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INTRODIXCCION

£z la titnventiva aplicada a la
tdenica wna de las més {nteresantes dreas del intelecto,
privilegio al parecer exclusivo del ser hunano; quien se
ha ensefforeado sobre su sntorno y todo ser viviente con su
asombroso desarrollo tecnoldgico: el Qque si bien mnuchas
veces ha significado el bienestar y la opulencia de muchas
nactones; coiras tantas a regresentade ung amenaza para Lla
pas mundial y un celro de poder para las noeciones mds
poderosas del planeta, qua son tan sdlo unz minorte frente
a una gran mayorta de nociones gque se debaten on la

desesperacidn del hambre, la insalubridad vy la tgnorancia.

Este modesto tradbajo no se
reflere por supuesto a la tecnologia, tema gue ademds de
bastisimo es de una dindnica compleja e impredecible; sin
ambargo se encusntra inmersc agul en tode momento: por que
las patentes de invencidn son la esencia de la tecnologia
misma, ¥ ésta, es uno de los lesoros mds ambicionados de

las naciones.

Toda actividad hunana Que tenga
un efecto de causacidn an el mundo exterior es regulada
por el Derecho, y la actividad ifnventiva no es la
excepcidn, Sin embargo, hay Que hacer notar gue el
tnventor individual ya cast ha desaparecido, y es ahora la
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gran empresa o coorporacidn la gue detenta la propiedad de
tas patentes de {I{nvencidn; cuando estas empresas son
transnacionales, consolidan el poder del pats Que
representan en los demdas parses periféricos. Toda vez gue
la patente de invencidn, otorga a su titular el monopolio
exclustivo de explotacidn en una determinada rama de la

industria,

Por todo lo anterior, no es
posible que el sistlema da patentes Qque regula
Jurtdicamente el Convento de Paris para la px'-oteccidn de
la proptedad industrial: siga sustentdndose en los
principlos ideoldgicos del individualismo bdurguds del

siglo XiX., £sto por dos r Sund. tates: (O La

tendencta del legislador de los palses en desarrollo, es
ta de dar el cardcter de orden publico e tnterds social a
sus leyes nacionales de patentes, y tal es el caso de
nuestra Ley de Invenctones y Marcas de (976 Carttculo
20.2; &> Por otro lade, los patlses pobres forman
actualmente la mayoria en la Unidn de Paris para la
proteccicon de la propiedad industrial. Por lo gque se Aace
itmperativo gque en aras de una democracia mds sana se les
beneficte a tales palses en sus economias con reformas mds
equitativas al Convenlo de Unidn de Parts para la

proteccidn de la Propiedad Industrial.

Habida cuenta de gue el sistema



internacional de patenes afecta soclo-econdmicamente a los
paises que otorgan el privilegio: ss impons la necesidad
de reformar a fondo el Conuento de Parts para ta
proteccidn de la proptedad indusirial; puses de lo
contrarto, se empezard a generar una atmds fera de
conflictos entre tal ordenamientio iIinternactonal y Llas
legislacionss nacionales de propiedad industrial. Ya qQue
el Derecho indiuidual y el social deben armonizarse para
la mejor convivencia tanto entre los hombres como entre

las naciones.
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1.1, LAS PATENTES DE INVENCION.

St  observamos desde una vista
panordmica la trnmensidad del Derecho, veremos a la
propiedad dividida en dos grandes dreas: por wun lado la
propiedad material, constituida por Llos bienes o cosas
corpdreas y que son aprectables por nuestros sentidos; y
por otra parte la propiedad innaterial, gque '°'...es el
derecho de dominio que recae sobre las ildeas gue son

blenes inmateriales...'' ('} y gue sdlo podemos percibir y
entender por medio de una abstraccion de la menté; sin
embargo, debemos completar este concepto de propiedad
inmatertal haciendo notar, como muy acertadamente lo hace
el culto y gran catedrdélico Licenciado ERNESTO GUTIERREZ Y
GONZALEZ, cuando afirma que también abarca esta proptedad
tnmaterial, el °‘’Patrimonio HMoral o Derechos de la
Personalidad. ** (z). es decir, el patrimonio de tas
personas qQue estd constituido por derechos que no emanan
del mundo de las tdeas Cy he ah! su diferencia con estos
derechos de autord, sino gue provienen del mundo de los
valores axtoldgicos gue procuran la felicidad del hombre,

como lo son por ejemplo: el derecho al honor. a la vida, a

la Lidertad, etc.; también es Iinterssante observar que
(") wmuroz LULE, “Deracho Morcantile, Tomo 1Y, . Libreria
ll;rrnrc. Kdic, 1092, México, D.F., p. 270,

{")OUTIERREE Y OONZALKZ ERNESTO, ' ‘El polrimonio pecuniaric
y morat o derechos de ta peraonalidad’ *, Edit. cajca,

8. A.. Puebla, Pue,, Mdxico, 1978, p. 40,
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otra diferencia especifica entre los derechos de autor y
estos derechos de la personalidad, s Que los primeros son
cuantificables pecuniariamenlte en tanto Que Llos segundos

solo son valuables moralmente.

Hecha esta pertinente aclaracidn,
volvamos a la propiedad inmaterial gue abarca el mundo de
las ideas; por provenir precisamente estas de la ideacidn
de alguien que por ese hecho adguiere el derecho sobre su
tdea, se denominan estas formas de propiedad por muchos

tratadistas: derechos de autor, ... Que es el conjunto de
derechos garantizados por las leyes modernas a los autores
de producciones literartias, artisticas e tndustriales,
etc., principalmente en lo que se refiere a la wutilidad
material gue el autor se promete con tales trabajos...'’
.

Ast  tenemos gque la propiedad
{ndustrial, al igual gue la literaria y artistica, es una
subespecie de la especie propiedad tnmatertal Que
corresponde al munde de las ideas; propiedad especial que

aunque tiene caracteres muy similares a los del dominto,

tiene otras notus por Llas gque se di ferencia muy

notablemente, por ejemplo: los modos originarios de
adguisicidn de la propledad Cocupacion, accesion,
(7)  RAMELLA  AQUSTIN, “Tratado de  Propioded Industrial~,

Hijos deo Reus, Editores, Madrid, 1913, p. 2.



prescripcicn, etc.2 no se presentan en los (nventos
tndustriales, *'...los cuales solo como consecuencia de la
concestdn del autor pueden crearse originariamente...'"
[‘); por olro lade, la propiedad ordinaria es perpetua y
dura to Que la cosa misma, en cambtio. la propiedad de los
derechos industriales estd limitada en el tiempo, gue
tratdndose de las patentes de invencidn oscila entre los 5

a 20 affos en los distintos palses,

La propledad industrial y la
artistica se parecen en qQue ambas recasn sobre un objeto
stmilar, las ideas, pero se diferencian en su finalidad:
la primera, protege ideas cuyo fin es aplicarse a su
explotacidn en la industria; en tanto gque la propiedad
artistica. protege el derecho de los autores a explotar
sus obras literartas, mustcales y artisticas en general,
campos de explotacidn gue se diferencian muy notablemente
del tndustrial.

No es objeto del presente
trabajo, hacer un estudio de los derechos de autor, nit
menos aun de todos los derechos gue contempla la propiedad
tndustrial, pues serifa imposible abarcar estas materias en
una tests; hemos hecho referencta a la propiedad
artistica, tan solo para seficlar su similitud ¥

dt ferencias con la industrial.

(&) Op. cit., p.17.



L La propledad tndustral
presenta una amplia gama de objetos econdmicos, agrupados

por categorias en los sigulentes cuatro grupos: °°* (’)

1. LAS CREACIONES NUEVAS.
# patentes de invencidn
*# cerlificados de itnvencidn
# dibujos industriales
* modelos industriales

* vartedades vegetales

II. LOS SIGNOS DISTINTIVOS
# marcas
* nombre comercial
¥ auviso comerctial

# denominaciones de origen

IIl1. LA REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL,
QUE PUEDE DESVIAR LA CLIENTELA HEDIANTE:
¥ la confusidn de productos

* la confusidn de serviclios

(5) RANGEL MEDINA DAVID, “la Reglamentacidn de la
propiedad industrial on América Latina Y sy futuro
desarrollo. * en RMPIYa, afio XIvV, Ndm. 27-28, enor~dic

1076, México, D.F., P.P. 14-15,



la confusidn de establecimientos

Ed

el descrédito entre compelidores

1V, LA TECNOLOGIA

* know how (secretos de fabricactidn industrial)

»

asistencta técnica

* traspase de conocimientos

Como se pueds apreciar del
panorama descrito, la patente de tnvencidn es uno de los
objetos econdmicos agrupado en la categoria de las
creaciones nuevas; y una de las instituciones cldsicas de
la proptedad industrial, Que mayores repercuciones Ltiene

en el dmbito del desarroilo tecnoldgico nacional.

1.1.1. CONCEPTO GRAMATICAL.

Cuando decimos patente de
invencidn, estamos expresando dos connotaciones de
significado gramatical distinto: PATENTE E INVENCION, que
el lenguaje jurtdico ha unido para denominar y tutelar unco
de los objetos econdmicos de mayor trascendencia en el

Derecho de la preopledad tndustrial.

LA PALABRA PATENTE tiene dos
aplicactones en nuestro itdioma: por un lado es un adjetive

15



@ue se une al sustantive para califtcarlo o determinarlo,
proviene eétimoldgicamente de las palabras lattnas patens,
entis, participio activo de patere C(manifiesto, vuvisible,
clare, perceptible, comprensibled; ast, LO PATENIE es leo
Que se manifiesta y percidimos de manera clara hY
comprensidle, en sste sentido podimos dectir por ejemplo,
la crists econdmica actual es patente ; por otro lado. el
término patente es tambidn un sustantivo femenino, L4
PATEI(I'{.‘. Que es el titulo o documento Que acredita a una
persona para el goce de un empleo © privilegio, por hadber
satisfecho esta lo que la ley exige para ejercer ciertas
profesionss o industrias, y por extensidn cualguier
testimonto gue acredita una cualidad o mérito, es en este
segundo significado Que el Derecho hd tomado el vocablo
patente, siendo esta precisamente un documento Que
acredita a una persona Cel inuentor) para el goce de un
privilegro. consistente en el derecho exclustvo de
explotacidn de su invencidn en alguna rama de la
industria, ''...as{ tenemos gue con el vocablo patente se
denominan dos cosas: a2 el derecho de aprovechar, con
exclusidn de cualguier otra persona... un invento...; b
el docunento Que expide el £Eslado para acreditar tal

derecho. '* (%)

) MANTILLA MOLINA ROMERTO L., “*perecho Mercantils,
Edit. Pornia, 5. A., Edc. XXNIIX, Maxico, 1984, p. 220,



- &L VOCAELD INVENCION: prouviene
eltimologicamente de las polabras latinas tnventio, onis
Caccion y efecto de inventar.~ cosa itnventada, hallazgo. -
accidn de hallar); el diccionarieo de la academia Espafiola
seffala gue tnventar es '‘hallar c descybrir a fuerza de
ingenio y meditacion, © por Mmero @cass, ung €osa NuUsVA  no
conocida'”’ (7); v el de la academlia Francesa dice gque
'’es encontrar alguna cosa nueva por la fuerza del
espiritu o de la iImaginacion’’® (®). De las anteriores
defitniciones podemas hacer (res consideractones: la
primera es que el inventar es una actividad mental del
hombre, pues el ingenio, ta meditacion. la jfuerza del
espiritu y la imaginacidn, so producto de la mente hunana;
la segunda es que la \nvencion dede consistir en una cosq
nueva., dedbe ser algo concebido y hecho por primera vez, ya
sea un artefacto, mdQuina, sistema o método; de estas dos
consideractrones que anteceden podemos concvlur.'r que la
inuvencion es, un efecto de la actividad mental del homdbre,
Que se concretiza y materializa en &l mnundo exterior v
cuya finalidad es encontrar una solucion nueva a un
problena, Vgr: la brijula y el astrolabio fueron wuna
solucidn al problema de la navegacion; la imprenta unu

solucion al prodlemu de la educacion y la difusicon del

14
(") SEPULVEDA CESAR, “EL sisloma Mextcano da Propiedad
Industrial -, segunda edic. , Edit. Porrua, Mexieo, 190091,
p. 42,

(') Ib.  tdem.



conoctimienlo; el telégrafo una solucidn.al problema de la

‘comunicacion.

Por lo que se refiere a la
tercera consideracidn que debemos hacer, podemos obsapvar
en la etimologia del vocablo invencidn qQue no solo se
considera tal a la accidn y ejfecto de i{nuventar C(cosa
tnventadal, sino tanbien la accidn de hallar Cel hallazgo
o descubrimiento); al respecto es importante diferenciar
entre DESCUBRIMIENTOS E INVENCIONES, ya que los primeros
no se constderan tnvenciones y por ende no son patentables
en la mayoria de las legislactiones del mundo, a excepcidn
de algunas (Vgr: Argentina. Estados Unidos, franciad que
s? egQuiparan el descubrimiento al (nvento, pero a
condicidn de que aguel no constiltuya tan scolo una
concepcidn tedrica, esto es, Que para ser patentable debe
contener una aplicacidn prdctica o llevar a un resultado

técnico concreto,

En nuestra legislacidn los
descubrimientos no son considerados invenciones (art, 9,
fracc. 11, L. I.HD, vy de aht la importancia de distinguir
anbos conceptos, en realidad es dificil hasta para los
especlialistas en la materia saber cuando se encuentran
ante un descubrimiento o una Lnuvencidn, ya gue en el
proecese tnuentivo s=e aprecian tanto elementos de
descubrimiento como de invencidn y muchas veces a una

1



invenctidn le preceden uno o varios descubrimientos, Vgr:
Themas A. Edison. primero experimentc con varios
materiales jilamentosos, para descudbrir gque la fibra
carbonizada de bamdu era el [filamento adecuado pera su

ldmpara incandescente.

Sin embargo para Que una
tnvencidn sea tal y no un mero descubrimiento, debe
predominar en el resultade final la actividad inventiva,
Edison neo patents el Sfilamento de bambil Cmaro
descubrimiento), sino ta Llampara tncandescente
Cinvencidno. De manara Que podemos conclu¥r: EL’
DESCUBRIMIENTO es algo que ya existia en la naturaleza,
aungue era desconocido para el hombre, *'...el mero
hallazgo de una ley de la naturaleza recibe el nombdbre de
descubrimiento cientifico vy no de tnvencidn tecnoldgica'’
(p) ; LA INVENCION es algo realizado por el hombre, cuya
Sinalidad es como ya sefalamos, encontrar wuna solucidn

nueva a un problema.

(VT “ouree Taller sobre Documentacidn de Patentes como
fuente de informacidn tecnoldgica, Organizado por \a
(OMPY) Organizacidn Mundial do la Propiedad Inteleclual,
eon la colaboracidn  del Gobierno do México, Y con la
aglelencia del (PNUD} Programa de Llas Naciones Unidae para

al Deosarrollo. DP/BP/2, p. 3.

19



t.1.2. CONCEPTO JURIDICO.

ElL  tnvento es una creacidn
intelectual gue queda protegida por la ley, pero nuestra
Ley de Invenciones y Marcas y el Convenio de Unidn de
Partis no definen lo Que es Invencion, limitandose esie
Ultimo tan solo a establecer los derechos del titular del
privilegio, dejando gran flexibilidad a las legislaciones

nactonales.

Sin embargo. la tinvencidn para
efectos juridicos debe ser patentable, esto es, debe
reunir los reguisttos de palentabilidad establecidos en la
ley. El concenso general de Llas legislaciones sobre
patentes en ol mundo, estd de acuerdoe en los sigutentes

elementos esanciales de patentabilidad de una invencidn:

AD> LICITUD
B> NOYEDAD

€D APLICACION INDUSTR!AL

A2 La invencidn debe ser de
caracter licito, pues lo que no es legal no es costumbre

que sea protegido.

BJ La tnvencidn debe ser una

solucidn nueva a un problemda, no tmporta st el problema es

20



nusue o esta planteado desde antiguo, lo tmportanie es gue
la sotucidn sea realmente nueva, es decir, nunca pensada
antes por alguien o st lo fud: qQue nunca se haya hecho del
conocimiento publico., de manera que otros hayan podido

tener acceso a ella.

C) El problema debe ser téc¢nico,
esto es, que el invento debe ser susceptible de aplicacidn
préctice en la industria; esta aplicacidn industrial le da
a la tnvencidn un valor econdmico, Yy cuande ya sea
concedido el titulo de patente Que permitira sy
explotacidn exclusiva, dicha patente serd un ac tive
" difertdo intangible de las empresas nacionales vy

transnacionales.

Para G.MH.C. Bodenhausen ‘' la
patente es un derecho exclusivo a aplicar una invencion
tnduslr(nl"(‘o)delv:nicidn Que el profesor Jaime Alvarez

Soberantis critica por gue privilegia el aspecto juridico
y contempla a la patente exclusivamente desde el punto de
vista de su titular, sin referirse a la funcidn econdmica

de la patente, que es gui=d su funcidn mas importante y el

elemento que justifica su extstencia.'® (")

{77} arLvarez SORERANIS JAIME, “La regulacién do Las
invenciones v marcas ¥ de le transforoncia de
I.ino\oq(a". £dil. Porrda. £. A., M4éxico P70, P. 48,

1

(") 15, 1dem.



Varios organismos internacionales
han definido la patente de tnvencidn con la finalidad de
aleanzar un concenso universal, astf para la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Comercic y Desarrollo, *rla
patente es un privilegio legal concecdido por el gobierno a
los Lnuentores, por un determinado pertodo de afios, con el
fin de excluir a otras personas de Lla realizacidn de
determinados actos econdmicos Cmanufactwrar, usar, venderd
relacionados con el producto bajo patente o con el método
o proceso objeto de la patente. Al t€rmino del plazo por
el cual fuera concedido el privilegio, la itnhvencidn objeto
de la patente Queda disponible para el publico en general,
o bien como se define usualmente, Queda bajo el dominto

publico. ' (%)

En la actualidad son muy raras
tas invenciones qQue resultan de una intulcidn genital o
casual, el tnuentor individual y aislado de antafio ya cast
no existe; las invenciones actuales son el resultado de un
prolongado y constante proceso de pensamiento »
experimentacidn, qQque dbasade en la investiigacidn metddica
regutere de grandes tnversiones: contratacidn de
tnvestigadores y demds personal aquxiliar, a quienes se les

deben proporcionar Laboratorios dotados de equipos y

(12} wuNcTaD, “The rote of Lhe patent sintem in the
trancfer of technology to developing. Countrios, Ginebra
Unctad. Comm. on trangfer of technology (TD/BrAG. 11=10),

23 de obril de 1974, p. 2.
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costosas fuentes de energila.

Tan sélo constderemnos gue en los
Estados Unidos antes de gue un nuevo produclo farmacdutico
sea introductdo al mercado, *"...e85 tipico que se halla
sometido a entre ocho 'y diez affos de investigacion Yy
desarrollo con un costo gue supera los clen millones de
doiares. .. "'’ (13) v gue tan solc ''..,.uno de cada tres il
compuestos guimicos experimentales llega a introducirse
como ur nuewvo producto. '’ (“) Estos dates nos dan una
tdea no sola del elevado costo de la nuestigasian y el
desarrollo, stno Que también nos revelan el alto nivel

competitilvo qQque existe en estas actividades.

Para atraer y fomentar esa
inuversion en investigacion y desarrollo tecnoisgico, es
necesario expedir leyes de patentes gue conforme a derecho
permitan a qulen logrd - la 1nvencidn, explotarla con
cardcter evclusive y en su beneficio por un tiempo
limitado Cgeneralmente de 5 a 20 afios), ese derecho consta
en un documento denominado patente y Que expide un

organismo ofictial; en dicho docunente se certifica Csin

garantizarlod Que se ha raal tzado una deter minade
inuencidn y Que es propiedoed de una persons  concreta, el
1

(*?) EL UNIVERSAL. ipieccupa a naciones en desart olle el
deracho de preopiedad ntetectualu, 4 de ambre do 1088,

p, 3. Méxice, D.F., Duana.
(**) 1. 1dem.




titular de la patente, guien a comblo del otorgamiento del
privilegio pone al alcance del publico la informacidn
técnica comprendida en la tnvencidn., lo cual se efectia
por medio de la oficina de la propiedad tindustrial que

pudlica el documento de patente.

Se ha constderado la patente,
como un privilegio gue se confiere al inventar para
preservar su derecho natural a oblener los beneficios
derivados de su esfuerzo intelectual; ast como para poder
ejercer un derecho de persecucidn contra cualguier tercero
gue invade sin su consentimiento tal derecho. Lo cierto es
Que en la realtidad actual, ya no pgermite constiderar la
patente como un derecho individual subjetivo del inventor,
pues este ha sido desplazado por la empresa qQue es la gQue
explota itndustrialmente la invencidn, asit, la patente se
debe analizar actualmente dentro del contexto de la
actividad que realiza la empresa en el .desc.u*roll.o
econdmico, evaluando las ventajas del sistema de patentes
conforme a los beneficios sociales y econdmicos Que aporte
la empresa explotadora de la invencidn, al pais que otorga

el privilegio.
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101.3. ANTECEDENTES HISTORICOS DE.-LA: PATENTE.

Histdriéamente ia patente de
tnvencion estd vinculaeda a la evolucidn - tdenica del
hombre, pues debemos partir del principio de gue la
patente concede a su titular un derecho a la exclusividad
técnica. El hombre d;sde sus origenes se ha uwisto en el
imperative de realizar esfuerzes racionales para hacer
frente a sus necestdades materiales, y esto lo ha hecho a

traveés de la tdecnica qgue es segiun JAristdieles L..un
saber hacer las cosas.'' (*®) La condicion humana es
inseparable de la tecnologia, el hombre se diferencia de
los animales irracionales en gue emplea herramientas, sin
estas es seguro que la humanidad no hublera sobrevivido y
alcanzado su svolucion actual, La marcha de la
civilizacion se mide por el adelanto tecnico: en el uso de
materiales: de la piedra al bronce, al hierro, al acero;
en la aplicacicon de energc&:_ del poder nmuscular del
hombre, al de los anlmales, al viento, al agua, al vapor,
al petroleo, a la energfa nuclear; en el perfeccionamiento
de las mdguinas: de los instrunentos manuales a Llos de
motor, a las lineas de produccion en masa, « las Jfdbricus

controladas por computadcras

('5) JULIAN  MARIAS, “Historia des la Filasefia -, maruales
de la  rewvista de cccidente, 17 Edic., Madrid 1964, p. 40,




EN LA EDAD ANTI1GUA, ne se
encuentra ningin antecedente propianente dicho de la
patente de invencidn, en esta etaepa de la hwnanidad el
trabajo se basaba en la esclavitud y la relacidn sarvil,
por lo gue no existid una proteccion a Llos derechos
intelectuales en el campo de la técnica; por mas gque st
hubo grandes tLnuentos Yy descubrimientos, a nadie le
interesd patentarlos Y explotarlos, estos Sueron

aportaciones de los pueblos a la Aumantdad,

EN LA EDAD MEDIA, Que se
caracterizd por la organizacidn soctial, politica v
econdmica de Lla Europa occidental llamada feudaltismo
Cstiglos IX a XV, tampoco encontramos antecedentes
concretos de las patentes, la actividad industrial se
desenvuelve en el campo cerrado de los gremios o
corporaciones, Que eran grupos de trobajadores gue se
dedicaban a un mismo oficio constituyendo un monopolic de
trabajo; el inventor enceontraba dentro de la cerporacidn
la defensa de todas las ventajas Que ofrecfa su aportacidn
técnica, pero esta era solo aprovechada por el gremio y la
comunidad a la gque pertenecta, mantentendo el secreto con
penas muy severas a quienes lo revelaran, impidiendo con

esto el progreso de la industria.

Al surgir la burguesta esta se
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propone aniguilar el corporativismo, de tal manera gue
algunos monarcas v seffores empezaron a conceder
privilegios de explotacidn exclusiva a los aqutores de
tnventos industriales; dichos privilegios constituian
tanbidén el monopolioc de toda una industria nueva, creada o
tmportada, estos privilegios recles llegaron a convertirse
en ardbitrartos, pues constituian un régimen de monopolto

absoluto, con marcadas tendencias politicas y fiscales.

Ast, la implantacidn de un
sistema Juridico con cardcter econdmico soctial, Que
recompensdra los derechos del inventor asegurande a la
comunidad los benaficios del invento, surgid durante los
ALBORES DEL RENACIMIENTO Cmediados del siglo XV> en la
Repiblica de Venecta, entonces wun centro econdmico
privilegiadoc que servia como puente comercial entre
occidente y oriente; el estatuto Veneciano del monopolio
de la patente de 18 de Marzo de (474, es la PRIMERA LEY DE
PATENTES EN EL MUNDO; **...en el alo 1593 se otorgds al
sabio Galileo Galileti, patente Veneciana para explotar por
20 affos un dispositivo irrigador de terrenos de su

invencidn. ** (‘d)

EN LA EDAD HMODERNA es donde

(43) ROBERT CALVERT, Citado por OERMAN CAVALIKR, RNBIVa.,
afio xviIz, ndm, 89-94, onor. ~die. , 1079, México, D.F.
P. 215,



encontramos el punto de partida del actual sistema de
patentes, en el estatuto de monopolios de (623, gue
promulgd el Parlamento Inglds bajo el reinado de Jacodo I,
Y Que surgid come una reaccidn contra el iInjusto sSistema
de los privilegios reales. Durante los siglos XVI y XviII,
el activo de una empresa comsrcial Inglesa estaba formada
por sus navies Yy un gran capital disponidle, aunque
existiran las cartas patente de comercio Que va
representaban un activo fijo intangible, no existian
tntangidles tecnoldgicos. L£s en realidad a partir de la
revolucidn tndustrial Inglesa, cuando se configura la
empresa industrial capitalista ; la cual ya presenta
ademds de un capital tangible J<Cinmueble, maguinaria y
equipod, un capital intangible tecnoldgico: Llas patentes

de tnuvencidn.

Ya desde fines del siglo XvIII,
la Convencidn de Filadel fta establecid en la Constitucidn
de los Estados Untidos de 1787, el derecho natural del
tnventor; con la revolucidn francesa, qQueda abolido el
rdgimen de las corporaciones y los privilegios reales,
proclamandose los principios de libertad del trabajo y de
la industria., consagrandose en la Lley de 1791, tal

derecho.

EN LA EDAD CONTEHPORANEA, la
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moderna empz;es-i £nduslrzdl ‘capitalista de mediados <dal
siglo XIX se transforma radicalmente: por un lado, empleza
a contabilizar sus activos intangidles y se interesa en
.a'ument.a.rlos por medio del incremento en patentes de
tnvencidn; por otra parte., el acelerado crecimiento del
comercio internacional debido « la revolucion de los
transportes y los medios de comunicocicn, les permitird a
esas empresas crear activos mas alla de sus fronteras
mediante la obtencion de patentes de i(ntroduccion Ctambién
liamadas de importacion) en el exterior, ugr: Edison
obtuve en Brastil, afio 1878, paterite de ilnvencion para
'taparato y procesos destinados al uso de la luz eléctrica
para iluminacion'’ (*’) , v en el mismo pais A. Graham Bell
obtuve en (883 patente para ‘"lu aplicacicon de [X-3
electricidad vy receptores telegraficos con aplicacidn al

telefono. '’ (m)

El gran desarrolloe tecnologico v
cientifico de nuestra era se inicia al finalizar la
segunda guerra mundial Ca partir de 1946>, las patentes de

tnvencidn acompalfian este {ncontenible crecimiento.

Para evidenciar este fencmeno daremos unos ejemples, pero
17

(G ] FIQUEIRA BARDOSA A L., © Gonsuderacrones 2sbre
categorias Lecnoidgicas v pelitica e dosairalto. -
Rovivla Integracion Lalino Americana, num. <47.. . 42.

