contemplada hasta entoncos como una causa de -

2 ja patente.



CAPITULO iv

L A NULIDAD DE LA PATENTE EN

L A LEY VIGENTE

$1 despuds de considerablces indagaciones y consumo de tiempo y do
gastos, quicn aplics su pensamivntoe a la investigacidn en matucia in--
dustrial logra crear rueves Y mejores modios de prodoceidn, ol cafuer-
oy wl ingenro invertidos on la creacidn, dan derccho at inventor  a_

una compensacidn proporcionada a las merecimientos de dste y a la uri-

lidad de agquélla. La patente reprioscnta pues, la consagracion de oste_

derecho intelectuwal pracxistonte, {(46)
BS

para o mroteeeian juridica,es

GhE Abvengion puoda ser nbjcto

neeesaria que satisiaga cheitas condicionas que cenisisten en la nove--
dad, ol cardacter industrial y el cardcter liciteo del invento. 51 ta ig
vencidn ne fué susceptible de que se concedinra proteccisn con el tity

lo de la patente por no satisfacer los reauisitms logaics, ia patente_

coistituye titulo sin valer, ne sanando su concesidn ol vivwe de que -

{346) Ramella, Agustin, Tratado de la Propivdad industrial, ob, cit., =
pAgs. 12 y 13, Citado por Ranyel Medina, Oavid, 40 Ton, Nulidad,
y Caducidad de lag patentes de invencidn, ab, ¢it., pag. 64.




adolece, Comprobdndose después de concedida la patente, que la inven-
cidn no satistizo laz condiciones exigldas, ls ley faculta su anula-~

cién, declarando ol titule privado de eficacia juridica. (47)

Habiondo anatizads 1o an

STIDY , OF e conveniente JdJar una defi-

cidn de ta nulidad, vy al respecto ¢l macstro Rafael De Pina Vara la -
defing como: “"La ineficacia del acto, eomo congsecuencia de la ilicie-
tud de su obierd O do wu fin, de la carencia de 10s roquisitos asenw-
ciales exigidus para su realizacicon, o de la cencurrencia de alqdn vi

cig de ta voluntad en ol monento de s0 celebracidn™. (48)

1.~ MOTIVOE DE LA RULIGAL

La patente gue no cumpla con los reguisitos que la ley estaoplece
serd nula. Para dererminar 81 una patente estd alectada de nulidad as_
necesario que se wncuentre dentra de las disposicicnes gque la ley vic-

yente contempla en el artjculo 78,

Art. 78.- La patente serd nula en los siguientes casos:

I.= Cuando se hava otorgado en contravencidn a
las digposiciones sabre renguisitos y cnndioio.

cionee para el ctorgamicnto de patentes.

(473 Gama Cerquelira, Joao, Tratade da Propicdad [ndustrial, Voldmen I
Rig dgAJdneer. 1952, pag. 278. Citado por Rangel Medina, Davig .
lgvaaxcg. Nulxd§d ¥ _Caducidad de lss patentes de ipvencidn, ob, ~

gt pagg. [N .
(48) D& Tina Vara, Rafasl, @b, cirt., pia. 166,




Coma anteriarments carudiamos, las patentes se conceden sdlo 81«
la invencidn redne las condiviones de ser nueva, resultado de una acti

vidad inventiva y susceptible de aplicacidn industrial.

la s s cencedid estando on @l es

tada de estuvielra ©ALinta vlra igual; cuan

do siendo svident,e para an téonico on Ja materia, oduba go conoeda; oy o~

cuando no tenga posibilidad de roproducida v utiiieads en la indus--

tpta.

De igval Torma serd nula la patonte ¢oe ampars and ahveacicn o ja

cualy da ley oo ja considore come tal. También cuando se patente lo -~
e no estd permitado por ¢l articule 20 Draeorlin 1D de la Ley de Poe-

menta y Proteceidn de la Propitedad Industrial gue so rofisrs ay

“hre. 0. Tas igve

rotieran a materia
viva, sin pormicio de lo gque se disponga en olros

ordenamientos leyaies, 50 regiran por lu siguientey

Fraceiadn I1,- Mo serdan patentables:

A} LoS RPracesns esonclaimonte bioldgicos para la ob
tencidn o reproducceian de plantas, animales o sus -
variedades, (ncluyondos 10s procesos gendticos o ro-
relativos a material capar de conduciy su propia «dy

plicacisn, por 51 miemd o por cualguier otra menera

indirecta, 2usnda oo an simplemante en solecio-

nar o aislar material bioldgice digsponible vy dejar-

lo que actide on cordiciones natarales,



b

-

Lag esprcins vegerales y las vaperies animales.

El material bioldgice tal y como se encuentre -

<
&n la naturaleza.

dl El material genético.

£} Las invenciones ruferasntes a la materia vive -

que compons &1 cunrpe humano.”

