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INTRODUCCION.

La propiedad industrial protege y promueve: la’ -
invenciones patentables, 10s modelos de utilidad
industriales; y, las indicaciones comerciales como  so

nombres comerciales y las denominaciones de origen.’

empresas emprendan mejoras en' sus procesos de
formas de comercializacidn para~ reforza

mejor beneficio econﬁmico, slri Véfse'a

pat:eﬁteé‘.

En el cap{tulo primero al que se . ha .denominado "Antecedentes
‘Histdricos . de las Invenciones y del Derecho de Patentes"”, estudiamos 1o
. relativo al surgimiento Y nacimiento ‘de’ los inventos y analizamos como
desde épocas remotas el hombre, por la necesidad de sobrevivir, fue



creando .y descubriendo nuevas formas de subsistencia, no sdlo en nuestra
nacidn 'sini también en otros paises; analizamos tambidn diversas teorlas
que se han generado en virtud del desarrollo de la materia de patentes de

acuerdo a l.as exigencias soclales de cada época.

En e). capibulo segundo denominado “la Invencibn" analizamos 10 que
cué).es de: éstos pueden patentarse; se
enerales de las: invenciones, .a saber: 13s
las invenciones de los asalariados, y

debe encendersa por inventos

analiza también aspectos-
mejoras, 1a novedad ‘de’ la in ncib
la yuxtaposicién de’ 1as invencidnes. Se. trata pues, de entender en este
nvento' zit:endiendo a la legislacidn

capitulo ‘lo que ‘es legalment:e un

vigente yala doctrina juridic

indicamos lo que debe

En el éapitulo téé&ero 'de } ten't‘e"',,

“iaqul  pr

X patentes, .
resulta neces y

de “una patente de

semblanza general del
Difeccidn de Patentes,
la ""i:’ri\:erios politicos
que actlan’ ' las autortdades responsables de 1levar
acabo el crémite de ‘una - patent o

desarrollo norma

afinlde! conocer
establecidos’ sobre 10




En esta investigacion consideramos que obtener legalmente una patente
puede solucionar miltiples problemas a los que actualmente se tienen que
enfrentar los inventores ante l1a usurpacidn de sus actividades
innovadoras. Asi pues, pretendemc;s se conozca cudl es el tramite que las
personas tienen que seguir para que sus inventos queden legalmente
protegidos ante terceros. Desde: la solicitud hasta el pago de las tarifas
de aprovechamiento respectivas que cada tramite requiere, mismas que para
muchos inventores, sobre todo los mexicanos, resultan imposibles de pagar.

A este trabajo se ha agregado unvapéndice' que contiene entre otras
cosas un formato de solicitud. de patente, los documentos que deben
acompaﬁarse'a la misma, y una relacidn de’ las tarifas de aprovechamiento
que estaran vigentes durante 1995 afio en'el cual se realiza el presente
trabajo y el primer semestre de 1996.



CAPITULO 1

ANTECEDENTES HISTORICOS DE
LAS INVENCIONES Y DE EL DERPCHD DE PATENTES.



1.1. ORIGEN DEL DERECHO DEL INVENTOR.

1.1.1. AMBITO INTERNACIONAL.,

Para un mejor estudio de 1la -evolucién histdrica de las patentes de
invencidn, es necesario dividirla en dos partes, una en la que
estudiaremos el 3mbito internaciocnal y la otra que abarcard sdlo aspectos
del ambito nacional.

Asi pues, tenemos que desde épocas remotas, la palabra patente se
usaba como un término comin, que abarcaba un conjunto de acuerdos y
costumbres legales, cuyo método era asegurar al propietario de la patente
un control sobre el uso del invento para el cual logrd la obtencidn de 1la
misma.

En muchos de los renglones de los anales histdricos hay pruebas de
que los reyes y gobernantes otorgaron a individuos particulares, derechos
exclusivos para ejercer un determinado comercio, vender un producto o usar
un proceso. Tales concesiones eran un modo libre de recompensar o de
conceder favores.(1)

En el  siglo XIV encontramos en Europa numerosos ejemplos de
privilegios otorgados a los innovadores.

En el siglo XV surge en Venecia, el uso sistemitico del privilegio
monopolista, otorgado a los inventores a fin de estimular 1la invencidn.

(1) Pricioedia Juridios Qmdn. Tam I, Beros Alres, Argentina, Rlitardal Argentina, 1964,
g, 65.



En 1474,  segin ‘el: historiador Romain, 1a Repﬁblica de Venecia
Ainven ores de huevas artes y

prometia privilegios por diez anos a 10!
miquinas, a lo cual ‘se 1le ha 11amado La primera [ey de Patentes” y se
. torgados cerca de cien

sabe que entre los afos de 1475 Y- 1550 3 :
privilegios para inventores' industri es, ecir,  ‘que .1a Venecia del
ésarrollado de patentes para los
1a utilidad del invento eran
consideraciones importantes - para otorgar un privnegio y se exigia al

inventor que pusiera en préctica é invento dentro de un tiempo

siglo XV poseyd un sistema - bastantv

inventores; parece que 1la novedad o

determinado.

En el siglo XVI 1as pa fhéron ampli utilizadas por
algunos principes alemanes. Por’ ejémplo, Augusto de Sajonia, mostrd gran
interés en los inventores, ya que recibia 1mportantes rentas de las mismas
Yy estuvo muy interesado_ en . “los métados para mejorarlos, para lo cual,
otorgd diversos privliegios "d‘e patentes.(z)

Han aido publicados 1os textos de estos viejos privilegios y es
V,evidcnte que 1'as bases 8 Cm las cuales se otorgaban, eran en esencia las
patentes modernas. la utilidad, la novedad por
ciones importantes. Parece, pues que ciertos
principes alemanes l.legarén a una définida “politica de patentes* para los
»1nventos.,cuandc apenas se iniciaban politicas similares en Francia e

Inglal:erra. (3)

- (2) - Thid. pig. 6%6.

3) 1A, . 657.



a) El1 sistema ingiés de patentes.

En Inglaterra, la vida municipal y comercial se basaba principalmente
en cédulas, privilegios, franquiclias y licencias especiales. Los
privilegios comerciales otorgados a las compafias mercantiles y los
privilegios industriales concedidos a los fabricantes, eran sblo
diferentes especies del mismo género, en el que eran usuales las mezclas.

“Es, en 1623, en Inglaterra que el rey Jacobo expide el Estatute of
Monopolies, primer reglamento sobre patentes de invencibn, se O!‘.orgaba
mediante cartas abjertas o o Luttera Patentes, donde ya se emplea Ta
palabra patente, teniendo como ideas fundamentales, que ese beneficio sblo
deriva de la calidad de inventor y de la novedad de su obra, es temporal,
limitado cuando se oponga a la ley o a los intereses del Estado."(4)

En los siglos XVI y XVII, e). Estado ; ‘suficiemt " integrado;
el mercado sobre el cual podia asegurarse era amplio, la Corona era lo

bastante fuerte y la opinié Obuca era 1a adecuada para que ‘e1 monopouo

st bien el deseo

(4) Thid. pig. 658.




ficil de recompensar a los favoritos, de’ asegurar 1a lealtad de personajes
prominentes a la Corona, de obtener.;' 'dinero’y establecer un control central
sobre la industria; bajo Isabel y Jacobo 1, se usd cada vez mids con estos
propdsitos.

El otorgamiento de patentes para estimular la industria y con vistas

al bienestar pﬂblico Ve reconocido  como parte de las prerrogativas

reales, los monopolios contrarios ~al. interds nacional y sin ninguna
[ \lblica" el derecho

"consideracidn se creaban violando

consuetudinario

élw‘lh:'zlir‘/una accidn en su contra, emprendid la
consuecudinario. casi inmediatamente,
; parcy Us. Allin (1602), se objetd la

larad ; : el derecho
ones .Y se: debia indemnizar a las
por ellas.

consuetudinario 1as mencionadas
personas que hubiesen sidc perjud




Este estatuto ﬁa sido 1lamado la Carta Magna de los derechos del
inventor, no porque iniciara la proteccidn de la patente del inventor,
sino porque fue la primera ley general de un estado moderno, que
establecia el principio de que sdlo al verdadero y primer inventor de una
manufactura debia otorgirsele un monopolio de patente.

b) Historia de los inicios en Francia.

En Francia la historia de los primeros tiempos de la patente de
invencidn fue también una historia de favores reales, éaprichosos y
arbitrarios, que con el tiempo se convirtieron en un sistema regulado que
subsistid de la supresidn general de los monopolios - patrocinados por et.
Estado. Como en el resto de la Europa Medieval 1a ~vida : econémica y
politica estaba organizada sobre la base de grupos que eran regulados en
distintos grados por la Corona.

En el afio de 1673, Paris tenia sdlo sesenta gremios y &stos sdlo
cubrian un . pequefio . nlimero de los negocios de la ciudad, fue la monarquia
l1a que creﬁ'la rigida estructura dentro de la cual operaba la industria,
por 1o cual el Estado tuvo que establecer un sistema doble para permitir
la innova’cién,'vésto, en sl creaba un conflicto ya que los gremios se
opusierbn a l.as patentes de inventores. Sin embargo, la Revolucidn de
1789, tuvo como ' resultado la abolicidn de las viejas reglamentaciones de
los _grgmios y se 1iberd de esas restricciones al comercio y a la
industria, también fueron = liberados 1los inventores de esas
‘regl.amentacicnes, pero. sdlo hasta 1791, que la Asamblea Constitucional de
Francla promu196 una amplia Ley de Patentes en la que el derecho del
inventor a su creacidn se declard un "derecho de propiedad, basado en los
derechos del hombre”. Sin embargo, realmente esta Ley otorgaba el derecho



al uso de invenciones extranjeras, no a los verdaderos inventores, sino a
los empresarios nacionales que las introdujeran en esa nacidn.(5)

“"De 1810 a 1843 se promulgan leyes de patentes en 14 Estados “de
Furopa (reinos y principados)...... Brasil y México fuerdn los primeros
paises latinoamericanos que adoptardn Leyes similares......"(6)

Como se ve, al principio las prerrogativas ‘eran otorg
del ‘rey y ya postex:iormente se comienza a crear 1egis
concrecan\ente a tratar ese tema. :

c) Evolucidn de’ 1a Ley de Patentes en ‘los. Estados Unidos.
‘La otka ‘fue la de los

10 de abru e
siguientesfﬁri cipios:

1.= :La‘con'césién }}e las patentes partia de una solicitud hecha por una
persona, -la cual aseguraba haber descubierto o inventado un objeto itil,
que fuese desconocido o inusual.

(5) Ibid. pig. 651,

(6) Mciclopedia Intemacianal de 1as Cienclas Sociales, Valdmen 7, Madrid, Hicién
espanola Aguilar, S.A., 1975, plg. 666



2.~ Dicha solicitud se presentaba ante un drgano administrativo o
judicial.

3.~ La solicitud se acompanaba de una descripcidn detallada de 1la
invencidn, por ejemplo se anexaban dibujos, esquemas y en lo posible un
modelo.

4.- Bl drgano administrativo o judicial, se encargaba de que la invencidn
» fuera Util e importante.

5.- El derecho exclusivo que se conferia no podia ser superior a catorce
afos.

6.~ La violacidn de los derechos de patentes era castigada con la
confiscacidn de los objetos falsificados y determinaba la obligacidn de
resarcir los dafios causados.

"...e.. las leyes relativas a las patentes se fuerdn multiplicando en los
Estados (naciones} como consecuencia de un movimiento general orientado en
tal sentido, y originando de las propias fuentes de 1las referidas
revoluciones (revolucidn americana y francesa), dando lugar su conjunto a
debates y concordantes convenciones internacionales dirigidas a un derecho
uniforme, o al menos en parte comin. Pero 1la evolucidn juridica
experimenta por las patentes de invencidn no termind con las referidas
codificaciones, toda vez que nuevas ideas fudronse incorporando a las
siguientes leyes que ibanse sancionando®.(7)

La Ley en cuestidn sufrid su primera reforma en el ano de 1793, al

(7) Biiciaedia Juridica Qreim, Op. Cit. [g. 662



incroducirée;'el princlpio que aracterizaba el derecho americano del
*juramento’ ddel’ inventor:" . por e1 cual éste manifiesta que es real.mente el
primer {nventar: de 1a’ invencién que )

primera oficina de pahentes auté
variante, como : 10 fue . el: exame
técnicos hibiles, “lo que: hx

; ‘que 1a conveniencia de
recompensar. a 10§’ _inVé‘ to! mediante -’ el* método del
monopolio era ‘ampliament ! § i

habian admitido hasta ese momento que

L tente - ‘un favor de la Corona, @ésta tenia el
derecho de violar todo privilegio Yy de tener para si la invencidn.




d) Controversias histdricas acerca de_las patentes.

Sobre las sitvaciones controvertidas que acerca de las patentes
fueron surgiendo a 1o largo de los afios, tenemos que, "La primera accidn
legislativa Soviética en el terreno de las actividades inventivas fue la
Ley scbre Inventos, en la época de .lenin el 30 de junio de 1919. Esta ley
incluye una nueva forma de proteger los derechos de los inventores, el
Certificado de Invencidn...... Por decreto del 30 de abril de 1931 se
promulgd la Ley sobre Inventos y Mejoras Tecnoldgicas. Se redactd tomando
en cuenta la prdctica y las condiciones necesarias para construir el
socialismo y concedid a los inventores el derecho de elegir entre dos
formas de proteccidon: el Certificado de Invencidn y la Patente......"(8)

Las normas juridicas* internacionales, reglas que obligan a varios -
Estados (naciones), se derivan de principios fundamentales del Convenio de
Paris para la’ protec ién 'd sla. Propieda? Industrial del 20 de marzo de
1883, . es el .: docu_me to 1n erhacional de mayor importancia en materia de
propi.edad industr:ia

a,‘que ‘ha _sido adoptado por la mayoria . de - las
s_iéulen!ies ’jnat;erias:

2. Marcas ‘de £d :servicios;”.
“3.n dibujos y bmodelos industriales,
4.- Ealsas ‘indicaciones de procedencia,

_.5.- denominaciones de origen '

' 6.- competencia desleal.

(8) Boguslavsky, Mark M. La nueva legislacidn Sovidtics sobre descubximientos, Irventos v
Proyectos de Innovacidn. Revista Mexicana de 1a Propledad Industrial y Artistica, ano
XTI, enero-dicietre 1975, Nms. 25-26. Mixico, Blitado por David Rangel Madina, pis.
95-96.



Cabe destacar que los paises que se unen a este Convenio se obligan a
cumplir con 1los ordenamientos establecidos en ‘el mlsmo; tomando en
consideracidn el régimen constitucional interno de cada uno de los paises
miembros. :

Del Convenio de Pans se establecen tres. principios bdsicos, a saber:
Garantizar .un trato igual al’ “de’ 105 nacionales en cada uno de los palses
miembros; establecer vell" derecho de prlorldad y otorgar un minimo de
de 195 derechos de propiedad industrial.

garantias para‘; 108 titulare

“‘una-breve explicacién de cada uno de 1los
contempla el Convenio de Paris,-en 1o

‘Se conéi_dérazf'ei' o

o pris cipio de asimllacién.

10




2.- El derecho de prioridad: Se trata de un plazo que se otorga para
llenar una solicitud para obtener la concesidn de una patente o para el
registro de una marca de comercio o de un dibujo industrial.

3.- El Convenio contiene ciertas gérantias para los titulares de los
derechos de propiedad industrial, no obstante, 1la proteccidn queda al
libre arbitrio de la legislacidn de cada uno de los paises miembros:; por
10 que respecta a las patentes de invencidn, “se admite la independencia
de las patentes obtenidas para la misma invencidn en diferentes paises, se
se introduce el derecho del inventor a ser mencionado como tal en 1la
patente, y por Ultimo, se exige el otorgamiento de una licencia
obligatoria."(9)

"A partir de ‘1;_374 (ell Convenio ha sido sometido a seis revisiones:
Bruselas en 1900;. wéshintod en "1911; La Haya en 1925; en Londres en 1934;
en Lisboa en '1958v"y por 40ltimo en Estocolmo en 1967. Actualmente las
revisiones que -se encuentran vigentes son las de los afios de 1925 a
1967.%(10) . '

Finalmente, podemos advertir que el sistema patentario tiene su
orlgen en Europa, con una aportacidn trasc al de nor érica y el
hoy extinto certificado de invencidn en los paises socialistas.

{9) Pawose Tilton, Bdith. Ia Bamoda del Sistam Intemacianal de Patentes. Mixico, Bditarial
siglo XTI, 1974. pig. 59.

(10) Bogsch, Arpad. La Unhidn de Pards para la Proteceicn de 1a Propiedad Industedial y 108 Palses
Latincamdricancs, revista M=doona de 1a Propiedad Industrial y Artistica, Ao 1, jutio—

dicignre de 1974, No. 2, Mixico, Hlitado par David Rangel Mxdina. pg. 197.

11



{AMBITO NACTO! '

En México, ‘1é'priméra ley mexicana sobre patentes es la Ley sobre
Derechos de Ptopiedad de los - Inventores o Perfeccionadores de algin ramo
del 7. dg mayo de

] a In'ustria,

832, cuyo antecedente mds cercano y

ya, un examen previo."(ll) Por ﬁlbin{o ]
1nvencibn a los dibujos y mdelos 1ndustriales;‘
principios de la Union de Parxs, 1a_

obliga toria .

