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IETRODUCCION

En la época actual ante el incremento de la competencia
comercial e industrial en México Y en el extranjero resultantes
de la apertura de la economia del pais al comercio exterior Yy
de la creciente globalizacién de la economia internacional, se
hizo conveniente para México que en la industria y en el
comercio tuviera 1lugar un mejoramients continuo de 1la
tecnologia, pretendiéndose con esto que 1os productos y
servicios mexicanos aventajaran a 1los originarios de otros

paises en el mercado interno y en el de exportacidn.

Ante tales circunstancias,. y en el caso especifico de
las innovaciones de tipo industrial, por la gran trascendancia
scondmico social que representan, fue que el ejecutivo mexicano
decidio realizar un nuevo marco legal en materia de Propiedad
Industrial, considerando que el correcto reconoélllcnto y
proteccidén legal de los derechos exclusivos para la explotacidn:
de las invenciones industriales a través de las patentes,
constituyen incentivos naturales para la modernizacidn de la
industria y el comercio del pais, buscando ofrecer en México
una proteccién comparable a la que existe en los paises
industrializados de modo que se aliente la: insercidn de 1la
economia mexicana en la internacional y se propicie la
atraccién de la inversién extranjera y la transferencia de

tecnologia.



Pero contrario a tan nobles fines, suele suceder Y

ocurre en la practica cotidiana por diversas razones, que se

lleg a d indebidamente patentes, creindose con esto
un conflicto de intereses que da lugar a una situacién juridica
de tipo especial y compleja, donde no solo se afectan 1los
intereses de aquel que en forma correcta obtuvo su patente,
sino también se ponen en juego los intereses de la colectividad
al momento de crearse un monopolio en forma incorrecta,
situacidén que hace 1légico y necesario gque deba nulificarse
aquella patente que fué concedida en pugn'a con los intereses

mencionados.

Pues bien, constituye el objetive principal de este
modesto trabajo de tesis, el realizar un analisis a fondo de
aquellos casos en los que una patente puede ser declarada nula
por haber sido indebidamente otorgada, casos que
especificamente se encuentran planteados por la nueva ley de
Fomento y Proteccidén de la Propiedad Industrial, misma que a su
vez presenta una diversidad de figuras y términos en el campo
de las 1nv.ncione; que debieron ser tomadas en cuenta par-a la

realizacion del objetivo principal del presente trabajo.

Asi pues, esperando con esta sencilla investigacidn
poder aportar algo mas al campo de la Propiedad Industrial del
que tan pocos se han ocupado a pesar de su gran importancia en

el desarrollo econdmico social gue mucho requiere nuestro pais



y por otra parte seguir orgullosamente los pasos de ese grupo
de catedrédticos de la Universidad Nacional Autdnoma de México,
especialmente de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales
Acatlan, quienes directamente a través de sus citedras o
indirectamente a través de la lectura de sus obras despertaron

en mi el interés por este tipo de temas.



CAPITULO I
PRINCIPALES ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

Un examen retrospectivo de los principales antecedentes
legislativos tanto nacionales como internacionales del presente
caso, nos permitird saber el origen y el proceso evolutivo -
sufrido por las diversas instituciones legales contenidas en
nuestro sistema mexicgno de patentes hasta la promulgacién de
la vigente ley de Fomento y Proteccién de 1la Propledad
Industrial, (1) y por otra parte conocer las fuentes que
sirvieron de apoyo al mismo y la fraseologia empleada por los
preceptos constitucionales y legales que contemplan el problema

a estudio.

Asi pues a continuacién realizaremos el andlisis de las
legislaciones internacionales que primero- se ocuparon de 1la
proteccién juridica de los derechos de los inventores para
después entrar al estudio especifico de los principales cuerpos

legales gque han estado vigentes en nuestro pais.
1.1 ANTECEDENTES LEGISLATIVOS INTERNACIOMALRES

Las patentes no fueron conocidas en la antigledad, es

Ia Edad Media la que nos proporciona el puneq de part;da en

(1). piario Oficial de la Federacién de 27 de junio de 1991.



materia de los derechos concedidos a 1los inventores,
perfeccionadores y descubridores de obras intelectuales con
aplicacion a la industria, pues en esta época el ferreo dominio
del régimen de las Corporacicnes impedia 1la concurrencia
interna en el oficio, hecho que no favorecid la innovacioén de
las patentes, pues todo nueve método o descubrimiento quedaba

en provecho de las mismas.

No es sino como reaccidn en contra de dicho régimen que
surgieron los privilegios conferidos por los reyes
caprichosamente al autor de un invento para su  explotacioépn
exclusiva; con ello se encontrd el medio para sustraer al
individuo de 1la organizacién Corporativa, poniéndolo en
concurrencia con ella asegurando a las indq-trlns una garantia
dada por el Rey en Cartas Abiert?s, para que fueran conocidas
por todo el reino y al mismo tiempo era una forma de

remuneracioén por el descubrimiento hecho.

Las formas mas comunes eran las de concesidn  de
privilegios para toda una industria implantada
independ'iontemem:e de la invencién en especial. Las primeras
concesiones que se citan como ejemplos de esos privilegios son
la otorgada en el afo de 1551, a un italianoc para que pudiese
fabtica'r en Francia espejos, vasos y toda clase de cristales
como los de Venecia, y una semejante concedida en el afio de

1597,



En 1611 se otorga un privilegio exclusivo de veinte
afios al inventor de un nueve molino sefalando a 1los
contraventores una pena de 10,000 Libras que se aplicarian en

beneticio del Tesoro Real y del inventor.

Al multiplicarse los anteriores privileqios reales se
paso al extremo opuesto, concediéndose monopolios perpetuos
contrarios por completo a la libertad de trabajo. Ademas no
dejaba de ser una prerrogativa en favor del soberano
constituida arbitrariamente, no siendo esto propiamente el

reconocimiento del derecho del inventor a su descubrimiento.

A continuacidén realizaremos el analisis de cada una de
l1as legislaciones de los paises que primero se ocuparon de la
proteccién juridica de 1los derechos de 1los inventores,
refiriéndonos en especial a aquellas que han sido consideradas
como creadoras de sistemas en la materia y que por su

importancia han influenciado el orden legal de otros paises.

INGLATERRA: Fue en Inglaterra tal vez por el escaso
desarrollo de las Corporaciones, donde por primera vez aparece
el reconocimiento del derecho de los inventores, en un estatuto
del afio de 1623 emitido por el Rey Jacobo I, denominado

Estatuto Sobre Monopolios.

Posteriormente en el anRo de 1823 surge propiamente

hablando la primera ley gue con tal caracter, se ocupo de la



industria y de 1a proteccién dispensada a los inventores en

dicho ramo, misma que fué denominada Ley de la Industria.

Inglaterra en la tutela juridica de los derechos del
inventor, implanta el sistema del Examen Previo, es decir, que
para conceder a un inventor el derecho exclusivo sobre los
productos de su inteligencia con aplicacién en el campo de 1la
industria, previamente debia examinarse la novedad y utilidad
del invento o descubrimiento. Este sistema formé la base del
sistema juridico de los Estados Unidos sobre la materia vy

juntos influyeron en los pueblos de extraccién anglosajona. (2)_

ESPANA: En Espaia se dicta la primera disposicién sobra
propiedad industrial, en el afio de 1776, y posteriormente el 27
de narzo de 1826 surge la primera ley especial cuye articuloe

primero estaba concebido en los siguientes términos:

YARTICULO 1% .= Toda persona de
cualquiera condicién o pais que se
proponga establecer -] establezca
maquina, aparato, instrumento, proceder
u operacién wmecanica o .quimica, que
todo o en parte sean nuevos O no estén
establecidos del mismo modo y forma en
estos reinos, tendran su  uso -}
propiedad exclusiva, bajo las reglas y
condiciones que se expresan en las

(2) . Rangel Medina David, "La Propiedad Industrial en
ja Literatura Juridica Mexicana", Revista Mexicana de la
Propiedad Industrial y Artistica, Numero 7, Enero-Junio,
México, D.F., 1966, Pag. 16.



disposiciones legales y con sujecidén a
las ieyes Reales, Ordenes, Reglamentos
Y Bandos de Policia”.

Tres afios despuds, por Real Orden de 23 de Diehm}aro de
1829, se aclara la anterior disposicién estableciéndose 16
siguiente: "Que no habiendo sido voluntad del Soberanc conceder
privilegios exclusivos, para Empresas ni Operacicnes Gensrales,
es consiguiente que aun cuando se solicite privilegio de
introduccién para un producto nuevo en estos reinos, sdélo recae
sobre los medios de ejecutarlo o producirlo, quedando asi
libres otros para que puedan ejecutarlo por otros medios si los

hayan o inventan®,

El privilegio, era otorgado por cinco, diez o quince
afios a voluntad de los interesados, en caso de que versara
sobre objetos de mu propia invencién, y por solo cinco afos si
fuera para introducirlos de otros paises, entendiéndose que el
privilegio concedido para estos que se llamaban de
introduccién, habia de ser para ejecutar y poner en practica en
estos reinos algun. objeto, pero no para traerlo hecho de fuera,
pues en tal caso se le sujetaba a 1o dispuesto an los Arancalas
y Ordenes Acerca de 1la Entrada de Géneros y Efectos

Extranjeros. (3)

(3) Reynoso Obregén Mario Daniel “Naturaleza Juridica de
los Derechos del Inventor", Tesis, Escuela Libre de
Derecho, México, D.F., 1948, Pag. 13.



ESTADOS UNIDOS: Tomando como ejemplo el sistema
establecido por 1la primera disposicién inglesa sobre 1la
materia, los Estados Unidos expiden su primer Estatuto Federal
relativo a patentes de invancién en el afio de 1790, disposicién
que obedece a la facultad otorgada por la Constitucién de 1787,
en su Articulo Primero, Seccién Octava, Clausula Octava, al
Congreso Federal, para legislar sobre derechos del inventor; el

cual establecia lo siguiente:

“ARTICULO 1° El congreso esta
facultado: ....

sees

SECCION OCTAVA.~ ....

CLAUSULA OCTAVA.- Para promover el
adelanto de las ciencias y artes
utiles, garantizando a los autores
e« ‘inventores, por un tiempo
limitado, el derecho exclusivo a
sus respactivos escritos y
descubrimientos”.

FRANCIA: Debido a 1la Revelucién Francesa, fueron
abolidas las Corporaciones, consagrandose el principio de 1la
Libertad de Trabajo que ya se contenia en la ley de Enero de
1791, y por consiguiente fue concebido el derecho de los
inventores en la Ley de Mayo de 1791, misma que constaba de
quince articulos, otorgandole al derecho del inventor un

carActer perpetuc al considerarlo como dereche de propiedad.

Poasteriormente en el afno de 1844 se expide una nueva
diapo.léiOn denominada Ley de Patentes, la cual no especificaba

la naturaleza del derecho protegido y que sin embargo estuvo



vigente hasta el afio de 1935, en su mayor parte pues soloe
sufridé algunas modificaciones, principalmente en lo referente a
Tasas y Prorrogas concedidas en la duracién de las patentes,
como consecuencia de la inactividad de los propietarios, por

virtud de la Guerra Mundial.

En cuanto al sistema seguido en Francia, es totalmente
opuesto al sistema inglés del examen previo, pues establece que
el derecho concedido a 1los inventores se dé sin el citado
examen, dejando a salvo los derechos de terceros para
desvirtuar tal derechc, es decir, el Estado asume un papel

exclusivamente notarial. (4)

Asi como Inglaterra inspiro el sistema de los paises
anglosajones, Francia por su parte influye en 1los pa;ses

Latinos.

ALEMANIA: Su primera ley fue dictada en el aijo de 1815,
adoptando el sistema de 1alloqiélacién francesa, es hasta el
afto de 1842 cuando. a través de la Ley Golfrat, expedida por el
Congreso General, cuando se vuelven los derechos de los

inventores de observancia general en todo el pais.

El sistema aleman tuvo influencia directa en 1los

sistemas adoptados por Austria y Hungria.

(4) Rangel Medina David, Op. cit. Pag. 16.



Por ultimo, en Rusia Bélgica y Holanda se registran las
primeras legislaciones en la materia en los afos 1812 y 1817

respectivamente. -

En los paises que hemos sefalado es donde se nos
presentan los datos que histéricamente tienen mas valor para
nuestra legislacion y es en ellos donde nacieron los sistemas
que han influenciade las legislaciones de diversos paises del
mundo en lo referente a la proteccidén juridica del derecho de

los inventores.

1.2 ANTECEDENTES LEGISLATIVOS NACIONALES

A continuacién procederemos a realizar el analisis de
las principales disposiciones legales que sobre la materia se
han dictado en nuestro pais, lo anterior por considerar a las
mismas de vital importancia para el presente trabajo en
cumplimiento de los fines que fueron precisados con

anterioridad.

1.2.1 PERIODO 1820 A 1832.

La primera ley que rigid en México en materia de
patentés de invencidén fue el Decreto expedido por Las Cortes
Espafiolas de 2 de Octubre de 1820, para Asegurar el Derecho de
propiedad a los inventores, Perfeccionadores o a los que

introduzcan algun ramo de la industria.



El titulo de propiedad del inventor no se llamaba
patente, sino Certificado de 1Invencién; tal disposicieén
establecia el derecho de propiedad que tenia el autor del
invento, perfeccion o introduccién sobre su obra, e imponia la
obligacién al gobierno de otorgarle proteccién sin tener en
cuenta si eran o no utiles tales jinventos, perfecciones o
introducciones, exigiendo unicamente que no fueran contrarios a
las leyes, seguridad publica, buenas costunbres, drdenes o

reglamentos. (Articulo 2o.)

El autor mantenia su derecho de propiedad sequn el caso
por diez, siete y cinco afios y solo a propuesta del gobiernc
aprobada por lag Cortes, podia exc;der de este término pero no
mas de quince afos, para los inventores, diez para los
perfeccionadores y siete para los que hicieran alguna

introduccidén. (Articulo 13) (5}

Tal disposicién establecia el derecho de propiedad que
tenia el autor del -invento, perfeccidén o introduccidn sobre su
obra, y definia lo que se entendia por inventor diciendo que:
YEs aquel que hace por primera vez una cosa que hasta entonces
no se habia hecho, o se habia hechc pero de otro modo": por

Mejorador se entendia: "al que ahade, quita o varia algo

(5) Rangel Medina David, "Derecho de la Propiedad Industrial e
Intelectual® Edit. Instituto de Investigaciones Juridicas
UNAM, México, D.F., 1991, Pag. 1l1.
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escencial a las invenciones con el objeto de hacerlas mas

dtiles”., (Articulo 16)

También concedia el derecho de Prioridad a guienes 1o
hubieren presentado antes a la Autoridad Local Yy el de

transferir su derecho.

Disponia También gue todo inventor tiene el dereche a
mejorar su invencién bajo los mismos tramites y formalidades de
semejanza entre dos o mas descubrimientos, lo cual significa
que la mejora hecha a una inveﬁcién podia ser obra tanto del
inventor como de persona distinta, mas sin embargo se negaba el
uso de la invencién principal cuando se celebraba con el

propietario de esta un convenio. (Articulo 15}

En cuanto al tramite de registro, la solicitud para
asegurar la propiedad del invento, debia presentarse ante la
autoridad del domicilio, la cual remitia los documentos al Jefe
de la provincia y este al Secretaric de Gobernacioén, -debiendo
entregar en el momento de pedir la proteccién de la autoridad

fuertes cantidades de dinero. (1000 Reales)

El Secretario de Gobernacién expedia el certificado
correspondiente siendo el titule de propiedad del inventor y
contenia copia de los documentos y dibujos presentados,
recogiéndose por intermediacidén del Ayuntamiento, ante el cual

se solicitaba, previo el paga de cantidad igual a la entrega en
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un principio. Los expedientes respectivos eran depositados y
registrados segun sus fechas en un libro destinado al efecto,
publicdndose las invenciones en 1la Gaceta para que fueran

conocidas de todos.

Por otra parte, se preveia el caso de la Certificacién
Provisional cuando el inventor quisiere conservar en secreto su
descubrimjento en cuanto asi fuere necesario por rezones
politicas o comerciales existentes, describiéndose el invento
en un registro particular cerrado y sellado. El S.ci.curto de
Gobernacidn expedia el Certificado que aseguraba la propiedad

por el tiempo que quedaria en secreto.

Se concedia al inventor el derecho de perseguir
solamente ante los Tribunales Civiles a quien le turbass su
privilegio y la pena la limitaba a las costas del proceso o a
los perjuicios cuando habja buena fe y a costas mas cuatro

tantos del perjuicio habiendc mala fe.

Por ultimo disponia, que cesaba en su derecho el autor

del invento, mejcraéor o introductor, en los siguientes casos:
A) Si cedia en beneficio del publico su derecho.

B) Si dejaba transcurrir seis meses min recoger el

Certificado del Secretario de Gobernacién; y
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C) si dejaba pasar dos aftos sin poner en ejecucion el

invento, mejora o introduccién.

De los términos anteriores, podemos deducir que el
decreto en cuestion seguia el Sistema Francés excluyendo el

Examen previo.
1.2.2 PRRIODO 1832 A 1890,

La segunda ley sobre la materia y primera gque se

expidié después de cor da la Independencia de México, eé la

de 7 de Mayo de 1832, bajo el nombre de Ley Sobre Privilegios
Exclusivos a los Inventores, Perfeccionadores de Algun Ramo de

la Industria, la cual estaba compuesta de 21 articulos. (6)

Esta ley, protegia el .derecho de propledad a 1los
inventores o perfeccionadores de algan ramo de la industria y
les concedia derecho exclusive para usarlos en  todos 1los
Estados de la Federacién (salvo que el interesado solicitara la
exclusividad en un sole Estado) por el término de diez anos
para los primeros y de seis para los segundos contados a partir

de la expedicion de la patente.

‘a1 igual que la anterior, no examina si son o no utiles

(6) Rangel Medina David, Op. cit. pag. 11.
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los inventos, sino simplemente establece el examen a que la
citada Ley se refiere. Preveia también el caso de la ampliacidn
de privilegios, dando cuenta al Congreso, bero sin decir en que
caso se concedian y los inventores no podian explotar sus
industrias privilegiadamente sino hasta que obtuvieran 1a
patente, la cual debia publicarse en la Gaceta. lLos derechos
que se pagaban eran muy variables (de diez a trecientos pesos).
La patente de perfeccionamiento también se podia expedir a
cualquiera sin invalidar la del inventor principal, dejando a

salvo su libertad de contratar entre ambos.

A diferencia de la ley anterjor concedian el privilegio
al autor de la introduccidén, solo cuando esta a juicio del
Congreso General era de gran importancia y se perdia la patente

cuando se probaba gue habia sido obtenida de mala fe.

En cuanto al procedimiento de registro, es igual al
consignadc en el decreto anterior, pues simplemente se adecuta a
las modificaciones organico politicas resultantes del
movimiento indepenmdiente y con 1la salvedad de que podia
solicitarse directamente ante el Gobierno de la Republica,
debiendo las autoridades expedirle un certificado con la fecha
de la entrega y la descripcidén del objeto correspondiente. La
solicitud para obtener el privilegio, se publicaba en los
periddicos, para que en el término de dos meses tuviese la
oportunidad de ocurrir o alegar el que considerara tener un

mejor dereche de preferencia. La patente se expedia por
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conducto del Secretario de Relaciones, asugurindo con ella al

inventor la propiedad de su invencién.

Por iltimo, establecia la perdida del privilegio cuando
su objeto ya estuviese planteado por un particular, ain cuando

este no lo reclamara.

Decreto de 28 de Septiembre de 1843: Dentro del periodo
cronolégico sujeto a estudio surge con posterioridad a la Ley
del 7 de Mayo de 1832, el Decreto de 28 de Septiembre de 1843,
(7) expedido por Valentin Canalizo, por virtud del cual se
propuso evitar el perjuicio que resulta del hecho de que una
vez obtenido el privilegio exclusivo, transcurriera un término
indefinido sin que se planteara el invento o mejora, senalando
al efecto gque en cada patente de privilegio exciusivo para
plantear y empezar a hacer uso del objeto' privilegiado, se
fijaria un término prudente, transcurrido el cual caducaba el
privilegio concediéndose 1libre Accidén a cualquiera pa:;a

patentarlo de nuevo.

Reglamento de la "Ley de 7 de Mayo de 1832: El 2 de
Diciembre de 1851, se expidid el Reglamento de la Ley de 7 de
mayc de 1832, el cual quedd derogado por el expedido el 12 de
julio de 1852 y a la vez comprendido con ligeras reformas en

este ulﬁimo, mismas a las que a continuacidén nos referimos,

(7)  Rangel Medina DPavid, Op. cit., Pag. 16.
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En primer término la obligacién para el inventor o
perfeccionador de acompafiar por duplicado con su solicitud los
dibujos, modelos y cuantos = juzgase necesario para 1la
explicacién de su objeto, debiendo devolverse uno de ellos al
expedir la patente. Otras de las citadas reformas era la
establecida en el articulo segundo del Reglamento, por cuya
disposicién dejaba de ser el Gobierno quien examinara si los
inventos o perfeccionamientos eran o no contrarios a la moral,
la seguridad y la salud publica, ocupdndose de ello la Junta

Directiva de la Industria.

En cuanto al procedimientc variaba en lo relativo a la
oposicién de concesién del privileQio ya que la Junta Directiva
debia procurar que los interesados llegaran a un avenamiento, y
en caso de gue asi fuera, vigilar si con el mismo nho se

perjudicaba el interés publico ni se contrariaban las leyes.

En casc de lograrse tal avenimiento, se hacia constar
en un acta firmada por los interesados y el Presidente de 1la
Direccién, asi como por el Secretario. Con el 1nto¥!o
respectivo, la Direccién remitia esa acta al gobierno. De no
llegar al avenimiento, la Direccién enviaba al gobierno el
expediente exponiendo su opinién, este calificaba la oposicidn
concediende o negando la patente dentro de treinta dias y por
primera vez establecia se hicieran valer los derechos del que

se creyera perjudicado, ante los Tribunales Federales.
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En el caso de ser la controversia por haberse obtenido
el privilegio de mala fe, o me alegare prioridad de ellos, el
Tribunal Federal era quien decidia, informaba finalmente sobre
la concesién a la Direccidén de Industria, cuandc el fallo era

favorable.

No se otorgaba recurso judicial contra 1la resolucién
del Gobierno si la patente era considerada contraria a la moral
salud, y seguridad publica, buenas costumbres etc., y lo
concedia para el caso de que alguien perdiera el privilegio por

estar el invento ya planteado.

otra innovacidn, es la figura del Promotor Fiscal cuya
intervencién se requeria para que a solicitud dei Gobierno,
pidiera la nulidad de las patentes obtenidas de mala fe, o
cuando el inventc se encontraba ya planteado con anterioridad

sin privilegio.

Establecia que la patente expedida por el Gobierno, era
el titulo de propiedad que amparaba los derechos del autor del
invento, debiendo e*hibirse siempre los dibujos y descripciones
relativos, autorizados para fundar el derecho. A toda patente
se debia anexar con el sello del Ministerio de Relaciones, una

copia del Reglamento.

Posteriormente, mediante el Decreto de 22 de abril de

1853, las atribuciones que el anterior Reglamento conferia a la
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Junta Directiva de 1la Industria y la facultad de expedir

patentes de privilegios, se pasaron al Ministerio de Fomento.

Por ultimo, el 2 de junio de 1882, se reforma la
Constitucién de nuestra Republica en su articulo 85 Fraccidn
XvI, facultando al Presidente para conceder privilegios
exclusivos por tiempo 1limitado y con  arreglo a la ley
respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores

de algun ramo de Industria. (8)

1.2.3 PERIODO 1890 A 1903

Mag extensa gue las anteriores y mas de acuerdo con el
sistema de patentes actual es la Ley de 7 de Junio de 1890
sobre Patentes de privilegios a los Inventores o
Parfecclionadores; gue contaba con nueve Capitulos y cuarenta y
seis articulos, la cual derogé a la anterior y a todas las
demds disposiciones que se habian dictado, no habiendo llegado
a expedirse su reglamento, no obstante a estar ordenado en el

articulo 45 de dicha ley.

Concedia el derecho de explotacion exclusiva al autor

del invento o perfeccionamiento, lo mismo mexicano gque

(8) camara de Diputades XLVI Legislatura del Congresoc de la
Unién, "“Derechos del Pueblc Mexicano, México a través de
sus Constituciones", Vol. VII, Edit. Talleres Graficos de
la Nacidn, México D.F., 1967, Pag. 471.
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extranjero, haciendo extensivo el privilegio a los

descubrimientos y a los productos quimicos o farmacéuticos.

El plazo para la explotacién se aumentaba el doble del
que fijaban las leyes anteriores, o sea de veinte ahos,
admitiéndose prorroga por otros cinco afios en casos
excepcionales a Jjuicio del Ejecutivo y de concederse esa
prorroga para las patentes de invencidn se hacia extensiva para

las de perfeccionamiento.

Por el hecho de ser exhibidos publicamente eh un eventoc
© en su caso por la autoridad extranjera cque deba expedir
patentes, no perdian su novedad los inventos o perfecciocnes,
pero si en los demds casos, cuando la publicidad aun hecha en
el extranjero fuera suficiente para ejecutar la invencion,

mostrindose ya proteccionista de los inventores extranjeros.

Igual que las leyes anteriores, sclo se ocupa de cuidar
de que los inventos no sean contrarios a las leyes pxohibitxv;s
y negaba la proteccién a los inventos o descubrimientcs que no
fueran de caracter practico industrial:; por otra parte no podia
solicitarse la patente en forma global sobre varios objetos o
procedimientos, sino que era necesario solicitarse una para
cada uno, aun cuando se tratara de perfecciones diversas a un

solo invento.

Para la proteccion de los derechos de patentes
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expedidas en 1la Republica, no se toma en cuenta el que estas
estuvieren amparadas o se ampararan con posterioridad por
patentes extranjeras. Ya se incluia la posibilidad de solicitar
patentes dentro de la Republica de objetos o procedimientos
patentados en el extranjero y se establecia la independencia de
los derechos concedidos por unas y otras, asi como la
Expropiacion por causas de Utilidad publica, si con ellas se
creaba un Ramo importante de riqueza Naciocnal, cuando los
objetos pudieran producirse o aplicarse en el pais y el

inventor se negare a permitir su explotacion.

concedia solo a los inventpres el derecho de solicitar
patentes de perfeccionamiento peroc se les limitaba al término
de un afo y unicamente a los propios inventores otorgaba el
derecho de solicitar patentes para objetos amparados por

patentes extranjeras.

Se podia transmitir la propiedad de la patente por los
medios establecidos por la legislacién respecto a la propiedad
particular, pero no producia efectos contra tercero si no se
registraba en la Secretaria de Fomento exigiéndose ademas la

publicacioén en el Diario Oficial,

En cuanto al procedimiento de obtenciodn, la solicitud
debia hacerse ante la Secretaria de Fomento, a diferencia de
las anteriores en que podia formularse en el Diarie oficial de

diez en diez dias por el término de dos meses.



20

En cuanto a las causas para la oposicién no hay
diferencia sustancial alguna con las leyes anteriores, pero
deroga la funcidn conciliatoria de la Junta Directiva de 1la
Industria, en esta ley se mandaba expedir la patente a nombre
de 1a Nacidén y en ellas se exigia la firma del Presidente de la
Republica, la del Secretariec de Fomento y el Gran Sello. La
patente constituia el titulo de propiedad, necesitando estar
acompaiada con copia autorizada por el Oficial Mayor, de las
constancias, presentadas al hacerse la solicitud, y debia

inscribirse en un registro especial.

Los derechos no excedian de ciento cincuenta vy
trecientos pesos en casos de prorroga, los que debian pagarse
en la Tesoreria General de la Nacién. Para establecer el
invento se le concedian al autor cinco afos, plazo
improrrogable, perc mas amplioc que el que otorgaban las leyes
anteriores, hecho que se debia acreditar ante la Secretaria de
Fomento, so pena de caducidad de su derecho, gue era declarada
por los Tribunales a instancia de parte o del Ministerio

Publico.

Se consignaban en el fonde, las nismas causas gue
existian en las leyes anteriores sobre 1la nulidad de las
patentes, la cual podia solicitarse a peticion de parte o del

Ministerio Publico ante la autoridad Judicial.

No reconocia como nula la patente cuande el
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psticionario se habia excedido en sus derechos, si demostraba
que no habia existido dolo al hacer la solicitud, pues sélo se

disminuian tales derechos.

El término para solicitar la nulidad prescribia en un
afio, contado a partir del dia del establecimiento en el pais de
la explotacién de la patente, cuando su explotador no era en

realidad el inventor.

La declaracidén de nulidad, lo mismo gque la de caducidad
debian publicarse en el Diario Oficial y anotarse en el
Regjistro de Inscripcién de 1la Secretaria de Fomento y sus
efectos eran hacer caer bajo el Dominio Publico las invenciones

o perfecciones respectivas.

Por otra parte, es la primera disposicién en la materia
que ordena gque lo referente al delito de Falsificacién se
sujete a las prescripciones del cdédigo Penal vigente en esa

época en el Distrito Federal.

Por ultimo, tal disposicidn seguia adoptando el sistema
francés al no exigir como requisito en el otorgamionté de las

patentes, el examen previo.

El 2 de Junio de 1896 es promulgado el Decreto expedido
el 27 de mayo del mismo afio, reformando el articulo 23 de la

ley de 1890, en el que exigia a los poseedores de patentes de
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invencién o perfeccionamiento, el pago de Derechos adicionales
cada cinco afios, pagaderos en el plazo de dos meses, cComo
requisito indispensable para sequir conservando su patente,

hasta completar en quince afios la cantidad de cien pesos.
1.3 PERIODO 1903 A 1928.

Con fecha 28 de Mayo de 1903 se expide un Decreto que
autoriza al Ejecutive Federal para Reformar la Legislacidn
vigente sobre Patentes de Invencién, siendo hasta el 25 de
agosto .del mismo afo, cuando aparece la Ley de Patentes de

Invencidn.

La citada ley estaba compuesta de diecisieta Capitulos
Y ciento veintiun Articulos; el A“rticnlo 1°* @8 idéntico al del
mismo numero de la Ley de 1890, con el ahadido de incluir en
vista de la Reforma Constitucional anotada con anterioridad, a
miés del Articulo 28 Constitucional, el 85 Fraccion XV del mismo

ordenamiento.

El sistema de la Ley de 1903 es el seguido por las

anteriores o sea el francés, sin incluir el examen previo.

El pago de 1los Derechos Fiscales, sigue siendo
requisito esencial durante -la explotacidn del privilegio: los

requisitos de publicacién se repiten y solo se aflade un Examen
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de naturaleza Administrativa, que como su nombre lo indica, no
prejuzga en forma alguna sobre la novedad o utilidad de lo
concebido intelectualmente.

Esta Ley fincorporé por primera vez, las patentes de
Modelos y Dibujos Industriales, sometidridolas a 1o pravisto con
respecto a las patentes de invencién (miéulo- 107);: asi mismo
fija a las patentes un plazo de veinte afios suceptibles de ser

prorrogados hasta por cinco afios mds (Articulos 15 y 1§6). (9)

El 24 de Septiembre de 1903, el 8 de Abril de 1916 y el

15 de Agosto de 1920 se reforma tal ordenamiento.
1.3.1 PERIODO 1928 A 1942.

La siguiente ley es la Ley de Patentes, Marcas y de
Avisos y Nombres Comerciales de 26 de Junio de 1928, que

comenzé a regir el 1* de enero de 1929.

La ley en cuestién determina quienes pueden obtener una
patente, otorgadndolas a las personas fisicas o morales que las
soliciten; en su articulo segundo sefiala cuales son las

materias y objetos suceptibles de ser patentados.