(10} 1b., 1dem.



antes es necesarie seffalar Que la invencidn o  creacidn

tecnoldgica tiene 3 grandes etapas:

1. Surgimiento de la idea creadera
2. Su aplicacicn prdéctica

3. Su difusidn en la sociedad

Pues bien, el plazo entre la
concepcidn original €12 y la aplicacidn prdactica €2J se ha

reductido radicalmente:

*'En 1714 se tnuentd en
Inglaterra la mdQuina de escridir, su aplicacidn prdctica

se realizd hasta 1864 (mds de un siglo despuds);

En 1838 se inventd en Estados
Unidos una mdQuina gque al mismo tiempo segaba, trillaba,
atajaba paja y sacaba el grano, se aplicd prdacticamente

hasta 1936 Cun siglo después);

El procedimiento para conservar

alimentos se aplicd prdcticamente un siglo despuds de

haber sido concedbido por Nicolds Appert;'’ (m)

F‘r) SANDOVAL ULLOA JOSK, ~“Necesidad de reviaidn do la Ley
Hexicana do Propiedad Indugstirial,” Dindmica del Derocho
Mexicano, Tomo vz, xdic. Procuradurfa General de ta

Repiblice, 1973, p. 178-179,
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Ahora veamos el cambio ocurride

en el presente siglo:

**En 1920 se inventd en los
Estados Unidos un grupo de aparatos Caspiradora. coctina
eldctrica, frigorificos, refrigercdores>. cuya aplicacidn

préctica fud una realidad en 1954 (34 affos después);

En 1939 en el mismo parls se
inventa otro grupe de aparatos Cfreldora eldctirica,
televisidn., lavadora y secadora de platos), su aplicacidn

préctica se realizd en 1959 Cveinte affos despuds). ' (%)

No as de sorprander Que
actual.ménto las grandes empresas transr‘acicnale.s. puedan
patentar y aplicar prdcticamente un tnusnto surgido de sus
laboratorios de tnvestigacidn, casi tan solo el tiempo que
se tardan en realizar los trdmites respeclivos ante las
autoridades competentes. Lo gue nos revela, gque el nivel

de actividad inventiva aumenta dia con dia.

1.2, EL CONVENIO DE PARIS Y PAISES SIGNATARIOS,

Con el progreso cada vez mayor de

(77) 1b. xdem.



los medios de Llransporte Yy comunicacidn, la moderna
ampresa industrial capitalista empieza a expanderse mnas
alld de las fronteras de su pais de origen por medio de
las patentes de introduccidn, las qQue representan una
atractiva inversidn para las plantas productivas de los
paises receptores; mas empiszan a surgir los problemas de
la pirateria internactional, y las legislaciones estatales
ne son capaces de brindar una adecuada seguridad
extraterritorial a sus nacionales titulares de patentes,
por lo que surge la necesidad de los Estados de crear un
instrunento legal capaz de regular internacionalmente todo

lo relacionads con la propiedad industrtal.

Un convento o convencidn C(del
latin conventiod es: tanto la reunidn de dos o mas
personas o entidades, para tratar un tema o resolver
ciertos problemas que les conclernen; como el concierlo o
ajuste a que dicha; personas o entidades lleguen. En el
derecho internactional, el convenio es el acuerdo entre dos
o mas estados para resolver y regular la ejecucidn y
desarrollo de sus relaciones sobre malerias de tinteréds

reciproco.

£s indiferente la denominacidn de
Convenio o Tratado gue se Lles dé a estos acuerdos

celebrados enlre Estados, ya que ’''la Conuvencidn y el
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: e"l;arfé es un
Est ai."i;s éue - protege
jurr_’dic'amént'e': los de;‘echo.s sobre pi‘opiédad tndustrial en
el "&mbiLo : tnlérmcyional; su‘ _ Finalidad tnicial fus
p}‘c’)l’eccio’ﬁrislra. ya quer la girateria de las (nvenciones
lﬁba en constante aumento en gerjulcie de los titulares de
patentes; ademds, a mediados del siglo XIX, el capitalismo

era individualista y de libre ceomercio.

La Unicon general para la
proteccion de la propiedad industrial. jfue fundeda gor el
Conuento de Paris el &0 de Murzo de {883; la adopcion del
concepto de Union tuuve come precedentes: ''la Union postal
de 1865 \ la Unidn telegrdfica de 1875.°" (°%)

Dicha Unidn guedd constituida por
una asamblea gue se compone por los palses de la Unidn gue
deseen pertenecer a ella, obligdndose voluntariamente en

su instrumente de ratijficacion o cdhesion por Los

(2l ) SEPULVEDA CESAR. “Darecho Internacionat-. 14a. Edic. ,
Edit. Porrdo. S. A. México, 1904, p. 120,

(%%9) 1., rdewm. .

(*®) Nava NEGRETE JUSTO, ‘Dereche de Las Marcas', Edit,
Porrda, S.A.. MéNico 1985, p. 199,




Dicha Unidn guedd constituida por
una asamblea Que se compone por los patses de la Unidn que
deseen pertenecer a ella, obligindose voluntariamente en
su tinstrumento de ratificacidn o adhesion por los
articulos 13 a 17 del Convenio de Unidn de Paris: Cue
reglamentan la asamblea de la Unidn.su comit€ ejecutivo y
finanzas, asf como la Oficina Internactional de la
Propiedad Intelectual y la propia modtflcacidn de dichos

preceptos.

Una de las Sunciones mds
importantes de la asamblea consiste en dar instrucciones a
la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual, a la
cudl se hace referencia en el Convente qQue establece la
Organizacidn Mundial de la Proptedad Intelectual, en
relacidn con la preparacidn de las conferencias de
revisidn que prevé el Convenio de Paris en su articulo 18,
fraccidn t, tenilendo la obligacidn de ''... tomar en cuenta
las observaciones de los pailses de la Unidn gque no estén
obligados por los articulos {3 a {7.'" Cart. (3, apdo. 2.

inciso a, (i, del Convenio de Unidn de Parisd.

Fueron 14 los paises signatarios
ortginarios del Convenio de Paris , de los cudles 9 eran
paises desarrollados Europeos: **...Bdlgica, Espaiia,

Francia, Gran Bretafia, Italtia, Nolanda, Portugal, Suiza y
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Servta...”" (7); y 5 eran parses en desarrollo:
**...Brasil, Ecuador, Guatenala, el Salvador v
Tunez. .. " ,(25): sin embargo,de los patlses Latino Americanos
muy pronto abandonaron la Unidn Ecuador (18865, el

Salvador C18872 y Guatemala (1895,

De tal manera qQue desde los
inicios de la Unidn predominaron las grandes potencias
Europeas, ={ consideraomos qgue el intco Paises en
Desarrollo Que guedd fud€ Brasil; en cuanto a Tinez, cabe
sefialar que en ese momento histdrico Africa se encontrada
colonizada por las metrdpolis Europeas en su totalidad,

Tunez formd parte del Convenio a iniciativa de Francia,

t.2.1. ETAPA PREVIA A LA FIRMA DEL CONVENIO.

Antes de la celebracidn del
Convento de Paris, los derechos de propiedad industrial se
protegian por medio de¢ cldusulas que se insertaban en
Conuanios bilalerales gue celebraban los FEFec'ados sobre

comercio, amistad y r & idn, b d generalmente en el

principio de reciprocidad; V¥ aungue posteriormente se
celebraron tratados bilaterales sobre propiedad tndustrial

espectficamente, la ausencla de wuntformidad en la

F;)FIDUE!ERA BARDOSA, Op. Cit. p. 47.
() 5. xdem.



materia y las denuncias constantes, provocaban ''...una
absoluta tnestabilidad para quienes eran titulares de
algin derecho adguirido.'' (*%) antes de la creacion de

Unidn para la proteccidn de la propitedad industrial ¢1883)

*...los tinstrumentos de este género sunaban mnds de

70...* (*)

Se vid asi la necesidad de buscar
la unidad de proteccidn en la materia, por lo gque el
godlerno Austro-Hingaro convocd a diversos palses a una
exposicidn internacional, de donde surgid la necesidad de
organtizar un congresco tnternacional de técnicos qgue se
llevd a cabo del 4 al 9 de Agosto de 1873 en la Ciudad de
Viena, los debates de este congreso giraron princtpalmente

en torno a las patentes,

Posteriormente se celebrd el
Congreso Internacional de la Propiedad Industrial del 5 al
17 de Septiembre de 1878 en Paris: la resolucidn del 11 de
Septiembre cred una comisidn internacional permanente, que
tuvo como finaltdad obiener de uno de los gobiernos
partictipantes la celebracidn de una conferencia
tnternactonal ofictal, para crear Llas bases de una

legislacidn uniforme. lo gue fud posidble hasta el 8 de

Fo) NAVA NEORETE J., “Derecho do las Marcas®, op. Cit.,
Py FOL.
(#) Ib. Idem.



Marzo de 1880, cuando la seccticn Francesa de la comistidn,
elabord wn anteproyecto denoninado Unidn pora la
Proteccign de ta FPropiledad Industrial, Que Sus
posteriormente la base de los debates en la conferencia
internacional de Paris, gue se celedbrd del 4 al 20 de
Nouviembre de 1880 con la partcipacicdn de 18 paises: (-3
Paises en Desarrollo Latino Americanos CArgentina, Brasrtl,
el Salvador, Uruguay. Venezuela y Guatemalad; un Paises en
Desarrollo no Latino dmericano., TurqQuia, y Llos once
restantes Paises Desarrollados CAustria-Hungria, Bdlgica.
Estados Unides, Francia., Gran Bretafia, Irlanda, ltalia,

patses bajos, Portugal, Rusia y Suizad.

A mediados del siglo XIX, gue es
cuando se emplezan a debatir los preceptos del Convenio de
Paris, la titdeologia politica Europea se encontraba
dominada por el individualismo (riunfante sobre el
absolutismo despdlico de los reyes; en politica econdmica
se pregonaba el laissez faire =~ lailssez passere Cdejod
hacer - dejad pasar), esto e¢s, el libre cambio o Llidre
comercio gque abogaba por el minimo de intervencidn estatal
en la industria y los negocios, como una enérgica reaccidn
contra el mercantilismo: Que mantenia estancada a la
itndustria con la politica cerrada de los gremios Yy las

corporaciones.

De tal manera gQue siendo tas
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potencias Europeas la mayoria en la redaccidn del
Convenio, domind el individualismo, ddndose ast
preeminencia a los derechos individuales del tnuventor sin
advertir y prevenir, que con el tiempo la gran corporacion
o empresa Llransnacional, seria la qgue en realidad
detentarta los derechos gue confiere la patente. Lo cierto
es que el individualismo ha perdido vigencia en muchos
sectores de la economia ante la fuerza de Llos hechos,
habida cuenta de gue no se realizd del todo la profecia de
Adam Smith: El hombre al buscar su beneficio personal,
promueve el beneficto soclial '’...mds eficazmente qgue st
tuviera la intencidn de promoverle.'' (*®) En realidad se
ha visto Que es necesaria la Iintervencidn estatal para
acabar con la injusta digiribucidn de la rigueza qgue ha
generado la primacia del beneficio personal sobre el
social; por otro lado la moderna empresa. tndustrial
capitalista que surgid primero en Inglaterra, Luego en
Francia y despuds en los demds paises Europeos, llevaba va
desde su génesis sus propias contradicciones: el
empobrecimiente paulatino y cada vez mayor de la nactente
clase obrera, y las crisis de sobreproduccidn con el

consecuente desempleo.

(u) RANGEL couTo HUGO, l Derecho Econdémico”, 2a.
rdic. , Edit, Porrdo, Mdxico 1082, p. 21.

s
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1.2.8. ETAPA POSTERIOR A LA FIRMA HASTA LA FECHA.

El articulo 18, incisc 1, del
Convento de Parts, sefiala que éste deberd ser sometide a
revisiones pertodicas con el objeto de introducir en‘ 2]
las mejoras gue tiendan a perfeccionar el sistema de la
Unidn. A partir de 1884 el Convenio de Unidn de Paris hd

sido sometido a ocho revisiones:

# ROMA .~ Mayo de 1886

* MADRID.- Abril de 1890

* BRUSELAS. — Diciembre de 1900
* WASHINGTON. - Julio de 1911

# LA HAYA,- Noviembre de L2925
# LONDRES. - Junio de 1934

# LISBOA. - Octubre de 1958

# ESTOCOLMO. -~ Julio de 1967

Héxico decidid su adhesion al
Convenio de Unidn de Paris el 7 de Septiembre de 1903,
despuds de la revisidn de Bruselas., y lo hd ratificaedo
hasta la iultima revisidn de Estocolmo, Suecia de Julio de
1967; sin embargo, antes de suscribir dicho convenio,
México habta celebrado ya diversos convenios bilaterales
en materia de propledad industrial., entre Llos que cabe

seffalar ''el trataedo celebrado entre Méxice y la Repiublica



Francesa de 10 de abril de 1899. " (*°

)

Con posterioridad a su a&hesidn.
al Convento de Unidn de Partls, Mdxico hd celebrado mas
tratados (nter-americanos relativos a propiedad industrial
y Que se ocupan de las patentes de Invencidn, como:los
'’ Conventios de Rio de.; Janeiro y de Buenos Aires, de 1908 y

{910 respectivamente. '’ (’o)

Desde la firma del Convenio de
Unidn de Paris hasta Lla fecha actual, la realidad
econdmica y social del munde se hd tornado mas compleja y
prodblemdtica: la expresion detertoro econdmico
internacional gque tanto se retitera en los foros
internacionales, es como lo afirma el profesor Alvarez
Soberants, *’...tan solo un eufemismo Que trata de
ancubrir los espectros del hanbre, el desempleo, la

" (91) Gue

inseguridad soctal y un stn fin de problemas...
lejos de soluctonarse van agravdndose cada vez mngs; la
realidad misma del Convento de Unidn de Paris hd cambiado:
En 1884 , 8 de los 1! estuados signatarios originales eran

europaos, para {973 la Untdn ya contaba con 80 paises

(™) RANOEL MEDINA  DAVID, ULoa  Acuerdos  Regionales de
rropledad Industriati, RMPIYA, afo 11, Juliorsdic, , 1904,
™mim, 4, México, D. F., p. P2,

() RANOEL MEDINA D.. Utos Acuerdos Regionates do
Propiedad Industrisl.U Op. cit. p. oo,

(”) ALVAREZ SODERANIS JAIME. “El  proceso de Revieidn dal
convenio de Parizs”, Rev. Mexicana de Justicia, vol. Ix.

nam. 4, Ocl-bic. 1pas., p. 198,
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miembros, de los cuales 44 eran patses en desarrollo.

Los Paises en Desarrollo
representan actualmente la mayoria de la tUnidn, y demandan
reformas de fondo al Convenio de Unidn de Paris, Las
acttitudes son a veces radicalmente renuentes, come es el
caso de los palses del Pacto Andino que declararon
oficialmente la No-conveniencia de adherirse aql Convenio
‘de Unidn de Paris. £&n realidad el sistema de patentes no
es dueno ni malo en si mismo, los problemas se presentan
en su aplicacidn a la realidad soctal de cada Paises en
Desarrollo: ''El sistema de patentes no es un prodblema de

estructura st no de funcidn., *’ (’2)

En ocasidn del didlogo Norte-Sur,

uno de los primeros problemas Que se abordd fud Jla
modi ftcacidn del sistema internacional de propiedad
industrial, a propuesta de Brastl...'’ [5’) ; otra cuestion
que se analizd en cuanto al progreso tecnoldgico, fué su

transferencia a los Paises en Desarrollo y el papel gue

Juegan las patentes en ese pProgreso.

Dedbido a la presidn de los Paises

(92) ALVARKZ SOBERANIS JAIME, La Regulacidn de las
Invenciones v Marcae ¥ de la Transferencia de
Tecnologia”, Op. cit., p. 109, .

(" JALVARTEZ SOBERANIS J., “~EL proceso de ravisién del

Convenio de Paria”, Op. Cit. p.140.
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en Desarrollo. el comitéd ejecutivo de la Unidn de Parts,
en su sesicdn del 24 al 30 de septiembre de 1974, acordd
autorizar al Director General de la Organizactidn Mundial
de la propiedad Intelectual para Que convocara a una
reuntdn de expertos gubernamentales, tanto de patses
miembros como no miembros, con el fin de i{niclar la
revisidn del Conuar_\i.o de Unidn de Part¥s , con la finalidad
de tncluir disposiciones suplementarias a favor de los

Paises en Desarrollo.

Ya se han celebrado reuniones
preliminares de expertos gubernamentales para wuna futura
revisidn al Convenio de Unidn de Parils, en la gue
participardn por primsra vez los Paises en Desarrollo, en
esta revisidn deberd determinarse cdmo el Convenico de

Unidn de Parvs puede ayudar a dichos paises a:

* Su industrializacidn.

® Estimular su actividad tnventiva

» Transferirles tecnologia de los Paisas '
Desarrol lados

# Determinar la utilidad del Convenic de Unidn
de Paris para el logro de sus objetiveos

econdmicos, politicaes y soctales.

México hd participado activamente
en los trabajos preparatortos de la’ futura revistcon del

d
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Convento de Union de Parts. y muchas de las reformas a la
nueva Ley de Invenciones y Marcas de (976 estdn inspiradas
no soio en sugerencias de los organismos (Internaclonales,
sino en muchas proguestas que Mexico ha hecho en los foros

internacionales y qQque han sido aceptodas.

En las 3 reuniones previas @gue s5e
han realizado a propdsito de ta revisidn del Convenio de

Unidn de Partis, se atacaron los siguientes problemas:

En la primera reunidn del grupe
de expertos gubernamentales (Ginebra, 1! al 17 de febrero,
19755, se enlistaron catorce problemas gue dedbtan
estudiarse a fondo, muchos de los cuales tienen vuna

guidente importancia en lo que se refiere a patentes:

1, Trato nactional

2. Independencia de patentes.

3 a 5. Falta de explotacidn vy plazos para lea
explolacidn, licencias obligatortias y de oficto.
6. Trate preferencial no reciproco.

7. Asistencia tdcnica.

8. Otros tipos de proteccidn distintos de las
patentes (certificado de inventor, etc.,.)

9. Denuncias.

10. Reservas.

11. Supresidn del articulo 24.
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12, Alcance de proteccidn de las patentes de
procedimiento.
13. Derecho de prioridad.

l4. Regla de unanimidad.

En la segunda reunidn ¢ Ginebra,
15 al 22 de Diciembre, {975) se comenzd el estudio de los
catorce problemas sefalados sin alcanzar a cubrirlos
todos; se aprobd la tniciativae de los Paises en Desarrollo
denominada: '*Declaracidn sobre Llos objetivos de la
revisidn dsl Convenic de Paris'’, (") cuyos  puntos

principales fueron:

1. Integrar la propiedad
tndustrial Cespecialmente las invencicnes) a un nueve

orden econdmico internacional.

2. Toda revisidn del Convenlo de
Unidn de Paris y de las leyes tipo, deberd orientarse

hacta los sigutentes objetivos:

a> Fomentar la explotacidn

tndustrial efectiva en cada pats. La Organtzacidn ‘Hundial

{7") »noosch ARPAD, “Revisién del Convenio do raris, -,
RMPIYA, afic X1V, nim. 27728, Ene, /bic. . 1970, México,

D.F., p.p. FO-4S.
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de la Propledad Intelectual presentard una nueva ley tipo
sobre ilnvenciones y Rnow - how, que reemplace el artticulo
5-A del Convenio de Unidn de Paris, al menos en su

aplicacidn a los Pailses en desarrollo.

b> Establecer las obligaciones y los derechos

principales deo los titulares de la propiedad tndustrial.

¢> Factllitar y mejorar las condiciones de
transferencia de tecnologta de los Pavses desarrollados a

los Patses en desarrello.

d> Creacidn de la infra estructura
instituctonal adecuada, gue sirva a los objetivos

antedichos.

&) Permitir a los paises miembros tomar las
nedidas adecuadas para prevenir y combatir las prdcticas

abustivas en materia de propledad industrial,

fO Autorizacidn de excepciones y correctivos a
los principios de trato nactonal e indspendencia de

patentes.

La tercera reunidn se celedrd en

Lausana, del 8 al 15 de Junio de 1976, ¥y se invitd no solo

a5,



a los paises miembros de la Organizacicn Mundial de la
Propiedad Intelectual, sino a todos los paises miembdros de
la Organizacidn de las Naciones Unidas y organismos
especializados, aumentando ast la participacidn de los
paises en desarrollo y particularkmente de America lLatina;
se completd el exdmen de los catorce probiemas gue se
habian plantsado desde la primera reunidn,y se examind un
nuevo documento Que trata de explotacidn, tmportacidn,
sanciones por falta de explotacidn y medidas para proteger
el interds pudblico; asimismo se inicid la reuvisidn del

articulo 5, apdo. A. inciso t, del Convenio de Parts.

1.3, LA REGLAHENTACION DE LA #ROPIEDAD EN EL. CONVENIO DE

" PARIS.

trEL origen historico v ta
Justificacidn moral de la propiedad es el trabajo, no solo
el material de los brazos, stno, el de la inteligencia y

)

del talento;...'"' (’g

() JHERING “Le lucha por ol Derecho, Libreria general
de Vicloriano Suarex, Madrid 1921, p. 47.
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Si bien as clerto Que la
propiedad industrial tiene caracteristlicas Que le
di ferencian del dominio, como V.gr: el hecho de que los
modos originarios de adquisicidn de la proptedad no se
presentan en esta propledad especial; también es cierto
que al analizar en el Convenio de Union de Paris la
determinacidn y alcance de Lla propledad tndustrial,
aprectames Que estle la conceptia ''...en su acepcidn mds
amplia...'’ Cart. {, tnciso 3. del Convenio de Unidn de
Partsl: y por olra parte, al derecho conferido por la
patente lo considera como ''...exclusivo...'*' C(art. 5,

apdo A, inciso 2, del Convenio de Unidn de Paris).

'*'La proptedad industrial se
entiende en su acepclidn mds anplia y se aplica no sole a
ta tindustria y al comerclo propiamente dichos, sino
tambidén al dominio de las industrias agricolas vy
extractivas y a todos Llos preoductos fabricados o
naturales, ...’ *Cart. {, inciso 3, del Convenio de Unidn de

Parts>,

"'Cada uno de los patfses de la
Unidn tendrd la facultad.... para prevenir los abusos gue
padrian resultar del ejercicio del derecho exclusiveo

conferido por la palente,.. Cart. 5, apdo A, incise 2,

del Cenvenieo de Unidn de Pariso.
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En lo que se refiere a las
.espectes de patentes gue pueden ser objeto de propredad
industrial. el Conventio de Unidn de Paris también Llas
acepta con lta mayor amplitud, incluyendo entre las

s

patentes de invencidn: ‘.., las diversas especies de
patentes industriales admitidas por las legislaciones de
los palses de la Unidn, tales como patentes de
tmportacidn, patentes de perfeccionamiento, patentes y
certificados de adicidn, etc.'*Cart. {, tnciso 4, Convenio

de Untdn de Paris).

Ahora bien. los caracteres antes
menctonados: la propiedad industrial entendida en *'su
acepcidn més a;n.plrla" vy la *’exclusividad'’ del derecho
confertido por la patente. son tipificantes del derecho de
proptedad basado en el exagerado individualismo que nacid
de la triunfante revolucidn Francesa y que consagrd la

proptedad como ''un derecho inviolable y sagrado...'" *%

Ya desde antes de la celebracidn
del Conventio de Union Jde Paris en la conferencia de 1878,

se defendid la amplitud en el ejercicio de los derechos

(™) articulo 17 “Doclaracién de los Derechos del  Hombre v
del crudadano’, votada por la Apamblea Conetituyente.
Paris, 27 de agosto de 1789,

aE.



que confiere la patente, con fundamentos basados tanto en
la doctrina econdmica del Libre cambio como en el
tus-natural; de tal manera gqgue esta postura ldeoldgica
predomind, ddndose ast prioridad al derecho natural del
titular de la patente, sin considerar el interds general

de la soctledad.

La realidad actual hd demostirado
Que no hay razdn para segulr defendiendo Llos derechos
naturales del tnventor individual, puesto Que Este
practicamente ha desaparecido, y ahora son las empresas
transnacionales las gue poseen Lla mayor parte de las

patentes olorgadas.

Por otro lado, st el legislador
franeds consagrd la propiedad como un derecho inviolable,
sagrado y absoluto, lo hizo omo una enérgica respuesta al
asfixitante absolutismo de los reyes, y fud esa su
Justificacidn histdrica; es cierto gue la propledad debe
ser protegida con la mayor amplitud posidble en un estado
de derecho capttalista, pero tambidn es clerio gque esa
proteccidn debe tener un limite, el interds social, ya gue
la definicidn cldsica de la propiedad que la constidera
como '"'el derecho real de usar, gozar y dispgoner de Llos
bienes en forma abseluta, exclusiva y perpelua... es mas

titeraria gue real pues no corresponde a la verdad social.
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La proptedad siempre ha reconoctido limtlociones, y nt aun
en la dpoca del esplendor romano, en que cobrd su mayor
fuerza el derecho de proptedad, se le reconocteron esos

caracteres qgue le atridbuye la definicidn cldsica’’. ("J

Cabe sefialar Que el hecho de gue
la patente no sea perpetua, no debilita los caractéres de
anplitud y exclusividad gue a los derechos conferides les
da el Convenioe de Unidn de Paris; por lo Que respecta a la
exclusividad, €sta le da al propietario no solco el derecho
de aprovechar la invencidn en su beneficio ¥y con exclusidn
de todas las demds personas, sujeto pasivo univeresal.
stendo su derecho ogontble erga omnes, sino que tamdbién le
confiere el derecho de persecusidn, pudiendo por lo tanto
persegulr ante los tribunales a uidn tnvada su dereche de

patente sin su consentimiento.

Ltos derechos de propiedad
industrial no deberian ser analizados a (Lravédz del
concepto tradicional de la propledad, pues Lla realidad
actual del mundo supera las defintclones ortodoxas: Con el
crecimtento de las corporaciones transnactenales, han

aparectido nuevas fornas de cuasi-propliedad gue ya no

() ourikmmez v GONZALEZ ERNESTO, “EL Fatrimonio
Pecuniaric y Moral o  Derechos de lo  Personalidad. < Op.
Cit. p. z07.
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dependen de definiciones juridicas; para comproender esto
debe considerarse Que los derechos de propiedad industrial
son objetos econdmicos, activos Lnmateriales, gue se
pueden contabilizar y capitalizar como cualguier activo,

Que no por ser i(ntangibles son menos reales.

1.3.1. EL ABUSO DEL DERECHO Y LA FUNCION SOCIAL DE LA

PROPIEDAD.

En este siglo se han desarrollado
en los patses capitalistas dos tendencias doctrinales con
respecteo a la proptedad: por un lade, se propone la
relativizacidn de todos los derechos subjetives y se
manifiesta en la teorva del abuso del derecho; la otra
corrtente, considera gque los deberes ante la sociedad
tienen preeminencia sobre los derechos del individuo, esto
es, se propone la descalificactidn del derecho subjetivo,
esta teorfa se ha denominado la funcidn social de la
propiedad, y alecanzd su mayor #nfasis en el pensamiento

del gran constitucionalista Francés LEON DUGUIT.

Debido a estas corrientes
socializantes del Derecho, la proptedad se ha wvisto
sometida a un mayor control soctial; acLucln;ente. el Estado

puede legtltimamente redefinir el uso de la propiedad y los



derechos gue ésta confiere al propletario.

La doctrina del abuso del derecho
se revela en el pensamiento de JOSSERAND, quien afirmo que
sl el legislador Francéds definid a la propliedad en el
arttculo 544 del Cddigo Civil ccomo: **...el derecho de
gozar de una cosa de la manera mdis absoluta...,'® (") lo
hizo dominado por el excesivo espirituy tIndividualista de
la revolucidn francesa. ''Pero la realidad y los hechos
son mas fuertes gue las definiciones y sistemas...,*'* (”)
y la Jjurisprudencia ha sabido encontrar apelando al
concepto del abuso, esa realidad social que el Cddige
Civil habta dejuado en la sombra, ha abandonado ese derecho
pretendidamente absolute y soberano, soclalizandolo y
atribuydéndole una finalidad propia, en funcidn del medio
en gue estéd llamado a realizarse y en consideracidn al

objeto en que se basa.