A continuacién haremos un breve estudio analxbico ,acerca .de la,

iniciahiva de: la; [ey de !nvenciones y Marcas del 29 de noviembre de 1975,

{11) Trarrola, Antando de. cosss v swesiones. Midco, Riltorial pornia, 1964, pla. 352,

12



que es el antecedente inmediato a la Ley de 1976.

El 29 de noviembre de 1975, el C. Presidente de la Replblica, envid al
Congreso de la Unidn una iniciativa de ley que regulara los derechos de los
inventores, por considerar que 1la Ley de la Propiedad Industrial ya
resultaba obsoleta.

Esta iniciativa buscaba eliminar los obstdculos que para el desarrollo
representaba un inadecuado régimen de propiedad industrial que
proporcionaba el colonialismo y la tendencia hegemdnica del exterior, de
ensanchar el campo para la actividad creadora de los mexicanos; asi como
abrir nuevos caminos para liberarnos de la dependencia y la servidumbre que
surgen de las patentes pertenecientes a empresas extranjeras.

Durante los treinta y cuatro anos de vigencia de 1la Ley de la
Propiedad Industrial (diciembre de 1942 a febrero de 1976), habian surgido
nuevos problemas y situaciones, por eso mismo no bastaba con ‘hacer sirriples
modificaciones, sino crear un nuevo ordenamiento -que diera soluciones al
problema envuelto en nuestro desarrollo lndustr:ial

a1 mismo tiempo
estimulare la creatividad y regulara este campo de acbividad tan importante
de acuerdo a los tequerimientos gé 1a colectivida

La patente se.regula ér}t éét_a “inic
necesidades de 1os‘maxicénos)‘ :

icte el interés pllblico, asi como el de

regular, enbenej; o‘ksocvi Toelt ap;évéchamiento de 1los elementos naturales

n 6bjerto de hacer una distribucidn equitativa

susceptibles” de “apropiacién,
de la riqueza pdblica

13



A continuacidn. se _detallan los cambios mis importantes de -la -iniciativa:
a) Imponér 1a obligacibh de que las patentes sean efectivamente explatadas.

b) Que su utilizacidn cubra integramente las necesidades . del mercade
doméstico.

¢) Que no se convierta en un freno a la explotacidn, por 1o cual se
establece el ctorgamiento de licencias obligatorias en dos cagos:

l.- si1a explot;acian que esté llevando acabo el titular de 1a patente es
insuficiente para cubrlr las demandas del mercado Y

2.- dando “un tercero solicite dicha 1icencia pa a fectuar expoztaciones
.que el txtul no eshé llevando acabo.”

K o de invencién, pero estard
obligado a cubrir al titular del certificado una regalia sujeta a la
aprobacidn del Registro Nacional de ‘Transfergnc_ia de 'l‘ecnologia.

14



g) Aln tratdndose de materias patentables, se concede al inventor o a su
causahabiente l1a posibilidad de optar entre el otorgamiento de una patente
o un certificado de invencidn, ya que este \ltimo puede ofrecer mayores
atractivos, especialmente al inventor de escasos recursos que no pueda
cumpiir con el requlsitb de explotacidn de la patente.

h) Por 0ltimo, se -establece que la duracidn de las patentes serd de diez
anos y se exige que la solici tud: de patente contenga una descripcidn clara
Y completa que permita su ejecucién por cualquier persona que tenga

conocimientos a nivel medio en’la mat ia de que se trate.

obligatorias, la creacién de lice i

cuando no aEecten 1' = ridad nacional en 1o relacionado con 1a energia Yy

seguridad nnclear (antes' olo ‘se ampar:aban con un certificado) Dispone la

apertura del sisbema patentario a. las Areas para las cuales hasta entonces
contemplaba dnicamente el certificado.

(12) mvam&mrmls, Jaime. La Requlacidn d2 las Invencianes y Marcas y de 1a Transfenmiia
de Teonlogia. Midoo, Rlitorial Rama, 1981, pig 39.



Sin embargo, independientanente e 10 sanalado y con el paso del

‘ley vpor 1o que manifestamos
que actualmentc. la ley que ncs rige ,se denom 3, 'Dey _de la Propisdad
“Industrial. (LPI) y para 1o subsecuente en,l realizaciﬁn l'de este trabajo
puB cada en el Diario

tiempo se hizo nccesario refomar la antv 'r:io

la denominaremos dnicamente ‘1a’ Iey:
oficial as.la Federacién el dia. 27-
articulo segundo transitorio que que'd'

stablece en su
‘}976; pata lo
cual transcribiremos a continuacién el A

SARTIOULG SHINDO.- Se aboag@n:
I. 1la Ie)} de Invenciones y Maréés, pd

Federacidn el 10 da febrero . d
pero se seguird aplicandb bor

nulidad Y. caducida ‘a 1as patﬂntes. :
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Por otra parte, se expidid el Reglamento de la Ley de la Propiedad

Industrial, publicado en el Diario Ot‘icial de la Federaclbn el dila 23 de
3 Presldente de la Repﬂblica el C. Carlos

2je r:cicio de las facultades que, en su

noviembre de 1994 cuando'
Salinas de Gortari, qui ;
momento, le fueroh vf S

“ART. 89.~

Las. Eacin.t.ade Y

podemos decir que 1a 1egislacién mextcana, se’

‘Como bonclusién
La Patente de-

sintetiza con la presencia de una Eigura importanLisi

-, Invencidn o de Mejoras"

17



1.2. ORIGEN DE EL DERECHO DE PATENTES. o

La determinacién de la naturaleza de un derecho es nncesaria a pdftil.‘v‘,
de la posibilidad d' ’ nterpretar la ley; al no tenerse claro el princlpio‘

inve nciﬂn, -mds adn
si opserva-nos que se trata de na materia cuyo objeto t'orm 'parte de una

caso de’ 10 qu 'pasa con’ e]. derecho de las pateutes d

. .categoria .’ antes’ desconocida, despues distingui " ‘formas
artlficiales de privileglus dadas por concesién acult

o :disc;ecional
de. 1a autoridad......"(l]) -

Estudiar 1a naturaleza juridica de
determinar dande ‘debe ser ubicado, a fin
_ello se’ examinara acont.inudcién 1a opini

(19) Preiclopetia Juridicn Gretn, Gp. Cit. T, (3665,

18



pretenden colocar en antiguas divisiones de bienes y de los que desean una
clasificacidn especial, las teorias que al respecto trataremos son:

1.~ la que lo asimila a los derechos de la personalidad;
2.- 1la que lo incluye en el derecho de propiedad;

3.- la que lo califica como un derecho contractual;

4,- la que lo.ubica en el derecho intelectual;

5.- la que io ubiéa én 1los derechos inmateriales; y

6.~ la que lo t_\a‘éé"‘residir en el derecho de clientala.

1.2.1. TEORIA QUE LO ASIMILA A LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD.

‘La: primera r.eoria que analizaremos es la que pretende asimilar el
der:echo de patentes a ‘1os derechos de . la: personalidad. Numerosos son los
aut:ores que en rancia han seguido ‘esta cor:rtente, pero primordlalmente es
iz rke de origen Meman, ‘a quian se le atribuye el mérito
omacié completa 5 esba teoria, fundindose en que lo

! de unibn muy estrecho y de

es simplemente 1a protecclbn de 1a persona del creador,

19
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de arle la recc de su trabajo mediante el derecho exclusivo de
explotacidn, 1o que no es otra cosa para esta teoria que una medida
tendiente a garantizar el vrespeto de 1a actividad personal ' del
inventor."(14)

Asi pues, el 1nventor. 'segﬁn ‘esta teoria, no sdlo tiene el derecho de

o bien se

ternidad de 1a invencién,

‘del de 1la

el respeta '

“honor,

"Por otr parte, se han celebrado diversos congresos y conferencias
chgreso de varsovia de 1929, - realizado - por = Ia
rabajadores Intelectuales; la Conferecnia’ realizada pdr
Ejecutivo y el Consejo de Comisarios del pueblo de Rusia
: ismo,  la Federacidn Internacional de Asociaciones .de
‘Invéré‘di'eé(sig)‘}“ de Artj.Iabas e Industriales, reunida en Bruselas en 1835,
que eé{:abie‘c”n’ que’ el autor de un descubrimiento o ihvento tiene el

20



derecho de que mencione su nombre en la patente y que es nula-toda
convencidn en contrario y, dado el caso de que sea otorgada a su sucesor,
puede recurrir al comite de invenciones respectivo (en nuestro pals al
IMPI}, para que se haga plblica la paternidad de la invencidn*(15)

Por su parte, la Ley Alemana de 1936, obliga al sclicitaﬁte ,dé_{ ia.,.;,
patante a mencionar el nombre del autor . de la invencidn y al patentér, a ;' .

hacerlo figurar en todds sus publicaciones. ‘ Andlogas disposiciones se
encuentran en las leyes de "Austria, China, Dinamarca, Espafa,: Finlandia
Portugal, Suecia, la Repﬁblica Checa, Uruguay Yy Yugoslavia (16)

desprovistas de valo
del creador, tales: c

‘se le” pueden formular un sin m}mero deiobjeciones

entre;’las: cuales 1as"
: mas importantes ‘de meneionarse senan las siguientes : Vet

(15) Thid, pig. 666.
(16) Tdam.
(17) Tdam.
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a) Que a pesar del esfuerzo de sus sostenedores, ngy se puede? éonfqhdir el
derecho patrimonial con los derechos de la persona;i‘dad,:en Virtud de que
amhos subsisten independientemente en la practica.(18)

Se dice que el derecho de patentes no puede ser 1nc1 d n ’195 derechos

de 1a personalidad, ya que adn cuando aquél - deriva a idenvpz"oveniente
de una persona, Sse separa totalmente de ésta -

del mundo exterior.

ntrar a“formar pacte

b) Por. otra. part'e, g6
invenclon constituye

c) La mvencxén biene independencia y valor fuera “de 1a persona del
creador, ‘porque ‘es su: Euncion social. Y’ progreso técnico 1o que justifica
su proteccibn legal. (20) : :

(18) Ibia. pig. 667,
(19) Ibid, .ig. 668.
(20) Tbid, pyy. 660,
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1.2.2. TEORIA QUE IO INCLUYE EN EL DERECHO DE PROPIEDAD.

El origen de esta teoria es muy antiguo, y basidndose en lo estipulado
en la Ley sobre Patentes de Invencidn, promulgada. en Francia en 1971, ha
definido al derecho de patentes como un derecho de propiedad.(21)

Diversos autores se han inclinado por esta corriente. entre los cuales
se encuentra Ihering, quien manit‘iesta que "aDn cuando Tlais
juridica de la propiedad incorporal. toma’ una forma algo dis‘
la propiedad ordinaria, es la’ misma id}ea”q\.vle .intﬁx;viene._) 1a prot‘ﬁccibn"
juridicaktiende' siaﬁpfe, o una como‘en o 1 goc

una cosa. Por lo demé
no es decislva, ;

existente entre e‘LA titular Y el ’objeto, que debe enfocarse a su com:enido
y-en la tutela que a 1ey' or.orga. (22) .

Esta vbeoria sostiene cjue el ‘titular del derecho incorporal (el
inventor), tiene la misma posibilidad que el propietario con respecto a la
cosa corporal, su derecho es primario Y pleno Y no derivado y 11mitado.

(21) hid, gg, 670, .
(2) mid. pg. 671

23
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asi’ pues, en 10 que respecba a 1a cutela juridica quc Se' e ocorga alk"
titular ‘de. un bien’ incorporax, es_la misma - ; ]

corpcral, dado que es protegido como en

no solamente en forma ‘rel

propiedad y que no,
pueden ser hechas de 1
creacidn. (23)

la naciém, los bene 1c os que &

e'disminuit el t:raba_‘]o o a

(23) Toid. pig. 672
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comodidades y lo que a3 n‘d"‘pqéde”vtv;onsv i por el uso, ni perderse por un
cataclismo, porque 3 ', C > momento .en. una herencia
indestructible para. quiene ; By

no es decisivo para establecerla."(zs)

b) En 1o relativo a 1a segunda objecidn que se formula, referente a los
caracteres atribuidos al dominio absoluto, exclusivo y perpetuo y que son
negados al inventor, eéce argumento resulta también desechable ya que el
cardcter absoluto le es negado inclusive a la misma propiedad comln, pues
no es absoluta, sufre limitaciones de todo género, como por ejemplb la.
privacidn a . su titular en caso de expropiacidn, o bien, la existencia de
alguna servidumbre legal.

’ con 1a p1enitud de sus

25




materiales, . cales comos venderla, gravarla, cederla y excluirla de los

demds para su uso.

rigen, vamos que su tit ar estd inves ido

acciones: puede. ena
a sus. usurpadore

la. expresién propiedad 1ndustrial
propiedad de signos distint{vos,,

~(26) ‘Toid. P, 675
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c) En lo que atafie a la tercera’ objeciém referente a. que las- ideas no le

pertenccen al iaventor, es “PY| 150 expresa {que 1a invencién : es_; una

creacidn de su autor, lo cual emues\:ra bua to hay de personal en ellas
idea, concepciodn, soluciones, re ulhad

el disfrute de .

podria aplicarse tamblén
industriales, Que

invencione, tambidn. compa:ti

propiedad; es decix:,,
que posee la colectividad.

Esta teoria surgé"en Franciar a  partir “ge que se suplantd la Ley sobre’
Patentes de Invencibn de 1971 por ‘la nueva de.1844 y es inspiradu en 1a

concepeidn’ del contral:o, ast uds, esta teoria sostiene que la patenl:e es
una bransaccién equitahiva, un verdadero conhratc'— :

un brueque

1a cual.le’ otorga,
obra.(27) ;

en’ cambi v

(27) Toid. pig. 67%6.



Seglin esta teoria, el inventor aporta una utilidad a la sociedad, por
lo que tiene -el.derecho a‘una  recompensa 'Yy, si los inventores no
estuviesegl_ protegidos, scari:m i'et‘ugiarse_ en el secreto, . lo que
oclédad ac ba debe! remunerar, pues, al inventor. En
cl.usivamente al inventor

perjudic\aﬂa a 1
. ‘'suma, el derecho de: xplotacié que’se conced
ader " pi vuegic 1egitlmo.

' 'mcdiante una ‘patente constit

's' Eobj eéiones H

el inventor adquiere.
novedoso. (28)

obra. "El derecho del.vi
por Einal»idadr

e una pa tente,

constituye

" (29) Thld. pg) 678
"7(30) 1bid, pig. 6M;
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d) se dice también, que las obligaciones que . origina- el derecho de
‘ patentes, no- son susceptibles de conﬂgurar un’ conbraco, toda vez que el
inventor, para obtener la patente de: su’ invent,iva, debe pagar la tasa (o
mejor conocida en el medio como: tar:if' de apr echamienbo), destinada a
costear los gastos dela adminlst;aci_én (31

e) Se confunden también, en esta’ corrienbe, el’ derecho a la 1nvencibn con
el derecho de patentes, al no adver ir: que el prin\ero es protegido contra

toda usurpacién y transacciones’ en -

iftud de -relaciones '0 _ situaciones
juridicas preexistentes al’ oborgamientov de’ 1la“ concesidn del ‘titulo de
patente por parte del  drgano -de 1la admiinisbra‘cibn “.. piiblica
correspondiente. (32) ) i :

1.2.4. TEORIA QUE ID UBICA EN EL_DERECHO INTELEC’FUAL-

Esta teoria surge ‘a fines del. siglo XIX y principios del XX, .es’
sustentada por dos grandes jurisconsultos, llamados : Picard, de Bélgica y-
Kohler Qe Alemania

crearon nuevas cabegorias de derechos, - "1lasJ

cuales tienen énl:' at’inidad y son "los derechos inbelectuales"v

enes materiales, ni a1 concapto juridico de propiedad,

: no era conocida . (33)

" (31) Ibid. pig. 630,
(32) Tvid. pg. 681,
(33) Inid. pig. 682, '
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En tal sentido, la teorla que estamos tratando expresa que "todo
derecho se compone de ‘tre elementos: un sujeto, . un; objeto vy una relacién

que, uniendeo al sujeto con el objeto, concreta 1a naturaleza Y. a1 ance de

comerciales R lsiﬁ. : que

termino a 1as anciguas categona
,jundica. o

“En cuanto a 1as objeciones U :
sigulentes- s

‘ a). Sedice
incompleta;:
del . objeto,k’
‘limites delE

1nvento, nd qu
original inventor

(34) Toid. pig. 683"
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c) La denominacidn de derecho intelectual sugiere la idea de que versa
sobre productos de 1la inteligencia 'y que dan origen a un derecho, pero
nada dice acerca de 1la naturaleza de éste, sdlo ensena que el objeto es el
resultado del empleo de la inteligencia.