(9) Rangel Medina David, oOp. Cit. Pdg. 11.
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Dicha ley suponia 1la novedad de la invencién Yy
establecia la posibilidad de que el nuevo Departamento de la
Propiedad Industrial realizara un Examen de Novedad Absoiuta de
la misma a peticién de un particular o el Ministerio Riblico en

los casos en que la Federacidén tuviese algun interés.

El sistema seqguido por la Ley de 1928 es Mixto o
Intermedio entre el Sistema de Examen Previo Ingles y el

Sistema Francés.

Por lo que se refiere a las patentes de
perfeccionamiento, estas son objeto de una mis amplia
reglamentacién en dicha ley. En cuanto a su reglamento, también
es mucho mas amplio y completo que el anterior, dado que
contiene preceptos aclaratorios de 1la ley, precisando de esa
manera el tramjte a seguir. En cuanto al término del
privilegio, sefialaba un plazo de veinte afios como maAximo,
improrrogables y para las de Modelo o Dibujo Industrial de diez
aflos (Articulo 33) reduciéndose dichos plazos cuando no eran

explotadas en la Republica.

La Oficina de Patentes de la Secretaria de Fomento, fue
reemplaiada por el Departamento de la Propiedad Industrial, de
la Secretaria de Economia, el que tenia a su cargo las labores

relacionadas con la expedicién de patentes.



1.3.2 FERIODO 1942 A 1976,

Durante este periodo estuvo vigente la Ley de 1la
Propiedad Industrial, misma que abrogs a la anterior lLey da
Patentes, Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 26 de
Junio de 1928.

La.Ley de la Propiedad Industrial fue publicada en el

Diario 0Oficial de la Federacién de 31 de diciembre de 1942, la
cual establecia en su articulo primeroc lo siguienta:

"ARTICULO 1*.-. Esta ley regula 1la

Propiedad Industrial y por ende las

Patentes de'Invencidn y de Mejoras, las

de Modelos y Dibujos Industriales las

Marcas, Los Nombres Yy Avisos

Comerciales las Indicaciones de

Procedencia Yy las Designaciones o

Nombres de Origen; asi como la
represidén de la Competencia Desleal”.

Por otra parte, en su articulo segqundo resalta la
importancia de las materias tuteladas en el ordenamiente de que
forma parte el citado precepto, dandoles el legislador el
cardcter de Orden Publico, reconociendo la importancia
econémico social de las invenciones y el que debido a ello se
protejan dichas obras:; igualmente establece en que consiste al
derecho que reconoce la ley a los inventores o sea la
Explotacién Exclusiva de sus inventos, otorgando el caracter de

transmisible al mencionado derecho. (Articulo 3Jo.)



Considera como invenciones patentables las sigufentes:
un nuevo empleo industrial o una nueva composicién de materia:;
el emplec de madios nuevos para obtener un producto ¢ resultado
industrial; 1la nueva aplicacién de medios conocidos para
obtener un producto o resultado industrial; las mejoras a una
invencién amparada por un patente anterior; o que sea del
Dominio Piblico, siempre gque produzcan un resultado industrial;
toda nueva forma de un producto industrial, pieza de maquina,
herramienta, estatua de alto o bajo relieve gque ya por su
disposicidén artistica o bien por una nueva disposicién de 1la
materia, forme un producto industrial nuevo y original y todo
nuevo dibujo usado con fines de ornamentacidén industrial en
cualquier sustancia y dispuesto en ella por impresioén, pintura,
bordado, tejido, cocido, modelado, fundicién, grabado, mosaico,
incrustacién, decoloramiento, u otro medio cualquiera mecédnico,
fisico gquimico, de tal manera que dé a los productos
industriales en los dibujos que se usen un_ aspecto peculiar y

propio. (Articulo 40.)

Por lo que respecta al sistema empleado por la ley, se
puede decir que seguia un Sistema Mixto, utilizando los dos
requisitos gue constituian la base del Sistema Ingles y Franceés
que ya conocemos, pues por una parte, establecia que el derecho
que confiere una patente se concede sobre la base de 1a
declaracion del peticionario de que 41 es el verdadero inventor
posesionario legitimo de éste y subsiste mientras no se declare
la nulidad de la patente (Articulo 90.) ya que las patentes

suponen 1la novedad de la invencién a que corresponden mientras
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no se pruebe 1o contrario; y por otra parte los articulos 24 Y
26 ordenaban la practica de dos Exédmenes; el Previo y el
ordinario de Novedad.

En cuanto al tramite, debia solicitarse por escrito la
patente, ante la Secretaria de Economia Nacional, acompafando a
la misma, un dibujoc del invento y una descripcisén detallada del
mismo que terminaréd con una especificacién clara y concisa en
1a que se sefiala concretamente en que consiste la novedad del
invento; posteriormente a esto se realizan los dos exdmenes ya
citados y se emite la resolucidn correspondiente, concediendo o
negando el titulo de patente; contra la resolucién dictada
procedia el Recurso de Reconslderaéién Administrativa, el que
debia ser interpuesto dentro de los dos mneses siguientes.

{Articulos 26, 27 y 28)

El plazo de vigencia del titulo de patente de Invencidn
y de mejora era de quince aiios, como maximo improrrogable y de
diez para las patentes de Modelo o Dibujo Industrial;
(Articulos 33 y 40) es decir, la nueva ley acorta el plazo de
vigencia del privilegio ya que tanto la Ley de 1903 (Articulo
15) concedia un plazo de veinte afos, mismo que podia ser
prorrogable hasta por cinco mas y la ley de 1928 (Articulo 33)

otorgaba un plazo improrrogable de veinte afos.

Ahora bien, en los casos en que la invencién no haya

sido explotada en el territorio nacional, dentro de los
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primeros afios de su vigencia o dentro de 10s primeros siete si
se trata de un Modelo o Dibujo Industrial, preveia la reduccidén

del plazo de vigencia a solo doce afos.

Por dltimo, en cuanto a la validez que le corresponde a
las patentes, tomando en consideracién la perdida de 1los
derechos que concede el privilegio, son dos las fuantes de
dicha perdida: la caducidad y la Nulidad, la primera de ellas
reglamentada en la Ley de 1903 en su articulo 40, en la Ley de
1928 en sus articulos 38, 39 y 68; y en la Ley de 1942 en sus
articulos 45 y 94. En cuanto a la nulidad, estuvo reglamentada
en las propias Leyes en sus articulos 42, 69 y 93

respectivamente.
1.3.2 PERIODO 1976 AL 27 DE JUNIO DE 1991.

Durante este periodo estuvo vigente 1la Ley de
Invenciones y Marcas de 30 de Diciembre de 1975, misma que fue
publicada en el Diario Oficial de 1la Federacion de 10 de
Febrero de 1976, la cual abrogéd a la anterior Ley de 1la
Propiedad Industrial de 31 de Diciembre de 1942.

El ordenamiento en estudio, fue concebido en primer
temino., en el Proyecto enviado al Senado por el Poder
Ejecutivo Federal, con el nombre de Ley que Regula los Derechos

de los Inventores y el Uso de sus Signos Marcarios; y fue a



protesta del Senador Rivera Pérez Campos (en Sesion celebrada
el martes 23 de Diciembre de 1975), cuando se hizo publica la
denominacidén de Ley de Invenciones y Marcas.

Dicha ley tiene como antecedente inmediato el Acuerdo
de Cartagena, sobre todo la Decisién Nuimero 85 de la Comisidn
del Acuerdo de Cartagena denominado: Reglamento para la
Aplicacién de las Normas de Propiedad Industrial.

¥ de manera particular en lo relativo a los conceptos
de patentabilidad, a las invenciones de los Asalariados, al
Término de Vigencia de las patentes, al; témino para iniciar su
explotacién y a la forma de comprobar la explotacién de las

nismas. (10)

El titular del Poder Ejecutivo Federal a través de la
Exposicién de Motivos de sste nuevo ordenamiento expresé: "Que
se trataba de eliminar 1los obstaculos que para nuestro
desarrollo derivaban de nuestro inadecuado régimen tradicional
de Propiedad Industrial; de ensanchar el campo para el
ejercicio de 1la actividad y 1a capacidad creadora de los
Maxicanos y de abrir nuevos caminos para 1liberarnos de 1a

dependencia y de 1a~ servidumbre®,

(10) sepulveda cesar, "El Sistema Mexicano de la Propiedad
Industrial®, Edit. Porrua, México D.F., 1989, Pigs. 41 y
42.
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En justificacién de la nueva ley continua manitestando:
"Durante el tiempo transcurrido a partir de la vigencia de la
Ley de la Propiedad Industrial, promulgada el 31 de Diciembre
de 1942, nuevos problemas y situaciones han aparecido en todos
los 4mbitos de la convivencia social y que frente a ellos no
bastarian simples modificaciones aisladas, ] reformas
parciales, sino que se hizo imprescindible crear un nuevo
ordenamiento inspirado en un propdsito coherente con nuevas
soluciones para estimular la creatividad de 1los hombres,
regulando este importante campo de 1la actividad humana de

acuerdo con las necesidades de la colectividad®. (11)

Muy amplia y demasiado bien estructurada para su época,
fue la Exposicién de Motivos que el entonces Presidente de la
Repuiblica hizo c¢uando remitié la Iniciativa de lLey al Congraso
de la Unién, y desde luego como era de esperarse también fue
muy prolija en razones justificativas de la necesidad de la

nueva ley, sefialando lo siguiente:

"En efecto, ya que el proyecto en cuestidn dio una
amplia explicacién acerca de las necesidades de sustituir el
nombre de la ley que era vigente entonces, por uno. que fuera

aceptable al imponer la supresién de la denominacien Propiedad

(11) pcheverria Alvarez Luis, "Exposicién de Motivos de la Ley
que Regula los Derechos de los Inventores y el uso de
Signos Marcarios," Publicada en el Diario Oficial de 1la
Federacidén de 10 de Febrero de 1976.
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Industrial, a cuyo amparoc se habia venido usando de un derecho
de proteccién que el Estado confiere, en evidente perjuicio del
Interés Social y como privilegio desmedido de los titulares de
las patentes gue usaron de ellas en su exclusivo provecho y
siendo que ademas dichos titulares en una cifra superior, el
90% correspondia a compafiias extranjeras, pero 1o grave del
cCaso es que eran patentes que servian para frenar el ﬂesarrollo
Nacional pues se les erigia en obstéculo para que otros
pudieran explotarlas y en un privilegio para propiciar 1la
explotacidn de los Paises en Vias de desarrollo en donde tales

patentes no se llegaban a explotar". (12)

De tal manera que fueron varias las 1nnovacionn-
contenidas en la lLay de Invenciones y Marcas, que a
continuacion procederemos a detallar aunque solo en lo relativo

a las patentes.

Fuera del nombre o denominacién de la ley, mantliene la
estructura, la materia y hasta casi la extension por el numero
de articulos que contiene, puesto que la anterior contenia un
total de 277 articulos, frente a los 237 que abarca la ley de
Invenciones y Marcas, de lo que podia pensarse gue no se aparta

diametralmente de su antecedente inmediato.

(12) campillo Saenz José, "Comparecencia ante - la Cimara de
Senadores, Version Taquigrafica de la Sesidén
Correspondiente al Martes 23 de Diciembre de 1975."
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Asi pues, la Ley de Invenciones y Marcas, establecia la
disminucién del plazo de duracién de las patentes, que en la
anterior era de quince ados, a solo diez (Articulo 40). (13) pa
razén gue se dic en este caso es que la evolucién de 1la
Tecnclogia es de tal manera rapida, que en general se considera
inclusive el plazo de diez afos, como excesivo para que un
articulo empiece a ser obsoleto y siendo ademds que los
técnicos de las Naciones Unidas recomiendan que no exceda de

cinco afos el plazo para los Contratos sobre Transferencia de
Tecnologia.

Después de transcurrido dicho término, las patentes
caen al Dominio Publico para que cualquiera las puada explotar:;
también se reduce considerablemente el plazo para la Revocaciodn
de una patente por falta de explotacion de doce a solo tres

afios contados desde la fecha de su expedicioén.

En el supuesto que transcurrido el plazo de tres anos
contados a partir de que la patente fue solicitada y esta no
sea explotada, cualquier persona podia solicitarla a 1la
entonces Secretaria de Industria y Comercio (hoy Secretaria de
Comercio y Fomento Industrial) para que se le otorgara una
Licencia Obligatoria y pudiese explotar dicha patente, en los

casos que la propia ley enumera.

(13) Mismo que fue Ampliado a Catorce Afios Improrrogables,
mediante Reforma Publicada en el Diario Oficial de 1la
Federacién de 16 de Enero de 1987.
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Esto nis que una novedad se presenta como una
Reglamentacién que hace operable esta institucisén de las
Licencias Obligatorias ya que suprimir el 50% del pago de
utilidades al titular de la patente, por el pago de una regalia
que se tijaba al Licenciatario a través del Registro Nacional
de Transferencia de Tecnologia con la circunstancia de que el
Licenciatario ya no podia obtener la renovacién de la Licencia

Obligatoria.

También establece y define las condiciones de
Explotacion de la Patente, en términos que signifiquen una
efectiva Explotacién Industrial en volumenes .y en condiciones

adecuadas de calidad y de precio. (hrticulo 43).

Por otro lado se establecen los dos casos de Licencias
obligatorias contenidas en las Fracciones III y IV del Articulec
50; que son: cuando la explotacién de una patente no satisfaga
el mercado nacional y cuando el tercero solicitante de 1la
Licencia obligatoria considere que hay posibilidad de Exportar
y el titular de la patente no la aproveche. En estos casos el
titular de la patente tendra preferencia para producir, ya sea
para el mercado nacional o para exportar y en estas condiciones
cuenta con el plazo de dos meses para expresar su desao de
hacerlo por si y presentar su programa de fabricacidén y otorgar
tianza para garantizar su cumplimiento. (ultimo pédrrafo del

articulo 50)
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Otra novedad en 1la citada ley es 1la Licencia de
Utilidad Publica, que se justiticara por razones de Salud
Piblica; de Defensa Nacional o cualquier otra de Interés
Publico, siendo estas Licencias instransmisibles, otorgables sn
cualquier tiempo y aunque el titular de la patente la este
explotando. (Articulo 56)

Una novedad de la mayor importancia es la limitacidén
del efecto de una patente a su explotacion o cesién de los
derechos que ampara, pero no el de conferir como en la ley
anterior el derecho exclusivo de importacién al producto
patentado o al fabricado con el procedimiento patentado.

(Articulo 37, pArrafo segundo)

otra de las innovaciones gque mas comentarios tuvo
cuando se conocié el Proyecto de Lay, fue la que establecid
como no patentables varios renglones que antes si lo eran y que
revisten un innegable interés publico, tales como: productes
tarmacéuticos y procedimientos para tabricarlos, los productos
alimenticios y 1los procedimientes para obtenerlos, Llos
insecticidas, plaguicidas, herbicidas, fungicidas, y los
procedimientos para fabricarlos, modificarlos o aplicarles, las
invenciones relacionadas con la energia y la seguridad nuclear
(Arcicuio 10). Peroc para no limitar o dejar de estimular la
inventiva y el hecho de dar a conocer sus inventos en México,
se crearon los Certificados de Invencidn, que suprimen los

monopolios de explotacidén en las materias sefialadas, pero que
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son registrables y pretenden mantener el estimulo al inventor
nediante su registro, y el derecho a recibir una regalia por la
explotacién que otro haga de dicho invento por un plazo de diez
afios y didndole intervancién a la Dirsccién General del Registro
Nacional de Transferencia d4&e Taecnologia, quien concedia
autorizacién para explotar el invento en sustitucidn del
titular del Certificado en determinados casos, y siendo
expedido por el Secretario de Industria y Comercio, y desde
luego otorgando 1a posibilidad de gque el titular del
Certificado haga la explotacién por si mismo. (Articulo 65 a
80)

Una cuestién que es comin para las Patentes y para los
Certificados de Invencidén, consiste en que el solicitante de
dichos Titulos debe de hacer una descripcién clara y completa
del invento de tal manera que pueda ser entendida y el invento
ejecutado por alguien con conocimientos o pericia media en 1la
materia, siendo obligacién del solicitante indicar cual es el
mejor procedimiento para llevar a la practica su invencioén.

(Articulo 17)

Por otra parte, establecia la Caducidad plena por falta
de explotacién de las patentes (Articulo 48) y el sefialamiento
de penas mas severas, por Infracciones a Derechos de Propiedad
Industrial; despenalizaba también una serie de conductas
transformandolas en sanciones administrativas, asiguiendo los

lineamientos de 1la mnoderna Penologia que sustituye las penas
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privativas de 1la libertad por las de carécter pecuniario, por
considerar ser mis efectivas en cuanto que se aplican en mencs
tiempo que las de caricter corporal, con lo que se evita poner
en wovimiento el aparato Judicial; limita a cinco articulos sus
disposiciones penales con 1lo que evita repeticiones y
confusiones; aumenta la sancidén privativa de la 1libertad, 1o
que pretende repercutir en el amedrentamiento y ejemplaridad de
los posibles delincuentes, con 1o que se cumple la finalidad de
la pena; la prevencién de los delitos y la reincidencia, dicha
ley suprime los errores de la Iey de 1942 en aspectos de
técnica juridica, por la que se infiere que fue redactada en

sus disposiciones penales por especialistas en la materia. (14)

Por tltimo, dicha ley también adopta el Sistema Mixto
que adopté su similar de 1942.

La Ley de Invencicnes y Marcas sufrié durante su
vigencia varias Reformas y Adiciones como son las publicadas en
el Diario Oficial de la Federacién de 29 de Diciembre de 1978,
de 31 de Diciembre de 1981 y la de 16 de Enero de 1987; dentro
de las cuales la mis importante en el campo de las patentes fue
la publicada en el Dijario oficial de la Federacidén de 16 de

Enero de 1987, que reformd los Articules 1e, 2+ 10, 14, 20, 28,

(14) vela Hernandez Carolina, "Las Disposiciones Penales sobre
Propiedad Industrial, en el Derecho Mexicano, Revista
Mexicana de 1a Propiedad Industrial y Artistica®, No. 27-
28 Enero-Diciembre, México, D.P., 1976, P4g. 196.
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30, 31, 36, 37, 40, 43, 48, 49, S50, 52, 57, 60, €5, 67, 68, 73,
7%, 81, 84, 85, 86A y adicioné el Titule Tercero Bis, relativo

al Fomento de las Invenciones de Aplicacién Industrial.

Asi pues, podenos afirmar que la innovacién mas
importante que puede encontrarse en esta ley, consiste en 1la
nueva orientacidn de contenido social gue encierra y que trata
de destruir los esquemas sociales del Colonialismo propiciados
al amparo de la ley anterior, dotando al Estado Mexicano de
instrumentos juridicos para permitir el uso de una patente
cuando lo reclame el Interés Publico y el titular de la uiln}
se niegue a concederlo y siendo tambidén un complemento
indispensable 1la Ley Sobre chi-tro de Transferencia de
Tecnologia y el Uso y Explotacién de Patentes y‘ Marcas,
tendiendo a hacer mas operantes sus disposiciones y
constituyendo asi un paso importante para evitar abusos,
liberarse de la dependencia del exterior y eliminar obstdculos

a nuestro desarrollo.
1.3.4 SITUACION ACTUAL.

En el Diario Oficial de la Federacion de 27 de Junio de
1991, se publicé la actual Ley del Fomento y Proteccidn de la
Propiedad Industrial, la cual de conformidad con sus Articulos
Primero y Segundo Transitorios, entrd en vigor al dia siguiente

de su publicacidn y abrogd la Ley de Invenciones y Marcas de 10

de Febrero de 1976.
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Las innovaciones contenidas en esta ley, corresponden a
los cambios que en el 4mbito internacional se suceden
actualmente, particularmente, a las repercusionss que en el

Ambito industrial y cial trae consigo el Tratado de Libre

Comercio entre México, Estados Unidos y Canada dentro del cual
se comprenden o contemplan todos los derechos de Propiedad
Intelectual; y a decir del Titular del Poder Ejecutivo en 1la
Exposicion de Motivos de la Iniciativa de Ley enviada a 1la
Camara de Senadores el Primero de Diciembre de 1990, en la que

manifestd lo siguiente:

"Los cambios que se estan realizando tienen el
propésito comin de sentar bases firmes para fincar el
desarrollo econdémico de México en el nuevo contexto de 1la

Economia Mundial®

"Los motivos de esta iniciativa se desprenden tanto de
los requerimientos para modernizar a 1la industria y el
comercio, contenidos en el Programa Nacional ~para 1la
Modernizacién Industrial y del Comercio Exterior 1990-1994,
como de cambios juridicos e institucionales que estan
ocurriendo simultdneamente en el contexto internacional en

materia de derechos de Propiedad Industrial’.

nEsta Iniciativa pretende ofrecer en México un marco de
protecciéon y de seguridad juridica para la Propiedad

Industrial, que es igual o superior a la existente en los demas
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Paises contra los que se compite en el planc mundialw. (15)

Ahora bien, por lo que se refiere al campo de lam
invenciones, la Lay de Fomento y Proteccion de 1la Propiedad

Industrial contempla esencialmente los sigulientes cambios:

La Ley anterior restringia la patentabilidad de algunas
de las figuras contempladas en el Articulo 10, Fracciones VIII,
IX, X Yy XI, las cuales serian protegidas en un plazo de diez
afios a partir de la fecha en gque fueran publicadas las reformas
de 1987, por lo que tales invenciones serian patentables hasta
1997. Actualmente ya son patentables y esto es debido en -uch;
a las presiones que se recibieron de los Estados Unidos, ya que
al no ser patentables en nuestro pais tales invenciones se
estaba permitiendo que terceros hicieran su uso al

considerarlos en el Dominio Publico.

como un ejemplo de lo anterior podemos citar a los
siguientes: Productos quimico-farmacduticos; medicinas en
general; bebidas y alimentos para consume humano © animal;
fertilizantes; pesticidas; herbicidas; fungicidas y productos
con actividad bioldgica; aleaciones; procesos biotecnolégicos

para obtener productos farmacéuticos; medicinas en general:

(15) carlos Salinas de Gortari, "Exposicion de Motivos de la
ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial,"
Publicada en el Diario Oficial de la Federacion de 27 de
Junio de 1991.
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bebidas y alimentos de consumo humano o animal; fertilizantes,
pesticidas, herbicidas, fungicidas y productos en actividad
biolégica: procesos genéticos para obtener especies vegetales o
animales, © sus variedades (salvo los enumerados comoe no
patentables); invenciones relacionadas con microorganismos,
como las que se realicen ussndolos, las que se apliquen a
ellos, o a las que resulten en los nismos, ¢uedando incluidos
todos los tipos de microorganismos, tales como bacterias,
hongos, microplasea, protozoarios y en general células que no

se reproduzcan sexualmente.

En cuanto a las invenciones que la nueva Ley sefiala

como neo patentables est&n las siguientes:

Los procesos escencialmente bioldgicos para 1la
obtencién o la repreoduccidon de plantas, animales y sus
variedades, incluyendo procesos genéticos o relativos a materia
capaz de conducir su propia duplicacidén por si nllna; o por
cualquier otra manera indirecta, cuando consistan simplemente
en seleccionar o aislar material bioldgico disponible y dejar
que actué en condiciones naturales; las especies vegetales y
las especies y razas animales; el material bioldgico, como se
encuentre en la naturaleza; las invenciones referentes a la

materia viva que compone el cuerpc humano.

En cuanto al término de vigencia de las patentes se

extiende de catorce a veinte afos. Anteriormente eran catorce
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aflos a partir de la fecha de otorgamiento y shora son veinte
aflos a partir de la presentacién de 1la solicitud respectiva.
Cuando se trata de productos farmacoquimicos la vigencia se
puede extender tres afos nis, siempre y cuando el titular
otorgue una licencia para la explotacién de su patente a una

persona moral con capital mayoritariamente mexicano.

En cuanto a la publicacién se puede decir que 1la
innovacién presentada por esta ley no tiene ningun efecto o
ventaja praActica para los solicitantes ya que nuestro sistema
legal no contempla procedimientos de oposicién como en otras
legislaciones que lo prevén no sélo para solicitudes de patente
sino para solicitudes de marca. La publicacién de una solicitua
en los términos de l1la nueva ley, 'deberd llevarse a cabo lo
antes posible inmediatamente después de dieciocho meses de
presentada la solicitud, si asi se le pide a la autoridad.
Posteriormente a la publicacién, se realiza un estudio de fondo
"y de utilidad para determinar si se cumplen los requisitos que

sefala la ley.

En cuanto a dicho examen, esto corresponde a lo gue en
1a ley anterior era el examen de novedad. La Secretaria podra
aceptar o requerir el aexamen de fondo realizado por oficinas

extranjeras examinadoras.

Por vez primera se introducen los Modelos de Utilidad

.n‘ nuestra legislacién, siendo definidos como "Los Objetos,
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utensilios, aparatos y herramientas que, como resultado de una
modificacién en su disposicién, configuracion, estructura o
forma, presenten una funcién diferente, réspecto de las partes
que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad"®. Tienen una
vigencia de diez afios a partir de su fecha 1e§al, es decir a
partir de su presentacion. Es mis sencillo su trdmite toda vez
que el examen de fondo se simplifica, ya que la novedad Que se

exige es aplicable unicamente dentro del territorio nacional.

Asi también bajo el nombre de Disefios Industriales
quedan comprendidos tanto 1los Dibujos como los Modelos
Industriales. La Ley define a los Dibujos Industriales como
"Toda combinacién de figuras, 1lineas o colores gque se
incorporen a un producto industrial con fines de ornamentacion
Y le den un aspecto peculiar y propio". Por Modelos
Industriales se entiénde "los constituidos por toda forma
tridimensional que sirva de tipo o patrén para la fabricacion
de un producto industrial que le dé una apariencia especial en
cuanto no imélique efectos tdcnicos". Su vigencia se amplia
quince anos improrrogables a partir de la fecha de presentacicén

de la solicitud correspondiente.

Por lo que se refiere a las Licencias Obligatorias, la
ley de la materia continua regulandolas para el caso de que no
se explcte una patente salvo que el titular o su licenciatario
haya estado realizando la importacidén del producto obtenido por

el procesc patentado.
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Por lo que toca a la Rehabilitacidn, este concepto ya
se contemplaba en el reglamento de la' Ley de Invenciones y
Marcas de 1988 pero no en su ley. La Ley de Pomento y
Proteccién de la Propiedad Industrial sedala que se pueds
rehabilitar una patente o registro caduco por falta de. pago
oportuno de los derechos correspondientes siempre y cuando 1la
solicitud se presents durante los seis meses siguientes al
plazo de gracia a gue alude la ley, cubriendo los Derechos

respectivos, mds sus recargos.

Al abrogarse la Ley Sobre el Control y el Registro de
Transferencia de Tecnologia y el Uso y Explotacién de Patentes
y Marcas, asi como su reglamento, la actual ley incluye un
capitulo referente a las licencias y la transmisién de derechos
en materia de patentes. La licencia deber4 ser inscrita en la
Secretaria para que pueda suxtir efectos en perjuicio de
terceros. Suponiendo que la licencia no sea inscrita, surte
efectos entre las partes de conformidad con la legislacidn
comin. La validez legal de tales acuerdos ya no se sujeta a la
inscripcién en el Registro Nacional de Transferencia de
Tecnologia, como lo disponia el Articulo once de la Ley de
Tecnologia que ha sido abrogada, en la cual se establecia que
la falta de inscripcién acarrearia 1la nulidad de tales
acuerdos, su cumplimiento no podria hacerse valer ante ninguna
autoridad ya que no podria ser exigide ante los tribunales

nacionales.

La Ley de Invenciones y Marcas requeria como requisito
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previo para el registro de usuarios autorizados, que el
contrato de licencia hubiera sido aprobado y registrado en el
Registro Nacional de Transferencia de Taecnologia en los

términos de la ley de la materia.

En la actual ley queda eliminado ese pre-requisito en
el tramite de inscripcién de licencias con lo cual el tramite

se simplifica considerablemente.

Cabe sefialar gue la citada ley estipula en que casos
procede 1la cancelacién de una licencia y se limita a 1log

siguientes:

Cuando la soliciten conjuntamente el titular de la
patente o registro y la persona a que se la haya concedido
licencia; por nulidad o caducidad de la patente o registro;
cuando se trate de 1licencias relacionadas con patéﬁcas de
productos farmacoquimicos o farmacéuticos, si el licenciatario
no realiza 1la explotacién de la patente en los términos

convenidos; por orden judicial.

Seran causales de negativa de inscripcidn de 1los

acuerdos de licencia de explotacidén de patentes las siguientes:

Cuando la patente o registro hubieren caducado; cuando

la duracién del acuerdo sea mayor a la vigencia de la patente o
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registro; y cuando en el contrato respectivo se excluya
expresamente 1la aplicabilidad de la ley de la wmateria sin
perjuicio de que las partes puedan soneterse al arbitraje

internacional en caso de conflicto.

Por 1o que se refiere a los Certificados de Invencién
que contemplaba y regulaba la ley anterior, que desaparecen en
la ley vigente, Yy que se encuentren en vigor a la fecha de
esta, les seran aplicablas las disposiciones de la ley anterior

hasta el vencimiento de los mismos.

Las solicitudes de tales Certificados de Invencisn se

convierte en solicitudes de patente.

En relacidn a las solicitudes de Certificados de
Invencién © de Patente que estin pendientes relativas a
procesos mediante 1los cuales se obtiene un producto que
conforme a la ley anterior no. era patentable pero si
actualmente, pueden convertirse en solicitudes de patente para
dicho producto manteniendo su fecha de presentacidn o prioridad
conocida, siempre y cuando asi lo haya solicitado el interesado

antes del 27 de Junio de 1992, entre otras condiciones.

otra innovacidn relevante dentro de la ley vigente es
la relativa a los Secretos Industriales, los cuales se definen
como: "toda informacidén de aplicacién industrial que guarde una

persona tisica o moral, con -cardcter confidencial, que
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signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o
econémica frente a terceros, en la realizacién de actividades
econémicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o
sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el

acceso restringido a la misman,

En relacién a los Secretos Ihdustrialcl, la ley
anterior ya los contemplaba, pero no con la amplitud vy
exactitud de la ley vigente; también es un conceptc que tanto

el cdédigo Penal y la legislacién laboral mencionan.

s§ sanciona como delito el revelar, apoderarse o usar
la informacion contenida en el secreto industrial que se
conozca por virtud del trabajo, cargo, puesto, ejercicio de la
profesién o relacidn de negocios, y que tal revelacidn sea sin
consentimiento de la perscna que guarde dichos secretos o de su

usuario autorizado.

Por otra parte cabe sefhalar que la apertura comercial
en nuestro pais ha dado como resultado que se introduzca
legalmente en el comercio productos que estian patentados
afectando de alguna manera a los licenciatarios ya que con
ellos se estan desplazando sus productos en el mercado. Sin
embargo, las importaciones de este tipo no constituyen
infraccién o delito en los términos de la ley vigente, ya que

se consideré que las importaciones paralelas de productos
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patentados no podrian ser un obsticulo para el comercio.

la ley vigente en lo relativo a iapectos contenciosos
presenta las siguientes novedades: Tipifica como delito el
fabricar o elaborar productos amparados por una patente de
invencién o por un registro de Modelo de Utilidad sin el
consentimiento de su titular; el poner en venta o en
circulacién productos protegidos por una patente © Modelo de
Utilidad sabiendo que 1los mismos fueron fabricados sin
autorizacidén de su titular o licenciatario; utilizar procesos
patentados sin consentimientos del titular respectivo, u
ofrecer en venta o poner en circulacién productos que sean
resultado de un proceso patentado ;1n tal consentimiento de su

titular o licenciatario.