Pero mds alld de la concepcidn de
abuso del derecho, LEON DUGUIT propuso la iransformacidn
de la nocidn juridica de la propiledad: considerd la nocidn

de derecho . sudbjetivo C(gue sirvid de base a las

(™) LAQUIE MANUEL ANTGNIO, ~Ravisidn del Convenio de
raria on ot Marco Latino Americano,” Separatla dea la
revista de Dorecho Gomsrcial y de las Obligaciones, afo o,

m'igh 52, Agosio, 1P74, Buencs Airew, Argeniina, p. 449,
{7) op. cit.. p. 4O,
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legislaciones positivas de {789 y {8040 como un concepto
puramente metafisico y en coniradiccidn con la tendencia

realista y positiva de las sociedades modernas.

Sostuvo DUGUIT gque el derecho
subjetivo: es tanto una nocidn precartia y artificial, por
las controversias Que suscita en la doctrina; asi como de
naturaleza antisocial, pues tiende a consagrar la
indtvidualidad creando una jerarquia de Llas voluntades.
**El deracho subjetivo, es un poder de qQuerer o el poder

de imponer a los demds el respeto de su voluntad,..'* (‘0)

Seflald DUGUIT qQue La propiedad es
una tnstituciodn jurtdica que se ha formado para responder
a una necesidad econdmica. Yy gue evoluciona con las
necestidades de ta gociedad acentudnidose  ast su
interdependencia soctal, de ahi gue la propiedad se
soctalice. ''Esto no significa que llegue a ser colectiva
en el sentido de las doctrinas colectivistas, pero
significa dos cosas: la propiedad socital deja de ser un
derecho del individuo para convertirse en una jfuncidn
soctal; ¥ Que los casos de afectacidn de rigueza a las
colectividades, gue Juridicamente deben ser pro_legidas.

4
son cada vez mds numerosos...'" ( 1)

(::’) op. Git., p. 472.
(") op. cit., p. s501.



Asi tenemos gue el individuo esta
obligado a cumplir con la soctedad cierta funcidn en razon
directa del lugar gue en ella ocupa, y st es poseedor de
la rigueza debe aumentar entonces la rigQueza gensral
haciendo valer el capital que posee, Yy no serd protegide
socialmente mas gue st cunple y en la medida gque cunpla
con dicha obligacidn. *‘la propiedad no es pues, el
derecho subjetivo del propietario; es la jfuncidn social

del tenedor de la rigueza.'’ (‘z)

Los caracteres de amplitud Y
exclusividad atribuidos a la propiedad industrial, basados
en la corriente tndividualistia que adoptd el Convenio de
Unitdn de Paris, tienen una limitacidn: la nocidn de abuso
del derecho, Que se tinsertd en dicho Conuvenio en la

revisicn de la Naya de 1925.

'*Cada uno de los paises de la
Unidn tendrd la focultad de tomar medidas legislativas,
que prevean la concesidn de licencias‘ obligatorias, para
prevenir los abusos Que podrrian resultar del ejercicto dsl
derecho exclustvo conferido por la patente, por ejemplo,
falta de explotacidn.'' Cart.5, apdo A, inciso 2, Conventio

de Unidn de Partsd.

(“J op. Cit., p. SOp.
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La concestion de licencias
obligatorias, es un mecantsmo de defensa contra la no
explotacidn de la patente, y consiste en darle a un
tercero interesado una licencia de explotacidn ; de esta
institucidn trataremos mas en detalle en el prdximno

caprtulo.

Lo realmente tmportante es
sefalar dos cosas: Que la licencia obligatoria no debe ser
el Unico mecanismo de defensa contra el aduso del derecho,
vy la aplicacidn del Convenio de Unidn de Paris a los
parses en desarrollo debe tener una sub~legislacidn
nactonal especial, qQue les pernmita tomar otras medidas;
por otro lado, se sefala en la parte final de este
precepto come un efemplo de abuso la falta de explotacidn,
pero en realidad existen otros tipos de abusos Que cometen
los titulares de patentes al amparo del mismo Convenio de
Unidn de Paris, como V.gr: el hecho consistente en gque el
titular de la patente puede mantener mercados cautivos de

importactdn:

* ' Cuando un producto es
introducido en un pais de la Unicn donde existe una
patente qQue protege un procedimiento de fabricacion de

diche producto, el titular de la patente tendrd con



respecto al producto introducido, todos los derechos gque
la legislacion del patls de importacion le concede, sobre
la base de la patente de procedimiento, con respeclo a los
productos fabricados en dicho pails.''Cart. 5 gquarter,
Convenio de Unidn de Partsd.

Ast tenemos gue el titular de una
patente de procedimiento. puede importar en el pais gue le
otorgd el privilegio los productos protegidos por esa
patente, sin fabricarlos en ese pats, lo gue <implica no
explotacion de la patente; ademds, *'...tendrd... todos
los derechos Que el pais de importacidn le concede,...’’
Cart., 5 guarter Convenio de Unidn de FParis), Yy recordemos
que uno de los derechos inherentes a la patente es el de

persecucicon, contra cualquier tercerc gue explote la

patente sin el consentimiento del titular.
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CAPITULO 11

LA LEY DE INVENCIONES Y HARCAS.
2.1, ANTECEDENTES HISTORICOS.
2.2. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.
2.3. EXPOSICION DE MOTIVOS.

2.4, LA REGLAMENTACION DE LA PROPIEDAD EN LA

LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. Y MARCAS.

2.5, CONCEPTUALIZACION DEL TERMINO " 'PATENTE DE

INVENCION'® EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS
2.6. EL CERTIFICADO DE INVENCION.

2.7. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TITULAR DE UNA

PATENTE Y DEL CERTIFICADQ DE INVENCION.

2.8 INFRACCIONES, INSPECCIONES, SANCIONES Y

RECURSOS.



2.1, ANTECEDENTES HISTORICOS.

£l nas remoto antecedente
legislativo sobre patentes en nuesira nacidn, fué el
Decreto expedido por las Cortes Espafiolas del 2 de Octubre
de 1820: Para asegurar el derecho de propiedad a los gue
tnuventen, perfeccionen © introduzcan algun rame de la
industria; expedido con base en la Constitucion de Cddiz
de 1812, su articulado constaba de &5 preceptos y las
patentes se concedlan sin exdmen. En la época
independiente y con base en la Constitucicon Federal de
1824, se promulgd la Ley sobre Derechos de Propiedad de
los Inventores o Perfeccionadores de algin rameo de la
Industria, del 7 de mayo de 1832, contenia &1 articulos y
ol ststema de concesidn era Llibre y con llamemiento a
oposiciones; el reglamento respeclivo se expidid el 12 de

Julio de 1852 y se otorgaba competencia para aplicarlo a

la entonces Secretarta de Fomento; este texto legal fusg
'Y .simple v primitivo V...no signtfica ningun
anatecedente técnico serio.'* (*°)

Durante el gobierno del general
Porfirto Dfaz , se promulgoc el 7 de junio de 1890 la Ley

de Patentes de Privilegio a los Inventores o

("] EEPULVEDA CESAR, “ElL  Siotema Mextcane de la Propredad
Industnal,”” op. Cu,, p. 1.




% traues  de este dispasitive ge

empezaron a numerar las patentes naclonales, la primera se
otorgd al Sefor Louls Wiget, de nactionalidad alemana para
proteger ta tnuencion denomtinada: *r.. . liguidec excitante
para elementos galvudnicos...'' (“J; este dispositive
recoge &l conceptlo de patentabilidad de la ley francesa de
1844, gue siguio conservdndose hasta la ley de propiedad

tndustrial de 1943,

Durante el mismo gobierno del
presidente Forfirio Diaz, se abrogd la ley de (890
promulgdandose en su lugar la lLey dJde Patentes de Invencidn
del 25 cde agosto de 1903, este dispositivo ya muy
prugresista: sefialaba un procedimiento de exdamen
administrativeo para la consecicn de patentes; v recoge ya
varios conceptos titnternacionales de la revision de

Bruselas de 1900 al Conuvenio de Unidn de Paris.

Fue hasta despuss del gran
movimiento revolucionario de nuestro pais y ya lograda la
paz politica y soctal, cuando nuestro legislador se wuelve
a ccupar de la propiedor! industrial y ast, el 27 de Julio
de 1928 se promulgsd La Ley de Patentes de Invencion: su

reglameniuv se sxpidic ol 11 de Diciembre de (928, y se

4a
( } correa M. ANTONIO., “Lu . legistactén  ssbre patentes de
winvencidn. © RMPIyA. ndm. 1, Ena. ~ dun,, t¥Rad, p. 9,




publicd en el Diario Oficlal de la Federacicn el 8 de
enero de (929, era muy minucioso y subsanaba defictencias
de la ley; esta Ley establecia el sistema de
patentabilidad de previe examen, se Introducia en su
articule 64 el exdmen extraordinaric de novedad de Llas
tnvenciones, para verificar si la patente era nueva en
absoluto con respecto o las concedidas por la ley de (903
Vv la misma ley de 1928, lo que '’'... permitia cierto
control para evitar los abusos..."'; (‘5) la declaracidn
adninistrativa de tnvasion de patente, podlia atacarse por
medio de un procedimiento de revocacidon ante los Jueces de
Distrito; contenta tambiédn un procedimiento civil sumario
para dirimir las controversias ciuviles gQue se suscitdran
por la aplicacion de la ley; este dispositive incorporaba
ya las novedades de las revisiones de Washington CI911> v

de la Haya C(1925)> al Convenio de Union de Parys.

El 31 de Diciembre de {942, se
promulgd durante el goblerno del Presidente Manuel A.
Camacho la Ley de Propiedad Industrial, mds moderna gue su
antecesora de (928: estaba ya influida por la revi:zidn de
Londres de 1934,y contemplaba las patentes de invenction,
de mejoras, de modelos industriales -y de didbujos

industriales, el lapezoc de vigencia de las potentes era de

(™)  sEPULVEDA  CESAR., “EL  Sislemc  Mextcans de la
Propiedfad Industrial,’”” Op. Cit., p. 3.
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15 afios; el titular de la patente tenia Llos derechos de
usarla, prohibir a los demds su uso, transmitirla o
enajenarla Ctotal o parcialmented, asi! como perseguir ante
los tribunales a los terceros Que ataguen sus derechos;
esta ley qgue seguia basdndose en el Lliberalisme burguds
del siglo pasadeo, ''...concedia na proteccion tal vez
demasiade extensa y por ello andando el tiempo provocd una
reaccidn en su contra...*®’ (‘0) sin embargo, ''...a travéz
de su constante aplicacion formd un considerable cuerpo de
Jurisprudencia y de prdctica adninistrativa gue sigue

siendo util a cada paso. ..’ [‘7) el reglamento respectivo
fué promulgado simultdneamente con la ley, lo cudl ayudd a

su dgil y eficiente aplicacion desde un principio.

Esta Ley de Propiedad Industirtal
fué abrogada por la nuevea Ley de lnvenciones y Marcas de
1976, que serd el objyeto de estudio del presaente capitulo,
Yy Que en lo sucesivo denominaremos por sus siglas L.I. M.,
para evitar repeticiones tan extensas. £Es interesante
observar gue en realidad era mas adecuada la denominacion
Ley de Propiedad Industrial: porgue se refiere de una
manera mas geneérica a la amplia gama de objetos economicos
agrupados deniro de la propiedad industrial; en tanto Gue

la denominacicn Ley de Invenciones y marcas, hace tan solo

=
7) op. Cu., p. .
“?) 1o, 1dem.
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mencion de las invenciones y las marcas. Perc eslo no es
un problema de contenido sino de mera sintdxtis gramatical;
puesto que el cuerpo de la nueva ley sigue reglamentando

todas las demds instituciones de la propiedad industrial.

2.2. FUNDAHENTO CONSTITUCIONAL.

Ya en la Constitucidn Politica de
ta Monarquia espafiola, promulgada en Cddiz el 19 de marzo
de 18f{2, se L(rataba indirectlamente de la patente
industrtal y aungue no se derivd ninguna ley reglamentaria
a ese respecto, c¢abe menciondr Que en su articulo (31
sefialaba: *'‘las facultades de las cortes son: frace., XXI.-
Promover y fomentar toda especie de industria, y remover

los obstdculos gue la entorpezcan.'’ ‘"

También el Decreto Constitucional
para la libertad de la Amdrica Mexicana, sanclionade en
Apatzingdn el 22 de Octubre de 18!{4, se referia en forma
tndirecta a la patente industrial al precisar en su

articulo 17 como una de las atribuciones exclusivas del

Supremo Congreso: '’ favorecer todos los ramos de la
(*¥) TENA RAMIREZ FELIPE, “Loyes  Fundamentales de  México
1B0B8-1983," 12a. Kdie. , rdit. Porrda, Maxico, 1063, p.
70,



industria, adelantarla, y cuidar con singular esmero de la

ilustracicn de los puedblos. '’ (“’)

La Constitucidn Federal de los
Estados Unidos Mexicanos, sancionada por el Congreso
General Constituyente el 4 de octubre de 1824, ya trataba
en forma mas directa las patentes industriales al sefalar
en su articule 50, ‘*'Las facultades exclusivas del
Congreso General son las siguientes: fracc.l.~ Promover la
{lustracidn: oasegurando por tiempo Limitado derechos
exclusivos a los autores por sus respectivas obras...'’

)

En las Bases y Leyes
Consttituctonales de la Repiblica Mexicana, decretadds por
el Congreso General de la MNacidn en el aflo de 1836,
durante ol godbierno centralista, ya se contemplaba en su
articulo 17, fracc. XXX1V de la ley cuarta, como wuna de
las atribuciones del Presidente de la Republica:
*'Conceder de acuerdo con el consejo,. privilegios
exclusivos en los términos qQue establezcan las leyes'’,
(5‘) De esta Constitucion tampoco se derituvd ninguna ley

reglamentartia.

5:) Op. Cit., p. 49,
e ) op. cit., p. 174,
) op. cu.. p. 228,
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En las Bases Orgdnicas de la
Repuiblica Mexicana, de (& de Jjunio de 1943, acordadas por

la K. Junta Legislativa. se sefialaba en su articulo 86

t*Son obligaciones del Presidente:...XXV1I.~- Conceder
privilegios exclusivos conforme a las leyes., a los
tnventores, tniroductores, o rfecclonadores de algin
arte o industria util a la nacidn.’’ (°2) No habidndose

expedido ley reglamentaria alguna.

La Constitucidn Federal de los
Estados Unidos Mexicanos sczn::iomx;a el &5 de febrero de
1857, sefalaba en su artfculo 28.~ *'No habrd monopolios,
nt estancos de ninguna clase, ni prohibiciones a trtulo de
protaccidn a la industria., Exceptudndose tUnicamente, los
relativos a la acuRacidn de moneda, a los correos y a los
privilegios Que. por tiempo limitado, conceda la ley a los

tnuentores o perfeccionadores de alguna mejora'', (53)

En nuestra actual Constitucidn
Politica, sancionada en la Ciudad de Querdtaro el 5 de
febrero de 1917, se encuentran fundamentados los derechos
del i{nventor ¥ la expedicidn de patentes, en los articulos

28 primer pdrrafo y 89 fraccidn XV.

) op. cit., p. 420,
) op. cit., p. oto.



£l articulo 28 Constitucional en
su primer pdrrafo. al igual gue su antecesor de la
Constitucidn de 1857, proscribe los monopolios al sefalar
Que: ''En los Estados Unidos Mexicanos no habrd monopolios
ni estancos de ninguna clase;..."" Sin  embargo. en la
segunda parte de este pdrrafo se sefialan como excepciones
a esta regla general anti-monopdlica las siguientes: la
acufacidn de moneda, los correos teldgrafos,
radiotelegrafia, la efnisidn de billetes por medio de un
solo banco que controlard el gobiernoc federal, excepciones
todas estas que son monopolios legales y autorizados por

nuestra Carta Magna, en favor del Estado Mexicano,

Los unicos moncpolios permitidos
legalmente en favor de los particulares son: *t...Los
privilegios Qque por determinado tiempo Se concedan a los
autores y artistas para la reproduccion de sus obras., y a
los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se
otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna

s jora, * "' (5‘)

Por su parte el articulo 89

Ceonstituctonal an su fraccidn XV, da la base

(7*) op. cit.. p. o3,



constitucional para la expedicidn de patentes de
tnvencion, depositande dicha facultad en el poder
ejecutivo, concretamente senala dicho precepto como
‘P Facul tades v obligaciones del Presidente, las
sigutentes: ... fraccidn Xv., - Conceder privilegios
exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley
respectiva, a los descubridores. tnventores o
perfecclonadores de algin ramo de la industrie;..."'’ [5"')
Vemos asi, Que tanto el articulo
28 como el 89 fraccidn XV de nuestra LConstitucidn,
consideran a la patente como un ‘‘privilegio’’, dste
término es criticadeo por el profesor David Rangel HMedina,
por gue pertenece a un pasado historico que alude a los
privilegios reales que concedia el soberano. fuien
detentaba en Sforma absoluta todos los derechos,
cediédndolos comp un favor a sus subditos, y '’'...esta idea
no corresponde al origen de un derecho que proviene de la
inteligencia..."'’ [56)
Debemos de observar tambidén gue
la fraccidn XV del articule 89 Constitucional, le da a

tales privilegios el cardcter de exclusividad al referirse

(C7) op. cit., p. 834.

(56) RANOEL  MEDINA DAVID, “*Concoploa fundamentales sobre
nulidad de las patentes de invencidn,”” ° RMPIYa, afio Izx,
nim. 9, Ene.~- Jun., 1963, p. 22.
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a estos como exclusivos; tal y como los conceplua también
el articulo 5 A-2 , in fine. del Convenio de Unidn de
Paris. Sin embargo tenemos un contra peso a este
privilegio exclusivo gue no por estar limitado en el
tiempo deja de serlo, en nuestro articulo 27
Constitucional, qQue acoge Llas doctrinas del abuso del

derecho y la funcidn social de la proptedad.

Encontramos asi Que nuestro
Congreso Constlituyente de {917, tratd desde un principio
Que nuestra Constritucton Politica fuera una balanza donde
se equilibren: las fuerzas del poder por un lado; y las
garantias individuales y sociales por otro. Por ello es
Que encontrames con frecuencia en nuestra Carta Magna la
tutela de Derechos aparentemente antagconicos, como el caso
que hemos anallizado: de los privilegios exclusivos
concedidos a los tnventores; en contra posicidn a las
doctrinas del abuso del Derecho y la funcidn soctial de lLa
propiedad. Por ello las leyes gue emanan de nuestra Ley
Suprema deben armonizar los derechos del individuo con el
tnterés social, teniendo este dlt.i};nb' preeminencia sobre

los primeros.

2.3. EXPOSICION DE MOTIVOS.



*’*Interpretar es desentrafiar el
sentido de una expresidn. La ley se nos presenta como una
forma de expresidn, por eso interpretarla Lmplica

)

. . . 7
descubrir el sentido gue encierra. '’ (

Con furdamento en el segundo
pdrrafo del articule 93 Constituctional, el 23 de Diciembre
de 975 el ontonces Secretario de Industria y Comercio
Licenctado José Campillo Sainz, comparecid ante la cdmara
de Senadores para explicar la tniciativa de ley gue regula
los derechos de los tnuentores y el wuso de signos
marcartos, ol dia 30 de ese mnmismo mes se aprobd el
proyecto bajo la denominacidn de '‘'Ley de Invenciones y
Marcas'®, la cual se publicd en el Diario Oficial de la

Federacidn el {0 de Febrero de 1976.

La nueva ley de Invenciones y
Marcas Que substituyd a la Ley de Proptedad Industrial de
1942, es un ordenamiento legal gue no se puede analizar
desde un punto de vista estrictamente Juridiceo:; porgue se
cred con la finalidad de hacer congruente la ltegislacidn
de propiedad industrial con la Ley del Registro de

Transferencia de Tecnologia (28 de Diciembre de 872>, 'y

(57) OARCIA MAYNEZ EDUARDO. ., “Yniroduccidn al eutudio del
bDerecha. “Octava Edic. , Edit. Porrda, s. AL, México, 1938,
p. 323,

6&.



la Ley de Inversiones Exranjeras (de 19732, las cuales
_obedectieron a un nueve enfogue que el gobierno federal did
a la politica econdmica nacional, *'...con el fin de

eliminar cargas y despejar obstdculos para un desarrollo

Lidbre de ataduras. '’ (“)

La anterior Ley de Proptedad
Industrial de 1942, se sustentaba en ''..,los lineamtentos
tdecldgicos del liberalismo burguds del siglo pasado,..'’,
(59) los cuales ya no eran aplicables a la nusva politica
econdmica Que se planteaba la Administracidn Piublica de el
entonces Presidentle de la Republica Mexticana Luis
Echeverria Alvarez; por lo gue esta nueva Loy de
Invenciones y Marcas de 1976 se adhiere ideoldgicamente a
la corriente soctalizante del Derecho, ya que regula los
derechos del inventor de acuerdo con el orden piblico y

atendiendo al interéds soctual, to cual se aprecla

prontanente en la primera parte de su artrculo segundo.

Motivo Cdel latin motivus: de
motum, supino de movere, mover), es la causa o razdn gue

nueve para haecer o no hacer algo; asi tenemos que la

(%) CAMPILLO SAINZ JOSE, Exposicién anle la cdmara de

o del ngres de la uUnidn 29/Dic. /1975, Citado
por ALVARKZ SODERANIE® JAIME .,  “Lo  Regulacién  de lan
Invenciches, Marcas y de la Transferencia de Tecnolegia,”

:glpl. Porria. p. B
7)) 1. 1dem.

&9.



exposicidn de motivos de una -ley, es el texto colocads al
frente de la misma, en el Que se explica su contenido y se
exponen las razones y fundamentos gue han movide a su
autor para legislar en determinade materia., o a cambiar la

normattiva ya existente.

En  realidad, la nueuvae Ley de
Invenciones y Marcas de 76 fué motivada por Lla necesidad
de camblar en gran parte la Ley de Propidad Industrial de
{D42 existente con anterioridad; dicha Ley ha recidido
muchas criticas, puds se ha dudado de gus varias de sus
nuevas Lnstiluctiones funcionen perc esto solo lo dird el
tiempo, toda vez gue se trata de un dispositivo legal

inserto en la dindmica de nuestro desarrollo econdmico.

En la exposicidn de motivos de la
nueva Ley de Invenciones y HMarcas de 1976, nuestro
legislador puso especial énfastis, en Que dicho
ordenamiento deberta tener el efecto de lograr una mayor
independencia economica frente al exterior, esto es mnuy
laudable y necesarico para los paises que como el nuestro
viven un endeudamiento externo agobiante, y parece ser Lla
tecnologla uno de los recursos para ser autosuficienle; se
pretende gue las disposiciones de la nueva Ley de

‘e

Invenciones y Marcas., ofrezcan .un  vehlculo para

recidbir por medic de las patentes, auténticas apeortaciones

70.



tecnoldgicas para liberarnos de la sujecidn econdmica..."

*°3

£s tnnegable gue el progreso del
Que gozan las grandes potencias del mundo se debe en gran
medida a la explotacidn y colonicje de los parses débiles,
guienes en efecto tienen el deber de luchar por mejorar
sus condiciones de vida, MR pero las nactones
desarrolladas deben entender Que los focos de niseria,
atrazo e insaltubridad son hoy la principal amenaza para la
paz mundial y Que su progreso estard en peligro mientras
subsista el actual esguema de injusticia..."* (“J

En el seno de la Organtizacidn de
las Naciones Unidas, se aspira desde hace dos décadas a
nuevo orden econdmico internacional, por ello dentro de la
estrategia de desarrollo gue adoptd la administracidn
pidlica durante el sexenio (970-1976, se hizo necesario
adoptar una nueva lLey de Invenciones y Marcas, de acuerdo
con el orden piblico y atendiendo al (nterds social:
**Hoy, sin dejar de dar estimulo a los tinventores, se
reconoce untversalmente que el ejercicto de sus derechos

dedbe tensr como limite el interds de la colectividad y el

(W) CAMPILLO SAINZ JOSE, “Fundamentacidn de la Nueva Ley
de Invenciones y Marcaa,”’ Documento, Revista de Comercto
Exterior, Agosio, 1078, p. ©d2.

() op. cit., p. ooa.
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derecho de los patses al desarrollo y a la independencia

econdnica...."’ [az)

Se reconoce en la exposicidn de
motivos, gue la nueva Ley de Invenciones y Marcas recoge
s de tres décadas de experiencia qQue de)d su antecesora
la Ley de Propiedad Industrial. vy qQue se ha insertedo en
la politica de nuestro proyecto nacional de desa.r;rol lo. Se
constidera en la iniciativae de ley que las dos formas de
servidundre gue afectan a los paises en desarrollo son el
capttal vy la tecnologia; de tal manera Que las leyes de
tnversiones extranjeras y de transferencia de tecnologla
hubieran gquedado tnconclusas, st no se hubiera expedido

esla nueva Ley de Inuenciones y Marcas,

En la nueva Ley de Invenciones y
Marcas, se redujo el lapzo de las patentes de (5 a [0
afios. atendiendo @ dos razones fundamentales: (3> En la
actualidad **...las novedades cientificas y tecnoldgicas

se suceden con vertiginosa celeridad, y una Ilnhvencidn

puede resultar obsoleta en un tiampo relativamente
corto..."*" (“) ; & atendiendo al interés publico, se
trata de gque la patente '’,..guede dentro del dominio

(:) Op. Git., p. ©G4.
() op. cit., p. poca.



piblico. ..’ (“) en menos tiempo.
De la exposicidn de motivos gus
hemos analizado, podemos conclulr, gue los objetivos

fundamentales de la itniciativa de ley son los siguientes:

¥ Anteponer el interds publico al interds

individuatl.

# Egtimular y apoyar la tndustria nacional para

apoyar el mercado interno.

¥ Impulsar la actividad tnuventiva de los

Mexicanos,

# Reducir las importaciones y aumentar las

exportaciones.

* Dar proteccidn al consumidor nacional.

# Promover el desarrollo.

# Robustecer la tindependencia econdmica de

Mdxico.

(%) 1. 1dem.
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E.4. LA REGLAMENTACION DE LA PROPIEDAD EN LA NUEVA LEY DE

INVENCIONES Y HARCAS.

Vimos al principlo de este
trabajo el inmenze canpe que adbarca la propredad
tndustrial; tambidn analizamos como €5 Que esta propiedod
industrial es una especie de la L lamada propiedad
innaterial, stendo asi un tipo especial de propiedad gue
por lo mismo no puede encuadrar con exactitud ‘en el
conceplo tradicional de la propiedad, mismo Que tambidén ha
sufrido cambios con las doctrinas del abuso del derecho y

la funcidn soctial de la propiedad.

Nuestra Ley de Invenciones ¥y
Marcas delimita los objetos econdmicos de propledad

ingdustrial, en su articulo primero de la sigutente manera:

x

Patentes de invencidn y de mejoras
# Certificados de invencidn

» Modelos y Dibujos tndustiriales

x

Marcas
* Denominaci{ones de origen

¥ Avisos y nomdbres comerciales

d



2.5. CONCEPTUALIZACION DEL TERMINO ** PATENTE bE

INVENCION®® EN LA LEY DE INVENCIONES Y HARCAS.

Recordemos que la patente de
tnvencidn es wuna figura Juridica compuesta por dos
t€rminos de connotacidn gramatical y significado distinto

Cver £.1.1.0.

La patente ec el documento en gue
consta la concesidn del privilegio, y st bilen no estd
defintda expréesa y concrelanente on nuestra Ley de
Invenciones y Marcas, de lo establecide en su articulo 3

se obtienen sus carcacteristicas principales que son:

¥ Congtituye un privilegio Que otorga el Estado.
* Que implica el derecho exclusivo de explotar
una Lnvencidn.

* El ejercicio de ese derecho estd sujeto a tas

modal idades Que dicte el interés publico.

Al efecto, sefala en lo
conducente el articulo 3 de la Lley de Invenciores y
Marcas: *t...Este derecho.,."’ Cel de explotacidn

exclusiva de la invencidn) ..se adguiere mediante el
privilegio de patente qQue otorgue el Estado y su ejercicto

estard sujeto a las modalidades que dicte el interds

&0



publico..."” De tal manera gue la nueva Ley de lnuenciones
y Marcas, ha recogido la tesis de Que no hay un derecho
anterior del inventor a obtener la patente, sino qQue esta
es una concestdn groaclosa del Estade Mexicano., esSto 6s,
una recompensa gQue se da al itnventor para gue revele su

tnvente a la comunidad.