1.2.5. TEORIA QUE IO URICA EN LOS DERECHOS INMATERTALES,

Esta teoria fue principalmente sustentada por Kohler, con tendencia,
mds filosdfica que juridica, establece que la obra intelectual f‘(e'lf -

invento), es propiedad del autor y que la ley debe garantizar y bpyxy‘oteger

esta propiedad como si se tratara de cualquier otra, : sin | . emba éo
‘distingue de otro ‘tip
espiritual,”’ es decir

de propiedades porgua la concibe’ con
'inmat:erial.~ De modo que

- 5@ nala

encargadas de ampara

juridico. (35)

(35 ) Ibid. pig. 684.
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‘Entre sus analogms, dicha teona senala que ambos derechos son de

goce absolur.o y Exclusivo si corro t.ambién son separables de "la persona

,relar.i.vas a la propiedad sobre

echos' inmateriales, particularmente,
las diferencia a. su vez de la

_de éste._

32



1.2.6. TEORIA QUE LO HACE RESIDIR EN EL_DERECHO DE CLIENTELA.

El autor Roubier, es el sostenedor de esta teoria, expone que el
conteﬁido del derecho sobre una creacidn es un derecho exclusivo de
explotacidn, un monopolio tendiente a asegurar la clientela. Sostiene que
se ‘trata de un derecho en movimiento y no en estado de reposo, es decir,
se refiere a la fortuna en formacién y no de la fortuna adquirida, ya que
los derechos de clientela se mueven en el dinamismo juridico, por eso dice
_ que de los derechos reales y de los derechos de crddito se crean estos

. derechos que forman una tercera clase de’ derechos patrimoniales.(36) )

"Los referidos derechos tienden, pues, par Roubier a la conqutsta'

(36) Toid. ‘pig. 685
(37) dan. . 0
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c) El derecho de clientela no sdlo se aplica a las actividades comerciales
e industriales, ‘sino que alcanza también . a todas las profesiones
liberadas. ) Lo )

Como. comentario t‘irial, quislera agregar qiié" ésﬁas teorias son

puramente £ilosbficas, ya . que hay que toma por un -lado’ que

cualquier persona ‘puede ser. suscept ‘privnegio de una-
patente,’ siempre y cuando’ se reﬁ‘ a

el otro,  las teorias que se aca

cnentela.
sociedad.

en: virtud
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CAPITULO 2

LA INVENCION.



2.1. CONCEPTO.Y DEFINICION DE INVENCION,

metafisico, el de
embargo, --una- ”
de actos en el

a .ésto:

Asi pue_sf, N

darlo a conocer.:

exclus iv
juridico -

invento. }\mbas consideraciones pueden ser

Px':oniendo opiniones, pues aunque, 105! pa




innecesario a los segundos aquél ultimop.asd del reg:onocignienéo 1éga1 para
la existencia del invento; algo resuita inéointrbvert‘ible: Pudiarase
afirmar que tal paso es de imporl:ancia decisiva, pbrque 'legalmente no es
inventor quien primero inventa algo, sino quien legalmente lo da a conocer
primero (Prior in tempore, prior,ih jure).

Asi pues, para obtener el derecho exclusivo de’ explotacién -de .una
~5011cibud ‘ante .1 ai' ot‘icina

patente, es necesario presentar unq

carrespondiente . (de 1a i )
trabajo), para Eija‘rﬁsl‘x}’exisl:énéi’

DEFINICION: La primera dificultad en nuesbr : pr tﬁehdér‘, .
definir a 1a invencién. Muchas cosas’ nuevas ¥ l\tile : 3 c )
la mayoria de 1as personas . como . invenciones en: e1 .

‘palabra, : pero ho. son invenciones en el sentido jundico dal vocablo 'S por: B
1o tam:o no pueden ser objeto de patent:e._

En el Diccionario de la [engua Eapanola se expresa que inventar esv

vhallar o descubrir a fuerza de ingenio, o por mero caso, una cosa’ nueva -
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‘o no conocida.’” (38)

Complemenhando 1o anterior, podemos afirmar que un’ invenl:or es un’
éreador, un conjugador o bien, un 1ntérprece de 1a realidad que plasma en )
alguna obra' ] “agte: particular,‘ diria qua crear :

-

III. :m’

(38) Eroye Piccionario do 1a e Bepiiota, Moo, Biitorial Foers) 1991, pig. 252,
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correspondiente, Yy

VI. Fecha de presentacian
el Instituto (IMPI), o

Ahora bien, exp; anda:; u
requisitos Eundament:

prestar:i, todo esto por tratarse del»,

rias personas encaminado a’'la creacibn de
algo que habia sido desconocido ()

2.‘-'061:0" de 165'tequisitos de la invencidn es que el invento sea”
suscepf.ible de aplicacidn industrial, aclarando la propia 1ey que se 1llena

(39) Aguilar Gardner, Carlos, _La Croatividad v el Proceso Creativo, Madm mitars Asz:ia-
dos Mexicanos, 1984, pig. 53
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este requisito cuando el invento  se pueda Eabricar o utuizar en -

cualquier rama ¢2. le actividad econémica, esho es, que el mlsmo teporte un

El Convenxo de Parxs :

acotarld seglln las disposiciones legales de cad ,que* exigen
o:igtnalldad, . actividad ' 1nvent1va, . eliminan los hallazgos Que no- son

considerados invenclones y las invenciones no patc_nbable .
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En el derecho inexicaho, a pa:tir de 21901, se loéra una definicién
completa de lo que se enbendera para et‘ectos jutidicos como invencidn, asi
pues, se dice que ;'es una - czeacién humana cue permite trahsfénnar la
materia o la energia que’ existe en la naturaleza, para su aprovechamiento
por el hombre,a través de la atisfaccién inn\ediata de ‘una necesidad

concreta. (40)

Ahora bien, de la 1ectura antetior podemos' deducir 1a diEicultad ‘que”tuvo
el legislador para definir q anci

Por otra parte, la’ aplicacibn .ind tr:l

Por razonas de’ és!;_pc_lio,‘ ena remos algunas lineas

generales que permitan “sitlar
algunas acepciones . de - diversos autores, asi como e diccionarios Y
enciclopedias juridlcas y la manera en ’1a cual han enfocado este aspecto,

ya que resultana infructifero hm'm un prob).ema )

Agustin Ramella, opina que definir a 1la invencidn podria ser
peligroso, "porque el progreso industrial podria quedar restringido al

(30) Alvarez Soberanis,Jajmes LaRegulacion de 1as Invencianes y Marces Y. de 1a Transferencia
ge Teowlogia, Mixico, Biitarial Pormda, 1981, pig. 45.
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fijar una definlcién que actualmente nos podria parecer valida pero no asi

en el futuro."(4 1)

Los ju’ri“sg:u' B rancesés tampocb tienen una - clara " definicidn i La
I ¢ .1ue 1a invencién es una produc- -

la:

racional de
refrenar.

1a i-:ﬁciclopedia
autores - italianos

reccnocimiento del invento.

" (al) mlia, Agustini , Tratado de 1a propiedhd industrdal. Tam I, Madrld, 3
. Hitores. vig. 57, "

(42) Rabier, B, FL fererio de 1a_propiedsd Indstrial, Pards, Hijos d’_x reus B:lltczts,

(43) Caballenas,Quillemo, Diccicnario Freiclopddico de dencho Usal, ] Aims, mltodal
Heliasta, 1909, piy. 490,
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Ahora bien, el articulo 15 de la LPI, establece lo que debe entenderse por

invencion:

"Articulo 15.- Se considera invencidn toda creacidn humana que permita
transformar ‘la materia o la energia que exista en la naturaleza, para su
aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.”

Cualquier definicidn que encontramos, aunque algunas veces pareciera.

ser insuficiente, coinciden en cuanto a ciertos elementos con las demés, e
1o que nos da una idea mis acertada del término. ’

creacidn o el descubrim

un medio- cpnocid_o,
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2,2. ASPECTOS GENERALES SORRE INVENCIONES.

En esta parte de nuestro trabajo, analizaremos diversas situaciones
controvert.idas que sobre las invenciones se han venido manifestando en
"nueshra socledad, apesar de las mdltiples reformas y: adiciones que se le
han venido practicando a la ley con objeto de solucionarlas, sin’ embargo,
existen algunas lagunas  que se dejan al criterio de’ las autoridades
encargadas de resolver las solicitudes de: patentes que se les presentan.
‘Asi pues, comenzaremos por analizar 1as invenciones patentables.

2.2.1. INVENCIONES PATENTABLES.

EL titular de una invencidn puede lograr su uso exclusivo si reldne
los x;equisitos exigidos por la ley para que se le otorgue la patente,
siempre y cuando lo que desee patentar no estd prohibido por la misma ley.

- la invencidn .debe ser nueva, no debe haber sido difundida mediante
descripeidn oral o escr:it:a ‘en’algin pals antes de presentarse la solicitud
en México. Si. respecto a 'la misma invencidn se hubiese presentado una
solici\:ud ‘de patente ‘en México con anterioridad, aunque 1a misma no
hubiere sido publicada, no " se 1e considerara nueva y por lo tanto, no -
podrd patentarse. o

Por - otra parte,: se requiere adem:}s ‘que’ 1a 1nvenc16n revisba una”
cierta importancia,. . es ‘decir, que sea el resultado de una acblvidad:
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creadora, que el privilegio exclusivo se otorgue ha quien ha realizado una
actividad intelectual de importancia que se ha derivado de una creacidn
dtil para el desarrollo de la humanidad.

La ley no exige que quien solicite una patente pruebe que 1la
invencidn fue el resultado de una actividad creadora o inventiva, sino que
el resultado tenga una importancia especial de aplicacidén en cualquier
rama de la actividad econdmica. La exigencia de lo anterior se refiere a
que dicho resultado no debe ser evidente o conocido para un'técnico en la
materia. Se puede argumentar que un resultado de tal magnitud, dado el
desarrollo actual de la tecnologia industrial, no puede ser casual y serd
generalmente producto de una actividad programada; lo que se exige es sdlo
un tipo de resultado.

Tanto .en 1a novedad como en .la actividad lnvenf.iva se debe tenér en
cuenta el estado de la ‘I'écnica. . En 1o que hace -a 1a novedad, para saber
e’ 108 conocimien!:os tdcnicos ya

sino ‘se- t:rat:a :de- un: invento que surg
existe e ydifundi ios o sin

o' ya, objel:o de un planteamiento;
aber sl el resultado tiene tal
imientos tecnol&gicos del area.

ndustrial’ es, tradicional en la materia .

efecto de aclarar que abarca procesos, productos y se reitera - cuando se

44



fijan los requisitos de patentabuidad,v 1o~ cual -seria conwvi !

en una futura ret‘orma."(M)

diecistis 1as

pPor su parte, ']'.a ;LPI,“_gs't

inveciones que puederi ser p'_étenéa_da

uarticulo 16.- Seran patentables las invenciones que sean nuevas,‘
de una actividad inventiva Yy suscept:ibles de aplicacibn i dustrial, en los

términos de esta ley; excepto:

resultado

I. Los procesos esencialmente bioldgicos para la- produccion, reprodubcibn '

y propagacidn de plantas y animales;

II. EP material bioldgico y gendtico tal como se encuentra. en- 1a

naturaleza;
III. Las razas animales;
IV. EL cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y

V. Las \}ariedade_s vegetales.”

1T, 'Los des ubrimi nto que’. ccnsistan en dar a conocer o revelar algo que
ya existia a- natu aleza, aun cuando anteriormente fuese desconocido

(44) Rrez, Mlmth,mfacl @iahd indstrial y Competencia en Mixdco, Mixico, Riitarial

Focria, 1991,;3;;.93.' e
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para el hombre;

11I. Los esquemas, planes, reglas y mdtodos para realizar actos mentales,
juegos o negocios y los métodos matemiticos;

1IV. Los programas de computacidn;
V. lLas formas de presentacidn de informacidn;

VI. Las creaciones estéticas y las obras artisticas o literarias;

VII. Los métodos de tratamiento quirﬂrgico, terapeubico o.de diag‘ 6sticc’»v’.
aplicables al cuerpo humano y los relabiv ;

i‘a anima S, Y

VIII. la yuxtaposicidn. de 1nvenciones conocidas
conocidos, su variacion de uso, de Eorma "de dimension
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. 2'.2.2. 'INVENCIONES NO PATENTABLES.

.. El -tema: de- las: 1nvenciones que reuniendo todos los requisitos
descritos con anterloridad no._ son patentables ha sido uno de los mas
interesantes en_el dPrecho nacional-'y el derecho comparado. El privilegio
cxcluslvo que orga ‘una patente deriva de la posibilidad de explotacidn
monooolica. pox: namarlo asi, de una accividad o un producto, sin embargo
se debe atender también a'1a posibilidad de’  no explotacidn que implica el

seg\‘m los casos. Es asI, por ejemplo,que un pais no . puede admitir el

de 1as

: 'formas
. contrarios a]. ostumbres. Esta -

. disposicibn 5

nuevas, m;ues y‘ derivadas de una‘: actividad {nventiva “son patentables,

salvo que expresamente 1a’ 1ey ].o prohiba.
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Sin embargo, la ley mexicana incdrpora una criticada novedad respecto
a la técnica legislativa habitual de]. derecho comparado, estableciendo
enqu ~asos las invenciones no serdn patentable :

aq! enas creaciones que

stablecér en t'orma ‘detallada

no se consideran como inventos, pero a]. no

de 1a reforma det ~2-de agosto_d, 994, en-la cual se, pr°t=nd16 hacer
manifiesta la’ patentabilidad‘ de algﬁnas invenéiones vinculadas a . - la
materia viva, evitando interpelaciones jurisprudenciales gue por historia
Yy tradicién estipum u"'pzombicién.[ asi pues, resulta coveriiente . "a
efectos de dar clarida y,coherencid ala ley, os convaniente” interpretar

que las pzohibiciones ‘son - taxativas |y las autorizacjones' meramentz
ejempliflcativas. u (4= ) -

ector a los articulos
> de 1a LPI, mismos articulos que - se * encuentran

Para. ilu rar, un poco lo anterior, remito- al:

especies animaj_és, 8



alternativa de prol:eccion medlante el patentamiem:o, dlcha- norma. se ha
modificado, al adharirse a“Convenio Xnternaclonal ‘para’; 1a Proteccibn de

las’ Obtenciones Vegetales de”1978,' ast comoa la Convencién Internacional.

criomina I.ey de '1a - Propiedad

e ;slativa que surge
entables, asi por
‘variedades vegetales y
e Cdftagena declara nho

108" procedimientos para su
egetales.v la 1egislaclon espanola
1as variedades vegetales, sin

que no  serdn
la obtencidn o

cd} biolbgico tal como se encuentra en 1
nciones referentes a la composicién del ‘e rpo

patentables _e]. ‘m

naturaleza y “1as
humano.

(46) Sqnlvuh, Casar, msismmbbomnde@ieﬂadlrﬂstdal:mdm, k‘dimrinlmn:\h
1981, 7. 53.
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2.2.3,INVENCIONES DE_LOS TRABAJADORES.

. Un problema interesante es el que resulta de las invenciones
realizadas por los obreros o empleados de una industria, cuando se hace
necesario determinar guien debe ser el propietario legitimo del invento, y
a quien corresponde ser reconocido como 1nventor. '1‘a1 es, la magni.tud y
complejidad que existe en esta situacién que bien podriamos sacar_ de esto
“una nueva tesis", pero no es el caso, sin embargo, por razones de estudlo
jugid}cos

en este trabajo resulta necesario empaparnos de conocimiento
que al respecto se manejan. g

Asi pues, en Méxieo n e
En la doctrina legal ext:r j

El .. brimér -obs
en el. derecho de:

(47 Dhid. pig. 5.
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Los gutores cléslrnsdz la Fttpierhd l’ndustrial aEirman, que. si se hubiera

estipulado de manera Eormal. entre . ia " empresa Yy el empleado que las
“uevar acabo en’ el desarrolle de su

_ invenciones que este Dltimo pudier

contrato .’
‘ problémé;
}dificultad.,

nvéncibn que - caiga
es asignar tal
1ve: con estas
sobreviene

ta“]. trébajo. No
simples relaciones de
os que emanan de una
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sustento, por ello traeria aparejéda la consecuencia’ de deténér la
investigacidn industrial, ya que la misma seria vdlida sdlo con gastos a
cargo del patrdn, para beneficio de los asalariados. Ademds, con este
criterio no se toman en cuenta diversas situaciones como cuando por
ejemplo el patron ha concebido 1a idea principal de la invencidn o 1las
formas de ejecucidn de la misma; o indica la solucidn o encarga al
empleado elaborador los detalles de la aplicacidn prdctica y técnica. Otro
ejemplo de esta situacidn serisn aquellos inventos realizados a través del
trabajo gradual de varias personas, al grado de que no sea posible
determinar 1a participacidn individual.(48)

Como se ve, la situacidn que estamos tratando es muy compleja, ya que

no es tarea ficil dar respuesta a todas las interrog que. plm 10S, .

de cualquiei' mahéra _no debemos olvidar que el lnterés de 1a eéonanm

(49) Tuia. ;ﬂg 5, sl
52




ihdu_triales realizados por personas que est@n sujetos a una relacién de
trabdjo, les sera aplicable lo dispuesto en el artxculo 163 de la [ey .
. _Fede'al del "[‘rabajo.". : : ; o

. ‘ct\e i
- de 15 .' satre ' 1ndependienbemente del
sala . ﬁ‘v ) ‘ c : ido endrd eghp “.a- una compensacidn
comglemeritaria, ue  se’ i v . er s ‘partes o por la Junta de
Conciliacidn: ‘y: Arbiteaje i ncia de la invencidn y los

" bene
salario

CIIL)

en
acon




o estudiar el mejoramiento del proceso industrial de 1a empresa en la que
labore, se realice un convenio  por medio 'del cual’ se estipule que toda
invencidn obtenida en el curso de su trabajo serd de la propiedad de la
emgresa y que el trabajador se obliga a ceder dicha invencidn.

2.2.4, LA YUXTAPOSICION DE INVENCIONES.