Uno de los wmés importantes cambios en asta &rea es que
se suprimié el requisito de la resolucion previa para poder
ejercitar la accién penal. Dicha declaracién administrativa se
sustituye por un dictamen tdcnico que = deberda emitir 1la
Secretaria, el cual no prejuzgara sobre las acciones penales b
civiles sino gue sera un peritaje no impugnable mediante juicioc
de awparo, con lo que se pretende que la imparticion de
justicia sea mas expedita ya que al eliminarse la necesidad des
agotar las instancias administrativas para poder ejercer 1la
accion penal, se inicia esta yitima sin necesidad de agotar,

como antes, la primera.
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La averiguacisén previa de los delitos previstos en la
ley vigente, la iniciars& el Ministerio Publico Federal al saber
de los hechos que tipifiquen el delito, pudiendo la autoridad
judicial dictar las medidas cautelares que establece el Ccédigo

Federal de Procedimientos Penales.

Cuando una conducta i{licita en materia de Propiedad
Industrial no se tipifique como delito, sino que se considere
como infraccién administrativa, la ley establece un
procedimiento que debe agotarse previamente para -aplicar las

sanciones.

Por ultimo la Ley de Fomento y Proteccién de 1la
Propiedad Industrial crea el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial con el objeto de que sea dérgano de consulta de la
Secretaria de Comercio y Fomento  Industrial:; toniundd las

siguientes funciones:

Ser organo de consulta y apoyo técnico de la Secretaria
en materia de Propiedad Industrial; difundir, asesorar y dar
servicio al publico en esta materia; coadyuvar con 1la
Secretaria en la realizacidén de sus funciones previstas en los
Articulos quinto y sexto de la ley de la materia; formar y
mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas
en el pais o en el extranjero; realizar estudios sobre 1la

situacion de la propiedad industrial en el A4mbito
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internacional; efectuar investigaciones sobre el estado de la

técnica; y las demss que se requieran para su eficat

funcionamiento.

Cabe sefialar conc merc comentario, que el Inléituto
Mexicano de la Propiedad Industrial ss un viejo suefio de lograr
una autonomia y plenitud de  facultades e infraestructura en lo
ralativo a la Propiedad Industrial, sin que se le vean luces de

cuando podraé ofrecer los servicics para lo que fue creado, (16)
1.4 LEGISLACION INTERMACIOMAL VIGENTE EN LA MATERIA.

A manera de complemento de lo antes expuesto,
consideranos pertinente senalar a aquellos acuerdos
nultilaterales, regionales o bilaterales do los gue México
forma parte en mpateria de Propiedad in&uncrlal Y qus an
especifico son aplicables en todo lo relativo a la proteccién
juridica de los derechos de los inventores scbre las obras de

su ingenio.

A) Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad

Industrial de 20 de Marzo de 1883: del cual México ha sido

(16) pel Campo Gloria Isela, "Innovaciones Sobre Patentes", IDC
Seccién Juridico Corporativa, Afio VII, No. 146, México
1992, PAg. 1716.
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signatario desde su inicio, y a participado en todas sus

revisiones. (17)

B) Tratado de cCooperacién en Materia de Patentes:
conocido como P.C.T. (Patent Corporation Treaty) del cual

México forma parte A& partir del mes de junio de 1992; y

C) El Tratado de la Patente Europea, que establece la
Oficina Europea de Patentes: (18) Cabe aclarar en este ultimo
caso que aunque nuestro pais no es signatario de este Tratado,
nuestra ley vigente si acepta los Examenes de Novedad y de
ytilidad practicados por las oficinas examinadoras designadas

por dicho tratado.

(17) sepulveda Cesar, Op. Cit. Pag. 75.
(18) Rangel Medina David, Op. cit. Pags. 17 y 18.



CAPITULO II

CONCEPTOS BASICOS

Una vez que ya tenemos conocimiento de laos principales
antecedentes histérico Juridicos tanto nacionales como
internacionales que precedieron a nuestra actual legislacidn,
on el presente capitulo por considerarlo necesario realizaremos
un estudic especificos de los principales conceptos b&sicos en
la materia, y del sistema de patentes previsto en la vigente

ley.

2.1 COMCEPTO GRAMATICAL DE INVENCIONM.

Para el Diccionario de la Real Academia Espaficla, (1)
la palabra invencidén, Proviene del Latin; (Inventio ~ onis) y
significa 1a accién y efecto. de inventar; .cosa inventada:
engafio, ficcidén: eleccién y disposicién de los argumentos y

especies del discurso oratorio.

Inventar: (de Inventio); hallar o descubrir a fuerza de
ingenio y meditacidén, o por mero caso una cosa nueva © no
conocida; hallar, imaginar, crear su obra el poeta o el

artista; fingir hechos falsos: levantar exbustes.

(1) pjccionario de 1la Real Academia Espafiola, Decimonovena
Edicién, Edit. Espasa Calpe, México 1970.
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Para el Diccionario Técnico Larousse, (2) 1a palabra
Invencién significa: ™la accisn Y efecto de inventar; e
inventar del Latin (Inveniere) significa hallazgo o
descubrimiento realizado por una persona determinada; creacisn

por medio de la imaginacidn.®
2.1.2 CONCEPTO DOCTRIMARIO DB INVENCIOM

De manera general, la Doctrina considera gque toda
invencién es un acto esencialmente intelectual (3), una

creacioén del espiritu humano.

Por su parte Agustin Ramella dice al respecto (4) ngs
siempre 1la concepcién, 1la creacién intelectual gque queda

definida".

"pPero es evidente que no toda creacidn del espiritu
humano, constituye una invencién en un sentide juridico, sino
que es esencial ademds el que la misma sea la solucidén a un
problema gue nos lleve a la obtencién de un resultade
econémico, entendiéndose por esto el que satisfaga una

necesidadAhumana, es decir, que nos sea de utilidad."

(2) Dpiccionario Tecnico Larousse, Espafol Moderno, Edit:
Larousse, México, 1991, Pag. 309.

(3) Barrera Graft Jorge, "Tratadc de Derecho Mercantil", Edit.
Porrua, México, 1957, Pag. 337. .

(4) Ramella Agustin, "Tratado de 1la Propiedad Industrial",
Madrid, 1913, Pag. 3.
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Kohler, 1llama a la idea inventiva, idea de solucién;
(5) Breuer y Moreno considera que existe invencién, desde que

existe aplicacién practica. (6)

Para Manuel Diaz Velazco, "la existencia de tal
utilidad est4 determinada por el espiritu Y finalidad de 1la
legislacién a la Propiedad Industrial, que no cuida de proteger
la actividad de inventores y descubridores por 10 que tenga de
intelectualmente meritorio, si no por lo que valga como

industrialmente aprovechable, (7)

"De 1lo anterior, 1légicamente pod.mo-l concluir 1la
distincién entre Invencién y Descubrimiento, El Descubrimiento
consiste en encontrar algo que ya existia en la naturaleza y
que no habia sido objeto de nuestro conocimiento, de algo que
nos era desconocido, peroc no consiste en la soluclén de un

problema que satisfaga una necesidad humana.®

For su parte el Maestro Cesar Sepulveda dice respecto a
sla diferencla entra Descubrimiento e Invencién que: “el
Pescubrimientoc podria consistir en encontrar, en utilizar algo

que ya existia, aun cuande no se hubiese manifestado a nuestros

(3) Kohler, <citado por Breuer y Moreno, en su Libro "Patentes
de Invencidén", Buencs Alres, Argentina, 1921, Pig. 29.

(6) 1dem., PAg. 30.

(7) piaz vVelazco Manuel, "Concesién y Nulidad de Patentes de
Invencién®, Madrid. 1945, Pag. 86.
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sentidos®. Y aflade: "la Invencidén en cambio se realiza con un
fin determinado, proponiéndose el inventor resolver un problema
técnico o industrial. O por 1lo menos con la intencién de

obtener mayor comodidad para el hombre®. (8)

El maestro Ramella, (9) nos dice sobre este punto lo
siguiente: “El Descubrimiento supone siespre una cosa  ya
existente, la Invencién a su vezr es una cosa nueva gue no
existia con anterioridad; por el primero se ponen de
manifiesto, se reconocen objetos, fendmenos y propiedades de
los cuerpos cuya existencia no estaba aun comprobada. Por la
segunda se crean nuevos efectos técnicos, con idea de
satisfacer necesidades econdmicas, cambjando y wutilizando

fuerzas de la naturaleza®™.

Por ultimo agrega: "por el caracter de utilidad, para
satisfacer necesidades econdmicas, es por lo que la invencién
se distingue de otras producciones del espiritu humano, por
ejemplo; obras 1literarias, artisticas, etc., asi pues de 1la
anterior diferencia se desprende gque el Descubrimiento abre
paso a la Invencidén, ya gue quién haya sido el primero en
advertir, por ejemplo la cualidad particular de un cuerpo,

podr& mis facilmente y con anterioridad a cualquier otro,

(8) Sepulveda Cesar, "Notas para una Teoria de las
Invenciones® Revista de la Facultad de Derecho de México,
Enero-Junio, 1957, P4&g. 75.

(9) Ramella Agustin, Op. Cit., PAg. 58.
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utilizar el descubrimiento para satisfacer cualquier necesidad

humana.y lograr de esta formo una autentica Invencion."

Ahora bien, consideramos que con 1lo expuesto con
anterioridad a nuestro parecer, ain no esta completo el
significado del término que estudiamos ya que como veremos mas
adelante, para que exista una Invencidén, no basta unicamente
con una creacién del espiritu humano, cuyo objeto sea 1la
satisfaccion de una necesidad también humana, sino que es
necesario que su resultado sea "nuevo e industrializable."

Es decir el significado de la palabra Nuevo, en la
forma que aqui la estamos planteando, es mucho nas restringido
que el de una definicion comin, pues esta nos diria que Nuevo:
"es lo recién hecho o fabricado; 30 que Se Ve u Oye por primera

vez o 1o que no esta usado o lo esta poco." (10)

Aqui nosotros le estamos dando a la palabra Nuevo, el
significado de Novedoso, esto es, que tenga carédcter diferente
de una cosa que le precedid, es decir, que en este concepto

esta implicita la idea de originalidad.

Al respecto el Maestro Ramella (11} nos dice: "otra

(10) pjccionario de 1la Real Academia Espafola, Op. Cit. Pag.

928.
(11) ramella Agustin, Op. Cit. P4g. 70.



condicién del invento en que aespecialmente se sustancia su
originalidad es que concrete en si algqun carActer espacial que

lo diferencie de los medios conocidos y existentes para la

satisfaccion de idades h .

En este orden de ideas, el Maestro Rodriguez Yy
Rodriguez establece con respecto a lo anterior que seria facil
distinguir la Invencién de 1la Construccisén, pues esta es
unicamente la utilizacién de medios técnicos conocides, no

novedosos ni originales, (12)

Industrializable, por su parte se refiere a que la
invencién debe ser suceptible de utilizacidn industrial,
aplicable a la industria o que tenga aplicacién practica, en

una palabra.

Sobre este punto, el Maestro Ramella establece 1lo
siguiente: "el contenido de la palabra industrializable, es
decir, sobre el punto en gque la aplicacién pueda considerarse
industrial no existe conformidad de pareceres. Debs por 1lo
tanto, considerarse‘que concurre la aplicacién industrial en la
prdctica del invento en todo campo de actividad humana

encaminada a la produccidn, transformacién y empleo de materias

(12) Rodriguez y Rodriguez, "Derecho Mercantil®, Edit. Porrua,
8.A., Cuarta Edicién, México, 1960, PAg. 94. .
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primas y de otros productos ya elaborados en todo o en parte.
(13

Asi pues, de acuerdo con todo lo anterior podemos decir
que la Invencién doctrinariamente hablando es una creacién del
espiritu humano tendiente a la satisfaccién de necesidades

humanas de manera nueva e industrializable.

Es este pues el sentido juridico del término Invencion
que la doctrina ha elaborado y que hacemos nuestra para los

fines del presente trabajo.
2.1.3 COMCEPTO LEGAL DE INVENCIONM.

La Lay de Fomento y Proteccién de la Propiedad
Industrial, (14) en sus articulos 15 y 16 nos proporciona de
forma adecuada el concepto de lo gue debe considerarse como

invencidén, al establecer lo sigquiente:

"ARTICULO 15.- Serdn patentables las
invenciones que sean nuevas resultado
de una actividad inventiva y suceptible
de aplicacion industrial, en los
términos de esta Ley".

"ARTICULO 16.- Se considera  invencioén
toda creacion humana que permita
transformar la materia o energia que
existe en la naturaleza, para su
aprovechamiento por el hombre, a traves

(13) Ramella Agustin, Op. Cit. Pag. 86.
(14) piario oficial de la Federacidén de 27 de Junio de 1991.
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de las satisfacciones inmediata de una
necesidad concreta. Quedan conprendidos
entre las invenciones los procesos o

productos de aplicacién industrialv®,
Luego entonces de la transcripcién de los numerales
citados, se desprende con certeza que la ley de la materia,
adopta plenarmente el concepto doctrinario de invencién, que ya
hemos dejado anotado con anterioridad en virtud de gue reconoce
como invencién a todo acto esencialmente intelectual del

hombre, nuevo y suceptible de aplicacisén industrial destinado a

la satisfaccidn de necesidades humanas concretas.

Por otra parte y complementando la anterior definicidn,
el Articulo 12 de la lLey de la Materia dentro de sus Fracciones
1, III, y IV nos sefiala lo que debe entenderse por Nuevo,
Actividad Inventiva y Aplicacién Industrial de 1la sigulentg

nanera:

"ARTICULO 12.- Para los efectos de este
Titulo se considera como:

I.- Nuevo a todo aquello que no se
encuentra en el estado de -la
técnica.

cven

III.- Actividad inventiva, al proceso
creativo cuyos resultados no se
deduzcan del estado de la técnica
en forma evidente para un técnico
en la materia.

Iv.- Aplicacioen industrial a la
posibilidad de que cualquier
producto o proceso, sea producido
o utilizado, seqin ‘el caso, en
la industria, incluyéndose en
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esta a la agricultura, 1la
ganaderia, la pesca, la mineria,
las industrias de transformacion

propiamente dichas, la
construccién y toda clase de
servicios™,

2.2 MATURALEZA JURIDICA DEL DERECHNO DEL INVENTOR SODRE

LAS OBRAS DE SU INGENIO.

Desentrafado asi, el concepto de invencién que hemos
hecho, consideramos pertinente ahora el conocer 1a naturaleza
juridica que tiene el derecho del Lnyuntor sobre las obras o
invenciones de su ingenio; para ello sera preciso hacer \;n
breve analisis de las principales teorias que se ocupan de

explicar tal cuestidn.

2.2.1 TEORIA CLASICA QUE IDEMTIFICA BL DERECEO QUS TIENE BL’
INVENTOR SOBRE SU CREACION, A UN VERDADEACO DERRCEO DB
PROPIEDAD.

A partir ge la Revolucidén Francesa, que sefala una
época de individualismo ascendrado, se advierte un movimiento
proteccionista para los autores, inventores, perfeccionadores y
descubridores, reconociéndoles un derecho sobre las obras de su
ingenio. Surge entonces la Teoria que identifica al derecho del
inventor sobre sus obras, al derecho que tiene el campesino
sobre su cosecha o al de cualquier individuo sobre cosas

materiales, en otra forma dicho, al derecho de propiedad comun.



Es decir, el fundamento de 1la opinién de los
tratadistas de esa época, era la identidad de presentar los
mismos caracteres de 1la propiedad Romana en el derecho que el
inventor, descubridor y perfeccionador, tenia scbre sus
inventos; pues si bien reconocia que esos inventos eran bienes
de naturaleza incorpdrea o intelectual, en sus relaciones con
el inventor aparecian los caracteres de la "Proprietas®, por
encontrarse en la especie un derecho absoluto, exclusivo y
directo.

Absoluto, era el derecho de la propiedad y el derecho
del inventor, por cuanto en los casos no habia sujeto pasivo,

determinado siendo que se imponia respecto a todos.

El caracter de Exclusividad, provenia tanto en el
derecho del inventor como en 1la propiedad, en gque se le
otorgaba al titular del derecho en cuestién, sin
desmembraciones, es decir, para su uso exclusivo. Sobre esto,
unicamente diferian los derechos en que el inventor con
respecto a su obra era por tiempo limitado, de acuerdo con la

ley respectiva.

El carActer de Directo, era comun a los dos derechos
que pretendian identificarse, por cuanto no se admitia la
presencia de intermsdiarios, pudiendo el sujeto activo de 1la
relacién retirar 1a utilidad de 1la  cosa o concepcion

intelectual, sin necesidad de un deudor gue se la procurase.
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En el orden de ideas anterior, el derecho del inventor
sobre su obra podria definirse segun esta taoria como: "ElL

derecho a usar, disponer y disfrutar de 1a cosa con exclusidn
de los demis".

2.2.2 TEORIA DB LA FPROFPIEDAD INMATERIAL.

francesco Carnelutti, (15} expositor de la presente
Teoria, advierte que la Propiedad Inmaterial, no es sino una

especie de la Propiedad Comuin.

Hace notar, gque en el terreno de la Propiedad
Inmaterial y en general en los derechos absolutos distintos de

la Propiedad Romana, hay todavia muy poco al respecto.

Asi pues, manifiesta lo siguiente: "la propiedad y los
demis derechos reales menores, constituian el unico tipo de
derecho absoluto conocido por 1la técnica Juridica Romana,
durante un tiempo tanto a unos derechos absolutos como a los

‘derechos reales se les daba la misema categoria.

"Surgid, pues la necesidad de crear 3junto al tipo

antiguo de 1la Propiedad Comin, el nuevc de inmaterial, que

(15) carnelutti Francesco, “"Usucapién de la Propiedad
Industrial," Edit. Porrua, México, 1935, Pdg. 150.



aunque mno determinado conocido su objeto y contenido se tiene
la intencién de estar constituido por una estructura idéntica a

la del derecho absoluto, pero diferente a los Derechos Reales Yy
de crédito™.

"Aunque en la .expresién, Propiedad Inmaterial hay un
rayo de 1luz cuando se quiere precisar y determinar su
contenido, se vuelve penumbra pero todos estan de acuerdo en
incluir en ella, los Derechos que suelen llamarse de Autor y
los de Patente. Salta a la vista inmediatamente la imprecisién
de confundir las nociones entre Bien e Interés, gue constituyen
respectivamente sl objeto y contenido del Derecho en general y

de la situacién juridica respectiva®,

Continua Carnelutti: "el Derecho sobre las obras de la
inteligencia, y el ejercicic sobre la Marca o Patente a pesar
de ser entidades heterogéneas, pretende colocArseles en
idéntica categoria, pero no percibirse la diferencia de ellos
al referirse en uno al objeto, y en otro al contenido. La
Propiedad Inmaterial recae exclusivamente sobre las obras de la

inteligencia”.

"Ahora bien, en vista del calificativo de inmaterial,
se pregunta Carnelutti. :(Que son Bienes Materiales y que
Inmateriales? No hay nada’ mas eldstico, contesta Carnelutti,
que estos calificativos cuyoe significado ha venido
evolucionando y sufriendoe modificaciocnes con el tignpo.

Inmaterial es lo Incorporeo siendo 1lo Material aquello gue
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existe en la naturaleza.

"El Derecho que tiene el inventor sobre su obra, lleva
un nombre univoco, llaméndosele por su origen Derecho de
Patente y por su Objeto, Derecho sobre las Obras de 1la
Inteligencia, siendo pues exclusivo el goce de esta obra o sea

lo que he llamado Propiedad Inmaterial®.

Carnelutti considera que 1la designacién Propiedad
Inmaterial llena el contenido que seialan. el genero proéximo y
la diferencia especifica del derecho en cuestioén (Propicdaﬁ
Haicfill) la diferencia la encuentra el citado autor en el
objeto, por cuanto, el de la Propi;dad Material es la cosa, y
en la Inmaterial es la cbra de la inteligencia, teniendo por
contenido el goce de la misma, es decir, la proteccidén segin
Carnelutti, no es a la idea misma sino -al goce exclusivo de

ella,

De acuerdo con lo anterior, (diferencia de objetos) se
presentan, seqgun el autor, diferencias de 1uportancia entre las

dos clases de propiedad, mismas que a continuacién citaremos:

®A) El Derecho de Patente sin publicidad se vuelve

Derecho al Secreto.

B) La Publicidad, otorgamiento de la Patente, garantiza

a su autor la calidad de tal, frente a los demids.
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C) El Derecho de Patente otorga al inventor el Derecho
de Identificacién o Pitulo.

D) El Derecho de Patente otorga la Propiedad
Inmaterial, o sea @l Derecho a Conservar la Obra por el

Inventor tal cual la cre6.®

En cuanto a las formas de adquisicidn, Carnelutti sigue
examinando las diferencias y al respecto establece: "En la
Propiedad Material, 1la forma originaria de adquisicion se
encuentra en la Ocupacién, en la cual el objeto preexiste “In
Rerum Natura®™. En el Derechoc de Patente se d& la "Specificatio"
© sea la "Res Nova", a la otra transformacion de una

preexistente”

Para finalizar, adfade atnelutti; "las diferencias
deben someterse a través de 1la situacién concreta, con
ordenamientos legales dados y de acuerdo con una debida
valoracién de las circunstancias técnicas y exigencias

soclales.”

Asi pues, en el Derecho .do]. Inventor, segun Carnelutti
se protege el interds del gue concibi¢ la idea, necesitandose
no solo el acto creador (invencién) sino aquel encaminado a
proteger su interés, concesién de la patente, constituyéndose
en esa forma los derechos del inventor frente a los dem&s, pues

la dificultad no consiste en ver si algo se ha creado, sino si
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alguien 1o ha creado, y que estoc sea nuevo Y con aplicacioén
industrial.

2.2.3 TEBORIA QUB ASINILA BL DERECNO DAL INVENTOR COM
RESPECTO A LA INVENCION, A LA INSTITUCION JURIDICA DE
LA COMCERSION.

A mediados del Siglo pasado, estando a discusicn la Ley
Francesa de 1884, se manifestaron ideag contrarias a las de
aquellos que sostenian el carActer de Derecho de Propiedad en
la relacion existente entre el inventor y sus inventos,

descrubrimientos o mejoras.

Surge pues esta nueva teoria que sostuvo ser el Estado

ks
el que conferia el derecho o privilegic con caracter de
recompensa a los autores o inventores de - alguna obra

intelectual con aplicacién a los campos artisticos, literarios

o de la industria.

De lo anterior, resulto la consideracién de que el
inventor no poseia ningun derecho, preexistente, pudiendo,
efectuada su invencién y mediante la formalidad del registro,
obtener la concesién del privilegio (Titulo de Patente) para el

goce exclusivo de su invento, solicitandolo asi del Estado.
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2.2.4 TRORIAS QUE ENCUENYRAN EN LA ESPECIE UN DERECNC QUE
PODENOS CALIFICAR COMO “SUI GRMERIS™.

Solo nos resta por exponer las Teorias que encuentran
en el Derecho del inventor, descubridor o perfeccionador, sobre
su invento, descubrimiento o mejora, en derecho que no es el de
Propiedad, ni el de Concesién, sino de una naturaleza especial
que la expresién "Sul Generis®™ viene a expresar mejor que otra

la manera de ser del derecho en cuestiodn.

Para Edmundo Picard, (16} 1a Teoria de este
Jurisconsulto Belga, a pesar de ser del afo de 1874, es
actualmente una de las mis discutidas, ocupando un lugar

preferente en la Doctrina.

Sostiene Picard, que los . derechos sobre las obras
literarias, artisticas o con aplicacién industrial forman una
categoria de derechos llamados Intelectuales, que gozan de

autonomia y desenvolvimiento propios.

En vista de lo anterior, considera incompleta a 1la
divisién Romana de los Derechos en Reales Y. Personales;

debiendo de acuerdo con 8u criterio incluirse una tercera

(16) citado por Reynoso Obregén Mario Daniel, en "Naturaleza
Juridica de los bDerechos del Inventor", Tesis, Escuela
Libre de Derecho, México, D.F., 1948, P&g. 71.
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categoria que no seria otra que la de 1los Derechos

Intelectuales.

La categoria "sui Generis"” de los Derechos
Intelectuales se las d4 el objeto sobre el que recae, pues en
tanto que en los Derechos Reales el objeto es una cosa, (Jus 1:n
Re) en 1los que nos ocupa, el objeto es una concepcién
intelectual. Asi pues no se trata de una Propiedad ni de un
Derecho Real distinto de esta, mucho menos de una Concesion

sino de Derechos "Sui Generis".

"En el Derecho de los autores e inventores dice Picard
encontramos ciertamente .un sefiorio o poder sobre un Bien de -
naturaleza intelectual, pero por la especial naturaleza de este
Bien, estd compuesto de dos clases de elementos: el Moral y el

de Orden Econdémico™.

"E) primero de los elementos apuntados hace referencia
al Derecho de Personalidad y Libertad inalienable del sujeto;
el segundo al aspecto Econdémico y Patrimonial por cuanto el
titular goza de la posibilidad de lanzarlo al campo de las

operaciones comerciales.

"Si en todo derecho de naturaleza intelectual” anade
Picard, "encontramos los elementos anteriores todo intento de
reducirlo a cuadros clasicos de Derechos Reales o -Personales

resulta artificial.®
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"Es decir, en cuanto al elemento Moral, este arranca de
la personalidad del autor y establece entre este Yy su obra una
relacién no transmisible, un Derecho Honorifico Espiritual, por
ejemplo: en la antigliedad a los autores de obras artisticas Y

literarias obtenian como utilidad, Alabanzas y Fama Publica.

"Ahora, por lo que se refiere al elemento Eccondmico
establece que a través de la utilizacion de la obra intelectual
en el campo de la industria y el comercio, surge el valor
econémico al poner en circulacién ya sea por si o por otro las
concepciones del ingenio, a semejanza de lo que ocurre con las

Bienes Materiales".

Sin pretender calificar de completa la Teoria anterior,
los puntos de vista que sostiene sobre el objeto de las
invenciones y 1la clasificacidn de  los Bienes, nos parecen
irrefutables, pues afectivamente, el objeto en el caso de las
invenciones, es un Bien de naturaleza juridica Inmaterial, gque
por tener su origen en el intelecto del sujeto Agente, puede
clasificarse como Bien Intelectual y dar nacimiento a Derechos
Intelectuales; en vista de lo anterior, también es cierto que
esta nueva especie de Bienes y Derechos rompen con los moldes

de la division Romana de Derechos Reales y Personales.

Las ideas de Picard, constituyen pues el primer paso
correcto para la solucién de la cuestién que nos hemos

planteado y se veran complementadas por las Teorias siguientes.



Pl Maestro Quezada, (17) afirma ser contrario a la
nocién clara y precisa del Derecho de la Propiedad al hablar de
la Propiedad de un invento, "pues la idea despertaba por el
concepto de Propiedad es la de un derecho sobre una cosa
tangible, y en el caso del Derecho de Patente, no seria sobre
la exteriorizacidén del invento; esto ultimo repugna, pues el
derecho no es sobre cada uno de los objetos inventados y
fabricados, sino sobre la idea de la invencién o concepcioén del

invento, descubrimiento o mejora".

Afade: "la posibilidad de apropiacidn no depende de los
deseos del hombre, sino de la naturaleza de las cosas, y la
idea que no es suceptible de posesién, es referente al Derecho
de Propiedad™.

Hablando del Derecho Argentino, comenta Quezada: "Asi
pues, las resoluciocnes judiciales que amparan la llamada
Propledad Literaria, Artistica o Indu-tr#_al no justitican el
que se trate de un derecho anterior equiparable al Derecho de
Propiedad Material; se trata, por el contrario de un derecho
que no existio sinc'» trangitoriamente antes de la sancién del
mismo por nuestra Constitucién, de un privilegio que tiene su
origen pura y exclusivamente en ella, es algo pues distinto de

un reconocimiento o reglamentacién de derechos preexistentes,

(17) ecitado por Reynoso Obregén Mario Daniel, en Op. Cit., P4ag.
73.
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es la creacién de un derecho especial no consagrado por leyes
anteriores; es indudablemente la Constitucién la que proclama

el derecho de los autores e inventores.

Asi pues concluye Quezada diciendo que "Derecho Nuevo
es el que nos ocupa; cuya fuente de origen es la cConstitucién.”
Sobre las ideas expuestas por Quezada y teniendo en cuenta que
se refiere a la situacién juridica de los inventores en su
pais, solo consideramos para nuestros fines la critica que hace
el autor mencionado a los que consideran que el derecho que

tiene el inventor sobre sus obras, es un Derecho de Propiedad.

En lo tocante a gque sea la Constitucidn de su pais la
que consagre y dé nacimiento a ese derecho, seria cuestion que
solo pudiera dilucidarse teniendo a la vista los textos legales

Argentinos.

Kolher en su Teoria de Bienes Inmateriales
(Inmaterialgue Terrechs Theorie) éxpuesta por Bonnet en 'Etﬁde
de la Legislation Allemande Sur Les Brevets D' Invention®”,
Paris, 1902; comentada en la forma que la expondremos por
Breuer y Moreno, (18) Tratadista Argentino, mismo que sehala:
"gi es cierto que el trabajo humanc es el fundamentoc de 1la

Propiedad, al mismo tiempo que su fuente original, ‘toda

(18) Breuer y Moreno, Op. Cit. Pag. 58.
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creacién debe suponer pues, derechos sobre el objeto creado:
bajo este punto de vista el Derecho del Inventor no seria, sino

la consagracién de un Derecho Natural."

"8in embargo, el valor y el alcance de este princi.plo
son relativos, son motivos para fijar la atribucion de Bienes,

Y es Jjusto que el Bien creado pertenezca a su autor con

Preferencia de otras personas, pero no fundamentos de

Derechos."

“Pero el sentimiento del Derecho no es mis que el .
—

sentimiento de la justicia, relacién entre la colectividad y e']".
individuo y el de los principios gue regulan esta relacién. El
Derechc emanado de esta forma no es sino un producto del estado

de civilizacion de una época y de un medio.™

"Es por esto que la justificacién de una Institucion
Juridica no depende de la forma de la creacién del Bien
protegido; si asi fuera, el reconocimiento del Derecho del
Inventor no hubiese aparecido tan tarde en nuestra
civilizacidn, en gque las relaciones necesarias entre el creador
y el obj‘eto creado parezcan haber sido reconocidas desde los

origenes del Derecho.™

"actualmente el Derecho del Inventor se justifica por
su poder mismo, pues quién osaria hoy a negar el valor
econémico enorme de la invencidn, ya que si para el inventor es

madS gQue una recompensa Yy un estimulante energético, para la
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sociedad representa un elemento de progreso. Como los inventos
representan valores econémicos, la unica forma de gque el
inventor pueda gozar de sus derechos, es gozando de proteccion
juridica por parte del Estado. M&s aun podria decirse que el
interés que representa para el inventor su invento, es el que
hace que reciba una proteccién juridica y sea elevado al rango
de Derecho, unido ese interés al Social de que sea protegido y
al Estatal de protegerlo®

MJustificado asi el Derecho del Inventor, aparece claro
su objeto. Mientras el invento esté sélo en la mente, no es
;uceptible de ninguna explotacién econémica, pero como vimos,
es lo que hace digno de proteccién al invento; pues cuando la
.invencién se manifiesta en forma tangible en el mundo exterior;
la explotacién se torna posible para el inventor y no s6lo para
a1, l‘ino para cualquiera qgue conozca el proceso de

elaboracion™.

"En este momento es cuando aparece la forma en que
puede manifestarse el Derecho del Inventor; la explotacién de
la idea es lo que puede favorecerle o perjudicarle. Pero como
esa explotacién podria llevarse acabo por cualquiera es agui
donde aparece el papel del Estado, impidiendo gque un tercero
efectué la explotacidn injusta®.

"Expuesto lo anterior, gqueda entonces por precisar la

naturaleza del vinculo entre el Estado dispensando la
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proteccidén y el inventor promoviendo con su invento el adelanto

y el prograso de la colectividad social."