Subre estos puntos, in actual ley aminord las invencichés no paten
tabley en comparacidn con ta loy anterior, la cual contemplaba once -—-

fracciones.

e todo jo anterjormente diche, y gue enouadra en la fracoidén 1 -

del articulo 78 do ta lep, eos muy pocs probable esncostrar ana solicitud

de nulidad fundada en osta causal, porgue la invencidn ya ha pasado los

exdmenes de los dictaminadores. Pero podria haber inadvertencias ¢ Fal-
ta de prucaucién, y Csta causal cunstituye upa garantia gue pone a la -
Diraccion de Degarrolic Tecnoidgico a salvn de cualguier equivorcacidn -

sufrida al examinar la solicitud,

I1.- Cuando el vtoergamiento s& realice eon contraven
0i6n de Lo dispuette en el articule 43 de enta ey,
En este caso tendrd validez la patente sobre la pri
mera reiviadicaridn relativa a la invencién, pvoce-

diendo 1a nulidad respesto de lag subsecuentes,



En lo gue respeeta a ¢sta causal, el articulo 43 de la ley, sefla-
la que: "la sclicvitud de patente deberd referivsio a una scla invencion

venciores relacionadas de tal manera eptre si gque -

oA un gruape de i

conformen un trica conceplo inventivo.

Firoal, lo que seona a onubilieat Son ias subsosuentos rovindioa--

®prosa olaraments ol articule anteriormente of

clones, ya yue como 1o

tadeo, 1a solicitw] debe sor para una sola invengicén o grupo doe ellag -
pero con un sélo cunvepto nveetiPe; csto con ol fin de no Crear confy

sida @ 1o hura de reaibzar Tos fmethes Fespect ives, 0 la persona guo_

realiza ol tramite, intente ahorravses, valga a rodondancia, ol trdmi-

te para obtas patentes, y oasi obt or la protecoion doe muchas, conoung

adlo titvle,

1TL.~ Cuando durante ¢l tramite 62 hubiere incu-

rridao cn atandono Jde la solicitud,

>

continuacion haremos

de los diferentes modos en la que

In ley considera abandonada la soalicitud,

AR: 8¢ considora abs rnada Y selic Y per tantn e gdestara Iaonyg

lidad: cuando la Secretaria comunica per escrite a gquien b hegho e} -

trémite de la solicitud de patente, y on alla no se refinre a una sola

invencidn o a un grupo do invenciones que [ormen un Unico concepto in-
ventivor ¥ dentro del plazo copcedido para realizar las modificaciones,

no 1o hielers,
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B} Se tiene por abandonada la solicitud, cuando el solicitanta haya =~
tenido gue transformar la solicitud de una patente, en una de registro
de modele de utilidad o de disedo industrial; cuande del contenido de:

te no concuerda con lo solicitado dentre

la solicitud se infivra que &

de los tres meses siguientes a la fecha 4o presentacidn, o dentro de -

los tres moses guiwntes a la fecha en que la Secretaria le reguicra,

pand gue transforme Ja solivitud, este no lo haga.

¢) Se rtendrd por abandonada la solicitud, cuando prescntada osta, la »
Secretaria realiza un cxdmen de forma de la documentacidn, y encontran
dose upa omisidén, ¢ no es lo sutficientomente clara, ol solicitante no_

pertinentes, y ho se subsanen las omisionas -

realiza las aclarac

en un plaza de dog mens

D) 8e tendrd por abandonada la sulicitud, por tante serd nula, si du--
rante el exdmen de tondo se encontrason que existe posible lnvasidn to
tal v parciai de derechon ya adguiridog por terceros, o que la inven--
cidn carece Jde novedad, © bien qué se necesitan datos o dormmentoc adi
cionales pata complementarios: y ] selicitante no cumple en un plazo_
de dos meses con el requerimiento que le haga la Secretaria para que -

haga las aclaraciones que la misma considere pertinentes,

El de tendrd por abandonads ja solicaitud, y por tanto serd nula, cuan-

do Ao le comunigue al solicitante que procede ia concesion de la paten



te, ¥ dentro del plazo de dos meses, no cumpla con las requigitos ne

sarios para su publigacidn, y cubra los derechoes por la expedicidn -

del titulo de la patente.

V.- Caamdo @1 atarsamients ss oncontrarn viciado

por error o inadvertencias graves.

Esta sancidn mis que doel titular de la patente, deberia ser pa-

_ra el organo adminiztrativo gue la concedld, ya quo come anturiocmen

te se dijo, la patente pasa por

tipos de ecxdmernes; ol de forma v
el de fondo, on cuye caso, piose Plegardn a sneontrar inadvertencias
o grrored, so le comunicard de inmediato at titelar de Ia solicitud
para que realice las aclaracienes correspondicntes. Ey poer eso que -

la Pircccidn de Desarrollo Toorolfgico es la responsable de estas o=

misiony

En nuestrs opision, vonsideramos que 1a iey a8} contemplar esta
causal, come motivo para declarar la aulidad, es porgue nadie estd -
exento de COMELET Srrores, ¥y quienes realizan 1G5 €XAmMencs antes meqn
cionados, no son miguinas sine hembres, y puede suceder gue al momen

tiz do orwalizar 1os estudius potiabuates nn &dv oo

la pasen por alto, y pustueriormente s¢ conceda asi o la patente, En -~

clerta forma la Bire

~i6n Be protege corn ta causal de algun error_

cametido durante su oxpedicidn.



2, PUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LA NULIDAD.

siendo la patente un titulo oue concede la Secretaria a guien
con su imaginacidn, con su iniciativa, con su inteligencia, con -

erio excluai-

sus cttudios, con su patrimonia y oen fin con su est
vaments personal, realiza un verdadere invento que responda al -
concepts legal. El que logre una produccion de e¢sa indole, gozard
del beneficio cosstitucional a través de la patente de invencidn_

gue 1 sord expesiida,

"A. EL arviculo 28 de la Constitucidn Federal reconoce y ga--

rantiza vl devaghy de 3 inve

tores,

septo autoriza tam

bifn 1a nulidad de la patente ecxpedida como titulo justificativo_
de tal derccho cuando dste no oxista, Asi s debe de interprevay
el seguada pdrrato de oste articulo cuando dispene gue la ley cag
tigard severamente y las Jutoridades castigardn con eficacia "to-
do geto o procedimiento gque evite la libre concurrencia en la pro

duccion, industria o ¢omercio” y “"tode lo gue constituya una ven-

bida a {avor doe uns peErsSona 0 varias BETRORAR_

taja exvlesiva ix

determinadas y con per juicio dei publico en general, o de alguna_

¢lase social®.

B. La antes citada dispesicidon guarda un estrecho nexo con las

convenidas en el articulo 42 de la misma Constitucidn Mexicana a~

eeyea de gue a  ninguna persena podrd lapedirsele gue se dedigue



a la profesidn,. industria, comeyrvie o btrabajo que le acomode, slende

Meitos; by que el eaereivio do cgta Yibertad sdlo podrd vedar

c por

deteyminacidn judicial. En @tectu, la facnltad de cxplotar el invento

on provecha exclusiveo de su autor baypr cyvertas condiciones y por de--

terminado ticmpo, es ana

tente con el cardetor o RN SN a la regia de
Arl o rrabeain, vy odua Pia bacults yount
cidn no se tlenon 5100 por e taed deel complamienta dae

que la ley on la matoria g T

ta en favor Ao uno 1o Jibuorteed aborm, Ja o ibortad

bros de la colectividad, cuando e Bt en Ptesete i

del cardcuer «

stabloe ide on la doy,

C) Pero la nulidad de las patentes 1ligadmente expredisi

fundarse ademas, en la Vigoens

agueilas gue indicen por uma parte, que i opiterse

cducacidn quie tmparta «i

bAasarsc o

progresc sientiiice y

1rAr contra ia

POY otra gue ¢l criterio  ude orientarid a dicha

P
sratico, considerando a la

on el constante mejoramivnte sconomica, soctal oy

ién catableon on su articuls 37 cn materia cdacal

YA

nferida pof la ¢ongesicdh de la pa-

la indepon

tesTEIecidn O exCop

ha

e

& e lan reglan e

ta

dicho,

los demds wion-

G

.

Preestonsianes

sGlo 1imi-

invencidn

hien puede.
misma Conutitu-

1, cspevialments

i nrdentard  la

e a i on

crlturat

reonagltados del -
cloctoe®, vy -
ST e - -
T AL Como un Sistems de vida fundado

ey puohio®,

Las metas culturales scfaladas en tales términos quedarfan Gossir

tuadas obviamonte, de subsistir privilegios a o

res puedan realizar actos, restringiende ta libertad  dn

oy

ampara aus Litula--

ndustria oy



comercio, menoscaban también el nivel cientifico y cultural del pueblo
No se admite pues, gue el progreso y cultura de las mayorias sociales_
queden & la zaga por un obligado respsto de los derechos recopocidos ¥

consagrados injustificadamente por una patente ilegal.” (49)

3.- NATURALEZA SURIDICA DE LA NULIUAD DE PATENTE

La patente debe considerarse como que jamas existio y no produce
ningin efecto, ya que la declaracidn de nulidad tione valor retroacti-
va, Ademis ol heche de la nulidad, reconovido poer sentenclia dictada en
la accidn propuesta par una persona  se tiere como cxistente para to--

das las demds. (50}

"No a5 posible convalidar o confirmar el acto juridivo de la expe
<idn itegal Qe una patente por medio de la renuncia a esa accidn de ny
lidad, ni pucde ser materia de arreglos o transacciones entre particu-
lares adn cuande @stos (titular de la patente y un tercero} pidan a la
administracridn, do comin  acusrde, gue so suspenda o archive el proce-
s¢ de nulidad ya iniciade. Bn esto S€ toma en cuenta ol interés yene--—
ral sobre el particular. De ahi gue no sea pesible la ratificacidn del
acto viciado de nulidad, pues como se dice, la simple ratificacidn o -
convalidacidn hecha por los particulares no seria bastante para derogar

principins de orden LRy

{45} Rangel Medina, David, Conceptos fundamentales nobre nulidad de
patentes de invencidn, OB. cClbt., pags. 27 y £8