La fraccidn VIII, del articulo 19 de la LPI, que anteriormente ya
hemos transcrito, senala que no se congsideran invenciones, la ylﬁtaposiciénv
de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, salvo que su -
combinacidn produzca un resultado novedoso.

Es importante mencionar la yuxtaposicién de invenciones ’porquye‘ se
puede obtemer una invencidn de la combinacidn de’ procescs’ ya. conocidos;
pero el resultado serd nuevo; por otro lado no debé. cmtpar‘afsel,econ las
patentes de mejoras que mds adelante analizaremos, ‘asi “pues, la
yuxtaposicidn equivale a la mera agregacidn. Para disting\iif 1a simple
yuxtaposicidn de la combinacidn es necesario recurrir, en todos los casos
al resultado. Donde empledndose varias invenciones simultanedmente no hay
un resultado nuevo, no puede expedirse patente por combinacién, y se esta
en el caso de invenciones sdlo yuxtapuestas.(sn)

“Cuando por consiguiente, los elementos reunidos contindan cumpliendo
la misma funcidn de antes y su asociacidn es estéril en el sentido de 1la

(50} Told, P, 55
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produceidn de resultados ﬁuevqs} existe: la.llamada yuxtqposigiép,’ 1a:cual
no resulta patentable.“(S1) R

La tarea de determinar, en‘un

gama para borrar en uno de sus ext
Estados Unidos, en donde hace ;varios ano

y se denegd la patente.
Finalmente, podenios~”séﬁal"af‘f que’ en" caso de duda sobr

solicitud de patente siempre prevalece el_”
examinador de patentes.’ .

(51) Toid, ply.56.
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2.3. BREVE RESENA AL CERTIFICADO DE INVENCION,

2.3.1. CONCEPTO.

A diferencia de 1a legislacidn de 1942, la ley de Invenci.ones Y
Marcas de 1976 y algunos articulos que acl;ualmente estan abrogaclos, pero
que integraban a la ‘antigua ley llamada de Fom.nto y: Probeccibn de la
Propiedad Industrial de 1991, contemplaban los certificados de invencién,

se abrla un nuevo ‘camino

sociedad con la inirenciéﬁ

capacidad econc‘xnica Y. cohveniencia
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Las condicicnes que se habrian de cumplir para obteher_un cgrtiﬂcado
eran las mismas gue para las patentes. : : cen ’

' actividad

El certificado operaba;los derechos d
‘campos que ahora se ‘decla

nticontaminantes,
acidn de’los  mismos.

“que ’ctlllélqu’ié:

o un certificado: (derecho);

A ( cho 'éignpre y cuando pagara las regallas
‘correappnd'ielnfes' ’(6blig'ac16_n), -
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2.3.2. OBIETO,

Dentro del objeto del certificado de invencibn,‘, quédabari
obligatoriamente comprendidos en este sistema: RN -

1.- Los procedimientos para 1la obtencidn de bebidas'y »alimento's3pa;ra~'
consumo humano; B AR L

- farmoquimicos;
- medicamentos en general;

-~ alimentos y bebidas para * consuro” “antmal;
plaguicidas, . herbicidas, fungicidas. y . productos °

';aci:ivﬁidaci
bioldgica. PR

1.72.3.3, ASPECTOS GENERALES.

No - habia restriccidn para que otros utilizaran 1o sujeto a
certificados de ' invencidn, sino que estaba legalmente disponible para todo
aquéi,.inbeqesado en usarla o fabricarla: ésto con la condicidn de que
previamente se llegare a algin
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acuerdo con el . titular del certificado

-en‘ cuanto al monto y -forma del

pago de las regaliés

sin

" Las rcgalias er 3 - X 'éei cértificado,

embargo, ‘sino 11egaban

La explotacién der un invento que contaba con un ertificado:no s'e"-

otacidn’ de ' su
‘ontfé p 'cuaiquier .

: reaiizar 1

podia

ireccién General
ro-'si tenla 1a

que.‘otorgaba’’el certificado cesarian

. 10s efectos de és‘!:e Y. 1as 1nvenciones “alas -que se referia podian
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explotarse libremente y sin la obligacidn de ningldn pago.

Las facultades que se concedian en M@xico sdlo tenian valor en su
territorio y lo mismo sucedia con las concedidas en otros paises, solo
vallan dentro de sus prapias fronteras. existiendo en relacidn a ésto, el
derecho de prioridad; por el cual al solicitarlo expresamente, se tenia un
ano a partir de presentada la primera. solicitud, para que al solicltarla
en otro pais se reconociera camo fecha de presentacibn 1a que contuviora'

la primer solicitud. T .
Por lo tanto, si querlamos exportar o simplemente mostrar en otrn pais 1a
invencidn, ésta debia registrarse también en ese: 1ugar,' para que otros no
se la fueran a acreditar como suya. :

Quizd el dnico motivo . para opt:at voluntariamenta por el regxmen del
certificado, 1o podia ser la Ealta de insta aciones, equipo, maquinaria

adecuada y principalmente 1la, falta de recursos Einancieros para ‘aplicarlo,

y por consecuencia, ‘la termlnacién de " su derecho prematuramenu por '1a no
explot:acién, aparte la conveniencia el' interés de industrializarlo en el
territorio de oqra_n' cidn ;
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“COMO ES LA CREATIVIDAD.

La podemos dividir en tres' clases 'px"incipalment:e:‘ espontdnea,
inducida y forzada. B :

no estabamos buscando
unstar ias 1nadecuadas, nos
: equipo, nos

Es espontdnea cuando 1a 18
resolver ningln problema,  sino’q
aparece la idea, le vemos:aplica
imaginamos un aparato, etc .

Es inducida cuando tenemos’ buscamos * su - solucidn. - Se

, sino que

caminos diferentea Tenemos todo u.n mundo de oportunidades para crear

cosas nuevas y \)tiles, todo depende de nuest;ro interés ‘por encontrarlas."

Carlos Aguilar Godner.
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. [ .
CAPITULO 3

LA PATENTE.



3.1. CONCEPTO. "

El inventor: ealiza las gestlones necesanas para ser r:econocido como
tal por e1 Estado; dichas gestiones adquieren realidad en el momento gue
se anota " sobre la solicitud, JEX h a2’ y la fecha de su-presentacidn en
la Dlrecc:.éh de P tcntes del IMPI :

son. Alos. criterios personales 1os qu st culizaran -

generalmentﬂ mis ésto que aquello—, el desarrollo

Tde una; idea o por

consecuench/ posiblement2 el de una i.ndusl:ria nueva '_Nc obstante, ‘no’ se

puede jugar a la ligera la actividad de quienes tie'nen t:al responsabi.lidad.
Su posicidn es extremadamente delicada por las caracteristicas ambiguas y
hasta contradictorias de la leyes respectlvas, y asi, mlentras dstas son
poco practicas, aquéllas también 1o son. DA

Nos concretaremos al derecho: ' sus nonﬁas, alcances y sanciones.
'a§pri'ranteva tnventor" ha
“pero no serd inteligente

.que’; trataremos los dos

aspectos, pues, una cosa es, 1a teoria del, invento segun.el: derecho . y la

otra la realidad que’el derecho le presenta’ al-inventor.




Pero debemos comenzar por el principio, como la. LPI no nos define lo-
que es la patente, buscaremosa través de diversos autores y teorias los
elementos de la patente. - '

Todo acto establecido en 1a Constitucién ' leyes especila.l.es ‘tienen

roblema para los ‘autores. es

por eso mismo, una naturaleza juridica, elv
'acto en’ un campo deh=minado de1

precisarla, esto es, encuadrar ‘e
derecho. T

Sin querer meternos en problemas podriamos decir que t;oda posicién es
vana, que no hay mds naturaleza jurldica quela sefialada por la: .legislacibn
vigente, independientemente de cdmo cada persona 1a quiera o' pueda
asimilar. E

Pero no queremos proceder asi, pues cada opinidn sobre'é{xélcjuief'pur;to
del derecho tiene partidiarios y oponentes y, asi, 10 Crascendente de
varias posturas puede influenciar en futuros 1egisladores a fin de
perfeccionar cada vez mejor las leyes que emiten. Vamos ‘a ‘exponer algunas
teorias que se han hecho sobre 1la:, patérite,.‘ haciendo pequefas
observaciones: L R

1l.- tenemos primero, que la patent como un derecho de

propledad, est:a teoria : toma’‘como

objeto.

el sujeto y el

Propietario-cosa= Titular‘de la Ppatente=. oﬁjétq_ patentad

Los autores han encontrado mis diferencias que semejanzas. La propiedad se.

(52) Rudidquez ' Roddiguez, Joaquing, _Qurso de Derectn Mexicano, ‘Tam I, Midoo, Rditarial
Porrda, 1969, pig. 433.
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puede adquirir por ocupacién, prescripcién, adquisicién, etc. La»patente :
por solicitud ante un’ érgano’ de:'1a piblica y es eanzada

por el inventor o su representante

La patente es hemporal por inh.

encontramos en este dltimo punto, gues en’ cua to.a“la transmisién es igua]. Sl

a la de cualquier derecho suscepr.ible de tal acbo péro sin- ﬁmite en
aprovechamiento y con limite de tiempo; en cuanto asu duracién. Por otra'
parte, la patente, por su naturaleza ;sohrepasa en’ impottancia a: cualquter'
derecho de propiedad. : ‘ v }

Es una concesidn expresa del Estado.- Esta teoria se basa en el
privnegio que concede el Estado al titular del 1nvento -y que es gozar del
derecho exclusivo de explotar su . patentn Yy perseguir ante 1os tribunales
la interferencia a dicha exp 'tacién

punto de vista, aunque mis

Unilateral;

porque es un acto de vol.u_ni:ad del’ Estado: que:
del concurso de segundés o de terceras voluntades ]
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Declarativo, porque precisa la exist=ncia de un sujeto Y objetu
concretos en un documento acredltativo. '

Constitutivo, porque crea una &ituacidn’juridica nueva.

Debams  ser prudentes en - S v
p ‘siri conclu'ir. i

1;: Organismo espe—'
delacm;amlacxpeml&] lcsp:sasa\raladm@astanateday—, :
- otras afines. | . o

61 ) Alvarez Scheranis, Jaimz, q: cit,pig 45.
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WEl autor de una invencidn tiene derecho sobre ésta y a su explotacidn
exclusiva por si o por otros que obtengan su permiso. Este derecho depende
de que se le reconzca al inventor su calidad de vtal, 1o que se hace por la
obtencidn de una patente de invencidn ..., cuyo otorgamiento corresponde
al Estado"(55), dice Rodriguez. Al contrario de lo que afirma no depende
del reconocimiento del: invenﬁo'r ‘como tal,’ sino 6ue se reconozca COmMO
novedosa’ su obra. S k ; Ve

documento’é)&pééid
derecho."(56) i

Mantilla Moli
con exclusié}m d
bien. un modelo ..
acreditar tal derecho."

(55) Rudriguez Rodriguez, Joaguin, Op. Cit. pdy.d07.

(56) De Pima Vara, Rafacl, Elamentos de Derecho Mercantil Mexicano, Midco, Bditarlal Rarrla,
1981, pig. 3.

(57) dontilla Molina, Rocerto, Derecho Mercantil, Mixico, Biltorial Parrde, 1973, pig. 113.
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Por nuestra parte, las razones que adjudicamos para eludir la
definicidn cobran mayor peso ahora, sin embargo, haremos una abservacidn
que pueda ser Util; en general la patente, es un derecho de excepcidn, un
privilegio y por lo tanto con caracteristicas propias. En particular sus
diferentes =tapas .adquisicién, ejercicio, transmisidn y fin) pueden ser
asimiladas a un acto juridico.

Esto es, que en todos los derechos vistos en su totalidad, existen
caracteristicas peculiares que los harian ser sui generis, pero se puede
evitar esto .si hablamos no de la naturaleza juridica de la patente por
ejemplo, sino de.la naturaleza juridica de la adquisicién de la patente,'
de 1la naturaleza jundica de 1a” explotacién ide.’ l.a .,pacente, de 'la
naturaleza juridica . de 1a transnisién deu 1os derechos d la pacente y la
cesacidn de los. mi : ]

‘a; unar

determinada naturaleza juridic ‘etapas.:’

Por ﬁlbinho, harérrns m
Naciones Unidaa en 1
la patente consbituy n gobierno é 108"
1nvem:ore5 y -a obras erechos ".de- ihventor,
durante un plazo fijo, para,impedi que otras per:sonas produzcan, utilicen
=] vendan un producto pal:entado oA empleen un método © un procedimiento

patentado. ¢
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3.2. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.

En el articulo 2B de nuestra Constitucidn, .se autorizan i_ioé,
privnegios temporales a los autores e inventores o petfeccionad res. de',m
algﬁn ramo -de la’ industria, Y se Eaculta para ello'al poder
federal. - -

Si atendemos a
podria ‘implicar’ un monopolio

signit‘icado de esta palabra mono

vender, la patent

es’ decir, el control de

ene lav‘facul.tad de explot,ar en
rotex 1an ‘del: uso - deé- sus

la pacente considarada como un -
egﬁn 1a” importancia econamica,



1a obligacidn de ser explotada ademds es por tiunpo 1imicado y puede ser
explotada por terceros. .

Se ha definido al monopolic come la actividad que tiende a acaparar .
uno o mis articulos en alguna fase del proceso econémlco,‘ n el propésito
de excluir, dificultando natural o artificialmente

personas a la misma actividad.(58) -~ = -iuvce

La Ley de Monopolios lo define como:

",... toda concentracién o acaparamienco 1ndusbrial o comercial y toda
situacidn deliberadamente creada,  que’ per:mice a‘una. o varias personas
imponer los precios de los articulos o.», las cuotas de los servicios, con
perjuicio del plblico en general o de algﬁrja clase social.”

Las diferencias saltan ala vista: BT monopolio podria desaparecer
por causas economicas o legales. A 1é'patente, vista de forma limitativa,
no le inguieta la riqueza ajenaiiy- la propia ley  la. protege. El primaro
perjudica al piblico en: generali’o’a“una’clase social determinada; - la-
segunda, en cambio, es concedida,precisamente para su beneficio.

sin embargo, la patente "puede llegar a ser objeto .de monopolio  en.
varios casos y quizd- sea  esto 10. que hizo - deslizar:

desafor d 2 el g iento para considerar con mayor razdn a la

patente como un tipo de monopolio.

(58) Rodriguez Rodriovez, Joacuin, Op. Cit. pig. 353.
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En efecto:

1.- Hay monopolio, en primer lugar en la fusidn de patentes. Aqui varios
titulares se unen para acaparar o controlar una rama de la' industria. Esta
situacidn es atractiva para los inventores puesto que saben con certeza
que su patente va a ser explotada y que. ademés, tienen el derecho de uso
sobre todas las otras patentes de las que intregx:an la fusibn para poder
combinarlas con la suya con miras a mejorarlas Cada pat-.entc, no obstante,
no plerde individualidad ya que cobra regall.as en pr:oporcibn al' uso que de

ella hizo or.ro inventor.

ue ro medio, no se puede presentar: el

obiiéaﬁqi:ia

En estos t:res cas S

05 visto que las patentes se convirtieron en -
objel:o de moncpolic. g Sl e :
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Sin embargo, una cosa es que la patente, como cualquier. bien,
producto o servicio sirva para que se integre un monopolio y otra es que
ella misma, sea en si un monopolio.

Hemos venido manejado gque' el hecho de obtener una = patente ' trae
aparejado un privilegio de exclusividad de la misma, sin embargo, existen
algunas excepciones y son las siguientes: (articulc 22 LPI)

Se dice que ademds del titular se permite qué otroé empleen 1a invencidn:

1.- Cuando se utiliza para fines de estudio o recreacidn;
2.~ En vehiculos extranjeros que vehéah de ‘pasvov‘;v

3.- En caso de una lliéencia'oﬁliéatoria (L..0.).- se puede solicitar a 1a
autoridad a.partir del cuarto afio de vigencia de la patente (arrf{‘culo 70"
LPI), .y procede cuando. lo inventado no ha sido empleado o";'arbduc'ido, °
bien hecho @sto, con posterioridad se ha suspendido por mis de seis meses
consecutivos; o bien, si la demanda del mercado nacional no es cubierta
totalmente, o si mercados en el extranjero carecen del invento patentado y
la L.0. se quiere para explotarlo en dichos mercados. Y auque. no ' se
mencione expresamente en la ley, también puede proceder cuando el producto .
surgido de la explotacidn es de mala calidad; en eéte caso al t:ltu'l.yér se
le d3 la oportunidad de corregir esas deficiencias antes de concedet una
L.O.

4.~ las licencias por utilidad pivlica (L.U.P.).- E1 gobiernd decidird por
causa de salud piblica, defensa nacional o cualquier otra. de interés
piblico otorgarla. (articulo 77 LPI)
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3.3, REQUISITOS Y OBTENCION DE TA PATENTE.

Al reunir los requisitos exigidos por la LPI para la obtencidn de una
patente, el . titular  se " hace aci:eedqr a  una serie de derechos vy

- obligaciones . -que mis adelante ahﬁllzaremosF que. el documento trae

aparej ados.

Los requisitos a que 1 os referimos anter rme te 105 encontramos en

por el Inétttuto'y

'deberén present se 'por: duplicado, 1ndicando al rubro el tipo de trimita
_sollcitado Y. los’'datos:a; que se reflere 1a fraccidn V de este articulo:

3 ITI. Acompanar e de 1os cada caso sean nzcesarios, 10s que

deberén ser 1egib1es Y estar mecanografiados,,»impresos o grabados por




cualquier medio; = . - - .

nacional;

V. Indicar el nimero .de.: solic{tud,_‘ V- patente
declaratoria, o folio y fecha de recepcidn a ique

P 01 de los
solicitud 0.