Comenta Breuer: "En 1o referente al Derecho de
Invencién Kohler a dicho la ultima palabra, pero en cuanéo a la
relacién entre el Estado y el Inventor ne ha sido 1lo
suficientemente explicito. Se ha tratado de explicar elle por
una especie de contrato que existiera entre el inventor y 1la
sociedad, tratando no de fundamentar el Derecho, sino de
explicar la relacién existente y asi se ha dicho. El Estado por
una parte como guardiAn del Orden Publico dispensa su
proteccison al inventor por determinado tiempo y mediante J;
privilegio de explotacién sxclusiva al cabo del cual, es la
sociedad la que recibe el beneficio de la invencion al entrar
1a misma al Dominio PUblico., Hay pues un cambio de ventalas y

obligaciones."

“La Teoria del Contrato no responde, continua Breuer a
las necesidades de la practica, ni se ajusta a la verdadera

naturaleza del Derecho de Invenciodn.”

“El Derecho de la Invencién se 1o crea el inventor por
el solo hechc de su obra; al inventar se confiere a si mismo un
derscho completc y amplio, un derecho innegable y tan digno de
proteccidn como otro cualquiera, no hay pues en el caso

concesiones ni permiscs por parte del Estado".



74

"Lo gque pasa es que como hemos visto al exponer la
teoria de Kohler, el Derecho a 1la Invencién es de una
naturaleza tan especial, ya que surge de un cobjeto inmaterial
que a gu vez se origina en el campo de las ideas, que para
ponerse de manifiesto necesita un acto concreto que lo haga

visible, es decir, que exteriorice la invencién®.

"asi mismo, el acto por parte del Estado no es otro que
el de reconocimiento de 1la relacién preexistente entre el
inventor y su obra, y en vista de lo anterior, la concesién de
la patente. Pero para obtener lo anterior, el inventor de
acuerdeo con el sistema Jjuridico respectivo hara la solicitud
del privilegio comprobando la paternidad del invento, su
novedad y aplicacién industrial, nada mas légico que el acto
del Estado, pues si este se constituye en representacidn de la
sociedad y guardian del Orden Piblico, debe de reconocer que su
representada se beneficia si a través de las normas que €1
dicte guedan protegidas debidamente las situaciones juridicas
concretas que Se presenten en los casos de invenciones, ya que
la naturaleza del privilegio que el Estado concede en cuantc al
tiempo de disposicién de dicho privilegio hace heredera a la
sociedad de un bien que entrard en su beneficio, al acervo de

los bienes sociales".

"No queda sino agregar, concluye Breuer, que expuesto y
considerado en esa forma el Derecho del Inventor, le son

igualmente aplicables 1las consideraciones gque sobre el mismo
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expresan Konnow y Duguite. (19)

"Konnow (Theorie General Du Droit) considera el Derecho
del Inventor como un interés particularmente protegido; Dugquit,
encarnandolo en la Teoria de la Funcidn Socilal, dentro de esta
ultima Teoria el Derecho de Patente seria simplenente el
corolarfio de la funcién social de la invencidn desempefada y

encarnada por el inventor":

"La explotacidn exclusiva obedece a esa obligacion de
mejoramiento, desde el momento que nadie es mas apto que al

inventor para ejercitar en forma amplia y adecuada su invento®.

Ahora bien, estando de acuerdo con lo expuesto por
Kohler y con el comentaric <. Breuer, en términos generales
s0lo  nos. permitimos hacer la siquiente aclaracién que
consideramos de importancia para 1los fines del presente
estudio. Es cierto como lo afirma Kohler, que el Derecho del
‘Inventor es preexistente al otorgamiento de la patente o dicho
de otro modo, el Derecho que el inventor, descubridor o
perfeccionador tiene sobre las cobras de sus ingenio nace en el
momento mismo de la concepcién de sus obras; pero no creemos
como dice Breuer que el mismo inventor se otorgue ese Derecho

por el hecho de haber ideado la cbra intelectual ni por la

(19) citados por Breuer y Moreno en Op. Cit. Pag. 65.
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importancia econémica social de las invenciocnes y el caricter
de funcion social de las mismas, pues lo anterior no basta para
darle el carécter de juridico a tal Derecho, lo gue sucede en

la especie es lo siguiente:

Indiscutiblemente que los argumentos anteriores deben
tomarse en cuenta en proporcién importantisima, perc debe
agregarse que precisamente dado el caraActer de "sui Generis"
del Derecho Tutelado y del objeto de ese Derecho, este, en lo
que respecta a su cardcter Moral y Econdmico es un Derecho,
repetimos, "Sui Generis", pero de caracter condicional por lo
que toca a su juricidad; es decir, para que quede completo y
perfecto debe solicitarse ante el Estado el otorgamiento de la

Patente de Invencién como simbolo de reconocimiento oficial.

Es pues, a manera de conclusién, de acuerdo con las
Teoriags de Carnelutti, Picard, Kohler y comentarios de Breuer,
un Derecho de Naturaleza ™"Sul Generis", el que poseea el

inventor sobre las obras de su ingenio.
2.3 CLASIFICACION DE LAS INVENCIONES.

Una ver que sabemos con certeza lo que debe entenderse
por Invencién y la naturaleza juridica del Derecheo del Inventor
sobre las obras de su ingenio, a continuacién realizaremos el

andlisis de los diferentes tipos de invenciones que contempla
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nhuestra Lay de la Materia.

Al respecto, la Ley de Fomento Y Proteccidén de 1a

Propiedad Industrial, (20) clasifica a las invenciones de 1a

siguiente manera (Articulo 15, 16, 28 y 32)

A) Invenciones Propiamente Dichas.

B I

) I

nvenciones de Modelo de Utilidad.

nvenciones de Disefio Industrial.

3.3.3 xmuéxonl PROPIAMENTE DICHAS.

Como quedo ya establecido con anterioridad, 1los

articulos 15 y 16 de la Ley de 1la Materia consideran como

Invencién a

suceptible 4

todo acto esencialmente intelectual, nuevo y

e aplicacidén industrial destinado a la satisfaccioén

de necesidades humanas concretas.

Ahora bien, en vista de gque el presente concepto ya fue

analizado p.
volver a rep

hechas al

lenamente con anterioridad, no tendria caso el
etir en el punto que nos ocupa, las consideraciones

respecto, pues ya dejamos totalmente precisada la

(20) op. cit

. de 27 de Junio de 1991.
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definici¢n del mismo y de las caracteristicas propias que debe
reunir toda invencién para que sea considerada como tal en el

campo de la industria.
2.3.2 IMVEMCIONES DE MODELO DE UTILIDAD.

La presente figura es como ya lo asentamos una de las

innovaciones que contempla nuestra laey vigente.

Dicha figura creemos encuentra su naturaleza en una de
las fuentes internacionales en las que se apoya nuestro sistena
de Patentes como lo es el Convenio de Unidén de Paris para la
Proteccién de la Propiedad Industrial, (21) mismo que aungue no
la define la‘contempla en su articulo Primero, inciso dos de la

siguiente manera:

"ARTICULO 1°.- cConstitucién de 1la
Unién, ambito de la Propiedad
Industrial.

1) ...

2) La proteccion de 1la Propiedad
Industrial tiene por objeto 1las
patentes de invencién, los modelos:
de utilidad, los dibujos o modelos
industriales, las marcas de fabrica
o de comercio, las marcas. de
servicio, el nombre comercial, las
indicaciones de procedencia o
denominacion de origen, asi como la
represion de la competencia
desleal".

(21) piario Oficial de la Federacién de 27 de Julio de 1976.
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Asi pues, en base a lo anterior la Ley de la materia
dentro de su articulo 28, define a las Invenciones de Modelo de

Utilidad de 1la siguiente manera:

"ARTICUILO 28 .- Se consideran Modelos
de Utilidad 1los objetos, utensilios,
aparatos (-] herramientas que como
resultado de una modificacién en su
disposicién, configuracidén, estructura
o forma presenten una funcidn diferente
respecto de las partes que lo integran
o ventajas en cuanto a su utilidad®.

Del contenido de 1l1la definicidén antes transcrita,
.podemos advertir que la misma es perfectamente clara a nuo-tr_o
parecer, pues la invencién en este caso consiste precisamente
en la modificacién que se le haga a uno de los objetos citados
an el articulo, ya sea dentro de su disposicién, contiguracioén,
estructura o forma, con el propdésito de que tales objetos
realicen una funcién diferente respecto de las partes que lo
integran, o dicha modificacién los haga con mayor numero de
ventajas al momento de ser utilizados: es decir en el caso de
que se plantea eln el presente articulo es el relativo a una
simple invencién de mejora a un objeto, utensilio, aparato o
horrqionta la cual provoque consecuentemente que 1los nil.nos
sean diferentes tanto en su estructura como en su utilidad

siendo asi una cosa nueva, denominada Modelo de Utilidad. '
2.3.3 INVENCIONES DE DISENOS INDUSTRIALES.

Las obras de arte aplicadas a la industria, fueron

BT TESS N0 prr
MR ODE LA BugTCH
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llamadas en 1Inglaterra Disefios Industriales, y designadas mas
cominmente como Dibujos y Modelos Industriales. "Son creaciones
del eapiritu humano que tienen por objeto responder a esa
necesidad de la industria moderna de explotar sl gqusto del
publico por medio de la forma y la presentacion de los

productos, independientemente de sus cualidades técnicas". (22)

También se ha definido a los Disefos Industriales como
"todo nuevo dibujo, todo forma plistica nueva, todo objetc
industrial, que se diferencie de sus similares, sea por una
configuracién distinta o por varios efactos externoe que le den

una fisonomia propia y nueva®. (23)

Al respecto, nuestra Ley vigente los define de las

siguiente manera en su articulo 32:

MARTICULO 32.- Los disefios industriales
comprenden a:

I.- Los dibujos industriales que son
toda combinacién de figuras, lineas
o colores que se incorporen a un
producto industrial con fines de
ornamentacién y que le den un
aspecto peculiar y propio, y

(22) Rangel Medina David, "Derecho de la Propiedad Industrial e
Intelectual", Edit. Institutc de Investigaciones Juridicas
UNAM, México, D.F., 1991, Pag. 43.

(23) pijerre Greefe Et Francois Greefe, "Traite Des Dessins Et
Des Modeles", Nouvelle Editidn, Paris, Librairies
Techniques, 1974, Pig. 21.
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II.~ Los modelos industriales
constituidos por toda forma
tridimencional que sirve de tipo o
patrén para la fabricacién de un
producto industrial, que 1le dé
apariencia especial en cuanto no
implique efectos técnicosn.

Con el cbjeto de que se tenga una mejor comprensidn de
cada una de las figuras que acabamos de citar, y con el fin de
evitar confusiones en su apreciacién, consideramos pertinente

mencionar algunos ejemplos ilustrativos de las mismas:

Son Dibujos Industriales: alfombras, gobaelinos,
tapices, prendas de vestir, cortinas y tapetes: no importa 4l
material de gque estén elaborados (algoddén, ixtle, yute, 1ana;
papel, satin, fibras, vidrio, seda, lino, polhstar, rayon,
celulosa, plastico, acrilico, estambre). Estas obras de arte
lin-al' Yy de superticie tienen 1la indole de Dibujos
Industriales, ya gque el comin denominador de estas obras
artisticas lo constituye su aplicacién a 1la industria, =su
concepcion artistica orientada a producir un resultado
decorativo a la vez que utilitario. En todas esas
manifestaciones del talento se advierte la condicidn de un arte

aplicado a la industria.

Son Modelos Industriales : relojes, zapatos, sillas,
mesas, automdviles, maquinas de coser, lamparas, miquinas de
escribir, cascos deportivos, floreros, candeiubzos,
ventiladores, copas, tasas, lentes, radios, ceniceros,

cafeteras, asientos de avién y sillones para dentistas, para
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consultorios médicos, para el hogar. Eg decir aqui tienen el
cardcter de Modelos Industriales las obras del ingenic humano,
no lineales ni de superficies sino tridizensionales o de
volumen, que imprimen a 1los citados objetos una forma

artistica.

De todo 1o anterior podemos concluir que las figuras
citadas tienen que ver mas bien con el arte que se aplica a la

industria cque con la técnica.

Ahora bien, una vez que conocemos los tipos de
invenciones que al respecto contempla la Ley de la Materia
consideramos preciso hacer 1las siguiente aclaracién; las
invenciones congistentes en Modelos de Utilidad y Disefos
Industriales, fueron analizadas con el unico propdsito de
conocer la clasificacién de 1as invenciones que reconoce
nuestra Ley vigente, ya que tanto los Modelos de Utilidad como
los Disefios Industriales, son suceptibles de proteccidn legal,
medjante el otorgamiento de un Registro y no de una Patente, lo
anterior se aclara por ser el objétivo principél del presente
trabajo, realizar exclusivamente el an&lisis de la causas que
originan la nulidad de las Patentes de Invencidn y no comprende
este estudio, lo referente a los Registros que se otorgan para

ese tipo de invenciones.



3.4 DB LAS INVENCIONES QUE MO PURDEM @ER COMUIDERADAS COMO
TALES.

Una vez que conocemos la clasificacidn gque hace nuestra
ley vigente de las invenciones que pueden ser lucuptlblos.dc
proteccidén legal, veremos a continuacidén la clasificacion que
realiza 1la njiama de aquellas invencionas o creaciones del
intelecto humano, que no pueden gser consideradas como tales en

al campo de 1la industria.

Al respecto el articulo 19 de la ley citada astablace

lo siquiente:

“ARTICULO 19.- No se consideran
invenciones para los efectos de esta
Ley:

I.~ Los principios tedricos o
cientificos;

1I.~ Los descubrimientos que consistan
en dar a conocer © revelar algo que
ya existia en 1la naturaleza, aun
cuando anteriormente fuene
desconocido para el hombre

I1l.~Log esquemas, planes, reglas y
métodos para realizar actos
mentales, juegos o negocios;

iV.- Los programas de computacion:

© V,- Las formas de presentacidén de
informacidén,

vl.- tas creaciones estéticas y las
obras artisticas o literarias:
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VII.~Los nétodos de trataniento
quirdrgico, terapéutico o
diagnéstico aplicables al cuerpo
humano ¥y los relativos a animales,
Yy

VIII.-La yuxtaposicién de invenciones
conocidas o meszcladas de productos
conocidos, su variacién de forma,
de dimensiones o de materias, salvo
que en realidad se trate de su
combinacidn o fusién de tal manera
que no puedan funcionar
separadamente o que las cualidades
o funciones caracteristicas de las
mismas sean modificadas para
obtener un resultado industrial no
obvio para un técnico en la
materia™,

De la transcripcidén del articulo anterior, nos podemos
perfectamente dar cuenta que en todos y cada uno de los
supuestos contenidos en las fracciones del mismo, se contemplan
invenciones o creaciones del intelecto humano que de ninguna
manera cumplen con los requisitos gue debe reunir toda
invencién en el campo de la industria para que pueda ser
reconocida como tal, pues, en algunos casos las invenciones a
que se hace alusidén carecen del requisito de Novedad u
originalidad, y en otros aungue lo poseen no tienen las
caracteristicas de ser Suceptibles de Aplicacidn Industrial,
por lo tanto no pueden ser consideradas como invenciones para

los efectos de la Ley que nos ocupa.

Por otra parte, se hace preciso que sefialemos que el
hecho de gue para la Ley de la Materia este tipo de invenciones

no sean consideradas como tales, no quiere decir que tales
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invenciones estén desamparadas totalmente pues es evidente que

en mnmuchos de los supuestos anotados, podemos encontrar

invenciones que denotan un pr intelectual y creativo del
hombre, pero aplicado a fines Jdistintos de 1los de las
creaciones aplicadas a 1la industria, hecho que 1los hace
suceptibles de otro tipo de proteccién legal qgue no sea la
industrial. pues es obvio que no toda obra o creacisén
intelectual del hombre persigue fines industriales o
comerciales, en razén de que las mismas también se manifiestan

en el campo de las artes y de la ciencia.

2.5 BITUACION EBPECIAL DE LAS INVENCIONES QuE 8

REFIEREN A MATERIA VIVA.

El presente rubro, dentrc de la clasificacion de este
capitulo, obadece primordialmente a la regulacidén especial qué
hace la Ley de la Materia sobre este tipo de invenciones, ya
que de una forma evidente aprecia a alas mismas de una manera
resaltada, creemos debido a la importancia que estiAn teniendo

en la actualidad las mismas.

Es decir, nuestra .Ley vigente, contempla ya 'la
posibilidad de que este tipo de invenciones puedan ser
suceptibles de proteccidén legal, inclusién que refleja que 1la
actual Tey esta encaminada hacia una mejor proteccidén de los
Derechos de los Inventores dque realizan cbras de aplicacidn

industrial, basandose en el reconocimiento de su actividad
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creativa, prat

diendo ¢ tarla, pues es el casoc que dada la
isportancia que estan teniendo en nuestro tiempo este tipo de
invenciones para‘'la solucién de distintos broblenus del hombre,
resulta obvio que la intencidén de la Lay en este caso haya sido
como ya dijimos, la de darles una oportuna proteccidn lagal a

agquellos gue las hubiesgen realizado.

Ahora bien, con el propésito de ilustrar maAs el
presente punto, a continuacion me permitiré citar algunos
ejemplos que denctan la gran importancia que estan teniendo
este tipo de invenciones en 1la actualidad tanto para 1}
satigfaccién de necesidades actuales como futuras y que
consideramos que es en base a dicha importancia por lo que la

ley de la materia las incluyé dentro de su contenido,

“Todos consideramos a los gérmenes como unos

microscépicos mostruos hostiles, viscosos y horripilantes que

hechan a perder la carne y propagan enf dades. MAs para una
nueva generacidon .de cientificos, los gérmenes son esclavos
hébiles y obedientes, dispuestos a curar enfermedades, limpiar
derrames de petroleo o incluso hacer chocolates. Esta fuerza

laboral en potencia ha surgido gracias a la Biotecnologianm.(24)

(24) poug Stewart, "Las Bacterias al Servicio del Hombre",
Articulc Publicado en 1a Revista Selecciones Readers
Digest, Abril 1991,Pags. 118 a 122.
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"A fines de 1los sesentas se pulverizaban cada afo
alreded de ci

ta millones de pincreas de animales para
obtener la insulina que se emplea para tratar 1la diabetes;
luego corrié el rumor de que habria escases de pancreas; hoy
dia, una unidad del tamafio de un refrigerador pequeio, 11.om| de

células modificadas genéti ) de rendir cada dia mayor

|

cantidad de insulina, y mas pura que 1la gque producen cien

cerdos en toda su vida®,

"La vacuna contra el letal virus de la "Hepatitis B",
se obtiens normalmente de la sangre humana infectada, 1ntorl_a
el inmunologo Richard Flavell. Pero manipular grandes volumenes
de sangre infectada resulta peugi‘olo, costoso e ineficiente:
ahora bien, la ingenieria genética estas cambiando 1la situacidn.
Con la tecnologia que ided la Compafia Biogen (que sme dedica a
desarrollar nuevos productos farmacolégicos mediante procesos
de ingenieria genética); dos gigantes de 1la industria
farmacéutica en los Estados Unidos como son Merck Sharpe &
Dohme y Smithkline Beecham, elaboran en la actualidad esa
vacuna en unos relucientes tanques de acero sin riesgos y sin

necesidad de utilizar la sangre hupana®:

*El Bidlogo Douglas Dennis, sabe desde hace mucho
tiempo que una bacteria natural produce el plastico. Lo malo es
que este ingenioso ser, solo prolifera con una costosa dieta de
azucar. Por tanto Dennis a separado el segmento genético

bacteriano productor del plastico para emplearlo con otro



microorganismo al que resulta mis barato alimentar, porgue
medra con suero de leche, producto de desecho en la elaboracién
de queso. Las fabricas de plastico en cambio deben usar
petroleo como materia prima y el plastico de Dennis tiene otra

) ventaja, es biodegradable hagta la ultima particula®™.

"ElL hecho de que los wmicrobios se alimenten de
desperdicios es una de las razones de que a muchos fabricantes

le interesen tanto los microorganismos®™.

"1os microorganismos unicelulares pueden suministrarnos
un combustible para nuestros autos, que contamine menos. El
Microbidlogo Lonnie Ingram ha wmodificado un microbio que se
alimenta de los azucares del tallo del maiz, del tronco de
algqunos arboles y otros residuos de madera. La bacteria elabora
etanol, o alcohol combustible. El1 uso de microbios para
convertir vegetales en etanol no es nada nuevo explica Ingram.
El etanol es el principal ingrediente de las bebidas
alcohélicas, pero los w=microbios naturales que usan las
destilerias son melindrosos, sdlo apetecen consumir papa, maiz
o trigo. Si en 1a obtencién de combustible para autos
dependiéramos de microbios tan exigentes se dispararian los
precios de estos productos agricolas. Ahora bien barajando ﬁn
poco los denes, Ingt'am modificé esos gdrmenes para que se
nutrieran los azucares de 1os residuos de los aserraderos y de
las fabricas de papel, los microbios ingieren desperdicios y

excretan combustibles. Ante el incremento actual de los precios
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del petroleo, es posible que el etanocl se convierta en una
opcidén mas barata para llenar el tanque del auto familiar y que

a la vez se aminoren nusstros problemas de contaminacion”.

"En un futuro no muy lejano, se espera llegar a crear
toneladas de productos de uso comin, como anticongelantes,

detergentes, alimentos para animales etc."

ncharles Harbison, Presidente y Ejecutivo en Jefe de la
Monsanto, gigante de la industria quimica en los Estados
Unidos, pronostica gue la biotecnologia ser4d en el Siglo xx;
una fuerza tan primordial como lo han sido la quimica y la

fisica en el 8Siglo XXx».

visto 1lo terior, « pues la clasificacién de

las invenciones referentes a materia viva, que pueden  ser

suceptibles de proteccisén legal.

Al respecto el articulo 20 de la Ley de la materia

satablece’ lo éiguiem:c:

®ARTICULO 20.~ Las invenciones que se
refieren a la materia wviva, sin
perjuicio de lo que se disponga en
otros ordenamientos legales, se regiran
por lo siguiente:

I.~- Seran patentables:

a) Ias variedades vegetales;



b)

c)
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Las invenciones relacionadas con
microorganismos, como las que se
realicen usandolos, las que se
apliquen a ellos o las que
resulten en 1los wismos. Quedan
incluidos en esta disposicion
todos los tipos de
microorganismos, tales como las
bacterias, los hongos , las algas,
los virus, los microplasmas, los
protozoarios y, en general las
células que no se reproduzcan

" sexualmente, y

Los procesos biotecnoldgicos de
obtencién de farmo=-gquinicos,
medicamentos en general, bebidas y
alimentos para consumo animal y
humano, fertilizantes, plagicidas,
herbicidas, fungicidas o productos
con actividad biolégica.

II.~- No Serian patentables:

a)

b)

<€)

d)

e)

los pr ial t
biolégicos para la obtencién o
reproduccién de plantas, animales
y sus variedades incluyendo los
procasos gendticos o relativos a
material capaz de conducir su
propia duplicacién, por si mismo o
por cualquier otra nanera
indirecta, cuando consistan
simplemente en seleccionar o .en
aislar material biolegico
disponible y dejarlo que actuie en
condiciones naturales;

Las especies vegetales vy las
especies y razas animales;

El material bioldgico tal como se
encuentra en la naturaleza;

El material genético, y

Las invenciones referentes a la
materia viva que compone al cuerpo
humano. :
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2.6 DB LA OBTENCION DEL TITULO DE RECONOCINIENTO O
PATENTR.

Como ya fue apuntado con anterioridad, el Derecho del Inventor
sobre las obras de su ingenio, es un Derecho preexistente al
otorgamiento del reconocimiento, o dicho de otro modo, el
dereche gue el inventor, perfeccionador o descubridor tiene
sobre las obras de su ingenio nace en el momento de 1la
concepcién de las mismas, aunque dicho inventor no se otorgue
ese Derecho por el hecho de haberlas ideado, ni por 1la
importancia econdmica social de las invenciones sino que adenmas
necesita para que quede completo y perfecto juridicamente ede
Darecho y que se pueda sancionar al infractor del mismo, qu;
solicite y obtenga un titulo de reconocimiento (patente)
emitido por el Estado, siendo sste el documento expedido por el
Estado que raconoce el Derecho de los inventores,
perfeccionadores y descubridores de algun ramo de la industria
y que otorga a los mismos un privilegio exclusivo scbre las

obras de su ingenio.

Asi pues, a continuacién veremos de que forma un
inventor puede obtener dicho titulo; tomando como referencia lo

dispuesto por la Ley de la materia.

Todos y cada uno de los requisitos relativos a su
solicitud, las formalidades de la misma, documentos gque deben
ser . anexados, personas capacitadas para solicitar el Titulo de

Patente, autoridad a la que se le hace la peticidn y las



notas esenciales del tramite de la solicitud hasta culminar con

la expedicién del Titulo, tan exp! te indicadas en los
articulos 38 a €0 de la ley de la materia.

A) REQUISITOS DE LA SOLICITUD:

Para obtener una patente deberd presentarse solicitud

escrita ante la Secretaria, en la que ss indicaran:
Nombre y domicilio del inventor.
Nombre y domicilio del solicitante y su nacionalidad.

La denominacién de la invencién.

Nombre y domicilio para oir notificaciones del

apoderado.

Fecha legal o sea la de presentacion de la solicitud.
En los casos en los que se reclame prioridad, el nombre
del pais, la fecha de presentacién en el mismo y el

numero dcllorie.

Para reconocer dicha prioridad se deberan satisfacer

los requisitos siguientes:
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Que al solicitar la patente se reclame la prioridad y
se haga constar el pais de origen y la fecha de

presentacidén de la solicitud en ese pais.

Que la solicitud presentada en México, no pretenda el
otorgamiento de derechos adicionales a los que se
deriven de las reivindicaciones presentadas en el

extranjero.

Si se pretendieren derechos adicionales a los que se
deriven de las reivindicaciones contenidas en 1la
solicitud presentada en el extranjero, la prioridad
deberd ser solo parcial y referida a esta solicitud,
respecto de las reivindiciones adicionales ge podra

solicitar un nuevo reconocimiento de prioridad,

Dentro de los tres meses siguientes a la presentacién
de la solicitud, deberdn cumplirse lo requisitos que
sefialan los Tratados Internacionalas, 1la Ley de la

pateria y su Reglamento. (23)

Que exista reciprocidad en el pais de origen.

(25) cabe aclarar que en este caso es aplicable lo dispuesto
por el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas de 30
de Agosto de 1988, en virtud de que aun no se a expedido
el de la Ley vigente.
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La wsolicitud terminarda con la indicacién del lugar y
fecha, asi como la firma del solicitante.

B) FORMALIDADES DE LA SOLICITUD:

Cuando varios inventores hayan realizado la misma
invencidén indopondientem-nte los unos de los otros, el
derecho a la patente pertenecer4d al gque tenga 1la
solicitud con fecha de presentacidén o de prioridad
reconocida en su caso, miAs antigua, siempre y cuando

dicha solicitud no sea negada o abandonada.

La solicitud de patente debers referirse a una scla
invencién, o-a un grupo de 1nvencioqps relacionadas de
tal manera entre si gue conformen un tunico concepto

inventivo.

si la solicitud no cumple con lo . anterior, la
Secrstaria loc comunicaré por escritoc al solicitante
para que dentro del plazo de dos meses, la divida en
varias solicitudes, conservando como fecha de cada una
la de 1la solicitud inicial y en su caso, la de

prioridad reconocida.

si vencido el plazo el solicitante no ha realizado la

divisién, se tendri por abandonada la solicitud.



Una mnisma solicitud de patente podrd contener las
raivindicaciones de un producto determinado y 1las
relativas a procesos especialmente concebidos para su
fabricacién o utilizacién; las reivindicaciones de un
procesc determinado y las relativas a un aparato o a un

medio especial t bido para su aplicacién; y las

rejvindicaciones de un producto determinado y las de un
procesco especialmente concebido para su fabricacién y
de un aparato o un medio especialmente concebido para

su aplicacion.
C) DOCUMENTOS QUE DEBERAN ACOMPANARSE A LA SOLICITUD:

La descripcién de 1la invencién, que deberA sger lo
suficientemente clara y completa para permitir una
comprensién cabal de la ;isma, y en caso, para gular su
realizacién por una persona  que posea pericia vy
conocimientos medios en la materia:; asi mismo debera
incluir el mejor método conocido por el solicitante
para llevar a la practica la invencion, cuando ello no

resulte claro de la descripcidn de la misma.

En caso de material bioldgico en el gque la descripcidn
de la invencién no pueda detallarse en si misma, se
debera complementar la solicitud con la constancia de
depésito de dicho material en una  institucion

reconocida por la Secretaria, conforme a lo establecido



en el Reglanmento de la Ley.

Lp- plancs o dibujos técnicos que se requieran para la

comprensién de la descripcidn.

Una o mas reivindicaciones, las cuales deberan ser
claras y concisas y no podran exceder del contenido de

la descripcidn.

Un resumen de la descripcion de la invencién, que sirva
Unicamente para su publicacién y como elemento de

informacion técnica.

A tal documentacion se deberd agregar el comprobante de

haber sido cubiertos los Derechos raspectivos.
D) DE LA TRANSFORMACION DE LA SOLICITUD:

El solicitante podrad transformar la solicitud de 1la
patente en una de Registro de Modelo de Utilidad o de
Diseito Indhstrial y viceversa, cuanda del contenido de
1a solicitud se infiera gque este no concuerda con lo

solicitado.

El solicitante solo podra efectuar la transformacion de
la solicitud dentro de los tres meses siguientes a 1la

fecha de su presentacién o dentro de 1los tres meses
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siguientes a la fecha en que la Secretaria le requiera
Para que la transforme, siempre y cuando la solicitud
no se haya abandonado; en el caso de que el solicitante
no transforme la solicitud dentro del pll:o.concodido,

Se tendrd por abandonada esta.

E) DEL EXAMEN DE FORMA:

Presentada la solicitud, la Secretaria realizarad un
examen de forma de la documentacidén y podrd requerir
gue se precise o aclare en lo que considere necesario o

se subsanen sus omisiones.

De no cumplir el solicitante con diche requerimiento en
un plazo de dos meses, se considerara abandonada la

solicitud. B

Los documentos gque se presenten por ningun notive
contendrin reivindicaciones adicionales o con mayor
alcance que las reivindicaciones reclamadas en 1la
solicitud original, ya que en este casc sera necesaria

una nueva solicitud.

. cuando se trate de solicitudes de patente relacionadas
con la Energia Nuclear, antes de su publicacidn, se
requerira la opinién de la Comisién Nacional de

Seguridad Nuclear y Salvaguardias.
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Cuando a Jjuicio de dicha comisidén, la invencioén ponga
.on peligro la ssguridad nuclear, en los términos de la
Ley Reglamentaria del Articulo 27 Constitucional en
Materia Nuclear, 1la Secretaria con base en dicho

criterio negari sl otorgamiento de la patente.

Contra las resoliciones emitidas con apoyo en 1la
opinién de la Comisidn mencionada, no cabe el Recurso

de Reconsideracion.

La publicacidén de la solicitud de 1a patente en trimite
tendrd 1lugar 1o mas pronto posible después del -
vencimiento del plazo do.diociocho meses, contando a
partir de la fecha de la presentacién, o en su caso, de

prioridad reconocida.

A peticién del solicitante, la solicitud serA publicada

antes del vencimiento del plazo sefalado.
F) DEL EXAMEN DE FONDO:

Una vez publicada la solicitud, la Secretaria hard un
examen de fondo de la invencién para determinar si se
satisfacen los requisitos sefialados por la Ley
(Novedad, resultado de .una actividad inventiva y

suceptible de aplicacion industrial).
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Para 1la realizacién de los examenes de fondo, la
Secretaria solicitari el apoyo técnico del Instituto y

en caso necesario, podrd solicitar el de Organismos e

Instituciones Nacionales especializados.