(50) ibidem. pdg. 3%,

(51} ikidem. pdg. 30.




o
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4.~ EPRECTOS DE LA NULIDAD DE LA PATENTE

La teselucidn gue dicta la Becretaria por condunto de la Diroc--

cidn General do Desarrollo Tecnolagico,

AnBd patents, prodscird pora su titular,

Gque

ta

perdida

declara la nuljdad de

total de los dere

chos exclusivos gue wenia gecando indobidamente al amparo del privi-
legie., bLa seotencia de aulidad vieno on realidad a deeclarar la ine--
FASTEOCIA Gei deroe O 5opre @ invento, puesto gue las causas de nu~
tidad son todas preexistontos al titule. {(52)

Por declararse nula, sco ainfiers gue ba patente nunca ha produed
da efecton. Su dnelicacia e remonta w los origencs dol privilegio o
mejor dicho, la nutidad retrotrac a Lo fecha do concesidn de la pa--
tente sus efnctos da la solicituad. (53)

vebido al  cardetes apsoluato de la sentepcia gue declara la nulj

dad de 1a patente, el fallo do <sta

dnicamente a la parte que pidisd y reosulto

DA

ICH ANlerl Venclon on

aprovecha a todod,

edora,

na favorecs

sino también a

1a controversia administrati

bavia,

.

va de nulidad, (54}

{52) mRameolla, Agustin, b, ¢it., Citado por Rangel Medina
Trvanide, Aglidag w sooAsd de las patentes Jde dnveacion
gh, Cit.. pay. 64,

t53) Rangel Medina, David, ph, cit,, pdgs. 66 y &7,

(54} ibidem. pag. 67.



5.~ NULIDAD DE LAS PATENTES DE INVENCION ¥ EL INTERES S0CIAL

La finalidad Jol Fstasda al otergar las patentes. es la de prote
ger 1la propiedad industrial derivads del jcevento, coen cuya misidn -
= gatisface un interds privado, pere la administracion publica de-
ke cuidar on forma directa los iaterescs coleectives e intervenir -
para evitar la vigescia de estos titulos indebidos gue resultan por
gque la patente se haya obtonide contra la ey, Mlenuias la eaisien-
cia de la prepiedad ndustrial se tenga come beneficiosa para los -

1
1

intereses gencrales doe ta Nacidn, puede consildorarse que sa antereés
implisa gue no hayo mas patentes gque las gue legalmente deban exise
tiz, y que en cade caso pertivalir on que la provadepcia de una pa-
tente concreta y determipada se discuta, frente s la defonsa gue su

titular haga de la valides e aguella, la posicion dge la scoiedad -

en general es la de doefonder los fueros del deominmio piblico. {%%)

Las legislacion

relativas a ia materia en todos log paises ,
tienden a buscar la armonia rntre ostos dos fectores: los decechos

del inventor. y los derechos do 1a sociedas; 4 plavuiad Ja gidter--

cidn de los dcrechou d LOveNntor esegurdmdale ol premio o6 su egea
fuerzo, de su trabaje intelectual, pero a evitar también gue esta -

proteccidn sea injustificada y que constituya un derecho ilegal.!(36)

(5%) piaz Velasco, Manuel, Concesion ¥y nulidad de pateutes de invey

on, Edirtorial Revista de Lerecho Privado, Madrid, 1946, pag.
83. Catado por Rangel Medina, David, Conceptos fund 139 -
sobre nnlidad de patentes, ob. cit.., pdg.26

(56} La Industria, el Comercio y el Trabajo en Mézico, Tomo 11, pdg.
364, Citado por Rangel Medina, David, ObL. cit. péq. 26




£~ DIFERENUIAS ENTRE NULIDAL ¥ CABUCIDADR DE LA PATENTE DE INVENCION

La nulidad y la coaducidad covresponden a diversas hipdtesis lega
les segin las cusles, Ja patente puede Ser privada de sus efectos, -~
pere su fundamento, por su naturaleza y por sus ¢l ectos son esencial

menge distintas. Sus ferchoian mds totabples son:

Ta. Hay nulidad v la patunte cuando CLETLHY CobEiilor

do o de fovrma ne ban sido obscrvades, (37) Regponde a un vicio con-
génito el derrcha de la patente, soe (ef pele a unn causa pregaedenie
8 la obtencidn dol titule, que ho debid buberss expedido,{38) Tmpli-
ca la originaria Yalta de an prosupucsto osencial £arsa gqao uan aceoe -

pueda furidicamente existir. (59%)

En cambin hay

mlucidad cuando cicreas obligaciones gue 1z ley
impone al titular de la patente no han Si1de cusplidas. La caducidad
esta detorminada por €l incamplimiento de un acto o de una condicidn

que extingue jos efevios legitimos ya producidos.