VII. Acompaharse de la correspondiente ’ ] tr
documentos escritos en idioma distinto que se
promocidn;

VIII. Acompanarse de 1los documentos que acrediten e1 carécter de los
cusahabientes, la personalidad de los apod ados : epresentantes legales,
IX. Acompafiarse de la legalizacidn.-de:'los- documentos provenietes del
extranjero, cuando proceda...." e ) )

Ahora bien, analizarends céda uno,dé'léé-x;equiéitos: \:

La solicitud.-.. Para. iniciar

1 trémite‘vdespinadc “a  obtener 1la
patente, . el >.‘deberd’ pres 13 IMPI,  una -solicitud . por
triplicado que relna todos - 1os'_e1ementos com:enidos en el modelo que esa
dependencia proporciona gratuitament 'y_para 10

cua1 -remitimos al lector a
. ver el apéndice. En la solicitud s' deber: expresar la denominacidn que se
dé . a la invencidn y la.clase de 1nvehciy6n, a fin de facilitar la
clasificacién de la misma; el ‘nombre ‘-)v/‘.ia:fnaqibnalidad del inventor, el
nombre del causahabiente,- en caso de? qgé' eJ’."inventor haya transmitido sus
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derechos. a ~alguna persona Eisica o moral, T el ‘nombre y domicuio del’ }
apoderado si 1o hay, ¥ sino, sblo» el domicilto para recibir_ R
n_su caso, )

notificaciones; el '1ugar, 1a: fech
del apoderado. (artyiculo mo.-LpI)‘."

Al calce se anobaré la lista de’ 1os docurrmtos que se remiten junto con la

solicitud, los cuales son de rigor. 1a descripcibn y - reservas - del
invento y los dibujos y copias de todos estos documentos, 'y pueden
incorporarse: el mandato al apoderado, el documento por el cual se hayan
cedido los derechos y los clisé@s de las partes mds importantes de los
dibujos.

La soliditud debe hacerse en papel blanco, grueso, tamafio carta, por
un sdlo lado y de preferencia empleando tinta negra.

La peticidn de patente 1la puede suscribir el inventor,” o su
apoderado, o su causahabiente si es persona Eisica ',, o . el
representante legal si.ese causahabiente’ es persona juridica colect:iva.
La solicitud la puede hacer:- quien ejerza la pabria potestad o “1a" cucala
cuando el-autor de’'la 1nvencion es un.menor -’ de edad. R

Y difétencia
qu en - lo:vaya a
onfiere desde el



los poderes que el 1nventor o' una. persona individual extienden desde el
extranjero, por disposicién expr:esa de 1a ley, no tienen que 1egauzarse.
(articulo 181 Eraccién v LPI) :
Por WOltimo, podridmos
causahabiente del’ ir

regar: ’que cuando el mandato se extiende por el

tor Y éste es una persona juridica colectiva, las
facultades de su rep sentante 1ega1 han de acreditarse con el testimonio B
notarial de J.a escritura donde consten las facultades de’ representanl.e o

bien, con su copi certificada. Cuando tal cosa ocurre en el exbranjero;

entonces el caré cter e‘ ’ representante se - tiene que justificar por:,"

cert:ificacion del cénsul mexicano o por eertificacién

’por el notario que corresponda Yy después porV
casos. la fima ‘del’ cénsul debe ser cen:it'i
Secx:etaria de Relaciones Exteriores.~

a) El nombre o definiéié:n,
efectos de su-clasificacidn:

la invencién RS debe continuar haciendo una explicacian cla 'y;cbnvéilsé»fde .

75



Las particularldades' del  invento, procurando hacer resaltar las
diferencias con otros, de manera que éste. sea intelegible por cualquier
persona que desee explotarlo. Como la finalidad de la descripcidn es
identificar 1a invencidén por sus notas caracteristicas, es preciso que sea
hecha de una manera comprensible, sin reservas mentales, .evitando
demostraciones filosdficas o matemdticas. S e et

La sinceridad y claridad de la descripeidén son dtiles-y conveniem:as desde
todos los puntos de vista para beneficio del . propio: inventor, - ya» que ai
ésta resulta mal descrita es inaceptable; porque si estd mal redaétada
desfavorece 1la realizacidn practica del invento y dl:ro interesado‘con
posterioridad puede aprovecharse presentando una invencibn aparentﬂmente»
diversa con sdlo redactarla de una manera - clara y porgue - en- ﬁlcimav
instancia se careceria de accidn para perseguir a infractores, ya que’ no"
habria manera prictica de comprobar que quien usa efectivamente la patente
1o hace en violacidn de 1o que se describe.

‘se deben evitar: ‘1os” trminos - ext anjeros, .chuandAo existan sus
o
equivalentes ‘en’ nuestro: idloma, asz como utilizar denominaciones que sean

marcas registradas propiedad de berceros. En general hay que evitar 1la
tendencia a coplar el estilo del sqlicit:ante norteamericano, caso muy
frecuente en nuestro pais debido a: que las patentes de procedencia
estaduunider_xse consr.icuyen casi el 70% de 1as que se expiden en nuestro
pais.(59)

(59) Semulvera Cesar, Op. Cit. piy. 60,
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Las referencias a los dibujos constituyen una parte muy importante de
la descripcidn y por lo mismo ellas deben hacerse con gran claridad, en
tal forma que resulten perfectamente inteligibles.

Es pertinenta -’ mencionar, por Oitimo, que la descripcidn debe
hacerse con limpieza, sin raspaduras ni enmendaduras; debe escribirse por
cuadruplicado a mdquina, en papel blanca, grueso, tamano carta, a doble
egpacio, escribiendo por un sdlo lado del papel, en tinta negra y con un
margen adecuado. [T TR

Al final debe anotarse la declaracidn de que el método descrito es el ’
mds adecuado, de lo cual hablaremos mds adelante.

"despids- de - 1a
dad .- de” la.

lLas . reservas o reivindicaciones.- Inmediatamente
descripcidn deberd . anotarse, debajo del -
Invencidn", ‘el capltulo de reservas o cléusula

invento, 'y gs ‘}‘ai

refiriéndose ° sélo i
ejemplificacidn:y. -1a: ’referehcia a’ supuestas virCudes e la: nvencién yise

tiene ‘que referir éxr.lusivamente en’ que consiste : el invent:o di 'forma
enunciativa.(60) TR s

(60) Idem.
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"Es muy comin observar qlie en mucﬁas solicitudes -de p‘atgnﬂtyasjs‘e
redactan las cliusulas relvindicatorias’ con fraseologia vaga, con-1a’ idea

falsa de que la vaguedad es’ elasticidad Y de: que’ 1a- elasbicidad es -

excelencia. Tal préctica no -es honesta ni es prudente."( 61) Se: estima que
no puede ser honesta porque’| esta estinada anganar al pbblico y procurar =
que toda competencia, : :
inEraccién.

diferentes, constituyﬁ_
posibles competidores.
ser procedente porque  col

verdad que en ocasione
falta de conocimiento
excepcidn.

“En.; éqﬁellas invenciones que‘j-'l.

‘lbs dibujbs# .
las que se refieren a méquinas, dispositivos,

mostrar todos 1os

reivindicatorias'

(6) i, pg. 72,
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Se trata de dibujos de contorno, con sombras ﬁnicamente li" a).es y
conviene algunas .veces . hacerlos esqueméticos. En todo caso se deben
mostrar las auténticas proporciones Y posiciones de las partes del
invento, pero no a tal grado que se conviertan en planos sobre los que se‘
puedan construir ejemplares de la invencidn.

Los dibujos, la descripcidn vy las cldusulas reivindicatorias. se
complementan reciprocamente Yy coﬁ su interprel:acién es como se consigue el
conocimiento exacto del objeto ‘de’la patente. Cualquier cosa, sin embargo,
que aparezca en 10s dibujos y no “esté ‘comprendida en las reservas, se

considera qua no forma parte de nvencibn. ..
n el Reglamento de la LPI, en’lo.que
ticule 30, los dibujos deben hacerse.

ra.y' con margen. de “quince mu»imetrbs’.

Para cumplir con lo estal ecid
a dibujos se refiere a parti
. a tint

en cartocillo blanco, ;

también’ - acompafiarse, -por

‘La“declaracidn de que se trata del mejor método.- Se refiere a que el |
solicitante deberd indicar bajo protesta de decir verdad :que el mtodo des—
crito es -, en s.xazrgto el mejor para llevar a la prdctica la invencidn.

VR VESK We DENE
SAUR BE 1A BISLIRTEGR
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al final de

aprovechado por
de pruporcmnar los ele ntos necesarios que asegur:en una explotacién sin'
complicaciones ;

Los clises.— EL- propésu:o de requerir astos’ se’ funda en 1a necesidad
de pub].icar en; 1a’ Gacel:a de propiedad -Industrial, - para conocimiento de

terceros, un extracl:o de la invencién y: los- dibujos, de tal manera que se

) satxsfaga ese exl:remo. o TR - e

Ahora’ 'blen, la LPI establece‘ en: su articulo 52 que el tiempo de 1la
publicacidn de. 1a- solicitud de’ patente tendré 1ugar despuds de dieciocho

meses contados a: partir d

;a' fecha de su pr:sent:acién, y con el simple

hecho. de presen!:arla P

1 posible titular ‘se ve envuelto en derechos vy
conceda posl:eriormente la exclusividad de 1la

ob].igaciones aungue no
patente,- esto ‘es’ o

‘pe 2ro generalmente pasado por alto, por el
solicitante. :

Io que rea].mem:e var aquedar pzotegido por la patente es lo que queda
establecido en las reivlndicaciones, en donde se deben sehalar las
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caracteristicas novedosas de 1la invencién. FEn consecuencia todo aguello
que no se especifique en las reivindicaciones, dentro del capitulo de 1a
novedad de la invencidn, aunque fuere novedoso no queda protegido en los
términos de ley. Solo serd patentado aquello mencionado especificamente
dentro de la solicitud y sefialado como reivindicacién.

El inmediato derecho que confiere la patente a su titular es el de
explotar en forma exclusiva su invencidn, ya sea por si o por otros con su
consentimiento.

Otros derechos que se derivan de la obtenciénv de lé patente sons: vlva §
posesidn, goce, disfrute; poder mejorarla, aceptar o rechazar mejoras al
invento provenientes de terceros; 1la posibilidad de aprovechar -esas
mejoras; conceder la explotacidn a terceros y conceder mis iieenciaq para -
su explotacidn; transmitirla, y finalmente cjercer el dl_ereché - de
persecucidn as quienes interfieran en su exclusividad. ) : .

Entre Jas obllgacioneé del titular de la .patente, ademds de 1la
sefalada de explotacidn estdn la .de respetar- 1os convenios que celebre
para la realizacidn o explotacidn -del. invento, de_ presentur los escritos y
documentos para su- aprobacién.y ;egisyﬁro‘én‘ la Direccidn de Patentes del
IMPI, asi como, realizar los pdgbsvcorrespcndientes de las tarifas de
aprovechamiento respectivas. e R .
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3.4. CLASTFICACION DE LAS PATENTES:

3.4.1. PATENTES DE INVENCTON Y PATENTES DE MEJORAS.

- Signlfi‘cé -
finalidad 'invéht'
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5.- La compensacién por la contribucién ‘al pmgreso de 1a ciencia y 1la
tecnologia, ya que los inventos se aplican en la industria.(62)

Quienes han sostenido la idea de un sistéma 1ibre de explotacion de
los inventos, arguyen que las patentes entorpecen el desarrollo y-la’
libertad en el comercio y 1la industria y que el sistema origina un
monopolio de ideas y de su aplicacidn, que resulta perjudicial.
Consideran que seria preferible buscar otra forma distinta de recompensar
al inventor, de modo que continuara teniendo interds en el.Crabajo pero
sin limitar el aprovechamiento de un adelanto en la clencia o en 1la
técnica.(63)

Como es sabido, ha triunfado la idea de proteccidn a los 1nven!;os, no
sdlo en el dmbito nacional, sino también en el 1nternaciona1. ; )

Actualmente no gé . considera ya que ‘el nventor'tenga uh derecho
las 1deas moderna consideran que ‘el Estado

la’ soc edad obtenga benaficio

" natural sino por el conl:'fario,

concede al inventor un pri
que consiste por una’ parf-e, de 1a “industria y por 1a
otra, en la libre explol:acié cuando e]. privilegio haya fenecido por el

transcurso del tiempo’y: el invento entre al dominio piblico.

El derecho mexicano reconoce dos tipos de patentes: Las de invencidn
y las de mejoras. Las primeras se otorgan en los casos de un invento nuevo

(62} Mamorias del Primer Smminario Sobre Derechos de Autor, Propiedsd Tndustrial y Transfe-
raria de Tooyologia, Moo, Aditadb por 1a Direxidn Gaeral de Rblicacioes de 1a
UNAM, 1965, pag. 157.

©3) Idam.



y las segundas, el nombre 10 dlce, cuando las lnvenciones son’ sélo mejoras‘.
a otras y rellnen 1os requisitos de novedad y apucacién industrial.

: Para los, efecbos de’la pat:e e g entiende .por mejora un . cambio en 1a
cionamiento superior, Rt obtenclén .

invenclén origina
"La mejora es

" superiores.

,modit'icaclon 3
1a opetacién de 1;

T la, palabra
alteracibn asla
mays veficaz o
jor que ct:ra. Puede ser

si .un inventor’

8 tan buena .

que aquéllas, u obti
conocido por ejemp:
acreedor a una paten

1) Sepulvarh, Gesar. Op. Cit. pigy 53
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Las mejoras revisten comunmente la forma de combinacidn de
invenciones. Por lo mismo, les son aplicables todo lo que hemos expresado
con respecto a las combinaciones y sus formas y a la yuxtaposicidn. En la
prictica es posible observar, que 1la hayoria de las mejoras sobre las que
se solicitan patentes se refieren a la introduccidn de un elemento nuevo a
1a previa invencidn. Por ello seria patentable en la medida que no
constituye una simple agregacidén. El nilmero mds. amplio de pat;éntes lo -
constituyen las patentes de mejoras. Se solicitan mds privuegios por
mejoras que por cualquier otro concepto. Y es ldgico puesto que el hcmbre ’

moderno constantemente estd perfeccionando o adicionando,; por ‘mejor decir,

los productos industriales conocidcs, : jilovs" ptocedimientos, : las

donde ‘5@ verifica el’

composiciones de materia, los aparatos.
mayor grado de proceso técnico, debido a’la: exigencias del consumo y a-la

competencia mercantil. La invencibn
la técnica de fabricacidn" Y arl.a
aparato es donde surgen las’ mej y
para manifestarse.

una mﬂquina ’
cdmposiclén' de’
sobre ‘ellas, no sc

(65) Tdam,
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3.5. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE_PATENTES:

3.5.1. EL CXAMEN ADMINTSTRATIVO Y EL EXAMEN DE NOVEDAD.

Una vez presentada la solicitud ante la oficialia de partes del IMPI,
el iﬁteresado debe cubrir el monto de la tarifa de ap’r:ovechamienf.o'
.correspondiente. Una vez hecho’ lo anterior, el expediente de la solicitud
recibe un nimero- de orden bajo el cual se proseguird 1a tramitacidn hasta
la expedicidn de la patente, en su caso, o hasta la négatiVa‘;" )

“siino- se’
1nteresado ha

donada 1a gest.ian y el

nuevos anexos en

: 1a"' scllcitud, la’
conexos satisfacen

se ci taré

teservas v




meses para que ocurra a hacer las aclaraciones y explicaciones a fin de
que el invento sea mejor comprendido, y si son aprobadas éstas, se
presentaran nueva descripcidn y reservas completas.(66) En otras palabras
se da la oportunidad al promcvente para que haga las correccionés
necesarias a efecto de que el invento resulte iteligible y se incida
dentro 1los requisitos de patentabilidad.

Puede suceder que todos los documentos satisfagan las exigencias
reglamentarias y tengan la claridad necesaria, en cuyo caso se realizard
un examen de la invencidn que se intenta proteger, con el exclusivo objeto
de determinar si no queda comprendida dentro de aquellas disposiciones que
senalan lo que no puede ’serl paéentable, en otras palabras, todo aguello
que no 1llena las cdndiéionés’gde ‘originalidad, de novedéd, de
industriabilidad y de. nta ilidad{ - '

. De :_re‘s\il;iar que

exanign “administrativo, se debe decir que
uisitos ‘exigidos,’ todavia se investiga
a'nathraleza de la invencidn, esto es, ' si

(ﬁﬁ)mladallbario,mdm, Bditad:parlabizaﬁmdemameshlm’[, Mayo 1995.180.12 a 15

(67) Idan




el nombre del invento correponde a su naturaleza lntrinseca.

podria _ér."rbjar que la invencidn

dad~un co unt e'\)afios inventos, esto es, que la

presentada sea en re

soriciend” y anexo g fieran a"ina“so1a patente, sino que se
" requeriria 1a expedicién ;

necesario dividir 1a solicltud en: bancas partes como invenciones estén

e varias para protegerlas, por 10 que se hace

comprendidas.:

iqistrétivo,‘ las solicitudes tienen

-fon 3, el 'Instituto, en su caso,
podré: solicitar el apoyo I:écnico de organismos e inshituciones nacionales
especializadas.

