178

= > =58 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA R/\
¥ g DE MEXICO -

1
Eu'l [ 2

FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES Y MARCAS Y DERECHOS
DE AUTOR

“ REQUISITOS DE PATENTABILIDAD DE
LOS INVENTOS "

T E S 1 S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:

LICENCIADO EN DERECHO
P R E 8 E N T A

MARIA TERESA PALAO MENDOZA

DIRECTOR DE TESIS:
DR. DAVID RANGEL MEDINA

MEXICO, D, F, 1996

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN




e e

Universidad Nacional - J ~  Biblioteca Central
Auténoma de México -

Direccion General de Bibliotecas de la UNAM
Swmie 1 Bpg L IR

UNAM - Direccion General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADQOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imagenes, fragmentos de videos, y demas material que sea
objeto de proteccion de los derechos de autor, serd exclusivamente para
fines educativos e informativos y debera citar la fuente donde la obtuvo
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro,
reproduccion, edicion o modificacion, sera perseguido y sancionado por el
respectivo titular de los Derechos de Autor.



FAGULYAD DE DERECHO
SEMINARIOD DE FATENTES,
MARCAS Y DERECHOS DE AUTUR.

YNIVERSDAD NAGjQMAL

AVReMA D e Wk D
Mixico 1w DE MARZO DE 1998,

C. DIRECTOR GENERAL DE
SERVICING ESCOLARES
FACIL.TAD DE DERECHO
PRESENTE,

l.-a pasante de Derecho sedorita MARIA TERESA
PALAD MENDOZA, he elahorado en este Seminario bajo la
direccran del DR, DAVID RANGEL MEDINA, la tesis tituladas

"REQUISITOS DE PATENTABILIDAD DE LDS INVENTOS

En  consecuencia vy cubiertos lus
reguisitos esagnciales del Reglamento de Examenes
Frofesionales, solicito a usted tenga a hien autorizar los
tramites para la realizacion de dicho examen, ’

.
A T E A ME N T E
"ROR MY RAZA HAYLARA EL. ESPLIRTITU"
Ks l
—"——L

L ) DR, DAVID RANGEL ‘MEDINA
W DIRELTOR DEL SEMINARIO,
Wi

DRMEanr . C. PIANE






A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE
MEXICO, MI " ALMA MATER " CRISOL DE MIS
SUENOS, ILUSIONES Y  REALIDADES
PLASMADAS EN ESTE INCIPIENTE TRABAJO

CON MI AGRADECIMIENTO ETERNO A Wi
AMADA FACULTAD DE DERECHO EN CUYO
SENO SE FORJARON MIS ESPERANZAS,
ANHELOS Y REALIDADES.



"NO HAY NADA MAS NOBLE QUE LA LEY,
PUES DISTINGUE A LOS HOMBRES DE LAS
BESTIAS, PORQUE ESTAS SE RIGEN TAN
S0LO POR EL INSTINTO Y EL HOMBRE ES
GOBERNADO POR LAS LEVES DE LA
RAZON Y DE SU ESPIRITU Y POR LO TANTO
ES LIBRE".

CICERON



INDICE

INTRODUCCION

CAPITULO |
REQUISITOS DE PATENTABILIDAD DE LOS INVENTOS

A. REQUISITOS POSITIVOS
1. NOVEDAD
1.1, CONCEPTO DE NOVEDAD
1.2. FUNDAMENTO LEGAL DE LA NOVEDAD EN EL DERECHO MEXICANO
1.3. CLASES DE NOVEDAD EN LOS DIFERENTES SISTEMAS JURIDICOS

1.4, DIFERENCIA CON LA ORIGINALIDAD
1.5, PERDIDA DE LA NOVEDAD

2. ALTURA INVENTIVA

2.1. CONCEPTO DE ALTURA INVENTIVA
2.2 FUNDAMENTO EN LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

© § INDUSTRIALIZACION

3.1.CONCEPTO -
3.2. FUNDAMENTO LEGAL

8. REQUISITOS NEGATIVOS
1. CONCEPTO

2. FUNDAMENTO LEGAL DE LOS REQUISITOS
NEGATIVOS DE PATENTABILIDAD DE LOS INVENTOS

CAPITULO W
LAS PATENTES EN MEXICO .

A. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL

1. ARTICULO 20 CONSTITUCIONAL
2. FRACCION XV DEL ARTICULO 89 CONSTITUCIONAL

9. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD DE LOS
INVENTOS EN LA EVOLUCION LEGISLATIVA
DEL DERECHO DE PATENTES EN MEXICO

1. DECRETO EXPEDIDO POR LAS CORTES ESPANOLAS EL 2 DE OCTUBRE DE 1420

2. LEY BOBRE PRIVILEGIOS EXCLUSIVOS A INVENTORES O PERFECCIONADORES O
INTRODUC TORES DE ALGUN RAMO DE LA INDUSTRIA DEL 7 DE MAYO DE 1832

3. LEY DE PATENTES DE INVENCION O PERFECCIONAMIENTO DEL 7 DE JUNIO DE 1600

4. LEY DE PATENTES DE INVENCION DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 1903
8. LEY DE PATENTES DE INVENCION DEL 27 DE JULIO DE 1926

-

DY NwN

25

25
27



6. LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1542
7. LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DEL 10 DE FEBRERO DE 1876
8. LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

CAPITULO Il

NORMATIVIDAD INTERNACIONAL RELACIONADA
CON LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD DE
LOS INVENTOS APLICABLE EN MEXICO

1. CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL 20 DE MARZO DE 1883
2, TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES
3. CONVENIO DE MUNICH SOBRE LA PATENTE EURQPEA DEL & DE OCTUBRE DE 1973
4. ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO
5. TRATADO DE LIBRE COMERCIO PARA AMERICA DEL NORTE

CAPMITULO IV
COMPROBACION DE LA EXISTENCIA OE LOS
REQUISITOS DE PATENTABILIDAD DE LOS INVENTOS

A. SISTEMA DE CONCESION DE LAS PATENTES

8. REQUISITOS LEGALES PARA LA OBTENCION
DE LAS PATENTES DENTRO DEL SISTEMA JURIDICO MEXICANO

1. TRAMITE DE LA SOLICITUD DE PATENTE
MEDIANTE EL CUAL SE COMPRUEBA LA
EXISTENCIA DE LOS REQUISTOS DE PATENTATABILIDAD

a. ANTE QUIEN DEBE DE SER PRESENTADA LA SOLICITUD

b. QUIENES PUEDEN SOLICITAR LA PATENTE

¢. REQUISITOS CON LOS CUALES DEBE DE CUMPLIR LA SOLICITUD DE PATENTE
d. FECHA DE PRIORIDAD

¢. PUBLICACION DE LA SOLICITUD

f. EXAMEN DE FORMA

9. EXAMEN DE FONDO

CAPITULOV
ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS DIFERENTES
SISTEMAS JURIDICOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

SISTEMA JURIDICO NETAMENTE LATINO
LEY DE PATENTES DE FRANCIA
LEY DE PATENTES DE ESPARA

SISTEMA JURIDICO GERMANICO
LEY DE PATENTES DE ALEMANIA
LEY DE PATENTES DE SUIZA

a3
74

100
102
108
107
112

119
120

122

140

14t



SISTEMA JURIDICO ORIENTAL
LEY DE PATENTES DE LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA
LEY DE PATENTES DE JAPON

SISTEMA JURIDICO DE DERECHO COMUN
LEY DE PATENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
LEY DE PATENTES DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETARA

CONCLUSIONES
ANEXOS
BIBLIOGRAFIA

161

187

161
167



INTRODUCCION

El motivo para dessrrollar como tema de esta tesis los “Requisitos de
Patentabilidad de los Inventos®, estriba en el hecho de que los bienes matariales que nos
rodesn y con los cusies tenemos conlacto en nuestra vida cotidiana, se encuentran
protegidos a través de los derschos de Propiedad intelectual, principaimente por el
derecho de patentas (Derscho de Propledad industrial.)

Esa parcels del derecho que se ha dado en lamar Propiedad Industrial,

comprende doa ramas:

1°- Derecho de Autor.- Reguls todo io concemients a las obras fiterarias,
musicales, artisticas, fotograficas y cinematograficas, asi como el soft ware en ¢! érea de

la computacion

2°- Derecho de Propiedad Induatrial.- Abarca, por un lado, o relativo a los
modelos de utilidad, marcas, dibujos industriales, competencia desies! y por lo que se
refiere a las patentes de invancion, éstas constituyen el primer tipo de derecho privativo
industrial que aparece en ia historia .

Su proteccion corresponde sin duda a la idea de justicia en favor del Inventor,
pero responde mas & los intereses de !a colectividad, la cual logra a camblo de {os
derechos de patente concedidos, ) beneficio del progreso tecnolégico industrial de pais.

No. siempre {as patentes de Invencidn fueron reconocidas unénimemente por fa
doctrina o por |a legisiacion. La proteccion de las patentes tienen su desarrollo histérico
de la siguiente manere:

Desde fines de ia Edad Media se introdujo en cada pais al comenzar sy
industriaiizacién , una proteccion para las invenciones a principio del siglo XV al XiX,
mediante el otorgamiento de privileglos individuales al inventor; més tarde con la



. Revolucién Industrial del siglo XIX, mediante el otorgamiento da patentes sobre una

base legal la cuai se denomind * Statutes of Monopolies * (Ley inglasa de Monopolios) de
1623, siendo esta la primera reglamentacién en materia de patentes proplamente dicha.

Hoy en dia ya no sa puede poner en tela de juicio la necesidad de la existencia
de ia legislacion sobre patantes, ya qua el prestigio ds un pais y su desamollo cientifico y
tecnoidgico astd an funcion dai nimero de patentes utiles y aplicables qua éste tanga.

Las invanciones tecnoldgicas son reguladas en nuestro pais por s Secratarie de
Comarcio y Fomento Industrial a través del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial y
ds s Ley de Proteccion a |s Propiadad Industrial siendo la concesion de una pstente
consecuancia de todo un proceso juridico bassdo an una astructura institucional
determinada.

Puede afirmarse que ¢! gobiemo mexicano se ha caracterizado por una politica
nacionalista, dentro de lo que permite el contexto de una economia dependients, como
lo es la mexicana, y prusba de ello as la expedicion da varias isyes que han tendido a ia
consolidacion de un desarrolo sostenido y autosuficiente. México ha adquirido
conciencia de la enorme importencia que raviste para un pais taner objetivos ciaros y
precisos en meteria de patentes, de shi la importancia que se Ia ha dado a los requisitos
da patentabilidad de las invenciones como lo son la novedad, altura inventiva y la
industrislizacién de las invenciones.







CAPITULO |
REQUISITOS DE PATENTABILIDAD DE LOS INVENTOS

Para poder adentramos al estudio de los requisitos con los cualas debe de
cumplir un invento para obtener proteccién por parte dal Estado a través de una
patents, as nacesario definir, lo que de ecuerdo con nuestro derecho, se encuadra
tanto en el concepto de invencién como en el de patents, asi el Instituto Maxicano de
Propiedad Industrial (IMPI), conforme a lo estipulado en el articulo 15 de la Ley de la
Propiedad Industrial considera que una patente parte de una invencién, la cual se
entiende como uns creacion intelectual que permite transformar la materia o la
energia de la naturaleza para su aprovechamiento por ef hombre, a través de la
satisfaccion inmediata de una necesidad concreta, quedando comprendidos antre las
invencionss los procesos o productos de aplicacion Industrial. En tanto, |a patanta as
considerada como el titulo que permite al Inventor o a su causahabiente explotar de
modo exciuslvo un invento durante un tiempo determinado, mediante el cumplimiento
de clertas obligaciones que la propia ley y su reglamento le marcan.(articulo 9°)

De lo anteriomente sefalado resulta qua derecho del inventor preexiste al
reconocimiento y tutela de su invento por la Ley, sin embargo, el otorgamiento de la
patente respectiva Implica 8l cumplimiento estricto de clertos requisitos, designados
también como CONDICIONES DE PATENTABILIDAD, las cuslas han sido
clasificadas tanto por el Doctor David Rangel Medina ! como por diversas

legisiaciones de Propiedad Industrial en:
8) Requisios Positivos, y
b) Requisitos Negativos,

| David Range! Medina. "Qerecho de la Propiedad industrial e Intelectual,_Universidad Nacional
Auténoma de México, México: 1991 pég 25



A. REQUISTOS POSITIVOS.

Dentro del grupo denominado "Requisitos Positivos®”, se encuentran los
Hlamados elementos intrinsecos de los inventos ios cuales estan integrados por LA

NOVEDAD, LA ALTURA INVENTIVA Y LA INDUSTRIALIZACION?

Cabe seflalar que las condiciones positivas de patentabilidad de los inventos,
deben de caracterizar una creacién para tensr acceso a !a proteccion patentaria,
debido a ello, es importante analizar cads uno de los requisitos de patentabilidad
anteriormente enunciados, por tal motivo comenzaremos con:

1. NOVEDAD.

Para destacar {a importancia de esta condicién objetiva de patentabilidad, hay que
sefialar que ef contenido de (a actividad inventiva originadora de esta clase de
derechos de Propiedad industrisl, de manera invariable habra de lisvar, para merecer
esa proteccién un elemento qua deba ser constante: LA NOVEDAD.

1.1 CONCEPTO DE NOVEDAD.

Antes de definir juridicamente el concepto de novedad, debemos sefaiar (o

2 Di Pascual, Di Gugliekmo. "La [nvencion Patentable” Jurisprudencia Argstina nim 3540, mayo
6 Buenos Aires, Argenting: 1870 ° pég. 75



que comunmente se entiende por el mismo, asi de acuerdo con lo que sefala el

Diccionario de la Lengua Espailola, se entiende por Novedad:?

" algo que se oye o se ve por primera vez, la novedad es el estado o calidad de
nuevo."

De acuerdo con lo que sefiala el jurista Carlos E, Mascamefias, debemos
entender por novedad dentro del Derecho de Propiedad Industrial:

"al objeto que constituye el invento o sea, e rasultado da la actividad inventiva, no
conocido publicamente y de forma suficiente para que un técnico en la materia pueda
reslizario.™ :

Hay que sefialar que ia Ley vigente (L.P.L), establece lo que se debe de
entender pof ol concepto de nuevo, esto dentro del pirrafo | dal articulo 12°

"articulo 12°- Para los efectos de este titulo se considerard como:

|- Nuevo, @ todo aquelio que no se encuentre en el estado de la técnica;

Il.- Estado de la Técnica, al conjunto de conocimientos técnicos que se han
hecho publicos mediante una descripcién oral o escrita, por la explotacién o por
cualquier otro medio de difusion o informacian, en el pais o en el extranjero ..."

Antes de finalizar con este punto, hay que tomar encuenia que el requisito de
novedad segun Miguel R, Aguilo, en su articulo "Objeto de la Patente de Invencion®,
cuenta con dos fundamentos dentro de ia doctrina:

a) De hecho.- en cuanto un invento recibe la publicided prevista por la ley,
cualquiara puede conocero y asi comprobar su explotacién libre, esta situacion

provoca |a pérdida del slemento denominado novedad, el cual como se indicd

3 Diccionario Real Academia Espafiola. "Novedsd” magrid Edtorial Espasa-Calpe: 1870 pig

730
4 Carlos E. Mascarrefias."Objeto de las patentes ds |nvencién” Revista Mexicans de is Propledad
Industrial y Artistica. Afo | nim 2 Maxico: 1963 pag 210



anteriormente es un requisito indispensable para que un invento sea protegido através
de una patente, por eso si las legislaciones de propiedad industrial no fa exigieran
como condicién de patentabilidad, se tendria que solicitar al presunto inventor una
pruaba eficaz sobre la prioridad de su invencion, exigencia que haria poco menos que

impracticabie la concesién de patentes.

b) De derecho.-respecto a este fundamento podemos mencionar, que la patente
confiere a aquel que la obtiene, derechos exciusivos sobre el objeto patentado, ya
que seria injusto conferir darechos adquiridos por terceros, ya sea que los mismos
fueran del dominio publico, o bien que fueran parte de un patrimonio privado.

Cuando el objeto patentado pertenece antes de la solicitud da la patente a uno
u a otro de dichos dominios, no se puede otorgar una patente, es més no se pusde
afirmar que la invencion es nueva. por que esta ya existe y se ha divulgado, se ha
dado ha conocer, asi por ejempio si alguien produce un objeto y no hace mds que
repetir una creacion que ya existia. pero que aln le es dasconocida pero ya ha sido
hecha por otros, existe una invencion pero no constituye una nueva inventiva y por
consiguiente, no tendré derecho a obtener una patente, ya que ai ente es nuevo para
&1, pero no para los demds, debido a que el inventor falto de informacién, no conoce el
estado actual de 1a técnica, el resuitado para éi constituye una invencion, pero para el
mundo no es considerada como tal, puesto que el objeto de ésta, el resultado de la
actividad inventiva ya era conocido. el invento ya se habla conocido, objetivamente no
existe la invencién.

Una vez definido el concepto de novedad, @s importante mencionar, que
debido a que dicho concepto no es unitario, pues existen diversas concepciones

sobre ¢f mismo, pero aGn asi en casi todas !as legislaciones sobre propiedad industrial



se exige la novedad como requisito indispensable para el otorgamiento de una
patente, la cual varia en algunos puntos especificos, esto dependiendo del sistema

juridico al que pertenezca.

1.2, FUNDAMENTO LEGAL DE LA NOVEDAD EN EL DERECHO MEXICANO

El requisito positivo de la Novedad, encuentra su fundanmento dentro de los
siguientes articulos de |a Ley de Propiedad Industrial.

Dentro del articulo 16°, se establece lo que se considera como patentable
exigiendo para que se de tal situacion, la presencia de la Novedad.
"articulo 16°.- Seran patentables las invenciones que sean nuevas,..."

La misma Ley, establece cuando se considerard que una invencién es nueva,
esto dentro del articulo 17°.
"articulo 17°- Para determinar que una invencién es nueva y resultado de una
actividad inventiva se considerara el estado de la técnica en |a fecha de presentacién
de la solicitud de |a patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Ademas, para
determinar si la invencion es nueva, estaran incluidas en el estado de 1a técnica todas
las solicitudes de patentes presentadas en México con anterioridad a esa fecha, que

se encuentren en trdmite, aunque la publicacion a que se refiere el articulo 52° de
esta Ley se realice con posterioridad.”

Es importante mencionar que posteriormente se hara referencia al
procedimiento para la obtencién de una patente, ya que através de éste se
comprueba |a existencia de los requisitos de patentabilidad de los inventos.

Dentro de los dleferentes Sistemas Juridicos existentes, el concepto de
novedad, es visto desde difmnt‘es puntos de vista, por ello es necesario establecer

las diferentes clases de novedad.
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1.3. CLASES DE NOVEDAD EN LOS DIFERENTES SISTEMAS JURIDICOS

Cada una de las regulaciones sobre materia de propiedad industrial, establece
como requisito para la obtencion de una patente, la presencia de |a condicién objetiva
de la novedad, asi por ejemplo los paises que pertenecen al alstema juridico latino,
consideran dentro de su legislacién en materia de patentes a la novedad objetiva,
dantro de este sistama, podamos encontrar a Francia y Espafia en los cuales se
exiga:

“|la novedad objetiva y no |a temitorial, en |a cual se juzga a la novedad en base a dos
principios fundamentales:

1) se considera a la novedad de la invencién desde el dia y la hora en que se
solicita su registro;

2) ademas para que la invencién pueda ser considerada como nuava, no debe
de haber sido conocida con anterioridad a |a fecha de |a solicitud, de modo
suficiente para que pueda ser ejecutada.”

Por su parte el aistema Americano, considera:
"sobre todo de la novedad, el elemento subjetivo, exige la prueba de que el
inventor es el verdadero autor de la invencion, cuyo privilegio adquiere a
partir del dia en que se depésite la solicitud de su registro."s

Las publicaciones impresas privan de novadad a la invencion en cualquier

parte del mundo en que hayan sido realizadas.

En cambio, el uso, sea en el pais de origen o en el extranjero, no impide la

novadad, pero debe vincularsele al dig en que la inventiva tuvo origen.

3 Julio C. Ledesma, "Patentes de Invencién” Enciclopedia Juridica Omeba, 23; Tomo VI,
Buenos Aires: Editorial Bibliografica, Argentina: 1930 pag 890

6 Lec., cit



El sistema germénico, se inclina:

* al principio objetivo, pero lo limita en el tiempo y espacio . En el tiempo, ai no
considerar novedoso lo que se haya hecho con anterioridad a los cien aifos, y
en el espacio en cuanto que no priva de novedad el uso de la invencién cuando
se haya hecho en el extranjero. Se pierde, en cambio la novedad en todos los
casos de publicaciones impresasa, sea cual fuere el palis en que tuvieron
lugar."?

Ei sistema oriental establece:

"que para que se pueda otorgar una patents, el invento debe de ser nuevo, es
decir que no se ha divuigado en e! pais de origen o en el extranjero, por lo tanto
o8 un sistema en el cual prevalece la novedad absoluta."*

La condicion de novedad absoiuta va muy bien con la exigencia de que el
solicitante sea el inventor. Pero no se trata de dar permisos a los inventores, sino de
fomentar el desamollo Industrisl y economico de cada pais y por esto, no basta con el
fomento de la invencién, sino que es muy importante ir mds lejos, debldo a esto es
que algunas legisiaciones en materia de patentes solamente exigen la novedad en el

pais de origen sin tomar encuenta que esa invencion ya haya sido creada en alguna

otra parte del mundo.

Por eso cabe sefalar que poco imporia, entonces que el solicitante sea el
inventor, lo que cada estado busca son nuevas industrias, nuevos productos o bien

una mejora en su produccién industrial.

7 Loc., ci.
Loc., cit.



1.4. DIFERENCIA CON LA ORIGINALIDAD

_ Esta condicién objetiva de patentabilidad, no debe de ser confundida con la
Originalidad, ya que de acuerdo con que sefiala Julio C. Ledesma’ , debemos de
considerar que un objeto inventado es nuevo, cuando ha sido creado por primera vez,
lo cual da lugar a la existencia de una prioridad sobre la creacién, mientras que la
originalidad es el elemento creado, es un elemento constitutivo de la propia esencia
de 'a invencion. Ambos términos encierran dos conceptos diferentes, porque el
hecho de que el ente inventado constituya una creacién, no implica que en el
momaento en el que el inventor lo concibe, éste no haya sido ya hecho por otro y en un
lugar diferente y por lo tanto ¢! mismo ya haya sido conocido.

La confusion entre 'a novedad y la originalidad se da principaimente en la
doctrina Latina, no asi, en Inglaterra, Estados Unidos y Alemania.!?

Una invencidon necesariamente tiene que ser nueva pero no por ello se debe
considerar es que todo lo nuevo sea una invencidn, ya que un producto puede ser un
nuevo ente, pero de tal naturaleza que no llegue a ser una invencién, por tal motivo
es necesario llevar acabo hn examen de novedad mediante el cual se examinen los
caractéres intrinsecos de! ente creado y asi poder determinar si su aporte diferencial
constituye una invencion, y estar en condiciones de que un producto sea protegido a
través de una patente.

Es importante mencionar que la novedad encierra en si un concepto cronoldgico,

en tanto la originalidad es una caracteristica intrinseca del mismo ente creado ya que

- déste puede ser original y constituir una invencién y no ser nuevo, por que éste fue

9 Julio C. Ledesma, Op. CR. pig 779
10 Martin, Wasserman. "Novedad de la Invencién Patentada” Revista Jurldica Argentina La Ley

Tomo 58, dia § de julio, julio-agosto-septiembre Buenos Aires Argenting: 1949 pég. 23



creado anteriormente por ofra persona o bien en otro lugar, debido a esto la
6ﬂglnllldld casl siempre es considerada una cuestion de derecho de acuerdo con lo
que sefaia Julio C. Ledesma, dentro de su articulo denominado "Las Invenciones" !!

El concepto de novedad es por lo tanto un concepto mas amplio que el de
originalidad ya que una creacién subjetivamente original puede no ser nueva,

Cabe sefialar qdo ia tutela de una invencion, constituye antes de su patentamiento
ia tutela de ia novedad de ia idea inventiva, en cambio la tutela de ia patente se
refiers a ia proteccion de ese mismo secreto dado a conacer a fin de que e! inventor
que fo ha hecho pueda ejercer un monopolio exclusivo sobre su secreto, por eso si
éste ha ejercido ese monopolio antes de que se otorge la patente, esta situacion
provoca la pérdida de ia novedad dei invento y como ldgica consecuencia ia nulidad

de [a patente.

1.5, PERDIDA DE LA NOVEDAD

En algunas ocasiones una invencion puede estar desprovista de novedad, por un
hecho realizado por un tercero o bien por una accién del propio inventor. Asi cuando
una invencién ha sido patentada, realizada, descrita o utilizada por otro que no sea el
inventor, con anterioridad a !a solicitud de |a patente, de modo tal que su publicacion o
comunicacién haya permitido su aplicacién, se dice que el invento ha pasado a formar
parte dei dominio publico o bien de un patrimonio privado ajeno, esta situacion
provoca lo que conocemos como anterioridad, la cual da por terminade con la

novedad del invento.

" Julio C. Ledesma, Op. Cit. pdg 800



En cambio si la invencién ha sido dada a conocer o ha sido comunicada sin
ninguna formalidad prevista por |a ley, sin ninguna limitacion antes de 1a solicitud de
su patente, ya sea por el mismo inventor o por terceros que tuvieron conocimiento del
mismo, existe lo que se llama divulgacion.

La inexistencia o la pérdida de la novedad deba de extraerse del conocimiento
que se tenga del QUID INVENTUM.

Un invento deja de ser nuevo en principio, cuando son conocidos
suficientemente sus particularidades, las cuales son necesarias para que este sea
aplicado o bien pueda ser ejecutado, el conocimiento de esas particulariedades por si
mismo no origina una anterioridad, ya que el concepto de antedon'qad, esta reservado
para la pérdida de la novedad, derivada de la existencia de una patente anterior a la
fecha de presentacion de la solicitud.

En el articulo 18° de la Ley de Propiedad Industial, respecto de la pérdida de la

noveded, se establece lo siguiente:

"articulo 18°- La divulgacion de una invencién no afectard que siga
considerdndose nueva, cuando dentro de los doce meses previos a la fecha de
presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, el
inventor o su causahabiente hayan dado a conocer la invencion, por cualquier medio
de comunicacién, por la puesta en practica de la invencién o por que la hayan
exhibido en una exposicion nacioal o intemecional. Al presentarse la solicitud
correspondiente debera incluirse la documentacién comprobatoria en las condiciones
que establezca el reglamento de esta Ley.

La publicacién de una invencidn contenida en una solicitud de patente o en
una patente concedida por una oficina extranjere, no se considerara inciuida deniro
de los supuestos @ que se refirere este articulo."

Del trémite de la solicitud de la patente, se harda mencién posteriormente, ya
que mediante dicho trémite, se comprueba Ia existencia o bien la ausencia de los

requisitos positivos de patentabilidad, como de los requisitos negativos de los

inventos.