2a. La nulidad produce 2us efectol tanto ea el pasadu Lome en o~
el fururo; una patente nula se considera coms st jamas hubiese oxis-

tido:; hay en toda la nulidad una retroactividad, Al contrario, la --

£97) Roubier, Poul,; Le Droit de (s Propicks (1le, Tomo 11, Pa
ris, 1954, paq,f¥5. Citado potr Randel Medina, bavid, lpvasidn o

_Egk}dad Y taducidad de las parentes de iapvengidn, b, Cit.. pag
a

(%8) Ramella, Aqustin, pb, £i%., pdo. 287, Citado por Rangel Medins,
David, ¢h. cik., pdg. 90
(59) Rangel! Medina, David, gh, gif., pdg.90



caducidad caroce de cfectos vetvcactivas, la patente desaparece so-
lamente para o) future, pore en el pasade existe ¥y proguce sys efeg

tos hasta el dfa de la caducidad. (60}

3g. La caducidad so realiva de plenn dereche, avtomdticamente,
rantoe si lag causas gue la proedecoen son inherentes a 1la paturaleza

misma del derecho.

La nulidad requierce de una expresa declaracidn adgministrativa,
mediante ol dictado doe la resolucidn corvespondiente, gque drriva de
un precedimicnto especificaments especialicado v establecido al »ne-

fecta. (61)

JURTSPRUDENCTIA,

NULIDAD, NO EXINTE DE PLENO DERECHO. " Si no hay disposiciones e%--
presas en las leyes y para los casos que ellas comprendan, nuestra
legislacidn no autoriza que se rooonozsd la eoxistencia de nulidades
de plena derecho sine aque tas nutlidades deben ser declaradas por -
1a auvtoridad sudicial, en todos los casoy, y previo el procvedimien-

to formal correspendiente.™(62)

{60) Rangel Medina, David, Invasidn

Nulidad g Caducidad de las pa-
tes de encidn, of A )

pAg. 98
it., pdys.90 y 91,

££1) Rangel Medina, BDavid,

{62} Semanario Judicial g7 la Federacion, Apéndice 1917-1988, Quine
ta Epoca, Voluman Y, pag, 1955,




7.~ PROCEDIMIENTO PARA DECRETAR LA NULTDAD

A} SOLICITUD.

Toda solivitud que se diviia.a la Secretaria, se deberd presen
tar én forma sscrita’ y redactada en tdioma cspafol, [irmadas por -

BU reprogentants o por el mismo interesado, acomg

afada del respoeti

GUTOCHOS . B CasS wdn

YO COMpronhatty g agu di

elanentaos, la rotaria desechara de plano la solicitud.

La solicitud deberd contencr el domicilio del promovonts jora_

<1 aual debe vatar dentro dAel torrito

oir y recibiy aotificacione

rio nacional, cowsanicando o

retaria ol cambio dol mismop el -
pombire ¥y domiciiio de le contia parte ¢ e su representantejel obje

to de 1a selicirud, detatlandolo on tdérminos claros y precisus: la

sripeidn 9o 1v

1o ch

amantas del derecho.

Cuando la solicitud sen pressntada por mandataric, cste deberd

zlo gelor

das resriges  ai ol mandante es persona ficirar o mediante FEsccitu-

ra piblica o carta poder con ratificacidn de firmas ante oatario, -

cuando sc tra

de porsona moral mexicana,

Una vez que sco btengs tado en orden, a3 decir, que la solicitud -
reuna Los roquisitas del capitale de hechos, derechos,prucbas y pun

tos petitorias, dara inicio el aeedimiento,




B} ANTE QUIEN

SOLICTTA,

La solicitud se prescata ante la misma antaridad que concedid la |

patunte, es decir, ante la Pireecidn tenperal de Desarrollo Teounoldgica

dopendicnte de la Scuretaria de mercio y Fomento Tadustrial.

Ci QUIEN PUEDE PERIRLA,

frr acuerdo con la ley, el procedimiento de declaracidn administra
tiva de nuiidad la pucde solicitar la beorstaria de oficio, o guien --
tenga interds jur{dice y fasde s protensisn, Quien puede tener inte--
rése €3 el propio interesado & el Ministerio Pabliceo Pederal cuande el

interds sea de la Federacidn.

1.~ A PETICION DE PAHTE.

Las porsonas que pucden demandar la nulidad de la patente son a--
guellas a quicnes on general, la existencia de la patente cause un da-

Feoooogra own ohetam

radiendn cor mntre ontras las siguientas:

1.~ A quien se le ha demandado la invasidn de derechos.

2.~ La persona para guicn la expedicidn de la patente constituya -
un impedimento para la fabricavidn de un invento.
3.~ A quien la patente constitaya un impedimento para la caxplota--~

widn comercial de la invencidn.

4.~ ba persona para quion ol otorgamicesto de la patente constituya

un impedimento para la utilirzacids de un pracedimiento.



ot
ot
i

1.~ A PETICION DEL MINISTERIO PUALICO.

La  declaracidn de nulidad de ld patente la podrd seolicitar el

ia Fedwra-—-—

nga alyun inter

Ministprio Piblior Foderal, ~uands
eidn, pars lo cual me dard vista al tivular Jde la patente de invens

interta la acceidn, esto con la finali-

18R, que wS contra gquien

la gue a sy dOTeCRe Copvenga ¥y aporie las o --

dad de gue manifie

prusbas gue considore convenicontes.