La Secretaria podrd aceptar o0 requerir el examen de
fondo realizados por oficinas extranjeras examinadoras

en los términos que establazca el reglamento de la Ley.

Si durante el examen de fondo Se encrontase que existe
la posible invasidén total o parcial de los derechds
adquiridos por terceros, que 1la invencién carece de
novedad o gue se necesitan datos o documentos
adicional, se requerira por escrito al solicitante para
que dentro del plazo de dos meses haga las aclaraciones
que considere pertinentes o presente la informacién o

documentacién requerida.

Si el solicitante no cumple con el requerimiento en el

plazo sehdalado, su solicitud se considerari abandonada.

En caso de que la Secretaria niegue la patente,
comunicara por escrito al solicitante expresando los

motives y fundamentos legales de su resoluciodn.
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G) DEL RECURSO DE RECONSIDERACION:

Si al final de la tramitacién que se menciona, 1la
patente es negada, la Ley autoriza un recurso de
Reconsideracidén Administrativa del gque conoce la misma

autoridad que negé la patente.

Si del estudic de los alegatos y pruebas que aports el
recurrente se confirma la negativa de la expedicidén de
la patente, el interesado solo podrad impugnar ese fallo
negatorio definitivo a traves del Juicio de Amparo
Indirecto que debera promoverse ente los Juzgados de
Distrito.

H) DEL OTORGAMIENTO Y EXPEDICION DEL TITULO:

Una vez realizado con resultado satisfactorio el examen
de novedad, se dard a conocer al solicitante el acuerdo
segun el cual se conceda la patente: se le fijara un
plazo de dos meses para gque cubra los Derechos por
conceptc de Exéedicién del Titulo y para proporcionar
los elementos para que en la Gaceta se publique lo que

esencialmente es el objeto de )la patente.

si vencido el plazo anterior no cumple con 1o

establecido se le tendra por abandonada su solicitud.
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El Titulo de Patente contendra 1la anotacién de los
datos propios del mismo y que se haré en un original y
en una copia sellada donde se establecers el numero y
clasificacién de la patente; nombre y domicilio de la
persona o personas a quienes se expide; nombre del
inventor o inventores; fecha de pressntacién de 1a
solicitud y de prioridad reconocida en su caso, y de

expedicién: denominacién de la invencién y su vigencia.

En caso de que existieren cambios posteriores en el
texto o dibujo del titulo de una patente, solo podra
realizarse para corregir errores evidentes o de forma;

y para limitar la extensién de las reivindicaciones.

Por dltimo, diches cambios deberan ser publicados en la

Gaceta.
1) AUTORIDAD QUE CONOCE DEL TRAMITE:

Las solicitudes de patente en la actualidad deben ser
dirigidas y presentadas en la Diraccién General de
Pesarrollo Tecnoldgico de la Secretaria de Comercio y
Fomento Industrial, no obstante a que la nueva Ley de
la materia ya no contempla a dicha unidad
administrativa como la encargada de conocer de tales
asuntos, sino que prevee la creacidén del Instituto
Mexicano de 1la Propiedad Industrial, para la

realizaciéon de dichas funciones.
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J) DERECHOS DEL TITULAR DE UNA PATENTE:

Una ver concedida la patente, =su propietario gozara de

los siguientes derechos:

Explotacién exclusiva del invento patentado por si o
por un tercero doﬁtro del término de veinte ahos:
concesion de licencias voluntarias de explotacién del
invento patentado; fijacién y psrcepcién de regalias
por concepto de licencias; percepcidén de regalias en
caso de concesién de licencias obligatorias y de
ptllldnd Piblica, cesidn Eotal o transmisidén de 1la
'ut-nt..; percepcidn de beneficios econémicos y de otra
‘ndola por dicha transmisidn; ejercicio de acceién civil
de daflos y perjuicios contra los infractores de su
derecho de explotacién; solicitar y cobtener . 1la
rehabilitacién de la patente en los casos de caducidad

de la misma por no pagar oportunamente las anualidades.
K) OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA PATENTE:
Explotar el invento patentado en el territorioc nacional

y «comprobar 1la iniciacién de dicha explotacién

industrial y comercial; enmplear las leyendas



103

obligatorias acerca de gque el invento se sncuentra
patentado; pagar las anualidades dentro de los plazos
reglamentarios; otorga licencias obligatorias cuando se
utilice la patente, si pasan tres afos y no se explota,
cuando el titular no cubre las necesidades del mercado
nacional o no cubre la demanda de exportacién, o cuando
la explotacién se ha suspendido por seis meses; otorgar
licencias de utilidad publica por razones de salud
puiblica, defensa nacional etc., en estos casos se
debera proporcionar la informacidn necesaria para la
explotacidon de la patente; e inscribir ante la
Secretaria el contrato mediante el cual se autoriza la

explotacion o la cesidn de los derechos.
L) MODOS DE CONCLUIR LA PATENTE:

Las distintas causas que determinan la pérdida de los

derechos que confiere la patente son:

Por vencimiento del plazo de veinte afos de vigencia
del titulo; por caducidad, por falta de pago de las
anualidades sin perjuicio de que ésta sea transitoria
si se solicita y obtiene la rehabilitacién de la misma:
por caducidad por falta de explotacidn que tendra lugar
al concluir estas hipotesis: gque hayan transcurrido
tres afos sin que se explote, que haya concedido una

licencia obligatoria y se trate de la primera licencia
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de este indole, y que hayan transcurrido dos afos
después de 1la concesién de 1la primera 11c.ncia>
obligatoria y no se compruebe la explotacién; por 1la

nulidad de la patente; y por expropiacisén de la misma.



CAPITULO IIX

PANORAMA. ADNINISTRATIVO DE LAS PRINCIPALES CAUBAS QUE
ORIGINAN LA NULIDAD DE LAS PATENTES DE INVENCION. .

Tomando en cuenta que la Patente es un acto por virtud
del cual el Estado reconoce el derecho de los inventores,
perfeccionadores y descubridores de algun ramo de la industria
y concede privilegios exclusivos a los mismos scbre las obras
de su ingenio, y al ser el objetivo principal del presente
trabajo el analizar las causas que originan la nulidad del
mismo, es obvio que para la realizacién de tal fin, primero

tenemos que conocer la naturaleza juridica de dicho acto.

En razdén de lo anterior procederemos a realizar dicho
anilisis tomando como base de partida lo dispuesto en nuestra
Norma Suprema, es decir, la Constitucién Politica de nuestro
pais; (1) pues siendo México una Repiblica Federal con- un
régimen cConstitucional proplo, cualquier estudio de naturaleza
juridica que se pretenda hacer, debe i’attlr del examen de la
Constitucidén Federal, considerada esta como base del sistema
legal y como fuente primaria de delegacidn de cualquier norma o

conjunto de normas de caracter secundario.

(1) constitucién Politica de 1los Estados Unidos Mexicanos,
Edit. Porrua, México, 1992, Pigs. 34 y 75,
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Asi pues, a continuacién procederemos a analizar los
preceptos Constitucionales gque enmarcan dentro de su contenido

el correcto planteamiento del problema que pretendesmos abordar.
3.1 BASE CONSTITUCIOMAL DE LAS PATENTES DE INVENCIONM.
A) ANALISIS DEL ARTICULO 28 CONSTITUCIONAL:

Es conveniente advertir que =solo entraremos a
considerar las partes del Articulo 28 Constitucional que se
refieren a 1los privilegios concedidos a los inventores,
perfeccionadores y descubridores de algun ramo de la industria,
para lo cual me permito transcribir el citado precepto en sus
péarrafos correspondientes:

“ARTICUIO 28.- En 1los Estados Unidos
Mexicancs quedan prohibidos los
monopolios, las practicas monopolicas,
los estancos y las aexencionss de
impuestos en los términos y condiclones
que fijan las leyes. El nismo

tratamiento se dard a las prohibiciones
a titulo de proteccidén a la industria."

*No constituiran monopolios las
funciones que el Estado ejerza de
manera exclusiva en las dreas

estratégicas a las gue se refiers este
precepto: acufacién de moneda; correos,
teldégrafos, radiotelegrafia y la
comunicacién via satélite; emision de
billetes por medio de un solo banco,
organismo descentralizado  del Gobliernc
Federal; . petroleo Y los denis
hidrocarburos; petroquimica basica,
minerales radioactivos y generacién de
energia nuclear; electricidad;
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ferrocarriles y las actividades que
expresamente sefialen las leyes que
expida el Congreso de la Unién.®

'"rnlgoco constituyen monopolics los
privilegios que por determinado tiempo
se concedan a 1los autores y artistas
para la produccién de sus obras y los
guo para el uso exclusivos de sus
nventos se otorguen a los inventores y
perfeccionadores de alguna mejora."

Los antecedentes inmediatos del citado numeral 1los
encontramos en el Diario de Debates del Constituyente de 1917,
en el qua se procedid a elaborar el precepto Constitucional en
los términos en los qua aparece rodaétado, en la forma que a

continuacién desecribo:

"La Sesién de 12 de Enero de 1917 se ocupé del estudio
del dictamen presentado sobre el Articulo 28 por la cComisién
encargada de hacerlo, haciendo hincapié¢ en lo odiocso de los
monopolios y en 1la necesidad de sefialar determinadas
excepciones propuestas en el proyecto de la nisma, y referidas

estas ultimas a la materia de Monopolios." (2)

La Comisién consideré: m™Que atendiendo al amplio y

liberal espiritu del precepto indicado, deberia aceptarse por

(2) camara de Diputados XLVI Legislatura del Congreso de la
Unién, "Derechos del Pueblo Mexicano, México a través de
sus Constituciones®, Vol. V, Edit. Talleres Graficos de la
Nacién, México, D.F., 1967, Pag. 15.
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la Asamblea en todos sus términos®.

Da acuerdo con lo propuesto por la Comisidén, el

precepto gue nos ocupa gquedo aceptado en sus términos, pasando

a estudiar las iniciativas pr tad refexrent a dicho

articulo,

Independientemente de la consideracién anterior y de la
pretensién a dejarase un campo mayor y la mas absoluta libertad
&l comercio en nuestro pais, la discusidn sobre el articulo 28
Constitucional verso, principalmente, sabre las excepciones que
se raefieren al Banco Unico de Emisién, y sobre la necesidad de

que los productores se asoclaran para la exportacién de sus

‘productos, dejand sin entrar a fondo, materia tan importante

como e@s la excepcién admitida a favor de los inventores.

"En la Sesidén del 16 de Enero del mismo afio, continué
la discusion propugnando la Comisién, nuevamente, por 1la
libertad del Comercio, como medida de orden indispensable para
garantizar debidamente los derechos tanto de las personas COmRO
de 1a Nacién wmisma, reservando dicha libertad o en otros

términos, dejando subasistentes las excepciones al reégimen de

Monopolios en los de: Acufacién de Moneda, Correos,

Telégrafos, Radio Telegrafia y a los Autores y Artistas, el
privilegio de reproducir sus ocbras por determinado tiempo,

misemo que se contemplaba ya en la cConstitucién de 1857,




\ 109

acordéndose conceder el mismo privilegio a los inventores y
perfeccionadores de alguna mejora, pero exclusivamente para el

uso de sus inventos.

En reasumen, se ncgrdé la abolicién de los Monopolios,
estableciéndose como en toda regla, la excepcién a las miswas,
tratandose de imponer en esa forma en el campo de las
relaciones comerciales, la 1libre concurrencia, es decir, el

"laissez Faire, Laissez Passer" de la Teoria liberal Econdmica.

Revisados en la forma que lo hemos hecho, los Debates
sucitados eobre nuestro actual Articulo 28 Constitucional,
podemos concluir que dicha base Constitucional es correcta en
lo tocante a que clertamente el Articulo 28 consagra- o‘n sy
contenido en favor de los inventores, perfeccionadores vy
descubridores de alguna mejora un p;1v11e916 por determinado
tiempo y para el uso exclusivo de sus inventos a dichos
sujetos; siendo también correcto deducir que fueron poderosas
razones de caracter econémico social, las que movieron a
nuestros Constituyentes de 1917 para dejar plasmado en el
Articulo 28 Consti'tucional, el otorgamiento de privilegics o
los inventores y perfeccionadores de alguna mejora, por tiempo

determinado y para su uso exclusivo.

Por otra parte y como lo afirmamos con anterioridad, el
Constituyente en vista de la importancia econdémico social de

los inventos, consideré indispensable el proporcionar a los
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inventores un aliciente, un premio a sus trabajos y nada mejor
para llenar tal finalidad, que dejar en la Constitucién en
forma de precepto, el que a dichos sujetos se les reconociera,
en primer término y en vista de ello se les otorgard un
privilegio exclusivo de explotacién por un tiempo determinado

sobre las obras de su ingenio.

Asi pues, la situacién es la siguiente; la Constitucién
consagra el privilegio en vista de una necesidad Econémico
Social, el articulo colocado en la parte dogmiatica de la misma
reconoce y otorga al particular, un derecho y asi los Poderes
Constituidos frente al Texto Constitucional se encuentran
investidos por 1lo tantoc de una obligacién cConstitucional,
frente al pnﬂ:iculur que ajuste a la hipdtesis de la norma su

invencidn.

Solo nos resta agregar que no obstante que en 1la
especie se trata de un fenSmeno econémico de la naturaleza de
un monopolio, este propiamente tiene caracteristicas especiales
por provenir de la necesidad en el caso, de una invencién, de
otorgar un aliciente al inventor satisfaciendo en esta forma

los intereses sociales.
.B) ANALISIS DEL ARTICULO 89 FRACCION XV CONSTITUCIONAL.

El segundo de los preceptos Conatitucionales que sirven

como base en el otorgamiento de las Patentes es el Articulo B9
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Fraccién XV que se ra redactado en los términos que a

continuacién me permito transcribir:

"ARTICULO 89.- Lag facultades y
obligaciones del Presidente son las
siguientes:

XV.~ Conceder privilegios exclusivos
por tiempo limitado con arreglo a
la ley respectiva a los
descubridores, inventores o
perfeccionadores de algun ramo de
la industria».

81 acudimos al ant-c-dc‘nto inmediato de nuestra
Constitucién vigente, es decir, 1la cConstitucién de 1857,
encontramos que el Articulo 85 de la misma, compuesto de 15
fracciones se ocupaba igualmente de 1las facultades y
obligaciones del Presidente de la Repﬁblica, pero en ninguna de
las fracciones citadas se contenia la facultad del Rjecutivo
relativa a la concesién de privilegios a inventores,
perfeccionadores y descubridores. "Es en el afio de 1882 cuando
se lleva a cabo ‘una reforma a la constitucién de 1857,
adiciondndose el Articulo 85 con la Praccién XVI, en la que se
facultsé al Presidente para conceder privilegios exclusivos por
tiempo 1limitado, redaccidén idéntica a 1la Fraccidén XV del
Articulo 89 vigente; Asi pues en esta reforma se encuentra el

antecedente directo e inmediato de la Fraccién XV del Articulo
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89 de nuestra Constitucién Vigenter. (3)

Es incuestionable que el citado precepto constituye Qna
de las bases Constitucionales para que sea el Ejecutivo Federal
quien haga el otorgamiento de los privilegios a los inventores,
perfeccionadores )4 descubridores, de acuerdo con la
Constitucién e igualmente que en 61 se i:al. parte de 1la
facultad para el otorgamiento de diche privilegio.

A pesar de 1o anterior y de la claridad de los términos
del precepto que nos ocupa, consideramos, de sumo interés
manifestar que siendo México una Republica Federal con 1la
coexistencia de sus dos ordenes jurisdiccionales; el Federal Y
el Local; y considerando igualmente; como ya lo apuntébamos que
el Articulo 89 Fraccién XV se encuentra en la Constitucién
Federal consagrando un derecho a los 1n§.ntotes,
perteccionadores y descubridores y atribuyendo a un érgano
Federal 1la concesidén de ese derecho o privilegio exclusive,
pueden en primer término situarse y catalogarse como de
naturaleza Federal en razén de su tﬁente. la naturaleza de esos

derechos y privilegios.

Pero lo fundamental consiste en considerar que dada 1la

existencia en nuestra Constitucion de la Teoria de la Division

(3) camara de Diputados XLVI Legislatura del Congreso de la
unién, oOp. Cit. Volumen VII, P4g. 471.
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de Poderes, el Constituyente a dejadc en dicho ordenamiento
tres Poderes Constituidos que son: el Ejecutivo, el lLegislativo
y el Judicial, y traténdose de la Ley Primaria que contisne el
Pacto Federal, con facultades expresas para la Pederacién a
través de los Poderes Federales, se cobserva que el Articulo 89
Fraccidén XV contiene Facultades y Obligaciones para uno de los
Poderes con exclusién de. los otros dos y de los Poderes
Locales, es decir, esta fijando al Ejecutivo (Presidente de 1a

Repiblica) su esfera competencial.

Expuesto lo anterior, creemos gque segun la Constitucion

esas Facultad deb tenderse en forma expresa Yy exclusiva
otorgadas al Ejecutivo frente a los otros dos Poderes y frente
a los locales; al mismo tiempo le fija oObligaciones que no
pueden interpretarsa de otra forma sinoc como obligacionss
frente a los particulares, reconociendo derechos cuyos
titulares no pueden ser otros mas que los individuos que

encuadren sus invenciones en la hipétesis legal.

Asi pues, podemos decir que el Articulo 89 Fraccién xv
de 1la consti.t:uc.mn es también correctamente 1la base
constitucional de las Patentes de Invencién y ademds dicho
articulo establece el Caricter Pederal de la materia y completa
al Articulo 28, ya gue en conjunto forman un sistema de
expedicién y otorgamiento de naturaleza Federal, concediendo la
Pacultad Exclusiva al Poder Ejecutivo frente a los otros

Poderes para otorgar privilegios exclusivos a los inventores,
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perfeccionadores y descubridores de algin ramo de la industria;
siendo por tanto facultad y obligacién Constitucional del
ﬁjecutivo, previo cumplimiento de requisitos contenidos en la
ley por los particulares el otorgar esos privilegios
exclusivos, reconociendo y otorgando la Constitucidn también un
deraecho a los partjculares (inventores, perfeccionadores y
descubridores) frente al mismo Poder Ejecutivo para exigir asi

el cumplimiento de su obligacién.

C) ANALISIS DEL ARTICULO 73 FRACCION XXIX=-F
CONSTITUCIORAL.

Por dltimo, el tercero de los Preceptos
Constitucionales que sirven de base para el otorgamiento de las
Patentes es el Articulo 73 Fraccidn XXIX-F mismo que establece

1o siguiente:

"Art. 73.- El Congreso tiene Facultad:

XXIX-F.- Para expedir leyes tendientes a
la promocién de 1la  Inversidn

Mexicana, la Regulacién de

Inversién Extranjera,

la
la

Transferencia de tecnologia y la
Generacién Difusién y Aplicacién
de los conocimientos clentiticos
Yy Tecnolégicos que requiere el

Desarrollo Nacional.®
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Es decir, tomando en cuenta que la Constitucién faculta
al ejecutivo federal para "conceder privilegios exclusivos por
tiempo 1limitado con arreglo a 1la ley respectiva® etc., al
sefialarse en la expresién "con arreglo a la Ley respsctiva®,
existe explicitamente en el precepto una condicién para el
otorgamiento y la obtencién del privilegio, 1llen&ndose 1los
requisitos gue una Ley detarmina exige.

Luego entonces al estar condicionado el ejercicio de
dicha facultad a que se ejercite conforme a log lineamientos de
una Ley determinada, la Constitucién en reconocimiento de esto,
faculta al Congreso de la Unién para que expida dicha lay, vy se
establezcan en ella los requisitos gue debe reunir toda
invencién para que el ejacutivo federal en ejercicio de 1la
facultad gque tiene atribuida otorgue el reconocimiento al
derecho de los inventores y el privilegio exclusivo a los
rismos sobre las obras de su ingenio, no quedando, por otra
parte, al arbitrio del mismo, el conceder privilegios ‘do
acuerdo con su criterio, sino con arreglos a la ley que al

efecto expida el Congreso.

Asi mismo, como lo manifestamos con anterioridad,
tomando en cuenta que nuestro pais es una Repiblica Federal y
que en la Constitucién se establece el Pacto Federal con
facultades expresas para la federacién a través de los poderes
federales, en el presente caso al ser un drgano federal el que

tiene atribuida 1la facultad de expedir leyes tendientes a la
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generacion, difusion vy aplicacién de los conocimientos
cientificos y Tecnolégicos que regquiera el desarrollo nacional,
podemos afirmar que la ley de la materia es un ordenamiento de
naturaleza federal, al cual debe apegarse el ejecutivo para el
ejercicio de 1a facultad que tiene conferida por 1a

Constitucién para el otorgamiento de las patentes.

3.1.1 COMPETEMCIA DE LA SECRETARIA DE COMNEBRCIO Y FOMENTO
INDUBTRIAL PARA EL OTORGAHIENTO DR LAS PATENTES.

siguiendo adelante con el objetivo que nos proponemos,
consideramos preciso que para determinar la naturaleza juridica

del acto por virtud del cual el Ejecutivo Federal reconoce el

derecho de los inventores, perfecci dores y d bridores de
algin ramo de la industria y concede privilegios exclusivos a
los mimmos sobre las obras de su ingenio, tenemos que continuar
con dicho analisis apoy&ndonos en la conclusién que nos han
proporcionado los preceptos Constitucionales que sirven de base

a dicho acto.

Es decir, tomando en cuenta que aes Facultad
Cconstitucional tanto del Congreso legislar en materia de
patentes como del Ejecutivo Federal, el reconocer los dereches
de los inventores, perfeccionadores y descubridores de alqin
ramo de la industria y el otorgar privileglos exclusivos a los
mismos sobre las obras de su ingenio siempre y cuando estas

cumplan previamente 1los requisitos exigidos por la ley; este
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dltimoe a su vez se vé obligado a organizar de un modo adecuado
la proteccién juridica de tales derechos y garantizar su
ejarcicio por parte de sus titulares, resguardando al mismo

tienmpo los de 1la sociedad.

Ahora bien, para 1la realizacidén de tal fin, el
Ejecutivo Fe(ieral delega dicha Facultad (y Obligacién) a uno de
los ¢érganos de la Administracién Publica Fedsral a su carqgo,
que como ya fue precisado con antelacién es la Secretaria de
Comercic y Fomento Industrial, siendo esta en congecu.ncia la

autoridad competente para la emisidn de dicho acto.

La anterior afirmacién se desprende de lo previsto por
los Articulos 90 Constitucional (4), 1+, 2+, 26 y 34 Fraccien
XII de la Ley Organica de la Administracién Publica Federal (5)
y 1r» ‘de 1a Ley de Fomento y Prqticcién de la Propiedad
Industrial (6) mismo que a continuacién transcribo para un
mejor entendimiento.

"Articule 1°*.- Las disposiciones de
elta Ley son de orden publico y de

ia g al an toda la
R.pnblicu, sin perjuicio de lo
establecido en los Tratados

Internacionales de los que México sea
parte. su aplicacién administrativa

(4) . constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Op.
cit. PAg. 76,

(5) piario Oficial de ‘la Federacién del 29 de Diciembre de
1976.

(6) pjaric Oficial de la Federacién del 27 de Junio de 1991.
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corresponde al Ejecutivo Federal por
conducto de la Secretaria de Comercio y
Fomento Industrial®.

Asi pues, tomando en cuenta que el Ejecutivo PFederal

por conducto de la Secretaria de Cc cio y P to Industrial,

como érgano integrante de la Administracién Publica Federal, es
la autoridad competente para otorgar reconocimiento a 1los
derechos de los inventores, perfeccionadores y descubridores de
algun ramo de la industria, y otorgar privilegios exclusivos a
los mismos sobre las obras de su ingenio; es 1légico que
intuitivamente pensemos que al ser un drgano de la
Administracién Publica Federal el que otorga el multicitado
reconocimlento‘ al derecho de los inventores, perfeccionadores y
descubridores y conceds privilegios exclusivos a los mismos
gsobre las obras de su ingenio, dicho acto puede revastir la
naturaleza de un Acto Administrativo, pues a través del mismo
se esta manifestando la voluntad de la Administracién Piblica
Federal para dar cumplimiento a una Facultad Constitucional que

tiene atribuida el Ejecutivo Faderal.

Ahora bien, para el efecto de tener la plena certeza
que dicho acto reviste la naturaleza de un. Acto Adn&nistr'ltlvo,
consideramos necesario hacer un breve andlisis que nos permita
determinar que tipo de actos son considerados como
Administratives en nuestro Sistema Legal, y una vez que lo
sepamos, en base a ello, determinar si el acto por virtud del

cual el ejecutivo federal reconoce el derecho de los
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inventores, perfeccionadores y descubridores de algun ramo de
la industria y otorga privilegios exclusivos a 1os mismos sobre
las obras de su ingenio, reviste la naturaleza de un Acto

Administrativo.

3.2 BREVE ANALISIO DE LA TEORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO.
TRES TENDENCIAS EN SU DEFINICION:

En la Doctrina podemos encontrar tres tendencias que

definen el Acto Administrativo a saber:
A) DESDE EL PUNTO DE VISTA FORMAL ORGANICO.
B) DESDE EL PUNTO DE VISTA MATERIAL.

C) DESDE EL PUNTO DE VISTA MIXTO.

Desde el punto de vista Formal Orgédnico, son actos
administrativos aquellos que emanan de un érgano
administrativo. Desde el punto de vista Material, son actos
administrativos todos aquellos actos que tengan un contenido
administrativo independientemente de la naturaleza del d&rganc
del que emanan y de acuerdo a la tercera tendencia, la nocién

de acto administrativo resulta de una combinacién de criterios
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orgénico, Formal y Material. (7}
A) TENDENCIA FORMAL ORGANICA:

En la doctrina mexicana, la mayor parte de los autores
se han dedicado al -andlisis y al desglose de las miltiples
definiciones que proporciona la doctrina extranjera, asi 1o han
hecho los Maestros Fraga, Serra Rojas 'y Olivera entre otros;
uno de los autores nacionales gue se atreven a definir el Acto
Administrativo es el Maestro Acosta Romero y se inclina
precisamente dentro de la primera tendencia, al decir gue: “El
Acto Administrativo es una manifestacién unilateral y externa
de voluntad gque expresa una decisién de una autoridad
Administrativa competente en ejercicio de la Potestad Publica;
esta decisién crea, reconoce, modifica, transmite, declara o
extingue derechos y obligacicnes, es generalmente ejecutiva y

se propone satisfacer el interés general".(8)

Dentro de la misma tendencia encontramos al Maestro
otto Mayer y Garcia de Enterria, el primero lo define asi: "El

Acto Administrativo es un acto de autoridad que emana de la

(7) sSanchez Goméz Jose Eulalio, "E1l Acto Administrativo,
sus Elementos Constitucionales en Derecho Nacional
Mexicano", Revista de Ciencias Juridicas, Edit. Divisién
de Ciencias Juridicas de la ENEP ACATLAN, México, 1987,
Pag. 4.

(8) Acgsta Romero Miguel, "Teoria General del Derecho
Administrativo" Edit. Pérrua, 5a. Ed. México, 1983, PAg.
356.
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Administracién y que determina frente al subdito lo que para é1

debe ser el derecho en un caso concreto". (9)

El segundo dice: "Acto Administrativoe seria asi 1la
declaracién de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo
realizado por 1la Administracién en ejercicio de una Potestad

Administrativa distinta de la Potestad reglamentaria®. (10)

"En consecuencia, el Acto Administrativo debe proceder
de una Administracién, excluyendo 1los B8upuestos actos
materialmente administrativos dictados por Organos Publicos no

encuadrados en la Administracidén®.

B) TENDENCIA MATERIAL:

Para el Maestro Gordillo, inscrito en 1la segunda
tendencia, "El Acto Administrativo es una declaracién
unilateral realizada en ejercicio de l1la Funcién Administrativa

que produce efectos juridicos individuales en forma inmediatan.
(11)

Entendiendo este autor por Funcién Administrativa: "En

(9) Mayer oOtto, "Derecho Administrativo Aleman® Tomo I,
Edit. Depalma, Buenos Aires Argentina, 1982, Pag. 126.

(10) Garcia de Enterria Eduardo y Tomas Ramén Fernandez, “Curso
de Derecho Administrativo® civitas, Madrid, 1983, PAg.
504.

(11) Gordillo Agustin, "El1 Acto Administrativo" Abeledo Perrot,
Buenos Aires Argentina, 1969, Pig. 114.
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primer lugar toda actividad que realizan los Organos
Administrativos, en segundo lugar toda la actividad que realiza
el Organo lLegislativo, excluida 1la Puncién Legislativa (en
sentido material y organico) que le es propia; en tercer lugar
toda la actividad que realizan los Organos Judiclales, excluida
la Funcién Jurisdiccional (en sentido material y organico) que
especificamente realizan, o sea que, es toda actividad que
realizan los Organcs Administrativos, y la actividad de los
Organos Legislativo Yy Jurisdiccionales, excluidoes
respectivamente los hechos Y los actos materialmente

Legislativos y Jurisdiccionales.

Para el Maestro Gordillo, "El Acto Administrativo puede
ser dictado por cualquier Organo del Estado y no unicamente por
la Administracion Piblica, ya gque cualguiera de ellos puede
realizar la Puncién Administrativa que, dicho sea de paso,
termina siendo 1la Funcién que no es Jurisdiccional ni

Legislativa®.
€} TENDENCIA MIXTA:

La definicién Mixta del . Acto Administrativoe 1la

encontramos expuesta por el maestro venezolano Allan R. Brewer
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carias (12) gegun el cual %El Acto Administrativo es toda
manifestacién de voluntad de caricter sublegal realizada por
los Organos del Poder Ejecutivo, actuando en ejercicio de 1l1a
Puncién Administrativa, de la Funcién Legislativa y de 1la
Funcién Jurisdiccional; por los drganos del Poder Legislativo
actuando en ejercicio de 1la Funcién Administrativa y de
caridcter sublegal, y porv'los érganos del Poder Judicial,
actuando en ejercicio de 1la Funcién Administrativa y de
caradcter sublegal, y con objeto de producir efectos juridicos
determinados gque pueden ser, o la creacién de una situacién
juridica individual o general, o la aplicacién a un sujeto de

derecho de una situacién juridica general'.

D) CRITICA QUE HA HECHO LA DOCTRINA A LOS ANTERIORES
CONCEPTOS :

La Doctrina ha aceptado. generalizadamente que la

primera de las tend ias antes exp tas es la correcta, ya
que si bien es cierto, los Organos Judiciales y Legislativos
realizan funciones similares a la Administracién y realizan
actos en los que se cumple esta funcién, pero estos no pueden

ser calificados como Administrativos, ya que aesta Funcidén no es

(12) prewer Carias Allan R. "El Procedimiento Administrativo®
Archivo de Derecho Publico y Ciencias de la
Administracién, Vol. IV, Edit. Instituto de Derecho
Publico de la Universidad Central de Venezuela, Caracas,
1983, Pag. 209.
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el fin ultimo del dérgano (Jurisdiccional o Legislativo) sino
uUnicamente el medio para cumplir con su funcidén esencial; asi
el nombramiento de un Juez, de un Actuario, son medios para que

la Funcién Jurisdiccional se cumpla debidamente. (13)

"De 1las Actividades Materialmente Administrativas,
cumplidag por los Organos Publicos no integrados en la
Organizacién personificada que es la Administracién Puablica,
hay que distinguir seqin esas Funciones Administrativas, se
efectien como complementarias de la Funcidén Juridica especifica
que dichos Organos desempeiian como propia, o bien, que sean
fruto de las organizaciones instrumentales de sostenimiento y

apoyo de tales organos con que se dotan en sgervicio de su

independ ia an

B organcs Constitucionales propiamente

dichos®. (14)

"Esas Organizaciones de apoyo son puramente auxiliares
de 1las funciones principales, cumplidas por 1los Organos
Constitucionales, para cuye sostenimiento se establecen
funciones principales que continuan siendo totalmente extrafas
al Derecho Administrativo; por otra parte, la actuacién
material de 1la Administracién Piblica proplamente tal es
infinitamente mas compleja y proteica que la que realizan esos

aparatos de apoyo, limitada como ya hemos notado, a la gestién

(13) sanchez Goméz José Eulalio, Op., Cit. Pag. 7.
(14) Gordillo Agustin , Op. Cit. Pag. 99.
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de personal y a los aspectos patrimoniales interesantes a
terceros, de modo que resulta completamente vano intentar
tipificar por este \ltimo racero una supuesta Funcién
Mninistrativa del Estado en Sentido Material y ello tante
menos cuanto que otras supuestas PFunciones Administrativas
materialmente cumplidas por esos nismos érganocs; aquellas que
estén vinculadas al mismo cumplimiento de wsus respectivas
funciones principales, como hemos visto, quedan de todo al
margen de esa extension principal de reglas propias del Derecho
Administrativo".