Para finalizar con este punto, hay que sefialar, que el incumplimiento del
requisito de novedad del objeto de la invencidn, en tanto que esta condicién es
necesarie pera !a validez de la patentabilidad, trae consigo la nulidad del titulo que en
un momento determinado olorga el Estado para hacer constar los derechns exciusivos

de explotacién de la Invencion.

Es momento de hablar del sagundo requisito positivo que exige |a ley para el

otorgamiento de una patente e! lamado:

2. ALTURA INVENTIVA.

Para poder entender el concepto de altura inventiva, es necesario considerar a

Ia invencion desde un punto de vista intelectual del hombre.

2.1. CONCEPTO DE ALTURA INVENTIVA

Para poder heblar de fe existencia de este requisito dentro de una invencién,

@3 necesario que;

"La invencion heya requerido para su produccion que ef sutor tuviere que
sorteer cientas dificulledss o bien vencer delerminados obstdculos mediente la
aplicacion de sus espaciales facultades derivadas de la clencia o del arte conocidas
por .12

2 Alfredo y Ricardo, De Paima, "Derechos infeiaciuaies” Tomo fi, edilosisl Astrea, Buenos Aires:
1986 pdg 212



Este requisito de patentablilidad esta relacionado con la elaboracion mental
necesaria para la obtencion del invento, esta integrada por el esfuerzo o la dificultad
que demande la realizacién de la idea, la cual debe ser formulada con la finalidad de
obtener una solucidn a un problema determinado. La dificultad que demande la
realizacion de ia idea solucién debe de ir en relacion con el nivel medio intelectual del
hombre, es decir se requiere que la produccion haya exigido al inventor aplicar todos
sus conocimientos técnicos sobre la materia y que mediante ia aplicacién de ellos
pueda vencer todos jos obstdculos que se presenten.

Asi ol articulo 129, fraccion lll de la Ley de Propiedad Industrial, define o que

se entiende por el concepto de Altura inventive.

"articulo 12°.- Para los efectos de este titulo se considerard como:

ill.- Actividad Inventiva, al proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan
de} estado de la técnica en forma avidente para un técnico en ia materia..."

Cabe senalar que ia invencion es la idea misma, es el resultado de un nuevo
pensamiento, porque ia invencién esta en ia idea que se ha creado através de la
forma, y no en la forma misma, por eso la invencidn patentable esté en la conjuncion
entre la idea y |a forma material que la contiene, lo contrario equivaldria a sustituir Ja
forma a la sustancia, lo cual implicaria servirse para establecer la individualidad de un
hombre de los elementos exteriores, en lugar de considerar su cardcter o bien sus
facultades mentales. Por eso debemos recabar de las formas extemas, el
concepto fundemental de la invencién y basarse sobre esto para decidir sobre todas
jas cuestiones que puedan surgir en relacion a ella.

Es necesario distinguir 1a idea solucién de ias cosas concretas, las cosas que
son realizadas y obran en nuestros sentidos, la idea no debe de ser confundida con

una cosa concreta, ya que como se sefialé anteriormente el derecho del inventor
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recae sobré la concepcién mental abstracta que rige la invencién y no sobre el
reagrupamiento de medios materiales y menos atn sobre el cuerpo material en el cual
se concreta la idea.

El concepto ldgico que constituye la sustancia misma de la Invencion se puede
lograr analizando el objeto concreto que pone de resalto a la invencion, determinando
los diversos elementos y eligiéndolos posteriormente para conservar las
caracteristicas esenclales que resaiten de dicho analisis, descartando los accesorios,
hay que mencionar que s necesario hacer una interpretacion légica y formal de!
objeto de la invencién.

"S| en todo ente inventivo, se encuentra el concepto légico constituido por la
Idea solucidn, consecuentemente, toda invencién se identifica con un singular

concepto, el cual tiene un cardcter unitario, constituyendo asi una unidad
tecnoidgica.!? .

Hay que seflalar que las partes de una invencion separadas entre si y sin
producir el efecto que en conjunto lograrian, no constituyen el objetc de la patente,
por que consideradas aisladamente no resualven ningun problema, y por lo tanto no
contienen la idea solucion. Esta situaclén no excluye que cuando ia invencién se
concreta a un ente complejo, algunas de sus partes puedan ser patentadas
aisladamente, pero para que esto se lleve acabo es necesaric que cada una de
dichas partes representen una entidad en si mismas y que constituyan por su parte la
solucion a un problema, asi por ejempio en una maquina compleja, pueden
encontrarse grupos de aparatos que adopten funciones separadas y que tengan vida
independiente de la union con las ofras partes. Sin embargo tales combinaciones

mecdnicas no pueden constituir alsladamente el objeto de ia patente.

3 Ibidem.



"La idea solucion o QUID INVENTUM abraza por medio del concepto que la
constituye un determinado campo en la lécnica y s en ésta sobre la que se extiende
ol derecho del inventor."!4 v

Este principio es de gran importancie, porque mientras, por un lado cada
invencién contiene siempre en si inumerables invenciones del pasado, transformadas
al presente en medios usuales de Ia técnica, por el otro, no se oxtulllmita nunca
completamente a un campo de |a técnica.

El tema de la alturs Inventiva, en los diferentes textos legislativos, en las
decisiones judiciales o administrativas, y en las opiniones de los diferentes autores
sobre |a materia, como para @ autor Norteamericano Kass Leon, en su articulo "El
Derecho de Patente™!* reconoce la existencia de este requisito de patentabilidad de
los inventos, mismo que se encuentra condensado en la expresion “alturs
inventiva”, concepto mediante el cual se pretende exciuir del patentamiento a los
inventos, que no denoten un particular grado de esfuerzo o bien un mérito creativo
frenta al estado conocido de alguna rama de la ciencia o tecnologia, dentro del cual
se desea insertar al supuesto invento.

Habré por lo tanto, ciertos desarrolios técnicos que no obstante no ser todavia
conocidos como tales dentro del estado de esa rama del saber aplicado, y por lo tanto
no obstante de no carecer de novedad, presentaria un insuficiente grado de asfuerzo
creativo, avance o mérito de aplicacién frente a lo ya conocido.

Respecto de este punto, existen diversas opiniones, asi por ajemplo, Pedro C.
Brever Moreno sefiale:

* ol elemento de altura inventiva, no debe da ser considerado como
requisito de patentabilidad, precisamente por la indole subjetiva de tal apreciacion y

14 Idem,
13 Ledn R., Kass. "€l Derecho de Patentes’ Revista Facelas num. 58 (4) Washintong D.C.
E.UA: 1982 pag 37
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ademds por que la altura inventiva o mérito inventivo, puede referirse a diferentes
aspectos no siempre coincidentes como lo serfian el esfuerzo que demandé la
creacion o las ganancias que pueda generar, trascendencia social, etc."!6

Podemos hacer referencia de que dentro de los elementos relativos a la
elaboracién mental necesaria para la obtencién del invento, se encuentra ia
denominada altura inventiva, en la cual se considera a la invencién desde su lado
interno, desde un punto de vista intelectual del inventor, éste elemento ests integrado
asi por el esfuerzo o la dificultad que demande la realizacidn de |a idea solucién en

relacién con al nivel medio intelectual del inventor.

2.2 FUNDAMENTO EN LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Al igual que el requisito anteriormente sefalado, la Altura Inventiva, se
encuentra pravista y regalmentada como requisito de patentabilidad dentro de| articulo
16° de la propia Ley de la materia, mismo que sefiala:

"Seran patentables las invenciones que sean nuevas, resuitado de una
actividad inventiva..."

Hay que mencionar, que dentro del articulo 17° se establece que para
determinar el hecho da' que una invencion sea considerada como resultado de una
actividad inventiva, es necesario tomar en cuenta el grado en que se encuentre el
estado de la técnica, es decir es necesario que la invencion que se desea patentar. no
haya sido presentada con anteriodad, ya que este hecho implicaria que dicha
invencién no representara un grado de esfuezo mental por parte del inventor y sélo se

tratara de una copla o réplica de una invencién anterior.

16 Pedro C., Brever Moreno, "Tratedo de P. Invencién” Abelar-Perrot, Buenoa Aires,
Argentina: 1975 pig 297-299



El tercer requisito para que un invento pueda ser protegido a través de una

patente, |0 constituye como ya se ha indicado, la:

3. INDUSTRIALIZACION

3.1 CONCEPTO

La industrislizacién o también llamada materializacién de la !dea solucién por
Julio C Ledezma!?, constituys el tercer requisito da patantabilidad de los inventos, ya
que para qua la idea sea tresladada al campo técnico, es necesario que la misma sea
matarializada.  Ello equivale a afimar que una pura concepcién mental, no
constituys una invenclén en al sentido legal, es decir la simple existencia de la idea
solucidn o la nocidn Intelectual sobre una cosa qua pudiera ser hecha o fuera utii no
hace nacer un derecho de privilegio ni Impide a otros desarrollar practicamente la
misma idea, ya que la sola concepcién no es determinable, no se ha producido
matarialmente an la industria.

Dentro del Dicclonario para Juristas, de Juan Palomar, encontramos que se

defina a la Industrializacién como:

" La aplicacién de los procedimientos de la industia a una actividad, dar

cardcter industriel a una cosa, dasarrollar |a industria."!#

7 Ledezma. op. cit,, pég 691 .
L Juan, Palomar de Miguel. Diccionario para Juristas. México: Editorial mayo, 1981 pdg.576



Dentro de la Ley de la materia, encontramos definido el concepto de

industrializacion o aplicacion industrial, asi el articulc 12 en su fracclon IV sefala:

"articulo 12°.- Para los efectos de este titulo se considerara como:

IV.- Aplicacién industrial, a |a posibilidad de que una invencién pueda ser
producida o utilizada en cualquier rama de la actividad econémica ..."

Para que exista un privilegio, es pues, necesario que el inventor encuentre e
Indique los medios necesarios para poder ejecutar fisicamente su Invencion,
presentindola revestida de una forma material que ia haga tangible.

La Invencién no se limita a la forma, sino que estd Integrada tamblén con la
Idea, la Invencldn es por 'o tanto la conjuncién entre |a idea y la forma.

Sin embargo, no debemos confundir la materializacién de 1a idea solucion con
la ejecucién o construccion material de cuanto forma el objeto de Ia invencion. No es
necesario que la invencion sea efectivamente ejecutada y producida en la industria
para que Se otorge la patente sobre la misma, basta que el inventor haya concebido
los medios practicos necesarios para llevar a cabo su produccion en !a industria y los
haya manifestado de manera clara en su solicitud. Por eso no es necesario que el
inventor haya oxperimehllvd‘o con los medios materiales ideados por él para poner en
practica su Inventiva.  Naturalmente que aquelios inventores que no lo hayan
realizado, pueden llegar a la conclusién de que su concepcion no es un verdadero
invento, sino sélo en apariencia, porque bien se puede creer haber superado todas
las dificultades, cuando, en cambio se advierte en la practica que se incumé en un

efTor.



La prueba exacta de estos conceptos estriba en que muchas veces una
invencion puede estar conceptualmente ‘terminada y ser suceptible de una
descripcion completa mediante palabras, mucho antes de que puada ser ejecutada
con medios materiales, por lo que podria pensarse que seria injusto que el inventor no
pudiese proteger su derecho porque no haya llegado a su ejecucion material, esto
podria llegar a requeride un largo tiempo y por lo tanto durante todo ese lapso de
tiempo su invencidn podria caer fuera de la proteccion de una patente. En
conéocuencla conviene precisar el concepto de materializacion, diciendo que la
invencién debe estar constituida por la idea soluclon, concretada en la descripcion
material.

Es importante seitalar que el hecho de que un invento sea suceptible de
producirsa en la Industria, constituye uno de los elementos necesarios, para que se
pueda conceder una patente de invencion ya que la razén de ser de una patente, es
el hecho de que el invento pueda ser aprovechado en la industria para beneficio de la
humanidad, Implicando para ello, que en el momento de ser producido en la industria,
s decir que se haya materializado, constituya cambios ya sea en |a materia o bien en

la energia que nos rodea .
3.2 FUNDAMENTO LEGAL

Por ello el ordenamiento juridico sobre patentes en los diversos palses del
mundo, al enumerar las cosas que pueden ser reivindicadas en una patente, siempre
las condiciona con expresiones tales como " resultado Industrial "' o " inventos
suceptibles de apiicacién industrial " o bien deben de tener un caracter industrial

definido, es decir debe ser un nuevo producto industrial.
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Asi mismo, dentro de la Ley Mexicana de la Propiedad Industrial, encontramos

reglamentado este requisito, dentro del ya multicitado articulo 16°,

"Seran patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una

actividad inventiva y susceptibles de aplicacién industrial...”

Sea cual fuere la definicion utilizada para indicar el concepto de
industriallzacién, entendemos y sabemos que sin éste, el objeto de las patentes de
invencion carece de sentido alguno. Por tal razon las ideas mas ¢ menos suceptibles
de aprovechamiento industrial no pueden ser patentadas, quizd podrdn tener un gran
valor intelectual pero para los efectos del derecho de patentes es como sino
existieran.

En consecuencia con este criterio, algunas de las legisiaciones excluyen de la
patentabilidad a los descubrimientos 6 invenciones puramente teéricos, asi en ruestra
legislacion esta clase de inventos, quedan fuera de la protecclén legal.

Resulta prudente advertir que se puede considerar a la industrializaclén de
un invento, como parte de los efectos producidos por una patente en e/ mundo
exterior, en los cuales se puede incluir el éxito comercial de una invencién o las
ventajas que ella origina para la humanidad. Es por ello necesario admitir que sélo se
podrd conceder una patente de invencion, si la idea solucién o altura Inventiva
implica para el inventor cierta dificultad, ademas de ser original, es decir, que no se
haya dado a conocer y que esta sea suceptible de materializarse en la industria,
produciendo un aprovechamiento econémico para el inventor, y represente utilidad y

progreso para |a humanidad.
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8. REQUISITOS NEGATIVOS

1. CONCEPTO

Las condiciones negativas de patentabilidad, también llamadas requisitos

negativos se refieren a la exigencia de que ia invencidn positivamente patentable no
caiga bajo alguna de ias prohibiciones expresamente establecidas en ia iey.
" Reciben ei nombre de condiciones negativas de patentabilidad, por que su ausencia
debe de caracterizar a la invencitén. De ello se desprende que si la invencién cae
bajo alguno de ios supuestos establecidos por ia propia Ley, como prohibiciones, ia
invencidn carecerd de los atributos que se sefalaron como condicién para tener
acceso & que se otorge una patente de invencion.

De acuerdo con lo que establece el Doctor Rangel Medina en su libro
"Derecho de la Propiedad Industria! e Intelectual"'? , las prohibiciones establecidas en
la Ley se seffalan con el propdsito de impedir que una invencién sea protegida

injustificadamente mediante una patente.

Tales condiciones consisten en las prohibiciones legales expresas para
obtener una patente en determinadas dreas técnicas, en términos generales estin
representadas por (as invenciones listadas en los articulos 4°, 16% y 19* de |a Ley de

Propiedad industrial.

9 Rangel, Madina. op., cit. pag 25
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2. FUNDAMENTO LEGAL DE LOS REQUISITOS NEGATIVOS DE
PATENTABILIDAD DE LOS INVENTOS

Conforme a lo establecido dentro del articulo 4°, se puede observar que se
trata de una regla general dentro del Derecho de Propiedad Industrial, ya que se
aplica, a cualquier objeto o bien qua se encuentre reglamentado por la Ley de
Propiedad Industrial.

"articulo 4°- No se otorgaré patents, registro o autorizacién, ni se daréd
publicidad en la Gaceta, a ninguna de la figuras o instituciones juridicas que regula
esta Ley, cuando Su contenido o formas sean contrarios al orden publico, a la moral y
a las buenas costumbres 0 contravengan cuaiquier disposicion legal.”

Hay que sef\alar que ia Ley de Propiedad Industrial contempla dentro de un
mismo articulo tanto a los requisistos positovos, para después hacer referancia de lo
que no podré ser considerado como susceptibie de patentarse, asi dentro del articulo
16°, encontramos ambos requisitos.

"articulo 16°- Serdn pstentables las invenciones que sean nuevas, resultado
de una acividad inventiva y susceptibies de aplicacion industrial, en log términos de

esta Ley, excepto:

I.- los procesos esenciaimente biolégicos para la produccion, reproduccion y
propagacion de plantas y animales;

Il.- El material bioldgico y gendtico tal y como se encuentra en ia naturaleza;
iit.- las razas animales,
IV.- el cuarpo humano y las partes vivas que lo componen, y

V.- Las variedades vegetales."

En cuanto a las variedades vegetales, estas de acuerdo con lo que
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seffala el texto del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, del cual se hara
mencién posteriormente, podran ser protegidas a través de una patente, siguiendo el
principio que se@ estable dentro de nuestra constitucion, el cual sefala que los
Tratados Intemacionales se consideraran como Ley suprema .

Este articulo, sefiala lo que no podrd ser protegido mediante patente, ain
cuando sean invenciones, en tanto que el ariculo 19° estable también requisitos

negativos, pero en cuanto e lo que la propia Ley considera como no invenciones.

"artfculo 19°.- No se considerardn invenciones para los efectos de esta Ley:
I.- Los principios tedricos o cientificos;

Il.- Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya
existia en la natureieza, aun cuando anteriormente fuese desconocido para el
hombre;

.- Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales,
juegos o negocios y los métodos matematicos;

IV.- los programas de computacion;
V.- Las formas de presentacion de informacion;
VI.- Las creaciones estéticas y las obras artisticas o literarias;

VI- Los métodos de tratamiento quirirgico, terapéutico o de diagnostico
aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales, y

Vil- La yuxtaposicion de invenciones conocidas o mezclas de productos
conocidos, su variacion de uso, de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que
en realidad se trate de su combinacién o fusion de tal manera que no puedan
funcionar separadamente o que las cualidades o funciones caracteristicas de las
mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial 0 un uso no obvio para
un técnico en la materia.”

Un ciaro ejemplo de que los requisitos negativos de patentabilidad dependen
on gran medida de las necesidades politicas y econdmicas de un pals, es el del

cartificado de invencion el cual estuvo vigente en nustro pafs hasta que fué derogada
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la Ley de 1976, con la entrada de nuestro pais al GATT, del cual se hablara
posteriorments.

Cabe mencionar, que se puede presentar la posibilidad de que una invencién
relna todas y cada una de las condiciones positivas de patentabilidad y no obstante
ello, el acceso a ia proteccién patentaria le esté impedido en razén de que cae bajo
alguna condicidn negativa de patentabilidad, es decir que tal invencién, se encuentra
comprendida dentra de! listado establecido en la legislacidn aplicable en materia de
patentes.

Por eso hay que sefialar, que para que una invencién pueda ser objeto de una
patente, debe de reunir los requisitos positivas y no incidir en los negativos, y una vez
que los primeros astén establecidos en el objeto que sa pretende patentar, entonces
se podrd analizar si dicho objeto no cae bajo alguna prohibicion previamente
astablecida en |a legislacion de patentes.

Las referidas condiciones negativas de patentabilidad, se encuentran
ostablecidas en las diversas legislaciones de Propiedad Industrial, con el objeto y la
finalidad de Impedir que un invento sea protegido injustificadamente mediante una
patente de invencidn, con ellas, se pretender evitar que se produzca un dafto a la
saciedad.

En este momento, es importante sefialar, que ias modificaciones que a través
del tiempo ha sufrido 1a legisiacion en materia de patentes, ha abierto el acceso a la
proteccioén de nuevas invenciones, siempre y cuando estas cumpian con los requisitos
de patentabilidad antes referidos, es decir, que el producto que se desea patentar,
debe basarse en una manera universalmente nueva, anteriormente desconocida en el
mundo, ademds en el hecho de que se debe de transformar a ia materia 6 energia

existente en ia naturaleza en un objeto nuevo, pero también ese nuevo producto debe
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de ser una creacidn del ser humano, existiendo la posibilidad de que ese producto se
pueda producir en la industria o en alguna actividad productiva, como lo seria la
agricultura, mineria, construccion, servicios, etc, por decir algo.

Esas modificaciones de las cuales hablaremos en el siguiente capitulo,
también han tenido como objeto incluir nuevas prohibiciones para asl dar una mayor
proteccién a las nuevas invenciones, cuya patentabilidad anteriormente no estaba
expresamente prohibida.

Por jo tanto, el cumplimiento de ios requisitos tanto positivos como negativos,
son los que confieren &l autor de una invencién, un derecho exclusivo de explotacién

de su invento por el tiempo y en |as condiciones que establece |a [ey de patentes.






CAPITULO I

LAS PATENTES EN MEXICO.

Para que un invanto pueda sar objeto de proteccion lagal a través de la patente, es
necesario que satisfaga ciertas condiciones exigidas por |a ley, las cuales en su
esencia consisten, como se explicd en e capitulo anterior, en novedad, en ai
cardcter industrial, en el hecho de que implique esfuarzo para su inventor, es dacir,
que implique tener altura inventiva, ademis de tener un cardcter licito el invento.
Conforme a este principio, la Ley Maxicana de Propiedad industrial, condiciona la
patentabilidad de las invenciones a que estén comprendidas en alguna de las
categorias que sefiala la propia ley como patentablas, y que a |a vez, el invento no
adolezca de ningln vicio de los sefalados en |a propia lay, para hacerlo patentable.
Dentro de los derechos comprendidos en nuestra Carta Magna, podemos
encontrar al fundamento legal para la legislacién en mataria de patentes en los

articulos 28y Ia fraccién XV del articulo 89 constitucionales.
A. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.
1. ARTICULO 28 CONSTITUCIONAL

En afacto, el articulo 28 constitucional establece:

"En los estados Unidos Mexicanos, quedan prohibidos los monopolios, las
pricticas monopdlicas, los estancos y las axcenciones de impuestos en los
términos y condiciones que fijan las ieyes. El mismo tratamiento se daré a las

25
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prohibiciones a titulo de proteccion a Ia industria ...

Tampoco constituyen monopolios, los privilegios que por determinado tiempo
se concedan a los autores y artistas para |a produccidn de sus obras y los que
para su uso exclusivo de sus inventos, se otorgen a los inventores vy
perfecclonadores de alguna mejora..."

En el expresado articulo 28 constitucional que no se consideran monopolios,
sino privileglos por tiempo determinado, se infiere que, para los efectos de su
reconocimiento y proteccién por el Estado, los derechos del inventor tiene un
contenido similar al de ias concesiones, ello no obstante ias circunstancias de que:

8) a diferencia de lo que ocurre en la concesidn, el objeto sobre el cual recae el
derecho (invencion) es suministrado por el propio derechohablente, y al Estado no
queda mis que reconocer su patentabilidad una vez que hayen sido satisfechos los
requisitos de fondo y de forma; y

b) que el privilegio sea temporal y recaiga sobre un blen Intangible, esta
circunstancia ha hecho pensar que independientemente del cardcter administrativo
de! acto, existe una serie de facultades por parte del inventor y sus causahablentes,
que solo se desenvuelven dentro del derecho privado, y al tratar de encuadrar estas
facultades dentro del marco legal se han manifestado diversas corrientes, asi por

ejemplo César Sepulveda seiala que:

"... algunos autores hacen mencion de que se trata de un contrato celebrado
entre ei inventor y el estado, mlentras que para otros |a proteccion legal de un
invento no es mas que el reconocimiento de su derecho para que cualquier
infractor ie resarza el dafio causado."2°

Antonio Correa, en su articulo "La Legislacion Mexicana sobre Patentes de

invencion”, sefala que;

0 Cénar, Septiveda. “Posicién del (nventor Mexicano ante ei Sistema Nacional e (nteinacional de

Patentes” Revista Mexicana de Propiedad Industrial y Artistica, afo XVIi nim. 33-34 pég 75
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"... En México, siempre se ha considerado a las patentes como un monopoiio de
explotacién de la industria o arte a que el inventor se refiere, entendiendo al
monopolio como el especial privilegio concedido por el estado al autor de una
invencion que reuna determinadas exigencias legales, acreditando tal concesion
con el titulo de ia patente que expide el Poder Ejecutive." 21

Dentro de nuestro Deracho Positivo

2. FRACCION XV DEL ARTICULO 89 CONSTITUCIONAL.

La fraccion XV del articulo 89 de nuestra constitucién politica sefiala que:
"Las facultades y obligaciones del Presidente son las sigulentes:

XV.- Conceder los privilegios exciusivos por tiempo limitado, con arreglo a la
ley respectiva. a los descubridores, Inventores o perfeccionadores de algin
ramo de Ia industria ..."

Las concesiones de las cuales hemos hecho referencia se otorgan con la finalidad
de impuisar el desamollo economico de un pais y premiar el esfuerzo individuat
reaiizado por el inventor.

Ambos articulos son los que sirven de apoyo para la legislacion sobre patentes en
México.

Hay que sefalar que aun cuando se pudiera pensar que las expresiones tales
como Inventores, perfeccionadores de algun ramo de la industria asi como el
concepto de descubridores, son anacronicas, ello no es asi porque dicha
terminologia aranca desde la creacion de las primeras leyes que rigieron en materia

de patentes, para poder comprender mas clara esta idea, se deasarroilar cada una

de las legislaciones que en materia de patentes han regido en México.

2 Antonio, Correa M. "La Legislacién Mexicana sobre Patentes de Invencién” Ravista Mexicana
de Propledad Industrial y Artlatica; afio | ndm. 1 enera-junio México: 1963 pdg 53
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B. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD DE LOS INVENTOS EN LA EVOLUCION
LEGISLATIVA DEL DERECHO DE PATENTES EN MEXICO.

En México, la estructura y funcionamiento del sistema de patentes, ha sido objeto
de modificaciones sustanciales en ocho ocasiones, reflejando en cada una de ellas la
filosofia politico-econémica de la época en que las mismas se han sucitado. Por ello,
podemos afirmer que el goblemo mexicano se ha caraterizado por tener una politica
bastente nacionalista, misma que permite que se presente en nuestro pais una
economia dependiente, pfuobl de ello es la expedicion de varias leyes, las cuales
tienden a la consolidacién de un desanollo sostenido y autosuficiente, dichas leyes
serdn objeto de un andlisis en el presente capitulo.

La activided legisletiva nacional en materia de patentes, inicia después de
consumada le Independencia de nuestro pais, ésto con la abrogacion de la primera

reglamentacion de tipo colonial que rigié en nuestro pais sobre patentes, siendo ésta:

1, DECRETO EXPEDIDO POR LAS CORTES ESPANOLAS EL 2 DE OCTUBRE DE
1820

El Decreto del 2 de octubre de 1820, encuentra su fundamento constitucional
onia Cohstituclén de Cadiz de 1812 dentro de su capitulo Vil e! cual se refiere a las

facultades de las Cortes, y en su articulo 131 fraccion XX| , el cual sefala que:

"articulo 131.- Facultades de Ia Corte son;

XIl. Promover y fomenter toda especie de Industria, y remover los obstéculos
que la entorpezcan.”



Esta Constitucion, fue confeccionada bajo la influencia de las corrientes
ideoldgicas de la Declaracion Francesa de 1789, y en ella se confiere por primera vez
funciones legislativas y jurisdiccionales a las "Cortes” y a los "Tribunales*
respectivamente.

Este decreto, se formuld con la finalidad de asegurar el derecho de propiedad
a los que inventaran, perfeccionaran o introdujeran algun ramo de la industria.