B.-~ TRAMITE DE LA NN

£l tramite de la nulidad sc inicia con la prescntacidn de la -
demanda o de la solicitud, acreditando el promovente su personali--

dad, agrogandoe a dicha selicitud las copias cartificadas de los do-

cumentos y constanciag en los gue el promovente fuande sy accidn.

“} PRUEDASL .

Bn cste procedimicento se pueden progentar todo tipe de prucbas
& eXcepeicn de ja tostimonial y de Ta confesional, salvo gus el tos

timoniw & la confesidn estdin contenidas en documental; de igual for

ma no son admitidas las que scan contrarias a ta moral v al derveho.

Estas prucbas deben entadas junteo gon la solicitud, y

sdlo serdn admitidas posterinrmoents las gue fueran supervenicntes.



Es un principio gunural del derscha, gue la carda de la pruebs oo
rresponde @ duien goeicre dedacic de ciertas afirmaciopes la existencia

de su der

por comsiguiente, la obligacidn de probar la nulidad de

una pat iavensidn corrasponde, on todo caso, a quien impugana -

la. validez del titulo y propone s¢ inefivacia. {63}

b} CONTESTACLUN LE LA DEMANDA.

Bha ver sque es admitida la solicitud o demanda, la Secretaria le
notificard al titular afectado, para que en un plazo de treinta dias -

manifieste por escrito lo gque a sa derecho convenga,

£l escrito que presente o titular afectado debe contener ciertos

refuisitos, lus cuales sone

1.~ Nombre del titular afectadns, y on su caso, el de su representante.
7.~ Domicilio para oir v recibir nptificaciones.
3. Bscopoiones vy defensas,

4.- Las manifestacioncs o pbjeciones a cada uno de los puntos de la sg

licitud de declaracién administrativa,

% .~ Fundamenras de darecho,

{631 Rangel Modina, David, gonceptos fundamentales sobre nulidad de pa
tentes, ob. cit., fWid, 5.




Al igual que la solicitud inicial, deberdn prescontarse, en -
ariginales o copias debidamente certificadas, los decumentos ) -
constanciag on gue se funde la objecidn y ofrecerse las pruchas -

correspondiontoes,

CIPRUEBAS DE LA CONTESTACION,

Come ya sa dije, Las prucbhbas deben irv juntd cea la contesta-

cidn a la solicitud gque obiete Ia patente del titular afectado.

Cuandao el titular afectado se encuentre fuera de) pafis, vy no

pueda oxhipir las prucbas respectivas denito del plaze establees -

do, la ley lo goncede un plazo adicional de quince dias para su -

prasentacion, siempre y cuands las ofrezca en su eserito y hage -

el schalamiento respoctivo.

“na vew que se han prosentado las manifostaciones cortespon
dientes, y en su Caso la prérroga adicional, se estudiarda los -
antecedentes relativos y se desahogardn las pruebas presontadas .
Realizado todo lo anterior la Direccidn General de Desarrolle Tec
1égico dictard la resolucién adminstrativa que proceda, la que se
notificard a los interesados, dicha notifisxacidn sv Ies hard en -
¢l domicilio sefialado eon el expediente o, en su caso mediante la_

piblicacién en el DRiario ©ficial y en periddico de los de mayor -

circulacidn en la Fepiblica, por ana scla vez.



Cabe hacer mencidn que en los procedimientes de nulidad de paten
te de invennidn, no se sustanciardn incidentes de provio y especial -
pronunciamients Sine que se resolverdn al emitirse la resolucion co--

regpondienté.,

9.~ NULIDAL TOTAL ¥ NULIDAD PARCIAL
Una vez decretada ba pulrdad, esta puede ser toval o parcial:

Ex total la nulidad de las pateontes, cuando el vicio que la de-~

termina impera on twsde el objeto gue copstituye ] Lnvente, €n cuya -~

hipdtesis la nulidad afeors todos los puntos caracteristicos de la in

vencion, (64)

La nulidad es parcial o relativa, cvando la invencidn es afecta-
da en parte; es decir, cuando unicamente alguna de las reivindicacio-
nes dal invento no es susceptible de proteccidn. Para que una patente
purda scr afectada parcialmente de nulidad, es necesario, er primer -
lugar, gue el invento sea divisible, es deocir, que se componga de ele
mentos distineas, gue 1a ihvencisdn esté carcaterizada por una combing
¢itén de diversos elementas, ya que 8i dichos medios, elementos o rei-
vindicaciones "estan ligaadeos tan fotimamente unes a obros gue no se -

puede eliminar ninguno sin perjudicar a la patente, deberd declararse

(63) Rangel Medina, Pavid, Concoptous fundamentales sobre nulidad de
patentes, ob. cit., DAG. 36.
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su nulidad completa o mantenarse firme on su totalidad®™. (65) Si alqu-
no de los vlementos constitutivos son insustituibles de proteccion la
patente se tornard nula en relacidn a los mismos: y se mantendrd en -

vigor en relacidn a los restantes elementos. (66}

La nulidad yolativa estva contempiada en nuostra legislacion de -
modo expresce en el articale 78 Frac., Za., el cual dice: "Cuando el o-
torgamicnto ne realice on contravencion de-l art. 43, En este caso -~
tendrda validez la patente sobre la primera reivindicacidn reiativa &