"En cuanto a la tercera posicién no da un concepto
preciso de lo gque es el Acto Adninistrativo, pues si bien es
cierto que la Funcién Administrativa se cumple mediante 1la
enisién de Actos Adninistrativos, no es este el uUnico
instrumento gue utiliza la Administracién para su cusplimiento;
por ejemplo los Reglamentos y loa Actos Jurisdiccionales
emitidos por 1la Administracién Piblica, a través de los
Tribunales Administrativos. Es decir, pretender construir una
Teoria del Acto Administrativo que abarque estos tres tipos de
actos, la haria ta;n general que inmedjatamente después seria

necesario hacer un estudio particular de cada uno de ellos",
(15)

Luego entonces, apoyandonos en la conclusién que nos

(15) sanchez Goméz José Eulalio, Op. Cit. PAg. 8.
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proporciona la Doctrina podemos afirmar que el acto por virtud

del cual el Ejecutivo Pederal reconoce el derecho de los
inventores, perfeccionadores y descubridores de algun ramo de
la jndustria y otorga privilegios exclusivos a los mismos sobre
las obras de su ingenio, reviste la naturaleza . de un Acto
Administrativo, pues es una manifestacién unilateral y externa
de la voluntad de un dérgano de 1la Administracién Puiblica
Yederal en cumplimiento de la Funcién Administrativa, siempre y
cuando las invenciones de los particulares encuadren dentro de
los supuestos previstos por la ley de la materia, agotandose el
misno al momento de la emisién de la (patente) y satisfaciendo

un interés general.

Por otra parte, y con la finalidad de soportar aun més
la presente conclusidn, a continuacién transcribiremos la Tesis
Jurisprudencial visible en la pagina 931 del tomo LXXI de la
Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la
Federacidn de 1917 a 1975 que a la letra dice:

“PATENTES DE IMVENCION, EL OTORGAXIENTO
DR LAS, E68 UM DERECHO PUBLICO ADKINIS-

TRATIVO.- E e __do ema
derechos del titular de unpa patente de
invencidn, es upn acto Juridico de

Derecho __Publico Adminjstrativo: el
otorgamiento de 1la patente por el
Estado, en consecuencia, son Derechos
Publicos Administrativos que estin
regidos por leyes administrativas que
son leyes de Derecho Publico. Deben
pues ser leyes administrativas las que
fijen la naturaleza de esos derechos a
la clasificacién de 1los bienes y
derechos de orden civil. Si bien desde
el punto rigurosamente doctrinal no
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pudiera considerarse que el concepto de
pPrivilegio de explotacién sea adecuado
para definir la naturaleza juridica del
derecho que confiere la patente por no
referirse mas que a la esencia, y a la
exclusividad de su ejercicio, sin
embargo es suficiente para concluir que
el Derecho Publico no le oconcede la
categoria de Derecho Real o Personal,
sino que al nargen de esta
clasificacién, 1o conceptia como un
privilegio". ’ :

Asi pues, una vez determinado que el acto wmediants el
cual‘ el Ejecutivo PFederal reconoce el derecho de los
inventores, perfeccionadores y descubridores de alqun ramo de
la industria y concede privilegios exclusivos a los mismos
sobre las obras de su ingenio, reviste la naturaleza de un Acto
Mnuinistrativo, consideramos nccol;rlo que al revestir dicho
acto tal naturaleza, es preciso que para ser perfecto al
monento de su emisién, reuna determinados elementos o conjunto
de circunstancias de los que depende su validez, eficacia y
proyeccién administrativa y asi pueda produ‘cir sus efectos
regulares, pues la carencia o deformacién de los mismos
engendra vicios que lo destruyen o lo suspenden.

Es decir, se hace preciso que conozcamos los elementos
o conjunto de circunstancias que debe contener todo Acto
Administrativo y en particular el acto que nos ocupa, para que
después con base en los mismos, podamos determinar en que

momento diche acto puede ser nulo.
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3.3 BLEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO.

La Doctrina establece lo siguiente: para Otto Mayer
(16) mEgtamos ante un Acto Administrativo si se dicta por un
érgano de la Administracién que determina un caso concreto y
crea un vinculo juridico entre el subdito y el Estado.

En consecuencia gus elementos son: a) El Organo de la
Administracién Piblica; b) La determinacién de un caso
concreto; c) El vinculo juridiceo que crea entre el subdito y el

Estado.

Para el Maestro Gabino Fraga (17) los elementos del
Acto Administrativo son: a) El sujeto; b) La voluntad; c) El
objeto; 4) El motivo; e) E)l fin; £f) La forma.

Para el Maestro Eduardo Garcia de Enterria, los
elementos del Acto Administrativo son de tres tipos:
Subjetivos: a) Administracién; b) Organos: c) Competencia; 4)
Inveatidura legitima del titular del drgano; Objetivos: a)
Presupuesto de hecho; b) Objeto; c) Causa; d) Fin; y Formales:

a) Procedimiento: b) Porma de declaraciosn. (18)

(16) mayer otto, Op. Cit. Pigs. 126 y siguientes.

(17) praga Gabino, Op. Cit. PAg. 267,

(18) Garcia de Enterria Eduardo y Tomas Ramén Fernindez, Op.
cit. PAg. 508. ~
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se puede a partir de este momento iniciar

1a explicacién de lo que esos autores entienden por cada uno de

IMNCIOWOI\':OI que segin ellos contiene el Acto Administrativo,

Perc esto nc nos llevaria a ningun resultado practice, por 1lo

tanto es necesario estudiar los elementos que la Constitucidén

Federal de nuestro pais sefiala como elementos de este.

Asi

encontramos que el Articulo 14 Conatitucional nos

dice, en el parrafo sequndo:

"ARTICULO 14.- A ninguna ley se la dara
efeacto retroactivo en perjuicio de
persona alguna.

N

Nadie podra ser privado de la vida, de
la 1libertad o de sus propiedades,
posesiones o derechos, sino mediante
julcio seguido ante 1los tribunales
previamente astablecidos, en sl gque se
cumplan las formalidades essenciales del
procedimiento y conforme a las leyes
expsdidas con anterioridad al hecho".

Y el Articulo 16 Constitucional, en su primer parrafo,

preceptua:

"ARTICULO 16.~ Nadie puede ser
molestado en SuU persona, familia,
domicilio, papeles o posesiones, sino
en virtud de mandamiento escrito de la
autoridad competente que funde y motive
1a causa legal del procedimiento".
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De lom textos Constitucionales citados se desprenden
los siguientes elementos: (19)

Subjetivos: a) Autoridad; b) Cospestencias
Objetivos: a) Motive; b) Causa
Pormales: a) Procedimiento; b) Forma de la declars_

eidn; ¢) Motivacién y Pundamsntacion.
A) ELEMENTOS SUBJETIVOS:

AUTORIDAD: Para el Maestro Gabino Fraga (20), “cuando
la Competencia implica 1la facultad de realizar actos de
naturaleza juridica que afectan la esfera de los particulares y
la de imponer a estos sus determinaciones, es decir cuando el
referido organc esta investido de Facultades de Decisién y

Bjecucidn se ests frente a un drgano de auteridad®.

"aAsi pues no todos loa drganos de la Administracieon
tienen el cardcter de Autoridad, pero cabe sefialar que para
obtener tal caradcter, basta con que tenga la PFacultad de
Decisién aunque la Ejecucién sea llevada a cabo por otro érgano

distinto".

.En este sentido, La Suprema Corte de Justicia de la

(19) ssnchez Goméz Jome Eulalio, Op. Cit. PAg. 11.
(20} Fraga Gabino, Op. Cit. Pig. 270.
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Nacién ha establecido que. "Todo Organismo Estatal, que actuia
como persona juridica de Deraecho Publico con carécter soberano

'puodo ser considerado como Autoridad Resp ble, incluyendo a

los Organismos Descentralizados, d tian exter te por
disposicién de la ley y por medio de autoridades Estatalas que
ejecutan actos no por propia decisién sino por decisién del
Organismo Descentra].izado_ de acuerdo con la ley
correspondiente, por ejemplo: el Instituto Mexicano del Seguro

Social, la Procuraduria Federal del Consumidor y otros". (21)

COMPETENCIA: Para el Maestro Fraga (22) competencia “En
Derecho Administrativo tiene un significado idéntico al de
capacidad en Derecho Privado, es. decir el poder legal ds
ejecutar deterninados s&ctos constituye la pedida Qe las
facultadol que corresponde a cada uno de los dérganos de la

Administracién.”

*A pesar de su identidad en significado, entre
Competencia de Derecho Piblico y Capacidad de Derecho Privado,

existen diferencias sustanciales®.

"En primer término, la Competencia requiere siempre un

texto expreso de la ley para que pueda existir. Mientras en

(21) gemanario Judicial de la Federacién, Apéndice, Tomo CXVIII
Tesis 922.
(22) Praga Gabino, Op. cit. Pag. 273.
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Derecho Privado, la Capacidad es la regla y la Incapacidad es
la excepcién, an el Derscho Administrativo rige el mismeo

principio pere a la inversa®.

"En segundo término, el ejercicio de la Competencia es
de caracter obligatorio, en tanto que el ejercicio de 1la

Capacidad queda al arbitrio del particular".

“"En tercer término, la Competencia no se puede
renunciar ni ser objeto de pactos que comprometaﬂ su

ejercicio".

"Finalmente, es caracteristico de la Competencia, que
es constitutiva del Srgano que la ejercita y no un derecho del

titular".

B) ELEMENTOS OBJETIVOS:

MOTIVO: El Maestro Fraga nos dice: "El Motivo del Acto
es el antecedente que lo provoca, es la situacién legal o de
hecho prevista por la ley como presupuesto necesario de la

Actividad Administrativa". (23)

."De acuerdo a esta definicidén, el Motivo lo integra

(23) Fraga Gabino, Op. cit., Pig. 273.
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Unicamente el presupuesto de hacho, crec que el Motivo o los
Motivos del Acto Administrativo, se encusntran integrados por

el presupuesto ds hecho, el fin y la causa del Acto®.

"Para la Administracién no puede haber MNotivos
impulsivos de su accién marginales al derecho. En 10‘ Motivos
ha de aparecer por una parte la realidad del presupuestc
normativo de hecho a que el acto se aplica; y por otra parte el
servicio al Interés Publico especifico que constituye el fin
propio de la Potestad Administrativa que se ejercita, servicio

cuya actividad viene a constituir la causa propia del acto".

CAUSA: "El acto debe servir al fin en consideracién al
cual la norma ha configurado la potestad que el acto ejercita;
a la efectividad de ese servicioc, al fin normativo concreto,
por el Acto Adminiﬂ:rativo debe reservarse Jjustamente el

concepto y el nombre da causa en sentido técnicon. (24)

"Todo Acto Administrative debe ser congruente con los
fines propios de la potestad que se ejercita con el. El fin de
la potestad de Poiicia es la defensa del Orden Publico, la
causa de un Acto Policial ‘concreto sera su funcionalidad
especifica para el servicio de ese fin, en las circunstancias

particulares de hecho de que se trate",

(24) Garcia de Enterria Eduardo y Tomas Ramén Fernandez, Op.
cit., PAg. 512.
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C) ELEMENTOS FORMALES:
PROCEDIMIENTO: Para el Maestro Andrés Serra Rojas, “El

Procedimiento Administrativo esta constituido por un conjunto

de trémites y formalidades orad d Y todizad en las leyes

administrativas, que dJdeteraminan los requisitos previos que
preceden al Acto Administrativo, como su antecedente vy
fundamento, los cuales son necesarios para su perfeccionamiento
Y condiciona su validez, al mismo tiempo que para 1la

realizacién de un fin*. (25)

La Suprema Corte de Justicia de la Nacidén afirma: "Que
el Procedimiento Administrativo constituye una inalienable
garantia constitucional y Administrativa, que tiene. como
finalidad la de asegurar el Interés General y el Interds de los
Particulares. Por el primero se mantiene 1la eficacla y
seguridad de los Servicios Piblicos; en cuanto al segundo el
particular asegura los intereses que le reconoce la ley y evita

la ilegalidad y las arbitrariedades de los funcionarios®. (26)

Por otra parte, el Maestro Fraga (27) npnos dice:

"Consideramos gque en el estado actual de este importante

(25) serra Rojas Andrés "Derecho Administrativo®, Tomo I, Edit.
Porrua, S.A., México, 1988. PAg. 283.

(26) gemanario Judicial de la Federacién, Apéndice, 1917 a 1975
Octava Parte, Tesis Num. 468, Pag. 901.

(27) Fraga Gabino, Op. Cit. PAg. 288.
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problema cConstitucional podemos partir de dos afirmaciones
bisicas:

"1l.~ El1 Poder Administrativo estd obligado a cumplir
con las Garantias del Articulo 14 Constitucional, pérrafo
segundo, cuando sus resoluciones afectan un Interds Particular,
en otros términos la Administracién ssts obligada a respetar
las Garantias de Audiencia y Legalidad; asi pues cuando una
Autoridad Administrativa priva de sus derechos a un particular,
este goza de proteccién Constitucional en 1los siguientes
términos: A) La Autoridad Adminjstrativa debe subordinarse
estrictamente a l1la lay que ha de aplicarse, aesto es, a la
Garantia de Legalidad; B) la Autoridad Administrativa debe
cumplir con las Formalidades Esenciales del Procedinioqto, en
particular con la Garantia de Audiencia; C) 1a Ley
Administrativa debe establecer el Procedimiento Adainistrativo

como una Garantia de cardcter Constitucional®.

"2,=- Existen casos de excepcién en que la propia
Constitucién en forma expresa o gencral, sefiala los momentos en
que el Poder f’ublico puede ejecutar Adirectamente sus
resoluciones sin intervencidn de las Autoridades Judiciales y
sin sujetarse al citado Articulo 14 Constitucional:; por ejemplo
el caso del Articulo 33 constitucional en Materia de
Extranjercs perniciosos, donde la Garantia de Audiencia Previa

no rige".
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LA FORMA DE LA DECLARACION: Nuevamente el Maestro Fraga
(28) nos dice al referirse a la forma: “Contrario a lo que
sucede en el Derecho Privado, en Derecho Publico las Formas son
garantias automidticas imaginadas por las leyes o los
reglamentos para asegurar el buen funcionamiento de  los
Servicios Publicos, i{mpidiendc 1las decisiones irreflexivas,
precipitadas insuficientemente estudiadas™. "La forma del Acto
Administrativo aunque puede ser oral o consistente en
determinados actos materiales, normalmente requiere que
satiafaga ciertos requisitos cuando el acto implique privacién

o afectacién de un derecho o imposicién de una obligacion™.

"aunado a lo anterior debe tenerse en cuenta lo
dispuesto por el Articulo 38 del Cédigo Fiscal de la Federacién
(29) que sefiala:"

"ARTICUIO 38.- Los actos. adainistrati-
vos que deban notificarse deberin tener
por lo menos los siguientes requisitoms:
I .- Constar por escrito.”

Asi podemos decir que todo Acto Administrativo gque

tenga trascendencia para los particulares, necesariamente debe

(28) praga Gabino, Op. Cit. Pag. 289.
(29) piario oficial de 1a Federacién de 31 de Diciembre de
1981.
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tomar 1la forma escrita, hecho que r la Ley de Fomento y
Proteccioén de la Propiedad Industrial (30) en su Articulo 59 al
seflalar, lo siguiente:

“ARTICULO S59.- La Secretaria expedira
un titule para cada atente como
consscusncia y reconocimiento oficial
al titular. E1l titulo comprenderd un
ajemplar de la descripcion,
reivindicaciones y daibujos, si los
hubjiere, y an el mismo se haréd constar:

I .=~ Numero y clasificacién de la
patente;

IX .- Nombre y domicilio de la persona
o personas a quien se expide;

'I1I.- Nombrae dol_inventor o inventores;

IV .~ Fecha de presentacién de la
solicitud Y de prioridad
reconocida en su caso y de
expedicion.

V .-~ Denominacién de la invencién, y

VI .~ Su vigencia®.
PUNDAMENTACION Y MOTIVACION:

E1l Maestro Garcia de Enterria, sefala: "Conforme a .lo

dispuesto por el Articulo 16 Constitucional, no basta que

(30) op. cit. de 27 de Junio de 1991.
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exista un fundamento que autorice 1la actuacién de una
autoridad, en este caso de la Administracién Publica. Sino que
esta exprese ol fundamento legal que le confiere potestades asi
como los preceptos legales aplicables al caso concreto. No
basta la expresién de los preceptos legales en que se apoya una
decisidn Administrativa sino ademis expresar los motivos que
conducen a tomarla, es decir, motivarla. Y motivar un acto es
reconocer la decisién que en é1 mismo se contiene a una regla
de derecho que autoriza tal decisién o de cuya aplicacién
surge, por ello motivar un acto obliga a fijar en primer
término, los hechos de cuya consideracién se parte y a incluir
tales hechos en el supuesto de una norma _jurid.lca: y en segundo
lugar a razonar como tal norma juridica impone la resolucidn

que se adopta en la parte dispositiva del acto". (31)

Ahora bien, a partir de las reflexiones anotadas sobre
los elementos que debe reunir todo Acto Administrative en base
o lo dispuesto por nuestra Constitucién, y en particular el
acto por virtud del cual el FEjecutivo Federal reconoce el
derecho de los inventores, perfeccionadores y descubridores de
algun ramo de la industria y concéde privilegios exclusivos a
los miswos sobre las obras de su ingenio: a contiﬁuactén
consideramos necesaric realizar un breve anadlisis de la Teoria

de las Nulidades Administrativas que acepta nuestro sistema

(31) garcia de Enterria Eduardc y Tomas Ramén Fernindez, Op.
cit. pPag. s523.
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legal por el hecho de que al mser 1la patente un acto
eninentemente administrativo y al ser el objeto principal de
nuestro trabajo el analizar lni”caunil que originan la nulidad
de las mismas, es 1légico que debamos tomar en cucngn lo
dispuesto por dicha teoria para conocer los tipos de nulidades
que pueden afactar a 1los Actos Administrativos y por
consiguiente, la misma nos éirvn para saber que tipo de nulidad

es la que afecta al acto que nos ocupa.

3.4 AMNALISIS DB LA TERORIA DE LAS NULIDADRS ADMNIMNISTRATIVAS

Pocas teorias ofrecan tantds problemas como la Teoria
de las Nulidades en el Derecho Administrativo. Ia etapa
casuistica de este problema se encuentra en trance de
superarse, por una alta teoria de iu‘ineticacia administrativa
que determine la validez de los Actos Administrativos. Los
vicios de los Actos Administrativos destruyen su validez y no

le permiten producir efectos juridicos.

La nulidad aparece como las mas importante de las
sanciones para mantener el principioc de Legalidad en contra de
los Actos Administrativos irregulares y destinadas a la defensa .
del Interds General. El control de la legalidad se estima como

la finalidad esencial del Estado de Derecho.



140
A) LA INFLUENCIA DEL DERECHO PRIVADO:

El Maestro Jerénimo Diaz .(32) afirma lo siguiente
respecto a este punto: "lLa influencia del Derecho Privado en la
configuracién de la Teoria de las Nulidades al formarse el
Derecho Administrativo es 1ldégico que no disponiendo de un
sistema juridico coherente, se vié obligado a recurrir a la
Teoria de las Nulidades en el Derecho Privado, que tiene varios

siglos de formacidn®,

"El Derecho Privado ha llegado en términos amplios a la
elaboracién de una Teoria de las Nulidades, aunque en esta rama
.del Darecho se sefialen discrepancias doctrinales muy

importantes".

WEl Cédigo Civil para el Distrito Federal y para toda
la Repiblica en materia Pederal, contiene los aspectos mas
importantes de la Teoria de las Nulidades en el Derecho
Privado. Los elementos del Acto Juridico se pueden desprender

del contenido de 1los articulos 1794 y 1795 del citado

ord iento; A icia de Vicios de la Voluntad, Licitud en el

Objeto Motivo o Fin del Acto y la forma gue la Ley prescribe",

."De este modo hay elementos de Existencia entre los

(32) piaz Jerdnimo, "ta Nulidad en el Cédigo Civil", Vol. de
Informes Judiciales, Aho IX, Num. 87, Padg. 371.
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cuales se encuentra el Consentimiento, el Objeto y 1la
Solemnidad; y elementos de Validez que son 1la Capacidad,
Ausencia de Vicios de la Voluntad, la Licitud en el Objeto y 1la

Forma®".

Y"El Titulo Sexto, Articulos 2224 a 2242 del cCédigo
Civil citado, se denomina "De la Inexistencia y de la Nulidad;
de acuerdo con estos preceptos se pueden pracisar 1los

siguientes conceptos:

A) LA INEXISTENCIA.

B) LA NULTDAD ABSOLUTA.

C) LA NULIDAD RELATIVA.

Desde luego afirmamos, que no obstante la influencia
del Derecho Privado en 1la Teoria de las Nulidades
Administrativas, la invalidacién de los Actos Administrativos
subordinados al Interés General, no pueden apoyarse en el
Derecho Privade, aunque originalmente se haya derivado de é1,
ya que las situaciones juridicas que se producen son mas
complejas y numercsas y responden a propdsitos diferentes, unas
veces 'expresamente establecidas en 1la 1ley y otras van
deduciéndose de las prohibiciones, limitaciones y modalidades

de los Actos Administrativos.
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B) LA INVALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS:

El punto de partida para la invalidez de los Actos
Administrativos se manifiesta en la forma como se han integrado
sus diversos elementos. Cuando estos elementos se vician se
producen diversbs tipos de ineficacia, desde las sanciones mas

elementales hasta los grados mas altos de invalidez.

Para el Maestro Andrés Serra Rojas (33) "pe acuerdo con
la Doctrina, la Legislacién y la Jurisprudencia, la Teoria de
las Nulidades. en Derecho Administrativo alcanza un desarrollo
muy importante gque puede concretarse en algunos aspectos

generales como:

1.- El1 Acto Administrativo no debe sufrir deformidades
en relacién con la ley que lo configura, cualquier deformidad
debe estimarse como un vicio o irregularidad del acto: 2.- El
vicio de ilegitimidad o deformidad frente a la ley origina
varias situaciones como: A) Actos que 8se resuelven en la
existencia de un elementc esencial del mismo:; B) Vicios que se
originan por irreg;.\laridades del procedimiento administrativo.
3.- La Teoria de las Nulidades Administrativas debe reducirse
al campo de: A) La Nulidad de Pleno Derecho; B) La Nulidad o

Actos Anulables o ilegitimos. 4.- Los Actos Nulos se concretan

(33) serra Rojas Andrés, Op. Cit. Pag. 331,
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a la falta de uno de sus elementos. 5.- los vicios de
legitimidad del acto anulable se reducen a la incompetencia )

relativa o absoluta, al exceso de poder y al desvié de podexr®.

"Asi pues en la IlLegislacién Administrativa nos
encontramos con dos situaciones diversas: 1.- La invalidez del
Acto Administrativo, Y 2.- ©La irregularidad del Acto
Administrativo®.

"Estos tipos de nulidades son provocados por la
violacién de 1los praceptos legales relacionados con 1los
elementos del Acto Administrativo, ya que se producen efectos

anormales que afectan su eficacia",

“"En 1lo particular no disponemos de una teoria
sistemAtica de li- nulidades, gue como se sabe sufre una
indudable influencia del Derecho Privado. Las soluciones han
gido casuisticas y ocasionales, pues cada ley se encarga de

fijar el alcance de la nulidad gue comprende™.

"No obstante 1o anterior, la Legislacién Administrativa

reconoce, NO sin notables incertidumbres tres conceptos®
.A) LA INEXISTENCIA.

B) LA NULIDAD DE PLENO DERECHO O ABSOLUTA.
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C) LA NULIDAD RELATIVA.

Par otra parte, continva manifestando el Maestro Serra
que "Un Acto Administrative es vAlido o es nulo segin la ley
que 10 contempla. El Acto es valido y produce sus efectos si

r;ace perfecto y es nulo porque existe un vicio que lo destruye

definiti te o0 es ptible de perfeccionarse".

Autores como el Maestro Fraga (34) afirman que: "Ni
siquiera puede aceptarse la separacién de dos clases de
nulidades; 1la Absoluta y 1la Relativa. Sin embargo la
legislacién administrativa mexicana, se ha apoyado en esa
diferenciacién y en ocasiones ha aceptado la Inexistencia de

los Actos Administrativos©.

Ahora bien, veamos que es 10 que entiende la Doctrina

por cada uno de esos conceptos:
LA INEXISTENCIA:

En forma muy discutible, la Doctrina Administrativa
parte del nmismo  supuesto que el Derecho Privado para
caracterizar a. los Actos Inexistentes o sea aguellos a ios que

les falta un elemento esencial, orginico o estructural pﬁta su

(34) pPraga Gabino, Op. Cit. Pag. 364.



145

formacién; como el acto realizado por un funcicnario
incompetente que solo es una mera apariencia de acto, que no
puede ger tomada en consideracién por el derecho. Se ha
sostenido que el Acto Administrativo Inexistente no produce
ningun efecto y que molo la Autoridad Judicial puede declarar

esta inexistencia.

Al respecto el Maestro Andrés Serra Rojas senala: "Esta
tesis ha sido ampliamente criticada por que el acto inexistente
es la nada juridica, si llega a producir algun efecto es
aparente y de hecho y no requiere de intervencion Judicial mas
que para reprimir una posible comisién dilectuosa en los casos
en que se ocasionen perjuicios al Estado o a los particulares®.
“Asi pues se afirma que el Acto Inexistente no es que sea
invalido, sino que carece de requisitos necesarios para ser

considerado como un acto propiamente dicho". (35)

Por otra parte continua manifestando gue: "La Teoria de
l1a Ineficacia de los Actos Administrativos debe eliminar de su
clasificacién la Inexistencia, porque no encuentra una razoén
juridica valida para su mantenimiento, por lo impreciso de su
definicién y por los defectos técnicos que ofrece, los actos
que no existen no son Actos Administrativos sino situaciones de

hecho contrarias a la ley y por lo tanto no deben de ser

(35) serra Rojas Andrés, Op. Cit. Pags. 332 a 334.
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tomadas en cuenta por el Derecho Administrativo, porgue
originan confusién y mal entendidos. Si no hay acto no puede
hablarse de un acto viciado. Los casos que producen Actos
Inexistentes se refieren a la falta de Voluntad, ds Objeto, de
conpotonc:lg, para realizar el acto, o de omisién de las formas
constitutivas del mismo. 5i el Acto Adliﬁistrativo no se
integra legalmente, no tiene por gue ser tomado en cuenta por

el derecho”.

"Para cque el Acto Adninistrativo pueda ser tomada en
cuenta por el derecho, se requiere que produzca legalmente sus
efectos. Si el acto existe, nuestro problema se reduce a
determinar la gravedad de la irregularidad y a destruir o
limitar sus efectos de acuerdo con las exigencias del Interdés
General. Se toman como ejemplo de Actos Inexistentes los actos
provenientes de un Gobierno de usurpacién. Estos actos no
pueden producir efectos juridicos y solo debe examinarse 1a

transformacién de un Gobierno de Facto en un Gobierno de Jure".

"La ilegalidad de un acto no implica su inexistencia o
su ineficacia y de ahi que el acto ilegal, no el ilicito, se
convalide si la conciente agquel a quien perjudica, lo cual
acontece si no lo combate dentro de los términos acordados para
tal fin. Una buena parte de 1los casos que se citan como
inexistentes son actos nulos de Pleno Derecho, porgque el
contenido del acto es imposible, digamos si un Secretario de

Estado realiza un acto que no es de su Competencia, ordena un
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acto imitil que a lo unico que puede dar consecuencia es a que
se consigne al funcionario que actua al margen de la lay, sin
gue sea necesaria la intervencion de la autoridad judlclﬁl para

su incumplimiento”.

"ILo anterior no obsta para sefalar que nuestra
legislacién administrativa emplea en determinados casos el

concepto de Inexistencia®".

Por otra parte, el Maestro carrillo Flores (36), sefala
al respecto que: "La Doctrina de la Inexistencia es pues
peligrosa porque esta bien que en teoria se diga que al acto
que le falta un elemento de su definicién no debe darsele
eficacia alguna, pero si contra ese deber 1la Autoridad
Administrativa le otorga eficacia y para ejecutarlo pone en
movimiento el aparato coercitivo de que dispone, ya no hay que
seéuir aferrandose a la ficcién doctrinal sino reconoc‘r.los
hechos y admitir que no es racional. En esa situacién que los
signos jurisdiccionales se abstengan de intervenir, pero una
ver que esto se acepte el concepto de la Inexistencia queda

automdticamente desterrado".

Por ultimo el Maestro Garrido Falla (37) sefala: “Para

(36) carrillo Flores A., "lLa Justicia Federal vy la
Adpinistracién Publica®", 2a. Ed., Edit. Porrua, S
. México, 1973, Pag. 133.
(37) Garrido Falla F., "Derecho Administrativo®, Tomo I. 2a.
Ed., Edit. Porrua, S.A., México, 1961, Pag. 412.
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muchos la teoria de las nulidades puede en cambio reducirse a
la contemplacién de las dos unicas categorias de Nulidad
Absoluta y Anulabilidad. Existe una fuerte corriente doctrinal
que tiende a oponerse a la adni-.lén del concepto auténomo de
acto inexistente, ya que aparte de entrafar terminolégicamente
una "Contradictiu in Terminius®, no da lugar a un tratamiento

juridico distintc de la nulidad absoluta”.
NULIDAD DE PLENO DERECHO O ABSOLUTA:

El Maestro Garcia de Enterria (38) establece a este
respecto: "Que un acto o negocio es nulo, con Nulidad Absoluta
cuando su ineficacia es intrinseca y por ello carece "Ab
Initio® de efectos Juridicos sin necesidad de una previa
impugnacién. Este supuesto maximo de invalidez o ineficacia
comporta una serie de consecuencias caracteristicas; ineficacia
inmediata "Ipso Iure™ del acto de carécter general, o "Erga
Omnes® de la nulidad e imposibilidad de sanarlo por

confirmacién o prescripcion®.

"El campo de apljcacién de la Nulidad de Pleno Derecho
© Absoluta, es cada dia mas extenso por la importancia del

Interés FRublico y la Utilidad Publica. Sin embargo son hoy un

(38) garcia de Enterria Eduardo y Tomas Ramén Fernandez, Op.
cit. Pag. 330.
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campo de accion limitadoe, no siempre son coincidentes los
caracteres y los atributos que el Derecho Privado les asigna,

frente a lo que establecen las Layes Administrativas®.