Por lo gue se refiere al conceptlo
tegal de la tnvencidn, nuestra Ley de Invenciones y Marcas
al igual Que su antecesora de (942 y la mayoria de leyes
sobre propitedad industrial en el mundo, no define lo gque
es tnuencidn, mas esla omisidn generalizada tiene una
razdn de ser: la carrera tecnoldgica y cientifica es
acelerada, y una definicidn de itnvento podria resultar
demasiada limitada y hasta ilnoperante, a un futuro en que

ne sabemos Que creaciones nuevas podrian ser objeto de

patente.

De Lal manera que a falta de una
definticidn legal de tnvencidn *’"...haya gue recurrir a los
signos extrinsecos..."® (a’) eslo es, a las condiciones

legales de patentabilidad Gue nuestra propia ley
establece, conforme al articulo do. del citade

ordenamtento: la tnvencidn para ser patentable debe ser

SEPULVEDA CESAR, “El Sistema Mexicdno de la Propiedad
Induatrial,”Op. Git., p. 350,
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''. . nueva, resultado de’ una . adtividad tnvént iva ¥

susceptible de aplicacidn _gndusvu‘;}.a;‘. .

I'nvenciones 'y Marcas),

Vemos ‘ast . que lo

esenciales de patentabilidad son:.al novedad, bJac

inuentiva, ¢ aplicacidn tndustrial.

a> La noveded del invento, =
...es condicidn esencial para la existencia del derecho
de autor...constitutda por la parte de individualidad
afadida por el productor a los elemsntos que Lle ha
proporcionado el dominio publico..."’ (*®) Este elemento de
patentabilidad nos lo explica el articule S5o. de la misma
lev, el cual sefala que para gue la invencion sea nueva,

no debe estar comprendida .en el estado de la

técnica...'', esto es, no estar al accese del publico

mediante ...descripcion oral, o escrita, por el uso o
por cualquier otro medio suficiente para permitir su

ejecucion... ' Cart. 5, Ley de Invenciones y Marcasd.

En realidad, la expresion
"‘estado de la tdcnica’’ no es muy precisa nt fdcil de

definir, ya gue el citado precepte tan solo se limita «

oS
(G| RAMELLA AGUSTIN, “rraede de Propredad

Industrial,”” Oop. Cit., p. 13,
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definir, ya gque el citado precepto tan solo se limita a
describir meras circunstancias de hecho, de las cuales se
tnflere Que la invencidn estd comprendida en el estado de
la tdcnica por Que se ha divulgado; pero ne explica en el
fondo, que e&s estado de la tdcnica, por supuestc gue es
alge muy difvcil de definir; y en esta materta las
definiciones son peligrosas, ya vimos como no se puede
encerrar en el estrecho cerco de wuna definicidn a la
tnvencidn, ¥y lo mismo sucede con esle elemento esencial

Cla novedad> que la configura.

Hay wuna excepcidn en que la
{nvencidn no plerde su novedad al divulgarse: st tal
divulgacion es hecha por el sclicitante en una exposicidn
internacicnal ofictalmente reconocida,. tal y como lo
seflala el articulo 6, de la Ley de Invenciones y Marceas.
siempre y cuando se llenen los stigutentes reguisitos:
Que con anterioridad a la exposicidn se hayan depositado
en la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial., los

documentos gue previene el reglamento; b2 qgue la solicitud

de la patente "'...s5¢ presente en la misma dependencia
dentro de los cuatro meses siguientes a la ciausura de la
exposicidn.'' Cart. 6, Ley de Invenciones y Marcas).

b> Por lo gue respecta a gue la

tnvencidn debe ser el ...resultado de wuna actividad

7€.
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SALik BE ia BIBLIOTECA

ir;:.uent iva ...,'" este elemento nos lo explica el articulo
7, de nuestra Ley de Invenctones y Marcas, que al efecto
seflala: ''Se considera gue una tnvencidn timplica una
actividad inventiva sit. en la fecha a Qque se refiere el
articulo So. y habida cuenta del estado de la técnica,
ella no resulta evidente para un técnico en la materia.*'’
De tal manera qQue esta actividad tnventiva, solo puede ser
demostrada por expertos en la materia de que se trate;
ademds es evidente que este segundo elemento esencial de
la tnuencion patentable, se encuentra estrechamente ligado

al estado de la tdcnica.

¢l La aplicacidn tndustrial de la
patente, es quizd el elemento que menor prodlemdtica
presenta para su demostracidn., ya gque es fdcilmente
comprobable por los hechos., seRala al efecto el articulo
8o. de nuestra Ley de Invenciones Yy Marcas: ' rUna
tnuencidn es susceptible de aplicacidn industrial, st seé
puede fabricar o utilizar por la industria.’'' £Es dectr,
que este elemento de patentabilidad de la tnvencidn, estd
relactionaclo con la explotacidn de la patente, la cudl debde
tniciarse en cuatro afos como mdxtmo, @ de lo contrario
operard la caducidad del privilegic, Ya hablaremos de la
explotaction de la patente y de la caducidad de la misma,

en el cap¥tulo I11I.



2.6. EL CERTIFICADO DE INVENCION.

Ademds de las patentes de
invencidn y de mejoras, nuestro Llegislador de 1976
tncorpord a la nueva Ley de Invenciones y Marcas, otra

clase de privilegio relactonado tamdidn con las

tnvenciones y las tnnovaciones: el certt ficado de
tnuvencidn, gQue es: *',..una patente atenuada <con un
régimen espectial...’’ (°7) Es una patente en tanto gue como

ta patente cldsica, constituye un privilegio gue se
‘concede al tnuentor o su causahabiente., y que se acredila
con un documento gue se otorga por un término tgual al de
la patente, a partir de su fecha de expedicidn y
condicionado al pago de anualidades de vigencia; algunos
certtificados de tnvencidn gozan del derecho de prioridad
de acuerdo con el Conuvenio de Paris; las sanciones por
inuasidn del privilegio, son las mismas gue para ia
invasidn de una patente conforme a la Ley de Invenciones y

Harcas.

Sin embargo, el certificado de
tnuvencidn tiene una diferencia esencial con la patente: el

titular de la patente tiene el derecho exclusivo de

(°") sSxXPULVEDA <CESAR, “EL  Siuntoma  Moxicono  de  Propiedod
Industrial. ” Op. Cit., p. 100,
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explotar la invencidn, que implica a su vez la cerrelativa
obligactdn de tradajarla por si mismo; en tanto que el
titular del certificado de tnuencidn ne tiens el derecho
exclusivo de explotar la tnvensidn, no tentendo por

consiguiente la obligacidn de trabajarla por &l mismo.

El titular del certificado de
tnvencidn, debe conceder a terceros licencia no exclusiva
para usar el tnuvento y dar toda la tinformacidn necesaria
para operarlo, previo acuerdo de regalias Y demds
condiciones inherentes a su explotacidn, debiendo
tnscridirse este contrato en el Registro Nacional de

Transferencia de Tecnologla.

Ll certificade de tnuencidn no es
una figura creada en HMéxico, su procedencia es de Lla
U.R.S. 5., sitendo "', ..su antecedente mds remoto Lla ley
Leninista del 30 de Junito de 1919...°"° (as) emanadea de ta
revolucion bolchevigue y que decretd la nacionallizacion de
todas las tnvenciones, aboliendo el derecho exclusivo de
fabrticar, usar y vender una tnvencidn, credndose un

certificado de autor de invencidn consistente en un

diploma gue se daria al tinventor, por medio del cual
[6ad) OENIS JEREZ ALBERTO, ~Algunas conmideracionas on
torno  at certificado de invontor.” Estudioa de Propledad

Industrial, AMPI, A.C., 1984, p. 11B,



gozartia de cilerte privilegio.

En 1924 se volvic a reinstalar la
patente, pero en la etlapa de Lla revolucidn soctalista
C1931D se introdujo el sistema paralelo de patentes y
certificados de aquteor; en teoria, el {nventor en el
sistema soclalista puede optar entre un certificado de
tnventor y una patente, pero en la realided esto es
tiusorio va gQue para los empleados del Estado solo se
permite el certificado de invencidn, y en los paises
socialistas no existe la propiedad privada por Llo que
todos tos trabajadores lo son del Estado, perteneciendo a

este por lo tanto todas las invenciones.

La ftgura ha sido adoptada por
otros palses socialistas, pero algunos la han abandonado o
modt ficado substancialmente. El certificado de tinvencicn
existe actualmente en la U.R.s.5., Checoslovaguia,
Bulgartia, China y Alemania; ha sido abolido en Hungria y
Yugoslavia; en Rumania y Polonia existe el sistema
paralelo de patente y certificado de itnuvencidn, es en este
ultimo pats en donde se encuentra el antecedente inmediato

de nuestro certificado de invencidn.

Existe en Polonia la *'‘patente

econdmica’® ¥y la ’’patente exclusiva'’, la primera




corresponde a nuestro certificado de invencidn, y es
explotada en aguel pails por la empresa Estatal: '‘'...a fin
de asegurar una rdépida diseminacion de la tnformacidn
tecnoldgica. " * (”)

Nuestro legislador considerd gue
al tncorporar al sistema Mexicano los certificados de
tnventor, se remediarvan dos problemas: la escaces de
patentes HMexicanas frente a la gran canttdad de
solicitudes extranjeras; y '‘...el bajo tndice de
explotacion de patentes en nuestro nmnedio..."' (7°) Sin
embargo, estos problemas en realidad no han sido resueltos
por el certificade de inuencidn, y parece ser gue su
solucidn depende de otras alternativas mas de fondo at’

sistema nacional de la propiedad industrial.

Ast tenemos Qgue nuestro
certificado de invencidn presenta ventajas y desventajas

para su titular:

Las ventajas que ofrece el

certificado de invencion a su titular son las sigutentes:

T
(70) Op. Cit., p. 124,
SEPULVEDA CESAR, “El Sistoma Mexicano de Propiedad
P!

Industrial. ** ©@p. @Cil., p. 99,



*# El certificado de invencidn
pueds ser otorgado no sdlo para cualguier tnvento
susceptidle de protegerse con patente <(art. 65, pdrrafo
primero, Ley de Invenciones y Marcasd; sino tamdbién para
algunas invenciones ¢guz no son patentables conforme a las
fracciones 11I (segunda parte> y VIIi de la misma ley, ya
Que el articulo 65 del mismo ordenamiento seRala en su
pdrrafo segundo Que: '°...podrd otorgarse certificado de

tnuencidn a:

1. Los procedimientos para la

obtencidn de alimentos y bebidas para consuno hunanc.

1. Los procedimientos
biotecnoldgicos de obtencidn de los siguientes productos:
farmoguinicos; msdllcamer}tas en general; alimentos v
bebdbidas para consumo animal; fertilizantes; plaguicidas;
herbicidas; SFungicidas » produc tos con actividad

biloldgica. ' Cart. 65, pdrrafo segundo, Ley de Invenciones

vy Marcas).

b4 Otra ventaja de los
certificados de invencidn es Que estdn excentos de las
cuotas de mantenimiento a gue se encuentran sujetas las
patentes, siendo asi menores los pagos de derechos

relativos a certificados de invenciodn, en contraste con



las patentes.

Por lo que respecta a las
desventajas gue presenta el Certificado de Invencidn para

su titular, tenemos las siguientes:

* Al contrarto de lo que sucede
en los paises socialistas: nuestra Ley de Invenciones ¥y
Marcas reglamenta ampliamente la puesta en prdctica de las
patentes de Invencidn; en tanteo Que carece de una
normatividad adecuada para procurar la explotacidn de las

inuenciones protegidas con certificado de invencidn.

# Otra desventaja es la falta del
derecho exclusive a explotar la invencion; por més gque
esto se implementd para dbeneficiar al titular, esto es,
para gue no opere ‘la caducidad por falte de explotacidn,
no deja de ser wuna limitante al dereche exclusivo de

explotacidn que =i concede la patente digamos tradicional.

# Una udltima desventaja consiste
en que el titular de un certificado de invencicdn, no puede
en muchos casos beneficltarse con el derecho de prioridad

consagrado en el Convento de Parts.
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2.7. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TITULAR DE UNA PATENTE Y

EL CERTIFICADO DE INVENCION.

La patente ‘*conflere en
principio a su titular un derecho exclusivo de explotacidn
de la {nuencidn Que constituye su objeto..."" (7’) . dicha
explotacion esta sujete a las limitaciones previstas en la
Ley de Inuenciones y Marcas conforme a su aritculo 37, la
principal de estas limitactiones es la gQue se refiere a los
derechos publicos come lo pueden ser V.gr: los monopolios
del Estado, otra limitacion muy itmportante lo es también
el interds social, estas linitaciones corresponden al
cardeter esencial mismo de la Ley de lnveciones y Marcas,
Que le confiere la parte primera de su articule &, el cual
seliala gue: '' las disposticiones de la presente ley son de

orden publico y de interéds social...’’

Este derecho exclusivo de
explotacidn implica ''...el de prohidicidn de wuso a Llos
demds, bajo las sanciones clviles y penales contra Llos
atagues tlegitimos. "’ (72) As? tenemos gqgue la patente
concede al titular tos derechos de preferencia v

persecucidn contra terceros que invadan el privilegio stin

7%
(") PATENTES, TRANSFERKENGCIA DE TECNOLOGIA Y DESARROLLO EN

AMERICA, Documento preparado por la O.E. A, wWashington,
D.C., U.E. A., Noviombre, 1972, p.p. 24-25.
(™) mamerra AQUSTIN, ““Tratada deo Proprodad Industrial, =

op. Cit., p. 178,
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derecho y sin consentimiento del titular.

La invasion de una patente debe
ser determinada por peritos, ya que ''el alcanco' del
privilegio conferido por la patenle estard determinado por
el tenor de las retvindicactones. La descripcidn de los
didujos o planos servirdn para interpretartas,'’ Cart. 38,
Lley de Inveciones y Marcas). Las reivindicaciones son la
parte del cuerpo de un documento de patlente, en el gue el
*'...qué es (todo aguello Que considera

tnventor sefala

. 7
como propio y como nueve del {nvento..,'' ( 7)

I3 derecho exclusivo de
explotacidn de Lla patentse conferide gpor la Lley de
Ilnvecionss y Marcas al titular. le confiere a este el

derecho de prohidir a cualquier tercero:

# Fabricar el producto objeto de la invengion

patentada.
# Introducir e importar el producto patentado,
utilizarlo, venderlo o ponerlo de cualguier

manera en el comercio.

# Implear, poner sn prdetica, vender u ofrecer: los

s . .
(") SEPULVEDA CESAR, “El Sietema Moxicano de Propiedad
Industrial, - op. Cit., p. 71,
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medties © gprocedimientes de preoduccicon de la

invencidn patentada.

* Entregar u ofrecer enlregar a una persona no
titular de una licencia, medios a fin de llevar a

la prdctica una thvencidn patentada.

£n todos estos casos de thvastidn,
el titular de la patente podrd ejercer las acciones
citvilles y penales Que le confieren la Ley do Inveciones y
MHarcas y demds relativas, siendo de aplicactdn supletoria

los Cddigos federales de procedimientos civiles y penales.

Cabe sefialar qQue conforme al
articulo 39 de la Lley de Ilnveciones y Marcas: **los
dereches Que confiere la palente no producirdn efecto

alguno contra:

1. Terceros que con fines de
estudio, tnvestigacicn.. .o recreativos, JFabrigue un

producto o use un procedimiento itgual al patentado.

iI. Cualguier persona gQue con
anterioridad a la fecha de solicitud o de prioridad de la
patente, fabrigue el producto o utilice el procedimiento

patentados.
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111, El empleo de medios qQue sean
objeto de patentes en el casco, mdguinas, aparejos y demds
accesorios de los navios, cuando penetren temporalmente en
aguas del parls y se empleen exclusivamente para las

necestdades del navio.

IV, El emplec de los medios gue
sean objeto de palente en la construccidn o funcionamiento
de los aparatos (o sus accesorios? de locomocidn adrea o
terrestre, cuando eslos peneltren temporalmente en el

pails.'' Cart. 39, Ley de lnuvenciones y Marcas).

Antes de comentar este precepto,
recordemos qQue el titular de la patente tiene en principio
un derecho de persecucidn ante Llos tridbunales contra
cualquier tercero gue invada su monopeolio de explotacidn;
Vv tambidn tiene un derecho de preferencia. El ejercicio de
estos derechos trae aparejados muchos actos de molestia
gue la autoridad administrativa deberd realizar a fin de
evitar en todo lo postble, que se infieran mas daMos al
patrimonio del titular. Estos actos de molestia van desde
tnspecciones e infracciones, hasta embargos precautorios y
sancionss consistentes en multas y arrestos; sin perjutcio
de las acciones penales gue pudiera ejercer el HMinisterio

Publico por la comisidn de delitos gue resultaren.

Pues bien, la fraccidn I impide
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gue se ejerzan tales derechos de persecucton y preferencia

contra quien ha fabricado el producto o usado el

procedimiento patentados, siempre qgue esto se haya
realizado sin el afdn de explotacion y lucre; st el
tercero demuestra gque lo Alzo tan solo '*...con fines de
estudio, tnvestigacidn ...o recreuativos,..."'’

La fraccidn II timpide tambiédn
ejercitar sus dereches al titular, contra cualqQuier
persona gue con antertoridad a la fecha de solicitud o de
prioridad de la patente, fabrigue el producto o use el
procedimiente patentadso; debemos entender gue tanto la
fabricacidn o usc menctionados deben ser Hhechos acaecidos
con antertoridad a la. fecha de solicitud o prioridad, v
Que ademds deben suspenderse Lales aclos apenas se tenga
noticia de gue existe una patente legalmente concedida.
Toda uvez Que aqul St guede haber una explotacidn del
producto o procedimiento, a diferencia de la fraccidn I;
stendo ademds itncuestionable gue el titular de la patente
ttene derecho a impedir la explotacion de su producto o

procedimiento.

Las fracclones 111 y IV del
Precepto a comente se refieren a los medios gQue sean
objeto de patenle. y Que se encuentren adheridos a navios
as{ como a los aparatos de locomocidn adrea o Llerrestre;
debemos entender Que dichos productes o procedimientos
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patentados deben tenor estrecha relacidn con la
construccidn o Juncionamento de tales madios de
transporte, ademds de que su eslancta en el espacio adreo,
marttimo o terrestre de la Repuiblica Mexicana, debe ser
temporal. Euidentes razones de reciprocidad y respeto al
trdfico comercial internacional, mo tivan estas

disposticionas.

El titulor de la patente tilens
tanbidn el derecho de ceder o transmitir sus derechos en
todo o en parte por actos entre vVIivos y por via sucesoria,
y para gue dichos actos surtan efeclos contra Lterceros:
deben registrarse en la Direccion General de I[nvenclones,
Marcas y Desarrollo Tecnoldgico., asti como en elRegistro
Nacional de Transferencic de Tecnologia.Cart.48, Ley de

Invectiones y Marcas).

Generalmente a un derecho
corresgonde la correlativa obligacidn: el derecho
exclusivo de explotacidn qQue la ley le confiere al titular
de la patente sobre su invencidn, se traduce a su vez en
la obligacidcn a s5u cargo de explotarla bajo las

condiciones que la ley le impone,

El articulo 41 de la Lley de
Invectiones y Marcas impone al tituler dos condiciones de
explotacicon de la patente: } 4 't...explotartla en

1



territorio nactonal.'*; 22 '' la explotacidn deberd
tnictarse dentro de un plaze de 3 afios contados desde la

fecha de expedicidn de la patente.’’

El titular de la patente tiene
tanbidn la obligacidn de '‘comprobar el inicto de la
explolacion a satisfaccidn de la Secretarta de Comercio y
Fomento Industrial, dentro de los dos meses stigulentes a

dicha tnictacidn. "’ Cart. 42. lLey de Inveciones y Marcas).

El titular debe divulgar la
tnvencidn a la oficina de patentes conforme a lo seNalado
por el articulo 17 de la Ley de Inveciones y Marcas, esta
publicidad se debe realizar al momento de presentar la
solictitud, ya qQue a dsta deberd acompafiarse la descripcion
de la tnuvencidn: Que deberd ser lo suficientemente clara y
completa para permitir una comprensidn cabal de la nisma,
a la descripcidn deben acompafiarse los planos o didbujos
técnicos Que sSe reguieran para su comprensidn, la
descripeidn finalizard con las ref{vindicactiones Que

precisen el alcance de la proteccidn qQue se solicita.

De tal manera que atl serle

otorgada la patente, r...el titular adguiere la

obligacidn de poner la informacidn tecnoldgica contenida



en su tnvencidn al alcance del publico. '’ (7‘) Sin embargo
debemos mencionar gqQue existen iLnvenciones dentro del
sector bdlico, que por razones de seguridad nactonal
''...no se patentan © no pueden patentarse, o st se
patentan no se publican...’'"* (75J . Son {nventos gue caen
en la categoria de lo gque se podria denominar secretos de
Estado. y hay algo que debeinos tener muy presente, dentro
del sector bélico encontramos a otras muchas industrias
tnvolucradas: tan solo pengomos en la Quimica. De hecho
existe mucha tecnologfa inserta en las i(nvenciones de toda
clase que el Derecho no ha podido captar y por Lo mismo
publicar, es el denominado know-how Que no es otra cosa
Que los secretos gue el titular de la patente se reserva,

auxtiliado por sus expertos,

Otra obligacion del titular es la
derivada del articulo 49 de la Ley de Inveciones y Marcas:
** log productos amparados por una patente deberdn llevar
una indicacidn gue exprese el hecho de estar patentados y

el nimero de la patente...

("*)CURSO-TALLER SOBRE DOCUMENTACION DE  PATENTES coxo
FUENTE DE INFORMACION TECNOLOJICA, organizado por la
orgonixacidn Mundiat deo ta rropiedad Intelectuat (OMPI),
con la colaboracidn del Qobierno de Maxico,y con la
osistencia del Programa de las Nociones Unidas para ol
pecarrotlo (PNUD), DP/89/2., p. 4. ’

(7)) op. cit., p.so.
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Una dltima obligacicn del titular
es la consistente en el pago de derechos, que en nuestro
pals se realiza en las cajas establecidas en la Direccidn
General de Inuenciosnes y marcas; o en su defeclo, en las
oficinas reczlzudndaras de la Secretaria de Hacienda y

Crédito Puiblico

2.8 INFRACCIONES, INSPECCIONES, SANCIONES Y RECURSOS.

ElL Titulo Décimo de Lla Ley de
Inveciones y Marcas, contiene lo referente a infracciones,

inspecclones sanciones y recursos.

La infraceidn Cdel latin
infractio.- qguebrantaniento de ley o pacto? es la
contravencidn a normas de cardcter admintstrativo,

derivada de una accidn u omisidn.

El articulo 210 de la citada Ley
de Invencionsas y Marcas, establece qgue son infracciones

administrativas:

ad> Las violaciones a Las

disposiciones de esta ley y las gue de ella deriven,



> La realizacion de actos
relacionados con la materia gue esta ley regula,
contrarios a los buenos usos y costundbres en la industria,

comercio y servicios que tmpligue competencia desleal.

En segulda el mismo artticulo 210
de nuestra Ley de Inveciones y Marcas, considera de munera
enunciativa diversas (nfraccliones administrativas Que
constituyen violaciones «a los derechos de propiedad
industrial, en lo relative a la tnvasion de los derechos

de patentes tenemos los sigulentes:

Fraccidn 1. ''El hacer aparecer
como productos patentados aquellos Que no lo estén. Si  la
patente ha caducado o fué nulificada, se incurrira en la
infraccidn despusgs de un affo de la fecha de caducidad o,
en su caso, de la fecha en qQue haya quedado firme la

resotucidn de nultdad, *'

£l marcar produc tos con la
tndicacidn de que estdn palentados sin gue lo estdn: es
una conducta Que se considera LInfraccidn, debido a que
guien la realiza engafia al publico y afecta a los
industriales gue estando en posibilidades de fabricar un
articulo y deseando hacerlo, se ven impedidos a ello con
tal leyenda, obstaculizando con esto el infractor, el
desarroilo normal de la industria.
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Se concede tambieén un plazo de un
aflo para gque los titulares de una patente caducada o©
nulificada terminen de vender la produccidn existente de
los productos gue amparaba la patente. En el caso de una
patente nulificada, el plazo de un afio empezard a partir
de la fecha en gue haya guedado firme la rosolucédn de
nultdad, y esto se logra hasta que se han agotado todos
los recursos o medios de L'mpfugnacfcfn. tnecluse hasta el
Juicio de amparo, o cuando ha fenecido el términe legal

para interponerlos.

Fraccidn VI. ‘'’Hacer aparecer
como de procedencla extranjsra productos de fabricacidn

nacional. '’

Pudiera darse el caso de gue la
leyenda "’patentado’* o ‘‘’patente en trdmite’’ a gque
obliga ol articuleo 49 de la Ley de Inveciones y Marcas, se
inscridbiera en tdioma extranjerco sobre un producto de
fabricacidn nacional; también puede suceder que la marce
ostente un nombre extranjero; o gue se sefale un domicilio
de fabricacidn sito en el extranjero ; en general, al
inscridir cualquier dato en idioma extranjero sodbre un
producto de fabricacidn naciional, se estd incurriendo en
e#sta infraccion; en concordancia con esta norma, la Ley
Federal de Proteccidn al Consumidor dispuso en su articulo
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7 gue: ''En todos los casos. los datos que ostenten los’
productos y sus eliguetlas., envases. emparues y la
publictadad respectiva estardn en idioma espaffol,

excepcidn de productos desttnados a la exportacidn, *®’

EL artfcule 21f de la Ley de
Inveciones y Marcas, sefiala diversas conductas Qque
constituyen delitos contra los derechos de propledad
industrial, en lo referente a patentes: las fraccionss I v
11 contemplan la fabricacidn de productos o el empleo de
m&todos o procedimientos amparados por una patente o un
certificado de tnventor, sin consentimiento de su titular
o sin la licencia o autorizacidn correspondiente; la
fraccidn 111 tipifica como delito la reproduccidn de
didujos o modelos industriales protegidos por un registro,
sin consentimiento de su tituwlar o sin la licencia
respectiva; la fraccidn IX contempla también otro delito,
Que consiste en el hecho de '' Usar para st con propdsito
de lucro o revelar algun secreto industrial o invencidn,
cuyo registro se encuenire en trdmite y Que conoce o ha
recidbido con motivo de su empleo, cargo o puesto, o bien

por cualguiera otra circunstancia tltcita.'’