Los. exémenes administrativos o de Eorma y‘ e‘_ de novedad o de fondo,
‘permiten, segﬁn lo dicho por autoridades del: IMPI. el. descargo de asuntos
pueé por-olvido o a padsito  algunos : solici\:antes no: 11egan a cumplir con

determinados requisitos que la ley exige, Yy entonces se 1esy solicitan esos

faltantes y ya no. los cumplen, motivando ‘asi que-1as solicitudes se tengan
por abandonadas.
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Del examen que se haga puede resultar que se encuentre una
anterioridad manifiesta -patentes similares concedidas anteriormente o que
estén tramitdndose- ahi termina la bilsqueda y se comunicard al interesado,
y en su oportunidad se negard la patente. 51 1a anterioridad encontrada
es sdlo parctal, se podria conceder la nueva, modificadndola
convenientemente de acuerdo con las observaciones de la oficina de
patentes.

puede sobrevenir que no se tropiece con anterioridades entre
las patentes nacionales o solicitudes en tramite, en cuyo caso se procede
a efectuar una bisqueda de regular alcance entre las publicaciones
nacionales y extranjeras y patentes ex‘tr:anjeras similares, con el
propdsito de determinar si la invencidn tiene o no novedad al momento de
solicitarse.

Cublerta . a 1a¥tarifa - de aprovechamiento de expedicidn y
presentécibn' de oporci.ona un nimero ‘de patente. Finalmente,
en e]. titulo se’hace mencidn’de: :

'Instii;u‘to a(pediré'un titulo para cada patente

v. Fechas de presentacibn de 1a solicitud 'y de prioridad reconocida en su

: easo, Y de expedicionl :
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acidn de la invencidn, y

V. Denomin
VI. Su vigencia."
Los |titules de las patentes ' comprenderdn el orj.ginal de 1la

descripeidl
' Secretario

n 'y reservas y de los dibujos, e;lr‘én”sﬁsck'i’.tca‘por el

'de Comercio y Fomentoe Industrial.o el f\incionqﬂo ‘en que éste

delegué sy firma y se otorgardn a nombre del’ Présidé‘hte‘ de: ,Alé‘..Rép\}blvica.

Tiene|
con &1 se
documento

_-los- objetgs’ fabrlcados ilegalmente

confiere 1
de la acci

Hemos
,céractens
nuevo : todg
. " correspondy
precédido

La ex
la’ misma,
lo tanto,
varios cag

(68 Sepulvec

1: titul no’sdlo porgue
ustifica la propiedad de 1la. patem:e sino pcrdﬁe\también este
resulta necesario cuando se ‘solicitaral jue el aseguramlenbo de *

importancia la conservacién matér

en violaci&n ‘de’ 1os derechos ‘que

a patente, ya que debe presentarse” el ‘titule como documento base
on. (sa) : : :

habladd' “e}a !

Ay O SEd. cuando -
en el tiempo y cons

da, Cesar. Op. Cit. pig . i
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primero de ellos estd constituldo por patentes nacionales vigentes y ésto
no amerita mayor explicacidn: Lo que es ya de otro no puede otorgarse a un
tercero. El sequndo caso se refiere a que la invencidn solicitida se
encuentre comprendida en alguna patente ext:raﬁjera o -en una nacional ya
extinguida, es decir, lo que es ya déi domihio piblico no ~puede ser
apropiado por alguien en particular. La ‘Pireccidn de Patentes, concerva

una coleccidn de patentes’ expedidas en Japén," Italia y Francia; también
posee la copia de todas las patent:es nacionales expedidas, desde el siglo
pasada hasta la fecha (69) I\si ;pues

e busca en todas ellas la existencia

no

Podemos - mencionar que- configura una’ anterioridad, por’ éjemplo, toda

una invencién, de’ tal manera que pueda ejec ta

datos contenidos en la publicacién. Otro ejempl

la invencidn cuyo privilegio se snlicica

puede comprobar con catélogos, o bien, 'con

La explotacidn indusbrial, consiste en

(69) Infomncidn proporciannda par el Ing. Marian Navarrets;.
de Patentes del VI, cmfad'aachj\niodel%s R

(70) Sspulvedn, Ossar, Op. Cit. pig. 77.
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. "la anterioridad incuestionablemente, debe ser apreciada’ ‘en - su
conjunto, no ‘en: " sus ele _ncos alslados. debe ' ser compacta. correcta, no
vaga e indeteminad | v :

“En términos' generales, la regl.a es. preguntarse si 1a anterioridad, en

el caso - de.’ que hubiese sido presentada prlmero al invento solicitado,v

constu:uye una imitacian a éste‘ La, ﬂsqueda de: anterioridades const.lf.uye

una 1abor altamente especiali
firme y sereno y prﬂcbi‘

o gran : au:ura, que determina criterin.’
n- la materia. ’

1) mwid. pg. 82,
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3.5.2. EXPLOTACION DEL, INVENTO PATENTADO.

Entre 1los derechos que se derivan de la obtencaiun <. ia patente se
encuentran la posesidn, goce, disfrute, derechos de persecucidn a quieqes
interfieran en su exclusividad de explotacidn, podér }rejorér o modificar
el producto, aceptar a rechazar mejoras hechas al invento por terceros;
sin embargo, la explotacidn del invento patentado constituye el principal
derecho y obligacidn de la patente, es la ‘razdn el ’porqué de‘ la-,
solicitud de patente. g :

las patentes:
A. La realizada por el titular de 1a patente con exclusidn ‘de “terceros.
Esta exclusividad tiene limites de tiempo, capacldad y espacio.

Limil:e de tiempo: el plazo de vigencia para que el titular de 1la
patente la explote es de veinte anos imporrogables contados a partir de 1a . '
fecha de presentacidn de la solicitud, asi 1o establece: el articulo 23 déj
la LPI, y se tiene la obligacidn de iniciar la explotacidn a mds tardé %

un plazo de tres anos contados. a partir de la fecha.del ctorgamientu de :1a v

patente, o de cuatro anos de la presentacién de la solicitud, : segﬂ
. ocurra mads tarde, si no se reauza dicha explotacibn cualquier persona .
pueda reauzarla por medio de una Mcencia

Limite de capacidad' Se. deriva_ de 1a i ufi




precio.

No - es:explotacidn

.patente, ..o bien;

hacerle
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Que sucede cuando no se explota en hinguna forma la patente?

La patente caducar-”i‘, si se ‘}en_c‘e'ei plazo en el que debe iniciarse la
explotacidn que es de tresafios “cdntadol‘a pai:tir." de 1a fecha del otaz:_mﬂmtb -de
la patente 'y sin’ quﬂ ‘en ‘ese lapso se hubiese solicitado alguna 11ceneia :
obligatoria. (articulo WGy:72 LPI) ‘

. Una vez transcurrido lazo' para explotar la patente por su
titular, se p}nedeﬁs citar ay’ IMPT- ‘na 11cenc1a :obligatoria por medio de

la cual»puede: explotar cidn" de que se r.rate. a

B. Lav expictacién 1

Esta es’: la’ realizada™ po el itular a: través de terceros; es decir, 1a -

explota ién o en” part:e, y puede ser: por el ‘plazo

fabrica ‘o vende

La trasmisidn puede’s r varias catsas
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Un interesado -’ solicita del titular una licencia ‘para - explotar el
producto : en cierta regibn Y. éste seila concede porque difu:ilmente podria
hacer!.o &l personalmenu.. g :

to'con-la ’e‘xplotaciénv .
do a que un tercero .

(articulo 62

icenciatario. se cede incluso el ‘der ho(pe

Esta - facultad llega ‘a ’ser,

lbgiCamnh’-' bas an

por incumplimlento, g

recision,,
ambos., -
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c. l-fxplotaci.én forzosa.

Este 'tipo.de explotacidn pudxera parecerse al anterior sin embargo,
en aquél es mds- bien el titular et que se encarga de buscar a alguien que
le auxilie en la explotacién de su invento,

por decirlo de,alguna manera;

realizada:por: cualqui-ar persona
e ut'l 'dad pOblica Yy
¥ una pat;ente

Pongdmos un EJEmplo.»El seno

los trdmites para obtener una licencia obligaf. ri
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procedimiento aDn cuando el beneficiario de lay‘
con el consentimiento del ‘titular de-la patente.

Por. Diéimo, las licencias de utilidad p\lblica ‘LUP),. 1
el IMPI, por causas.de salud plblica, defensa nacional [} por cualquier obra :
de interds piblico.{articulo 77 LPI) :
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3.5.3., CADUCIDAD Y NULIDAD DE LAS PATENTES.

En este apax‘tado nos referiremos a 1la cesaclén de los dcrechosv

OHSECUEHCIB la

vigentes de 1a pabente, por cualquier causa, teniendo como‘
' calda del invento ai dominio pl]bl:lco ‘o'a poder exc usivaman!;e del Estado.

Propio de 1la patent'eues“l
temporal. Cuando finaliza. el’plazo’d

ser del dominio. piblico,:
libremente del objeto de la’paten

Otro caso de ‘terminacid
presanta cuando por 'eri:oji'

el articulo

en esta fracci@n,, ’sé'l consideran requlsito.”
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otorgamiento de patentes Y registros .|.os establecidos en los artxculos 16,'
19, 27, 31.ya7; : :
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Concretando, podemos resumir que la nulidad opera'cuandp:

1.~ la invencidn que ampare la patente no tenga apl

2.- Amparen dos o mds invenciones  que deben"‘séz; ‘objeto :de patentes
independientes. SR L )

3.~ Si 1a descripcidn de la invencidn no se ajusta: a los requerimtentos de la
ley, ¥ :

4.~ Durante el tramite se incurra en el abandono de la sollcitud.: +

. La declaracidn de nulidad de una patente, destruird retroaccivamenl:e(
a 1la fecha de presentacidn de la solicitud, sus efectos como patente._f:
{articulo 79 LPI) :

la expropiacién también opera como causa de que.la: patente pierda su.‘(
privuegio de exclusividad. ) k

El Ejecutivo Federal podrd expropiar patentes por::

estas causas l.a expropiacién que se:realiza -cuando. e invento se trata de una
nueva arma relac:lonada con la generacion Jde combustibles nucleares, bal como

lo prescribe el ya invocado artlculo 27 Consbitucional en su pészo séptimo ('72 bis)

(72 vis) Mmmam@mw&mim Marcas sefalaba que ciando el invento
ama guerra,explosivo o qalguier mejora en una maquina de querra
ajmdo&lﬁmimmdiamrménadammem,asipés,elinvmmmmmarla

bajo el daninio piblico, sino que el Bsta seria Ao del invento.
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3.5.4. ACCIONES QUE NACEN DE LA LEY DE LA PROPIEDAD TNDUSTRIAL.

Hasta ahora se han hecho comentarios respecto de 1os diferentes
aspectos que agrupa la Propiedad Indusl:rial. en general, sehalando los
derechos que corresponden a 105 tibulares de 1as patentes en concreto.
Procede .en seguida comenl:ar: de qué manera esos derechos estan protegidos

por 1a ley para el caso d

: La LPI,
: infracciones d
como delitos,
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Infracciones m3is graves a la Ley'y que por. .lo tanto tienen e].'
cardcter de delitos y caen bajo la accidn de la ley Penal, son dos ¥y los’
encontramos 2n las fracciones I y II del mencionado articulo 223 de 1a LPT -
que a continuacidn trascribiremos:

*Articulo 223: Son delitos:

I. Reincidir en. las conductas previstas en las fracciones IT a XXII el

articulo 213 de esta ley, una vez que la primera sancidn administrativa"" 3

lmpuesf.a por esta razdn haya quedado firme;

II.
de su !:rabajo, puest:o, cargo, desempefio de su prot’eslé
vnegocios o en: virtud de]. otorgamiento de una licencia

atando, mismo

E‘ederacién ‘para
/asi como dv.. las‘
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concroversias mercantiles Yy civiles y de'las medidas precautorias que se

susclten con motivo de lax aplicacién de: esta 1ey."

Agotado el prqcedim;é' ; »“un derecho

‘reclamar 1a invasién,
danos y perjuiclos sufrido
corresponda’ aJ. usurpado

o comercial)
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En el t:i:éinite del jd‘iclc deberdn ofrecerse las pruebas adecuadas para
1as situaciones ‘antes.‘numeradas y ademds la prueba pericial que servira
para demostrar si'existiﬂ o no la invasién de los derechos del titular.

Finalménbe de la exposicidn anterior se concluye:
1.2 Existe en México un reglamentacién juridica relativa a- la PropiOdan"
Industrial.

2.~ ‘La citada reglamentacion juridica.' cont

3.- igualmente existen disposiciones "_“co' 2ni
los: titulares de_ las patentes, : respecto
que ostentan. o

4.- Dos usurpadores “sufren’
multas, clausuras tanporales
otros casos: la privaclén de 1a 1:lbertad.
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CAPITULO 4

EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Y LA DIRECCION DE PATENTES,
SUS FUNCIONES Y FACULTADES.



4,1. JERARQUIA ADMINISTRATIVA.

Primer:amente,' para - comprender este capitulo hablaremos : de la. -
estructura administrativa del 1IMPI - en forma genera Ly pcx:o a poco i
entraremos al estudio de 1a Direccién de Patenbes. R

rinterna 'de las Unidades Administrativas (Departamentos Administrativos)
del ,Instituto, ast como la distribucidn de las funciones previstas .en la
ley y.en el reglamento.
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El IMPI, bien° las atribuciones que 16 conflere 1a LPI y el Decret:o

10 integran podemos sen
Desarrollo de’ 1989-1994,\

funcidén de asistencia y consul ria calidad' de institucionos»
piblicas, vy del fomento y: transparencia en’ los
procedimlentos de registr : patentes,

coh 1o que se

ECOFI opiné sobte 1a conveniencia de
: iniciar sus operaciones ‘a partir del

tecnoldgices.”
crear al IMPI,'

industria
mediante.g' : ; ;
a) La divulgaciém de acervos docume tales sobre invenciones publicadas en

. 10'7, .




el extranjero y la asesoria sobre su aprovechamiento;

b) La elaboracidn, actualizacidn y difusién de directorios de personas
fisicas y morales dedicadas a la generacidn de invenciones y actividades
. de investigacidn tecnoldgica;

c) La realizacidn de concursos, certdmenes o exposiciones  y el
otorgamiento de premios y reconocimientos que estimulen .la actividad
inventiva y la creatividad en el diseno y la presentagiénd de ‘prpqgct‘;osr .

d) La asesoria a empresas e intermediarios financiems para emprender o
financiar la construccidn de prototipos y piezas ge’ desarrouo industrialk
o comercial de determinadas invanciones;

e) La difusidn entre personas, grupos, asociacloheé
investigacidn y ensenanza superior o dE'.' asis
conocimiento y alcance de las disposiciones ‘de
actividades en la generacidn de invenciones
y comercial subsecuente; y g

p\)blicas o privadas, g nacionale

V- Reauzar estudios )
émbito internaciona). y particlpar: ‘en ‘las reuniones foros h
relacionados con esta materia;
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VI.— Efectuar 1nvestigaciones sobre el estado de

la: técnica “en los
: distintos sectores de la indusbria y J.a !:ccnologia; B Gl

las diversas disciplinas - de fla 1
t'ormulacion y ejecucién de programas y cursos - de:- capacitacién
especializacxén de personal profesional, técnico Y auxil.iar, Y

IX.~ Las demds que le correspondan, conforme a las disposiciphes 1egéles'"‘
aplicables.” i

4.2, ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA.

En ‘cuanto a la estructura administrativa u orgénica del -IMPI, el
Estatuto 'Orgénico del- ‘mismo, - publicado en- el Diar:lo Ot‘iciai' de l.a

- Junta’ de Goblerno
- Dizeccibn General
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" Direcciones:
- Direccidn de Patentes
- Direccidn de Marcas
- Direccidn de Proteccidn a la Propiedad Industrial v N Co
- Direccidn Técnica

-~ Direccidn de Asuntos Jurldicos

Subdirecciones adscritas a la Direccidn. General:

Por lo que respecta ala Jun
rép:esentaht;_es; tal . como lo . p!
ordenamiento legal anteriormente

II.- Un representante "designado po
Industrial; : :

III.- Dos representantes des}gnados
Pdblicos Tl



V.- Sendos’._ (sic) représentantes de .lés Secretarias de Relaciones
Exteriores, Agricultura y Recursos Hidraiticos, I:ducacién Pﬂblica y Salud;
asi como del - Consejo Nacional de Ciencia y ;'I‘ecnloquxab, y . del. Centro
Nacional de Met,rologia._ ; - :

municipios,
uando no sa
gurados por

‘Directof Genera

mis  contard. con ‘un’/Secretarlo, un Secretario

un Prosecretarlo' que bendrén argo, 1as - siguientes

funciones (art.(, octavo' del Estatuto orgAnico)

" Al Secretario corresponde: ct

1.~ Elaborar el qalendario de sasiones de la Junta de Gobierno Yy someterlo

1



a votacidn;
2.- pasar lista de asistencia y verificar que el nimero de asistentes sea
de 1a mitad mds uno, para exista qudrum;

3,- Dar lectura al acta de sesidn anterior y tomar nota de las
observaciones de los miembros de la Junta;

4.~ Firmar las actas y constancias necesarias que se deriven de las
sasiones de la Junta de Gobierno, y

S.~- Expedir las certificaciones que sean necesarias, respecto a los
acuerdos adoptados por la Junta."