Ia invencidn, poocediendo la nulidad respects de los subsecuentes ™

10, - RECUNSO COMTRA LA DECLARAUION ¥ LA NEGACION DE NULIDAD

La ley de! Fomento y Proteccidn de la Propiedad ladustrial no con
tempia recurse algquns que se pueda interponer en contra de las resolu-
cinnes gque dicte 1a Dirsceidn en materia de nulidad de patentes. <on -

la 1eselusidn, v posreriormente con la poLitlcacion du esia, te

el procedimisnto administrative Qque la ley de la matoria rogola,

$in embargo, conviene schalar, el pordue se umliid un medio da -
defensa, con el cual se pudicra atacar la resolucidn de la autoridad -

administrativa an cuante a posibles fallas de qguien dictamind .

{65) Ramwella, Agustin, gb., git., payg.294. Citado por Rangel Medina Da-
vid, Conceptos fundamentales sobre nulidad de patentes, ob. cit.
pig. 16, N

t66) Rangel Medina, David, gb, cit., pdg. 37.



A continuscidn haremos un breve andlisis de alguncs medios mds ~
uswales de defensa, en contra de resolucicnes administrativas, sus ca
racteristicas, y el porque no se consideraron en la ley de Fomento y

weoreceldn de la Fropiedad Industrial.

A RECURSO ADMINISTRATIVC,

El recurso administrative censtituye un medic legal de que dispo
ne el particular atectado en sus doevechos o satervses por ub acto ad
ministrativo determinade, para ochtoner en los tdrminos tegales de la
autoridad administrativa una revisién del propio acto, & [in do gue -
dicha autoridad lo Veiwguo, 1o anuie o io reforme, 20 case de encon--

trar comprobada la ilegalidad o la inoportunidad del mismo, (67}

Como slementos crracteristicos del recurso administrativo se pue

den sefialar los siguientes:

1.- La existencia de wna resoloc

én administrativa gus afecte an derg

cho ¢ un interés legitimo del particular recurrente.

2.~ La fijacidn on la ley de las autoridades admipistrativas ante --

guienes debe presentarse.

3.~ ka fijacidn de un plazo dentro del cual debe iaterponcrse el recur
50,

A4.- Los reguisitos de lorma y elemontos que debern inciuirse en el es-
crito de interposicidn,

{673 Fraga, Gabino, Derechg Administrativog, Bditorial Porrie, México,
13987, pag, 435,




(STA TESS B OEBE
SAR DE LA BBLIOTECA

5.~ La fijacidn de un procedimiento para la tramitacidn del recurso,
espucificacién de pruebas,eta.
6.~ La obligacidn de la autoridad revisora de dictacr nueva resolucion

on cuanto al tondo.

La autoridad vevisora, pucde ser ota misma gue dictrd o} acte, la
jerarguica  supsrior, o un drgana especial distinte de 1as dos ante--
riorers. Por regla ygeneral, la interpesicidn 4ol recurso po suspende

la ejecucidn dcl acto reclamado. {(68)

Kl distinguido tratadista Garcla Oviede -Citade por Fraga- indica
que los recursos adminiagtrarives no conarituyen vordadorse juiciog. -
Bon meras revisiones quo d2 sus actos efectda o propia administarcidn

para deshacer sus eprrores, st los hubiers., (69)

En conclusidn podemos decir, gue siendo la autoridad revisora la
misma que dictd la declaracion o negativa de nulidad , no hay imparec
¢ialidad, ya ybe ¢l recurso no es mds gque upd Mera revision gue hace
la auvtoridad, en vste caso ia Direccidn, de algin error v omisioén co-

metidos durante e] trdmite do nulidad de Ja patente.

B)RECONSIDERACION,

Coun la reconsideracidn se pide ol retiro de un acto, fundardose

para ello simplemente en el derecho de peticidn consagrado en el ar-.

( 68} Fraga, Gabino, Perpcho administrative, ob. rit., piag. 436
{69)ibidem. pdgs. 437 y 438,




ticulo 8% Constitucional. Este mediec del que con tanta frecuencia se
hace uso en la prdctica administrativa, no puede considerarse como -
up recurso eficaz, pues aungue tenga el apoyo Constitucional, consti

tuyae un medio juridieo imperiecto, pues la autoridad ante guien seo -

interpone na Fustd chiigad mds gie a dar respussta por escrite y en

Faoish Jde entrar a

hreve plazo al preticionavia, peroe no t

ire s¢ smolicita. (70}

un exdmen de fopdo del acto ~uyo et

El derechs de reconsidaracian «8 un simplo cjercicio del dere~-

Che de peticidn, mids no es un receurso, por @llo ne intorvampe el téy
mino de 1% dias habiles que se tienen para promover el juicio de am-
paro, ya que csto procede caamio se han agotasdo woados lus recursos -

ordinarios.