En real tdad estos delitos
encuadran en un drea especial del derecho penal gue se
denomina:delitos especiales federales, y merecerian un

estudio gparte que seria motive de otra tesis, cabe tlan
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solo sefalar gue en la practica dificilmente prospera la
accidn penal contra los culpables de estos delitos, pues
el ejercicio de la accidn punttiva Llega demastado tarde
de acuerdo al procedimiento establecido, yea Que
previamente hay que conseguir la declaracidn
adninistrativa de n.ul_v:dad. la cucl =dlo queda firme hasta
despuds del juicio de amparo, esto da tiempoe a estos
delincuentes no solo para lograr sus fines sino para
evadir la accidn de la justicia. Esta atmdsfera de
tmpunidad es muy dafiina soctalmente, por ejemplo: la
thvasidn de patentes en el mercado de los medicamentos ha
llegado a provocar la muerte masiva de consunidores, Lo
cual bien ha configurado verdaderos genocidios
Cllamemoslos imprudenciales), y los culpables han logrado
huir a otros paises a seguir cometiendo delitos de esta
naturaleza. Urge gue estos delitos se inserten en un
caprtulo especial dentro del Cddige Penal, para que la
accidn penal sea tnmediata; deberia tambidn tratarse este
aspectlo en la prdxima revisidn al Convenio de Paris, con
la finalidad de que basdndose en el principio de
reciprocidad, estos dslincusntes no puedan vusar los
subterfugios Que les brinda dicho convenio internacicnal.
Ademds de que deberian coordinarse las legislaciones
locales con las reformas gue se implanten en tal sentide

al Convenio, para el ejercicio pronto de la accicn penal,



Las tinspecciones revisten gran
importancia en el trdmite de tas dec laractiones
administrativas de infraccidn; tos Sfuncionarios
comisionados para tal efecto por la Direccidn General de
Invenciones Marcas y Desarrollo Tecnoldgico, deben seguir
el procedimtiento gue les seffala la Ley de Inveciones y
Marcas; de la diica y apego a la ley que siga el inspector
en las diligencias Que practiqQue, dependerd en mucho la
eflcacia de la resolucidn gue emita la autoridad
administrativa. Cuande la autoridad ordenadora o el
inspector comistonado, no fundan ¥y motivan adecuadamente
sus actos desde un principio; dardn lugar a que la
resolucidn final se encuentre Constitucionalmente viciada
desde su origen, dande con ello lugar al Jjuiclo de

garantias,

Conforme al articule 218 de la
Ley de Inveciones y Marcas, la Secretaria de Comercio y
fFomento Industrial reguiere primero de tinformes y datos
Cfracc. 1>, para despuds llevar a cabo la visita de

inspeccidn proptamente dicha Cfracc. 113,

£l articuleo &17 de la Ley de
Invecicnes y Marcas, otorga un plazo no menor de ocho dias
habiles a toda persona fisica o moral, para Que
proporcione a las autoridades competentes los informes vy
datos gue se le requieran por escrito, relaclonados con
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los fines de la Lley de Invectones y Marcas y demds
disposiciones derivadas de ella. Agui debemos destacar gue
la ley tmpone a la autoridad el deber de pedir a la
persona los informes y datos por escrito, no pudiendo por
tante hacerlo verbalmsnte; el plezo de 8 dias hdbiles
sugisere crerta reciprocidad por parte del ciudadanoc hacia
la autoridad, toda uoz Qgue es ese mismo plazo el qQue
tienen nuestras autoridades para responder a cualguier
peticidn escrita Que les formule un ciudadano, tal ¥y como
lo seNala nuestro articulo 80, Constitucional en
concordancia con la jurisprudencia definida de nuestra

Suprema Corte de Justicia de la Nacicdn.

**las visttas de Inspeccidn se
practicardn en dfas y horas hdbiles y unicamente por
personal autorizado por la Secretaria de Comercio ¥y
Fomento Industrial., previa identificacidn y exhibicidn del
oficio de comision respectivo...'’' C(art. 218 Ley de
Invectones y Marcas>. El pdrrafo segundo de este mismo
precepto faculta a la Secretaria para practicar estas
visitas tamdidn en dias y horas Lnhdbiles, estando
obligada en tal caso a expresarlo por escrito en el oficio

de comisidn.

Una vez satisfechos los
reguisitos antertores, los propietarios o© encargados de
los establecimientos, tienen LA -3 obligacidn de
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permitir el acceso al personal comisionado para practicar
vistitas de inspeccidn...'' Cart. 219, Ley de Invectiones y

Harcaso.

Por wvisitas de inspeccidn se
entienden ''las que se practiguen én los lugares donde se
fabriguen, almacenen, transporten o expendan productos o
mercanc{as o en que se presten Llos servicieos, con el
objeto de exaninar Llos productos o mercancilas, las
condiciones en gque se presten los servicios y los
documentos relacionados con Lla actividad de que se

trate, '’ Cart. 220, Ley de Inveciones y HarcasD.

En toda visita se debe
*’. ..levantar un acta circunstanctada en presencia de dos
testigos...'' Cart, 221, Ley de Inveciones y Marcasd, ya
sea que los proponga el visitado o el inspector ante su
negativa; los visitados tienen derecho durante la
diligencta tanto a hacer observaciones como ofrecer
pruebas, las gue a mas de Que deben ser valcoradas por la
autoridad en la resolucidn gue emita, deben tener
*'...relacidn con los hechos contenidos en el acta.’’
Cart. 223, Ley de Invectones y MHarcas2; por iltimo, *rhel
acta se dejard copla a la persona con la quien se entendid
ta diligencia ain cuando se hubiere negado a firmarla, lo
gue no afectard su validdz. '’ Cart. 224, Ley de Inveciones
v Marcas2 Se trata con estae ultima disposicion de salvar
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la validez del acta y la fe publica gue se ha depdstitado

en los inspectores gue laboran en la Secretaria.

Por lo que respecta a las
sanciones: cuando una ley es violada, interviene el Estado
para hacer respetaor el derecho violado a través de la
potestad sancionadora de la admintstracidgn piblica. De
conformidad con el articule a1 Constituctional, la
autortdad administrativa unicanente puede sancionar Llas
infracciones mediante multa © arresto hasta por 36 horas.
De acuerdo con el articulo 225 de la Ley de Inveciones y
Harcas, las infracciones administrativas a dicha ley o
leyes Que deriven de ella, se sancionan de Llas cuatro

formas siguientes:

I. Multa hasta diez mil veces el salarico minimo

diario general d=l Distrito Federal., y st la tinfraccicn

persiste, podréan imponerse multas por cada dra Que

transcurra sin Que se obedezca el mandato respectivo.,

11. Clausura temporal hasta por noventa dias.

11]. Clausura definitiva.

IVY. Arresto administrativo hasta por 36 horas. '’
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Las personas Que resulten
afectadas por las sanciones administrativas impuestas,
cusntan con el recurso administrative de revisidn qgue
deben interponer dentro del término de 15 dias a la fecha
de nolificacidn de la resolucidn respectiva Cart. 23f, Ley

de Inveciones y MarcasD.
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CAPITULO 111

PROCEDIMI ENICO ADMINISTRATIVO PARA LA INSCRIPCION

EN EL REGISTRO DE PATENTES:
3.1, AUTORIDADES QUE INTERVIENEN.

3. 2. REQUISITOS PARA PATENTAR LA INVENCION EN LA

LEGISLACION HEXICANA.
3. 3. LA EXPLOTACION DE LA PATENTE.

3. 4. FORMULAS DE LICENCIA OBLIGATORIA Y LICENCIA

DE UTILIDAD PUBLICA.
3.5, EXPROPIACION DE LA PATENTE.

3.6, NULIDAD Y CADUCIDAD DE LAS PATENTES.
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CAPITULO 111
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA INSCRIPCION EN EL

REGISTRO DE PATENTES.

** Para que la creacidn del
inventor pueda ser un bien innatertal se necesita:r la
extrinsecacidn de la misma, y la actividad consttitutiva de
la administracidn gidlica., Que se nmaterializ=a en la
concesidn del registro, '’ (76) En el presente capttulo,
pretendemos analizar la forma en gue el Estado Mexicano
interviens apoyado en nuestra Ley de Invenciones y marcas,
para expedir patentes; despuds de este estudio contaremos
con los elementos, que unidos  al andlisis de los
principios del Conuvenio de Paris Cgue veremos en el
sigutente capitulod: nos servirdn para encontrar la
problemdtica gQue existe entre la aplicacidn de nuestro
De}*echo interno y el mencionade :orwénio; buscando ast
alternativas y soluciones que permitan alcanzar ta
hegemonia en de esta materia en el dmbito desl Derecho

Internacional Privado.

("®) ASCARELLI TULIO, la teoria de la concarrenza ° dol
bent tinmateriali, p. zB2. Citado por RAMELLA A, “Tratado
de Proptedad Industrial,* Op. Git,, p. 3867.
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3.1. AUTORIDADES QUE INTERYIENEN.

La aplicacion de la Ley de
tnuenciones y marcas corresponde en primer lugar '°...al
Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria de
Comercic y Fomento Industrial.®'’ Cart. 2, Ley de
Inveciones y Marcas, primer pdrrafod. *rEL Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnologia serd organo de consulta
en los términos de la ley gue lo cred...** Cart, 2, Ley de
Inveciones y Marcas, segundo pdrrafo’; este precepto fué
adiclonedo en las reformas de febrero de 1986, dando
tambidén el cardcter de drgancs consultivos a las demds
dependencias del Ejecutivo Federal, **. ..cuando la
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial Lo considere
conveniente. ** Cart., 2, Ley de Inveciones y Marcas, in

Fineo.

** En la mayor parte de los leyes
sobre patentes se establece un servicio espectal para el
depdsito centratl de las patentes y para asegurar la
publicidad dispuesta en la materia.'’ (") La oftcina de
patentes en nuestro pals es la ODireccidn General de
Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnoldgico , gue se
encarga de mantener un archivo o depdsito de las patentes

concedidas y de promover su publicidad, a travds de la

(") maMmriia AQUSTIN, “Tratade do Propredad Industrial, ~
Op. Cit,, p. 104,
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gaceta de itnvenciones Yy marcas.

Es necesario que las invenciones
privilegiadas se den a conocer: tanto para gQue otros
inventores no se dediguen a buscar solucidn a los mismos
problemas tdcnicos, con la consecuente pdrdida de tiempo y
gastos; como para que los industriales no lleven a la
prdctica de buena fe un tnvento conocido, perjudicande ast

al inventor privilegrado.

Pero la Direccidn General de
Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnoldgico , no sdlo
tiene estas funciones de depdsito y publicidad sino que
también se trata de un drgano de autoridad, ya gue como
acertadamente lo seflala el distinguido profesor GAEINO
FRAGA: **Cuando la competencia otorgada a un drgano
implice la facultad de realizar actos de naturaleza
Jurvdica gue afecten le esfera Juridica de los
particulares y de imponer a estos sus determinaclones. es
decir, cuando el referido drgano estd Llnvestido de

facultades de decisicdn y de ejecucidn, se estd frente a un

. . 78
drgano de autoridad. ' (7}

787 ) .
{) OABINO FRAOA, ~Derecho Administrative,” Edit.
rorrda, S, A, Vigésimo Cuarta Edicion, Mexico, 1983, .
126,
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La Direccion General de
Invenciones y Marcas, dependiente directamente de la
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, conoce de
todas las solicitudes sobre derechos de proptedad
tndustrial, estudiando y resolviendo sobre la concesidn de
tales derechos, ast como sobre todas las promoctiones
relativas a su renovacidn de uso, o solicitudes de
dec laracionss administrativas de nul idad; an dicha
Direccidn deben inscribirse todos los actos celebrados
entre vVivos o por via sSucesoria, por virtud de los cuales
se cedan o transfieran parclial o totalmente derechos de
propledad industrial Cart. 14, pdrrafo primero, Reglamento

de la Ley de lnveciones y Marcas).

También el Registro Naclonal de
Trans ferencia de Tecnologla, s un drgano de autoridad qQue
i{nterviene en dichas c.as(onos o transmistones cuando se
efectuan por actos entre vivos, ya gque tales actos deben
sor aprobados é tnscritos en dichc registro Cart. 14,
parr. ;segundo. Reglamento de la Lley de Inveciones Yy

Marcas>.

Ahora bien, la Secretaria de
Comercio y Fomento Industrtal de’pende del titular del
poder ejecutivo que es el Presidente de la Republica.
tanto la Direccidn General de Invenciones., Harcas y
Desarrolle Tecnoldgico. como el Registro Nacional de
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Transferencia de Tecnologla, estdn ubicados en la
estruclura administrativa de esta Secretaria, por lo gque
las resoluciones que emiten son actos de autoridad, y su
competencia se desenvuelve a travds de las facultades qgue
otorga la Constitucidn Politica de los Estados Unidos
Mextcanos al Presidente de la Republica en su articulo 89,
Y Que esle a su vez delega en los Secretarios de Estado en
los tdrminos de la Ley Orgdnica de la Adninistracidn

Publica Federal.

De tal manera qQue tanto la
Direccidn General de Invenciones, Marcas y Desarrollo
Tecnoldgico, como el Registro Nacional de Transferenctia de
Tecnologta, son auloridades en el sentido formal del
término, puesto gqgue tilenen facultades de desicidn y
ejecucidn, ¥y en ejercicio de las facultades gque les
confieren a sus titulares, tanto la Ley de Inveciones y
Marcas como la Ley del Registre de Transferencia de
Tecnologiarespect {vamente, puedsen afectar Lla situacidn

Juridica de los particulares.

De ahi que las resoluciones
definitivas gue emitan en ejercicio de sus funciones
dichos drganos estatales, pueden ser impugnadas ante un
Juez de Distrito a través del Jjuicio de amparo; toda vez
gue las facultades de un drgano estatal estdn limitadas a
lo gue la ley le permite: *'...El Estado, esto es, el
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individuo Que obra como drgano estatal, solamente puede
¢ hacer lo que el orden juridico le autoriza a realizar...'’

).

3.2, REQUISITOS PARA PFPATENTAR LA INVENCION EN LA

LEGISLACION MEXICANA.

Ademds de que la invencidn debe
ser nueva. resultado de wuna actividad tnuentiva \Y]
susceptible de aplicacidn industrial, tal y como lo vimos
en el tema 2.5., capttulo I1;es5 necesario ademds gue quien
desee obtener el privilegio cumpla con ciertos reqguisilos
formales o reglamentartos '’...para gue se le extienda el

tltulo Que acredite la tnvencidn frente a terceros,.."*

).

En primer lugar la peticidn de
patente debe revestir la forma escrita, esto es necesario:
para comprobar la fecha de nacimiento de la tnvencidn gue
establecerd el punto de partida de su vigencia; para
deterninar la extension protectora del invente; y para

seffalar al titular.

(™) HANs XELEEN, “Teoria  Ceneral  del Dereche v del
Estado, Traduceidn de adit. darcia Maynaz, Imprenia
Universitaria, Mexico 1930, p. 277,

(.o) SEPULVEDA CESAR, 'Kl Sistema Mexizano de Propiedad

Industirial. -* Op. Cit., p, @7,
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que el primer pasco para
obtener la patente es la solicitud, Que se presenta por
triplicado «a la Secretaria de Comercio Y Fomento
Industrial por conducto de la Direccion General de
Invenciones. Harcas y Desarrollo Tecnoldgico, conforme a
lo dispuesto por los articulos 14 de la Ley de Inveciones
y Marcas y 17 del Reglamente, dicha solicitud deberd

contener:

» La denominacidn de la invencidn.

# El nombre y nactonalidad del itnventor.

# £l nombre del causahabiente (st el {nventor
hubiere transmitido sus derechos a otra persona
fisica o morall

# Nombre y domicilio del apoderade ¢st lo hubiered.
# Domicilio para recidir notificaciones.

¥ Lugar y fecha.

* La firma del inventor o del apederado.

* Ademds:

# Al calce, los documentos Que se anexen a la
solicitud: la deseripeion y reéservas del invento y
los didujos.

# St la patente solicitlada goza de prioridad: la
fecha de la primera solicitud y el nombre de la

nacidn en que fué presentada por primera vez.
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3.3. LA EXPLOTACION DE LA PATENTE.

De la exposicidn de motives de la
nusva ley de tnuenciones y marcas, se dprecia gue uno de
sus obfetivos es el de superar el deficiente concepte de
explotacidn qQue contenta la ley de propiedad industrial de
1942, precisdndolo y detallandolo en forma mds técnica
para impedir qQue a (raués de una pobre explotacidn,
*’...s5e mantenga la proteccidn de una patente como medio
para propiciar tmportaciones o limitar la produccidn de la

tndustria nacional...' (™).

Una vez otorgado el privilegio
con todos los derechos inherentes, el titular del mismo

contrae las correlativas obl igaciones:

En primer lugar, el titular liene
la obligacidn de explotar la patente *'...en territorto
nactonal...'® Cart. 41, pdrr. primero, Ley de Inveciones y
MHarcas>. La patente debe uttilizarse industrialmente en el
pals quo. la conceds, y sobre todo si se trala de paises en
desarrollo como el nuestiro. ya que una de las principales

Justificaciones del sistema de patentes es la gue pregona

el desarrollo cientifico y tecnoldgico del pais que

(™) CAMPILLO SAINZ JOSK, ‘‘Fundamentacién do la nueva Ley
de Invencicnes y Marcas, Op. Cit., p.PSS,
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concede tales privilegios.

Ha venibdo sucediendo en la
prdctica gue el titular de la patente, adbusa a veces del
privilegio conferido, ejerciendo sus derechos de
preferencia y persecucidn contra terceros, Lulmpididndoles
la tmportacidn de productos o procedimientos patentados, o
peor aiun, la necesaria produccidn de estos, sin gue dicho
iitula.r explote realmente la patente en territorio
naclional. Cuando esto sucede, el monopolio exclusive de
explotacidn gue constituye el privilegio de patente se
torna odioso y daffiino socialmente, y es un buen fundamento

para Quienes atacan el sistema.

El titular debe iniciar dicha
explotacidn ''...dentro de un plazo de tres aofios contados
desde la fecha de expedicidn de la patente.'’ Cart. 4f,
pdrr. segundo, Ley de Inveciones y Marcas)y, y debe
', . .comprobar el Lnicio de la explotacion a satisfaccidn
de la Secretarta de Comercio y Fomento Industrial, dentro
do los dos meses siguientes a dicha iniciacion.'' C(art.

42, lLey de Inveciones y Marcas).

La explotacion de la patente,

nuestra Ley de Inveciones y Marcas la define como la
utilizaction permanente de los procedimientos patentados o
la fabricacion del procedimiento amparado por la patente,
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efectuadas directamente por el titular de la patente, sus
causahabientes o licenciatarios, en volumenes que
correspondan a una efectiva explotacicdn industrial y en
condiciones adecuadas de calidad y precto.”* <Cart. 43,
pdrrafo primero, Ley de Inveciocnes y HMarcasd. Analizando
los elementos de esta definicidn, enconlramos que la

explotaecidn de la patente debe ser:

# Continua y sin interrupctones.—
Sin embargo. la ley no prevee '°...la manera de acreditar
la explotacidn permanente v continua...’"* ('z)
Lamentablemente, tampoco &l reglamento explica o detalla
mds esto; y es qQue para crear estas disposiciones se
regquieren estudios técnicos detallados, gue muchas veces

no pueden soluentarse.

* En voliumenes gue correspondan a
una efectiva explotacidn tndustrial. — Tambidn este
elemento de la explotactidn no estd precisado con clartidad
y sSe presta a la interpretacidn subjetiva v al abuso,
puesto gque no se precisa gque cantidad determina un volumen
aceptable © qué constituye una efectiva explotacidn
industrial. También agul °'...debe reglamentarse con

claridad y minucia este aspecto...'’ %)

(™) SEFULVEDA CESAR, “La explolocién de las patentes an
®\ derecho mexicana,” RMPIYA, ndm. 20-90, aflo xv, Ene, ~
Dic., México, 1977, p. BAa.

[ ]

() op. art.. p. 30,
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¥ En condiciones uadecuadas de
calidad ¥y precio, ~Este Ultimo elemento de la definicidn de
explotacidn tambidn se presta a la interpretacidn
subjetiva de la autoridad; Lla vaguedad del precepto,
'‘*...se presta a arbitrariedades. ¥y permnite el atague a
las patentes desde varios dngulos...'’ (“) Es necesario
que se determine en la ley o el reglamento respectivo,el
criterio gQue se utilizard para determinar la calidad y el
precio. De otra manera, la autoridad puede establecer - lo
que ella cosidera una calidad adecuada pare nulificar una
patente, cuyo titular no logre alcanzar ese standard gque
podria resultar hasta imposible para la tndustria
nactonal; dando con ello lugar a qgue las empresas
extranjeras pudieran invadir mercados. sin dar oportunidad
a los empresarios nacionales. El precio adecumdo también

presenta problemas tdcnicos Que deben precisarse mejor.

En las reformas a la Ley de
Invectiones y Marcas del {6 de Enero de (987, esle precepto
contiene una adicidn: el pdrrafo segundo, que sefiala la
obligacidn que tiene el titular de la patente de comprobar
la explotacion ante la Secretartia de Comercio y Fomento
Industrial, presentando ''...las pruebas o demds elementos

gue se consideren necesarios de acuerdo a la frecuencia o

(“] Ib. rdem.
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naturaleza de la explotacidn de la tnuencidn de que se
trate..,''Cart, 43,pdrrafo segundo, Ley de Invenciones V
Marcas); es de notarse gue la apreciacion de Lales
probanzas gueda ain sujeta a la interpretacidn subjetiva
de la autoridad. Plenso q@ue esas pruebas debertan
concretarse con mayor presicidn, y un buen camino para
ello serta V.gr: hacer un estudio mds detallado de la

Jrecuencia o naturaleza propia de las patentes nacionales.

Otra adicidn a este articulo 43
de nuestra ley de Invenciones y Martcas, la constituye el
pérrafo tercero el cual seflala gue: '’lLa imporilacidn de un
produc to amparado por una patente o fabricade con el
procedimiento patentado, no se considerard explotacidn.®®
Esta adicion tiene gran trascendencia en el sistema de
proptledad industrial nactfonal, pues viene a tratar de
liderar los mercados cautivos de tmportacidn, Que
mantienen los titulares de patentes al amparo del articulo
5 quarter del Convenio de Paris. Sin embarge, en Lanto
subsista este articulo del Convenio de Unidn. esta adicion
a nuestra legislacidn nacional representard tan sole un

punto de conflicto con dicho tratado.

Pueden explotar la patente: el
titular, sus cusahabientes o los licenclalarios, e incluso
el Lil#lar la puede explotar simultdneamsnte con Llos
licenciatarios. Carts. 3 y 47, Ley de Inveciones Yy
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Marcas>.

3.4. FORMULAS DE LICENCIA OBLIGATORIA Y LICENCIA DE

UTILIDAD PUBLICA.

Licencia es, la facultad o
permiso para hacer una cosa, © el docunento en gue consta
dicho permiso. '‘ElL objeto de la licencta de patente de
tnvencidn, es permitir la ejecucion de ciertos actos
protlegidos por los derechos exclusivos gue confilere la ley
en cuanto ctafie a una patente de {nvencidn.'’ (") La
validda de las licencias de explolacidn estd condicionada
a su aprobacicn e inscripcidn en el Registro Nacional de
Transferencia de Tecnologia, por conducto de la Secretarta
de Comercio y Fomento Industrial, de acuerdo a lo ordenado

por el articulo 45 de la Ley de Inveciones y Marcas.

Las licencias de explotacidn
pueden ser voluntartas, obligatortas y de uttilidad

miblica:

La licencia voluntaria, es la que

el titular de la patente puede conceder para su

()  aLvarez SOBERANIS JAIME, “La Regulacidn de las
Invenciones y Marcas vy de le Transferencia de
tecnologia. # Op. cit., p. 303,
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explotactidn mediante convenio celebrado legalmente Cart.
44, Ley de Inveciones y Marcas>. El titular de la patente
puede ceder o transmitir los derechos gue le conftere el
privilegio, en todo o en parte Cart. 46, Ley de Invectiones
y Marcas), de tal manera: Que se transmite en todo una

patente '...cuando se transfiere la substancia misma de

. . 86
ta invencidn...'* (

) ; vy seréd en parte cuando la
transmicidn se refiera a una de las funciones o aspectos
de la patente, como el uso ilimitado de la misma en el

caso de la licencia.

Por lo Q@ue se reflere a las
tnstituciones de licencia obligatoria y de utilidad
piblica, dstas vinculan los derechos de los (nventores a
un {nterds pudblico dominante., de tal manera gue el
privilegio concedtido a los mismos implique una
responsabtlidad social y contribuya efectivamente al

desarrollo econdmico del pails.

La licencia obligatoria es el
medio principal para asegurar la explotacidn de la
patente, y se diferencia de la voluntaria en qQue se otorga
@ un tercero que lo solictite aiun contra la wveoluntad del
titular de la patente, ya Que es una especie de sancidn

gue el Estado impone a aguédl. por no cumplir con la

("°) op. cit.. p. 306.



contreprestacion soctal de explotar ta patente en

beneficio del interds miblico.

La anterior .ley de propiledad
tndusirial de 1842, contenia varios obsidculos para la
concestdn de licencias obligatorias gue desaientaban
Frecuentemente a los solicitantes, en la exp_ést‘dtdn de
motivos de la nueva Lley se advuvierte la intencidn del
tegislador de proteger con mayor prontltud a la
colectividad, contra la improductividad del titular de la

petente,

Conforme al articulo 50 de ta Ley
de Invectiones y Marcas, si el titular de la patente no ha
tnictado la explotaction de la misma dentro de Los tres
affos Que seficla el articulo 4f del mismpo ordenamiento.
cualguier persona podrd solicitar ante la Secre'aria de
Comercio vy Fomento Industrial la concesidn de una licencia
ebligatoria para explotar una patente en los siguientes

casos:

‘*Cuando la invencicn patentada
ne haya side explotada. ' *{art. 50, fraccicdn 1, Ley de
Invencionss y Marcas). - ''...Esle es el extremo mas claro,

nas cierto...'* () Es injustificable gue algulen detente

(*') SEPULVEDA CESAR. “EL Sistema Mexicano de la Propiedad
Industrial,” op. Cilt.. p. 89,
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una rama de la tndusiria, mantenténdola octosa y sin
praducir, pues esto ocaciona un gran dafic econdmice y

social.

‘*St la explotacidn de la patente
ha sido suspendida por mas de sels meses consecutivos.'’
Cart. 50, frace., 11, Ley de Invenciones y Marcasd.~En las
reformas de Enero de 1987 se adicitond esta fraccion
aclarando gue cuando se trate de produccidn clclica o
estacional, la suspensidn se contarg a partir de la fecha
an que la empresa debid haber iniciado la elaboracicn del
producto o la utilizactidn del procesa. Sin embargo ain se
presta esta causal de licencia *'...para que cualguier
persona, ceon el pretexto de una licencia, reguiera o la
ocutoridad para gue extya al titular de la patente la
prueba de la explotacidn...'' [m) » causandele molestias

innecesartias Yy con positdles miras al espionaje industrial.

Las fracciones II1 y v s&
ofadieron en la nueva Ley de Inveciones y Marcas de 1976,

y seffalan al respecto:

Fraccion 117.~ * ' Cuande la
explotacidn de la patente no satisfaga el mercade

nacional. ' ' Agui cabe observar gue aungue parezca senctillio

() op. cit., p. oo,



determinar las necesidades del mercado naclonal de un
producte cualgquiera, tr... se presentan di ficul tades
técnicas y legales tanto para establecer la demanda de un .
producto, cuanto para hacer gue se cubra esa demanda a

travéz de la licencia."* ('9)

Fraccion 1IV.- ‘'‘Cuando existan
mercados de exportacidn Que no estén siendo cubiertos por
ta exploLaci&n de la patente.’'’ ILs aplicable a esta
fracecidn el comentario a la fraccidn antecedente, toda vez
Que tan complejo es determincr las necesidades del mercado
nactonal como Quizd mds ain del internactonal ; en estas
dos tiltimas fracciones esltld tambidn latente el p;‘obloma.
de qQue dejan abierto el camino a gue la autortdad apligue
sin ningidn freno su ceriterio sudbjetive, lo qgue podria
ocasionar la aplicacicon de criterios equivocados con las

consecuentes Lnjusticias,

En los casos de las fracciones
111 y 1V, La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial
dard a conocer la solicitud de licencia obligatoria al
titular de la patente, para **...qQue en un plazo de dos
meses presente un prograna de fabricacion en condiciones
por lo menos similares a los programas presentados por

quien solicite la licencia, y otorgue filanza para

(™) 1. 1dem.



garantizar su cumplimtento. ..’ Cart. 50, pdarr, ultimo,
Ley de lnveciones y Marcas), este plazo puede ampliarse
por dos meses mds a solicitud del interesado Cart. 50, Ley

de Inuveciones y Marcas., in finel.

A su vez el solicitante de la
licencta obligatoria, debe presentar un programa de
fabricacidn y demostrar tener capacidad tdcnica v
econdmica para realizar la explotacidn de la tnvencicn

patentada. Cart. 51, Ley de Inueciones y Marcasd,

La Direccidn General de
Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnoldgico., decidird
sobre el otorgamiento de la licencia obligatorita previa
audiencia de las partes, en caso de Que resuelva
concederla, fijard de acuerds con la opinidn de la
Direccidn General de Transferencia de Tecnologla: el
término de su duracidn, las condiciones bajo las cuales se
concede, el campo de su aplicacidn y el monto de las
regalias Que corresponden al titular de la patente. Cuando
se pida una licencia obligatoria y exista otra, el titular
de esta deberd ser notificado y oido Cart., 52, Lsy de

Inveciones y Marcas).