Esta reglamentacion, estuvo vigente en nuetro pais, aun cuando para esa
fecha, ya habia alcanzado y declarado su independencia de Espafia. Este decreto
fue una de las Ultimas consecuencias del funcionamiento de las Instituciones
coloniales.

Dentro del contenido del referido decreto, podemos ver, que ya existia un ciaro
concepto de lo que para esa época se entendia como "inventor' y a su vez de este
concepto se deducian cuales eran los requisitos con ios que debia cumplir un invento
para que éste pudiera ser objeto de proteccion por parte del Estado a través de una

patente, asi en su articulo 16 sefalaba;

"Por inventor se entiende, aquel que hace por pnmera vez una cosa que hasta
entonces no se habia hecho. 6 se habia hecho de otro modo, ...  Por
consiguiente, sera inventor el que idee una maquina, aparato o procedimiento
desconocido; lo sera también el que haga Ia apiicacion de las invenciones 6
mecanismos 6 métodos ya conocidos también.”

Del andlisis del texto de este articulo, se desprende que para que una persona
se pudiera considerar como inventor, debia de cumplir su creacion con ciertos
requisitos, dentro de los cuales podemos encontrar que el objeto necesariamente
tenfa que haber sido creado por primera vez, dentro de esta idea podemos observar
que ya en esta época se requieria de |a existencia del requisito positivo denominado

novedad, del cual ya hicimos referencia en el capitulo anterior. De Igual forma, se
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establecia como requisito que ese objeto tenia que ser resultado de una idea
concebida por el inventor, ahi podemos encontrar el segundo requisito, el cual
actuaimente es el denominado altura inventiva, mientras que el concepto de
industriabilidad dei invento, se encuentra contemplado dentro de la idea de que la
invencion debia de aplicarse, este requisito lo encontraremos dentro de todas ias
leglslaclones de propiedad industrial ya que es uno de los requisitos indispensables
para que se pueda conceder una patente, puesto que el objeto creado, en el
momento en ei que se produzca en ia industria, e implique algin cambio a ia materia
o a la energia en el mundo fisico y ademas represente un beneficio para la la
humanidad, |a patente concedida cumplira con su finalidad,

Es importante sefialar que para que una patente sea otorgada, no sélo basta
que el invento que se desea proteger, cumpla con los requisitos tanto positivos como
negativos de patentabilidad, sino que también es necesario que se ileve a cabo todo
un procedimiento para el otorgamiento de las patentes. Dentro del decreto de 1820,
podemos encontrar que ya existia un procedimiento establecido para el otorgamlento

de las mismas, asi en el articulo 2°, se establecia que el cual sefialaba que:

"Ai gobiemo no le toca examinar sl los inventos son 6 no utiles, sino solamente
si son contrarios a las leyes, & 1a seguridad publica, 4 las buenas costumbres, 6
4 las ordenes o reglamentos y no siéndolo, no pueden negar su proteccion al
que crea inventor, perfeccionador o introductor.”

De acuerdo con el texto del articulo anteriormente citado, podemos observar
que durante Ja vigencia del mencionado decreto, a la autoridad lo unico que le
competia era verificar que el invento no fuera contrario a las buenas costumbres, a la
morai o contrario a las leyes sin tomar en cuenta sl dicho Invento era o no Util, no era

necesario como lo es actualmente realizar un examen sobre |la existencia de la
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novedad, de la altura inventiva o bien de la existencia de la posibilidad de que esa
creacién se pudiera producir en la industria, la presencia de tales requisitos se
consideraba simplemente con el hecho de que el inventor solicitara ie fuese otorgada
la patente, tales requisitos podian aceptar alguna prueba en contrario, mientras no se
demostrara |a Inexistencia de aiguno de ellos la patente se otorgaria, sin necesidad de
que se practicase algun examen para probar su existencia.

Lo que si exigia esta reglamentacion, era que el inventor en e momento de
solicitar su patente, presentara por escrito una descripcion de su invento, Ia cual
debia de ir acompaiada de los dibujos correspondientes, esta obligacién se
encontraba regulada en el articuio 3° el cual se establece:

"El que invente, perfaccione, mejore 0 introduzca algun ramo de la industria, si
quiere que el gobiemo le asegure su propiedad, presentard ante el
Ayuntamiento de su domicilio, 6 ante el gefe politico de la provincia, la
descripcién exacta, acompaiada de los dibujos, modelos y cuanto juzgue
necesario para la explicacién del objeto que se propone, firmando todo por él, y

estas autoridades estaran obligadas a darle su testimonio en relacién de todo,
segun el modelo nimero 1."

Al igual que en nuestra legislacién actual y vigente, la Ley de la Propledad
Industrial (LP!), el decretovde 1820, establecia la obligacién al inventor, de solicitar por
escrito la proteccléon para su invento, ademds de exigir que dicha solicitud se
acompanase tanto de dibujos, como de modelos y de todos los medios que hicleran
posible su mejor explicacién .

En cuanto a |a autoridad competente para conocer y dar e} tramite
correspondiente a la solicitud de la patente, el decreto de 1820, sefalaba en su

articulo 4° quei

"La autoridad local estara obligada a remitir este expediente con todos sus



documentos al gefe politico de |a provincia, y éste al Secretario de Gobernacion,
en el término mds corto posible, bajo su responsabilidad & los perjuicios que
puedan resultar da la detencion.”

Como se observa, en esta época se concedia gran importancia a las patentes,
ya que de ellas dependia en gran proporcion el desarrollo tanto industrial como
econdmico de un pais, por ello se castigaba al funcionario que impidiera el agi!
desarrollo del tramite de la solicitud y el de expedicion de la patente.

Dentro de esta regulacion se intentd dar las mayores facilidades a los
inventores para proteger su invento, pero también, al iguai que en |a actualidad, se les
axigia que cumplieran con clertas obligaciones de cardcter econdmico, antes de que
s@ les concediera |a protaccion por parte del Estado a través de una patente, por eso

an el articulo 5°, se regulaba el pago de derechos.

"€l inventor, perfeccionador ¢ introductor, al tiempo de pedir la proteccion de la
autoridad, presantando los documantos de que habla el articulo 3°, entregara
mil reales en el primer caso, setecientos en el segundo caso y quinientos en el
tercero. Estas cantidades se pasaran a las respectivas tesorerias de la
provincia"

Dentro de esta regulacion en materia de patentes, se establecio que
dependiendo del tipo de protaccion que se solicitara, era la cantidad que se debia
pagar, asi un inventor pagaria mas que un perfeccionador, y un introductor pagaria
menos que ei perfeccionador.

En el texto del articulo 12° del mencionado decreto, podemos encontrar la
obligacién por parte de la autoridad de llevar acabo la publicacién de la invencion en
la Gaceta, ésto con la finalidad de que cualquier persona interesada en |a materia,

estuviera en la posibilidad de conocer todas las creaciones sobre las cuales se habia

solicitado una patente, y en caso de que existiera semejanza entre dos o mas
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invenciones, sdlo se otorgara el derecho de proteccion a la primera que se solicitara

ante |a autoridad competente.
"El gefe de la Direccion de Fomento General del reino cuidara de que toda
invencion, perfeccion 6 introduccion, cuyo depdésito le confiere el gobiemo, se
publique inmediatamente en ia Gaceta, & fin de que llegue la noticia de todos, y
ademads estarad obligado a manifestar a todo el que lo solicite, el catdlogo ¢
registro de todos los certificados expedidos, y las cubiertas de las invenciones, &
fin de que cualquiera pueda juzgar si debe decidirse & pedir certificado de
alguna invencién, mejora o introduccion que piense haber hecho.”

Dentro de esta reglamentacion, se establecit que la forma mediante la cual se
Frotegeria una invencion seria a través del denominado certificado de invencién, el
cual no sélo servia para dar esa proteccion a las invenciones, sino que también era el
medio para proteger tanto a las mejoras como a las introducciones en algin ramo de
la industria, mientras que dentro de nuestra legislacion actual, L.P.l., los inventos se
protegen Unicamente mediante la expedicion de una patente.

Respecto dei texto del articulo 12° del decreto de 1820, hay que sefialar que
se hace referencia a un derecho que a través del pasc del tiempoi fue adquiriendo
gran importancia, siendo éste el derecho de prioridad, el cual desde esa época se
considerd, con la finalidad de dar proteccidn al inventor que presentara antes que
otros su creacidn, sin que la misma se viera afectada con la pérdida de la novedad, el
cual era considerado un requisito para poder obtener la proteccion de la invencién por
parte del Estado, y asi evitar caer en el eror de dar una doble proteccion a creaciones
semejantes, de ahi la gran importancia que representa la publicacién de las
invenciones en la Gaceta Oficial.

En cuanto al mencionado derecho de prioridad, hay que sefalar que también

se encontraba reglamentado en los articulos 17° y 25° del multicitado decreto.
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"En el caso de contestacion, si hubjere una semejanza absoluta entre dos
descubrimientos, serd vélido el que se haya presentado antes 4 la Autoridad
local & de provincla, pero si hubiese desemejanza, el posterior se considerara
como mejora, sin pagar por ello nueva contribucion.”

La autoridad tenia la obligacion de conceder la proteccion a la creacién que se
presentara primero ante ella, considerando lnicamente como mejora aquelias
invenciones que fueran diferentes a la primera y en este caso el inventor ya no tenia

la obligacién de pagar nuevos derechos por obtener ia proteccion solicitada.

Mientras tanto, en el articulo 25° se establecia que:

" El que trate de Ilevar & efecto cualquier invencién 6 mejora, y tema que por
haber de valerse de manos intermedias, por ser precisos los ensayos en
publico, & por cualquier ofro motivo haya quien se le anticipe & reclamar su
prioridad, podré consignar en manos del gefe politico de la provincia su
pensamiento, expresindolo de manera que se dé una idea clara del objeto; y el
gefe palitico, sin exigirle por ésto contribucién alguna, le daré un testimonio ¢
cartificado de ello, y le percibiré el tiempo necesario para ia ejecucion, el cual no
excedera de sels meses. Durante ellos se decidiré el aspirante 4 solicitar 6 n6 la
patente, y no se le podré anticipar a otro 4 reclamar la propiedad.”

De esta forma, se daba proteccion al inventor que aunque hubiese hecho
publico su invento, no perdiera la posibilidad de obtener la proteccion de su invento,
esto slempre y cuando presentara su Invencion ante el jefe politico ddndole una idea
clara de la misma, y en un plazo que no excediera de los sels meses llevara a cabo su
ejecucion, es decir solicitara ante la autoridad la expedicidn de la patente, durante
este plazo no se podia otorgar una patente a otro Inventor que presentara una
creaclon semejante a la gue primero se di6 a conocer, a través de este preceplo, se
pretendi6 dar proteccion al Inventor que argumentara tener derecho de prioridad
respacto de su creacion.

Del andlisis de esta regulacion en materia de patentes, se puede concluir que
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la misma ya concebia la necesidad de dar proteccién a aquellas creaciones gue
representeran un avance en el campo de la industria y fueran Utiles para el hombre y
asi en el México independiende, por primera vez se intenta fomentar através de Ia
proteccion de ios inventos ei desarrollo aconémico de! pais.

Asi, después de consumada la Independencia nacional, ei primer texto iegal
sobre patentes que se expedid, fué el denominado "Ley sobre Derecho de Propiedad
de los Inventores o Perfeccionadores de algun remo de la Industrie”, mismo que se

expidio en el efio de 1832.

2. LEY SOBRE PRIVILEGIOS EXCLUSIVOS A INVENTORES 0
PERFECCIONADORES O INTRODUCTORES DE ALGUN RAMO DE LA
INDUSTRIA DEL 7 DE MAYO DE 1832,

Ei 7 de mayo de 1832, se promulgd la primera iey netamente nacional sobre
patentes e la cual se le denominé “Ley sobre Privilegios exclusivos a Inventores
o Perfeccionadores o Introductores de sigun rsmo de la Industris”, esta
reglamentacion recibié una denominacién mAs especifica, ia cual estaba relacionada
con la materia que estaba regulando.  La Ley de 1832 encuentra su fundamento
constitucional en el articulo 50 fraccién il de la seccion quinta de ia "Constitucién de
1824, e cual verse:

"articulo 50.- ias facuitades exclusivas del Congreso Genere! son |as siguientes:

il.- fomentar la prosperidad general, decretandc e apertura de caminos y
canaies o su mejora, sin impedir @ ios Estados is apertura o mejora de los
suyos, estableciendo postas y correcs, asegurando por tiempo limitado a los
inventores, perfeccionsdores o Introductores de algin ramo de Is
Industria, derechos exclusivos por sus respectivos Inventos, perfecciones
0 nuevas introducciones.”
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Para esta época se tratd de dar una mayor proteccion a los derachos de los
inventores y asi fomentar el desarrolio industrial y econémico del pais.  Esta ley, en
la historia del derecho de patentes, representa el periodo mas largo de inactividad
legisietiva, ya que estuvo vigente por mas de medio siglo.  Fué dada a conocer por
la Secretaria de Relaciones ol dia 7 de mayo de 1832 y se publico en el bando del dia
14 del mismo mes y efio.

En esta ley no se establecid en una forme expresa cuales eran los requisitos
con los que debie de cumplir una invencion para poder ser protegida por el Estado a
trevés de una patente, lo que si se regui6 dentro de la misma, fué el procedimiento
pare solicitar la patente, estebleciéndose cudl era la documentacién neceseria que
debia de acompafar a la solicitud de ia patente, tal y como lo podemos ver en el

articulo 2° mismo que sefiele:

’

" El que invente 6 perfeccione alguna industria en la Replblica Mexicana, si
quiere que el gobiemo le asegura la propiedad, presentara ante éste, 6 ante
elayuntamiento del lugar en que se desee plantear su proyecto, 6 ante el de su
residencla, 6 ante el gobernador del Estado 6 Territorio 4 que pertenezca ese
lugar, la descripcidn exacta, acompafiada de los dibujos, modelos y de cuanto
se Juzgue necesario pare la explicacién del objeto que se propone, firmado todo
por él; y estas autoridades deberdn darle un testimonio en forma."

En el articulo 6° se establecié que e! Unico requisito con el cual deberia de

cumplir une invencion para poder ser protegido a través de una patente, es gue éste

no fuera contrario a la seguridad y salud publica, a las buenas costumbras y a ia ley.

* Para |e concesién de le patente , no debera el gobiemo examinar si son 6 nd
utiles los inventos O perfecciones, sino solamente si son contrarios 4 la
aeguridad y salud publica, 4 las buenas costumbres, 4 las leyes ¢ 4 as drdenes
y reglementos, y no siéndolo, no podra negar su proteccién al que lo hubiere
solicitedo”

Como podemos ver, esta ley Unicamente hace referencia en forme tacita de los
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requisitos negativos de patentabilidad, al sedalar que una patente no se otorgaria si
el invento era contrario a [a ley, sin hacer mencién alguna de los requisitos de
novedad, altura inventiva y de industrisbiiidad.

La autoridad competente para otorgar una patente, durante esta época era el

Secretario de Relaciones, tal y como lo reglamentaba el articulo §°, que sedalaba:

" E| gobiemo general, por medio del Secretario de Relaciones, expedird al
inventor ¢ perfeccionador, una patente.”
La obligacién por parte de |a autoridad de publicar tanto la solicitud de patente
cémo la patente una vez otorgada, se reglamentaba en los articulos 4° y 6°
respectivamente,

* Elevada al gobiemo general una solicitud para obtener privilegio,mandara
publicaria por tres veces en los periddicos, y se concederdn dos meses de
plazo, contados desde ei primer dia de la publicacidn, para que puedan ocurrir
los que quieran alegar algun derecho de preferencia."

" El gobiemo hara publicar en ia Gaceta la concesion de cada patente tan luego
como ia haya expedido, y dispondrd un local oportuno, para que estén & la
expectacién publica los dibujos, planos y modelos.”

Como podemos observar, esta ley es muy vaga en cuanto a sus conceptos,
dandole poca importancia a los requisitos de patentabilidad, ya que durante esta
época lo que se pretendia era lograr un mayor desarrollo en la industria mexicana,
debido a que @l pais se encontraba con poca estabilidad tanto en el aspecto politico,
como en el econdmico.

Cabe sefalar que el significado preciso de los términos en materia de patentes
ha ido evolucionando en la misma medida en que la legislacién de propiedad
industrial se ha ido reformando, y por ello en la ley del 7 de junio de 1890 los
conceptos son mas claros y concretos, tal y como lo corroboraremos al ir analizando

la mencionada ley.



38

3. LEY DE PATENTES DE INVENCION O PERFECCIONAMIENTO DEL 7 DE JUNIO
DE 1880

E! silencio que imperaba en nuestro pais respecto al sistema de patentes, se
rompe con la promulgacion de la ley del 7 de junio de 1830 sobre patentes de
invencién o perfeccionamiento, promulgada por Don FPorfiio Diaz.  Esta
reglamentacion, encuentra su fundamento constitucional en los articulos 28 y ia

fraccion XXVI del 72 de la Constitucion de 1857, que expresan :

.

"erticulo 28.- No habréa monopolios, ni estancos de ninguna clase, ni
prohibiciones & titulo de proteccién & la industria. ExceptUandose Unicamente,
los relativos 4 !a acuftacién de moneda, 4 los.correos y & los privilegios, que
por tiempo limitado, conceda la lay & ios inventores 6 perfeccionadores de
alguna mejora.”

"articulo 72.- El Congreso tiene facultad:

XXVI.- Para conceder permisos ¢ recompensas por servicios eminentes
prestados 4 |a patria ¢ & la humanidad, y privilegios por tlempo limitado & los
inventores 6 perfeccionadores de aiguna mejore.”

Esta ley se vio influida en su contenido por los hechos que en materia de
patentes  a nivel intemacional la precedieron, como lo fueé la firma de! Convenio de
Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, en el afio de 1683, ain cuando
México se convierte en pais signatario hasta el ado de 1903,

Esta o3 una ley, cuyo contenido es mas claro y presiso en cuanto a los
requisitos de patentabilidad y asi en su articulo 2°, se establecid lc que podia ser
objeto de una patente, y las caracteristicas con las cuales debia de cumplir la
invencién para poder obtener proteccion a través de la patente. E! precepto citado

sefialabe:
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" Es susceptble de privilegio todo descubrimiento, invencién 6
perfeccionamiento que tenga por objeto un nuevo producto industrial, un nueve
medio de produccién ¢ la aplicacion nueva de medios conocidos para obtener
un resultado ¢ producto industrial. Son iguaimente susceptibles de privilegio los
productos quimicos 6 farmacéuticos.”

Como se pueda ver, dentro de éste articulo ios dos Unicos requisitos que se
encuentran previstos, son el de novedad y e! de industriabilidad, en cuanto al requisito
de novedad, es la primera legislacion que hace una definicion del mismo, esto io

encontramos en el articuio 3° que indica .

* Una invencidn ¢ perfeccionamiento no deben de ser considerados nuevos
cuando en @ pais O en el extranjero, y con anterioridad & la peticion del
privilegio, haya recibido una publicidad suficiente para ser ejecutados. Queda
exceptuado el caso de que la publicidad haya sido hecha por una autoridad
extranjera encargada de expedir patentes. y cuando la invencion ¢
perfeccionamiento hayan sido presentadas en exposiciones celebradas en el
territorio de |a Repliblica 6 en el extranjero.”

Como se puede observar esta ley se vié fuertemente influenciada por el
Convenio de Paris, ya que considera que una invencion no pierde su cardcter de
nueva si la misma fué dada a conocer en exposiciones celebradas en algin otro pais,
por primera vez se determiné que ese requisito positivo dejaria de existir, si antes de
que se soiicitara la patente, la invencidn se hacia publica y de esa publicidad, la
invencion podia ser ejecutada. Asi mismo dentro de este articulo se estabiecid por
primera vez el concepto de anterioridad, el cual era considerado como un factor
determinante para la pérdida de la novedad.

Como se sefiald anteriormente, esta legislacion es mas amplia en cuanto a la
reglamentacion de los requisitos de patentabilidad de los inventos, y asi en forma
expresa se establecio lo que no podia patentarse, es decir por primera vez se hace

un listado de los requisitos negativos de patentabilidad.

“articulo 4.- No pueden ser objeto de patente:
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l.- Las invenciones ¢ perfeccionamientos cuya explotacion sea contraria & las
leyes prohibitivas 6 a la seguridad publica.

Il.- Los principlos 6 descubrimientos cientificos mientras sean meramente
especulativos y no se traduzcan en una mdquina, aparato, instrumento,
procedimiento U operacion mecanica 6 quimica, de cardcter prictico industrial.”

En este articulo, se establece el requisito de industriabilidad de los inventos, ya que
no bastaba que los descubrimientos fueran simples espaculaciones.

Hay que sefalar que durante la vigencia de esta ley, ei hecho de que se
otorgard una patente, no garantizaba la existencia de la novedad de! invento, ya que

no era necesario realizar un examen previo de novedad, tal y como lo establecia el

articulo 5°.que expresaba .

" La concesion de una patente no garantiza la novedad ni la utilidad del objeto
sobre el que recae, ni prejuzga las cuestiones que sobre esto pudieran
suscitarse. En consecuencia, deben de ser concedidas sin examen previo de la

novedad ni de la utilidad, de la invencion o perfeccionamiento, ni de la
suficiencia

¢ insuficiencia de las descripciones que se acompafien a la peticion.”

Esta ley dedica tres de sus nueve capitulos al procedimiento tanto de solicitud
de |a patente, como del otorgamiento de la misma, asi en jos capitulos II; 1l y IV se
reglamentan los procedimientos sefalados de los cuales se hara mencién a
continuacion. .

En el articulo 16° correspondiente al capitulo Il de |a referida ley, se determind
que la Secretaria de Fomento era la autoridad competente para conocer de los

asuntos relacionados con el otorgamiento de las patentes.

" Para obtener los privilegios que esta ley concede, se necesitara ocumir en

debida forma & !a Secretaria de Fomento, 4 cuyo cargo quedara el otorgamiento
de |as patentes.”
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En el articulo 17° se contemplaba el derecho de posesion del cual gozaba el
inventor al ser el primero en solicitar la patente, es |a primera legisiacion en materia de
patentes que regulé ese derecho.

" El primero que solicite 1a patente de privilegio liene & su favor la presuncion de

ser el primer inventor 6 perfeccionador, y ademas goza de los derechos de
posesion.”

De acuerdo con este articulo se puede ver que durante esta época el inventor
adquirira derechos sobre su invenlo atn cuando todavia no se le hubiese otorgado la
patente.

En cuanto a los invenlores extranjeros, por primera vez es reglamentada su
actividad en nuestro pais, aun cuando se tratd de dar mayor preferencia a los
inventores nacionales, y es en el articulo 18° en donde se establecieron las formas
con la cuales debian de cumplir los invenlores tanto nacionales como extranjero
cuando no pudiran acluar por si mismos en el momento de solicitar su patente ante la
Secretaria de Fomento o bien en caso de litigios relacionados con las mismas.

" Los inventores 6 perfeccionadores que no puedan ocurrir por si & la Secretaria
de Fomento, ya sean nacionales 6 extranjeros, lienen el derecho de constituir
apoderados que los represenien, tanto para solicitar la patente, como para los
litigios 6 cuestiones concemientes & ella. Los nacionales podran hacerse
representar con carta poder. Los extranjeros con poder juridico en forma

debidamente protocolizado.  Los efectos del poder terminan con la expedicion
de |a patente salvo cldusula expresa en contrario contenida en el poder.”

Al igual que en las leyes anteriores, se establece la obligacion de dar
publicidad a |a solicitud de (a patenle, |a diferencia que se presenta es que durante la
vigencia de esta ley se determind que la publicacion debia de hacerse en el Dario

Oficial de la Federacion ello para el efecto de que quien se considerara con iguales o

mejores derechos respecto de ese invento, los hiciera valer ante la autoridad
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articulos 19° y 20°.

“ La solicitud en que se pretenda una patente, sera publicada en el Diario
Oficial de la Federacion, durante dos meses, de diez en diez dias.”

* Durante ol término que sefala el articulo anterior, todos tienen el derecho de
oponerse ante la Secretaria de Fomento para el efecto de que se niegue la
patente solicitada.  Transcurmido dicho plazo, no sera admitida ninguna
oposicion.”

Otra situacion que fué reguiada en esta ley, fue que en caso de que existiera
controversia entre dos o mas solicitantes, se atenderia & lo que al respecto establecia
el articulo 22°,

“ Si dos 6 mas personas pretendieren una misma patente, tendra derecho 4 ella

ol primer inventor 6 perfeccionador del objeto 6 procedimiento para el cual se
hubiese pedido, y si esto no se pudiese probar, el primero que la solicitd.”

A mayor abundamiento, cabe sefalar que ei simple hecho de solicitar la
patente, confiere al inventor los derechos tanto de goce, como de prioridad respecto
del objeto inventado, aun cuando todavia no se le haya otorgado la patente.

Satisfechos los requisitos que al respecto establece e| articulo 26°, se procedia
previo pago de los derechos correspondientes a otorgar 1a patente solicitada.

* Transcumidos los dos meses de que habla el art. 19, y siempre que la
Secrataria de Fomento no hubiere expedido con anterioridad una patente
amparando |a invencion 6 perfeccionamiento de que se trate, se procedara al

otorgamiento de la patente, previo el pago de la cuota corespondiente en la
Tesoreria General de la Nacion.”

Al igual que la solicitud de !a patente, la misma ya otorgada también debia de

ser publicada en el Diario Oficial de |a Federacion y anualmente en un libro especial,
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terceros, los cuales no podian alegar ningun derecho sobre el invento patentado, ya
que como se sefiald anteriormente, el tiempo para poder ejercer alguna oposicion o
bien hacer valer algun derecho era durante el periodo de publicacién de la solicitud.

esta dispocicion se encontraba reglamentada en el articulo 29°, que sefialaba:

" Las patentes que se expidan se publicarén en el Diario Oficial de Ia
Federacidn, y ademds, anualimente se publicardn en un libro especial la
descripcion clara y precisa de los inventos & perfeccionamientos, asi como ias
copias de los dibujos.”

Ademads de existir la obligacién de publicar la patente, era necesario registraria
, esto de acuerdo con lo que establecia el articulo 28°, este registro se realizaba con
ia finalidad de dar mayor proteccion al inventor . ya que en ese registro se sefialaba
quien era el inventor y en que consistia su invento, y también se realizaba para

asegurar la publicidad de las patentes.

" las patentes seran inscritas en un Registro especial de toma de razon."

Un concepto que se maneja por primera vez dentro de la legislacion de
patentes es ei de marca de ia patente, misma que se imponia a todos los productos
que estuviesen protegidos por la patente otorgada, la cual se acompaniaba de el
nimero de ia patente y la fecha en que esta se habia expidido, esto se encontraba
reglamentado en el articulo 30°,

" Todos los productos que estuvieren amparados por una patente, ilevaran una
marca que asi lo exprese, el nimero y |a fecha de la patente.”