Para el Maeastro Andrés Serra Rojas (39)  njpas
caracteristicas o elementos diferenciales de la nulidad de
Pleno Derecho o© Absoluta deducidas de 1la Legislacidn
Administrativa son las siguientes: A) La Nulidad es provecada
por la violacién de leyes prohibitivas o de Interés Publico; B)
Si los actos son realizados por un  funcionario incompetente,
para ser valida la actuacidn de un funcionario se requieren dos
elementos: 1.~ Que sea un funcionario de derecho, es decir, que
sea legalmente designado; y 2.~ que la Ley Administrativa le
otorgue la competencia necesaria para actuar. C) El acto no se
convalida por prescripcidén: D) La Nulidad puede hacerla valer
cualquier persona; E) No se legitima por la confirmacién: F)
Actos constitutivos de delito:; G) Actos cuyo contenido sea
legalmente imposible; H) La falta de forma provoca la Nulidad
de Pleno Derecho, como la forma escrita solemne o la omisidén de
un elemento esencial como la falta de Refrendo Ministerial; I)

Actos que precinden del procedimienﬁo administrativo®.

"Asi pues, la Administracién puede en cualquier momento

de oficio o a instancia del interesado declarar la Nulidad de

(39) gerra Rojas Andrés, Op. Cit., Pigs. 334 a 337.
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Pleno Derecho © Absoluta, aungue se hubiere constituido un
derecho favorable a un particular. Tales actos no producen
ningin efecto, por 10 gue una ver declarada su Nulidad -
Absoluta, ella obra retroactivamente destruyendo los efectos

del acto desde su nacimiento®.
LA NULIOAD RELATIVA:

Nuevamente el Maestro Serra Rojas (40) .nos dice a este
respecto gue: . "La Nulidad Relativa o Anulabilidad, adquiere
importancia y eficacia ante la magnitud de la actividad Qel
Poder Ejecutivo, y los complejos problemas que ella origina. La
Doctrina afirma que las HNulidades relativas son wmenos
frecusntes en el Derecho Administrativo que en el Derecho’
Privado. E1l acto anulable tiene la apariencia de ser un Acto
Adeinistrativo normal y surte sus efectos juridicos hasta la
declaracién de nulidad. Fundan esta nﬁlidnd: el libre arbitrio
del afectado y la seguridad juridicav.

“Asi mismo los elementos gue caracterizan a la Nulidad
relativa o Anuiabllidad apoyados en la Legislacién
Administrativa son 1los sigulentes: A) Se violan leyes
permisivas, supletorias y otras de la misma naturaleza. En

ocasiones la ilegalidad de un acto no implica su inexistencia o

(40) gerra Rojas Andrés, Op. Cit. Pigs. 337 a 339.
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ineficacia; B) los actos son realizados por autoridades
competentes pero la manifestacién de voluntad se realiza en
forma defectuosa o irregular; C) El acto se convalida por
contirmacidén; D) El acto se perfecciona por la prescripcion; E)
La Nulidad solo pueden invocarla los interesados; F) No son
actos constitutivos de delitcs: G) Su contenido es posible y
licito; H) La forma legal es imperfecta y puede perfeccionarse;
1) El error es enmendable; J) La Nulidad solo puede alegarse

por los plazos fijados por la ley®.

"La legislacién Administrativa no es uniforme para
definir 1las Nulidades Relativas por vicios de forma
establecidas en unos casos como una solemnidad del Acto
Administrativo o como un nuevo elemento que la ley adopta para

la precisién de dichos actos®.

Ahora bien, una vez que conocemos los ¢tipos de

AFEcTaa
nulidades que pueden -efectuar— la validez de 1los Actos
Administrativos, procederemos a continuacioén a analizar de una
forma particular la naturaleza juridica que reviste la nulidad
del actc por virtud del cual el Ejecutive Federal reconoce el
derecho de los inventores, perfeccionadores y descubridores de

algin ramo de la industria y concede privilegios exclusivos a

los mismos sobre las cbras de su ingenio.
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3.5 FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LA NULIDAD DE LAS PATENTES
DR INVENCION.

Nuevamente, como al principio dal presente capitulo,
iniciaremos el anAlisis de la naturaleza juridica de la nulidad
que afecta el acto por virtud del cual el Ejecutivo Federal
reconoce @l derecho de los inventores, perfeccionadores vy
descubridores de algin ramo de 1la industria y concede
privilegios a los mismos Bobre las obras de su ingenio,
partiendo del estudio de los textos Constitucionales

relacionados con la materia objeto del presente estudio.

A tal fin, es preciso reiterar que el Monopolio que la
Constitucidn autoriza con cardcter excepcional para los
inventores, perfeccionadores y descubridores de algin ramo de
1a industria, solo se establece en favor del que con su
iniciativa, con su imaginacién, con su inteligencia, con sus
estudios, con su patrimonic y en fin con su eafuerzo
exclusivamente personal, realiza un verdadero inventoc gue

responda al concepto legal.

El que logre una praoduccidén de esta indole, gozarad del
beneficio constitucional a través de la patente de invencién
que le gera expedida. Pero si no obstante los examenes que la
Autoridad Administrativa efectua, la patente se expide al que
no ha creado algo original, al que nada aporta al progreso y

desarrolloc de 1la industria, al que solo trata de beneficiarse
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con la produccidén monopdlica éstatal ostentidndose como inventor
sin serlo, entonces 1la patente debe nulificarse. De 1o
contrario, subsistiria una proteccién gubernamental en pugna
con los textos Constitucionales relativos al reconocimiento del

dereche de los inventores.

Es decir, del mismo modo que la Constitucidén Federal
reconoce Y garantiza el derecho de los inventores,
perfeccionadores y descubridores de algun ramo de la industria,
también la misma autoriza la nulidad de la patente expedida
como titulo justificativo de tal derecho, cuando esta no
axista: conclusién cque obtenemos de la interpretacisén del

seqgundo pArrafo del Articulo 28 Constitucional, cuando dispone

que:
"ARTICULO 28.- . . . .
En ' consecuencia, la ley castigara
severamente, Y las autoridades
perseguiran con eticacia, toda

concentracion o acaparamiento en una o
pocas manos de articulos de consumo
necesario y que tenga por objeto
obtener el alza de los precios; todo
acuerdo procedimiento © combinacién de
los productores, industriales
comerciantes ] empresarios de
servicios, que de cualgquier manera
hagan, para evitar 1a libre
concurrencia o la competencia entre si
y obligar a los consumidores a pagar
precios exagerados y, en general, todo
lo que constituya una ventaja exclusiva
indebida a favor de una o varias
personas determinadas y con perjuicio
del puiblico en general o de alguna
clase social®™.



154

Asi pues, ¢ do en ta lo disp to en el citado
numeral, y dado que 1la validez de 1la patente depende
esencialmente de la invencién que constituye su objeto, si esta
no fue suceptible de privilegio por no reunir 1los requisitos
legales, la patente constituye titulo sin ningun valor, no
sanando su concesién el vicio de que adolece, comprobsndose
después de concedida 1la patente que la invencién no satisfizo
las ‘ condiciones exigidas, la Constitucién y 1la ley de 1la
materia facultan su anulacién declarando el titulo privado de

eficacia juridica.

Puede ocurrir y ocurre frecuentemente, que se conceda
una patente por un invento que ‘no es tal, el pretendido
inventor al solicitarla ha invocado un derecho que no tenia,
puesto gue nada ha inventado, Se concibe facilmente que no
existiendo el derecho de autor o inventor que reconoce la
Constitucién, la patente no puede ser valida, pues se entiende
que la patente gque cubra una invencidén inexistente, no puede

tener proteccién ni validez legal.

Es decir, como ya se puntualizé con anterioridad, la
finalidad gque persigue la cOnétitucién al recohocer el deracho
de los inventores, perfeccionadores y descubridores de algin
ramo de la industria y concederles privilegios exclusivos sobre
las obras de su ingenio, es en primer término para satisfacer
un interés privado premiando al autor de 1la invencién,

otorgandole un privilegio exclusivo sobre sus obras, y en
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sequndo lugar salvaguardar los intereses colectives en virtud
de gque reconoce gue la socliedad es la beneficiaria de tales
invenciones al momento gue estas pasan al Doaminio Publico;
luego entonces no puede afirmarse que el interés de 1la
colectividad se manifieste en el sentido de que subsistan

monopolios indebidamente concedidos.

Luego entonces mientras la existencia del
reconocimiento del derecho de los inventores, perfeccicnadores
y descubridores de algun ramo de la industria y el otorgamiento
de privilegios exclusivos sobre 1las obras de su ingenio
establecido por la Constitucién se tenga como beneficioso para
los intereses generales, en calidad de fomentar y estimular el
progreso de la industria, puede considerarse qgue ese interés
implica gue no haya mas patentes que las que legalmente deban
existir y que en cada caso particular en que la procedencia de
una patente concreta y determinada se discuta, frente a la
defensa que su titular haga de la validez de aquella, la
posicidén de la sociedad en general es la de defender los fueros

del Dominio Publico, (41)

Por eso se advierte, gue los preceptos Constitucionales
relativos a la materia tienden a buscar la armonia entre estos

dos factores: Los derechos del inventor y los de la sociedad,

(41) pjaz Velasco Manuel, “Consecién y Nulidad de Patentes
de Invencién, Edit. Revista de Derecho Privado, Madrid,
1946. Pag. 83.
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procurando la proteccién de los derechos del inventor
asegjurando ¢l premio de su esfuerzo, de su trabajo intelectual,
pero evitando también que esta proteccién o este premio sea
injustificado y constituya un monopolio ilegal en perjuicio de
la colectividad, situacidén que especificamente reconoce la ley
de la materia en sus articulos 1* y 79 en los cuales dispone lo

siguiente:

"ARTICULO 1¢.- Las disposiciones de
esta ley son de orden publico y de
observancia general on toda la
Republica ein perjuicio de lo

establecido °* en los Tratados
Internacionales de los gue México sea
parte . . . . .

"ARTICULO 79.- La declaracién de
nulidad se hara administrativamente por
la Secretaria de Oficio, a peticién de
parte o del Ministerio Publico Federal
cuando tenga alagun interés 1a
Federacién, en 1los términos de esta
Ley. La declaracioén de nulidad
destruir& retroactivamente a la fecha
de presentacién de la solicitud, los
efectos de la patente o registros
respectivos®.

Luego entonces con tales preceptos la ley de la materia
d4 debido cumplimiento a las disposiciones constitucicnales

relativas a la nulidad del acto que nos ocupa.
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3.6 MATURALEZA JURIDICA DB LA NULIDAD DR LAS PATENTES DB
INVEMCIOM.

Tomando en cuenta lo dispuesto por nuestra Constitucion
Y lo manifestado por la Doctrina respecto a la Teoria de las
Nulidades Administrativas, consideramos que la nulidad que se
decrete respecto de las patentes de invencién, reviste 1la
naturaleza juridica de una Nulidad de Pleno Derecho o Absoluta,
ya gque los elementos a caracteristicas de definicién de este
tipo de nulidad concurren casi todos, sgeguin lo demuestra el

siguiente analisis:

A) La accién de nulidad tiene su origen en razones de

orden Publico.

B) La accién de nulidad puede ser alegada por cualquier

persona que tenga jinterés en la nulidad de una patente.

C) La accién de nulidad puede ser ejercitada tanhiﬁn,
por el Ninisterio Publico Federal cuando tenga interés 1la

Federacién.

D) Debe pronunciarse de oficio por la Secretaria éuando
esta tenga conocimiento de los vicios de expedicién del titulo,
una vez que se acrediten los hechos u omisiones determinantes
de la ilegalidad y mediante el procedimiento administrativo

correspondiente.
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E) No es posible convalidar el acto de expsdicién
ilegal de una patente, por medio de la renuncia a esa accién de
nulidad, aun cuando estos (Titular de la Patente y un Tercero)
pidan a la Administracidén, de comin acuerdo que suspenda o
archive el ptoc‘dlmianto de nulidad ya iniciado, pues es
preciso tomar en cuenta que sobre el interés particular
prevaleceria el Interés General afectado, el cual exige que el
Monopolio de explotacién de patente que autoriza 1la
Constitucidn Federal, solo debe disfrutarse cuando se cumplan
las condiciones establecjdas por la ley. De ahi gque no sea
posible la ratificacion del acto viciado de nulidad pues, como
se dice, la simple ratificacién o convalidacién hecha por los
particulares no seria bastante para- derogar principios de Orden
Publico, pues 1las normas juridicas que se violan con 1la
expedicién ilegal de una patente, contienen principios cuyo
alcance afecta los intereses no sclo de una parscna
determinada, sino los Intereses Generales, los Intereses de 1a
Colectividad. En este sentido se pronuncia el Articulo 6° del
cédigo ¢ivil para el Distrito Federal en Materia Comin y para

toda la Republica en Materia Federal, al sefalar:

YARTICULO 69.- ©La voluntad de los
particulares no puede eximir de 1la
observancia de 1la ley ni alterarla o
modificarla. . . « .«

y sole pueden renunciarse los derechos
privados que no afecten directamente el
Interés Publico".
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F) La patente nula debe considerarse como que jamsa
existié y no produce ningin efecto, ya que la declaracién de
nulidad tisne efectos retroactivos.

G) El hecho de la nulidad reconocido por una resolucién
dictada en la accién propuesta por una persona, me tiene como

existente para todos los demis.

H) Por ultimo, debemos hacer notar que por 1l1lo gue
respecta a la prescripcién de la accién de .nulidad de las
patentes de invencién, 1a ley de la materia en este caso se
aparta de 1o que al regpecto establece la Teoria dé las
Nulidades, en relacién con las nulidades de pleno derecho o
absolutas, ya que en el presente caso se impone una limitacion
en el tiempo para gue tanto ias autoridades facultadas para
ejercitar dicha accién como 1los particulares interesados,
inicien el Procedimiento Administrativo de Nulidad de una
Patente, estableciendo como ténino-naximo para el ejercicio de
la accién de nulidad, el de cinco afnos a partir de la fecha en

que surta efectos la publicacidén de la misma en la Gaceta.

A)l respecto la ultima parte del Articule 78 de la ley
de la materia establece que: “Las acciones de nulidad que se
deriven del presente articulo podran ejercitarse dentro de un
plazo de cinco afos contado a partir de la fecha en que surta
sus efectos la publicacidn de la patente o del registro en la

Gaceta”.
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Es decir, la accién de nulidad de las patentes de
invencion si prescribe, de conformidad con lo sefialado por el
referido numeral, apartdndose con esto del sentido que a este
respecto reconoce la Teoria de las Nulidades Administrativas en
relacioén con las Nulidades Absolutas o de Pleno Derecho, mismo
que adoptaron nuestras anteriores leyes de 1903, 1928, 1942 y
1976 apegéndose a la Teoria de las Nulidades Administrativas al
no imponer limitacién alguna en el tiempo para que las partes
interesadas en dicha nulidad ejerciten la accién
correspondiente cuando se advierta la existencia de pruebas y
motivos fundados para ello, buscando con esto los ordenamientos
legales vigentes en esas dépocas al no permitir que por el
transcurso del tierpo se produjera el hecho de que un principlio
de Orden Publico fuera gquebrantado, estableciendo que el

ejercicio de la accion de nulidad fuese imprescriptible.

No obstante lo anterior, consideramos y afirmamos de
nueva cuenta que la nulidad que se decrete respectc de una
patente de invencién es y serd por los motivos de Orden Publico

que la originan, una nulidad de pleno derecho o absoluta.



CAPITULO IV

AMALISIS ©ESPECIFICO DE LAS CAUSALES DE NOLIDAD Y BL
PROCRDIMNIEMNTO ADMINISTRATIVO DE ANULACION.

De 1lo anteriormente expuesto, podemos decir gue el
otorgamiento de una patente por parte del Ejecutivo Federal, no
garantiza de manera definitiva a su ticular la validez de 1la
misma por todo el plazo para el que fue concedida, pues como lo
hemos afirmade reiteradamente, el f£in gque persigue la emisidén
de tal acto, es recompensar por una parce al autor por su obra
nueva y original, satisfaciendo con esto un interés particular,
otorgadndole un Monopeolio virtual y por otra, buscar el
beneficio de la colectividad en el momento en que dichas obras
pasan al Dominio Publice. Ahora bien, dicha recompensa no debe
darse o si se dio, debe nulificarse cuando el invento no  fuese
nuevo u original o cuando fuese presentado de tal manera 'que en

la practica resulte ineficaz.

Por ello la ley de la materia ha establecido las causas
de nulidad, buscando con esto garantizar a 1la sociedad la
existencia de privilegios fundados 8o0lo en razones Jjustas,
eﬁtablediendo el principio de que 1la patente come Acto
Administrativo se presume valida mientras no se declare su

nulidad.
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Asi pues, las causales de nulidad de las patentes de
invencion, las encontramos indicadas taxativamente por el
Articule 78 de la Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad
Industrial (1) que a continuacién transcribimos y gque con

posterioridad iremos analizando en cada una de sus fraccionas.

"ARTICULO 78 .- La patente o registro
seran nulos en los siguientes casos:

I .~ Cuando se hayan otorgado en
contravencidén a las disposiciones
sobre requisitos y condiciones
para el otorgamiento de patentes
o registros de nédelos de
utilidad y disefios industriales.
Para efectos de lo dispuesto en
esta ‘fraccién, se consideraran
requisitos y condiciones para el
otorgamiento de patentes Yy
registros los establecidos en los
articulos 15, 19, 20 fraccién II,
27 y 31: .

II ,~ Cuando el otorgamiento se realice
en contravencién de lo dispuesto
en el Articulo 43 de esta ley. En
este caso tendrd validez la
patente o© registro sobre 1la
primera reivindicacién relativa a
la invencién, el primer modelo de
utilidad o el primer disefio
industrial segin el caso,
procediendd la nulidad respecto
de los subsecuentes;

III.- Cuando durante el tramite se
hubiere incurrido en abandono de
la solicitud, y

(1) piario Ooficial de la Federacidén de 27 de Junio de 1991.
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.= Cuando el otorgamiento se

encontrare viciado por error o
inadvertencia graves.

Las acciones de nulidad que se
derivan del presente articulo
podrén ejercitarse dentro de un
plazo de cinco afos contado a
partir de la fecha en que surta
sus efectos la publicacién de la
patente o del registro en 1la
Gaceta.

El anAlisis del numeral transcrito, sera materia de los

siguientes puntos.

4.1 AMALISIS DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 78.

El Articulo 78 de la Ley de Fomento y Proteccién de la

Propiedad Industrial, en su fraccién I dispone:

YARTICULO 78 .- la patente o registro
seran nulos en los siguientes casos:

I.-

Cuando se hayan otorgado en
contravencién a las disposiciones
sobre requisitos y condiciones
para el otorgamiento de patentes
o registros -de nodelos de
utilidad y disefios industriales.
Para efectos de lo dispuesto en
esta fraccién se consideraran
requisitos y condiciones para el
otorgamiento de patentes Y
registros los establecidos en los
Articulos 15, 19, 20 fraccién II,
27 y 31».

Del contenido de la fraccidén antes transcrita podemos

advertir gue la nulidad del acto por virtud del cual el
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Ejecutivo Pederal reconcce el derecho de los inventores,
perfeccionadores y descubridores de algun rawo de la industria
y otorga privilegios exclusivos a loltILIIol sobre las obras de
su ingenio, como acto administrativo, obedece a que dicho acto
haya sido emitido en contravencién a las disposiciones sobre
requisites y condiciones que deben observarse para su

expedicién.

Para tal efecto, la misma fraccién sefala que las
condiciones y requisitos que se deben observar para la
expedicién de dicho acto, son las eatablecidas en los articulos
15, 19, 20 fraccién II, 27 y 31 de la ley de la materia; luago
entonces si tomamos en cuenta el estudioc que hemos realizado en
nuestro capituloc segundo de los citados numerales, se desprende
claramente que los requisitos y condiciones a que se refiere
esta fraccidén, son: A) Que la invencién sea nueva; B) Que sea
resultado de una actividad inventativa; y C) Susceptible de
aplicacién industrial. Requisitos que como ya sefialamos, son
indispensables para que un invento sea considerado como tal en
el campo de la industria y se le otorgue al inventor el
reconocimiento al 'derecho que tiene sobre sus obras y el
privilegio exclusivo de explotacion sobre las mismzas medianta

un titule de patente.

Es decir, si recordamos que aquellas creaciones del
intelecto humano que pretendan ser protegidas y carezcan de

alguno de los elementos referidos, no pueden ser consideradas
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como inventos en el campo de la industria, « 1< te, el

acto que se expida para el efecto de proteger este tipo de
invenciones y otorque al inventor el reconocimiento al derscho
que tiene sobre las mismas y el privilegio de explotarlas
exclusivamente, por un tiempo determinado, légicamente sera
nulo, pues la validez de la patente depende esencialmente de la
invencién, misma que constituye el motivo principal para su
otorgamiento, y 81 esta no satisface los requisitos legales
exigidos, tal acto carece de eficacia, no convalidandose con su
emisién el vicio de que adolece si se comprueba, despuds de su
realizacién, que la invencidn nunca reunié los reguisitos y

condiciones exigidos por la ley.

Es decir, en el presente caso, el acto administrativo
por virtud del cual el Ejecutivo Federal reconoce el derecho
del inventor, perfeccionador © descubridor de algun ramo de la
industria y le concede un privilegio exclusivo sobre la obra de
su ingenio, al ser emitido contraviniendo los requisitos y
condiciones que debe reunir 1la invencién que ampara, se
encuentra viciado en sus elementos objetivos, atendiendo a la
clasificacién de estos mismos que debe reunir todo acto de esta

especie.

.Luego entonces, si tomamos en cuenta que los elementos
a gque nos hemos referido se integran por el Motivo y la Causa
del acto y gue el primero de estos debe entenderse como ®El

antecedente o presupuesto de hecho que lo provoca en la
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situacién legal o de hecho prevista por la ley como presupuesto
necesario de la Actividad Administrativa® (2), en este caso, el
antecedente o presupussto de hecho que provoca la emisién de la
patente es la invencidén y al no existir esta por carecer de los
requisitos y condiciones exigidos por 1la 1ley (Novedad,
Resultado de una Actividad Inventativa y Susceptible de
Aplicacidén Industrial) el acto gue se expida para protegerla y
reconocer el derecho del inventor, perfeccionador y descubridor
Y le otorgque un privilegio exclusivo sobre esta, debe ser

declarado nulo absclutamente, por estar viciado ese elemento.

Por otra parte, tomando en cuenta que la Causa de todo
Acto Administrativo como elemento objetivo del mismo es "La de
sexrvir al f£in en consideracién al cual la norma ha configurado
1a potestad que el acto ejercita"™ (3) en el presente caso el
fin que se persigue con la emisidén de la patente es el de
satisfacer por una parte un interés privado premiando alr
inventor por 1la creacién realizada, otorgdndole un HMonopolio
temporal, y por otra beneficiar también los intereses de la
colectividad; luego entonces el acto que se expida por el
Ejecutivo Federal ‘reconociendo una invencién que no es tal y.

protegiendo el derecho del inventor sobre la misma, otorgandole

(2) Fraga Gabino, "Derecho Administrativo®, Vol. I, Edit.
Porrua, S.A., México, 1991, Pag. 273.

{3} Garcia de Enterria Eduardo y Tomas Ramén Ferndndez, "Curso
de Derecho Administrativo®, Civitas, Madrid 1983, Pag.
504.
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un privilegio excilusivo, es' contrario a los fines anotados,
pues el premio otorgado al inventor serfia injustificado,
constituyéndose asi un Monopolio ilegal perjudicando con esto

los intereses'de. la colectividad.
4,2.2 AMALISIS DE LA FRACCION XX DEL ARTICULO 78,

El Articulo 78 de la ley de la materia en su fraccién
1I dispone:

"ARTICULO 78. .- La patente o registro
serin nulos en los siguientes casos:

II .- Cuando el otorgamiento me realice
en contravencién de lo dispuesto
en el Articulo 43 de esta ley. En
este caso tendréd validez 1la
patente o registro sobre la
primera reivindicacién relativa a
la invencién, el primer modelo de
utilidad o el primer diserio

rial qu el caso
procediendo la nulidad respecto
de los subsecuentes".

En el presente caso, la nulidad del acto por virtud del
cual el Ejecutive Federal reconoce el derecho del inventor,
perfeccionador y descubridor de algin ramo de la industria y le
otorga un privilegio exclusivo Eobre la ocbra de su ingenio,
obedece a gque dicho acto sea emitido en contravencién a 1lo
dispuesto por el Articulo 43 de la Ley de la materia, siendo
valido unicamente el reconocimiento hecho de las

reivindicaciones relativas al primer invento, nulificandose el
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reconocimiento del derecho del inventor y el privilegio

exclusivo concedido respecto de las subsecuentes invencicnes.

Es decir, tomando en cuenta que el Articulo 43 del
ordenamiento legal citado dispone que:

"ARTICULO 43.- La solicitud@ de patente,

debers referirse a una sola invencién o

a un grupo de invenciones relacionadas

de tal manera entre si que conformen un
unico concepto inventivo™.

De 1lo anterior, podemos deducir que el articulo
transcrito establece un reguiaito que debe tener la solicitud
con la que se da inicio al procedimiento administrativo que
concluye con el otorgamiento de la patente y que consiste en el
principio de Unidad; es dacir‘ la solicitud que se haga para la
obtencisén de una patente debe de referirse exclusivamente a una
sola invencién o a un conjunto de estas que relacionadas entre
si conforman un unico concepto inventativo, y que- la patente
que se expida por parte de la autoridad se otorgue de igual
forma refiriéndose exclusivamente a una sola invencién o
conjunto de estas que relacionadas entre si conformen un unico

concepto inventativo.

Luego entonces el citado numeral obliga por una parte
al solicitante de la patente a que la peticién que haga para
obtener 1la misma se refiera a una sola invencién o conjunto de

estas que relacionadas entre si conformen un unico concepto
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‘inventative y por otra parte ocbliga también a la autoridad
enisora del actoc a que verifique en primer término que 1la
solicitud que le fue hecha se refiera a una sola invencién y en
segundo que el acto de reconocimiento que emita también sea
para amparar una sola invencién o conjunto de estas que
relacionadas de tal manera entre si conformen un unico concepto

inventativo.

En consecuencia, la patente que se expida para amparar
dos o mas invenciones diferentes entre si, transgrederia el
principio de la Unidad establecido en el numeral citado siendo
unicamente valido el reconocimiento y el privilegio exclusivo
otorgado respscto de las reivindicaciones relativas a la
primera de las invenciones que aparezcan en la solicitud
considerandose nulo el reconocimiento y el privilegio exclusivo
otorgado respecto de las demas invenciones que pretendieron ser

protegidas.

De lc anterjormente establecido podemos advertir que en
el presente caso la nulidad del acto que nos ocupa como Acto
Administrativo, es producida porque el mismo al momento de su
emision por la autoridad, se encuentra viciado en uno de sus

elementos Formales, como lo es el Procedimiento.

Pues 8l recordamos que a la emisién de todo acto de
esta naturaleza debe preceder un procedimiento o conjunto de

tramites y formalidades ordenados y metodizados por las leyes
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Adainistrativas para asegurar el Interés General y el de los
particulares y que ademas la autoridad que lo emita debe
cefiirse estrictamente a lo establecido por 1la ley que al
respecto ha de aplicarse al mismo (4), en el presente caso al
establecer el Articulo 43 que: ®"La solicitud que se haga
respecto de una patente deberA de referirse a una sola
invencién ¢ a un grupo de invenciones que relacionadas de tal
manexra entre si conformen un unico concepto inventivo...", la
miswa esta imponiendo un requisito dentro del procedimiento
administrativo gue debe preceder a la enmisidén de la patente
obligando como ya lo apuntamos por una parte al solicitante de
1a misma a que en su solicitud udnicamente se refiera a una sola
invencién o conjunto de ellas que - relacionadas de tal manera
entre si contormen'un inico concepto inventativo y por otra a
1la autoridad emisora del acto de reconocimiento a que antes de
la emisién del mismo se percate de que dicha solicitud cumple
con los requisitos establecidos por el Articulo 43, aceptando
aguellas que los cumplan y vrechazando a 1las que no,
requiriendo, en su caso a los solicitantes para que subsanen

sus errores.

luego entonces en el momento que la autoridad emita una

patente que sirva para amparar dos o mas invenciones,

(4} serra Rojas Andrés, "Derecho Administrativo",; Tomo I,
Edit. Porrua, S.A., México, 1988, Pag. 283.
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dejaria de ceiilrse estrictamente a las obligaciones que le
impone @l Articuloc 43 como requisito dentro del procedimiento
previo a la emisién de la misma, violandose con esto el
procedimiento establecido y provocando gque la patente axpedida
sea nula respecto a 1las {nvenciones posteriores que

pretendieron ser amparadas con la misma.
4.1.3 ANALISIS DE LA PRACCION IIX DEL ARTICULO 78.

El Articulo 78 de la ley de la materia fraccion III
dispone:

"ARTICULO 78.~ La patente o registro
seran nulos en los siguientes casos:

I1I.~ Cuando durante el tramite se
hubiere incurride en abandono de
la solicitudg,

En el presente caso, la ley considera que la nulidad
del acto por virtud del cual el Ejecutivo Federal reconoce el
derecho de los inventores, perfeccionadores y descubridores de
algun ramo de la industria y otorga privilegios exclusivos a
los mismos sobre las obras de su ingenio, obedece a que durante

el tramite su hubiere incurrido en el abandono de la solicitud,

Para el efectc de realizar el analisis de la presente
causal de nulidad, se hace preciso que primero conozcamos. los

casos en gque u.na solicitud de patente puede ser considerada
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como abandonada y al respecto la ley de la materia establece
los siguientes:

A) "ARTICULO 43.~ La solicitud de patente
debera referirse a una sola invencién,
o un grupo de invenciones relacionadas
de tal manera entre si que conformen un
Unico concepto inventivo"™

"ARTICULO 44.- si la solicitud no
cumple con 1lo establecido en el
articulo anterior, 1la Secrestaria lo
comunicara por escrito al solicitante
para que dentro del plazo de dos meses,
1a divida en varias solicitudes
conservando como fecha de cada una la
de la solicitud inicial y, en su caso,
la de prioridad reconocida. $i vencido
el plazo el solicitante no ha realizado
la divisién, se tendrA por abandonada
la solicitud.”

B) "ARTICULC 49.- El solicitante podré
transformar la solicitud de patente en
una de registro de modelo de utilidad o
de diseilo industrial y viceversa,
cuando del contenido de la solicitud se
infiera que este no concuerda con lo
solicitado.

El solicitante solo podra efectuar la
transformacién de la solicitud dentro
de los tres meses siguientes a la fecha
de su presentacién o dentro de los tres
meses siguientes a la fecha en gque 1la
Secretaria le requiera para que 1la
trans forme, siempre y cuando la
solicitud no se haya abandonado. En
caso de que el solicitante no
transforme la solicitud dentro del
plazo concedido por la Secretaria se
tendra por abandonada la solicitud”.

C) “ARTICULO 50.- Presentada la solicitud
la Secretaria realizard un examen de
forma de la documentacién y podra
requerir que se precise o aclare en lo
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que considere necesario o se subsanen
sus omisiones. De no cumplir el
solicitante con dicho reguerimiento, en
el plazo de dos meses, se considerara
abandonada la solicitud....”.

D} ARTICULO 55.- Si durante el examen de
fondo se enhcontrase gque existe 1la
posible invasisén total o parcial de
derachos adquiridos por terceros, que
la invencidén carece de novedad o gue se
necesitan datos o documentacion
adicionales o conplementarios, e
requerira por escrito al solicitante
para que en un plazo de dos meses, haga

las aclaraciones que considere
pertinentes o presente la informacion o
documentacién requerida. Ssi el
solicitante ne cumple con el

requerimiento en el plazo sefialado su
solicitud se considerara abandonada".

E) "ARTICULO 57.- Cuando proceda el
ctorgamiento de la patente, se
comunicara por escrito al solicitante
para que dentro del plazo de dos meses,
cumpla con los requisitos necesarios
para su publicacién y cubra los
derechos por la expedicidén del titulo.
Si vencido el plazo fijado el
solicitante no cumple con lo
establecido con el presente articulo se
le tendrd por abandonada su solicitud”.