Por otré parte, corresponde al Secretario Técnico 1o_siguiem:é‘ (act.
80. E.0.): L LA R

"1.~ Formular’ :

cuanta 10~ asunto

3 integrantes
ndo. menos : ‘con’. cine

erdos

“todos’ sus
integrantes. ¢

Por dltimo, el Prosecretario de
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1.- 1evantar las- actas de las sesiones que celebre la Jum:a Y una vez
dprobadas, obtener 1a Eirma del P’;sidentﬂ ‘yidel: Secretario, asimismc,

1llevar el registro de 1os acuerdos tomados

2.- Recavar de las dnidades‘édintniétrééi;/gs del’Instituto,"

1a’ informacién
que deba proporcionarse a la Junta .de ,Gopie'bno. Ea )

"La Junta de gobierno sesionard en forma’ vilida con la asistencia de
por 1o menos la mitad mds uno de sus miembros. ‘Las resolucicnes de la
Junta serdn legalmente adoptadas por la mayoria de los miembros presentes,
teniendo el Presidente voto de' calidad en caso de empate.(art. 9o. Est.
Org.

Ahora bien, en cuanto al Director General, tiene 1as facultades Y-
obligaciones que  se encuentran ccnr.empladas en el’ an:icul.o décimo del

Esbatuto orgénico que analizamos y' que a: continuacién transcribimo

funciones que tengajlegalmente on;:edidas

II.'Deténni'nar', "dlrig'ir ¥ cori'txv'dl'ai'_,la

IT1. “Adscribir orgdnicamente’ las unidades admini tivas de]?ilnstituto;‘

IV. Proponer al Ejecutivo Federal, por conducto ‘de 1a'Secretaria; lds
proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demds ordenamientos
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jurldicos necesarios para el cumplimiento de la ley y otras disposiciones
juridicas concernientes en materia de propiedad industrial;

V. determinar la Unidad Administrativa que deberd conocer y resolver los
recursos que se presenten ante el Instituto; .
VI. Establecer los criterios para la imposicidn de sanciones previstas en
1a ley;

VII. Determinar la competencia de las Unidades Adminisbr ivas e acuerdo
con este Estatuto;

VIII. Proponer el anteproyecto bdyg presupuesto
de Gobierno, y autorizar el ejerdiéi

IX. Informar al Secretario de’: Comerc:
asuntos .de competencia del Instituto

X. Coordinarse con 1la Secretaria elaciones: !-xteriores, ‘enla
preparacién de 1los trabaj“

tratados internacidna les’ el

'neces ios i para la concertacibn de los -
teria de propiedad industrial en los que
participen 1los Estados Uni S Mexicanos; ‘darles seguimiento hasta su
conclusidn; y - participa
propiedad industrial.

en’ los Eoros internacionales en materia de

etaria . de Relaciones Exteriores, en 1las
con los ‘organismos internacionales .y 1las

XI. Coordinarse con .1a
negociaciones {

a a

ias quber 2 ale: involucradas en los programas- bilaterales. ;
regionales y multilaceraie en materia de propiedad induscrial, y; o )

XII. Expedir las condiciones generales de trabajo del Intil:uto, con 1a
intervencidn correspondiente al sindicato.-f
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Por su parte,;el Decreto por el que se crea el IHPI, y al que ya nos
referimos con anteriorid:d,‘senala en . sus. artlculos dlez y once, 1o

siguiente:

'-Aki'lcuw 10

agéé‘Administrativas de las que

enemos ‘ que correspon de a 105



Direccion General las siguientes atribuciones: (Ar\:iculo séptimo del Regla-
mento del IMPI, publicado en el Diario OFial de la Federacién el 23 de no-
viembre de 1994). SR

vl,.~ Auxiliar al Director General, én la esolucién de los aguntos dentro

de la esfera de su competencla; o
2.~ Planear, programar, organiza 3 contr‘oi’ar‘ Y, qval\{ar el
2 encomendadas

funcionamiento y desempeno d las érea'vs de su

adscripcidn;

3.~ Acordar con el Director Gener
asuntos cuya tramitacidn se encue nt
y de las dreas administ:rat
oportunamente sobre los mismos,

permanente actyalizacién de documentos técnicos:
materia; '

7.- Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus funciones 'y
aquellos que le sean senalados por delegacidn de facultades del Director
General, asimismo, autorizar por escrito a los servidores piblicos
subalternos para que firmen 1la documentacidn relacionada con los asuntos
de su competencia cuando sea procedente conforme a 1la delegacidn de
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‘facultadés'qﬁe se les hubiese otorgado,;

8.- .Proporcionar la informacidn, los datos o ‘la cooperacibn‘ técnica que
les sea requerida por las dependencias y entidades de la’ Administracidn
Piblica Federal, o por la dreas del propio Instituto, “de’’acuerdo’ ‘con 'las
utorizaclén ‘del Director

polxbicas establecidas a este respecto, previa

: General en su caso;

9. ! Desempenar las comisiones que encomienda 'el Director General y.
realizar las actividades necesarias para el cumplim1ento de las funciones
‘a su carro, y de las areas a su adscripcién,

10.~ Formular dictdmenes, opiniones es ‘sean solicitados

por 1a superioridad,‘

11.- Asesorar técnicamente en

del Inscicuto, cuando se solici

14.- Aplicar los ordenamientos vigentes que integra
"materia de propiedad industrial del: Institut si como vigllar su’
cumplimiento, conforme a las atribuciones que vles cont‘iere el Estatuto
quénlua ydemas disposicicnes aplicables que les sean delegad:aé y, en su‘

el marco ju idico en'

caso, imponer 1as sanciones que procédan y resolver ‘108" recursos
administratlvos que al respecto se promu
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15.~- Expadir copias certificadas de las constancias que obren en los
expedientes de los archivos del area a su cargo, previa solicitud de parte
interesada.

16.~ Planear, disenar, desarrollar, mantener y operar los sistemas de
informitica requeridos para el sustento de las funciones del Instituto,
conforme a la normatividad establecida por la Diraccidn General.

17.- Establecer y apoyar los programas de formacidn de recursos. humanos
para la investigacidn y fortalecimiento de las funciones sustantivas del
drea a su cargo.

18.- Proponer al Director General, a través de 1la Subdireccidn de
Administracidn y Finanazas, el ingreso, las promociones, las,.l.‘icgnci:‘aé y
las remociones del personal de las unidades administrativas y éreas a ‘su
cargo, para los fines que procedan. !

19.~ Formular y proponer el prbgrama de beéaé e.n el‘.“ éie

competencia, en 1los témtnos de’ ‘las convocatorias_

20.- Participar en la elaboracién de . programas y cursos de cépacita-cién,
actualizacidn y especiauzacién del personal adscrito a su° cargo
coordinacidn con las Subdirecciones adcritas a la Direccién General;
otras."

entre

A continuacidn analizaremos 1las atribuciones concernientes
Direccidn de Patentes, que es la que mis. nos interesa en

Asi pues, el Estatuto Orgénico del IMPI, senala en.
cudles son las atribuciones de la Direccién‘ de

tenemos que:

‘118



w 1,Debe. vigilar 1a aplicacidn de las disposiciones de ‘la 'ley 'y su
reglameto, ‘en cuanto hace al procedimiento para la obtencidn de. patentes'y
registros de modelos de utilidad y disefos _lndustr:iales.

as“' éoliticas, " normas

2, Debe proponer -y vigilar:la: aplicacién ‘de
y lineamientos institucionales. pata la tramltacibn Y concesién de patentes
y registros de modelos de utilidad’ diseno ind trialesr :

sobre la tf:am{t:
dlsenos” industrla
derechos adquiridos

Y disehos indusbriales;

3. Debe- emitir. las resoluciones i

solicitudes relativas:-a patenl:Es Y- regisbros de modelos de i

disenos induscriales Y
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9. Debe coadyuvar con las Jdreas correspondientes en 1la difusidn y
conocimiento del sistema de propiedad industrial, asi como en 1a promocidn
de las invenciones de aplicacidn industrial."

Por otra parte, a la Direccidn de Patentes estaran adscritas 1las
Subdireccicnes de:

“ARTICULO 20 (Estatuto Orgdnico del IMPI):
a) Procesamiento de solicitudes, y
b) Conservacidn de derechos y control de doc s ¥y de de fondo

de patentes; asi como los Departamentos de Recepcién y Control de
Documentos; de examen de fondo de drea quimica; de examen de forma; examen
de fondo area eléctrica; de titulacidn y conservacidn de derechos y de
archivo de patentes.”

Algunas otras de las atribuciones de la Direccidn de Patentes, las
encontramos en el articulo tercero del Acuerdo por el que se delegan
facultades en los Directores,: Subdirectores, Jefes de Departamento y otros
Subalternos del IMPI, publicado en el Diario Oficial de la Federacidn cl
dia 5 mde diciembre de 1994 y qué a la letra dice:

"ARTICULO 3o.- Son atribuciones de la Direccidn de Patentes:
a) Expedir los titulos'y' ‘cons ias de g tes, registros de modelos de

P

utilidad y diseﬁos.lnduétri'éleé,‘ asi como sus modificaciones;

b) Negar el otorgamiento" de patentes, registros de modelos de utilidad o : B

disefios indust:riales, o E]. reccnocimiento de derechos de prioridad;

©) Resolver lasb éolici.t:udes de patentes, registros de modelos de utilidad
o disefios ‘industriales, que se por abandonadas, asi como las

relativas al desistimiento de las mismas solicitudes;
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d) Comunicar 1a’ procedencia del otorgamiento ‘de derechos de patentes,
registros de-modelos ‘de utilidad 10! disenos industriales, asi  como el
grioridad,

. reconocimiento de derechos . de

én' las solicitudes de patentes y

e) Requerir para que se‘:pfécls
1 fios  {ndustriales; se subsanen

registros de modelos d

omisiones o se p..

£) Apercibii' a _io )

Regl.am_nto‘ .

¥
solict té_n; X

un derecho, respecto de’ los datos contenidos en la E l.i it
que obren previamente en el expediente respectlvo;

h) Autorizar o negar 1a inscripeidn de l.a trasmi.sién [e)

de

utilidad - o - disefio |industrial, aalncom‘
trasmisidn de.régimen juridicor ; ;

archivos del ‘drea’; adm istrativa
debidamente fundada Yy mocivada i
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Las facultades a que se refieren los incisos del a) al k) se delegan
en los Subdirectores de Examen de Fondo de Patentes, y de Procesamiento de
Solicitudes, Conservacidn de Derechos y Control de Documentacidn.

Las facultades a que se refieren los incisos ¢}, d), e), £} y y) se
delegan en los Jefes del Departamento de Recepcidn y Control de
Documentos; de Examen de Forma; de Titulacidn y Conservacidn de Derechos,
de Examen de Fondo Area Eléctrica.

Las facultades a que se refiere el inciso k) se delegan en el Jefe
del Departamento de Archivo de Patentes.® ‘

Finalmente, quisicramos resaltar que:? - - las
facultades delegadas en favor de los Subdirectores 'y Jefes de Departamento
son conferidas sin perjuicio de la intervencidn del

Superior jeriarquico que corresponda. : »
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4.3, FACULTADES.

Nc es poslb).e senalar cuales sol las facultades sﬂn tener una nocidn-
de’ lo que imp]. por ello que para tales efectos

’ consultamqs

: ia "atribucibn fundada en
/ ‘ri uc dn juridica conferida a un
- particular//posibil : o'no hacer algo."(74)

o subjetivo: es: “La facultad de
‘puede entender en el

“de obrar licitamente y en

a\facultad esté ligada al derecho, ya que las

disposicione juridlcas otorgan '1a posibuidad de actuar © no actuar a una
persona fisica o moral.’

En este caso la auvtoridad se encuentra bajo un estado de derecho que no
debe rebasar; en ocasionos las atribuciones o facultades son muy flexibles

(74) de Pina Vara Rafael, Diccianario de Derecho, Maxico, Editorial Formda,1984, pg. 297
(75) Garcla Mayrez Edardo, Introdurcidn al Bstuiio det Deredhn, Madcoo, Edtirorial Rama
1980, pig. 17.
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(facultades dicrecionales), pero otras son muy rigidas.

Ahora bien, para este estudio analizaremos el Acuerdo por el que se
delegan facultades en los Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento
Y otros Subalternos del IMPI ‘a1l que ya nos referimos con anterioridad.
Asi como algunos articulos de la UPI.

El acuerdo citado, fue creado en base a uno de los principales
considerandos del mismo y que se refiere a la estructura administrativa
del IMPI, la cual se encuentra aprobada por la Junta de Gobierno a fin de
procurar la mejor organizacidn del trabajo y agilizar el despacho de los
asuntos competencia de dicho instituto; asi fue pertinente delegar en los
servidores pilblicos a cargo de las unidades administrativas que lo
integran, las facultades necesarfas, excepto aquellas que por mandato de
la ley deban ser ejrcidas sdlo por el Director General; las cuales ya
quedaron precisadas al referirnos a la estructura orgianica del IMPI, para
que realicen y ejecuten los actos a que se refiere el acuerdo en cuestidn.

Por otra parte, tenemos que las . facultades del IMPI se encuentran
mencionadas en el articulo 6o. de la LPI, y son las siguientes:

“ARTICULO 60.- El Intituto Méxlcano de la Propiedad Industrial, autoridad
administrativa en- materia - de propiedad industrial, es un organismo
descentralizado, con personalidad juridica y patrimonio propio, el cual
tendrd las siguientes facultades:

I. Coordinmarse con las unidades administrativas de 1la SECOFI, asi como
con 1las diversas instituciones piblicas y privadas, nacionales,
extranjeras e internacionales, que tengan por objeto el fomento Y 1la
proteccidn de los derechos de propiedad industrial, la transferencia de
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tecnologia, el ‘estudlo vy promocibn del désarrolio tecnolagico, la
innovacidn, la diferenciacidn de productos,y. . proporcionar la informacidny la
cooperacidn tecnica que le sea requerida por 1as. autoridades competentes,
conforme a las normas y politicas establecidas al efec!:o;

I1. Propiciar lé‘pzirticipaci‘éh del sedcor ndustrial -en el desarrollo y
a'ca-l.idad, competitividad vy

estigaciones sobre el avance

aplicacién de r,ecnologias que - incrementen
productividad del. mismn, asi como reanzar i
Yy aplicacion de la r.ecnologia industrial. nacional e internacional y su
» ‘ objm:ivos, y proponar politicas

ndusbriéles,' marcas, y avisos comerciales,
denominacionss de origen, autorizar

. [ ién de nombres comerciales, asi como la
inscripc_iﬁp rasmisiones o licencias de uso Yy

“explotacidn;

e, nulidad, " caducidad y cancelacién de

V. Sustanc ia
los . derechos:

‘esta . ley.y. su.reg
- susciten con’motivo

revénir o hacer cesar
al; oir en su defensa a
ciones administ;rativas
cor:espondientes en materia de propiedad. industrian
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VI. Designar peritos cuando se 1 e solicite conforme a la ley; emitir los
dictimenes técnicos que le sean requeridos por los particulares o por el
Ministerio Piblico Federal; efectuar las diligencias y recabar las pruebas
que sean necesarias para la emisién de dichos dictimenes;

VII. Actuar como depositario cuando se le designe conforme a la ley y
poner a disposicion de la autoridad competente los bienes que se hubieren
asegurado;

VIII. Sustanciar y resolver los recursos administrativos previstos en esta
ley, que se interpongan contra las resoluciones que emita, relativas a los
actos de aplicacidn de la misma, de su reglamento y demds disposiciones en
la materia;

IX. Fungir como arbitro en la resoluqién de controversias relacionadas con
el pago de las dafios y perjuicios - derivados de la violacidn a los derechos

de propiedad industrial que t\i»t sta‘iey, cuando los involucrados lo
de  conformidad con las disposiciones

ibro Qu{nto del Cddigo de Comercio;

designen expresamente como tal
contenidas en el Titulo Cuarto del
X. Efectuar la publicacidn legal, a. travas de la Gaceta, asl como difundir
la informacidn derivada de laé

patenl:es, registros, autorizacionss y

publiciones concedidos y de ualesquiera otras referentes a las derechos

de propiedad industrial que .le confiere esta 1ey;

XI. Difundir, asesorar - y dar servicic al- p\!buco en matcria de propiedad
industrial; T

) iél, ‘apoyar
- impulsar 1a
trasaferencia de tecnologia mediante.... (ver pégs. 107 y 108 Eracc III de'
este t:rabajo) '

XII. Promover la creacidn de invencionas de aplicaeibn 1nd
su desarrollo y explotacidn en la industria y ol comercio.
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XIII. Participar en los programas de otorgamiento de estimulos y apoyos
para la proteccidn de la propiedad industrial, tendientes a la generacidn,
desarrollo y aplicacién de’ tecnologia mexicana en la actividad econdmica,

asi como para mejorar sus niveles de productividad y competit:i.vidadl

XIv. Formar: ‘y: actualizados .- los acer:vos sobre invenciones

publicadns en e]. pais y en' e1 extranjero.