Como se puede ver después de realizado el anaiisis de esta ley, se puede

concluir que épasar de ser una ley que refieja |a gran influencia que el extranjero tuvo
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en nuestro pals, tanto en la politica como en el comercio y a su vez en materia de
propiedad industrial, se trato de dar praferencia a los Inventores nacionales
faciliténdoles los trémites para la expedicion de la patente. De igual forma se puede
mencionar que dicha ley tiene una estructura mas clara en cuanto a su forma ya que
se encuentra dividida en diversos capitulos, los cuales llevan un orden conforme al

procedimiento para el otorgamiento de las patentes,

4. LEY DE PATENTES DE INVENCION DEL 1° DE SEPTIEMBRE DE 180).

Esta ley fue expadida el 25 de agosto de 1903, y comenzé a regir ¢l 1° de
septiembre de mismo afio, al igual que la ley anterior fue expedida durante la época
del porfiriato, por lo cual encuentra su fundamento en la Constitucién de 1857.

Dentro de la evolucion legisiativa en materia de patentes, es la primera
legislacion especializada exclusivamente en esa materia, incluyendose las patentes
de disefio, mismas que en las leyes anteriores no fueron contempladas.

En la exposicion de motivos de esta ley, se hace enfasis de la importancia que
representa para el desarrolio ecomdémico e industrial de un pals ia materia de
Propledad Industrial, ya que se menciona el hecho que era indispensable perfeccionar
la legisiacion sobre esa materia, reduciendo los plazos y simplificando los tramites
para a expedicion de las patentes, asl.'como otorgar un mayor ascguramiento de las
mismas, esto en vlr(ugl del creciente desarrolio al que se enfrentaba nuaestro pais para
032 época, ya que las empresas que se desarrollaron recibieron impulso y apoyo
maediante el reconocimiento y validez de los derechos industriales, los cuales fueron

asegurados equitativamente por el Estado através de la mencionada ley.
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Esta ley representa un gran avance en materia de patentes ye que se hace
una nueva clasificacion de las mismas, las cuales quedaron bajo los siguientes rubros:
1. Patentes de Invoncién
2, Pstentes de Modelos Induatriales
3. Patentes de Dibujos o Disefios Induatriales
En cuanto a los requisitos positivos de patentablidad, como son la novedad y
|a Industriabilidad, estos se encuentran regulados por el articulo 1° el cual establece
que:
“Todo el que haya hecho alguna nueva invencion de caracter industrial, puede
adquirir el derecho exclusivo en virtud de lo que disponen los articulos 28 y 85
de la Constitucion, & explotaria en su provacho, durante cierto piazo, bajo las

reglas y condiciones que previene esta ley. Para adquirir este derecho se
necesita obtener una patente de Invencion.

De Igual forma, sa encuentran reglamentados en el articulo 2°, sélo que dentro
de esta dispisiclon se hace de manera enunciativa, y en forma implicita se encuentra

regulado el tercer requisito que es |a altura inventive.

* Es patentable;
.- Un producto industrial nuevo,

Il.- La aplicacién de medios nuevos para obtener un producto 6 resultado
industrial;

ll.- La aplicacién nueva de medios conocidos para obtener un producto 6
resultado industrial.”

En cuanto a los requiaitoa nagativoa de patentabilldad, se hace una

descripcion enunciativa de los mismos dentro del texto del articulo 3°el cual sefala:

* No son patentables:
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- El dascubrimiento d invencidn que consiste simplemente en dar 4 conocer ¢
hacer patente algo que ya existia en la naturaleza, por més que antes
del invento fuera desconocido para el hombre;

Il Todo principio 6 descubrimiento cientifico que sea puramente especulativo;

iil.- Toda invencidn & descubrimiento cuya explotacidn sea contraria & las
leyes prohibitivas, & (as busnas costumbres ¢ a la moral;

IV.- Los productos quimicos; pero 8l lo podran ser los procedimientos nuevos
para obtenerios. 6 sus nuevas aplicaciones industriales.”

Como podemos observar, del texto de este articulo se desprende que si un
invento no cumple con las condiciones de novedad e Industriabliidad, ademds de ser
necesaria (a existencia del requisito de altura [nventiva, tal y como {o establece tanto
la traccion icomo en fa |l del anteror articulo, asi como también sefals como requisito
para poder obtener una patente de que fa invencion no sea contraria a la ley. es decir
exige ol requisto de (egaiidad de Ia invencitn. La ausencia de (0s mismos ocasiona
que {a patente sea negada .

En cuanto al requisito de novedad, se establecia que aste existla siempre y
cuando la Invencién no se hubiese explotado con un fin comercial o bien se le hublese
dado cierta publicidad através de medios impresos y esa publicidad fuese suficiente
para que la invencidn se pudiera llevar a cabo en la practica estos hechos debian de
haberse sucitado antes de que se solicitara la patente, en caso contrario (a invencién
careceria de novedad, y por lo tanto ya no estaria en posibilidad de ser protegida
através de una patente, esta disposicion se encuentra reglamentada en el articulo 4°
de (a referida (ey

* Una invencion no debe de ser considerada nueva, cuando en el pais ¢ en e!
extamjero y con anterioridad 4 [a peticidn de la patente, haya sido ejacutada con
un fin comercial 6 industrial 6 haya recibido por medio de una publicacién -

Impresa una publicidad suficiente para poder ser ejecutada, pues en tales casos
se considera que ha caido bajo el dominio publico.”
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En cuanto a la publicidad de la patente, esta es considerada como un medio
atraves del cuel se plerde la novedad del invento, como vimos en el articulo antes
seflalado pera que no se presente esta situacion, es neceserio que |a publicidad no
sea suficiente para que el invento pueda ser ejecutado solamente en este caso no se
da a perdide del requisito antes mencionada, también dentro de este precepto, se
esteblece el principio de anterioridad el cual sirve para dar proteccion a la novedad del
invento.

Esta Ley regule elgunas excepciones en cuanto a la pérdida de la novedad en el
caso de que se presenteren invenciones que ye estuviesen protegidas mediante una
petente extranjera, estas axcepciones se encuentran contenidas en el articulo 5° el

cual versa:

“ El precepto contenido en el articulo enterior no tiene eplicacion con respecto el
autor del Invento de que se trate, ¢ del duefio de la patente relativa obtenida en
el extranjero, en los casos sigulentes:

|, Cuando la publicidad provenge de la presentacion del invento en exposicion
locel, regional 6 intemacionel, oficial 4 oficialmente reconocida; siempre que con
anterioridad 4 su presentacion se depositen en la Oficina de Patentes los
documentos que previenen el Reglamento, y que la solicitud respectiva se
presente en la misma Oficina antes de que transcurran tres meses después de
que se haya ciausurado oficialmente la exposicion,

Il. Cuando el dusiio de la patente extranjera presente su solicitud para que se
le expida en México dentro del plazo de tres meses, 4 contar del dia en que con
erreglo & le ley del pais en que fué expedida dicha patente extranjera se haga
publica [a invencién respectiva.

En el caso de haber dos & mds patentes extrenjeras, e}
plazo de tres meses se contard en relacion & la patente que primero haya
obtenido Ia publicidad.

lll. Cuando se presente la sollcitud dentro de los plazos que determinene los
tratados internacional@s que seen aplicables, ¢ dentro de [os doce meses a que
se refiere el articulo 12.

En el caso de que coincidan dos 6 méds de los géneros de
publicidad de que habla este articulo y que haciendo el cémputo respectivo, los
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plazos no terminen el mismo dia, el interesado estara obligado 4 presentar su
solicitud durante e} plazo que tarmine el primero.

Los plazos & que se contrae el inciso 1li, predominan
ademds & los otros, y por lo tanto, en el caso de reincidencia con éstos, los
gozara por compieto el interesado aunque sean mas largos.”

El contenido de este precepto, refleja la situacidn en que se encontraba
nuestro pais respecto de la aperture internacional, ya que se busca fomentar la
introduccion de patentes extranjeras en nuaestro peis y asi fortalecer la industria
nacional, el igual que el intercambio de tecnologia, por ello se buscd dar una
proteccion a las petentes extranjeras que solicitaban su reconacimiento en nuestro
pais. faciitando los tramites para su expedicion, respetando los tratados
internacioneles asi como la iegislecion del pais de origen de les mismas, cabe
mencionar que pare esta dpocl, México ye era peis signatario del Convenio de
Paria.

En el capitulo || da esta ley, se regule todo el procedimiento para obtener una
patente ol cual se denomind “ De /a peticién y concesién de patentes”, el cual
comprendia al articulo 9° mismo que sedlalaba la autoridad ante la cual debia de ser
presentade le solicitud de la patente, asi como los requisitos y documentos con los
cuales se toﬁia que hacer acompafiar la solicitud.

* Todo el que desee obtener una patente debera presentar en la Oficina de
Patentes una solicitud, acompafiada de 0s documentos siguientes;

|. Una descripcidn;
II. Una reivindicacion
I1I. Un dibujo 6 dibujos, si el caso lo requiere & juicio del invantor:

IV. Dos copias de los documentos anteriores.”
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Como se ha seialado anteriormente, esta ley representa un gran avance en
materia de patentes, ya que dentro de sus disposiciones, incluye nuevos conceptos
los cuales son mas especializados en ia materia, tal y como se puede observar en el
texto del articulo anterior, el cual incluye el concepto de reivindicaciones, el cual se
refiere en materia de patentes a ia definicién clara y exacta de ia caracteristica
esencial dei producto cuya proteccidn es solicitada, a diferencia del concepto que

dentro del derecho civil conocemos ej cual se refiere a:

“Facultad que compete a quien no esta en posesion de la cosa de la cual
tiene la propiedad, para que se declare judiclaimente quien tiene el dominio de
ela y para que, en virtud de tal declaracién, se le entregue con sus frutos y
accesiones,”??

Esta legisiacion, prevee ei requisito de forma denominado examen
administrativo, el cual también representa un avance en esta materia, ya que por
primera vez se reglamenta e estudio y andlisis de los documentos que eran
presentados acompaiando la solicitud de la patente, sin examinar los requisitos
positivos como lo serian la novedad, la altura inventiva o bien la industriabilidad del
invento, ain cuando hacia referencia de ellos, este idea se puede corrobarar con el

contenido del articulo 10, el cual sefala:

“aiculo 10°La Oficina de patentes hard un examen puramente
administrativo de los documentos presentados con ei fin de cerciorarse
En consecuencia, este examen, no se hara por ningun motivo respecto a ia
novedad ¢ utilidad de lo que se pretenda patentar, ni respecto a Ia suficiencia,
clanidad 6 exactitud de dichos documentos.

Si la Oficina de Patentes encontrare que los documentos no llenan los
requisitos cuyo exemen le compete, 6 bien que lo que se pretenda patentar esta
comprendido entre lo que previene el art.3° en su fraccion ill, considerara como
no presentados los documentos, y lo hara saber al interesado por medio de un
aviso. Si el interesado no estuviere conforme, podra ocurrir 4 los Tribunales de

n Rafael de Pina, "Dicclonatio de Derecho” Editorial Porria, 19 edicidn, México: 1993 pag 438
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acuerdo con lo que previene el capitulo X!| de esta ley.

En el caso de que la Oficina de Patentes esté conforme con la
reguiaridad de los documentos presentados, lo hara saber asi al interesado por
medio de un aviso"

Esta ley concedia al solicitante la oportunidad de que en caso de
inconformidad con la resolucion emitida por la autoridad administrativa, de acudir ante

la autoridad judicial, tal y como lo sefala el articulo 67°

“ En los casos en'que los interesados no estuvieran conformes con las
resoluciones administretivas de la Secreteria de Fomento 6 de la Oficina de
Patentes, podré acudir dentro de los quince diasde hecha conocer la resolucion,
& cualquiera de los Jueces de Distrito de la Ciudad de México, exponiendo los
motivos de su inconformidad

Este examan unicamente se referia a cuestiones de caracter administrativo, y
respecto al andlisis de los requisitos positivos como el de novedad, esta ley dedicé un
capitulo especial para regular el examen de la misma.  Asi en el capitulo VIl

denominado “de/ examen”, en el articulo 36° se encuentra el fundamento legal de!

mismo.

" La Oficina de Patantes hara, & pedimento del interesado y con respecto & la
novedad de una patente pedida un examen sin garantia. Del resultado de este
examen dard cuenta por escrito al interesado.

Este exemen podra hecerse igualmente & peticién de cualquier persona, con
el fin de averiguar si algo estad patentado 6 pertenece al dominio publico en
México.

Para obtener este examen se debera proceder de la manera que sefiale el
Reglamento de esta ley.”

Este precepto es clern en cuanto a su contenido, pues la finalidad de este
@xamen era evitar que se concediera una patente a algtn objeto que anteriormente ya

estuviese protegido mediante una patente

En cuanto al procedimiento para la obtencion de la patente, también fué
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regulado por esta ley el concepto de fecha legal, mediante el cual se busco dar
proteccion al inventor que primero solicitarala patente, ya fuese nacional o extranjero,
ello en virtud de que desde esa fecha, la patente surtia todos sus efectos legales, y
asi este concepto fué regulado en el articulo 11°, asi como dentro del articulo 12°

respectivamente.

" Le fecha legal de una patente es la de |a presentacién legal en |la Oficina de
Patentes de la solicitud y documentos que la forman y desde esa fecha se
supone concedida y surte sus efectos legales, selvo el caso de que habla el
articulo sigulenta...”

" La fecha legal de una patente solicitada en México y pedida ya por la misma
persona en uno 6 en varios Estedos extranjeros, sera la que corresponda & la
patente extranjera soliciteds, siempre que se pida en México, dentro de los doce
meses, a contar de |a fecha de |a primera peticién de patente en el extranjero, s!
es de invencién. y de cuatro meses a partir de la misma fecha, si @s por modelo
¢ dibujo industrial, y que e! Estado exirenjero en el que primero fue pedida
conceda & los ciudadanos de México este mismo derecho,

En consecuencia, toda petente pedida en México en estas condiciones tendrd
absolutamente la misma fuerza y producird los mismos efectos que tendria si
hubiese sido solicitada el dia y hora de su fecha lege!.”

La fecha legal de una patente solicitada en el extranjero tenia la misma validez
en México, siempre y cuando esta hubiese sido solicitada dentro de los doce meses
contados a partir de la primera solicitud, con esta idea, podemos reafirmar e} concepto
que hemos venido manejando respecto de la apertura que en materia de patentes

para esa época se estaba dando en nuestro pais.

A diferencia con la ley anterior, esta reglamentacion unicamente contempla la
publicacién de las patentes ya concedidas, sin tomar encuenta la publicacién de la
solicitud, dedicandole en el capitulo VI denominado de /a publicidad oficiel el
articulo 35°.
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" La Oficina de Patentes publicara en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas
cuando menos cada dos meses, una lista de las patentes concedidas, y por lo
menos anualimente publicard un libro especial que contenga la reivindicacién y
uno 6 varios dibujos de cada patents.”

Otro gran adelanto en cuanto a la simplificacion de los tramites para obtener
una patente que nos presenta esta ley, @s que a diferencia de la ley anterior,
aestablece la posibilidad de que los autores de un invento, ya sea nacionales o
extranjeros, pueden solicitar la patente mediante un representante, requiriendo
unicamente una carts poder suscrita por el autor y dos testigos mediante la cuel
acreditaban su calidad como tales, esto de acuerdo con lo establecido en el anticulo
14°,

* El que sin ser autor del invento solicite la patente respectiva, debe lustiﬁca‘r su
cardécter de representante 6 causa-habiante del autor.

Para acreditar el cardcter de representanie 6 mandatario, bastard una simple
carta poder, subscripla por el autor y de dos testigos; pero la Oficina de
Patentes tendra |a facultad para exigir |a ratificacion de las firmas cuando asi lo
creyere conveniente.

Para concluir con el andlisis de esta ley, cabe mencionar que tal y como se
establecio en la exposicién de motivos de la misma, durante su época liamé ia
alencién de manera particular, por tratarse de disposiciones de gran interés ya que
vinieron a perfecionar la legisiacion sobre la Propiedad Industrial, ademas de
simplificar los tramites y téminos para adquirir y gerantizar una patente, tal y como lo
exigia ol creciente desarrollo que para esa época se advertia en el campo de las
empresas, las cuales recibieron el impulso y apoyo con el reconocimiento y validez de
los derechos Industrisles, los cuales fueron asegurados equitativamente por el
Estado.

La ley sobre Propiedad Industrial que vino a derogar |a Ley de 1903, fué le lamada
“Ley de Patentes de Invencién”, la cual inicio su vigencia en el afio de 1928.
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8. LEY DE PATENTES DE INVENCION DEL 27 DE JULIO DE 1928.

Hasta después de! periédo Revolucionario, es cuando las leyes de patentes
vuelven a ser objeto de atencion por parte del legislador mexicano, esto se da con la
expedicion y promulgacion de la “Ley de Patentes de Invencién”, misma que
encuentra su fundamento constitucional, dentro de los articulos 28 y fraccién XI del 89
de la Constitucién de 1917. Esta ley comenzo a regir el 1° de enero de 1929,
durante e! periédo presidencial del Gral. Plutarco Elias Calles, un aspecto muy
significativo es que su vigencia comenz6 poco antes de la adhesion de México al Acta
de la Haya, la cual derivo de la revision al Convenio de Paris.

Dentro de esta legislacién, se incluyen por primera vez a las patentes de
perfeccionamiento, ampliandose de esta forma el campo de aplicacién de las mismas

y asi en ol articulo 2°, se sefala;

" Se reputa como invencion patentable:
1.- Un nuevo producto industrial o una nueva composicién de materia.
I1.- El empleo de medios nueves para obtener un producto o resuitado industrial,

il.- La nueva aplicacion de medios conocidos para obtener un producto o
resultado industrial,

IV.- Las reformas o mejorasa una invencién amparada por una patente anterior,
0 sea del dominio publico.

V.- Toda nueva forma de un producto industrial, pieza de maquinaria,
herramienta, estatua, busto, alto o bajo relieve, etc., que ya por su nueva
disposicién artistica o bien por la nueva disposicién de !a materia, forme un
producto industrial nuevo y original.

Vi.- Todo nuevo dibujo usado con los fines de omamentacion industrial en
cualquiera sustancia y dispuesto en ella por impresion, pintura , bordado, tejido,
cosldo, modelado, fundicion, grabado, mosaico, incrustacion, rechazado,
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decoloramiento u otro medio cualquiera mecénico, fisico o quimico, de tal
manera que dé a los productos industriales en que los dibujos se usen, un
aspecto peculiary propio.

Este ley abre nuevas posibilidades para poder patentar productos que
anteriormente no estaban previstos en la ley, asi pues, considera como patentables a
aquellos productos que aun cuando fuesen considerados como obras de arte, debido
a le disposicién de los materieles, eran considerados como objetos susceptibies de
ser protegidos mediante una petente, de igual forma se consideran como patentables
para esta ley, los dibujos de los productos industriales que representaben, siempre y
cuando le dieran a esos productos una carecteristica propia, actuaimente ios dibujos
industriales ocupan un campo propio dentro del derecho de propieded industrial, esto
se observara en el momento de hacer el andlisis respectivo de la legislacién actual.

Después de seffalar cuales son los objetos que pueden ser protegidos
modiinto una patente, esta legislacidn hace mencién al tipo de patente que
corresponde de acuerdo al objeto que se desea patentar, pero basandose en lo

establecido en el articulo anterior.  Esta idea se encuentra prevista en el ariiculo 3°.

" Las patentes que se concedan por los conceptos de los tres primeros incisos, y
las que mencionan en el inciso cuatro, pero en que no se haga relacién con
alguna patente anterior vigente, o la relacion se haga respecto a una patente de
tercara persona, o de une invencién del dominio publico, se designaran como
“Patentes de Invencidn”.  Las que se concedan por los conceptos de ios dos
(ftimos incisos, seran consideradas como "Patentes por Modelo o Dibujo
Industriel”, y las que se expidan como reformas o mejoras de una invencion
amparada por una patente vigente con la cual quieran relacionarse y que
psrenezcan a la misma persona, seran consideradas como Patentes de
Perfeccionamiento.

Este articulo , reglamenté los tipos de patentes que para esa época eran

raconocidos por a ley, los cuales se clasificaron en tres tipos, patentes,siendo los
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siguientes: patentes por modelos o dibujos industriales y patentea de
perfeccionamlento. A diferencia con la ley anterior, esta ley contempla a los
dibujos como a los modelos industriales dentro de! mismo grupo, ademas de incluir un
nusvo tipo de patentes como lo fueron las patentes de perfeccionamiento.

En cuanto a los requisitos negativos de patentabilidad, se hace t;n listado de
los objetos que no pueden ser protegidos mediante una patente, y al igual que como
sucedié con los tipos de patentes, también respecto de estos requisitos, se amplian
los conceptos de los mismos, y asi en el articulo 4° se regtamento io que no po&ia sor

patentable.

“No es patentable:

I.- El descubrimiento o invencion que consiste simplemente en dar a conocer o
hacer patente algo que ya existia en la naturaleza, por mds que antes del
invento fuese desconocido para el hombre,

Il.-Los principios teéricos o puramente cientificos de caracter especulativo,

ili.- Toda invencién o descubrimiento cuya explotacion sea contraria a tas leyes
prohibitivas, a |a seguridad piblica las busnas costumbres o a fa moral.

IV.- Los productos quimicos; pero si lo podrdn ser los procedimientos nuevos
para obtenerlos, o sus nuevas aplicaciones industriales.

V.- Los sistemas o planes comerciales o financieros,

Vl.- Los procedimientos que consisten simplemente en el empleo de una
miquina o aparato, de los cuales mas bien constituyen et funcionamiento, ain
cuando dicho empleo sea nuevo."

Este articulo, implicitamente estd regulando el requisito de novedad, al no
permitir que se otorge una patente al invento que simplente su funcion, sea la de dar

a conocer algo que ya existia en |a naturaleza, esta idea también incluye al concepto
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de altura inventiva ya que es necesario que para que un invento pueda ser protegido
mediante una patente, es necesario que sea una creacion del hombre y que a este le
haya implicado cierto esfuerzo su realizacién, en cuanto al requisito de la
industriabilidad, este se encuentra previsto en la idea de que no se pueden patentar
principios tedricos de caracter especulativo, asi también otro requisito que exigia esta
ley era el de legalidad de los inventos.  Ahora bien, cabe imencionar que en cuanto
al requisito de la novedad, este se encontraba regulado en el articulo 7°, el cual

establecia que:

* Las patentes suponen la novedad de la invencion a que corresponden,
mlentras no se pruebe lo contrario.”

De acuerdo con lo establecido por esta ley. la novedad de un invento existia
en tanto no se llevara a cabo e! examen respectivo por parte de la autoridad, el
procedimiento para realizar el examen se encuentra raglamentado en los articulos
siguientes;

“ Con la solicitud se acompanaran por duplicado: un dibujo del invento, si se
requiere para su comprension. hecho en Ia forma que prevenga el reglamento; y
una descripcion detallada del invento. terminandola con una especificacién
clara, concisa, concreta y precisa, por medio de la cual se haga notar 1o que el
peticionario considera una novedad, y por la cual solicita la patente. Esta

parte de la descripcion se designara con el titulo de “Novedad de Ia Invencion”.
Deberan exhibirse ademas los derechos de examen.”

Este articulo reglamenta implicitamente el concepto de re/vindicaciones, en
el momento en el que seala que el inventor debe hacer una descripcion detallada,

clara y precisa en |a que se haga notar la esencia del invento que desea patentar.

En el articulo 14° se establecio que era necesario para otorgar una patente,
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levar a cabo un examen por parte de |a autoridad sobre los documentos que
acompanan a{a solicitud, los cuales servian para determinar s era procedente o no la
solicitud.
“ Los documentos mencionados en el erticulo anterior, servirén para el estudio
previo del invento; y e Departamento podra exigir que sean precisados o
eclarados en lo que sea conveniente, pero los que se exhiban nuevamente

seran sélo acleratorios, y por ningin motivo contendran elementos que den
meyor aicance a le invencidn que fue presentada originaimente,

Este examen previo del que hebia el erticulo enterior, vendria a ser lo que
actualmente recibe of nombre de examen administrativo. Ahora bien, ofro paso que
se raglamentaba en cuanto al procedimiento pare el otorgemiento de une patente,
consistia en que una vez que los documentos presentados junto con {a soiicitud,
cumplian con fos requisitos serialados en el articulo anterior y si 1a invencidn no cala
dentro de lo que se consideraba como requisitos negativos y ademas cumplia con los
requisitos positivos de patentabilidad sefialados por ia ley, se procedia al estudio de
las patentes ya concedidas o en tramite, este andlisis se reelizaba con /a finalidad de

comprobar que ia nueva patente no invadiria derechos ye concedidos.

"articulo 15°.- Cuando los documentas prevenides por el articulo entarior seen
suficientemente claros y pueda precisarse lo que el peticionario considere como
novedad; y si le invencién que frata de amperse queda comprendida dentro de
fo que enumera el erticulo 2° como petentable, y a ia vez no queda inciuide
entre lo que o articulo 4° dispons que no es patentable, se procederd a hacer
un examaen de |as petentes similares anteriores concedidas por el Depertemento
o on tramitecion, e efecto de averiguar si se invadirian derechos anteriorments
adquiridos.”

En cambio si los documentos no cumplian con los requisitos sefaldos

enteriorments, se considereba que fos mismos no habian sido presentados ante ia
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eutorided, esta decision se e hacia saber al interesado por escrito, esto fué regulado

por el articulo 16°, el cual sefiala:

* Si en opinién del Departamento los documentos exhibidos no satisfacen en
absoluto las prescripciones del articulo 12°, sobre todo en la parte final de éste,
relativa al capitulo "Novedad de la Invencion®, considerara como no presentados
los documentos, y lo haré saber por ascrito al interesado.”

Asi también s se consideraba que si con |a solicitud de la patente, se invadian
derechos ya concedidos y se encontraba vigente |a patente que los amparaba, no era
posible otorgar la patente solicitada, pero una excepcion a esta prohibicién consistia
en que en el momento de que se llevaba a cabo el examen antes sefalado, se
encontraba que la solicitud solo invadia parciaimente otra patente ya concedida, la
patente solicitada, si se expedidiria, este excepcion ocurre ya que lo que se buscaba
con esta ley y con todas ias leyes sobre propiedad industial era fomentar e

desarrollo tecnoldgico del pais y de las industrias

“erticulo 17°.- S del examen pravenido en el articuio anterior resultare que se
Invadirian derechos anteriormente adquiridos por medio de otra patente
necional, vigente, no se expedird aquéila.

. Si se encontrare que habria solamente invacién parcial de dorechos. la
patente podra ser expedida en forma tal, que ia invacién no ocurra,”

El articulo 18° de esta ley, reglament6 el caso en el que cuando una patente

solicitada no invadie derechos ya adquiridos, pero invadia una patente que ya
pertenacia al dominio publico, la patente solicitada no se otorgaria,esto se establecio
con e finalidad de proteger los derechos de las patentes benonocientos al dominio

publico.
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" §i el resultado del examen fue que no se invadian derechos previamente
adquiridos, pero se descubriere ya por existir alguna patente nacional anterior
extinguida, o por cualquier otro motivo de los previstos por el articulo 10°, quela
invencion carece de novedad, la patente solicitada no se expedird,”

Cabe sefialar, que el citado articulo 10° establecia cuando una patente perdia
su elemento esencial de novedad, dependiendo de la fecha en la que se hubiese
otorgado una patente anterior a ia soiicitada, es decir que ya existia una patente
perteneciente ai dominio publico, este precepto contampla tanto a las patentes
nacionales como a las extranjeras para poder determinar sobre la existencia del

raquisito de patentabilidad, denominado novedad.