Del contenido de los articulos anteriocraente
transcritos podemos advertir que el abandono decretado respecto
de una solicitud de patente, obedece principalmente a que
durante alguna de las etapas del procedimiento administrativo
que debe preceder a la emisién de la patente, no se cumplieron

ciertos requisltos exigidos por la Ley.

Ahora bien, al haberse decretado el abandono de la
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solicitud por parte de la autoridad en una de las etapas del
procedimiento administrativo que debe preceder a la emisién del
acto de rsconocimiento, esto trae como consecuencia que dicho
procedimiento administrativo se suspenda en cualquiera de las
etapas en la que fue decretado el abandono, luego entonces
resulta légico que no puede llegar a ser emitido el titulo de

patente al solicitante del mismo.

Asi pues tomando en cuenta que el acto por virtud del
cual el Ejecutivo Fedexal reconcce el derecho de 1los
inventores, perfeccionadores y descubridores de algun ramo de
la industria y otorga privileglos exclusives a los mismos sobre
las obras de su ingenio reviste:la naturaleza de un A;:to
Administrativo y que la nulidad del mismo es generada por la
existencia de vicios en alguno de sus elementos constitutivos,
en el presente caso a nuestro parecer resulta equivoco
pretender fundar la nulidad de dicho ‘acto en el hecho de que
durante el procedimiento administrativo que precede Vai mismo,
se haya Qeclurado el abandono de la solicitud por no cumplirse
con determinados requisitos exigidos por la ley, méxime cuando
por este motivo ni'siquiera pudo haber sido emitido el acto de
reconocimiento, pues como ha sido dicho con anterioridad, a
todo acto de naturaleza administrativa debe preceder un
procedimiento que sirva de preparacién para la emision del
mismo, Yy este al haberse suspendido por las razones
establecidas, es légico que no puede llegar a ser declarada la

nulidad de algo gque aun no existe, pues para que un acto pueda
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ser declarado nulc resulta necesario que primero exista y
segundo que alguno de sus elementos constitutivos se encuentre

viciado.

Bs decir, al no habar sido emitido tal acto por haber
sido suspendido el procedimiento de su preparacién por no
cumplirse con ciertos requisitos exigidos por la ley, resulta a
todas luces errdnea la presente causal de nulidad, pues los
actos que no existen no son actos administrativos sino
situaciones de hecho contrarias a la ley, y por tanto si no hay

acto no puede hablarse mucho menos de su nulidad.

Con el propésito de ilustrar mas aun el presente caso,
a continuacién me permito transcribir la Tesis Jurisprudencial
nimero 8 visible a fojas 28 y 29 del Inforame de Labores rendido
por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nacidn en el afio de 1968 que a la letra dice:

“PATENTE ABAMDONO DE BSOLICITUD, ACTO
DERIVADO DB OTRO CONSENTIDO AL PRODUCIAR
RFECTOS APERCIBIMIENTO ANTERIOR.~ Debe
considerarse como derivade de acto
consentido el gue tiene por abandonada
la solicitud de patente, que es
consecuencia del apercibimiento hecho
al quejoso al comparecer ante la
Direccién de la Propiedad Industrial de
que en caso de no satisfacer los
requisitos cque se le indican en el
plazo improrrogable gue se le concede
al respecto, comprendiendo los dos
términos a que se refieren los
articules 29 y 33 de la Ley de 1la
Propiedad Industrial, se tendrid por
abandonada la solicitud de que se
trata; y no constando gue el quejoso se
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inconforma e impugna oportunamente
dicho apercibimiento, el mismo gqueda
firme por 1lo que al no darse
cumplimiento en wsus términos a los
requisitos eaxigidos, produce sus
efactos®.

4.1.4 ANALISIS DE LA FRACCION IV DEL ARTICULO 78.

El Articulo 78 de la ley de la materia en su fraccidn
IV dispone:

"ARTICULO 78.- La patente o registro
serén nulos en los siguientes casos:

IV.=- Cuando el otorgamiento se
encontrare viciado por error o
inadvertencia graves".

Como lo hemos venido afirmando, la patente es el acto
por virtud del cual el Ejecutivo Federal reconoce sl derecho de
los inventores, perfeccion;dores y descubridores de algun ramo
de la industria y otorga privilegios exclusivos a los mismos
sobre las obras de su ingenio. También ya se hizo notar que es
perfectamente justificable que el acto de la administracién
relativa a la oxped.icién de dicho tituleo, se declare ineficaz o

nulo cuando se realiza desacatando a la ley.

Pues bien, esa posibilidad de que por error ©
inadvertencia graves se otorguen indebidamente patentes de
invencién, pone de manifiesto por una parte, que la expedicién

de las mismas no decide de manera definitiva la novedad o
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industriabilidad del invento y por oﬁfa, reconocer que la
autoridad encargada de expedir el titulo solo ejarcita un
control muy limitado que no prejuzga acerca de las Acciones

Administrativas concernientes a la validez de la patente.

Luego entonces, las patentes no constituyen titulos
inatacables, quedando sujetas a 1la anulacién, lo miemo en
paises como el nuestro, en que su concesidn esta precedida del
examen de requisitos intrinsecos de la invencién y de las

formalidades externas de la solicitud.

Asi pues, el hecho de haber sido sometida la invencidn
al examen, s8i bien refuerza la presuncién de validez de 1la
patente en nada aumenta su valor, pues un examen previo puede
ser util para disminuir el nimero de patentes concedidas por
error o inadvertencias graves, pero como ya lo dijimos no
imprime a la patente ninguna eficacia particular, ningin valor
absoluto{ en tanto que el otorgamiento de las mismas se hace
con la expresa reserva de los derechos de tercero y de la
responsabilidad de la administracidon en cuanto a la novedad y a
la utilidad del invento. Consecuehtemente podemos afirmar que
el acto_de reconocimiento, es un Acto Administrativo destinado
a preducir una presuncién "Juris Tantum"™ acerca de los

requisitos de la invenciodn.
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4.2 BL PROCEDIMNIENTO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD,

Una vez realizado el anadlisis especifico de cada una de
las causas que originan la nulidad de 1las patentes de
invencién, es preciso que a continuacién conozcamos el
procedimiento administrativo que al efecto establece la ley de
la materia para que pueda ser declarada la nulidad de una

patents en base a dichas causales.

El procedimiento administrativo a que hemos hecho
referencia encuentra su fundamento legal en lo dispuesto por
los Articulos 187 al 199 de la ley de la materia, mismo que a

continuacién procederemos a detallar:
4.2.1 QUIEN O QUIBNES PUEDEN IMICIAR DICHO PROCEDINIENTO.

Podra iniciar el procedimiento de  declaracién
administrativa de nulidad, la Secretaria de oficio o quien
tenga interés juridico y funde su peticion.

4.2.2 REQUISITOS bUl DEBR CONTENER LA SOLICITUD DB
DECLARACION ADMINISTRATIVA DE NULIDAD.

La solicitud de declaracidén administrativa de nulidad
que se interponga, deberd contener los siguientes requisitos:
nombre del solicitante y en su caso de su representante;

domicilio para oir y recibir notificaciones; nombre y domicilio



179

de la contraparte o de su representante; &l objeto da 1a
solicitud, detalléndolo en tdérminos claros y pracisos: la

descripcisén de los hechos: y los fundamentos de derecho.

Ccon la solicitud de declaracién administrativa de
nulidad deberan presentarse en originales o copias debidamente
certificadas, los documentos y constancias en que se funde 1la

accidn y ofrecerse las pruebas correspondientes.

Si el solicitante no cumpliere con los requisitos
anteriores, se le regquerird por una sola vez, para gque subsane
la omisién en gue incurrio o haga las aclaraciones gque
correspondan., Para tal efecto se le concederda un plazo de ocho
dias y de no cumplirse el requerimiento en el plazo otorgado se

desechars la solicitud.

También se desechari la solicitud por la falta de
documento que acredite la personalidad o cuando el registro,
patente autorizacidn o publicacidn que sea base de la Accién no

se encuentre vigente.
4.3 DEL OFRECIMIRNTO ¥ ADMISION DE PRUEBAS.

_En los procedimjientos de declaracidén administrativa de
nulidad se admitirdn toda clase de pruebas, excepto la
testimonial y confesional, salvo gque el testimonic o 1la

confesidn estén contenidas en documental, asi como las que sean
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Las pruebas dsberin ser ofrecidas en el momento de 1la
presentacién de la solicitud de declaracién administrativa de
nulidad presenténdose originales [ copias dobid.nunta .
certificadas, Las pruebas que sean presentadas con
posterioridad al momento de la presentacién de la solicitud de
declaracidén administrativa de nulidad, no seran admitidas salvo

que fueren supervenientes.

Traténdose de pruebas ofrecidas por el titular de la
patente al momento de contestar la declaracién administrativa
de nulidad y este a su vez no pue;ia exhibir dentro del plazo
concaedido la totalidad o parte de las pruebas por encontrarse
estas en el extranjero se le podrd otorgar un plazo adicional
de quince dias para su presentacién, siempre y cuando las

ofrezca en su escrito y haga el sefialamiento respectivo.
4.3.1 A QUIEN INCUMBE LA CARGA DE LA PRUEBA.

Es importante esclarecer la cuestion relativa a 1la
carga de la prueba de la nulidad de la patente, o diche mas
correctanents, sefialar a gquien corresponde probar v.iue
determinado titulo se expidié sin que el objeto del invento
reina las ineludibles condiciones de patentabilidad o, en su

caso, probar que las formalidades y requisitos propios de 1a
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En la préactica, se ha sostenido por quienes impugnan la
validez de una patente, gque los poseedores de esta tienen
obligacién de probar la existencia real de los hechos aducidos
como base de la solicitud, es decir gue son ciertos y ajustados
a las exigencias de la ley los datos que el solicitante del
titulo aporta en la descripcién y reivindicacliones de 1la
solicitud para obtener la patente. Asi al tachar de nula una
patente por falta de novedad del objetc se afirma que esa
condicién de patentabilidad deberia probarla el titular‘de la

misma.

Hay sin embargo, razones para considerar a nuestro
parecer que ese criterio no puede ser c¢errecto, en primer lugar
es Principio General del Derecho que la carga de la prueba
corresponde a quien gquiere deducir de ciertas afirmaciones la
existencia de su derecho, lo cual bastaria para declarar que la

prueba de nulidad incumbe exclusivamente a quien la invoca.

Asi pues, la obligacién de demostrar que concurre la
causa de nulidad de la patente le resulta al actor, ademis, de
las expresas disposiciones de la ley de la materia que por una
parte exige que las solicitudes de declaracién administrativa
de nulidad de una patente se formulen en escrito al que se
acompafiaran los documentos y constancias en que se funde la

Accion; y por otra que satisfecho ese requisito se hara del
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conocimiento de) titular de la patente la soljcitud presentada
Y se le dara oportunidad para que ocurra por gi o por medio de
su representante legal para gque se entere de los documentos y

constancias en que se pretende fundar la nulidad.

Por consiguiente, la obligacién de probar la nulidad de
una patente corresponde en todo caso, a quien impugna 1la

validez del titulo y propone su ineficacia.-

Pues asi, como debe probar su afirmacién el que diga
que la invencién carece de novedad, el que intente destruir el
titulo por otro concepto (falta de caricter industrial del
invento, ilicitud del mnismo, insuticioncia‘de la descripcién,
multiplicidad de invenciones en una sola patente, etc.) esta
igualmente obligado a suministrar 1la prueba del vicio que
atribuye al titulo, ya sea material o formal la causa de

nulidad que invoque.

4.4 DE LA NOTIFICACION DE LA SOLICITUD DE DECLARACION
ADNINISTRATIVA DE NULIDAD AL TITULAR DE LA PATENTE.
Admitida la solicitud de declaracién administrativa de

nulidad, la Secretaria 1la notificara al ¢titular afectado

concediéndole un plazo de un mes para que nanifieqte por

escrito lo que a eu derecho convenga.

La notificacién se hard en el domicilio sefalado por el



183

solicitante de 1la declaracién administrativa. Cuande no haya
sido posible la notificacién al titular afectado por cambio de
domicilio, tanto en el sefalado por el solicitante como en el
que obre en el expediente que corresponda, y se desconozca el
nuevo, la notificacién se har& a costa de guien intente 1la
accién por medio de la publicacién en el Diarioc Oficial de 1la
Federacién y en un periéddico de los de mayor circulacién en la

Reptblica, por una sola vez.

En la publicacidén se dara a conocer un extracto de la
solicitud de declaracién administrativa de nulidad y se
sefialara un plazo de un mes para gque el titular afectade

manifieste lo que a su interés convenga.

cuando la Secretaria inicie de oficio el procedimiento
de declaracién administrativa de nulidad, la notificacién al
titular afectado se hard en el domicilio senalado en el
expediente que corresponda y de haberio variado sin dar aviso a
la Secretaria, por publicacién en el Diario Oficial de 1la
Federacién y en un periédico de los de mayor circulacidén por la

Repuiblica por una sola vez, a costa de quien intente la accién.
4.4.1 DEL ESCRITO DE CONTESTACION A LA SOLICITUD DE
DECLARACION ADMIMISTRATIVA DB NULIDAD Y 8US

REQUISITOS.

El escrito en que el titular afectado formule sus
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manifestaciones debera contener: nombre del titular afectado ¥,
en su caso, de su representante; domicilio para oir y recibir
notificaciones; excepciones y defensas; 1a§ nmanifestaciones u
objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de
declaracion administrativa de nulidad; y fundamentos de

derecho.

Con la presentacién del escrito de contestacién a la
solicitud de declaracién administrativa de nulidad se deberén
presentar en originales o copias debidamente certificadas, los
documentos y constancias en que se funden las excepciones y
defensas y ofrecerse las pruehas correspondientes. Las pruebas
que se presenten posteriormente no serén admitidas salve gque

fueren supervenientes.

Cuando el titular afectado no pueda exhibir dentro del
plazo concedido 1la totalidad o parte de las pruebas por
encontrarse estas en el extranjero, se le pc;dré otorgar un
plazo adicional de quince dias para su presentacién, siempre y
cuando las ofrezca en su escrito de contestacién y haga el

sefialamiento respec'tivo.

4.4.2 DB LO8 INCIDENTES DENTRO DEL PROCEDINIENTO
ADMIMISTRATIVO DE NULIDAD.

En el procedimiento de declaracién administrativa de

nulidad, no se sustanciaran incidentes de previoc y especial
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pronunciamiento, sino que se resolveridn al emitirse 1la

resolucién gue proceda.
4.3 DR LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA Y BUS BYECTOS.

Transcurrido el plazo para que el titular atectado
Presente sus manifestaciones y en su caso la prorroga, previo
estudio de los antecedentes relativos y desahogadas las pruebas
que lo requieran, se dictara la resolucién administrativa que

proceda.

La resolucién gerd notificada a los interesados en el
domicilio seiialadc en el expedients o, en su caso, en el Diat;o
Oficial de la Federacién y en un periddico de 10" de mayor
circulacién en la Repiblica por una sola vez a costa de guien

intente la accidn.

En cuanto a los efectos que produce la declaracién

administrativa de nulidad de las patentes, son logé siguientes:

' A) La resolucién por virtﬁd de la cual se declara la
nulidad de una patente, producirs para su titular la perdida
total de 1los derechos exclusivos de que venia gozando
indebidamente al amparo del privilegio. La resolucién de
nulidad viene an realidad a declarar la ineficacia dél doricho

sobre el invento, puesto que las causas de nulidad son todas
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preexistentes a la expedicién del titule. (5)

¥ por declararse nula de Pleno Derecho, o absolutamente
se infiere que la patente queda privada de efectos juridicos no
solo para el futuro, sino que su ineficacla se remonta 'a lok
origenes del privilegio, o para mejor decirlo, la nulidad se

retrotrae a la fecha de otorgamiento de la patente. (6)

Debido también al cardcter absoluto de sus efectos, la
resolucién que declara la nulidad de la patente, a todos
aprovecha, sus efectos se producen "Erga Omnes". E1 fallo de
nulidad no favorece unicamente a 1la parte vencedora que
solicité la declaracion, sino también a quienes no hayan tenido
intervencién en la controversia adaministrativa de nulidad. L&
declaracién de nulidad de la patente tiene eficacia general

aunqua la Accién sea intentada por un particular.

B) En cambio, cuando la solicitud de declaracién de
nulidad se estima improcedente, la resolucién que reconoce la
validez del privilegio, no confiere a 1la patente ninguna
eficacia partlculai‘. La patente podrd ser nuevamente atacada

con el mismo o diversos fundamentos, pues la resolucién en este

(5) Ramela Agustin, "Tratado de 1la Propiedad Industrial®
Madrid, 1913, P4ag. 287.

(6) sepulveda Cesar, 9"El Sistema Mexicano de la Propiedad
Industrial®, Edit. Porrua, México 1989, Pig. 135.
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caso produce efectos sclamente en relacidén con las personas que
fueron partes en el procedimiento respecto de las cuales hay

cosa juzgada por el motivo de nulidad y prueb que examinad

Y calificadas se hubiesen rechazado por la autoridad en el caso

concreto como idéneas para declarar la nulidad.

Puede ocurrir que el demandante haya invocado solo una
de las causales de nulidad, 1luego entonces la resolucidn no
puede tener fuerza de Cosa Juzgada respecto de otra causal
diferente. De ahi que el mismo actor podria demandar al titular
del privilegio por segunda vez, siempre y cuando los
fundamentos de la nulidad pedida sean distintos de los
invocados en el juicio anterior. La Cosa Juzgada no opera en
estos casos porque falta una de las identidades requeridas por

su teoria que es la identidad de causa.

En nuestrc sistema legal no existe limitacidn alguna
para plantear, estudiar y decidir la nulidad Qe las patentes ya
que podrd efectuarse cuantas veces sea necesario, con la uﬁica
taxativa de gque se aporten y examinen en cada nuevo
procedimiento de declaracién de nulidad, elementos de prueba
que no hubiesen sido tomados en consideracidn en los litigies
anteriores, ya sea invocdndose el mismo fundamento. legal, ya

alegando nuevas causas de nulidad.

Al plantearse a la Administracién un caso de nulidad de

patente, podra ser y lo es en la priactica la defensa de un
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derecho, la defensa de un interés privado del demandante que se
ve atacado como invasor de la patente. Mas a pesar de ello en
la nulidad no se trata del ejercicio de una Accidén en un juicio
contradictorio entre particulares que se someten a la decisién
del poder judicial, sino que la solicitud formulada por el
particular para que se nulifique 1la patente tiene las
caracteristicas de una peticiéon general a 1a autoridad
administrativa, para que declara ineficaz el acto de ésta

dltima concerniente. al otorgamiento del titulo.

La relacidén procesal se desarrolla entre el particular
¥ el drgano de la Administracidén Publica Federal. Frente al
particular que demanda la nulidad -no se halla propiamente el
conccsionario.de la patente sino el Poder Ejacutivo Federal
como autoridad y si es verdad gque se da conocimiento de la
solicitud al titular del privilegio, ello es tan solo para el
exclusivo efecto de cumplir con la garantia de Audiencia que

eétablece la Constitucidén Federal.

A lo anteriormente expuesto es aplicable la Tesis
Jurisprudencial visible en el Tomo LX, en la pagina 1895 del
Apéndice al Semanario Judicial de la Federacion de 1917 a 1975

que a la letra dice:

YPATENTES, EFRCTOS DB IA  NULIDAD
RESBPECTO A TERCEROS.- La resolucién de
la Secretaria de Economia Nacional,
respectoc a la nulidad de una patente,
no puede afectar a los tercercs que no
figuraron en la controversia en que fue
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pronunciada la sentencia 3Jjudicial que
dio motivo a aquella pues el 3Jjuicio
entablado con el fin de obtener 1la
revocacién de una declaracion sobre
patentes dictada por 1la Secretaria de
Economia Nacional que atfecta a varios
industriales se sigue unicamente en
contra de dicha Sscretaria y no de
ellos, no es suficiente para que a
estos se les prive de derechos, &in
oirseles, y aungue pueden presentarse
en la controversia como terceros
coadyuvantes, no éstan obligados a
ello, y por tanto, la resolucién no le
puede parar perjuicio®.

C) Los inventos pasan al Dominio Publico: en este caso
la situacidén de los particulares frenta al invento amparado por
la patente, una vez que esta ha sido nulificada; creemos gue la
situacién serd distinta y determinable segin la causa de

nulidad invocada para hacer ineficaz el titulo.

i1.- En efecto, la invencién caera en el Dominio
Publico, podra ser librementerexplotada: nadie estara iﬁpedido
de usarla si la nulidad se origind porque la invencion amparada
por la patente carecia de novedad. 2.- Esos mismos efectos de
la nulidad se produciran en cuanto a los terceros, si la
patente se declaré ineficaz por ‘amparar algo gque no esta
comprendido en la ley como patentable, es decir, s8i no es
legalmente un invento. En este supuesto tanto el autor de la
supuesta invencién o sus causahabientes, como los terceros,
podran usar libremente el procedimiento, = aplicacién,
combinacidén, producto etc. gue indebidamente estaba patentado.

3.- En cambio, cuando la nulidad de la patente se decreta por
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habergse expedido para amparar descubrimientos o invenciones
cuya explotacién es contraria a las leyes prohibitivas, a 1la

Seguridad o Salubridad Publicas, a las Buenas Costumbres o a la

Moral, t evident te que ni el extitular de la patente
ni persona alguna podrdn explotar el objeto de 1la patente
nulificada, pues en virtud de dichos motives especificos gue
determinan la nulidad, no puede incorporarse al bominic Publico
el uso de un invento gue esta expresamente prohibido por 1la

ley.

D) sSi la nulidad de la patente se decreta porque se
hubiere expedido para amparar dos o mAs invenciones que
conforme a la ley deben ser objeto‘'de patentes independientes,
la consecuencia serd que las invenciones asi mismo caeran en el

Dominio Publico.

4.6 DE LA IMPUGNACION DE LAS RESOLUCIONES QUE DECLARAN LA
WULIDAD DE LAS PATENTES.

Las resoluciones que decreten la nulidad de una patente
no  admiten ning;in» recurso ante la propia autoridad
administrativa, la ley de la materia establece gue una vez
transcurrido el término para formular objeciones y previo el
estudfo de los antecedentes relativos y desahogadas las pruebas
que lo requieran se dictarA la resolucién administrativa que
corresponda, la que se comunicard a los interesados, con cuya

notificacién termina el procedimiento administrativo gque la
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propia 1ley reglamenta para el dictado, entre otras, de las

declaraciones de nulidad de las patentes.

La persona afectada por 1la resolucién gque declare
adminigstrativamente la nulidad de una patente, puede interponer
contra dicho acto el Juicio Qe Amparo Indirecto, ante los
Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el. pistrito

Federal.

Lo anterior encuentra su fundamento legal en 1lo
dispuesto por los articulos 103 Fraccién I, 107 Fraccidn VII de
la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 52
Fraccién 1V de la Ley Organica del Poder Judicial Federal y 114

Praccién II de la Ley de Amparo.

Por ultimo, a través del recurso de revisidén anta los
Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer
Circuito, se pueden combatir las sentenclas dictadas por los
Jueces de Distrito que en materia de nulidad de patentes

afecten algun derecho adquirido.



CONCLUSIONDRS

PRIMERA.= Nuestroc pais, ha sido influenciado en 1a
materia, en primer término por el Sistema Francés y con
posterioridad por el Sistema Ingles, llegindose actualmente a
la formacién de un Sistema que més bien puede calificarse de

Mixto con caracteristicas del sistema Sajon.

SEGUNDA.~ La ley de Fomento y Proteccién de 1la
Propiedad Industrial, es uno de los resultados de la politica
Econdmica del pais, con la que se pretende ofrecer en México
una proteccién adecuada a 1los derechos de Jlos inventores,
perfeccionadores y descubridores de-algun rame de la industria,
de modo que se aliente el desarrollo industrial y co-orcia; en
México, con base en los avances locales de la tecnologia y de
la calidad, complementados con recursos y técnicas novedonas

‘que se atraigan desde el extranjero.

TERCBRA.- Tanto la Doctrina como la Ley de la materia
coinciden al considerar como invencidén a toda obra o acto
esencialmente 1nteioctual del hombre, nuevo y susceptible de
aplicacién industrial, destinadc a 1la satisfaccién de

idad "

concretas.

CUARTA.~ La situacion juridica a que da lugar una

invencién de este tipo es de naturaleza compleja.



QUINTA.- El derecho de los inventores sobre las obras
de su ingenio (inventos, mejoras y descubrimientos) es de
naturaleza Sui Generis, por el objeto tutelado y gue para los
tines de exteriorizacién del miswo, requiere del otorgamiento
"del Titulo de Patente siendo por 1lo tanto de caricter
condicional; es decir, por su naturaleza de Suil Generis y por
la importancia Econdémico Social de las invenciones, el derecho
de los inventores es preexistente condicionalmente al
otorgamiento de la patente por el Estado.

SBXTA.- La patente es el acto por virtud del cual el
Estado reconoce el derecho de los inventores, perfeccionadores
y descubridores de algun ramo de 1la industria y otorgar
privilegios exclusivos a 1los mismos sobre las obras de su

ingenio.

BARPTIMA.~ Nuestra Constitucién reconocce y consagra en
los preceptos de que nos hemos ocupado, el derecho que tienen

los inventores sobre las obras de su inteligencia.

OCTAVA. =~ De los preceptos Constitucionales ya
estudiados se desprende que los inventores, perfeccionadores y
descubridores de algun ramo de la industria, poseen frente al
Estado un derecho Subjetive Publico, mismo que les permite -
solicitar y obtener la patente de invencién para expiot:ar sus
inventos en forma exclusiva y por tiempo limitado; es decir el

inventor tiene frente al Estado. (Poderes Constituidos) en



forma abstracta y frente a 1la autoridad adminigtrativa
competente en forma concreta & inmediata un Derecho Subjetivo
de naturaleza Publica a que cumplidos los requisitos legales
secundarios, se le otorque en el caso de que produzca un
invento, perfeccionamiento o mejora con aplicacién industrial
un privilegio exclusivo de explotacién de sus cobras por tiempo

limitado.

MOVENA.= El1 Estado por medio del Ejecutivo Federal
tiene la facultad y obligacién Constitucional de conceder el
privilegio de explotacién exclusiva a los inventores,
perfeccionadores y descubridores de algun ramo de la industria
sobre las cbras de su ingenio, mediante el titulo de patente,
slempre y cuando dichos inventos se coloquen en la hipétesis de

las normas legales respectivas.

DECIMA.- El acto de reconocimiento del derecho de los
inventores al ser una manifestacién unilateral y externa de la
voluntad de un érgano de 1la Administracidén piblica, en
cumplimiento a una facultad y obligacién constitucional,
(Funcién Administr.;tiva) siempre y cuando las invenciones de
los particulares se en;':uadren dentro de los supuestos previstos
por la ley de la materia, agotandose el mismo al momento de la
enisiéon de 1la patente y satisfaciendo un Interés General,
reviste la naturaleza de un Acto Administrativo atendiendo a
las caracteristica de estos, establecidos por la Doctrina y

reconocidas por la legislacion.



DECINO PRIMERA.- La patente al ser un acto
eninentemente Administrative, para poder ser perfecto, eficaz,
necesita cumplir o estar integrado con todos los elementos
Constitucionales a que se refieren los articulos 14 Y 16 y
adenas, gque ninguno de estos se encuentre viciado al momento de
su emisién. De lo contrario, la existencia de vicios en alguno

de sus elementos, produce sy nulidad.

DECIMO _SEBOUNDA.- Atendiendo a la Teoria de las
Nulidades Administrativas, los Actos Administrativos en general
pueden estar afectados de Inexistencia, Nulidad Absoluta o de
pleno derecho y Nulidad Relativa, por lo que se refiere a su

validez, *

DECINO _TEBRCERA.- Tomando en cuenta dgue tanto el

otorgamiento de una patente como acto administrativo, como su

nulidad obed a ra de orden publico, en virtud de que
si bien por una parte se tiende a la satisfaccién de un interés
particular al premiar al inventor, otorgéndole un monopolio
virtual de explotacicén sobre su ocbra y por otra se propone
tinalmente el cuida‘do de los intereses de la colectividad toda
vez que se acepta que la sociedad sera la beneficiaria de las
patentes al momento de gue estds pasan al Dominio Publico y
ademas mientras la existencia del reconocimiento del derecho de
los inventores sobre las obras de su ingenio se tenga como
beneficio para los intereses generales en aras de fomentar y

estimular el progreso de la industria, puede considerarse que



ese interés implica también que no haya mas patentes gue las
que legalmente deban existir, debiendo declararse la nulidad de
aquellas que han sido expedidas a los que con sus inventos no
aporta nada que beneficie a la colectividad. En consecuencia,
es por eso que los textos Constitucionales y Legales tienden a
bugscar la armonia entre los derechos del inventor y los de la
colectividad, aseguréndole al primero el premio a su esfuerzo y
evitando que la proteccién que se le otorga constituya un

monopolio ilegal en perjuicio de la sociedad.

DECINO CUARTA.- Tomando en cuenta lo dispuesto por 1la
Doctrina respectc a la Teoria de las Nuljdades Administrativas
Y a las razones de Orden Publico que originan el otorqa.miento b4
la nulidad de las patentes, reconocidas por 1la Constitucidén y
la Ley de la Materia, la nulidad gue se decrete respecto de una
patente otorgada, reviste la naturaleza de una Nulidad Absoluta

o de Pleno Derecho.

DECINO QUINTA.- En cumplimiento a las razones de Orden
Piblico que originan la nulidad de las patentes, la Ley de la
Materia establece en su articulo 78, las unicas causales que
originan la nulidad de estas, garantizando asi a 1la
colectividad la existencia de privilegios fundados solo en
razones justas, por lo que la patente como acto administrativo

se presume valida mientras no se declare su nulidad.

DECIMO BEXTA.- Del andlisis realizado respecto a las



cuatro fracciones gque contiene el articulo 78 de la Ley de la
Materia en las que se prevéen las causas de nulidad de las
patentes de invencién, podemos considerar que unicamente 1as
contenidas en las fracciones I, II y IV son correctas; en
virtud de gue en ellas se contemplan hipétesis precisas en las
que se prevé que la patente, como acto administrativo al
momento de ser emitido se encuentra viciado en unoc de gus
elementos subjetivos (Fraccién IV) objetivos (Fracciones I y

1V) y formales (Fracciones II y 1IV).

DECINO SEPTIMA.- Por lo gue respecta a la hipétesis
prevista en la fraccién III, del articulc 78 de la lLey de la
Materia consideramos que la misma es carente de ldgica y de
certaeza juridica, pues si tomamos en cuenta que la nulidad de
los actos administrativos en general, es producida por 1la
existencia de vicios en uno de sus elementos al momento de su
emisidén, en el presente caso tratdndose de solicitudes de
patentes abandonadas, se pretende eguivocamente fundar la
nulidad de tal acto en el hecho de que durante el Procedimiento
Administrativo que debe preceder a la emisién de las patentes,
sea declarado el Abandoro de la Solicitud:; asi pues tomando en
cuenta que los efectos del abandono decretado por la autoridad
en una de las etapas del Procedimiento Administrativo gque debe
de preceder a 1la emisién de 1la patente, son que dicho
procedimiento se suspenda en la etapa en la que fue decretado
el abandono y que no llegue a ser emitida la ‘patente, luego

entonces el 1dégico que al no existir el acto de emision de la



tante

P ¢+ hno pued hablarse de su nulidad pues no puede ser

declarada la nulidad de algo gue aun no existe ya que en el
presente caso, para que dicho acto pueda ser declarado nulo, es’
necesario que exista y ademi&s que alguno de sus elanmentos
constitutivos se encuentre viciado, situacién que pasa por alte
la Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial, al
considerar que las patentes deben ser nulas cuando durante el

trdmite se hubjere incurrido en Abandono de la Solicitud.
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