[ 33 titular de la licencia
obligatoria debe iniciar la explotacidn de la patente en
el territorio nacional y dentro de dos afios a partir de la
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fecha de haberla obtenido, y comprobar el intcie de dicha
explotacidn dentro de los dos meses sigulentes a dicha
inlclacidn. Carts. 4f, 43, 48 y 54 de la Ley de Inveciones

y Harcasl.

La licencia de utilidad pudblica,
se cred en la nueva Ley de Inveciones y Marcas de 76, y
difiere de la licencla obligatoria en Que puede otlorgarse
en cualguier momento Y no estd condictonada a la no
explotacidn de la patente para su otorgamiente, el cual
procede por causas de utilidad miblice comeo puden ser:
**, .. causas de salud publica, defensa nacional o cualquier
otra de interds publico...'*Cart. 56, Ley de Inveciones y

Marcasd.

Esta licencia de utiltdad piblica
corresponde a una Figura Jurtdica conocida
internactonalmente como Licencia de pleno de;echo o
licencia de oficio, otra de sus diferencias con la
ticencia obligatoria es gue no se necesita gue haya
solicitante de la licencia: '’...el poder publico aprecia
las condiciones y dispone, por interéds publico, Que Llos
interesados st los hay. o ${ son 1inducidos, pueden
A S

uttlizar la tnvencidn... Otra diferencia con la

licencia obligatoria es la sefialada al final del articulo

(°7) op. e, p. oa.



56 de la Ley -de Invectones y Marcas, gue seflala’ gue

**'Estas licencias serdn intransmisibles.'’

3.5. EXPROPIACION DE LA PATENTE

La expropiacidn, del latin ex y
proprio "'...que significa etimoldgicamante privacicn de
la lidertad y para otros fuera de la propiedad...es una
institucidn adninistrativa de Derecheo publico, necesarta
para que el Estado pueda atender el funcionamiento de los

servicios publicos y sus demds fines. .. (“) Para el gran
Jjurista lgnacic Burgoa, la expropiacidn por causa de
utilidad publica es: **...otro fendmeno en Que se

mant fiesta el cardcter de funcidn social gue ostenta la

proptedad privada,..."'’ (")

Conforme a nuestra legislacidn
nactional, las patentes de tnuencidn pueden *r,..s5er
expropiadas por el Ejecutivo Federal., por causa de
uttlidad publica, de conformidad con lo que al respecto
establece la Ley de Exproplacidn.'® Cart. 63, Ley de

Inveciones y Marcasd.

Pr
{77) sEmma ROJAS ANDRES, “berecho Administratives’, Tomo
"pz“’“' Porrda, Mexico, 1997, p. 20D.

") BURAOA IGNACIO. “Las aarantias Individuales.”” 18a.

rdie. , Eht. Porrda, México, 1PB4, p. 465,
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la ley de Expropiacridn por su
parte, enumera en las doce fracciones de su articulo [fo.,
lo gue el Congreso de la Unidn considera causas de
utilidad publica. Las fracciones VI, VIIiI, iX y Xli.
parecen ser las causales mds (ddneus para la expropiacidn

de una patente.

La fraccidn VI de la Ley de
Expropiacidn, contempla como causa de uttilidad pmidblica:
**Los medios empleados para la defensa nactonal o para el

mantenimiento de la paz publica.”’

Esta causal de expropfiacidn tiene
gran semefanza con el articulo 64 de nuestra Ley de
Inveciones y Marcas, qQue preve la exproplacidn de patentes
que protegen lnventos o mejoras de armas, instrumentos o
mdguinas de guerra susceptidles de ser aplicados a la
defensa nacional. Sefala el precepto a comento, gue en tal
supuesto *'...la expropiacion,...no sdlo podrd comprender
la patente respectiva, sino tambidn el objeto u objetos
producidos, aun cuando no hubieran sido patentados todavia
¥, en estos casos, dichos objetos no caerdn bajo el
dominio priblico, sino gue el Estado se hard duefo de ellos
y de la patente correspondiente...'' Ademds, se exime en
ostos casos a Lla Secretarta de Comercio y Fomento
Industrial, de haecer la publicidad a que obliga el
articulo 202 de la Ley de Inuectones y Marcas, de dichos
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objetlos que se expropien.

Sin embargo, debemos hacer la
siguiente dtiferenciacidn: la fraccidn V! del articulo fo.
de la Ley de exproptacidn, seflala una causal de
expropiacidn en términos muy amplios: cualguier medio
tmaginable susceptidble de emplearse para la defensa
nactonal o para el mantenimiento de la paz publica; en
tanto Que el articulo 64 de la Ley de Inveciones y Marcas:
contempla concretamente la exproptacion de patentes de
tnuencidn, sobre instrumentos de guerra o mejoras a estos,

que puedan ser aplicados a la defensa nactonal.

El articulo 8o, de la Ley de
Exproptacidn seRala, gue en estos casos, la interposiciocn
del recurso administrativo de revocacion, que conforme al
mismo ordenamiento pueden interponer <en un término de 15
dias)d los afectados por un decreto expropiatorio, '’...no
suspende la ocupacicn del bien o bienes de Que se trate, o
la ejecucion de las disposiciones de limtitacidn del

dominio...""

La fraccidn V11! del articulo fo.
de la Ley de expropiacidn, sefiala como causa de utilidad
piblica: *'La eguitativa distribucion de la rigueza
acaparada o monopolizada con ventaja exclusiva de una o
varias personas y con perjuicio de la colectividad en
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general, o de una clase en particular."'’

La patente de tinuvencidn es un
monopolio de hecho y de Derecho (ya que estd permitido por
la teyd, mas esta permisicon legal encuentra su
Justificacidn en &l beneficio social Que aporta a la
colectividad dicho monopolio; de tal manera Que si este,
perjudica a la colectividad en general o a una clase en
particular ¢(Vg.r. a la clase obrera o campesinal,
ocasionando con &sto una tneguitativa distribucidn de la
rigueza; estd plenamente Justificada la causa de utilidad

publica Que dard lugar a la expropiacidn.

La fraccidn IX del articulo fo.
de la Ley de Exproplacion, contempla también como causa de
utitidad miblica: °'La creacidn, fomento o conservacton de

una emprésa para benejicio de la colectividad. '’

Toda vez gue en muchas ocaclones
la existencia de una empresa se sustenta en sus patentes
de tnvencidn, tambidn esta causal sirve de fundamenlo para
expropiar estas. Respecto a esta fraccidn, es Interesante
la observacidn del profesor Ignacio Burgoa guien nos
sefiala, Que la enuneracidn casuistica que hace la Ley de
exproplacidn en su articule fo., es caprichosa al

‘.., seflalar algunas actiwidades gue pueden no presentar



este cardctler...*®’ (93) Cel de causa de utilidad publica),
va qQue st atendidramos texltualmente a esta fraccion,
tendriamos Que *t... todas las empresas sertian
constitlucionalmente expropiables, ya gque no hay ninguna
cuya actividad no produzca un beneficio a la
colectividad. ..sitn embargo, el fomento y conservacidn de
una empresa sdlo serd causa de utilidad piblica que
JustifiQue su exproptacidn, st su funcionamiento bajo la
administracidn privada es tnsuficiente o tineficaz para
proveer a la satisfaccicon de las necesidades colectivas a

)

gue estd destinada.’"’ o

Conforme al articulo 3, de la Ley
de Expropiacidn: °**El Ejecutivo Federal por conducto de la
Secretarta de Estado. departamento admtnistrativo -
gobierno de los territorios corrrespondientes, tramt tara
el expediente de expropiacidn, de ocupacidn temporal o de
timitacidn de dominio, y, en su caso, hard la declaratoria

respectiva.

De tal manera Que es la
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, la autoridad
facultada en primer lugar para Llevar a cabo la

expropiacidn de una patente, Dicho precepto viene a ser

reforzado por el articulo 33, fraccidn VIII de la Ley

(ﬁ) op. Cit., p. 400,
(%) 1o 1dem.



Orgdnica de la Administracion Publica Federal, gque olorga
a dicha Secretarta la facultad de intervenir en la
produccion industrial cuando afecte a la economia general

del pais.

Ahora bien. es conveniente
seffalar que debe ser una utilidad publica la finalidad de
toda expropiacidn; pero no dbasta tan solo este fin para
tenerla por constitucional, ya que °'...las autoridades
expropiatorias no solamentie deben tnvocar alguna causa de
utilidad puiblica para expropiar, sino Que deben acredilar
dicha causa en cada caso concreto de Que se trate.’'’ (Ds)
Tal y como lo ha sustentado nuestra H. Suprema Corte de

Justicia de la Nacidn, en diversas tesis

Juriserudenciales,

Acreditar la wttilidad publica de
una patente de tnuvencion no resulia fdcil, toda vez gue en
la misma se encuentra iInvolucrada tecnologia Que puede
llegar a ser muy compleja y sofisticada; por lo que es
tncuestionable gue en tales casos sea Uimprescindidle la
intervencidn de verdaderos peritos en la materia de gue se
trate; por lo que es Lmperativoe Que los servidores
piblicos que representen a la autoridad expropiatoria

estén verdaderamente capacltados.

P x -
(77) op. cit.. p.p. 408-409.



3.6. NULIDAD Y CARUCIDAD DE LAS PATENTES.

La nulidad y la caductdad son dos
figuras juridicas de origen civilista, Qque con el tiempo
se han incorporado al Derecho administrativo, materia de
relativa reciente creacion dentro del wuniverso juridico.
Ambas figuras son substancialmente distintas tante en su

naturalesza como en los efectos gque producen.

La caducidad se refiere a la
extincidn del privilegio y requiere para operar la
existencia previa del derecho de patente, es decir, sdlo
puede dejar de existir lo que ha existido previamente; en
cambie ''...la nulidad se refiere a un derecho de

invencidn sobre un titulo aparente, pero gue legalmente no

oS

ha extstido nunca...’’ ()

*'La extincidn se realiza de
pleno derecho...; mientras la nulidad ha de ser siempre
declarada judicialmente. '’ (ml Ademds, la caducidad de una

patente no opera retroactivamente en el tiempo, quedando
por lo tanto a salvo las acciones civiles y penales que se
hayan generado contra terceros durante la existencia en

vigor del titulo; en cambio la nulidad de una patente,

[Said] RAMELLA AQUSTIN. ,UTratado de Propiedad Induatrial. U
Op; Ci.. p.270.
{7") 1. xdem.
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obra retroactivamente destruyende todos los efectos gque

hublera generado hasta la presentacion de la solicitud.

Por lo gue respecta a la nulidad,
nuestro Cddige Civil la clastificd en absoluta y relativa:
la primera, destruye retroactivamente los efectos del acto
'*...De ella puede prevalerce todo interesado y no
desaparece por la confirmacidn o la prescripcicon.’'’ Cart.
2226, Cddigo Ciuvild; la nulidad relativa, solo puede
hacerse valer por el interesado o facultado por la ley,
pusde convalidarse por confirmacidn y prescripcidn, v
‘. ..Stempre permite que el acto produzca provisionalmente

sus efectos.’’ Cart. 2227, Codigo Civild

Por lo Que respecta a la
naturaleza juridica de la declaracton administrativa de
nulidad de wuna patente, se equipara a una nulidad
absoluta. Toda vez Que la accion de nulidad para tal fin,
puede ser ejercida por cualqQuier persona: ya sea gue se
haga '’'...por la Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial de oficio, a pelicidn de parte o del Ministerio
Publico cuando tenga algun interds la fFederacion,...'’'

Cart. &1, Ley de Inuectones y HMHarcasd.

Por otra parte . la concesidn
{legal de una patente no puede convalidarse con la
confirmacidn © la prescripcicn, ya que '’'...la simple
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ratificacidn o convalidacicn hecha por los particulares nc
serd bastante para derogar principios de orden publico. '’
(”] Es dectir, Que el derecho a ejercer la accicn de
nulidad de una patente. no prescribe por el transcurso del
tiempo; ademds. la patente nula no produce ningun ejfecto,
pues la declaracicn de nulidad tiene efecte retroactivo,
destruyendo la presucidn de validéz del invento hasta

**...la fecha de presentacion de la solicitud de patents

respectiva. '’ Cart. 60, Ley de Jnveciones y Marcas).

Toda vez gue ''...la concesion de
una patente no confiere al titular la garantia del
Estado...no es, pues, mds que el reconccimiento, la

confirmacidn del derecho del tnventor. LA (”) es decir,

el titulo de patente tan solo contiene una presuncion
Juris tantum de validéz del tnvente, y el  derecho gue
ampara es provisional. £l objeto de Lla patente lo
constituye la tnvencidn, Yy st esta no reuntd las
condiciones de patentabilidad gue la Lley exige. en
realidad nunca existid juridicamente, por lo gue la
nulidad del titulo trae -.como consecuencia Que nho se tome

en cuenta ningun efeclo pro'duci'do baje su vigencia,

La concesidn de una patente es un

( had } RANOEL MEDINA DAVID, “Conceptos fundamentales eobre
nglpidod de lam patentes de invencidn,” Op. Git., p. 30,
{"7) RAMELLA AQUSTIN. UTratado de Propiedad Industrial. U

op. Git., p.2067.

132



acto administrativo, en que la administracicn pudblica
externa su voluntad untlateralmente, pues bien esta
voluntad del Eslado puede estar viciada: ''En este caso el
acto se encuentra vuiciado, v en consecuencia es
{rregular..."’"’ De tal manera que las patentes son

' .nulas cuando por error, inadvertencia, carenctia de

datos u otros mottuos semejantes, se hayan otorgado en
contravencion a lo dispuesto en esta ley..'' Cart. 59, Ley

de Inveciones y MarcasJ.

El fundamento constitucional de
la nulidaed de una patente., Lo encontramos en primer lugar
en el mismo preceplo gue autoriza su extstencia legal. £l
articulo 28 constitucional en su pdrrafe segundo sefala en
lo conducente: *'...la ley castigard severamente. vy las
autoridades perseguiran con eficacta,... todo lo Que
constituye una ventaja exclusiva tndebida a favor de una o
vartas personas determinadas y con perjuicio del piblico

en general o de alguna clase social.’’

En el articulo 50
Constitucional, que consagra le lidbertad de trabajo, estd
otro fundamento de esta nulidad: al efecto sefala gque

't...el ejercicio de esta nulidad solo podrd wvedarse por
determinacion judicial., cuando se ataguen los derechos de
tercere, ¢ por resclucidr gubernativa, dictada en los
términos gue margue la ley, cuando se ofendan los derechos
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de la sociedad...’®

El articulo 30. de nuestra carta
magna. referente a la ‘'materia educativa, tambieén
Sfundamente la nulidad de las patentes al sefalar en su
fraceidn I: i .el criterio @i orientard a dicha
educacidn. . . basado en los resul tados del progreso
ctentifico, luchara conlra la ignorancia v sus
efectos. ..’ afadiendo en el inciso '’ad Serd democrdtica,
considerando a la democracta...como un ststema de vida

fundado en el constante mejoramiento economico, soctal y

cultural del pueblo,’’

Es indudable gue el ejercicio de
los derechos Que confiere el derecho de patente, limita la
lidertad de industria y comercio; pero cuando el menoscabo
a esta Libertad, es ocasionado por un privileglio ilegal
Que ademds no permite nuevas inuestigaciones o mejoras, Y
que por lo tanto impide el mejoramiento del ntvel
cientifico y cultural del pueblo. Estd fundamentada
constitucionalmente la nulidad de dicho privilegio ilegal

de explotacidn.
EL articulo 59 de nuestra Ley de
Inveciones y Marcas contempla en en sus cincoe fracciones,

digstintas causas de nulidad de una patente:
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**I. St la invencidn no es

patentable de acuerdo con lo dispuesto en esta ley.

I1I. Cuando la tnvencion que

amparen no tenga novedad o aplicacidn tndustrial.

1Il.Cuando amparen dos o més
Lnvenc iones que deban ser objeto de patentes
independientes; pero serd parclal, ya Que podrd subsistir

por la invencion reivindicada en primer lugar.

V. Si la descripcidn de la
thuvencidn o las retvindicaciones no se ajustan a lo

dispuesto en el articulo {7 de esta ley.

V. Cuando durante el trdmite se
hubtlera tncurrido en abandone de le solictitud.”*' Cart. 59,

Ley de Inveciones y Marcas).

En la fraccion 1. se . preve la
nulidad de una patente, cuando se olorgue esta para
proteger alguna inuen:ia’n.que encuadre en las hipdtesis
que enumeran los articulos 9. y [0, de la misma ley: va
sea gue se trate de alge qQue no es una invencion conforme
al articulo Go.; © gue siendo una itnvencidn no sea

patentadle, segin lo dispone el articuleo 10,



Por lo gue respecta a la fraccidn
17 del preceptc a comento. El articulo 20 de nuestra Ley
de Inveciones y Marcas., seflala gue una wvez ''Satisfechos
los requisitos legales y reglamentarios, se hardé un exdmen
de novedad de ia tnuencidn, st el interesado lo solicita
dentro de los noventa dias sigurentes al cumplimiento de
un afio de presentada la solicttud...''; pues bien, si de
este exdnen se encontrase la existencia de una
antertoridad de la tnvencidn al ser solicitada, es decir,
'*,..algo similar Que le haya precedido en el tiempo, gue

; 100
es antertor...*"; (

) entonces procederd la nulidad de la

patente solicitada y se negard de plano,

La falta Ae aplicacidn industrial
a gue se refiere la segunda parte de esta fraccidn 1I, se
demuestra mis en el terreno de los hechos qgue en la
teorta. Efectivamente, st bien la no aplicacidn industrial
se demuestra con relativa facilidad; en cuantec a la
ausencia de novedad, **la busqQueda de anterioridades
constituye una labor altamente especializada...Es diftcil
calificar con buen grado en esta dificil materta, ¥y

quienes lo logran son autdnticos expertos.'* [m:)

En la fracecidn 111, se sanciona

{(™Y) sSEKFPULVEDA CESAR. ~EL Sisleme Maxicano de PropLedad
!';g:-\rio\.  op. cit. p.dO.
( } op. cit., p. B2,



con la nulidad, el otorgamiento de un privilegio gue viole
'*...la norma de la wunidad...'’ (102) Esta norma se
encuentra en el articulo {6 de nuestra Ley de Inveciones y
Marcas al sefalar gue '"*la solicitud de patente deberd
referirse a una sola tnvencidn...'’, Esta fraccidn prevee
en su segunda parte, un caso de nulidad parcial, toda vez
que la proteccion lesal subsiste por la patente

reivindicada en primer lugar.

La fraccion IV sefiala que la
descripcidn deberd ser clara y completa, de tal manera que
permita la realizacidn del invento a una persona gue posea
conocimientos medios en la meteria; las reivindicaciones,
gue van al final de la descripcidn: *’...deberdn ser
claras y concisas y no podrdn exceder rdel contenido de la
descripcion. ''Cart. (7, Loy de Inuecion;s vy HMarcas iIn
fined.

La fraccion V '"'...es una regla
muy sana...'', Que no tiené mayor comeniario; es obulo gue
st se abandond la solicitud . de palente, ©&dsta no puede
tener existencia legal alguna ni mucho menos invocarse

contra terceros.

Por lo que se refiere a = la

(%) op. cit., p. zoz.
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caductdad: '‘lLa palabra caducidad, deriva del vocatla

re (ws) Es una sancidn al

latino cadere que significa caer.
tgual gue la nulidad, aungue no siempre, ya gque ''las
patentes caducan y las tnvencliones gQue amparan caen de
pleno derecho bajo el dominio pudlico, al vencimiento del
plazo para el gue fueron oteorgadas y en los demds casos
establecidos en esta ley.'’ Cart. 62 Ley de Inueciones y

Marcas). Lo cual implica que en nuestro pais, las patentes

caducan despuss de 10 affos.

Para el profesor Ernesto
Gutierrez y Gonzalez, ''Caductdad es la sancidn qgue se
pacta o se Lmpone por la ley, a la persona que dentro de
un plazo convencional o legal, no realiza voluntaria y
concientemente wuna conducta positiva pactada o Que
determina la ley para hacer Que nazca, o© para Que se
mantenga vive, un derecho sustantivo o procesal, segin sea

104

elcaso. ' (T )

Conforme a ta definicion
anterior, la conducta positiva gue debe realizar el
titular de la patente para evitar Lla ceaducidad de la
misma, es la explotacidn efectiva del privilegio.

Efectivamente, la no explotacticn de una patente trae como

QUTIEAREZ Y QONZALEZ KRNESTO, “Darecho de las
obligaciones, Sexta wdicidn, Edit. Porraa, . A, México,
It 1120.
%%, P
(%) op.

cit., p. 1121,

o7



consecuencia la caducidad de la misma. es decir, '"...la

carda al domintio piublico del invento Que ampara...'® (105)

-'Confcrme al articulo 41 de la Ley
de Inveciones y Marcas en su gpdrrafo segundo, *la
explotacidn deberd iniclarse dentro de un plazo de tres
affos contados desde la fecha de expedicion de la
patente. '’ Ahora bien, el titulaor tiene dos meses mds
para comprobar dicha explotacicn, y que le concede el
articulo 42 de la misma ley; st no se comprueba en este
Uleimo cuarto afo la explotacidn efectiva del privilegio,

operard de pleno derecho la caducidad.

‘*Existe un subter fugio para

'06.) Conforme al

prolongar la existencia de la patente...'* {
articulo 54 de la Ley de Inveciones y Marcas, el titular
de una licencia obligatoria cuenta con un plazo de dos
aos para inlciar la explotacidn de la patente; de tal

manera que‘por medio de un tercero condescendiente. se
puede prorrogar dos afios mds una patente, st se solicita
una licencia obligatoria antes del vencimiento del plazo-
de cuatro affos, evitando asi la caducidad de la nisma.

Esto puede dafiar la economia de los paises en desarrollo,

puesto gue mantener dos afos mds privilegios industriales

(™") aRPULVEBA CEBAR, “La Explotacién de law . Patentes on
ol Derecho Mexicanc,” RMPIYa, num. 28-30,. ofio Xv, Ener, -
Dic., 1977, p. ©t.

106" :

{ ) op. cit.., p.oc2.



gue no se explotan, puede ser de consecusncias muy graves
en determinados sectores de la industria VY on cierlos

momentos histdricos.
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CAPITULO IV.

LOS PRINCIPIOS FUNDAMHENTALES DEL CONVENIO DE

PARLS.

4.1. NATURALEZA JURIDICA DEL CONVENIO DE PARIS.

4.2. TRATAMIENTO DE IGUALDAD DE NACIONALES Y

EXTRANJEROS.

4. 3.. EL DERECHO DE PRIORIDAD.

d.4. LA INDEPENDENCIA DE PATENTES.

4.5. LIMITACIONES Y SANCIONES EN CASO DE NoO

EXPLOTACION.
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4.1. NATURALEZA JURIDICA DEL DEL CONVENIO DE PARIS.

Los tratados son al lgual qQue Lla
costumbre v la Jurisprudencia internacionales:
**...fuentes del derecho internacional...'* (m’) El
profesor Carlos Arellano Garcia define el tratado como
**...una especie del género acto Juridico y, por tanto, es
una doble o miltiple manifestacion de voluntades de
sujetos de la comuntidad internactonal con la intencidn
t¥cita de crear, modificar, extinguir, transmitir derechos
y obligaciones o alterar el orden Jjuridico de cualquier
forma. ** (*°%)

Por lo que al igucl que el acto
Jurtdico en general, los tratados deben conteng&r los

elememtos de capacidad, consentimiento y objeto.

a2 La capacidad de las partes se
determina por la soberania estatal, ya gue solo los

Estados soberanos pueden concertlar tratados.

&) El consentimiente o voluntad
de las partes, debe ser expresado por los dJdrganos de

representacidn competentes del Estado que esten designados

) ARKLLANOG aamcia CARLOR. , “perecho Internacional
Privado,”” Béptima edicidn, xdit. Porrua, México, 1004,
p. O4.

ios
( ) op. cit., p.om.



en su derecho itnterno, En nuestro pais es el Presidente de
la Republica quien tiene esta facultad, pudiendo delegarla
en los plenipotenciarios que el seffale conforme a o

dispuesto en la fraccion X del articule 89 consgtituctional.

> El objeto, Que debe ser licito
y posidle. En nuestro derecho interno, tienen plena
validdz conforme al articulo (33 de nuestra Constitucidn:
*'...todos los tratados gue esten de acuerdo con la misma,
celebrados y gue se celebren por el Presidente de la

Republica, con aprobacidn del senado...'*

St atendemos a la naturaleza
Jjurtdica de los tratados, estos se clasifican de la
stgultente manera: ''A> Los gue no se aplican internamente;
B> Aguellos gue encuentran unc aplicacidn directa o
tnmediata, self-executing; CJ Los gue se transforman en
derecho local a travdz de un acto legislativo dCque pueds
provenir de ta legislatura o del poder administrativo

segun el casod.'* (mp)

Es obvico gque el Convenio de Paris
no es de la primera clase de tratados, es decir, de los

que no se aplican internamente. Mas bien el Convento de

(™ scruLvEba CESAR, La autorided de loe Tratados
Internacionales en ol Derecho interno. Boletin del
Instituto de Derecho comparade de Mextco. UNAM, afio XV,

nim, 43, Sep.-Dic., 1Pc2, Mdxico, p. 3a.
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Unidn de Paris participa de las caracteristicas de lLas dos
dltimas clases de acuerdos: es un tratado de aplicacion
directa o selft-~execuling. toda wvez. Que se aplica
*'...directamente como derecho domdstico sin necesidad de
legislacidn complementaria... '’ (*°) en muchas de sus
partes, Vg.r. el principio de trato nactonal, o el dereche
de priortdad Carts. 2, 3, y 4 del Convenio de Unidn de
Parisd; también participa el Convenio de Union de Partis de
los caractéres de la tercera c_Lase de tratados, de los gue
se transforman en derecho Llocal a travéz de wun acto
legislativo, toda vez Que si comparanos nuestra Ley de
Invectlones y Marcas con el Convenio de Unidn de Paris
encontraremos Que la primera no solo sigue al segunde en

la mayor parte de sus principios, stno Ggue tambidn lo

complementa.

Ahora bien, el Convenio de Parts
es un tratado Que no constituye una reglamentacion
completa de todas las circunstancias y modalidades gue
pueden presentar las Instituciones de ta propiedad
industrial; por el contrario., solo se limita a establecer
algunos conceptos bdsicos generalmente aceptados por los
paises signatarios, dejdndolos en plena Llibertad para

legislar de acuerdo a sus necesidades nacionales.

(M%) op. ., p.s1e.
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Las normas del Convenio de Unidn

de Parts se pueden clasificar de la siguiente manera:

AD Las cldusulas auto-ejecutivas.

aX El principio de trato nacional o de itgualdad
de tratamiento Carts. 2y 32 2y 3>

b2 El Derecho de Prioridad Cart, 42

€3 La independencia de la Propiedad Cart., 4 bisd.
B> Las disposiciones de ''Derecho tinternacional
publico: ** (¥**) o

ald Derecho de denunciar el tratado Cart. 26).

b)) Prioridad del Convenio sobre otros acuerdos

Cart. 19,

4.2, TRATAMIENTO DE IGUALDAD DE NACIONALES Y EXTRANJEROS.

'*El Derecho comin internactional
prescribe la obligacidn de gue los Estados reconozcan a
los extranjeros un ctierto minimun de derechos.®’ (“z)
Aungue existe el problema de Qque no se precisa cual debe
ser ese mtnimo de derechos; tambidén se han desarrollado

esfuerzos internacionales por determinar e€ese guantum,

s ALVAREZ SOBERANIS 3., “La regulacién de les
invenciones v marcas y de la traneferencia de
\eﬁ:nolnqic". op. Cit., p. 43. .

) ARELLANG QARCIA C. iDerecho Internacional Privado. U

op. cit. p. g9,

145



V.gr: en la primera conferencia panamertcana qQue se

celebrs en Washington de 1989 a 1990, se adopld entre

otras, una resolucidn gQue permite a los extranjeros
tr. .. disfrutar de todos los derechos civiles gue gozan los
natives. .. tanto en io sustancial como en el
procedimiento. .. "’ **?)