" Sa considera que una invencién no tiene o no tenia novedad en una fecha
determinada:

l.- Cuando con anterioridad aparezca amparada por medio de otra patente
nacional vigente.

ll.- Cuando con antariondad aparezca comprendida en alguna patente
extranjera, o nacional ya extinguida.

lll.- Cuando haya recibido con anterioridad, por medio de alguna publicacién
imprasa nacional o extranjera, una publicidad suficiente para ser ejecutada.

IV.- Cuando con anterioridad haya sido explotada comercial o industrialmente en
pais o en el extranjero.

En los casos de los incisos II, il y IV, se considera que la invencion ha caido
bajo el dominio pliblico an México."

Una vez que la autoridad detarminaba que no era procedante el otorgamiento
de ia patante dabido a que |a patente solicitada caia en alguno de los casos previstos
por esta jey, este resolucion sa le haria saber al interesado por escrito, de acuerdo
con lo establacido por el articulo 19°, qua prevenia:

" En caso de que el Departamento resuelva, de acuerdo con los articulos
anteriores, no conceder la patente, lo comunicard por escrito al interesado
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exponiéndole los motivos, citdndole las patentes nacionales que amparen los
mismos derechos, o los fundamentos que haya tenido para juzgar que la
Invencidon que trata de patentarse es del dominio piblico."

Esta ley prevee el caso en que el propio inventor no pueda acudir a solicitar la

patents, sefialando que el solicitante deberd comprobar su cardcter de causahabiente

presentando Unicamente una carta poder la cual no necesita cumplir con mas

requisitos legales que el de ser firmada por el otorgante y dos testigos, este requisito

se encuentra reglamentado en los articulos 28° y 29° respectivamente:

* La persona solicitante de la patente por una invencién de que no es autora,
deberd comprobar su caricter de causahablente del autor de la invencion que
trata de patentarse, sin el cual requisito la patente no podré ser expedida.”

" Si la patente se solicitare por conducto de apoderado, deberd éste acreditar su

personaiidad con carts-poder suscrita por el poderdante ante dos testigos, sin
necesidad de legalizacién de ninguna ciase.”

Ahora bien, en cuanto al ya citado concepto de fecha /legal de las patentes,

dentro de esta ley se consideraba que la misma empezaria a contar a partir de la

fecha de presentacién de la solicitud de la patente, esto de acuerdo con lo establecido

por el erticulo 31°, que sefiala:

" Los plazos de las patentes, se contard a partir de la fecha y hora de
presentacion de la solicitud relativa en el Departamento de la Propiedad
Industrial, salvo los casos previstos en el articulo siguiente.

La fecha de presentacion de la solicitud se considerard como fecha legal de la
patente.” .

Dentro de esta ley, existié una excepcidn en cuanto a la regla establecida para

fijar la fecha legal de una patente, asi el articulo 32° establecié:

" Cuando se solicite una patente en México después de haber sido soliciteda ya
en una o varias naiones extranjeras, la fecha de presentacion de la solicitud en
México, se retrotraerd a la de presentacién en la nacion en que lo haya sido

e Vi
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primero, con tal que la solicitud se presente en México dentro de los plazos que
determinen los Tratados Internacionales que sean aplicables, y si no los hubiere,
dentro del afo de haber sido solicitada la patente en la nacion de origen, si es
de las deslgnadas como Patentes de invencién, o dentro de los seis meses, si
es de las designadas como patentes por Modelos o Dibujos Industriales.

Serd requisito indispensable, ademas, para conceder ese derecho de
prioridad, que se satisfagan las condiciones sigulentes:

I.- Que al solicitar |a patente en México, se haga constar el pals de origen y la
fecha de presentacion de la solicitud a base de la cual se reclame este derecho.

I.- Que la patente concedida en México no confiera mayores derechos que la
patente extranjera original.

lil.- Que dentro de los noventa dias siguientes al de presentacién de la solicitud,
se llenen los demds requisitos que sedalen el Reglamento de esta Ley y los
Tratados internacionales relativos.

V.- Que haya reciprocidad de asta prerrogativa para los mexicanos, en la
nacién de que se quiera hacer valer ia fecha de presentacion.”

Transcrito el articuio 32°, se puede sefialer que la fecha legal de una patente
solicitada con 'anterioridad en el extranjero y posteriormente solicitada en México, la
fecha legal se consideraria en base a la primera solicitud presentada en el pais de
origen, pero para que este principio tuviera efecto dentro de nuestro territorio, era
necesario que existiera reciprocidad en cuando a los derechos tanto en el pais de
origen como en el pais en ei cual se solicitara la patente.  Esta idea surgid con la
entrada de nuestro pais al Convenio de Paris, pero para que el mismo tuviera efectos
dentro de nuestro territorio, era necesario que Ia solicitud se presentara dentro del
plazo de doce meses, contados a partir de la presentacion de la primera Solicitud, la
finalidad de establecer la fecha legal de una patente, era ia de deteminar si un invento
contaba con el requisito positivo denominado novedad, debido a ello, la fecha legal de
una patente, representa un elemento de gran importancia dentro del procedimiento

de solicitud de la misma.
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Una vez que se hubiese cumplido con todos los requisitos que anteriormente
se sefialaron, de aﬁuerdo con el contenido de esta ley, era necesario que la patente
ya concedida fuese publicada en la Gaceta Ofic/al de /e Propiedad Industrial, esto
se hacia con la finalidad de dar publicidad a las mismas y asi evitar que se protegiera
indebidamente una patente, de iguai forma preveer la invacidn de patentes ya

concedidas, la publicacién de las patentes estuvo reglamentada en el articulo 45°,

" Los datos relativos a las patentes concedidas y todo io que con ellas se
relacione, se publicarén en ia Gacets Ofic/al de la Propieda industrisl."

Realizado el estudio sobre la ley de 1928, se puede conciuir que con @l paso
del tiempo, cada vez se van simpiificando los requisitos procedimentales para obtener
una patente, pero siempre exigiendo los requisitos positivos fundamentales de ia
novedad, industriabllidad y altura Inventiva de los inventos, se puede observar
que el campo de aplicacion de las patentes en México se ha ido ampliando con el
paso del tiempo, ya que como se selaié en diversas ocasiones la finalidad primordial
de ias leyes sobre Propiedad Industrial, es la de procurar y fomentar el desarrollo
tecnolégico, industrial y econdmico de un pais.

Esta ley estuvo vigente hasta el afo de 1942, siendo abrogada por la "Ley de

la Propiedad Industrial” del 31 de diciembre de 1942.
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6. LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL 31 DE DICIEMBRE DE
1942

La /ey de la Propiedad industrial, estuvo en vigor desde el 1° de enero de
1943, siendo publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 31 de diciembre de
1942, durante el mandato presidenciel de Manuel Avila Camacho, contando con una
vigencia de 33 anos, al igual que la ley anterior, encuentra su fundamento en la
Constitucion de 1917.

Esta ley incorpora importantes cambios e la legislacion anterior, tanto en
materie sustantiva como edjetiva, conservando el criterio de distinguir las patentes en

petentes de invencion, patentes de mejoramiento y patentes de modelos de utilidad.

En el erticulo 4° se establecio cuaies eran los objetos susceptibles de ser
protegidos mediante una patente de invencion.
" Para los efectos de esta ley, se consideran invencion patentable:
|- Un nuevo producto industrial © una nueva composicién de materia.
Il.- El empleo de medios nuevos para obtener un producto o resultado industrial,

lll.- La nueva aplicacion de medios conocidos para obtener un producto o
resultado industrial.

IV.- Las mejoras a una invencidn amparada por una patente anterior, 0 que sea
del dominio publico, siempre que produzcan un resultado industrial.

V.- Tode nueva forma de un producto industrial, pieza de maquinaria,
herramienta, estatua, busto, alto o bajo relieve, que ya por su nueva disposicion
artistica o bien por le nueva disposicion de la materia, forme un producto
industral nuevo y original.

V.- Todo nuevo dibujo usado con fines de ormanentaclén industrial en cualquier
substancla y dispuesto en ella por impresion, pintura, bordado, tejido, cosido,
modelado, fundicion, grabadoe, mosaico, incrustacion, decoloramiento u otro
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medio culaquiera mecdnico, fisico o quimico, de tal manera que dé a los
productos industriales en que los dibujos se usen, un aspecto peculiar y proplo.”

Este articulo abre el campo de aplicacion de las patentes a nuevos prodhctos
que en leyes anteriores no estaban previstos para poder ser protegidos mediante una
patente da invencidn, un elemento de gran importancia que se inciuye como
patentable, son los dibujos que servian para omamentar ios productos industriaies,
asi como ias combinaciones que de la materia se hacia para obtener un producto
industrial nuevo. Cabe sefalar que éste articulo presenta un poco de confusion al
mencionar como patentables obras artisticas como lo serian los bustos y las
estatuas, ya que estos objetos primordiaimente deberian de estar protegidos
mediante la legislacion de Derechos de Autor, lo que si cabria incluir dentro del
campo de los objetos patentables serian los procedimientos y combinaciones de los
materiales para poder obiener @i nuevo objeto, tal y como se seftald anteriormente.
El legislador de esta época, atendio para elaborar esta ley el antiguo pensamiento
que agrupa todas |as materias dentro del género "Propieda Industrial", cniterio que con
el paso del tiempo se ha ido abandonando por ser inoperante, ya que acarrea como
consecuencia la elaboracion de cddigos muy limitados y confusos.

La ley de 1942, no define el concepto de invencion en una forma general y
abstracta, sino que por el contrario le da un tratamiento casuistico de cardcter
enunciativo y limitativo, de igual forma limita dichos conceptos en el articulo 6°, el cual
on forma negativa, trata a las invenciones que no pueden ser objeto de patente.

Al igual que en las legislaciones anteriores, esta ley sedala los requisitos
negativos de patentabilidad de los inventos, al sefalar en su articulo 6° cuales son los

objetos que no se pueden proteger mediante una patente.

" No es patentable:
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1.- EI descubrimiento o invencién que consiste simplemente en dar a conocer,
hacer patente u ostencible algo que ya existia en la naturaleza, alin cuando
anteriormente fuese desconocido para el hombre.

il.-Los principios tedricos o puramente cientificos, de caracter especulativo.

I1l.- Las simples ideas o concepciones que no impliquen una nueva adaptacion
de caracter industrial, como lo requiere el articulo 4° de esta Ley.

V.- Todo descubrimiento o invencién cuya explotacién sea contraria a las leyes
prohibitivas, a la seguridad o salubridad publicas, a las buenas costumbres o a
ia moral.

V.- Los productos quimicos: pero si lo podran ser los nuevos procedimientos
industriales para obtenerios o sus nuevas aplicaciones de caracter industrial.

Vi.- Los sistemas y planes comerciales, contables o financieros, y los de simple
publicidad,

Vli.- La aplicacién o el empleo en una industria de una invencion ya conocida o
utilizada en otra industria y los procedimientos que consisten simplemente en el
empleo o uso de un dispositivo, maquina o aparato, que funcionen segun
principios ya conocidos con anterioridad, alin cuando dicho empleo sea nuevo.

VIIl.- La yuxtaposicién de invenciones conocidas, su variacion de forma, de
dimensiones o de materia. salvo que en realidad se trate de |a combinacién o
fusion de esas invenciones en tal forma que no puedan funcionar
separadamente, o que las cualidades o las funciones carateristicas de las
mismas sean modificadas de manera que se obtenga un resultado industrial
novedoso."

Se puede hacer referencia, que el articuio 6° que trata sobre el aspecto
negativo de la invencion sale sobrando, ya que basta con definir positivamente una
cosa para lograr obtener un concepto de ella, sin necesidad de recunir a la prolifica
descripcion de todas aquellas cosas que no son.  Esta idea se puede aplicar a las
leyes anteriores, lo que Si es importante sefalar, es que con ! paso de! tiempo, tanto
los objetos que pueden ser protegidos mediante una patente, como aquellos que se
encuentran dentro de 1as prohibiciones expresamente serialadas por |a ley, ceda vez

se va ampliamdo, al grado de que inventos que anteriormente no podian ser objeto de
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necesidades de cada pais, ademds de depender en gran medida del avance
tecnoldgico.

En cuanto al requisito positivo de novedad, esta ley sefala que el mismo se
supone hasta que no se pruebe lo contrario, por lo que a su vez establecié un
procedimiento mediante el cual, se llevaba a cabo un examen sobre el mismo.

"articulo 10.- Las patentes suponen la novedad de la invencién a que
corresponden, mientras no se pruebe lo contrario."

En el articulo 26° se establece el fundamento legal respecto del examen
ordinario de novedad, mismo que So lievaba a cabo después de que eran examinados
los documentos que acompaiaban a la solicitud de la patente, asi como e/ examen
previo, de los referidos examenes, se hard mencion posteriormente.  La realizacion
de el examen ordinario de novedad, no impide que se lleve a cabo posteriormente el

examen extraordinario de novedad.

" Si del resultado del examen previo, apareciere que no se invadirlan derechos
anteriormente adquiridos, se procedard a efectuar un examen ordinario de
novedad, para determinar si por existir aiguna patente nacional anterior, ya
existinguida, o por cualguier otro motivo de los sefalados por el articulo 12°, la
invencion carece de novedad; en este caso, [a patente solicitada no se expedira.
Si el resultado del examen ordinario de novedad es favorable al interesado y se
expide la patente, no serd obsticulo para efectuar con posterioridad uno o
varios examenes extraordinarios de novedad absoluta de la invencidn
patentada, enlos términos del articulo 78° de éstaley.”

Ahora bien, en cuanto al citado examen extraordinano de novedad, esta ley
dedico el capitulo VI para su explicacidn y asi en el articulo 75°, se establecié que
este examen se podria practicar de oficio, a peticion de cualquier persona
interesada, sin que necesariamante lo solicitara el propio inventor, o bien por mandato

judicial esto por considerar que a patente era de gran trascendencia para el pals.
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" La Secretaria de la Economia Nacional hard, de oficio, a pedimento de
cualquier persona o por mandato judicial, con respecto a una patente nacional
vigente, un examen extraordinario de novedad absoluta a fin de determinar si la
invencion que ampara se encuentra en alguno de los casos previstos por el
articulo 12° de esta ley."

En el articulo 76°, se seiald cual era ia finalidad de lievar a cabo dicho
examen;

* El examen de novedad podrd hacerse también de oficio, e peticion de
cualquier persona interesada, 0 por mandato judicial;

|- Con el fin de averiguar si determinada invencién esta patentada en México.

il.- Para averiguar si algo tiene novedad o carece de ella, de acuerdoc con el
mencionado articulo 12° y si por lo tanto estd fuera del dominio publico o
pertenece a éste.”

En cuanto a los requisitos con los cuales debia de cumplir el solicitante del

examen extraordinario de novedad. estos se encontraron previstos dentro del articuio

77°, mismo que sefiala:

* El examen extraordinafic de novedad debera solicitarse en escritc por
duplicado, al que se acompaiard una descripcion detallada del invento y los
dibujos necesarios para su comprension, precisandose los puntos esenciales a
los que debe concretarse el examen; si se pidiere ef examen de novedad de una
patente nacional, bastard con citar en la soiicitud |a clase y el nimero
correspondiente.”

Algo muy importante que cabe seMalar respecto de éste examen, es que el
mismo se praclicaba sobre invenciones a las cuales ya se les habia concedido una
patente, de iguai forma es importante mencionar que este articulo sefiala en su texto

que es nacesario hacer mencion en forma clara de la esencia del invento, es decir, se

refiere a lo que &n nuestra ley actual conocemos como reivindicaciones. \
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En cuanto al resultado del examen, este debia de cumplir con ciertas
formalidades, las cuales estaban previstas dentro de los articulos 82° y 83°, dichos

preceptos establacen lo siguiente respectivamente:

* La Secrataria de la Economia Nacional dara cuenta por ascrito al peticionario.
del resultado del examen de novedad y |0 comunicard al propietario de la
patente, ain cuando no sea éste quian lo pida.

La resolucion administrativa que comunique el resultado del examen surtird sus
efectos inmediatos.”

“ La resolucion a que se refiere al articulo anterior, contendra ia mencién de las
patentes semejantes encontradas, y las citas o indicaciones que se juzguen
conducentes.  Se publicara en la “gaceta de la Propiedad Industrial’, y en los
casos en los que se encuentre anterioridad completa, la publicacion contendra
la simple relacion del invento, el nGmerc de la patente y la resolucién dictada.
Cuando no se encuentre ninguna anterioridad o ésta sea incompleta. se
publicaré ademds el dibujo y un extracto de !a descripcion del invento que se
hubiere @xaminade.  Elinteresado cubrird el importe del clisé requerido para la
publicacién.”

En cuanto a lo establecido por ei ya mencionado articulo 12°, se puede sefalar
que la novedad de un invento, depende en gran medida en la fecha en que se haya
presentado la solicitud de |a patente, es decir, depende de la fecha /egel del invento.
o bien que !a patente ya pertenezca al dominio publico, por cualquiera de las causas
enumeradas por el citade articulo.

" Se considera que una invencién no tiene o no tenia novedad en una fecha
determinada:

1.- Cuando con anterioridad aparazca comprendida en alguna patente nacional
vigente.

Il.- Cuando con anterioridad aparezca comprendida en alguna patente
extranjera, 0 en alguna patente nacional ya extinguida.

Ill.- Cuando haya recibido con anterioridad, por medio de alguna publicacion
impresa, nacional o extranjara, una publicidad que permita ejecutarla.
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IV.- Cuando con anterioridad haya sido expiotada comercial o industriaimente, o
en el extranjero.

En los casos de las fracciones ii, lil y IV, se considera que la invencién ha
caido bajo el dominio publico.”

La mencionada fecha legal de |as patentes, encuentra su fundamento legal en

jos articulos 38° y 39° respectivamente.

" Los plazos de las patentes se contaran a partir de la fecha y hora de la
presentacion de la soiicitud relativa, en la Secretaria de ia Economia Nacional,
salvo los casos pravistos en el articulo sigulente.  La fecha de presentacion de
la soiicitud se consideraré como fecha legal de ia patente."

" Cuando se solicite una patente en México después de haber sido solicitada ya
on una o varias naciones extranjeras, la fecha de presentacion de la solicitud en
México, se retrotraerd a ia de presentacion en la nacién en que io haya sido
primero, con tal que |a solicitud se presente en México dentro de los plazos que
determinen las Convenciones Intemacionales que sean aplicables; y si no las
hubiere dentro del aio de haber sido solicitada (a patente en el pais de origen,
si @s de las designadas como patentes de invencidn o de mejoras, o dentro de
los seis mesas si es de las designadas como patentes de modelo o dibujo
industrial.  Serd requisito indispensable, adamés, para conceder ese derecho
de prioridad, que se satisfagan las condiciones siguientes:

l.- Que al solicitar la patente en México se haga constar el pais de origen y la
fecha de presentacion de la solicitud a base de la cual se reclama este derecho.

Il.- Que le patente concedida en México no confiera mayores derechos que la
patente extranjera original,

lil.- Que dentro de los noventa dias siguientes al de presentacion de la salicitud,
se llenen los demds requisitos que sefale esta Ley, su Reglamento y las
Convenciones Intemacionales relativas.

IV.- Que haya reciprocidad de esta prerrogativa en el pais de que se quiera
hacer valer lafecha de presentacion.

Enlos casos a que Se refiere este articulo, y sin prejuicio de las disposiciones
relativas a la prioridad, para el solo efecto del computo del plazo de vigencia de
estas patentes, se contara dicho plazo a partir de la fecha de presentacién de la
solicitud en México."
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Este articulo representa una transcripcion a |a ley anterior, sin que represente
ningun avance en cuanto a los requisitos para poder detreminar |a fecha /egal de un
Invento.

Una vez que quedd establecido cuando un invento carecia del requisito
positivo de novedad .  Cabe hacer mencién que esta ley establecidé todo un
procedimiento tanto para la solicitud de} invento, como para la expedicién de las
mismas, dedicandole el capitulo |l de la misma, y asi el articulo 14°, sefalaba la forma
con la que debia de cumplir la solicitud, y la autoridad ante la cual se tenia que

presentar la misma,

* Para obtener una patente deberd de presentarse solicitud escrita, por
duplicado, ante !a Secretaria de fe Economia Nacional y cumplirse con todos los
requisitos de forma establecidos por esta Ley."

Al Igual que en las leyes anteriores, esta reglamentacion, establecio ia
posibilidad de solicitar la patente mediante apoderado, dando un tratamiento igual
tanto a nacionales como extranjeros, esta situacion se encontro prevista dentro del
articulo 17°, mismo que sefala

* Si la patente se solicitare por conducto de apoderado, debera éste acreditar su
personalidad con carta poder suscrita por el poderdante ante dos testigos. En
este caso y para este solo efecto, no se requerira legalizacion aiguna, ain
cuando el documento haya sido otorgado en el extranjero. El carécter de
gerente o representante de una socledad, colectividad o persona moral
cualquiera, deberd acreditarse por los medios que establece la legisiacién civil.”

Ahora bien, hay que sefalar cuales eran los requisitos con los que debia de
cumplir una solicitud, ya que a diferencia de la solicitud del examen extraordinario

de novedad, la solicitud de la patente, debia de ser presentada ante ia autoridad por

cuadruplicado, junto con los dibujos y con una descripcion detallada de! invento,
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misma que dentro de esta regulacion , recibe el Titulo de “Novedad de la Invencién”
¢l cual equivaldria al llamado capitulo de relvindicaciones mismo que se encuentra

previsto en forma expresa en nuestra ey actual, asi el articulo 21°, establece:

* Con Is solictud se acompafarén por cuadruplicado los siguientes
documentos:  un dibujo del invento, si se requiere para su comprension, hecho
en la forma reglamentaria, y una descripcion detallada del propio Invento, que
terminard con una especificacién clara y concisa, en la que se sefale
concretamente [0 que el peticionario considera una novedad y por la cual
solicita la patente.  Esta parte de le descripcion se designara con el titulo de
“Novedad de fa Invencién”, y sobre 1a misma recaera la accién de la patente.
La descripcion y dibujos, cuando los haya , servirén Gnicamente para explicar lo
que contenga dicho capitulo de especificacion concreta.”

Una inovacién que presenta esta ley en cuanto a la solicitud de ia patente, es
que si los documentos que servian de apoyo a la misma no cumplian con lo

establecido por |a ley, y la autoridad determinaba que éstos no eran claros en cuanto

-a la descripcion del invento, se consideraria como no presentados, decision que se

haria saber al interesado por escrito, esto de acuerdo con lo establecido en el articulo
22°, @i cual sefiala que:

* 8i los documentos exhibidos, a juicio de |a Secretaria, no satisfacen en
absoluto las prescripciones del articulo anterior, especialmente |a parte final de
éste, relativa al capitulo de especificacion denominado “Novedad de la
Invencién®, considerard como no presentados los documentos y lo haré saber
por escrito al interesado.”

Una vez que los documentos requeridos junto con la solicitud cumplian con lo
establecido por esta ley, la auteridad tendra la obligacion de llevar a cabo un examen
sobre las patentes nacionales que sean similares, asi como de las patantes que se
encuentren en trémite, este examen recibia el nombre de examen previo, el cual se

llevaba a cabo con la finalidad de comprobar que la patente solicitada no invadia



n

algin otro derecho que previamente se habia concedido, esta disposicién se

encuentira previste dentro del articulo 24°, el cual sefiala que:

" Cuando los documentos presentados satisfagan los requisitos legales y
reglamentarics, y pueda precisarse lo que el peticionario considera como una
novedad, y si la invencion que trata de ampararse queda comprendida dentro de
lo que seflala el articulo 4° como patentable, y a la vez no queda incluida entre
lo que el articulo 6° dispone que no es patentable, se procedera a hacer un
examen previo entre las patentes nacionales similares concedidas anteriormente
o en framitacion, a efecto de averiguar si se invadirian derechos ya adquiridos.”

No hay que confundir este examen con los examenes ordinario y
extraordinario de novedad, de los cuales ya se hizo mencién anteriormente, ya que
dichas examenes se practican con la finalidad de saber si la patente cuenta o no con
el requisito positivo de patentabilidad denominado novedad, mientras que el examen
a que se refiere el articulg 24°, se lleva a cabo sobre ia salicitud de la patente, con la
finalidad de determinar si la patente que se sclicito no invade derechos ya adquiridos
con anterioridad, en el caso de que esto suceda, la autoridad no estara en posibilidad
de conceder la patente, a menos que la invacion sea parcial, |a patente se podra
otorgar en forma fal que ia invacién no tenga lugar, Esta idea se encuentra

contenida dentro del articulo 25°, el cual sefala que:

" Si del examen previo que establece el articulo anterior resultare que se
Invadirian con Ia solicitud de patente examinada, derechos anteriormente
adquiridos por medio de otra patente nacional, vigente, no se expedira aquélla.
Si se encontrare que habria solamente invacién parcial de derechos, |a patente
podrd ser expedida en forma tal que la Invacién no ocurra.”

Una vez obtenidos los resultados del examen previo, |a autoridad procedia a
expedir la patente, conforme a lo seffalado por ei articulo 26°, del cual ya se hizo
mencién anteriormente. En caso de que el resultado de dicho examen fuera

negativo, la autoridad tendrd la obligacidn de dar a conocer por escrito al salicitante
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de la negativa, la cual debera estar debidamente fundamentada y motivada, y por lo
tanto la patente no se expedird, este trdmite se encuentra regulado en el articulo 27°,
mismo que establece :
" En caso de que la Secretaria resuelva, de acuerdo con los articulo anteriores,
negar la expedicion de [a patente, lo comunicara por escrito al interesado, con
expresion de los motivos y fundamentos legales de la negativa, sefalando las
patentes nacionales que amparen los mismos derechos, o los elementos que
haya tenido en cuenta para determinar que la invencién que trata de patentarse
es del dominio publico."
Por primera vez dentro de una legislacion en materia de patentes, se establece
la posibilidad de que el solicitante pueda inconformarse en contra de las resoluciones

emitidas por la Autoridad Admistrativa, dicha inconformidad debia de lievarse a cabo

conforme lo establecido por el articulo 28° que sefiala;

" En los casos previstos por los articulo 25°, 26° y 27°, el interesado podra
solicitar a la Secretaria, por escrito debidamente fundado y dentro del término de
dos meses, la reconsideracion administrativa del asunto.  De no hacerse asi
en el plazo sefalado, quedara firme la resolucion dictada.”

Para finalizar este analisis, se puede mencionar que esta ley reperesenta una
mala copia de la ley anterior por lo que resultdo poco eficaz, ya que no tenia
concordancia con el desarrollo Industriai y econdmico que para esa época se estaba
dando en nuestro pais, el cual inicio su camino de industrializacion en el afio de 1936
al llevarse a cabo la exproplacidn petrolera, y con posterioridad, al presentarse la
Segunda Guerra Mundial, dentro de la cual nuestro pals fue beligerante, consistiendo
su actividad principal en la contienda de proveer de materias primas y productos
semi-elaborados, en la medida de sus posibilidades a las naciones aliadas.  Estos
hechos marcaron el inicio de nuestra industrializacion de la cual parte el constante

desarrollo de México.
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7. LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DEL 10 DE FEBRERO DE 1976.