Hecho el andlisis de las dos figuras antericres, y llegado a la_
¢onclugidn de gue ninguno de ellos es eoficaz para pedir una aclara--

ia nulidad, sdélo gqueda ' ~-

2 nleg

cidn de la resolucidn qus deols

promover el jultic de ampars

C}) JUICIO BE AMPAROD.

Tenicndo la resolucion cardcter definitivo, es atacable &sta, -
mediante una autorided Federsl imparcial, que siendo una autoridad -

totalmente imparcial, dicte una sentencia justa.,

(76} FRaga, Gabino, Derecho Administrativo, ob. cit., pdg. 438.




Viste lo anterior y al no haber recurso alguno en contra de lasg
resolitiones gue dicte Ia bireccidn Genseral de Desarrollo Tecnaldgi-
co prooede ¢l juicic de amparo ante los Juzgados Jo Distrito en mate

ria administrativa, por ser indirecto.

La procedencia amparv indirecto ostd prevista en la fraccion

Vil del articulo 107 Constitucional, o cual cxpres

"Fraccion VI1.- F) amparo coptra actos op juicio

© duspudy de goncluide, o que atfectron a personas
extranas al juicio, contra leyos o contra actos_

de autoridades administroetivas, s interpondra -

ante ol Juer de Distritoe.....”

Contra la sentencia dictada on ¢! hiicio do ampare indirecto, pro-
cede el recurso de revisidn gque se sustanciard ante los Tribunales Co
legindos do Circuito, y contra ka sentencia de estos no procede roecuy

s0 alguna.

El amparo rsta concebido y regulada juridicamente por numerosas_
normas juridicas Conmtitucionales y ordirarias que 5e vinceulan teleo-
légicamneté; es decir, por una finalidad comin. Tal finalidad codn es

proteger al Bernade frenie a4 los avios presuntamente inconstitucio-

rales o ilegales de la antoridagd estatal. {71)

{71} Arellano Garcia, Carlos, Prictica Forense del Juicio de Amparo,
Cditorial Porrua, Méxice, 1391, pagg.T y 2




CONCLUBTIONRDS

1.~ La invencidn o8 toda crescidn humans que permite transfarmar la
materia o ka enerugla gue existe on la natataloza, para su aprovecha
miento por el hombre, a travds de la satisfaceldn ipmediata de una

coengadas 1as 1nvenciones de produg

necesidad concreta, gunld

acion industrial.

oS o provoi

2.~ Bl descubrimicento supone una cosa ya oxisbents, se ponen siempre
do manificsto, oo reconpocon objotos, fendmenos y propiodades de fos_
cuerpos Cuya existencia no ostd aon comprobada, ya gue ha escapado a

la abscrvacidn i jena.

La invencion consiste en una Cosa nueva gue no existia con ante
rioridad, s¢ crean nuoves cfectos técnicos con idea de satisfacer ne

cesidades humanasn inmediatas.

1.~ La patonte de invencidn censtituye la constancia gque acredita el
dereche eoxclusivo que concede el Estado por medic de la fecpetaria -
de Comercio y Fomento Industrial a vna persona fisica o moral durante

20 afios improvrogabies,

.~ La patente cumple una triple luncion: resguardar la tscnologia -

nacional y proteqger al smpresarior es un elenento fundameptal para -
la comercializacidn o negociacidn de la tecnelogiar ¥ es una fuente

valiosa de informacidn tecnologica.



.- La patente constituye sl reconocimientg de un derecho ya existen

te, &3 decir, ) derecho no race con la patente, sino simplemente se

garantiza el derecho moral pava cjercer su derecho contra terceros.

-~ La patente puide conclair de vrog wmansras; Al Por vencimiento -
det plazo, al roncluir Los J0 afios de vigenctay; B peor caduridad,sino
fe Ba eXpiotans viodnvetto, o 60 sw han pagade oan doeaizdades pars

mantencr su vigencia; y C) Por nulided, caande ta pateats ha sida -

cannedida en contravencion g o dispuesta per la

7.- En realidad, las

der nudadad se reducen sdle dos, ya gue -

las otrras son una

enogue la Direccidn Genoral de Desarrollo Tec

1dqico se protege do custauicr oyuivorvavion sufrida al oxaminar  la

splicitud,

#.- La nulidad de la pavrente, tiene efecto retreactivo, ya que al de

cretarse Se Clidithnen todos jos o Jactos gue pude haber peodaeide, y

aq considera coms si sta no hubiora eviatido jamds,

9.- La ley no vontempla v

rs¢ ordinario alyuno en contra de 1a de~
claracicon o negatsva de pulidad, Lo que procede contra Yal resolu---
¢cion es promover el juicio de amparo indirccte, y siendo el Juey de
Distrite una autoridad imparcial en la controversia, se obtendra una

resolucion mas justa,
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