Mas que wun problema de mera
técnica juridica, la condicidn juridica del extranjerc en
un pars s una cuestidn bastante compleja que determinada
por malices politicos, econdmicos, sociales y hasta
religiosos; ha evolucionado en el decursc de la historia,
a la par de la evolucicn de Llos mds elevados derechos

humanos.

Sin pretender hacer un exdmen
exahustivo de la ewvolucidn histdrica del concepto de
condicidn juridica del extranjfero; podemos afirmar que es
el cristiantsmo, religion odasada en el amor fraternal
entlre todos los hombres sin importar su nactonalidad, el

ptlar gque templd '®los rigores contra los extranjeros...

(!.Al).

La edad media presenta un pertodo

de obscuridad, donde la condicidn juridica del extranjero

R

(u‘) Op. Cit.. p. 313,

) op. cit., P. 332,



se wid enervada por verdaderas Limitantes vy normas
discriminatorias, come lo fué entre otras tantas '',..el
derecho de Aubana... Que era... una prerrogativa de los
SefMores feudales para apropiarse de Llos bienes de los
extranjeros fallecidos en sus domintos..."* (“5]

Con la revolucidon Francesa
termind esta situacidn, al proclamar la asamblea nacional
de 1789 los principios de igualdad y libertad de todos los
hombres; esta gran revelucion soctial, untda a la
declaracidn universal de los derechas humanes, han marcado
la tendencia internacional a dignificar y respetar a las
personas ast como a su patrimonio Cya sea mz;ral. material

e inmaterial), sin importar su nacional ldad. )

Los tres principales sistemas
Juridicos de tratamiento de extranjeros, gque se han
seguido en el Derecho inlerior de los Estados, han stdo:
1> El sistema de la reciprocidad d\:plom/.icica.. 2> Et
Asis:ema de la reciprocidad legislativa, 33 El sistema de

la equiparacidn a nacionales.

Siendo precisamente este uUlltimo
sistemn de eguiparacion a nacionales, el que adoptaron los

congresistas redactores del Convenio de Paris; tiene como

(™) op. cit., p. 533,
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fundamento tal instrumentacicn '’... la necesidad de
colecar al extranjero y al nactonal sobre un mismo pie de

igualdad. .. ** (**%)

Las discriminaciones que en el
pasado existieron contra los extranjeros para la obtencidn
de patentes, empezaron a suprimirse en los Estados Unidos:
donde una ley del stiglo XIX daba proteccidn a los
extranjeros que lleven dos affos de residencia o© gue se
naturalicen en el patis; y otra ley de 1832 da proteccidn a
los extranjeros a travéz de las patentes, desplazandose
esta tendencia con &l tiempo a las demds legislaciones del

mundo.

El  principio de tgualdad de
tratamiento consiste en términos generales: en que los
nactonales de los parlses miembros gozan en Llos demds
paises de la Unidn, de la misma proteccidn que las
legislactones locales otorgan a sus propios nacionales.
Esta cldusula del Convenio es de cardcter autlo-ejeculivo,
es decir. Qque se aplica directamente sin necesidad de
legislacion interna, ademds de que pueden o no aplicarlio a
voluntad los paises signotarios del Conventio; sin embargo,

existe un concenso general de respeto hacia tel principio.

P‘u) NIBOYET, citado por ARELLANC GARCIA C., op. cit., p.

822,
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Son los articulos 2 y 3 del
Convenio los gue reglamentan este principio de capltal
importancia. Sefiala el inciso (> ~el articulo 2 del
Convenio de Unidn de Paris: °'‘'lLos nacionales de cada uno
de los palses de la Unidn gozardn en todos Llos dends
patses de la Unidn, en lo qgue se refiere a la proteccidon
de la propiedad industrial, de las venlajas gue las Lleyes
respeclivas concedan actualmente o en lo futuro a sus
nactionales...'"’ En el capttulo siguiente, cuando
anal icemos las desventajas ¢gue presentan los principios
del convenio a los paises en desarrollo, veremos como este
principio no es tan justo como aparenta, ya qgueé no se
puede tratar igual a los destguales sino gue la jformula
Jjusta debe ser en realidad: trato desigual a los

desiguales.

En la segynda parte de este

inciso 1) del mencionado articule 2. del Convenio de Unidn
de Paris, se establece que como consecuencia de lo
anterior: los extranjeros tienen la misma proteccicdn gQue
los nactionales y el mismo recurso legal contra cualguier
atague a sus derechos; mas para esto deben los extranjeros
cunplir con *'... las condiciones y formalidades impuestas
a los nacionales.'’' Cart. 2, ilnciso {, in fine, Conuenio
de Unidn de Paris). Esto es, gque el extranjero no puede
invocar la aplicacidn de las leyes de su pails, en cuante a
las condiciones y formalidades ya sean de cardcter

tas



Judictal o administrativo; podrd tnuvocar la aplicacidn de
loe principlos dol Convenio de Paris, mas no podrd valerse

de su legislacidn tocal.

Evidentes razones de orden miblico y
respeto a la soberanta de los Estados Unionistas, motivan
esta disposicidn; en el mismo Cddigo Bustamantle se aprecila
el manejo de este principio., pues seRala este en su
articule primero gue *‘'cada Estado puede por razones de
orden publico, rehusar o subordinar a condiciones
especiales el ejercicto de ciertos derechos civiles a los

nacionales de los demds..."* (')

Es de esperarse gue algiun dia los
seres humnanos sean realmente itguales ante las leyes de
todos los pavses del munde, sin embargo 6dsta es una
maravillosa realidad Que aiun no hemos alcanzado; por lo
que son loables las leyes que establecen derechos a favor
de los extranjeros, sobre todo cuando se trata de naciones
entre las Que existen rencores ancestrales. Sin embargo,
tratdndose de la igualdad de (ratamiento a nactonales y
extranjeros contemplada en el Convento de Paris, no es
posible gque esta se dé en la realidad, puesto que las
di ferencias economicas de un titular extranjfero a uno

nacional son muchas veces abismales.

17
( ) op. au,, p. M7
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Tode o antertor se extige al
extranjero, . salvo lo dispuesto en el inctiso 2, del
multicitado articuleo 2. del Convento. en el sentido de gue

no se podrd exigir * . .ninguna condicidn de domicilio o
de estadblecimiento en el pais...'* a Llos exiranjeros
nativos de los paises Unionistas. Significa esto gue esta
condicidn st se puede exigir a un extranjero qQue no sea

nativo de un pats Unilonista, es decir, signalario del

Convento de Unidn de Paris.

El tnciso 3D del articule 2. del
Convento de Paris, deja gran flexibdilidad a los paises
Unionistas para legislar en cuanto *'...al procedimtento
Judicial y administrativo, ¥y a la competencia, asi como a
la eleccidn de domicilio o a la constitucidn de un

mandatario...""’

El articulo 3. del Convenio de
Unidn de Paris complementa el principio de {gualdad de
tratamiento, al referirse a la asimilacidn de.determinadas
categortas de personas a Los nacicnales de los patses de
ta Unidn. Sefiala dicho precepto: *‘Quedan gsimilados a los
nacionales de los pailses de la Union aquellos nactonales
de paises qQue no jforman parte de la Unidon que estén
domiciliados o tengan establecimientos industriales o

comerciales efectivos y serios en el territorio de alguno



de los parses de la Unidn.'® Es esta una medida bastante
sana, toda vez Que los ’’'...establecimientos industiriales
o comerciales efectivos y serios...'’ que operen en el
territorico de algin parts Unionista, son de sgran
importancia para sus economias por lo Que es de justicia

Que se les concedan los derechos del pacto de Unidn.

El  principio de igualdad de
tratamiento no obliga al pais Que lo acepta a reconocer
cualqQuier patente; en realidad siempre queda reservade a
los paises el derecho de exclulr patentes en delerminados
sectores tindustriales: *'... stiendo los sectores mds
afectados el de la seguridad nactonal y el de la industria

quimica-farmacéutica. .. ** (‘")

4. 3. EL DERECHO DE PRIORIDAD.

El derecho de prioridad es para
muchos autores una ficecidn juridica, cuyas repercuciones
en el trdfico comercial tnternacional han sido de gran

trascendencia y beneficio para los paises miembros de la

Unidn.
M FIGURIRA RARBOSA A L., ~Conaideracionsa acbre
categor{aa tecnoldgican v politicas de dedsarrotlo, op.

cit., p. a9,



Consiste este derecho en ta
prioritdad de los derechos gue tiene por un tiempo
determinado en todos los demds paises de la Unidn, quien
solicite en un pais miembro la propiedad de una invencidn
por primera vez, ya sé trale de un nacional o de un
extranjero. Tratdndose de las patentes de Lnvencion este

término es de doce meses.

De tal manera gue basdndose sobre
una primera solicitud de patente presentada en uno de los
parses miembros, el solicitante cuenta con un plazo de un
affo para solicitar una proteccidn similar en todos los
demds palses miembros. La finalidad de esta figura
Juridica es la de proteger Internacionalmente la {nuencidn
manteniende a salwvo su novedad, siende asi Que ne se Aace
necesario presentar solicitudes en todos los paizses en el
misme momento, para evitar Lla pédrdida de novedad del
invento en el intervdlo: ya sea por la obtencidn de
Vproloccf.dn de un tercero, o por la eventual publicacidn de

la tnvencidn gor algin competidor.

Ya desde la exposicidn
internactonal de Viena que se celedbrd a iniciativa del
sobiterno Austro-Miungaro, se vid por los Juristas e

tndustriales qQue proyectaban el Convenieo de Union, la gran

o
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dificultad que presentaba lograr la unificacicn de Las
legislaciones de patentes en el mundo loda vez gQue estas
se encuentran estirechamente inuvolucradas con sus leyes
civiles, mercantiles, procesales y penales. Mas esta
sttuacidn no fudé obstdculo para gue Llos céngrestistas
encontrdran soluciones prdcticas, a travez de la
implementacidn de principlos unificadores, como lo es el
derecho de prioridad gque es oalgo asi como un puente
imaginartio gue permite al primer solicitante: proteger su

invento en todos los demds paises unionistas,

En realidad la denominacidn
priortdad de patente parece ser eguivoca ya ‘''...qQue mds
correctamente deberia denominarse prioridad de fecha de
solicttud..."* ("9) Esto es cierto, ya gue debido al principio
de la independencia de patentes qQue analtizaremos mds
adelante: '*...ningin pals estd obligade a reconocer una

patente concedida por otro pais, aungue no pueda dar

preferencia al nactonal sobre el extranjero debide al

derecho de prioridad. * (1203
S SEPULVEDA CESAR, gl Dorecho Internacional
Convencionat on moteria de prioridad de patenies*,
Boletin del Institute de Derecho comparado de México,
UNAM, afo IX, Knero-Abril, 1036, nim. 20, México. p. 112,

(nzo FIQUKEIRA BARDOSA A. L. ,”Conalderaciones sobre
categorias tocnoldgican v potiticas de dezarrotlo. op-
Cit,, p. 49,
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Esto es., debido al atriduto de la
soberania de los Estados y a su derecho a determinar
tnternamente que es patentable y que no lo e5; no se puede
obligar al £stado a reconocer la patente por el simple
hecho de invocar el derecho de prioridad, aungue si tiene
gue reconocer la validdz de esa primera solicitud si
_satisface las formalidades qQue al efecto el mismo convenio
establece en su articulo 4o., Que es el qQue regula todo lo

referente a la prioridad.

Existen tres clases de prioridad:
A> La prioridad ordinaria o comin.
B> La prioridad miltiple.

€2 La prioridad parcial.

A2 La Prioridad Ordinaria -]

comun.

Estd regulada por el apartado A,
-inciso’l; apartado B; ¥y apartado C, en sus incisos ! y &,

del articulo 4. del Convenio de Unidn de Paris.

Sefiala el articulo 4, apde A4,
ineise {. ‘'Quien hublera depdstitado regularmente una
solicitud de patente de invencidn...en algunos de los

paises de la Unidn o su causahabiente, gozard, para



efectuar el depdsito en los olros paises, de un derecho de
prioridad durante los plazos fijados mds adelante del

1.

pPresente.

En la primera parte de este
tnciso se hace alusidn a un depds.to nacional regular en
algin pats de la Unidn, este ha sido uno de los reguistitos
formales de la prioridad mds debatidos en las revisiones
al Convento de Unidn de Partis, y es tanbidn el mds
importante: ya Que st la primera solicitud no tiere dicha
caracteristica de ser un depdsito regular; no nace el
dereche de prioridad nt empieza a correr el términe de

doce meses para hacerlo valer.

La pregunta gque surgid en Lla
mente de los expertos fu€ la silguitente: gese depdsito
tenla Qque ser regular y vdlido en cuanto a la forma
solamente. o ademds en cuante al fonde#® Ll problema fue
resuelto hddbilmente por uno de los expertos—-técnicos gue
participd en la revisidn de Lisboa., Méthely se preguntd st

la regularidad del depdsito en la forma:

a> gFs una condicidn necesariaé

b> gEs unc condicion suficientef

15



Este experte 'r...estimg
necesarie Que la primera solicitud estuviera constitutda
por un depdsito regular en forma. Pero, esto ltimo es
suficlentet o es necesario analizar el fondo de la primera
soliciltudé ., La segunda condicidn es excesivae por razdn
del consagrado principio de independencia de las patentes

en los diferentes patses.’" %

De tal suerte Que a ratz de esta
propuesta fud gue se adiciond un Inciso tercero a este
apartado A, del articulo 4, del Conuvento de Unidn de Paris
Y Que es el sigulente: *'3) Por depdsito nacional regular
se entiende todo depdsite gque sea suficiente para
determinar la fecha en la cual la solicitud fud depdsitada
en el pais de que se Llrate, cualguiera gue sex la suerte

posterior de estu solictitud. '

Ls decir. gue independientemente
de la '*'...suerte posterior de esta solicitud.'' Por gue
quizd en cuanto al fondo no satisfaga los regQuisitos de la
legislacidn interna del pals del primer depdstto. Se
considera come depdsito nacional regular si es suficiente

para acreditar la fecha en gue jfué deposti tada la

Y49 N
¢ ) AoMEZ VEGA BERNARDO, “Comentarios sobre algunos
aspectos poco oxptoradas del Derocho de Prioridad~,
Estudios pobre Propiedad Indumtrial, AMPI, A.C., MHeéxico,

1004, p. 24,



solicitud: mero aspecto de forma.

En la préctica Mexicana se exige
Que la patente haya sido concedida en el pals de origen,
ya gue '’...no tendrd caso reconocer una fecha de prioridad
a algo Qque a la postre resultd diferente del objeto de Lla
patente Mexicana, ** (*%%)
ElL apartado B, del artteculo 4,
del Convento de Unidn de Paris se refiere a los efectos de

la declaracion de prioridad. y que son los siguientes:

# Uno de los efectos principales,
serta como lo venimos retlterando: mantener la novedad de
la tnuencidn. confiriendo al titular una "'...innunidad «a

. (123) Gque podria resultar ''...por hechos

la anulacidn...,
ocurridos en el intervalo, en particular, por otro
depdsito, por la publicacidn de Lla tnvencidn o su
explotacidn,.."® Cart. &, itnciso B, Convenio de Unidn de

Parvs>.

* Un segundo efecto es también,

el derecho gue tiene el titular beneficlade con la

(™) uxrurvEba CrEAR, “El  &istemn Moxicano do la Propiedad
!vl\g;nlrml.." op. Cit., p. 13,
( ) b, 1dem.
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prioridad a pedir la nulidad de la patente que se hublere
concedido en cualquier pais miembro, durante el ({ntervalo
de un afic que €l goza alegande falta de novedad; ya gue
como lo sefiala mds adelante el precepto a comento:
', .. estos hechos no peodrdn dar lugar a ningiun derecho de
terceros nt a ninguna posesicn personal...'’ Cart. 4,
inctso B, Convenio de Unidn de Paris). Es decir, queda
anulada cualguier patente similar obtenida en el
intervalo, o cualquier publicacidn del invente hecha por

algun competidor.

* Un tercer y iltimo efecto se
dertva del anterior, ya gque este derecho de preferencia
del titular de la prioridad, le confiere como consecuencia
ldgtca un derecho de persecucidn contra cualguier tercero
que explote la patente en cualquier pals unionista sin su
permiso, tncluseo aungue no haya obtenido ain la prioridad
en dicho pails, puds este dserecho de persecucilcn nace desde
la primera solictituad o depdsito nacional regular. **Esto
aparece como una situacidn injfusta, por qQue tal vez la
explotacidn se hace de buena fe y muchas veces sin
imaginar siguiera la existencia de la solicitud

124

)

untontsta. ** (

(™*) op. cit., pp. i5-10.



Por idltimo el apartado C, en sus
tncisos { y &: establece el primero, el plazo de prioridad
de doce meses para las patentes; el segundo sefiala gue el
dia del depdsito de la primera solicitud, no se cuenta

para el cdmputo del plazo.

B2 La prioridad mdltiple,

La prioridad miltiple viene «
resolver el ''...problema de pluralidad de solicitudes para
el mismo {nvento..."'’ (‘”) Situacidn Que se presenta por Que
el pensamiento humrano no se concretiza de una sola vez en

un tnvento., ya que muchas veces esa idea original se sigue

perfeccionando y adicicnando per el inventor.

Al gunos paises preveen normas en
sus leyes internas, Que le permiten al tnventor segulr
patentando las mejoras a su idea original, basdndose tan
solo en la solicitud primitiva., V. gr. **...el rissue de
los Estados Unidos, la soliet tud provisional de

Inglaterra, y los certificados de adicidn en Ffrancia...'

(120)

(;;:) op. Cit.. p. ta.
("°7) 6. 1dem.



Mas dentro del ambito de la
comuntidad tnternactonal signataria del par:t_o de Unicn, se
cres esta prioridad milttple en la revision de Londres
cuya finalidad es proteger el ''principio del desarrollo
legitime'® de una tnvencidn., La uttlidad prdctica de esta
clase de priortdad consiste en qgue el titular de una
patente que tramitd subsecuentes solicitudes por los
per feccionantentos al mismo tnvento, podrd cuando solicite
el derecho de prioridad en los demds paises de la Unidn:
reuntr todas las solicitudes primitivas en una sola
solicitud; con el cosecuente ahorro en pagos de derechos
por las varias solicitudes gue tendrfa que Ahbcer de no

existir esta posibilidad.

Sefiala en lo conducente el
artfcule 4, del Convenio de Unidn de Paris en su inciso F,
'*Ningun patis de la Untdn podra rehusar una prioridad o
una solicitud de patente por el motivo de gue el
selicttante retvindica prioridades mﬁLLiplss_.. ..o por el
motivo de que una solicitud...contiene un® o vartos
elementos gue no estaban comprendideos en la solicitud o
solicitudes cuya prioridad es reivindicada, con La
condicion, en los dos casos., de gue haya unidad de

e

{nvencidn, sesin la ley del pais.



Respecto a la connotacion
prioridad miltiple, esta no designa adecuadamente Lla
funcidn especifica que cumpie esta figura Juridica;
deberia denominarse: '’...prioridad conjunta, gque al fin
es de lo gue =e Llrala, o sea, reunir vartas solicitudes
extranjeras con el bdeneficio cd2 una sola fecha de

prioridad todas ellas...'’ (**7)

Por otra parte, el hecho de gue
el precepto a comento no seffale un limite de tiempo para
ese desarrollo legitimo de la inuvencidn, no debe hacer
suponer gue puede ser iLlimitado; una sana interpretacidn
de las normas concomitantes, seria gue el limite de tiempo
estd determinado por el plazo de prioridad de doce meses.
Has serta mejor consignar expresamente esto en el Convenio
de Unidn de Paris, toda vez gue esta omisidn podriaec dar
lugar a que se pretenda prolongar indefinidamente este
plazo, alegando el derecho al desarrollo legitime del

invento.
C> La Prioridad Parcial

Se puede presentar el caso de una

solicitud de patente gue contenga elementos gue vayan mds

") op. .. p. 1o,



alld de la solicitud primitiva; en este caseo se prevee la
concesion de una prioridad parcial respecto de la parte
que cotncida en la esencia con la tdea original gpglasmada
.

en la primera solicitud, ya gque ..o parece Jjusto gue

al interesado se le opusiese como anterioridad una parte
de su propto invento..."'" (‘“)

En cuanto a los elementos gue van
en demasia de la idea original. dardn lugar al nactimiento
de otras prioridades, tal y como lo sefiala el apartado F
del articulo 4. en cuestidn, ex;l su segundo pdrrafo: ‘*En
lo que se refire a los elementos no comprendidos en la
solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada, el
depdstto de la solicitud postertor da origen a.un derecho

de prioridad en las condiciones normales.

4.4. LA INDEPENDENCIA DE PATENTES.

Conforme a este principio, las
patentes gozan de independencia en cada uno de los

di ferentes palses de la Unidn.

(™) 1. 1dem.
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Dicho principio se concretd con
claridad en la revisidn de Bruselas de 1990, sefiala al
efecto el articulo 4 bis en su inciso 12.- *’Las patentes
solicttadas en los diferentes patlses de la Unidn serdn
tndependientes de las patentes obtenidas para la misma
invencion en los otros patses adheridos o no a la Unidn.*'
De tal manera gue este inciso ''...flja los limites del
espacio geogrdfico de los derechos de tinvencidn en las

e o120

fronteras del pais, .. ) que concede la patente, con

independencia de los demds.

El inciso 2. del menc tonado
articulo 4 bts, sefala: *'Esta disposicidn deberd ser
entendida de manera absoluta, sobre todo en el sentide de
que las patentes solicitadas durante el plazo de px;toridad
son tndependientes, tanto desde el punto de vista de las
causas de nulidad y de caducidad, como desde el punto de

vista de la duracidn normal. '’

De tal manera Que la caducidad o
la revocacidn de una patente, asl’ como el hecho de gue se
haya negado su otorgamiento en un pals determinado; no

podré ser invocado para alegar Que dicho privilegio carece

) FIQUKInA BARDOG A AL, ~Consideraciones acbre
categorias Lecnoldgicas v potiticas de desarrotio. op.
Cit., p. 49,
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de validéz en cualqQuiera de los demds pailses miembros de

la Union.

El inciso 3, del articuleo 4 bis,
absorve a todas las palentes que se hayan concedido antes
de su formulacidn: seRala tal inctison: ‘*Ella Cla
disposiciond se aplicard a todas las patentes existentes

en el momento de su entrada en vigor.''’

El inciso 4, del mismo precepto
sefiala lo mismo para '’...el caso de adhesicdn, de nuevos
parlses, para las patentes en una y otra parte en el
momento de la adhesicdn.''

En sintesis, este principio de
independencia de la propiedad nos pernite diferenciar
bastante los privilegios concedidos en cada pais miembro;
no solo en cuanto a las causas de caducidad o revocacion,
stno tambieén ’'‘'en cuanto a la forma de la concesion, a la
iesencia de la novedad, al plazo de duracidn, etc...'’ (ﬂo).
Independencia de patentes, gQue es consecuencia ldgica de
la tndependencia de politica legislativa gue una nacidn
tiene frente a otra en todo momento, asi come del

principio de un fiable trdfico comercial.

(™) op. cit.. p.5o0.



4.5. LIMITACIONES Y SANCIONES EN CASQ DE NO EXPLOTACION.

Se hace necesarto distinguir
primeramente entre limitactones y sanciones, astf, una
limitacidn al ejercicio del derecho conferido por la
patente lo encontramos en el certificado de invencidn Que
ya analizamos en capltulo antecedsnte: ya gue como vimos,
el titular de un certificado de tnuvencion no puede
oponerse a la solicitud de licencia gque haga un Lercero

tnteresado en ta explotacidn de su tnvento.

Como sanciones propiamente dichas
tenemos: la licencia obligatoria y la de utilidad miblica,
no ast tla voluntaria; también la declaraction
administrativa de nulidad hecha por la autoridad; y la
caducidad, como la mas drdstica de las sanciones Que puede
hober sobre un privilegio., cuando aguella opera por la no

explotacidn de este.

Ahora analicemos estas
timitaciones y sanciones a la luz del Convenio de P~Paris.
que o5 al fin el odbjeto de estudio de este capilulo, Por
lo que respecta al certificade de tnuencidn, no es
regulado expresamsnte por el Convenio de Unidn de Paris y
oste tan solo se refiere con ciertas reservas a aqusl,

pues recordemos Que tan solo hasta fecha reciente se les



concedid a dichos certificados en algunos casos el Derecho
de Prioridad. el certificado de tnvencidn es de origen
soctalista, y la tendencia ldeoldgica del Convenie de
Unidn de Paris es marcadamente capitalista; pero de lo
sefialado en el apartado 4, del articule f{, del Convenio de
Untdn de Parts, podemos inferir que estdn aceptados por
dicho tratado. ya gue este precepto sefiala en jforma tan
sclo enunciativa las diversas clases de patentes de
invencidn Que puesden ser admitidas como tales, y al
finalizar diche precepto con un ete., pues aqul podemos
tnelutr al certificade de tnuencidn, comoe una de las
Limitaciones al ejerciocio del derecho que confiere el

privilegio.

Ya vimos en un capitulo
antecedente como es que el concepto de explotacidn no esta
tdentcamente muy bdien definido en nuestra Ley de
Invenciones y Marcas; pues dien, ademds de esta debilidad
tdecnica de nuestra Ley, nos enconlramos gue ‘el Convenio de
Unidn de Paris contiene no solo preceptos wun tanto
eldsticos en cuanto a las sanciones por nn‘ explotacidn,
sino otros mds Que permiten a su amparo la no explotacidn

de la patente.

'En cuanto a los preceptos gue son

flexibles no hay odbjecion gque hacer, . toda vez qQue un
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tratado debe contener esa flextbilidad para permitir a
cada Estado Llegislar de acwuerdo a sus exigencias
nacionales; y tal es el coso del inciso 2, apdo A4, del
articulo 5 del Convenio de Uniodn de Parrs, el cual sefala
gue: '"Cada uno de Llos pailses de la Unidn tendrd la
facultad de tomar mec'iidas legislativas, que prevean la
concestdn de Licencias obligatorias para prevenir los
abusos que podrivan resultar del ejercicto del derecho
exclusivo coferido por la patente, por ejemplo, la’ falta

de explotacidn. '’

Sin embargo, lo qQue agrava mndis el
problema son los preceplos del Convenio de Unidn de Parc(s
que permiten a su amparoe la no explotacion de la patente,
como es el caso del articulo 5§, apde A, inciso f, del
Convenio de Unidn de Paris, gue sefala: ''La intreduccion,
por el titular de la patente, en el pats donde la patente
ha sido concedida, de objetos fabricados eén otro de Llos
paises de la Unidn no provecard su caductidad.'® Vemos ast,
que por mas que el lnciso 2 del mismo apartado y precepto
sefiale como un abuso la no explotacidn, y la postbilidad
de que los palses unionistas tomen las medidas
legislativas necesarias para evitarla; la realidad es gue
no es tan sencillo para los paises unionistas legislar en
este sentido.Una medida gue sefiale como lo hace nuestra

ley, gue "'La patente no conferird €l dereche de importar
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el preoducto patentado o el fabricado con el procedimiento
patentado...**' Cart. 37, Ley de Inveciones y Marcas); es
una disposicidn gue entra en noLori.c conflicto con el
articulo 5, apdo A4, inciso.f, del Convenio de Unidn de

Parts, gue venimos comentando.