La expedicion de la Ley de Invenciones y Marcas de1976, vuleve a reflejar la
atmosfera imperante en torno a las instituciones en ella reguladas, ya que en dicho
ordenamiento se aprecia claramente el impacto de la filisofia politico-econémica en
materia de propledad industrial sustentada por ciertos grupos en los afios sesenta y
setenta, !a cual se caracterizd entre otras cosas, por los ataques encaminados a
desvirtuar las tesis que han justificado |a existencia del sistema de patentes y el
deracho exclusivo de explotacion temporal de un invento.

Asi segun lo expreso el Ejecutivo en su iniciativa ;

“... la Ley de la Propiedad Indutrial de 1942 ya no respondia a los problemas de
nuestros dias ni a los cambios que demanda una época en la que, a la par
quese han venido definiendo nuevas formas de denominacion por parte de los
paises desarroilados, los paises en desarrollo cobran cada dia una conciencia

mas clara de sus derechos y del imperativo de ordenar conforme a la justicia de
las relaciones internacionales,"??

Durante la época en la que se expidd esta ley, en otros paises de America
Latina, sus legislaciones en materia de Propiadad Industrial, sufrieron el impacto de
los estudios y opiniones que cuestionaban las bondades de la regulacion tardlcipnal
sobre |a materia. ~ Estos estudios de acuardo con lo que sefala el Lic, Horacio
Range! Ortiz en su ariculo "Las Patentes en México", fueron realizados por
ecomonistas tanto nacionales como extranjeros y por organismos intemacionales
como {a UNCTAD

Un antecedendente que tuvo gran trascendencia para la expedicion de esta

ley, fue la integracion de la Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Comercio y

n Garcla, Moreno Victor Carios. 'El Sistema Patenlario Internacional y ia Nusva Ley Mexicana de
Invenctones y Marcas” Revista Nomos Tomo | nim, 2 abril-junio México: 1979 pag 17

Rangel, Ortiz Horacio. "Las Palentes en México Evolucién y Sistema Actual" Revista de
Investigaciones Jurldicas de ia Escusla Libre de Derecho. afio 11 nim 11 México: 1987 pég 43
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Desarrollo en 1964, asi como los estudios patrocinados por este organismo en torno a
las patentes.
Esta ley encuentra su fundamento dentro de nuestra Constitucion vigente, esta
Ley fue expedida durante el gobierno del Presidente Luis Echeverria, estando vigente
hasta el aftlo de 1987, afic en el cual sufrio reformas muy significativas, ya que
durante esa época, nuestro pais se vid envuelto en una serie de acontecimientos
internacionales, los cuales provocaron que se iniciara una apertura en el campo de la
inversion extranjera. v
La apertura en dicho campo comenzé con la implementacion de criterios
menos estrictos en el proceso de autorizacion de proyectos de inversion extranjera, de
acuerdo con los lineamientos establecidos en e!:
* Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior de 1984.1988,
en el cual 1a Administracion Federal ofrecid autorizar la inversién extranjera

100% directa en aresa prioritarias o bien que satisfacieran los criterios
siguientes: -

a) ser activadades complejas, en las cuales el proceso de cambio tecnoldgico es
aclarado;

b) ser actividades orientadas fundamentalmente a la exportacion;

c) ser actividades cuyos requerimientos de invencion por hombre ocupado sean
particularmente elevados."*

Otro antecedente de las reformas a |a Ley de Iinvenciones y Marcas fue el

establecimiento y la implementacion. de criterios de apertura en el area de los

contratos relativos a la transferencia de tecnologia, particularmente por lo que

respecta a |a autorizacion del pago de regalias mas elevadas cuando |a tecnologia

Alfredo y Ricardo, De Palma. op;ct. Tomo IV pdg 103
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suministrada por proveedores extranjeros a empresas nacionales asi lo justificaba,
llegandose en algunos casos y en algunas dreas a aproximarse a los niveles
intemacionalmente establecidos para tales situaciones. Asi mismo. la Direccion
General de Transferencia de Tegnologia de la SECOF!, vinculada estrechamente con
la Direccidn General de Inversiones Extranjeras, traté de promover la adquisicion de
las tecnologias y adecuadas a la realidad de la s empresas nacionales, a la vez que
ha venido concediendo cada vez mayor importancia a los derechos de Propiedad
Industrial, como objeto de las relaciones contractuales que determinana e! flujo
tecnoldgico hacia México.

Otro factor que influyé de manera determinante en crear Ia atmaésfera propicia
para modificar la legisiacion de propiedad industrial, fue |a incorporacion de México al
Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), el cual propicid la apertura
comercial de nuestro pais en una forma muy significativa. Sobre este acuerdo se
hablara posteriormente.

Ahora bien, hay que hacer referencla al contenido de esta ley antes de sus
referidas reformas.

Asi en el erticulo 4°, se sefala lo que para la misma se consideraba como

patentable.
“ Es patentable la invencion que sea nueva, resultado de una actividad inventiva
y susceptible de aplicacidn industrial, en los términos de esta ley.
También sera patentable aquella invencion que constituya una mejora a otra y
que cumpla con los requisitos del parrafo anterior.”

Como se puede observar esta es |a primera ley sobre patentes que define
claramente cuales son los tres requisitos positivos fundamentales con los cuales se
debe cumplir para que la autoridad pueda conceder una patente, cabe mencionar que
dentro de! mismo precepto se incluye a las patentes de mejora, sin hacer mencion de

las otras clases de patentes reconocidas por leyes anteriores.
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Un gran avance que trae consigo esta ley, es que para cada requisito positive
de patentabilidad dedica un articulo especifico, dando de esa forma una explicacién
mads amplia y clara del significado de cada uno de estos requisitos, asi en el articulo

§°, establece cuando una invencion no cuenta con el requisito de novedad dicho

. anticuio sefiala:

“articulo 5°.- Una Invencién no se considerara como nueva si estd comprendida
en e| estado de la técnica, esto es, se ha hecho accesible ai publico, en el pals
o en e extranjero mediante una descripclon oral o escrita, por el uso de
cualquier otro medio suficiente para permitir su ejecucion, con anterioridad a la
fecha de presentacion de la solicitud de la patente o de la fecha de prioridad
validamente reivindicada.”

La fecha de presentacion de la solicitud de una patente, representa un
elemento esencial para que un invento conserve su caracteristica de |la novedad, ya

que esta se pierde en el momento en el que la invencién se ha ejecutado o bien se

haya dado a conocer con anterioridad a la solicitud de la patente. dentro de esta

"legislacion se establece una excepcion a esta regla, ya que en el articulo 6°, se

establece que la novedad no se considerara perdida, si la divulgacion del invento se
hace en una exposicién internacional, pero con la condicion de que el interesado
deposite con la autonidad correspondiente la documentacion necesaria para acreditar
su invencion, ademas se establece un plazo para la presentacion de la solicitud

después de que se haya concluidocon la exposii:ién.

" No constituye pérdida de la novedad de la invencion su divulgacion anterior a
la presentacion de la solicitud, si tal divulgacion resulta del hecho de que el
solicitante 0 su causahabiente hayan exhibido la invencion en una exposicién
intemacional oficialmente reconocida, siempre que con anterioridad a su
exhibicion se depositen en la Secretaria de Industria y Comercio los documentos
prevenidos por el reglamento y que la solicitud respectiva de la patente se
presente en la misma dependencia dentro de los cuatro meses siguientes a la
clausura de la exposicion.”
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En cuanto al requisito positivo denominado altura /nventiva, este se

encuentra previsto dentro del articulo 7°, el cual seAala:

" Se considera que una invencion implica una actividad inventiva si, en la fecha
a que se refiere e articulo 5° y habida cuenta del estado de la técnica, ella no
resulta evidente para untécnico en la materia.”

Para que un invento se pueda considerar que cuenta con altura inventiva, es
necesario que el mismo resulte de una idea del hombre mediante la cual busca dar
solucién a un problema existente, ademas de que la solucién a ese problema no
resulte obvia para un técnico en la materia en ia que se esté desarroliando la
invencion.

Esta ley sefala en su articulo 8° cuando un invento es suceptible de
aplicacion industrial.

* Una invencion es suceptible de aplicacion industrial, si se puede fabricar o
utilizar por la industria.”

Al igual que en la ley anterior, no existe ningin concepto de lo que se
considera coma Invencidn, por lo que esa laguna preexiste en nuestro derecho hasta
esaépoca. De lo que si hay que hacer mencién, es que esta ley sefala en el
articulo 9°, lo que no se considera como invencion, por lo que cabe hacer una critica
al legislador de ésta época ya que bastaria con definir a la invencién en forma positiva
para asi poder determinar el campo de aplicacién de esta ley sobre los inventos, lo
que se ocasiona al definir en forma negativa un objeto, es crear confusion entre las

personas interesadas en la materia.

" No son invenciones para los efectos de esta ley:
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|.- Los principios téoricos o cientificos y los métodos matematicos.

Il.- El descubrimiento que consista simplemente en dar a conocer, hacer patente
u ostensible algo que ya existia en la neturaleza, aun cuando anteriormente
fuese desconocido para el hombre.

lil.- Los sistemas y planes comerciales, contables, financieros, educativos y de
publicidad, caracteres lipograficos, las reglas de juegos. la presentacién de
informacién y lo programas de computacién.

IV.- Las creaciones artistcas y literarias.

Los métodos de tratamiento quirirgico o terapéutico del cuerpo humano y los
relativos a animales o vegetales, asi como io métodos de diagnostico en estos
campos.”

Una vez que se establecié por esta ley lo que se consideraba como
patentable, asi como io que no se consideraba como invencion, se procedio a hacer
un listado de lo que no podia ser objeto de una patente, es decir, se determind cuales
eran los requisitos negativos de una invencion, estos requisitos estuvieron previstos
en el aticulo 10°, el cual seiala que:

* No son patentables:

l.- Las variedades vegetales y las razas animales asi como los procedimientos
biolégicos para obtenerlas.

Il.- Las aleaciones.

.- Los productos quimicos, exceptuando los nuevos procedimlentos
industriales de obtencién y sus nuevos usos de caracter industrial.

IV.- Los productos quimicos farmacéuticos y sus mezclas, medicamentos,
bebidas y alimentos para uso humano o animal. ferilizantes, plaguicidas,
herbicidas, fungicidas.

V.- Los procedimlentos de obtencion de mezclas de productos quimicos. los
procedimientos industriales de obtencion de aleaciones y los procedimientos
industriales de obtencidn modificacién o aplicacidon de productos y mezclas a
que se refiere la fraccion anterior,
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V.- Las invenciones relacionadas con la energia y la sequridad nuclear.

VIl.- Los aparatos y equipos anticontaminantes, ni los procedimientos de
fabricacion. modificacion o aplicacion de los mismos.

VIil.- La yuxtaposicion de invenciones conocidas, su variacion de forma, de
dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de la combinacién o
fusibn de esas invenciones, de tal manera que no puedan funcionar
separadamente o que las cualidades o funciones caracteristicas de las mismas
sean modificadas para obtener un resultado industrial novedoso.

IX.- La aplicacién o el empleo, en una industria, de una invencién ya concedida
o utilizada en otra industria y los procedimientos que consistan simplemente en
el empleo o uso de un dispositivo, maquina o aparato que funcionen segun
principios ya conacidos con anterioridad, ain cuando dicho empleo sea nuevo.

X.- Las invenciones cuya publicacidn o explotacién fuesen contrarias a la ley, la
moral o |as buenas costumbres.”

Como se sedalé en el CAPITULO |, las condiciones negativas de
patentabilidad se caracterizan porque su ausencia debe ser indispensable para que
una invencion pueda ser protegida mediante una patente.

Cabe mencionar, que esta ley incluye dentro de los requisitos negativos de
patentabilidad. productos que anteriormente no estaban previstos en otras
legislaciones que la precedieron, esto se debe en gran medida al desarrollo industrial
que con el paso del tiempo se fué dando en nuestro pais.

En cuanto al procedimiento para obtener una patente, el mismo se encuentra
reglamentado en el capitulo Il de esta ley , el cual recibio el nombre de “Solicitud y
expedicion de las patentes.”, asi en su articulo 14° sefiala ante que autoridad se
tenia que presentar Ia solicitud y cuales eran los requisitos con los que la misma debia
de cumplir.

" Para obtener el privilegio de patente debera presentarse solicitud escrita en la
Secretaria de Industria y Comercio, en la que se hard constar el nombre,
nacionalidad y domicilio del solicitante y del inventor, la denominacién que se dé

a la invencion y Ia clase de la misma, asi como los demas datos que prevengan
esta ley y su reglamento.”



En el articulo 17°, se establece cuales eran los documentos que debian de
acompanar a ta solicitud, dentro de este precepto se sefiala en forma expresa que la
solicitud tendra que finalizar con la descripcion del invento la cual contendra las
reivindicaciones del invento, esta parte de la solicitud es primordial ya que en la
reivindicaciones se debe de sefialar la esencia del invento, de ello dependera en gran

medida que |a patente se expida o no.

" A 1a solicitud debera acompanarse la descripcion de la invencion, que deberd
ser o suficientemente clara y completa para permitlr una comprensién cabal de
la misma y, en su caso, del proceso para su realizacion a una persona que
posea pericia y conocimientos medios en |a materia.  Debera asimismo Indicar
bajo protesta de decir verdad el mejor método conocido por el solicitante para
ltevar a la practica la invencion."

La descripcion debera ir acompariada de los planos o dibujos técnicos que se
requieran para su comprension.

La descripcion se finalizara con una ¢ mas relvindicaciones que precisen el
alcance de la proteccién que se sollcita.  Las reivindicaciones deberan ser claras y

concisas y no podran exceder del contenido de la descripcion.”

Por primera vez dentro de una legislaclén en materia de patentes se sefiala la
obligaclén de sefialar los medios para llevar a cabo el proceso para la reallzacion del
invento.

Respecto de la documentacién presentada junto con la solicitud, la autoridad
procedia a realizar un estudio de los mismos y en caso de que considerara que estos
no cumplen con los establecido por la ley, se requeria al solicitante que aclara fos
puntos sobre los cuales existia cierta duda, para llevar a cabo este tramite, la

autoridad concedia al solicitante un plazo de dos meses, en caso de que dejara
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transcurrir este plazo sin llevar a cabo la aclaraclén, la autoridad determinaba que Ia
solicitud de la patente habla sido abandonada, este etapa del procedimiento fué

regulada por el articulo 18°, el cual establece que:

" Presentada Ia solicitud y sus anexos, la Secretaria de Industria y Comercio
podra requerir que se precisen o aclaren en lo que crea conveniente.  De no
cumplir con dicho requerimiento en un plazo de dos meses se considerara
abandonada, la solicitud.  Los documentos aclaratorios por ningun motivo
contendra elementos que den mayor alcance a la invencion a que.se refiera la
sollcitud original , ya que en este caso serd necesaria una nueva solictud y se
perdera la fecha de presentacion.”

Ahora bien, hay que sealar que si la solicitud no cumplia con los requisitos de
forma establecidos por la ley, se le concedia al solicitante un plazo hasta de treinta
dias para que subsanara Ia falta de forma en la que cala la solicitud, esta disposicion

estaba prevista en e] articulo 19°, el cual sefialaba:

" Si la solicitud no cumple con los requisitos de forma establecidos por esta ley y
su reglamento, por una sola vez se le otorgard al interesado un plazo de hasta
treinta dias para que la perfeccione, y, de no hacerlo, se tendra por no
presentada comunicandole esta resolucion."
No hay que confundir este articulo con el anterior, ya que el primero se refiere
a la aclaracion de la solicitud, teniendo como resultado que se determine que la
solicitud que esta en tramite se entienda como abandonada, mientras que el articulo
19°, se refiere a los requisitos de forma de la misma, por lo cual el alcance de este
articulo es mayor ya que el incumplimiento del rmismo trae como consecuencia que se
considere que la solicitud nunca fue presentada.
Una vez que se satisfacian los requisitos de forma de la solicitud, la autoridad
procedia a llevar a acabo el examen de novedad, ya no sobre la solicitud, sino sobre

el Invento mismo, este examen se encontré reglamentado el siguiente articulo:
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"articulo 20°.- Satisfechos los requisitos legales y reglamentarios se haré un
examen de novedad de la invencion, que el interesado debera solicitar dentro de
los noventa dias siguientes al cumplimiento de un afio de presentada la solicitud
o0 esta se considerard abandonada.”

A diferencia de las leyes anteriores, esta ley sefala un plazo para la
realizacion del examen de novedad, esta disposicion se establecid, con la finalidad
de evitar que el solicitante dejara inconcluso el procedimiento para la obtencién de la
patente, ya que anteriormente al no fijarse un plazo para su realizacion, el salicitante
dejaba transcurrir largos periodo sin que se llevara a cabo ningun otro tramite,

Hay que sefalar que al igual que en las leyes anteriores se establecio el
examen de novedad, con la finalidad de determinar si la patente solicitada no invadia
alguna otra ya concedida, asi como para determinar si el invento carecia 0 no de
novedad, por la gran imponancia que representaba esta etapa del procedimiento, efa
necesario que la autoridad diera a conocer por escrito al interesado, el resultado
bbtenido en ese examen, esta disposicion se encuentra regaimentada dentro del

articulo 21°, mismo que sedala;

" Si del examen de novedad de la invencion resuita Ia posible invacion, total o
parcial, de derechos adquiridos por tercero o que aquella carace de novedad, se
la hard saber por escrito al solicitante para que dentro de un plazo de dos
meses manifieste lo que a su derecho convenga.  Si omite hacerlo, la solicitud
se congiderara abandonada."

Una vez que se conclula con la practica del citado examen, |a autoridad tenia

la obligacién de informar por escrito al interesado si se concedia o no ia patente, lo

cual se ilevaba a cabo conforme a lo seftalado por los siguientes articulos:

" En caso de que la Secretaria de Industria y comercio niegue la patente, lo
comunicard por escrito al interesado, expresando los motivos y fundamentos
legales de su decision.

En contra de la resolucion anterior procede el recurso de reconsideracion
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Secretaria. El recurso debera interponerse dentro del mes siguiente el dia en
que se notifique |a resolucion.”

Dentro de este erticulo. existe une gran contradiccion en cuento el mencionado
recurso administretivo, ya que en este caso la propia Sacretarie es juez y pare,
motivo por el cual el solicitante se encuentra en desventaja ante la autoridad.  En
este caso, seria conveniente que de dicho recurso, tuviera conocimiento una
autoridad administrative diferente a i¢ que emitié le resalucion,

En el caso de que ie patente se concediera, dicha resoiucion debia de ser
dada a conocer al solicitante para que e estuviera en posibiiided de cumplir con lo
establecido por el articulo 31°, el cual sefiala que:

" Cuando proceda la expedicion de la patente, se notificard e solicitante pare
que, dentro del término de dos meses, presente los clisés? necesarios para la

publicacion , y cubre los derechos por expedicion del titulo.  si el soiicitente no
cumple en tiempo con o anterior se considerara ebandonada."

En el caso de que une patente extranjera fuera solicitada en nuastro pais, la
fecha de presentacion seria |e de (a primera salicitud, siempre y cuando !a misma se
presentara dentro de ios plazos estabiecidos por el articulo 36° es de gran
importancia esta disposicion, ya que en eila se establece e! derecho de prioridad de
las patentes e} cual sirve pera derferminar la existencia de la noveded de una
invencion,

“ Cuando se solicite una patente después de hacerio en otro pais. la fecha de
presentacion se retrotraera a la de presentacion en equel en que lo fue primero,

siempre que se presente en México dentro de los plazos que determinen los
tratedos intemacionales, de [os que el mismo see pante. ~ Si no los hubiere,

1% CLISE.- Plancha o grabado en metal para la impresién.  imagen fotogréfica negativa.
Diccionario Larousse, Edicidn 1952. Eddorial Printer Colombla. pég 238
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deberd, presentarse dentro del afio de solicitada |a patente en el pais de origen.
Para conceder aste derecho de prioridad, deberan satisfacerse los requisitos
siguientes:

l.- Que al solictar la patente se haga constar el pais de origen y la fecha de
prasentecion de la solicitud. :

Il.- Que la sclicitud presentade en Meéxico no pretenda el otorgamiento de
mayores derechos que los que se deriven de la presentada en el extranjero.

i1l.- Que dentro de los noventa dias siguientes al de prasentacion de la solicitud,
se llenen los requisitos que sefalen los tratados internacionales de los que
México sea parte, asta lsy y su reglamento.

IV.- Que exista reciprocidad en el pals de origen.”

Con este articulo 58 trata de fomentar la apertura industrial de México hacia
ol resto del mundo.

Como se sefialo anteriormente, esta ley sufrié importantes reformas durante el
afo de 1987. reformas que eran necesarias para este ordenamiento legal, no sélo
para mejoraralo y adecuarlo a la realidad de México, si no ademas para rectificar o por
lo menos aminorar ciertas tendencias que recogié la ley de 1976.

Si bien es verdad que algunos conceptos que introdujo la I8y de invenciones y
marcas de 1976 fueron considerados avanzados en e/ campo de la Propiedad
Industrie!, también es cierto que através del tiempo probaron ser ineficaces, por no
decir negativos para el desarrollo de la tecnologia y de un comercio sano en México.

El procesc para reformar la ley de |la materia fue lento y no faltaron los
problemas, tanto de forma como de fondo, y esta situacion era de esperar a partir de
los cambios propuestos, particularmente en el drea de las patentes que no era del
todo aceptado por interes o corrientes filoséficas que no necesanamente creen en la
Propiedad Intelectual y en la tecnologia, como factor de riesgo. en especial cuando es

el sector privado quien los desarralla.  Sin embargo, el interés de algunos sectores



en México y el dinamismo del derecho permitieron que la ley de Invenciones y Marcas
de 1976 fuera reformada en algunas partes sustanciales.

Las preocupaciones mas serias en el ambito intemacional, resuitantes de la ley
de !nvenciones y Marcas de 1976, nacieron de !las muchas restricciones a la
investigaclones que podrian ser objeto de patentes.

La legisiacion de 1976 contemplaba como no patentables los siguientes tipos
de invenclones:

a) Las variedades vegetalesy las razas animales, asi como los procedimientos
bicldgicos para obtenerias.

b} Las aleaciones.

¢) Los productos quimicos exceptuando los nuevos procedimientos industriales
de obtencion y sus nuevos usos de caracter industrial.

d) Los productos quimico-farmacéuticos y sus mezclas, medicamentos,
bebidas y alimentos para uso humano o animal, fertilizantes. plagicidas, herbicidas y
fungicidas.

@) Los procedimientos de obtencién de mezclas de productos quimicos, los
procedimientos industriales de obtencion de aleaciones y los procedimientos
industriales de obtencion, modificacion o aplicacion de productos y mezclas a que se
refiere la fraccion anterior.

f) Las invenciones relacionadas con la energia y la seguridad nucleares.

g) Los aparatos y equipos anticontaminantes, y los procedimientos de
fabricaclén, modificacion o aplicacion de los mismos.

De las limitaciones anteriores, aque!las contenldas en los puntos e, fy g tenian
posibilidad de obtener un certificado de invencion como tnica forma de proteccion

posible.  En cuanto al cerficado de invencidn, cabe seiialar que este era un medio
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de proteccién de algunos inventos, fue una figura que por primera vez estuvo prevista
por la ley de 1976, el certificado de invencidn otorgaba at titular de! certificado, el
derecho a recibir una regalia de cada interesado que explotara la invencion dentro de
la vigencia del registro.

En cuanto a as enmiendas respecto de las restricciones a la patentabilidad de
variedades vegetales y razas animales, asi como los procedimientos bicldgicos para
obtenertas, estas quedaron basicamente sin alteracién alguna.

Respecto de la restriccion a la patentabilidad de las aleaciones, éstas siguen
sin la posibilidad de proteccién mediante patentes, aun cuando en la actualidad ya es
posible obtener patentes para los productos de obtencion de dichas aleaciones, las
que anteriormente sélo podian protegerse bajo la figura del certificado de invencién,
hay que mencionar {a gran importancia que representa ello para el desarrolio de la
industria siderurgica, ya que la misma tiene un caracter estratégico para el avance
industrial y comercial de México, por ello. se ha buscado que las aleaciones por si
mismas sean protegidas mediante las patentes de invencion,

Por otro lado en cuanto a la no patentabilidad de los productos quimicos
industriales, se determind dentro de estas reformas que los mismos podrian ser
protegidos mediante una patente hasta después del 17 de enero de 1997, 1a misma
suerte corrieron los productos quimico-farmaceuticos, medicamentos y agroquimicos,
las b‘ebidas y alimentos para uso animal, los procesos para obtener, modificar o
aplicar productos quimico-farmacéuticos. medicamentos y agroquimicos.

En cuanto a [as restricciones que establecia ey de 1976 para proteger
mediante certificado de invencién a los inventos relacionados con el drea de
energia y seguridad nucleares, y los métodos y aparatos anticontaminantes, las

enmiendas realizadas en 1987 introdujeron ia posibiiidad de otogar patentes regulares
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@n estos campos, de igual forma, sa‘imrodujoron los procesos genéticos para obtener
especies vegelales, animales o sus variedades como un nuevo rubro de no
patentabilidad, los cuales no se contemplaban especificamente en la legisiacion de
1978.

" En ol campo de las patentes, otra enmienda importante s la referente a la
posibilidad de que la oficina Mexicana de Propiedad Industrial (Direccion General de
Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnolégico de SECOFI) aceptara y validara los
examenes de novedad llevados a cabo por la Oficina de Propiedad Industrial que
tuviese ol cardcter de oficina examinadora en los términos del Tratado de
Cooperacidn en Materia de Patentes (PCT), hay que hacer notar que México no es
miembro del PCT, pero aun asi sus disposiciones son apiicables en nuestro pais, esta
aitemativa se introdujo a través de |a reforma al articulo 20° de la Ley de 1976. Sin
embargo, |a reforma al citado articulo no es explicita sobre los mecanismos concretos
que tenian que seguirse para la aceptacion de los examenes de novedad practicados
en el extranjero, ya que el legislador se limitd a establecer ciertos lineamientos

generales, tal y como se puede observar en el texto del citado articulo 20° que seflala:

" Satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se hara un examen de
novedad de la invencidn, si el interesado lo saiicita dentro de los nioventa dias

siguientes al cumplimiento de un afo de presentada la solicitud. De no
recibirse esta pelicion se considerard abandonada de pleno derecho la
solicitud. '

La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, en el reglamento de esta ley,
determinard las dreas de la inventiva en las que, a solicitud del interesado, se
podré aceptar ¢ examen de novedad realizado por oficinas de propledad
industrial distintas a la nacional, siempre y cuando aquéllas tengan caracter de
oficinas examinadoras, conforme al Tratado de Cooperacién en Materia de
Patentes, o se trate de examenes practicados por la Oficina Europea de
Patentes. En todo caso, se. deberan presentar los examenes de novedad
debidamente aprobados, en idioma esparol, con las constancias del examen y
demds documentos que acrediten la realizacion del examen de novedad,
conforme a los criterios establecidos por dichas oficinas examinadoras. En
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caso de que !a oficina examinadora funcione conforme al sistema de oposicion,
el examen de novedad podrd ser aceptado solamente una vez que hayan
transcurrido los plazos para presentar oposicion © hasta que se hubiera resuslto
definitivamente ésta.