XV. Efectuar investigaciones sobre el : estado . ‘de. la técnica en los
: distintos sectores de la_ industria y la- tecnologia, )

XVI. Promc;ver 1a cooperacidn internacional mediante el intercambio de
experiencias administrativas y juridicas con institucionas encargadas del
registro y proteccidn legal de la propiedad industrial en otros paises,
incluyendo entre otras: la capacitaciénv y. el entrenamiznto profesional de
personal, la transferencia de métodalbgias de trabajo y organizacidn, el
intercambio de publicacionzs' y la actnalizacién de acervos docuxrr.-nt:ales Y
" bases de datos en materia de propledad 1ndustrial,

- XVII. Realizar esbudlos sobr

s@pujeién
el ambito”” lnt‘=rnaciona >ipa!

de la propiedad industrial en

“internacionale:

: unidades competentes de la’
© en las negociaciones que
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correspondan al ambito de sus atribuqibnes, y

XXII. Prestar los demds servicios y realizar las actividndes necesarias
para el debido cumplimiento de sus facultades conforme a esta -ley y ‘a las
demds: disposiciones legales aplicables." :

4.4. FUNCIONES,

El IMPI, debe cumplir y hacer qulﬂplir la
expresidn general’ que poco . dice en”cdn‘érét‘:d.h
funciones descansan en :las atribuciom
legales correspondientes.

Ya expusimos que el IMP,
la Direccidn Generali las.: i
marcas, de proteccién Lajlal propi.eda

asuntos juridicoes; . " 1las 7.
Direccidn General: Sudireiccyié'n‘ d.e admin
de relaciones y cooperacidn naéibria'Le
interna, que le permiten Euncioriap?corno dministracibn

plblica federal.

En sintesis, . podriamos decix’ que ;i las funcioms del IMPI son:
“Proporcionar informacidn- respecto als procedi-nie o ¥, requisitos para la
obtencidn de patentes de invenclén Y regisl:ros de marcas, modelos de
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utilidad,  disefios 1ndustria1e§, - stcdtera; : llevar. el Control “de la
document;aciﬁn relaclonada con los tramites. de’ las. figuras antas cicadas,
expedir 1a8 autoruaciones Y constancias q“., correspo an’ de acu'*rdo a' 1as 0

dlsposiciones 1ega1es en’ materla : de
com.rolar la documentacidn en’ g

respectins : modi éiéa

industrlal,- analizar Yy’ dictaminar administrativamente los
encuentren en: cont:ravensién las disbos:.ciones vigentes sobre propiedad
3 1_idad3,y caducidad de las patantes y
'e;é('f.'udios relativos a la propizdad

actos que ‘se

industrial, ast’como dete n
"de .los r:eglstrus,
1ndustrial conforme’ a- o5 sectore
ro rciunar apoyo y asesoria a las empresas
y ,adaptacién al actual desarrollo

ramas de actividad, y con base a ello
determinar su comportamiento

para’ la seleccxén, 5 asimilaclé
tecnol&gico,{ transferido tanto"horizontnl como verticalmente, y las demis

'que le asign ‘1a sECOFI."(7

(76) Direccién de Patentes, Miunl de Orvpnizaciin General del WP, Midco, Bditado por el
ML, 193, pig. 11.
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CONCLUSIONES.



CONCLUSTONES:

lat invenci&n “son 1a" creacidn, ‘1a
olecbivas, la originalidad, la novedad, 1la
3 ‘el teconocimtem:o oficial.

PRIMERA: L

SEGUNDIk\x_ eterminar -'1a’ naturaleza j\iridica de la patente deben
considerarsel'i"lbis e adquisicidn, explotacidn, - transmisidn y

cesacidn de"1:

otra

una rigida

parte,

por

a: que ser ' excesivamente prudentes, lo que desemboca
ficilmente se pierden.

der patentes parecen haber sido elaboradas con

se dedlcan

_’ esta materia




QUINTA: El articulo 89 fraccidn XV de la Constitucidn Politica de los
Estados Unidos Mexicanbs, senala dentro de las atribuciones del Ejecutivo
conceder privilegios a “los decubridores, inventores o perfeccionadores",
de  acuerdo "a las leyes respectivas”, pero a los primeros la "“ley
respectiva" los deja al margen sin privilegios.

SEXTA: Considero conveniente que para los decubridores de cualquier
ruma de la industria, se creara una "patente de decubridor”, que no les
diera la exclusividad de explotacidn de su descubrimiento, pero si el
derecho de recibir una cantidad determinada de todos los laboratorios o
industrias, etc, que lo utilizaran.

SEPTIMA: Opino que  la explotacidn de 1a ., pétehte es el principal
derecho ‘del inventor, - es.la razén'y. el'por'qné.‘de la solicitud para
obtenerla. S .

_‘riqﬁeza y existen inventos
leyes: e’ instituciones que podrian

OCTAVA: En nuestro 'pais
capaces de generarla,' ‘ad’ér.nés % hg :
promover los inventos. ElCONACy’i‘, - por. jémg}!.o, podria resolver problemas
técnicos, desarrollar protoblpézs‘ y (ésesorér ‘a inventores e inversionistas.
Los proyectos no tomados pof:"»inﬁrsion{stas e  industriales, pero con un
positivo concepto comercial, se 'bz"esehtarian a NAFIN para que el inventor,
asesorado por un miembro de ‘Nacional Financiera y otro del Consejo
Naclonal para la Ciencia y la Tecnologla, pudiera desarrollar su idea.

Pudiera ser que los inventos no fuesen tan geniales, sino comerciales
como por ejemplo los envases de cartdn de leche o jugos, que entrarian
aceptablemente al comercio, al igual que muchos juguetes, ddndoles mayor
importancia a los que primeramente son del consumo nacional.
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NOVENA: Cabe sehalar que de acuerdo a informacidn proporcionada por
el Ingeniero Mariano Navarrete, Director de Area en el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial, el nimero de patentes extranjeras registradas
en Mdxico es excesivamente alarmante. Creo que se debe pugnar por la
mexicanizacion del sistema de propiedad industrial, sin dar trato
discriminatorio a los extranjeros, pero utilizidndolo efectivamente para
generar tecnologia local y fortalecer el inciplente desarrollo industrial

que todavia tenemos.

DECIMA: A I:ravés de la patente podemos crear fuentes de trabajo a

nivel nacional, s en: nuestra época, debido a 1la crisis

n ‘del 'inventor
'NAFIN que son

. | y‘en muchas de sus disposiciones

"vencausa la proteccién al desarrouo de 1os extranjeros Y es que los buenos
Y. ﬂbiles inventos son: de ellos en virtud de motivarse mis la actividad
inventiva en otros paises que en el nuestro. Todo estd hecho para que el
extranjero elabore y explote sus productos en México.

DECIMA SBEGUNDA: Sin embargo, que importancia tiene que un invento no
sea patentable en el extranjero si nuestro pals necesita que para’ su .
pueblo 1o sea. Por consiguiente, opino que el inventor mexicano debe tener
la oportunidad de demostrar su invento y desarrollarlo. No 1o
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desilucionemos y le digamos “que buena es tu idea, gracias pero no es
patentable."

DECIMA TERCERA: Propongo como alternativas para promover la materia
de propiedad industrial, en 1o que a patentes se refiere, las siguientes:

a) Fomentar la patentabilidad de 1a inventiva nacional, tanto a nivel
individual como a nivel industrial;

b) Difundir la informacién tecnoldgica que posee la Direccidn de Patentes
y ponerla a disposicidn de los centros de investigacidn y desarrollo, las
universidades y el sector industrial productivo y agropecuario, para que
incrementen su tecnologia productiva.

DECIMA CUARTA: Propongo como alternativas para proteger e!. sistema de
patentes, las siguientes:

a) Implementar las funciones de inspec 6 y vigilancia para reprimir la
competencia desleal. :

b) Crear programas de apoyo por‘parte del

I-paré_duxiliar a los
inventores mexicanos. '

DECIMA QUINTA: Propongo. como medidas administra:ivas para mejorar el
funcionamiento del IMPI, las siguientes:

a) Simplificar y agilizar los trimites, aprovechando al maximo los
recursos humanos y materiales con que se dispone.
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b} . Mejorar 'la calidad de las resoluciones, a través de la capacitacién del
personal técnico. i

" c) Uniformar los criterios de aplicacidn de las normas juridicas.
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APENDICE

A continuacibn, transcribirenos alguncs puntOS fundamentales de la
. guia del usuarlo que obsequia ta Direccibn de Patentes del IMPI en lo que
a pa\:entes se refiere. : ;

B 3.-'[{55 r'equ‘ sitos que deben cont plar 10s dox 8.

4,- Por;' anl:imo, las tarifas de aprovechamiento que deben cubrirse por cada
tramite que se realice, mismas que deben ser pagadas en INVERLAT, y que
agregamos a este apartado como anexo nimero 3.

LA SOLICITUD,

La solicitud pucde ser presentada ante el IMPI o en las Delegaciones
Federales de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial en los
diferentes Estados de 1la Replblica. Todas las solicitudes deben
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presentarse en forma escrita y ser redactadas en idioma espafiol.

la solicitud de patente puede ser requerida por el inventor o su
causahabiente, es decir, el que tiene 1legalmente 1los derechos del
inventor. Ademds , puede ser solicitada através de un representante legal.

En las dos piginas siguientes podemos observar con detenimiento el
formato oficial de la solicitud, sblo aclarando que para efectos de 1la
elaboracidn de este trabajo fue simplificado a tamano carta cuando
originalmente su tamafio es oficio.
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DOCUMENTOS ANEXOS A LAS SOLICITUDES.

Los documentos que se deben anexar a las solicitudes son:

1.~ Obviamente la solicitud debidamente 1lenada. y firmada, en cuatro

- tantos.

2.— Comprobante del pago de la tarifa (Original'y. dqs:@:opiés). RO

T3 De&cripci&ﬁ de la »in\)éﬁc_ién., fpor br{blicﬁdo)

En cuanto a ‘la manera e: relacionar; los . doc hay que
el orden que sefiala la- propi ud 'y que es'la siguiente:
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- Documento de cesidn de derechos, en su caso. '

- Constancia de depdsito de material biolégico, en su ca‘s'o.
- Documento probatorio de divulgaciéq prevla,: elr; su caso.

- Documento de prioridad, en sfx caso.

- Traduccidn, en su caso.

REQUISTTOS EN_T.OS DOCUMENTOS,

Como tercer punto, hablaremos sobre los requisitos, mds que ‘nada de
forma, que deben contemplar los documentos y que son los siguientes:

La denominacidn o titulo de la invencidn deberd ser breve, debiendo
denotar por si sola la naturaleza de 1a invencidn. No serdn admisibles
como denominaciones nombres o expresiones de fantasia o indicaciones
comerciales o signos distintivos.

Las hojas que contengan la descripcidn, las reivindicaciones, 1los
dibujos y el resumen deberin ordenarse y numerarse consecutivamente y
cumplir los siguientes requisitos:

1.~ Ser de papel blanco tipo Bond de 36 Kkg.

2.- Ser legibles de tal manera que puedan reproducirse por fotografia,
procedimientos electrostaticos, offset y microfilm.
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3.- Ser de Eomato rectangular de 21 5 x 28 cm., o . de . formato 4A, es

decir. 2} omi X 29.7 cmis

interlineaciones .

la escritura de los textos de 1a descripcidn, las reivindi
el resimen debera: : : :

- Ser mecanografiada . o impfesa‘, salvo en ei éasii de’r 1¢



- Hacerse con un espacio entre lineas de 1 1/2 o doble espacio y numerar
al margen izquierdo, por 10 menos de cinco en cinco, las lineas de cada
hoja.

- Hacerse con caracteres cuyas maylsculas no sean inferiores a 0.21 am. de
alto y con color negro e indeleble.

La descripcién deberd:
- Indicar la denominacidn de la invencidn, tal como figura en la solicitud
- Precisar el sector técnico al que se rafira 1a invencidn. =
- Indicar la técnica anterior que, en la medida en que el- solicitante la
conozca, pueda considerarse Otil para la comprensidn del problema técnico,. .
aun cuando éste no estd expresamente designado como tal y de- la solucidn
del mismo; y exponer los efectos ventajosos de 1a invencién, si ‘los

hubiera, con respecto a la técnica anterior.

- Deberd contener la numeracidn de 1las distintas figuras o dibujos, -
haciendo referencia a ellas y a las partes de que estdn constituidas.

Los dibujos:

ismg objetﬁvo Vc:le’z’:'la'desprivp‘t:!tbr‘lv,r tanto para-la

divulgacidn 'de",‘./lav j’Acon,\o"_‘para ‘la vintefpretagvibn' de ‘1as’

reivindicaciones:’
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Ast pues;’ tos 'glivb\vxj‘os :

- vDebe;‘éh eshﬁr ex'pljic'aldosb eh‘ 1a.descripeidn.

= Tiencn que ser‘ esquemébicos, libres de dét’anes indtiles, de leyendas y
CH egehcial,. o sea, las caracteristicas de

' palabras, ponlendo en evid‘ ncia;
“la inyencion .

- Deberdn re o (impresidn, fotografia u otro medio).
FAS DE_APROVECHAMIENTO.

Como ' cuarfto y atenderemos al pago de tarifas de

aprovechamiento qu ubfi;éé ‘por los siguientes tramites:

1.- Sol.lci 17 resentar 1a solicitud se pagaré la tarifa por

‘concepto

o' presente

e d,°5 meses con lo sefalado en dicho
gﬁala también que las solicitudes que

abandonada la solicit art.,57 de la .LPI).
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S.~ Pago de anualidades: Conforme a lo establgc}do ‘en la tarifa y que mis
adelante veremos, el pago de la primera anua]_idad' del_i derecho de propiedad
industrial, se hard conjuntamente con‘ el pago  par la expedicidn del
titulo. Las anualidades subsecuentes . se pagardn de conformidad a lo
sefialado en la tarifa.

6.~ Caducidad y rehabilitacidn: El articulo 80 de la LPI establece que las
patentes caducan, es decir, los derechos que amparan caen en el dominio
piblico por no cubrir el pago de anualidades a cue estan sujetos en el
tiempo que fije la referida tarifa. Dicho articulo 80 en su’ fraccidn
segunda otorga un periodo de gracia de 6 meses adicionales para dicho pago
y el articulo Bl establece :la rehabilitacidn dentro de los .6 mes
siguientes al pericdo ' de” gracia, h:aci.endo la solicitud pdr: e ) v
pagando las tarifas por 1la . anualidad, la rehabilitacidn ylos ecargos:
correspondientas. ST T R

Transcurrido este plazo, es decir, 12 meses adicionales al plazo para -
pagar la anualidad, caduca. la‘ patente o registro, pasando’ al dominio,
piblico. BT T
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ART, FRACC.

ANEXO 2

TARIFAS FOR 105 SIRVICICE
(UE PRESTA EL
INSITIUIO MEXICAND [E LA FROPTETAD INDUSTRIAL
VIGENIES A PARTTR DEL lo. E SEPTTEMRE TE 1995

QICEPTO IMORIE VA 19% TOTRL

Tor 1c6 servicios gue presta el Tnstituto
en materia de patentes, se pagardn 1as si-
quientes tarifas: -

For 1a presontacidn de solicitudes de pa-
tente, asi cop por 10s gervicios a que ~
= reflere el art. 38 de 13 1ey.iiaeeasessns3, 678,00 551,70 4,229.70

for 1a entrodi a 1a fase nacional de um -
solicitud de patente anfame al capitulo
uo del Tratado de Gogperacidn en materia
e s L = = PP Py & X1 1] 411.75 3,19%6.7%

for 1a entrath a 1a fase nacicnal de uma -
solicitud de patente anfanme al cpitulo
s gzl Tratado do Cooperacin en — :
materia d2 pAbNLES, cuveeeresenssssnsscssess l 83).(!).

210450
For 1a publicxcidn anticipada de 1a soli - 8 S
citud de patente. s veeierreneanenneecneneans 572, CO . '.667.80
for 1a expedicidn del titulo .c.eeeecreancas 1,343.(!)
Ror el cabio de texto o dilujos en uma- :
patente concedida para corragir errores-

imputahles al solicitante,asl com para - __
limitar 1a idn de 1as reivindicacio- . ; o
nes, por cada vez que se solicite ......... 245,00 %75 2 28,B

Por cada anatidad de aonsarvacion de Las

derectos que amnfiere e patente, se pa-

garan las siguientes tarifas:

De 1a primera a la quinta, por coda uma., 391.00 58.65 499.65
e 1a sexta a 1a dicime, por cada wa,y... 720.00 . - 108,90 834.90

A partir de 1a dicim primera, por cada- ~
WA teesveresoacsosasancsnccncosvesnseases 1,002.00 163,80 1,255.80

For el estudio de una solicitud de liom-
cia dotigatoria o de modificacion de sus
oondusianes, L T T TS 1 160.(1') 174.00 1,33.00

150




ANEXO 3 hin

ART. FRAXC. ONCEFTO IMARTE VA 19%  TOTAL

4 For el estudio de 1a solicitud de reha-
bilitacidn de una patente que cadxa por ~
falta de pago gportwo de la analidad - :
rrespond

HEtR. e evvsirnecrenarereescusnnrensssees 1,167.00 175.06 1,342.05
5 For 1a transfammacitn de una solicitud de
[ntmteaun(t;m;isuochnutlodzuti-
lidad o de disao indstrial o viceversa ...... 619.00 163.90 1,409.90
6 Ror 1a recrsideracidn interpuesta en on- ’
tra de una denagacidn de pAtente. sesseersarasess 1,226.00 1683.90 1,49.90

NOTA: Estas tarifas fueron publicadas en el Diarjo Oficial de 1a Federacidn de fedha
23 de agosto de 1995,
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