Ahora bien, sabemos ya qQue las
sanciones por no explotacidn de una patente van desde la
cqncesio‘n de la licenclia obligatoria o de utilidad publica
hasta la caducidad del privilegio. Sin embargo. conforme
al Conventie de Unidn de Paris: ‘'La caducidad de Lla
patente no podrd ser prevista sine para el caso en gue la
concesidn de licencias obligatorias ne hubiere bastado
para prevenir estos abusos. Ninguna accion de caducidad o
de revocacidn de una patente podrd entablarse antes de la
expiracion de dos afios a partir de la concesion de la
primera licencia obligatorta.'' Cart.5, apdo A, inciso 3,
Convento de Union de Par(s), y st ademds consideramos qQue
el incisa 4 del mismo apartado sefiala Que: *‘*Una licecta
obligatoria no podrd ser solicitada por causa de falta o
de insuficiencia de explotacidn antes de la expiracion de
un plaze de cuatro affos a partir del .depo'sllto de la
solicitud de patente,...'' C(ert!5, apdo A, tnctso 4,
Convento de Union de Parts); pues ya tendriamos sels afios.
Lo cual es demasiado grave para las economias de los

palses deébiles. Ademds siempre Queda la posibilidad de gue



el titular de la patente justifigue ''...su Llnaccion con
excusas legltimas...*'' Cart. 5, apdo A, inciso 4, Convenio

de Unidn de Paris)

Vemos asi como es Que al amparo
del apartado A del articulo 5, del Convenio de Parts, los
titulares de las patentes pueden mantener cautivos
mercados de timportactidn; incumpliendo con el deber
fundamental que les impone el Estado al concederles el
titulo, el de explotacicon del monopolio en beneficio de la
soctedad. Por otro lado, el arliculo 5, apdo A4 del
Convento ds Unicdn de Paris a comento, viene a sSer
reforzado por el articulo 5 Quarter del misme ordenamiento
internacional. que permite también la tmportactidn de los
produclos fabricados con un procedimienbto patentado,
concretamente el precepto sefalado confiere al titular de
la patente ''...con respecto al producto introducido,
todos los derechos gue el pars de importacidn le concede,
sobre la base de la patente de procedimiento, con respecto
a los productos fabricados en dicho pals.’’ Cart. §

quarter del Convento de Unidn de Paris),
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CAPITULO V.

PROBLEMATICA, REALIDADES Y ALTERNATIVAS.

5.1, El REGIMEN DE PATENTES, EL CONVENIO DE

PARIS Y SU PROBLEMATICA EN LOS PAISES EN

DESARROLLO,

5 2. EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATAMIENTO.

5.3. LA IMPORTACION DE ARTICULOS PATENTADOS.

5.4. EL DERECHO DE PRIORIDAD.

5.5, VOTACION ¥ DENUNCIA DEL TRATADO,
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5.1. EL REGIMEN DE PATENTES., EL CONVENIO DE PARIS Y SU

PRCBLEMATICA EN LOS PAISES EN DESARROLLO.

Es un hecho que el grado de
independeoncia y desarrollo de un pais, se mide en la
actualidad no solo por la formacion de sus dirigentes y su
tasa de crecimiento economico; sino también por la calidad
de su téenica y la aptitud de sus estructuras para
absorver las aportactiones del progreso en beneficio de las

mayorcias.

No cabe duda gue las patentes de
tnuencidn juegan un papel de capital importancv:& en la
calidad de ta tdcnica y el progreso; sin embargo, a pesar
de que la capacidad del sistema de patentes para absorver
el desarrollo ctientifico y tecnoldgico es bastante
aceptable, parece ser que ne podemos afirmar lo misme en
cuanto al deneficio social gque dicha absorcidn debe
arrojar sobre las mayorias, Sobre todo en lo que ceoncierne

a los palses en desarrollo.

Efectivamente, no es casualidad
Que sea precisamente en los patises pobres donde se han
originado las criticas al sistema; parece ser gue en tales
parses la sociedad ne se ha uisto resarcida

equitat lvanente, por la concesidn de privilegios
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exclustvos de explotacicn en sus economias; privilegios
que al parecer o son explotados en los respectivos
territorios con abuso, © no son explotades. En la reunidn
de expertos gubernamentales de la OMPI., gue se celebrd en

' *Génova del 11 el 17 de Febrero de 975", (')

se
seficlaron los stigutentes problemas para los palses en
desarrollo: 1) los Paises en desarrollo tan solo detentan
el 1% de las patentes concedidas en el mundo; &5 Los
titulares extranjeros de patentes cancedidas en los Palses
en desarrcllo cometen frecuentemente abusos: no explotando
sus patentes, y usdndolas tan sole para tener caulivos
mercados de importacidn, o imponiendo en los contratos de

licencia cldusulas restrictivas hY) condiciones

tnaceptables.

Quienes ponen en duda las
ventajas del sistema para los pailses en cdescrrollo,
afirman Que el sisiema de patentes aparte de constituir un
sistema adicional de seguridad para los productores de
tecnologia originaria; también ha mantenido la hegemonta
de tales pailses, propictando ta dependencia economica de
los parses en desarrollo, quienes ademds no han sido

capaces de producir su propla tecnologia.

(™) raquis ANTONIO M. ~Revimén del cConvenio de Paris en
sl marce Lalinc Americano.* Op. Cil., p. 313.




Lo antertor no es solo
especulacidn tedrica., quienes atacan al sistema de
patentes Cgeneralmente economistas) encuenlran apoyo a sus
argumentos en Los hechos v en tlas estadislicas.
Efectivamente, De acuerdo con el documento de las Naciones
Unidas ‘*‘'la funcidn del sistema de patentes en la
transmisidn de tecnologra a los patlses en desarrollo’’ ('"2)
eladborade en (974: de los tres y medio millones de
patentes expedidas hasta la fecha en el mundo, el 94% han
sido otorgadas en los paises en desarrollo a extranjeros;
del 6% restante, el (% tan solo ha sido concedido a
nactonales de paises en desarrollo; y para conclurr, del
total de patentes registradas en los pailses en desarrcllo,
aproximadamente el 90% o 95% no se explotan,

En el caso de nuestro patrs: el
927% de las patentes concedidas han sido obtenidas por
extranjeros, y el 8% restante por Mexicanos; ademds,
mtentras el 87.87% corresponde a empresas, el I12.8% a

133

)

inventores {ndividuales. *’ (

Por otro lado, quienes defienden

al sistema gozan al igual que sus atacantes de la misma

(™) aQAMPILLO @AING  JOGE., ‘Pundamentacicn  de la nueva
l.ag' de Invenciones y Marces,” Op, Gil,., p,Pol,
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solidéz en sus argumentaciones: afirman los defensores del
sistema que este estd plenamente Justificado desde sus
origenes siendo indispensable su existencia; tanto para

propicitar la tnvestigacidn cienttfica y tecnoldgica, ast

como tncentive para el tnventor.

Ahora bien., estd demostrade Gue
el inventor Individual prdcticamente a desaparecido, y Que
es mas dbien la emprese muLL{lmcianal la que dedica grandes
inversiones a la tnvestigacion; ¥y es Lndudable que una
empresa no acometeria tal tarea, st no tuviera la garantia
de Que obtendria un beneficio econdmico en un futuro.

~

£sto es cierto, st las empresas
ne tuvieran una renta en garantia por sus lnversiones, no
dartan « conocer sus avances tecnoldgicos a la
competencia; por el contrarto, se incrementaria el secreto
tndustrial o know-how, gue es tecnologia no patentada, no
daoda a conocer, y todo esto traeria un notable atrazo en
el desarrollo socio-economico. Recordemos Que una de las
priméras obligaciones que el Eslar:io tmpone al titular de

una patente, es la publicidad de la misma.

Y aun tratdndose del inventor
individual, este necesita ser tneent tvado: no es

suficiente una mencion honorifica comoe lo sugieren los



adversarios del sistema, por gque el inventor tinvtlerte
tiempo y dinero; tampoco se puede fijar una suma
determinada de dinerc Ccomo también lo sugieren) a cambio
del itnvento, porque el resultado econdmico de este es
imprevisible: no sdlo por los complejos factores técnicos
tnvolucrados, sino tambidn por los no menos costosos de

comerctializacion.

La Asamblea Genaral de las
Nac iones Unildas, Quizo determinar hasta que grado Llos
sistemas de patentes gpueden impedir o favorecer el
progreso de los palses en vias de desarrollo. Se tomd la
optnidn de 54 gobiernos <(de ellos 30 Paises en
desarrolle); de 9 organismos de la propiedad industrial, y
de varios expertos en la materia., el informe del
Secretaric General de las Naciones Unidas fue et
siguiente: °'...la patente se justifica por dos razones:
ad) es un monopolio gue se otorga al lnuentior a cambio de
la revelacion gue hace a la soctedad de su tnvencidn,
puesto gue st la invencidn no fuese patentable no seria
fdcilmente revelada y no habria progreso tndustrial; &> la
patente es el reconocimiento de un derecho de propiedad

. . . . 194
que el inventor tiene sobre su invencidn.'’( )




Considero gque la discusicn no
deberia cenlrarse en La-necesidad ono de la existencia
del sistemn; este debe existir, por Que se necesita tanto
la infraestructura como la instrumentacion Juridica que
regule la propiedad industrial, lae cual tiene una
existencia propia gue no se pguede negar. La discucidn debe
versar sobre la operatividad del sistema, el cual debe
entenderse como la interacciodn: entre el Convenio de Paris
y los organismos internactionales de la propiledad
industrial; con las Lleyes locales de patentes y sus

respectivas infraestructuras nacionales.

Habida cuenta de Que los
fundamentos fillosdficos y las circunstancias histdricas
gue tnspiraron la creacidn del Convenilo de Unidn de Paris,
ya no son aplicables en el presente siglo; dichoe convenio

debe reformarse de fondo.

El texte del Convento de Parts
'que fud revisado en Estocolmo en (967, se encuentra ya
sometido a un nuevo proceso de discuciones y reuniones
intergubernamentales de expertos; con las gue se pretende
reformar de fondo el sistema tradicional de patentes

**'...dando prioridad al interds piblico ¥ a las
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aspiractiones de los paises en desarrollo. ** (‘55)

Ha influldo notablemente en ‘estla
revisidn de fondo Que se plantea al Convenio de Union de
Paris, la constante demanda de los Paises en desarrollo
para el eslaglocimionto de uUn nuevo orden econdmico

internacional, gQue tuvo su origen ''...en al menos tres
consideraciones: {2 el enzanchamiento de la brecha entre
los niveles de wida..., 27 la conviccidn de que los
principales problemas del mundo solo podrian resoluverse a
partir de una perspectiva global ...3> el hecho de gue
muchos de los instrunentos Que fueron creados para la
colaboracidn internacronal desde la segunda guerx;a
mundial, no han resultade exitosos para resolver los
problemas ancestrales. ..’ [‘“)

Este nuevo orden economico
internacional a gue se aspira en el seno de la comunidad
internacional, ha dado lugar a un Derecho tinternacional

del desarrollo, gue se fundamenta en tres principios:

{ ) CAMPILLO SAINZ J., Op. Cil.. p.Po3,
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( ) BUENO OERARDO, “Un nuevo orden on tas elaciones
financieras y  lecnoldgicos  con ot lercer  mundo?’, nev.
loro irternacional, Colegio de Mdxico, vol. KNI, mim, 1,

México, Julio-Septiemdbre, 1980, p. 24.
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al La concretizacidn. - Que
constste en aplicar un tratamiento desigual entre paises
ricos y pobres, atenuando con este trato desigual
precisamente las desigualdades; no reciprocidad, trato
preferencial y compensacidn. Veremos mas adelante como
estas aspiractones de los pailses mds débiles, han
encontrade eco en las reformas gque se plantean al

principto de {gualdad de Llratamiento del Convento de Union

de Parts.

bola democratizacidn.- esto es,
la participacidn tgualitaria de todos los Estados en la
toma de decistones., Un reflejo de este principio lo es
tamdbidn la reforma gque se plantea al Conwvenio de Unidn de

Parts en cuanto a la regla de unanimidad.

c> La tntegracidn de todos Llos

paises a nivel de medios y obJetivos.

Explicade lo anterioer. pasemnos
ahora a anallzar concretamente todos Llos problemas gue
presenta el Convenico de Paris en relacidn con los patlses

en desarrollo.



5.2. EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATAHIENTO.

El Convenio de Unidn de Paris es
un instrumento juridico @ue fué creado a medtados del
sigle pasado, y recordemos gue fueron las grandes
potencias europeas (francia. Inglaterra, Espafia, etlc.,”
Qque se encontraban en el umbral del capitalismo, las gque
convocaron a la conuvencidn; entre tales potencias y en
aguellos momentos se podia hablar de una relativa tgucldad
entre las partes, toda vez qQue tampoco debemos olvidar a
los parses pobres que tanbidn tomaron parte aunque fueran
pocos, perc al momento actual en gque la mayoria de los
patses adheridos a la Unidn son Paises en desarrollo, no
podemos hablar de una Ugualdad en cuanto a desarrolle

econdmico.

En muchas ocactiones., los
privilegios exclusivos de monopolio que conceden los
Paises en desarrollec con fundamento en sus sistemas
nactonales de patentes, son perjudiciales a sus econom(ds;
ya que dichos monopolios solo son usados para capturar sus
mercados o ramas tndustriales, lo q@ue trae dos graves
consecuenctias: () ''...scbre precios a los productos o

procedinientos patentados al eliminar la competencia...,’
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(***) toda vez Que en muchas ocactones el proveedor de

tecnologiac proveniente de un pars desarrollado., es duefio
de varias patentes sobre diversas partes o componentes del
producto o procedimiento patentado, obligando con esto al
Paises en desarrollo a comprar solo a sus sucursales; 20
**...que se LImpida la jfabricacidn local <patentes de

rr (*™®) o5 decir, el titular gue detenta la

blogueod. .
patente no la explota en el territorio nacional, y tan
solo importa el producto patentado o fabricado con el
procedimiento patentado; pero a su vez implde Que cualgier
tercero nacional del patls de importacidn, explote la

patente en dicho pats. La importacidn de articulos

patentados serd tratada en el sigulente apartado.

No se debe en estos casos
concedser la igualdad de trotamiento, ya gque ''.. . tal
igualdad en la prdctica sirve para fortalecer la ya de por
st fuerte posicion de los titulares extranjeros de

v (mo) La igualdad de tratamiento solo se

patentes. . .
Jjustifica cuando las partes son realmente tguales; ol

tratar desigual a los desiguales no es nada nuevo, ni algo

(*7)  ALVAREZ  SOBERANIS J., ~La  Regulacidén  do o
Invencionea v Marcas y de la Tranaferoncia de
'racnologm, Op. Cil., p. 38,
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ﬂl Ib. Idem.

) SURENDRA J. PATEL, “The Patent Syeltem and the Third

Vcrld' rev. vorld development, vol. 2, nim. e, Published
by Pegamon Frees, Lld., Oxford, September 1974, p. .



que atente contra el principio de igualdad de todos los
hombres ante la ley emanade de la revolucion Francesa. £l
trato destigual es un principlo Que se ha desarrollacle en
el fragor del Derecho social, gque forma gparte de la
moderna divisidn trtpartita del Derecho en orivado,
publico y social; como ejemplo tenemos el Derecho del
trabajo, en el que la lsy no da un tratamiento igual al
patron y al trabajador, sino Que mas bien es

proteccionista del segundo.

No se propone la destruccidn del
principio de {gualdad de tratamiento, mas bien creeo Que
anbos: el de lgualdad y el de desigualdad, pueden
coexistir dentro del Convenio de Unidn de Paris; en la
futura revision al Convenio de Union de Paris, se debe
insertar el principio de trato dest'éual. dentro de los
articulos &o. y 3o0. que regulan el principio de igualdad y
asimilacidn; reglamentando ambos principios ampliamente,
determinando con claridad tedas las circunsiancias y

modal idades en gQue pudieran presentarse.

5,3, LA IMPORTACION DE ARTICULOS PATENTADOS

Ecte es un problema de captlal

tmportancia, sefiala al efectc el incisc I, apartado 4, del



articule 5 del Convenic de Unidn de Parts: ‘'La
introduccidn, por el titular de la patente, en el pats
donde la patente ha sido concedida, de objetos fabricados
en otro de los paises de la Unidn no provocarda su
caducidad. ' Es decir, que aungue el titular de la patente
no explote la patente en el territoro del pals gque le
concedid el privilegio; basta con gue lo iImporte o
introduzca en dicho pais para que no opere Lla caducidad

del privilegio.

Esta es una de las normas del
Conuento qQue mayor oposicidn ha encontrado en los patises
poseedores de tecnologia originaria; 3 ante el
pronunciamiento undnime de los palses pobres en el sentido
de gue el titular de ta patente debe resarcir a la
soctedad, explotando el privilegio en el territorio del
pais gque le ha concedido el privilegio: desde el inicio de
la c¢onvencidn Llas potencias se opusieron, vgr: "*El
delegado de Bélgica denuncid como inadmisidble el requisito

de gue el litular de la patente trabaje su Inuvento en

. . . . 140
quince o veinte naclones diferentes. '’ ( )
T30 - g i
( )  PENROSE EDITH T., “La  economia del Simtema
Internactonak de Patentes. ** siglo XK1 Editores, 5. A,

Primera edicidn, Mdxico, 1974., p. 79.
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En real tdad le asiste
parcialmente la razdn al delegado Belga ya Que
efectivanente, resultaria bastante ocneroso y quizd hasta
imposible explotar la patente en tantos paises; pero
veremos en el sigulente capitulo, como el convenio permite
por medio de otras disposicisiones no solo esa importacidn
que suple a la explotacion, si no también le permite al
titular tmpedir gue cualqQuier tercero tmporte tambidn el
producto. Esto es sumamenle daMino para las economfas ya
de por st débiles de los Pailses en desarrollo. toda wvez
que esta siluacidn cierra sus mercados en la rama
industrial de que se trate; guedando tal industria a veces

en manos de una o unas cuantas empresas extranjeras.

Sefiala el profesor Jatme Alvarez
Soberanis., Que el titular de la patente bien puede optar
por autortzar en estos casos '’...la explotacion a
terceros a travdz del licenciamiento, o de no patentar acht

donde no resulta rentable la explotacidn del invento.
[“’) Yo pienso que deberia este precepto reglamentarse en
la prdxima revisidn al Convenio de Unidn de Paris; no

basta que los Patses en desarrollso tomen ciertas medidas

de hecho © en sus leyes tnternas, toda wvez que en esta

(Ghiab) ALVARER ROBCRANIG g “La Regulacidn de lae
Invenciones Yy Marcas v de ta Transferencia de
Tocnologia. * Op, Cit,, p. 101,
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materta impera ain la reciprocidad, y no cluidemos gue en
ultima tnstancia queda la represdlia econdmica gue por Qo
demds es muy fdcil aplicar por los Paises Desarrollados;
habida cuenta del grado de dependencia gue tienen con

respecto a ellos los Paises en desarrollo.

Urge algo asi como un reglamento
del Conuvenio de Paris, en Que se creen las
instrumentaciones jurtvdicas Que permitan a los Paises en
desarrollo protegerse economica y soclalmente de los
abusos a Que estdn expuestos con estos principios tan
dogmdticos e inflextbles; claro estd, que se debe lograr
el eguilibrio con los = interédses de los Paises
Desarrollados, toda vez que ellos tambieén tienen derechos
y  Juegan un papel determinante en el comercio
internactonal. Ademds que como ya hemos visto, no se puede
tampoco privar a los titulares de patentes de todo
beneficio, puesto gue eslo traeria un inevitable atrazo

cltentifico y tecnoldgico.

5. 4. DERECHO DE PRIORIDAD

Tambien el derecho de prioridad

consagrado en el articule 4o. del Convenio de Unicdn de

Paris, tiene efectos nocivos en Llas economias de leos




Paises en desarrollo. Parece ser que la aplicacidn de esta
disposicidn es ''...inconveniente para Llos palses en
desarrollo por dos motivos: a...acentua el deseguilibrio
entre los paises desarrollados y los palses periféricos en
virtud de gQue la corriente de patentamiento es mayor de
aguellos hactla estos qQue viceversa; dIPorque permile gQue
los patses desarrollados Que han adoptade el sistema de
novedad relativa en cuanto al espacio patenten en los
patses en desarrollo invenciones ya conocidas. '’ (142)
Ademds es de hacerse noitar Que
existe una gran dosis de informacidn clentifica ¥
tecnologica contenida en las invenciones, gue realmente no
es dada a conocer por el titular en el docunento
respectivo, es el llamado Rnow-how o secretos industriales
de fabricacidn a que ya nos henos referido. Entonces
resulta Que muchas wveces el reconocer el derecho dp
prioridad a@ los pailses desarrollados, no es para los
patses en desarrollo una garantia de gue esto les vuva «
acrecentar su acervo cientifico y tecnoldgico. Sino gue se
deberia lnvestigar antes, st la patente se explota

realmente en dichos palses en desarrollo,

(T*%) ARACAMA ZORRAQUIN ERNESTO., “El Convenio de Paris y

loe paiess do Amdrica Lalina, Revieta de la Propiedad
Intoloctual, oMrr, Afic VI, ndm. 2, Qirebra, Suiza, 1973,

p. 128,




Por otro lado tenemos el problema
del L Lmal funcionamiento de las Oficinas de
Patentes,..""’ (u.a) Efectivamente, la infraestructura muchas
veces no es adecuada y se sncuentra muy a la zaga de los
complejos sistemas computarizados de los paises altamente
desarrollardos. Todos estos problemas sumados, vuienen a

poner en tela de juicio la ventaja del principio a comento

para los paises en desarrollo.

5,5. VOTACION Y DENUNCIA DEL TRATADO.

Por lo gque se refiere a la regla
de la unanimidad Que debe existir para efectos de La
revision del pacte de Unidn, obvio gque <viene a ser una
disposicion injusta; si consitderamos gque los Palses en
desarrollo a mas de representar la mayoria en la Unidn,
son también los perjudicades por los efectos nocivos gue

tiene el sistema. ' .Esta regla favorece el

mantenimiento de las desigualdades tecnoldgicas existentes

, . N Ve 144
entre Llos paises, por egolsnos nacionales. 4 )
Efectivamente, esta regla permite Que un solo pals se

oponga a una decisidn gue podria benefictar no solo a un

{ l"\’) ALVAREZ SOBERANIS S, “La Regulacién do los
Invencionea b4 Marcas Y de la Transforencia de
Tecnologia. * Op. Cit., p. 162, .

144 "
( ) o Git., p. 163,



pats sino muchas veces a unag regidn o grupc de patses,

como seria el caso de los patses Laline Americanos.

Parece ser ast gque la democracia
aparente qQue representa esta regla no es del todo justa, y
Que mas bilen stirve para instaurar una tiranta; Una
verdadera democracta debe ser hablando en tdérminos de
Justicia social: el voto de las mayorias. Por lo gue la
regla de la unanimidad debe ser derogada de plano en la

Jutura revisicn al Conuenio de Union de Partis.

En cuanto a la reglamentacidn del
derecho de denuncia del lratade., esta no es adecuada y
también se presenta come un obstdculo para el Llibre
desarrollo deée los Patses en desarrolle. Seficla &l articulo
26 del Convenio de Union de Paris en el tnciso &. * 'Todo
patls podrd denunciar la presente acta mediante
notificacion dirigida al director general...'’, hasta agur

todo parece marchar bien,

Sin embargo, el Inciso 4 del
mismo precepto sefiala que este derecho solo se puede

ejercer ...antes de la expiracion de un plazo de cinco
afios contados desde la fecha en que se haya hecho miembro
de la Unidn.'' Consideroc gque un plazo como el mencionado

no debertia existir. ya Qque en una materia como la gue




tratamos son (mprevisibles les efectos a fulure; ya gue no
se trata en el caso del Convenio de Unidn de Paris de un
acuerdo rejferente a la anexidn de un territorio, o a otra
sttuacion similar del Derecho Internacional; se trata de
algo relacionado estrechamente al desarrollo cientifico y

tecnoldgico del mundo.

El inciso 3 del articulo gue
comentamos, sefiala que '’la denuncla surtird efecte un afio
despuéds de la fecha en que el director general haya
recitbido ta notificacion, '’ Ast, nos encontrames con el
problema de que si algun pails decide denunctar el tratado,.
puede ser presionado de muchas maneras para desista de su
intento; serta por demds enunerar la infinidad de
presiones que se pueden ejercer, las gQue wvan desde Llas

politicas hasta los blogueos comerciales de lLeda indole.



CONCLUSIONES.

PRIHERA.- En la Ley HMexicana de
Invenciones y Marcas de 1976, nuestro legislador desechd
la tdeologia individualista burguesa del siglo pasado en
Que se sustentaba la Ley de Propiedad Industrial de (942;
ereando as! una nueva ley de cardcter soctial, Que
atendiendo al interds piblico responda con justicia a Llas
denandas de la sociedad. De tal manera gque México debe
adherirse a la peticidn de Brastl en el seno de la
Organizacidn de las Naciones Unidas, en el sentido de
hacer reformas de fondo al Convenio de Unidn de Paris para

la proteccidn de la propiedad tndustrial.

SEGUNDA. - NHablda cuenta de que ya
no es el individuo generalmente el titular de las patentes
de tnuencion., sino la gran empresa o coorporacidn. lo cual
le déd ya un cardcter eminentemente soctal al sistema
internacional de patentes; y siendo ademds que en el seno
de la Unicn de Paris Llos pairses en desarrolle son la
mayoria; estos deben formar un frente comun para plantear
las reformas de fondo al Convenio de Union de Paris. Deben
por lo mismo tales palses proponer gQue dicho Convenio,

adopte el cardcter de interés social y orden publico; toda
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vez gue el cardcter irndividualista gue aun ostenta. es lo
gue no permite a los patlses pobres asimilar adecuadamente
la tecnologia avanzada que existe en el mercado, as? como

¢rear su propla fuerza tecnoldgica.

TERCERA. -Deben ampliarse tos
derechos del titular del certificado de invencidon en el
Conveniec de Unidn de Partis; tloda wvez gue parecen ser
instrumentos de gran wutilidad para tos parses en
desarrello, ademds que este le titmprimiria un mayor

cardcter soctial al Convenio de Parts.

CUARTA. - Debe coordinarse el
Convento de Parcs con las legislaciones penales
nactonales, para itmpedir qQue los invasores sistemdticos de
patentes de invencidn; puedan cometer delitos y evadir la

accidn de la Jjusticta punitiva local.

QUINTA. - Debe ser reformade el
articulo 54 de nuestra Ley de Invenciones y Harcas, para
evitar que se prolongue por dos aflos la no explotacidn de
una patente por medio de un tercereo condescendiente; el
intcto de de la explotacidn debe ser casi (nmediate al
concederse una lLicencia obligatoria; es en todo caso
preferible gue opere la caducidad vy la patente se dé a

conocer al publico, evitando asi el atrazo de la tdenica,



a Que se siga manteniendo el dereche a. ne expl.ol.&r por
medio de una licencia que no se aplica ;a la explotacicn

efectiva del privilegio.

SEXTA.— Definitivamnente, noe es
Justlo aplicar a los patrses en desarrollo como el nuestro,
el principio de igualdad de tratamiento consignadoe en el
articulo 2, del Conventeo de Unidn de Paris; toda vez gue
no es Justo tratar i(gual a los qQue son destiguales
econdmicamente. Por lo tanto. México debe pronunciarse en
la prdxima rewisidon al Convento de Paris por la
tmplantac idn de un trato preferencial para los pailses en

desarrollo.

SEPTIHA. - Debe ser derogado el
articule 5, apde A, inciso {, del Convenio de Parts, ya
Que la sola 1introduccion o importacion del producto
patentade en ol pals que concede la patente, no puede
tenerse como una real y efectiva explotacion de la misma;
Vv mucho menos debe de servir para impedir la caducidad del

privilegio.

OCTAVA. - También debe ser
derogado el articulo 5 quarter del Convenio de Paris, ya
Que viene a reforzar la importacidn permitida en el

articulo 5. apdo A, inciso (!, del mismo tratado;



permiticndo que el (itular pueda perseguir a QqQuienes
introduzcan un producto en un pals de la Unidn, donde
tenga una patente gque proteja el procedimiento de

fabricacidn de diche producto.

NOVENA. -~ Deben ser dereogadas las
reglas de unantimidad en las votaciones, asi como la de
denuncia del tratado. La regla de unanimidad debe ser
suprimida, por gue con base en ella no podrian realizarse
Jamds no sole ninguna de las soluctiones propuestas en el
presente trabajo, sLtno que tampoco podrian realizorse
atras muche mejores Que indudablemerte propondrian
verdaderos expertos; ademds, una democracta entendida
sanamente debe atender a las necesidades de la mayoria del
grupo y no precisamente a la totalidad de 'sus integrantes.
Por otro lado debe derogarse el término de cinco afios para
denunciar el tratado, pues ese margen permile ejercer
presiones sobre el pais Que pretenda hacerlo; los paises
miembros de la Unidn de Paris. deben tener el derecho a

denunciar inmediatamente a su adhestidn dicho tratado.
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