En todo caso, la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial establecers e!
procedimiento mediante el cua! se debara tramitar las solicitudes a que se
rafiere e! pérrafo anterior.

Para la realizacion de los exdmanes de novedad, se podra solicitar el apoyo
técnico de otras instituciones publicas nacionales especializadas.”

Como se aprecia de la lectura de este articulo, la ley deja muy claro gue no
todos los examénes de novedad provenientes de oficinas de patentes del extranjero
eran aceptados por la Oficina de Patentes mexicana, existiendo restricciones tanto de
forma como de fondo, a las que se sujeta la aceptacion de los examenes del
extranjero.

| Ahora hay que hacer mencion da otras materias, que tienen que ver con la
tramitacién de ias patentes. El articulo 14° fue modificado, para eliminar la
exigencia de que el solicitante indicara la clase de la invencion, lo cual presentaba

multiples errores, maxime que nunca ha existide una clasificacion oficial de patentes.

" Para obtener e! deracho de patente, debera presentarse solicitud escrita en la
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, en la que se hard constar el
nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante y del inventor, la denominacién
que se dé a la invencion, asi como los demas datos que prevengan esta ley y su
reglamento."

Si bien las reformas de 1987, fueron bien recibidas tanto en México como en el
extranjero, fué necesario posteriormente ilevar a cabo !a elaboracién de una nueva
ley. la cual se adecuaba a las necesidades imperantes de! momento, como lo fueron
el fortalecimiento de las relaciones comerciales de México, con sus paises vecinos del
norte, por lo que la Ley de Invenciones y Marcas dié paso a una nueva legislacion
sobre la materia, !a cuai recibio el nombre de "Ley de Fomento y Proteccidn de le
Propiedad Industrial,”



90

8. LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

Esta ley fue expedida durante ¢l mandato de Carlos Salinas de Gortari, en el
ailo de 19891, y como se sefialé anteriormente, refieja |a gran apertura comercial a |a
que se enfrentaba México, pues para esta época ya se hablaba de una posibie
realizacion de un tratado intemacional en materia de comercio con los Estados Unidos
de Norte América asi como con Canada.

Esta ley al igual que la jey que la antecedid encuentra su fundamento
constitucional en los articulos 28 y 89 fraccién XV de nuestra Constitucion vigente.

Dentro del Titulo || de esta ley, se establece una definicion muy clara de cada
uno de los requisitos de patentabilidad de los inventos, asi como de algunos
conceptos basicos para poder entender cada uno de las condiciones de
patentabilidad.  Dentro del texto del articulo 12°. se establecen los siguientes
conceptos:

" Para los efectos de este Titulo se considerara como:
I.- Nuevo, a todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica;

Il- Estado de Ia Técnica, al conjunto de conocimientos técnicos que se han
hecho publicos mediante una descripcion oral o escrita, por la explotacién o por
cualquier otro medio de difusidn o informacidn, en el pais o en el extranjero.

lil.- Actividad Inventiva, al proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan de!
estado de /a técnica en forma evidente para un técnico en la materia;

IV.- Aplicacién Industrial, a la posibilidad de que cualquier producto o proceso,
sea producido o utiizado, segun el caso, en la industria incluyendose en ésta a
la agricultura, la ganaderia, la pesca. la mineria, las industrias de
transformaclon propiamente dichas, la construcccion y toda clase de servicios;

V.- Reivindicacion, a la caracteristica esencial de un producto, o proceso cuya
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proteccién se reclama de manera precisa y especifica en la solicitud de patente
o deregistro y s@ otorga, en su caso, en @l titulo correspondiente, y

VI.- Fecha de presantacion, e la fecha en que se entregue a solicitud en la
Saecretaria, 0 en las delegaciones de ésts, autorizadas para el efecto, en el
interior del pais, siempre y cuando cumpla con los requisitos que sefiala esta ley
y su reglamento o, en su defecto, cuando se cumptan éstos.”

Con este articulo, por primera se precisan |0s conceptos de cada uno de los
requisitos de patentabilidad, en una forma estructurada clara y concreta, un gran
avance que presenta esta ley, es la decentralizecion de las funciones de la Secretaria,
al sefalar en forma expresa de la existencia de oficinas foranéas autorizadas para
conocer respecto de estos esuntos, esta innovacién se debié, como se sefald
anteriormente a la gran apetura que en esta materia se estaba viviendo en nuestro
pais. ‘

El capitulo |1, de esta ley fue dedicado a las patentes por o que en su articulo
15°, sefale lo que se puede proteger mediante una patente.

" Seran patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una
actividad inventiva y susuceptibles de aplicacién industrial, en los términos de
estaLey."

Por primera vez una ley hace una definicion de lo que se entiende por
invencion, situacion que es de gran importancla ya que facilita tanto a la autoridad
como al inventor su tarea de definir y clasificar lo que se considera como Invencion,

asi en el articulo 16°, encontramos lo que para esta ley se considera como invencién.

" Se considera invencién toda creacion humana que permita transformar fa
materia 0 la energla existente en la naturaleza, para su aprovechamiento por el
hombre, através de la satisfaccién Inmediata de una necesidad concreta.
Quedan comprendidos entre las invenciones los procesos o productos de
aplicacién Industrial."

Dentro de esta definicion se pueden incluir todos los procedimientos
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fusron en su época, los procedimientos para fa obtencion tanto de alimantos como de
babidas pera el hombre.

En cuanto ol raquisito de noveded, en ef erticulo 18°, se establecid cuando una
patente no perdia la caracteristica de ser novedoso por ol hecho de haber recibido
cierta publicided.

* La divuigecién de una invencién no efectard que siga considerandosa nueva,
cuando dentro de los doce mesas previos a la fecha de presentacion de le
solicitud de petents o, en su caso, de {a prioridad reconocide, el inventor o su
csusahabiente hayan dado & conocer |a invencidn, por cualquier madio de
comurnicacién o ls hayen exhibido en una exposicion nacional o intermacional.
Al presentarse |a solicitud correspondiente debera inciuirsa la documentacion
comprobatoria en las condiciones que eéstablezca el reglamento de ésta ley."

En cuanto a fos requisitos negativos de patentabilidad, déstos estuvieron
reglamentados en dos articulos diferentes, asl dentro del articulo 19°, se establecié lo

qua no se consideraba como invencion patentable.

" No se considerardn invenciones para lo efectos de esta Ley:

1.- Los principios tedricos o clentificos;

il.- Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya
existia en la naturaleza, aUn cuando anteriormente fuese desconocido para el
hombre;

lil.- Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales,
juegos o negocios;

IV.- Los programas da computacién;
V.- Las formas de presentacion de informacién;
Vl.- Las creaciones estéticas y las obras artisticas o iiterarias,

Vii- Los métodos de tratamiento quirirgico, terapéutico o de diagndstico
aplicables ai cuerpo humano y ios relativos a animeles, y
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Vill.- La yuxtaposicién da invanciones conocidas o mezclas de productos
conocidos, su variacion da forma, de dimansiones o da matariales salvo que en
realidad sa trate de su combinacién o fusién de tal manera que no puedan
funcionar separadamanta o qua las cualidades o funcionas caracteristicas da las
mismas saan modificadas para cbtenar un rasultado industrial no obvio para un
técnico en la materia.”

En cuanto a las invencionas qua sa refieran a la materia viva, esta ley hace
una clasificacion entre lo que se puada patantar y lo qua no puede ser objato de la

misma, asi en el articulo 20°, ancontramos esta ciasificacién,

" Las invenciones que se refieran 8 materia viva, sin perjuicio de lo que se
diponga en otros ordenamientos lagales, se regirén por lo siguiente:

|.- Serdn patentablas:
a) Las variedades vegetales;

b) Las invenciones relacionadas con microorganismos, como las que se realicen
usdndolos, las que se apliquen a allos o las que esulten en los mismos.
Quedan incluidos en esta disposicién todos los tipos de microorganismos, tales
como las becterias, los hongos, las algas, los virus , los microplasmas, los
protozoarios y, en general las células que no se reproduzcan sexualmente, y ;

¢) Los procesos biotecnoldgicos de obtencién de farmoquimicos, medicamentos
en general, bebidas y alimentos para consumo animal y humane, fertilizantes,
plaguicidas, herbicidas, fungicidas, o productos con actividad biolégica.

Il.- No serén patentablas:

a) Los procesos esenciaimente bioldgicos para la obtencion o reproduccion de
plantas, animales o sus variedadas, incluyendo los procesos genéticos o
relativos a materia capaz de conducir su propia duplicacién, por si mismi o por
cualquier otra manera Indirecta, cuando consistan simplemente en seleccionar o
aislar material bioldgico disponible y dejario que actiie an condiciones naturales;
b) Las especies vagetales y las aspecies y razas animales;

c) E! material biolégico tal como se ancuentra en la naturaleza;
d) E material gendtico, y ;

e) Las invenciones referentes a la materia viva que compone el cuerpo
humano.”
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Dentro de esta ley, se ve reflejada la tendencia de México en cuanto al avance
de la industria tanto alimenticia, farmacéutica como agricola, ya que dentro de este
precepto, ya se regulan como invenciones patentables los procedimientos para la
obtencion de alimentos y bebidas para los humanos como para los animales, ademas
de considerar por primera vez los procedimientos para la obtencién de nuevas
especies vegetales, asi como toda clase de microorganismos, siempre y cuando no
se trate de los relacionados con la reproduccion sexual de los seres vivientes.

En cuanto al procedimiento para la obtencion de las patentes, la ley de 1991,
dedica su Capitulo V, €! cual fue donominado "De /a tramitacion de Patentes”, asi
en el articulo 38°, se sefala ante quien debe de ser presentada la solicitud, asi como

los requisitos formeles con los que la misma debe cumplir.

" Para obtener una patente deberd presentarse solicitud escrita ante la
Secretaria. en la que se indicara el nombre y domicilio del inventor y del
solicitante. |a nacionalidad de éste ultimo, la denominacién de la invencion, y
demas datos que prevengan esta Ley y su reglamento, y debera exhibirse la
comprobacion del pago de derechos .

La solicitud de patente en tramite y sus anexos seran confidenciales hasta el
momento de su publicacion."

Dentro de esta disposicion, se establece por primera vez la obligacion de
sefalar la nacionalidad del inventor, asi como el nombre de la propia invencion, esta
exigencia se dio debido a la gran cantidad de patentes extranjeras que durante esa
época se presentaban dentro de nuestro temitorio, a diferencia con las leyes
anteriores, se consideran como confidenciales los datos correspondientes a las
solicitudes en tramite, hasta la fecha de su publicacian.

En el articulo 39°, se sefalo que tanto el inventor como su causahabiente , por
medio de su representante podian solicitar la patente, sin especificar los requisitos
procedimentales con los cuales se debla de cumplir para hacer valida la

representacion.
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" La patente podra ser solicitada directamente por el inventor o por su
causahabiente o a través de sus representantes.”

; En cuanto a la fecha de prioridad de las patentes, esta se encontrd

regalmentada tanto en los articulos 40° y 41° respectivamente:

" Cuando se solicite una patente después de hacerlo en otros paises se podra
reconocer como fecha de prioridad la de presentacién en aquel en que lo fue
primero, siempre que se presente en México dentro de los plazos que
determinen los Tratados Internacionales, o en su defecto dentro de los doce
meses siguientes a |a solicitud de patente en el pais de origen."

" Para reconocer la prioridad a que se refiere el articulo anterior se deberan
satisfacer los requisitos siguientes:

I.- Que al solicitar la patente se reclame |a prioridad y se haga constar el pals de
origen y ia fecha de presentacion de !a solicitud en ese pais;

; Il.- Que la solicitud presentada en México no pretenda el otorgamiento de
; derechos adicionales alos que se deriven de las relvindicaciones presentadas en
¢l extranjero.

: Si se pretendieren derechos adicionales a los que se deriven de las
reivindiceciones contenidas en la solicitud presentada en el extranjero; la
prioridad debera ser s6lo parcial y referida a esta solicitud.  Respecto de las
reivindicaciones adicionales se podra solicitar un nuevo reconocimiento de
prioridad;

Il.- Que dentro de los tres meses siguientes a la presentacion de la solicitud, se
cumplan los requisitos que sedalen los Tratados Internacionales, esta ley y su
reglamento, y

IV.- Que exista reciprocidad en el pais de origen."

3 En cuanto a este punto, esta ley no presenta ninguna avance, ya que estos
i articulos son una copia de |a ley anterior.
; Por lo que respecta a los documentos que deben de acompadar a la solicitud,

estos se encontraron reglamentados en el articulo 47° que sefala:

! " A la solicitud de patente se debera de acompadar:
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l.- La descripcion de la invencidn que deberd ser lo suficientemente ciara y
completa para permitir una comprension cabal de la misma y, en su caso, para
guiar su realizacion por una persona que posea pericia y conocimientos medios
en la materia.  Asl mismo, debera incluir el mejor método conocido por el
solicitante, para llevar a la practica la invencion, cuando ello no resulte claro de
ia dascripcion de la invancion.

En caso de material bioiogico en el que la descripcién de la invencién no
pueda detaliarsa en si misma se debera complementar la solicitud con la
constancia da depdsito de dicho material en una institucidn reconocida por la
Sacretaria, conforme a lo establecido en ef reglamento de esta ley.

Il.- Los planos o dibujos técnicos que se requieran para la comprension de la
descripcion:

lil.- Una o mas reivindaciones, las cuales deberdn sar claras y concisas y no
podrén excederse de! contenido de |a descripcion, y

V.- un resuman de |a descripcion de la invencion, que servird unicamente para
su publicacion y como elemento de informacion técnica.”

El siguiente paso dentro del procedimiento para ia obtencion de las patentes,
previsto por ésta ley, consistia en que en el momento en que Ia solicitud cumplia con
los requisitos Sefalados en e! articulo anterior, se llevaria a cabo un examen sobre los
mismos, este examen recibio el nombre de examen de forma. el cual estuvo previsto

dantro del articulo 50° que indice:

" Presentada la solicitud, 'a Secretaria realizara un examen de forma de la
documentacion y podré requerir que se precise o aciare en lo que considere
necesario o se subsane sus omisiones. De no cumplir el solicitante con dicho
requerimiento, an un plazo de dos meses, se considerara abandonada la
solicitud.  Los documantos que se presenten por ningun motivo contendran
reivindicaciones adicionales o con mayor alcance que las reivindicaciones
reclamadas an la solicitud original, ya que en este caso serd necesario una
nueva solicitud.”

En cuanto al examen de fondo, este sa ilevaba a cabo después de publicada
la solicitud, con |a finalidad de determinar si la invencién cumplia con los requisitos de

novedad, aitura Inventiva e industriabilidad, asi como determinar si la invencién no
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caia bajo alguna de las prohibiciones expresamente establecidas por la propia ley.

"articulo 53.- Una vez publicada la solicitud de patente, la Secretaria hara un
examen de fondo de la invencién para determinar si se satisfacen los requisitos
sefalados por el articulo 15° de esta Ley.

Para la realizacion de los examenes de fondo, la Secretaria solicitara el apoyo
técnico del Instituto y, en caso de ser necesario, podrd solicitar el de organismos
@ instituciones especializados.”

Cabe mencionar que esta disposicion sefiala que se solicitard apoyo del
Instituto, e! cual empezo a funcionar hasta el aflo de 1994

Ahore bien, hay que mencionar que toda respuesta de la autoridad, tenla que
ser dada a conocer por escrito, tal y como lo sefialan los siguientes articulos.

" En caso de que la Secretaria niegue la patente, lo comunicard por escrito al
solicitante, expresando los motivos y los fundamentos legales de su resolucién."

" Cuando proceda el otrogamiento de la patente, se solicitara por escrito al
solicitante para que, dentro del plazo de dos meses. cumpla con los requisitos
necesarios para su publicacidn y cubra los derechos por la expedicion del titulo.
Si vencido e! plazo fijado el solicitante no cumple con lo establecido en el
presente articulo se le tendra por abandonada la solicitud.”

En el presente capltulo, se ha intentado presentar un andlisis de las
modificaciones que ha sufrido el Derecho de Patentes Mexicano desde el decreto de
1820, hasta la expedicion de la Ley de Fomento y proteccion de la Propiedad
Industrial de 1991, destacando los avances de los que fueron objeto tanto los
requisitos positivos de patentabilidad como los negativos, asl como el procedimiento
para |a obtencion de las patentes a través del paso del tiempo, los cuales se han ido
adaptando a las necesidades de cada época, ahora es momento de dar paso a la

legislacion en materia de patentes vigente en nuestro pais.






CAPITULO il

NORMATIVIDAD INTERNACIONAL RELACIONADA CON LOS
REQUISITOS DE PATENTABILIDAD DE LOS INVENTOS APLICABLE
EN MEXICO

En México, dentro de nuestra Constitucién Politica, se reglamentan los
Tratados Internacionales, en el articulo 133° el cual sefala que los Tratados
Internacionales que se celebren conforme a lo establecido por ia propia Constitucion,
tendrdn el caracter de Ley Suprema en todo el pals, de iguai forma el articulo 89
fraccion X, sefiala como facultades y obligaciones del Presidente, el dirigir la politica
exterior y celebrar Tratados Internacionales, sometiéndolos a la aprobacion del
Senado. Es por elio que dentro de nuestra Carta Magna, encontramos el
fundamento tanto para la celebracién, como para la aplicacion de tratados
internacionales dentro de nuestro territorio.

Antes de desarrollar este tema, es conveniente aludir a !a terminildgia propia
del derecho Internacional, lo cual nos permitird conocer el correcto significado de una
serie de vocablos comunmente usados en dicho ambito, tales como Tratado
Internaclonal, Estado signatario, ratificacion, adhesién, etc.

De acuerdo con lo que seilala el Lic. Modesto Seara Vazquéz, la definicion de
Tratado Intemaclonal es la siguiente:

“Tratado es todo acuerdo concluldo entre dos 6 més sujetos de Derecho
Internacional."?

Se habla de sujetos de Derecho Internacional, y no de Estados, con la

finalidad de Incluir a las organizaciones Internacionales.

by Modesto, Seara Vazquez. "Derecho Intetnacional Pyblico” 20 edicion Editoriai Porriza; México:
1988 pag 63
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Ahora bien, por Estado signatario, debemos entender;

"... @ aquel Estado, que tras haber intervenido en la elaboracién de un Tratado
intemacional, lo susucribe por medio de su legal representante, juntamente con
los legales representantes de otros Estados, el dia de la aprobacion del Tratado
en cuestion,"?8

El simple hecho de que un Estado signe un Tratado, no le obliga por si mismo.
es necesario que el Tratado Intemacinal sea ratificado, es decir que los drganos
competentes de dicho Estado, en el caso de nuestro pais, de acuerdo con nuestra
Carta Magna, los Tratados Intemacionales deberan de ser ratificados por la Camara
de Senadores (art. 76° fracc ). En cuanto a la definicion de ratificacién, la

Convencion de Viena de 1989 sobre el derecho de los Tratados, sedala;

“..es el acto intemacional por el cual un Estado hacg constar en el ambito
internacional su consentimento en obligarse por un Tratado."*

Otro concepto sobre la materia del cual se debe de hacer referencia, es el de

1a adhesion, el cual se refiere a;

“Acto mediante el cual, un Estado que no ha firmado un tratado puede entrar a formar
parte de é)."0

Hay que sefaiar que para que un Tratado Internacional entre en vigor es
necesario, normalmente, que sea ratificado por un nimero determinado de Estados
signatarios, de igua! forma, es indispensable que, se depositen en el organismo que

el propio Tratado designe, el nimero de ratificaciones senaladas por el propio

* Jose Luis, Romani. “Propledad Industrial y Derechos de Autor su_requlacién Internacional.
Bosch Casa Editorial. Barcelona: 1876 pag8
» Diccignario Jurldico Mexicana. Instituto de Investigaciones Jurldicas. UNAM Editorial Porria,
6% adicion, México: 1882 pag 2659

Seara, op., cit. pag 214
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Tratado, para que este pueda entrar en vigor para todos los Estados que 1o han
ratificado.

Es conveniente mencionar que son pocas las ramas del derecho que gozan de
una regulacion internacional tan antigua y completa, como la que disfruta la Propiedad
Industrial.

La necesidad de armonizar el principio de territorialidad, con otro de los
pn'r)clplol bdsicos de la Propiedad Industrial, recogido en todas las legislaciones
nacionales, como lo es el principio de la exigencia de la novedad mundial de las
patentes de invencién, fuerén un factor determinante para que a finales del siglo
pasado (1883), se suscribiese en Paris el Convenio para la Proteccion de la
Propiedad Industrial, que es el texto base de toda la extensa y actual regulacion

internacional de esta rateria.

1. CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL, DEL 20 DE MARZO DE 1883

Como se seftalo anteriormente, este Convenio es 1a base de la regulacion de
la Propiedad Industrial, y mediante él se cred la Union Internacional para la Proteccidn
de la Propiedad Industrial, conocida como la Unién de Parls.

El Convenio, suscrito el 20 de marzo de 1883, ha sufrido a lo largo de su
historia numerosas revisiones, pero su finalidad ha sido |a de regular a las patentes de
invencion, los modelos de utilidad, los dibujos y modelos industriales, el nombre
comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, asi como la

represion de la competencia desleal.
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México se adhirid a la Convencion de Unidn de Parls desde 1903, y el 27 de
febrero de 1978, durante el mandato de! Presidente Luis Echeverria, se publica en e!
Diario Oficial de la Federacion, el ‘Decreto por el que se promuiga e! Convenio de
Paris para la proteccion de la Propiedad Industrial, adoptado en Estocolmo el 14 de
julio de 1967", el cual hasta lafecha sigue vigente.

Hay que sefialar la importancia que representa la adhesion de nuestro pais al
citado Convenio, ya que de acuerdo con lo que se establece dentro de! mismo, el trato
que nuestra ley nacional da a los titulares de patentes extranjeras es similar al que
rige las recomendaciones del articulo IV de la Convencién (A. a |. Patentes, modelos
de utilidad, modelos y dibujos industriales, marcas, certificados de inventor: derecho
de prioridad.- G. Patentes: division de la solicitud.)  Ya que el trato naclonal quiza
sea el principio bdsico mas importante de! Convenio, ya que significa que cada pais
que es parte en e! Convenio tiene que conceder los mismos derechos y ventajas a lo
subditos de los otros Estados miembros y a las personas y empresas en ellos
domiciliadas o establecidas, que a sus propias necionales. Es conveniente sefalar,
que por regla general, esos extranjeros sélo disfrutan de los mismos derechos que los
nacionales si se ajustan a las formalidades y condiciones que han de cumplir los
subditos del pals para adquirir la proteccién.  Asi, por ejemplo, si la proteccién de un
invento requiere !a presentacion de una solicitud y la concesion de una patente, el
inventor extranjero tendré que solicitar y obtener una patente en cada pais donde
quiera que su invento esté protegido.  La facilidad que da el Convenio en cuanto al
derecho de prioridad
consiste fundamentaimente en un plazo que se otorga para llenar una solicitud para la
conceslon de una patente, por eso |a fecha de presentacion de la solicitud de patente

en México, se retrotraé a 1a fecha de presentacion en el pais en que ya hublese sido
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solicitada primero, cuando se trate de patentes en las que se reclama el derecho de
prioridad reconocido de modo expreso poria Ley.  El reconocimiento de la prioridad
esta condicionado, desde luego, a la satisfacién de los requisitos formales y de fondo
que sefiala la ley mexicana.

Dentro del texto del propio Convenlo no se hace ninguna referencia a (0s
requisitos de patentabilidad de los inventos, Unicamente se sedala que tanto la
solicitud de la patente como Ia concesion de ia misma debera sujetarse a lo que 1a lay
local sefiala, es decir que para que una invencion pueda ser protegida mediante una
patente, debe de cumpir tanto con los requisitos de la novedad. altura inventiva e
industrializacion, asi como no caer bajo alguna de las prohibiciones que
expresamente sefala la ley, @3 decir debe de carecer de las condiciones negativas de
patentabilidad. '

Este Convenio ha sido la base de diversas regulaciones sobre la materia de la
Propiedad industrial.

Los dos siguientes Tratados intemnacionales de ios cuales se hard mencion a
continuacién, México no es un pais miembro, no obstante lo anterior en nuestro pais
algunas disposiciones tanto de Ia Ley de la Propiedad industrial, como de su
Reglamento, admiten de hecho, una aplicacién combinada con esos ordenamientos

intemacionales.

2. TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES

EI PCT, es un tratado multilateral, concluido en 1970 en Washington, mediante

el cual se instaura un tnico depdsito a modo de solicitud intemacional cuando se
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desea la proteccidn de una determinada invencion en varios paises, tal deposito
produce el mismo efecto que si se hubieran efectuado diversas solicitudes por
separado en cada uno de los paises en los que se desea la proteccion.

La solicitud intemacional, se somete a una busqueda para descubrir el
correspondiente estado de la técnica en ese campo, y en e caso de que el solicitante
lo pida expresamente, se procede a un examen preliminar en averiguacion de si la
invencion es realmente nueva, no es obvia y si es suceptible de aplicacion industrial,
es decir se verifica si la Invencion respecto de la cual se esta solictando la patente,
cumple con los requistos positivos de patentabilidad, como se pude corroborar, este
Tratado seflala al igual que nuestra legislacién vigente, como Indispensable la
concurrencia de los requisitos antes mencionados, para el otorgamiento de la patente.

Una vez que los drganos correspondientes emiten sus informes respecto de la
solicitud. se tramita la misma por separado en los paises para los que se ha solicitado
la proteccidn, cada uno de los cuales podra conceder su proteccion o denegaria.

Actualmente, el IMPI, considera como oficinas extranjeras examinadoras, en
cuanto a la realizacion del examen de novedad, a las oficinas pertenecientes al PCT,
debido a ello, en el momento en que el solicitante acude ante el Instituto, el personal
del mismo le proporciona un folleto denominado “Hechos Bésicos sobre el Tratado
de Cooperacién en Materia de Patentes (PCT)", dentro del cual se sefiala el
sistema mundial para la presentacion multiple simplificada de solicitudes de patente,
en el cual se tocan los siguientes puntos, las ventajas que ofrece la presentacion de
una solicitud internacional dentro del marco del PCT, tales como la obtencién de la
proteccion simultanea en un gran numero de paises, ademas otra gran ventaja que
presenta este Tratado es que se puede solicitar un examen preliminar intemacional, el

cual proporciona mayor informacion sobre la patentabiiidad de la invencion que
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desea ser protegida, asi se trata de evitar que el solicitante incurra en gastos
elevados de! procedimiento de concesién en cada uno de los paises, en nuestro pais
el examen realizado por la oficinas examinadoras pertenecientes al PCT, se
encuentra previsto dentro de los articulos 54° y 55° de la Ley, asi como en articulo

43° del Reglamento, el cual sefiala:

“ Para los efectos de lo dispuesto en los articulos 54° y 55° de la Ley, se
entenderd como oficinas examinadoras extranjeras, las que tengan el caracter
de administraciones encargadas de efectuar el examen preliminar intemacinal,
de conformidad con el Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes.

El informe que el Instituto acepte o requiera del examen de fondo realizado
por las oficinas examinadoras extranjeras, podra ser el que se efactue
tratdndose de solicitudes de patente presentadas con arreglo al Tratado de
Cooperacion en Materia de Patentes, o el informe que realicen de solicitudes
presentadas, conforme a sus respectivas legislaciones."

Como se ha visto. el PCT ahorra esfuerzo, tiempo, trabajo y dinero, a quien
busca proteccién para un invento en varios paises. Los graficos siguientes ilustran

el uso creciente del PCT. indican el numero anual de salictudes internacionales y

de solicitudes de examen preliminar intemacional desde 1985.
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3. CONVENIO DE MUNICH SOBRE LA PATENTE EUROPEA DEL 5 DE OCTUBRE
DE 1973

Al igua! que el Tratado de Cooperacidn en materia de Patentes, el Convenio
de Munich, de hecho se apiica dentro de nuestro pais, ya que los organismos
pertenecientes a este Convenio, son considerados como oficinas extranjeras
examinadoras, las cuales sirven de apoyo al IMP, para |a realizacion de! examen de
novedad, y asi poder comprobar la existencia de los requisitos positivos de
patentabilidad de los inventos.

Este Convenio se did como resultado de ia Conferencia diplomatica para la
institucion de un sistema europeo de expedicion de patentes celebrada el 10 de
septiembre al 5 de octubre de 1976, con la participacién de los Estados del Mercado
Comun Europeo, conjuntamente con 21 paises del resto del mundo que participaron
en calidad de invitados. |a finalidad de este convenio, consiste en Ia presentacion de
la solicitud ante la Oficina Europea de Patentes (OEP), |a cual tiene su sede en la
ciudad de Munich, Alemania, esta oficina es el drgano receptor de la solicitud, también
su funcidn, consiste en la publicacion del fasiculo de patente (titulo de Ia patente), en
el mantenimiento y acciones contra terceros, en cuanto al examen de novedad o la
buisqueda documental, este se realiza en otras oficinas como ia que se encuentran
en la Haya, Holanda, o bien en la ciudad de Berlin, 0 en Roma.

Los paises miembros de este Convenio cuentan con una oficina que se
encarga de dar asistencia técnica a los palses en vla's de desarrollo, por la que ofrece
al inventor que desae proteger su invencién en varios paises europeos la posibllidad
de sustituir los diversos procedimientos de expedicion de patentes nacionales, por un

procedimiento Gnico de expedicidn intemacionai.
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Lo mas importante que hay que sedalar respecto de este Convenio, es que el
mismo sirve de apoyo a las autoridades mexicanas (IMPI), para la realizacion del
examen de novedad, cuando se solicite\una patente dentro de nuestro pais.

Otro documento de gran importancia y que ha tenido mucha influencia dentro
de la legislacion Mexicana sobre la Propiedad Industrial, es el denominado Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), del cual ya se hizo
referencia en el capitulo anterior, al sefalar que fué uno de los factores mas
importantes para que se llevaran a cabo las reformas a la Ley de Patentes y Marcas
de 1976, ya que con la entrada de nuestro pais al GATT, se abre un nuevo campo
tanto en materia de Comercio, como en materia de Propiedad Indutrial y Traspaso de

Tecnologia.

4. ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO
(GATT)
“GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE"

E| GATT es un Tratado comercial multilateral que funciona como un conjunto
de principios y normas convenidos para regir el comercio mundial, es un foro de
negociaciones para reducir los obstdculos arancelarios al comercio entre los paises
miembros, y un Tribunal Internacional donde los gobiernos pueden resolver sus
diferencias comerciales.

En la actualidad el GATT cuenta con 112 paises signatarios que en su

conjunto representan cerca de un 90% del comercio mundial. su finalidad es liberalizar
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el comercio internacional estable, previsible y no descriminatorio, donde puedan
prosperar |as inversiones, el desarrollo industrial y tecnolégico.

El érgano supremo del GATT son !a Parles contratantes reunidas en su
periddo de sesiones, que suele celebrarse una vez por aiio, en cuanto a la adhesién
de México al GATT. dicho proceso, se dié a principios de los aios ochenta, como
parte de su programa de apertura comercial y de reforma estructural par conformar un
sistema productivo eficiente y competitivo, que le permitiera una mayor integracion a
la economia mundial. México concluyo que era indispensable contar con un marco
muitilateral de comercio que asegurara un acceso estable a los productos mexicanos
alos mercados externos. Nuestro pais ingresé formalmente a este acuerdo el 24 de
agosto de 1986, la adhesidn fué ratificada por el Senado de [a Republica el 12 de
septiembre de 1986, entrando en vigor en noviembre del mismo ario.

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio, se fimé
en el afo de 1947, desde esa fecha se han organizado ocho rondas de negociaciones
para abordar temas especificos del comercio iternacional, pero el mayor volimen y
complejidad de los intercambios mundiales, planted la necesidad de abocarse a temas
que han conocido un desarollo notabie, como es ei caso de la Propledad
Intelectual, |a cual incluye tanto a los Derechos de Autor. como a la Propledad
Industrial, para abordar este tema se iniciaron en 1986, en Punta del Este, Uruguay,
las negociaciones conocidas como la Ronda Uraguay, 1a cual contd con la
participacion de 108 paises.

Los principales objetivos que se propusieron en ese entonces fueron, entre
otros, los siguientes:

Uno: contener las presiones proteccionistas y avanzar en el proceso de apertura
muitilateral para faciliitar un adecuado acceso alos mercados.
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Dos: reforzar la disciplina en la deras tradicionales del comercio internacional
para evitar, por una parte las practicas desleales de comercio, y, por otra, que el
combate a esas prdcticas no se convierta en instrumentos de proteccionismo
disfrazado.

Tres. extender las disposiciones del GATT a nuavas areas del comercio
intemacional, como {o son la Propiedad Intelectual, y

Cuatro: inciuir an las raglas del GATT la agricultura, los textiles y otras dreas
cuyo comercio, hasta shora, no se rigen ablertamente por las disposiciones
generales que se aplican a ofros bienes.

Desde el inicio de la Ronds Uruguey se han celebrado tres reuniones
ministeriales planarias: la de Punta del Este en 1988, una intermedia en Canadé an
1988 y la tercara on Bélgica en 1990.

La Ronda Uruguay, es la primara Ronda an abordar el tema de los derechos
de Pro;)Iddad Intelectual.  Las negociaciones buscaron dafinir la reglas y disiplinas
comerciales en ralacion con las patentes, marcas comarciales, denominaciones de
origen, derechos de autor, disertos industriales, circuitos integrados y secretos
comercislas.

Como consecuencia de estos acontecimientos, la ley mexicana brinda una
proteccidn adecuada tanto al inventor nacional como al extranjero, dando asi
seguridad para la transferencia de nuevas tecnologias, en prdcticamente todos los
campos.

Dentro de |os asuntos tratados en la Ronde Uruguay, no se contemplaron en
forma concreta los requisitos de patentabilidad, lo que si fué analizado profundamente
fueron Jas reglas de proteccion de la patentes de invencién a nivel mundial, ya que
como se ha mencionado en diversas ocasiones, el fortalecimiento de! comercio y de la
industria de un pais, depende en gran medida del desarrollo que este tenga en el

campo de las patentes, asi como en la transferencia de tenologfa.
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Conjuntamente a Ia firma del acta final de la Ronda Urugay, se expide el
acuerdo mediente al cual se crea la Organizacion Mundial de Comercio (OMC), el cual -
fué aprobado por el Senado Mexicano el 13 de julio de 1994.

Dentro del acuerdo mediante el cual se crea la OMC, se firma un acuerdo
sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelactual relacionados con el
comercio, y y la seccion 5 la cuel serefiere & Ia patentes, se sefala, que los miembros
de la Organizacién podrén excluir de petentabilidad las invenciones cuye explotacion
comaercial en su temitorio debe impedirse neceseriamente para proteger el orden
publico o la moralidad, inclusive para proteger |s selud o la vida de |as personas o de
los enimales, o bien para preservar los vegeteles, o pare evitar defios graves al medio
amblente, siempre que esa exclusion no se hags meramente por que la explotacion
esté prohibide por su legisiacion, asi mismo podrén excluir de ls patentabilided;

- los métodos de diegndstico, terepéuticos y quinigicos para el tratamiento de
persones o animales;

- las plantes y los animeles excepto los microorganismos, y los procedimientos
esenciaimente bioldgicos o microbiolégicos.  Sin embargo los paises miembros
otorgardn proteccion a todas las obtenciones vegetales mediante patentes o mediante
un sistema eficaz sui generis o mediante la combinacion ambas.

Como se observe, @l ecuerdo prevee al igual que nuestre legislacion los
requisitos negativos de patentabilidad, es decir sefala lo que no se podré proteger
mediante una patente de invencion, pero siempre respetando la |egislacion doméstica
de patentes.

En cuento a la divulgacion de |as patentes, se sefala que los paises miembros
tendrdn Ia facultad de exigir al solicitante de una patente que divulge la invencion de

manera suficiente, clera y completa para que las personas capacitadas en le técnica
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de que se trate puedan llevar a efecto la invencion. de igual forma podran exigir que el
solicitante indique la mejor manera de llevar a efecto la invencién que conzca el
inventor el |a fecha de |a presentacion de la solicitud o, si se reivindica la prioridad, en
la fecha de prioridad reivindicada en la solicitud. asi mismo se le podra exigir al
solicitante que faciiite informacion relativa a sus solicitudes y las correspondientes
concesiones de patentes en el extranjero.

Con la expedicion de este acuerdo se trata de dar mayor proteccion a fos
inventores, y proteger la industriabilidad de los inventos ya que el hecho de que estos
se@ puedan producir en |a industria es la principai finalidad de una invencién.

En consecuencia, la politica de diversificacién comercial seguida por nuestro
pals, combina |a actividad multilateral con la regional y la bilateral y responde a las
tendencias y requerimientos de la economia intemnacional y contribuye a lograr los
fines del proceso de cambio y transformacion intemo que el pais ha emprendido para
lograr el bienestar de todos los mexicanos.

Otro acontecimiento que ha tenido y tendra gran influencia sobre el campo de
la Propiedad Industrial y en especial sobre la patentes de Invencion, es el Tratado de
Libre Comercio para America del Norte, el cuai es pienamente complementario del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, sobre el Tratado de

Libre Comercio se habiara a continuacion.
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5. TRATADO DE LIBRE COMERCIO PARA AMERICA DEL NORTE

En primer lugar hay que sedalar lo que el Tratado de L/bre Comercio para
America del Norte representa, su objetivo primordial consiste en integrar una region
en donde el comercio de bienes y servicios y las corrientes de inversién sea mas
intenso, expedito, ordenado y equitativo para el beneficio de los consumidores e
inversionistas de la regién. Este Tratado permite a la regidn incrementar su
competividad frente al resto del mundo ello en virtud de su complementariedad de las
economias de México, Canada y Estados Unidos,  E/ Tratdo de L/bre Comercio
(TLC), al igual que el resto de las negociaciones comerciales internacionales llevadas
a cabo por México, suplementa y fortalece las politicas de cambio estructural de la
economia y de apertura comerclal que México inicié hace una década con ef fin de
crear condiciones para aumentar el nimero de empleos, su tasa de crecimiento, y su
nivel de remuneracion, asi como el fortalecimiento del desarrollo de su industria.

El 12 de junio de 1991, un afio después del comunicado presidencial conjunto
de los paises signatarios que puso en marcha el proceso del Tratado, empezaron las
negociaciones formales en Toronto, Canada, la cuales terminaron catorce meses
después, el 12 de agosto de 1992, firmando el documento final el 17 de diciembre del
mismo aro.

Los Poderes Legislativos de los tres paises, lo ratificaron, el Senado mexicano
de conformidad con la Constitucion, lo aprobo el 22 de noviembre de 1993 , la
Camara de los Comunes y el Senado de Canada hicieron lo mismo el 27 de mayo y el
23 de junio respectivamente, la Cdmara de Representantes y el Senado de los
Estados Unidos el 17 y 20 de noviembre de 1993 respectivamente.

Hay que sefialar que el Tratado se compone de un Preambulo y veintidds
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capitulos agrupados en ocho partes.

En el Predmbulo, los tres paises confirman su compromiso de promover e}
empleo y crecimiento econdmico en la regidn, mediante la expansion del comercio y
fes oportunidades de inversion. La primera parte del Tratado, se refiere a los
Aspactos Generales, contiene los objetivos (capitulo |) y la definiciones generales
(capitulo ).

Los objetivos del Tratado son como se seialo el principio eliminar berreras al
comercio de bienes y servicios y auspiciar condiciones pare una competencia justa;
incrementar las oportunidades de inversion; proteger /a Propledad Intelectual,
establecer los procedimientos efectivos para la aplicacion del Tratado y la solucién de
controversies, y fomentar la cooperacion trilateral, regional y multilateral.  Ademés
cada pals ratifica sus derachos y obligaciones derivados del Acuerdo Genaral sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).

Les siguientes partes del Tratado, se refieren a: comercio de bienes, barreras
técnicas al comercio, compras del sector publico, inversion y comercio de servicios,
Propledad Intelectual, solucion de controversias, y excepciones y disposiciones
fineles.

El capitulo XVIIi corresponde a la Propledad Intelectual . Incorpora los
avencas legislativos mexicanos que se ven refiejados dentro de nuestra legislacion
vigente y compromete a las partes a cumpiir con las obligaciones intemacionales
contraidas en el GATT y en otros foros multilaterales.

La parte sustanliva del capitulo XVil puede dividirse en dos apartados: el
primero estableca los principios que regulan de manera general los derechos de
Propiedad Intelectual (A), y el segundo, describe proplamente e! contenido de tales

derechos (B).
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A, Principios,
Existen 5 principios que estipulan los lineamientos generales que regiran en

esta area.

“1, Principlo de aplicacién de las obligaciones internacionales. Las
partes se obligan por medio del TLC a cumplir con las disposiciones sustantivas de los
siguientes convenios intemacionales para !a Propledad Industrial: E! Convenio de
Paris y e! Convenio UPOV para la proteccion de !a nuevas variedades de plantas;

2. Principio de trato nacional. Cada uno de los Estados signatarios
otorgara a los nacionales de ofro pals, un trato no menos favorable del concedido a
sus propios nacionales, respecto de la proteccion de los derechos de Propledad
Intelectual,

3. Principio de proteccion ampliada.  Los tres paises podrin extender en
su legislacion intema la protaccion a ios derechos de Propiedad Intelectua), siempre
que esa proteccion se compatible con e! TLC;

4, Principio de control de précticas y condiciones abusivas o contrarias &
la competencis.  Las naciones firmantes podrén sancionar actos derivados de la
concesion de licencias, que en casos particulares, puedan constituir un abuso de los
derechos de Propiedad Intelectual; y

8. Principlo de cooperacién y asistencis técnica.  Los miembros de! TLC
se otorgarén asistencia y promoveran la cooperacion entre las autoridades, con miras
a eliminar o/ comercio de mercancias denominadas “plratas”.’!

8. Derechos de Propledad intelectual.

A la luz de los principios enunciados, Canada, Estados Unidos y México se
obligan a proteger: los derechos de autor, los fonogramas, !as sefiales codificadas de
satélite, las marcas, las patentes, los esquemas de trazado de circuitos integrados, los
secretos industriales, las indicaciones geordficas y los disenos industriales.

Es importante mencionar, que ia lista antes descrita incorpora dos clases de

disciplinas:

3 Memoria. Seminario sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos Jusces Federales
Mexicanos. Suprema Corte de Justicia de la Nacién, Secretaria de Educacién Pablica, Organizacién de
ia Propiedad Intelectual. México: 1993 pdg 304
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1. Las ya integradas a ias leyes de las tres naciones, cuya importancia ha sido
siempre reconocida como es el caso de las marcas, las patentes y ios derechos de
autor, y

2. Las que, en aigunas ocasiones, todavia no forman parte de ias leyes de ios
tres paises y cuya aparicion es relativamente reciente. Cabe apuntar que es
importante proteger tales creaciones, ya que estas permiten el desarollo de nuevas
tecnologias.  Este es @i caso de los esquemas de trazado de circuitos integrados,
que en su conjunto, conforman los famosos “chips’, que encontramos no sélo en las
computadoras, sino en otros aparatos electrodomésticos.

Ahora bien, hay que mencionar que dentro del articulo 1709 dei TLC, se
encuentran previstas todas las disposiciones relacionadas con las patentes, y por lo
que respecta a los requisitos positivos de patentabilidad, estos se encuentra
reglamentados en e punto 1 de este articuio ol cuai sefiala:

1. Salvo lo dispuesto en ios piérrafos 2 y 3, las Partes dispondrin el
otorgamiento de patentes para cuaiquier invencion, ya se trate de productos o
de procesos, en todos ios campos de la tecnologia, siempre que tales
invenciones sean nuevas, resullen de una activided Inventiva y sean
ausceptibles de aplicacion industrial.  Para los efectos del presente articulo
cada une de las Partes podré considerar que las expresiones “actividad
inventiva® y “susceptibies de aplicacion industrial” sean respectivamente
sindnimos de las expresiones 'no evidentes® y “utiles".”

~ En cuanto a Jos requisitos negativos de patentabilidad, dentro de! texto del
TLC, se sefala lo siguiente, conforme a [0s puntos 3 y 4 del citado articulo:

"3. Asimismo, cada una de ias Partes podré excluir de la patentabilidad:

(e) los métodos de diagnostico, terapéuticos y quirurgicos, para el
tratamiento de seres humanos y animales,
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(b) plantas y animales excepto microorganismos; y

(c) procesos esencialmente biolégicos para la produccion de plantas o
animales, distintos de los procesos no biolégicos y microbioldgicos para dicha
produccion.

No obstante lo sefalado en el inciso (b), cada una de las Partes otorgara
proteccion a las variedades de plantas mediante patentes, un esquema efactivo de
proteccion gul generig, o ambos.”

A diferencia de nuestra ley vigente, el Tratado de Libre Comercio, sefala que
si serdn objeto de patente la variedades de plantas, y en virtud de lo que sefala e
articulo 133° Constituclonal, prevalecsra sobre ia ley secundaria el TLC, porlo tanto
las variedades de plantas, quedaran protegidas mediante una patente.

"4. Si una Parte no ha dispuasto el otorgamiento de patentes para dar
proteccion a los productos farmacéuticos y agroquimicos de conformidad con lo
dispuesto en el parafo 1:

(a) al 1° de enero de 1992, para la materia relacionada con sustancias que se
generen de manera natural, las cuales sean preparadas o producidas por
procesos microbloldgicos o derivadas significativamente de los mismos y que se
destinen a constituir alimentos o medicinas.y

(b) al 1° de junio de 1991, para cualquier otra materia,

Les Partes otorgerdn al inventor de cualquiera de esos productos. o a su
causahabiente, los medios para obtener proteccién por patente para dicho
producto, por el periodo en que siga vigente |a patente concedida en otra Parte,
siempre que e! producto no se haya comercializado en |a Parte que otorga la
proteccion de conformidad con aste pérafo, y que la persona que solicite esa
proteccion presente una solicitud oportunamente.”

Como se puede observar, el Tratado otorga proteccion a ias invenciones,
requiriendo a cada pais:

- conceder patentes pare productos y procesos en pricticamente todo tipo de )
inventos, incluidos los farmacelticos y agroquimicos;

- eliminar cualquier régimen especial para categorias particulares de productos,
cualquier disposicion para |a adquisicién de los derechos de patentes, y
cuaiquier discriminacion en a disponibilidad y goce de los derechos de patentes
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que se otorgen localmente y en el extranjero; y

- brindar la oportunidad a los titulares de !a patentes, para que obtengan
proteccion en los inventores relativos a productos farmacéuticos y agroquimicos,
que antes no establan sujetos e ser patentados.

La politica de diversificacion comercia! seguida por México combina la actividad
multilateral con la regiona! y la bilateral, y responde a las tendencias y
requerimientos de la economia internacional y contribuye a lograr los fines de!
proceso de cambio y transformacion intema que ha emprendido nuestro pais, el
M busca consolidar la soberania en un mundo interdependiente y asi fograr el
bienestar de todos ios maxicanos,

Para finalizar con este punto, hay que seflalar que ol Tratado de Libre
Comercio en materia de propiedad industrial, incorpora avances legislativos
mexicanos y compromete a !as partes a cumplir con sus obligaciones
intemacionales contraidas en el marco de! GATT y en otros foros muitilaterales,
ademds se establece que los Estados Unidos otorgard a México un trato no
discriminatorio en ia proteccion de patentes, ademés !as partes darén protaccion
a los circuitos integrados y a las variedades vegetales.  Esto Uitimo estimularé
la innovacién en el campo mexicano. |

Las disposiciones de este capituio, aunadas a las de inversion y de acceso a
mefcados, complementan un marco idéneo de incentivos, ya que brindan
seguridad juridica y alientan la innovacién tecnolégica, ademas de propiciar el
desamolio de proyectos modemos, altamente competitivos, con gran capacidad
de generacion de empleos y divisas y con una perspectiva de bienestar a largo

plazo.



Para concluir con este capituio, hay que mencionar que |a nueva ley en
materia de propiedad industrial, ofrece proteccién juridica a los distintos tipos de
derechos de propiedad Industrial a niveles similares a los que otorgan las
legisiaciones mds avanzadas en la materia, la nueva ley de Proteccion de la
Propiedad Industrial, es un instrumento juridico importante para inducir en fas -
empresas del pais un proceso continuo de innovacion tecnolégica y
mejoramiento de Ia calidad, asi como para atraer del extranjero lnvmlorin y
tecnologias avanzadas, que permitan a México competir en la economia
mundial,

Asi mismo, se puede sefialar que toda la historia de la reguiacion intemaciona!
de la Propiedad Industrisl es un Ir avanzando, e lo largo de casi cien afios, en
unas épocas muy lentamente, en otras a grandes pasos, por el camino de |a
armonizacion, la simplificacion y la unificacién al méximo de todo lo que ha sido
posible ammonizar, simplificar y unificar en la respectivas legisiaciones
nacionales.






CAPITULO IV

COMPROBACION DE LA EXISTENCIA DE LOS REQUISITOS DE
PATENTABILIDAD DE LOS INVENTOS

En todos los paises |a concesion da una patenta es el rasultado de un proceso
y andlisis juridico de los requisitos da patentabilidad, basado en una estructura
institucional daterminada, que produce distintos efectos aconémicos segin el
poderio de quien posee dicha patente.

Le concasion da una patente es una compleja fusion de derechos y
obligaciones, que no pusden analizerse separadamente de otras fuerzas
econémicas e industrisies.

Ahora bien, siendo las patentes da invancién una concesién que hace el
Estado, sa requiers necesariamente un procedimiento de concesion, mediante el
cual se lleva a cabo un estudio profundo y sistemético de los requisitos de
novedad, altura inventive, industrializacion, asi como da la ausencia de los

requisitos negativos previstos en |a legislacion correspondiente.

El procedimiento viene regulado de manera concreta en las diversas leyes de
patentes. Entodos los paises empieza mediante |a prasantacién ante la Oficina
compatente de la Administracion, de una solicitud acompafiade de divarsos
documentos, entre allos de una descripcion del invento, la cual debe de sar hecha
con gran precision y teniando en cuenta las normas concretas de la legislacion de
cada pals, en |8 mayoria de los casos extremadamante técnicas, haciendo

referencie, de manera detallada, a la forma y el contenido preciso da la solicitud o

19



120

peticion, la confeccion de los dibujos y de los modeios, el depdsito de muestras,
las dimensiones de los unos y los otros,etc.

Y todas estas normas deben tenerse cuidadosamente en cuenta, ya que de su
cumplimiento dependera el que sea o no sea aceptada la demanda por a
Administracion, al hacer e examen de forma,

En este aspecto s en donde parece que existe una mayor posibilided de

llegar @ una uniformidad en el derecho de [os diferentes peises.

A. SISTEMAS DE CONCESION DE LAS PATENTES

En ol procadimiento se siguen diferentes sistemas, los cuales se refieren al
examen que hace la autoridad sobre la forma de la solicitud y sobre (a
patentabilidad del invento.  Ya desde los albores de las legislaciones relativas a
la propiedad industrial en los paises en los que primero se crearon, fué ésta una
de a cuestiones en tomo a [as cuales se dieron (as polémicas cientificas mds
abundantes, estas discusiones en primer lugar se presentaron en el momento en
ol que se empez6 a hablar acerca del valor y de (a significaclon que las patentes
de invencion tienen respecto del nacimiento de los derechos de que son titulo, ya
que pera muchos autores, estos derechos se adquieren por el hecho mismo de la
invencién y existen por lo tanto, con anterioridad a {a concesion del titulo
correspondiente, y en opinién de otros autores, en cambio el necimiento no se
produce sino cuando (a patente es ctorgada, estas ideas fueron el antecedente
para que se empazara a habiar sobre [0$ sistemas de concesion de las patentes,

{o que hay que seAalar, s que en ningln pais se considera a las patentes como
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fundamento Unico y suficiente de los derechos de los inveniores, tampoco éstos
gozan de plena proteccién legal por el solo hecho de la invencion, sino gue
necesitan solicitar y obtener las patentes que les siryan de titulo

Hay que seflalar que existen diferentes sistemas de concesién, siendo los dos
grandes sistemas ;

1. examen previo

2. no examen , sin previo examen o de libre concesi6n

Al ir desaroliando cada uno de los sistemas antes mencionados, nos
podremos dar cuenta que no es posible la existencia de un sistema puro, ya sea
de examen previo o bien de no examen.

1. aistema de examen previo:

La autoridad realiza no sélo ¢! examen de forma y de la patentabilidad del
objeto desde ! punto de vista de su naturaleza (maquina, procedimiento,
producto) y de las limitaciones legales o prohibicione@s, sino también un examen
de otras condiciones de patentabilidad, especiaimente de la novedad del invento,
oste sistema se sigue dentro de la legislacién de propiedad industrial mexicana.

2. sistema sin previo examen o de libre concesion:

La autoridad no examina si se trata de una invencién nueva, susceptible de
aplicacidn industrial o bien que |a misma cuente con altura inventiva, basta que el
solicitante declare ante |a autoridad que el objeto cuenta con esos requisitos para
que |a autoridad conceda |a patente.

Sl o objeto es patentable por su naturaleza, s decir que se trate de una
méquina, procedimiento, o bien se trate de un producto, y todos los documentos
ostén conforme a lo que sefala la ley, la autoridad concede la patente,

procediendo a su debido registro,
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Este sistema se sigue dentro de las legislaciones de propiedad industrial, de
los paises como Haiti, Reptiblica Dominicana y Paraguay.

El hecho de que dentro de este sistema se conceda la patente, sin la
necesidad de que se lleve a cabo un examen previo, y la autoridad confie en la
buena fé del solicitante, dicha concesién no priva que terceros perjudicados
puedan ejercitar la accién de nulidad ante las autoridades, ya sean
administrativas o judiciales.

Una desvertaja que presenta este sistema es que al no hacer un estudio
respecto de la novedad del invento, la patente concedida puede invadir alguna

patente anteriormente otorgada.

B.REQUISITOS LEGALES PARA LA OBTENCION DE LAS
PATENTES DE INVENCION DENTRO DEL SISTEMA JURIDICO
MEXICANO.

Una vez descritos los tipos de sisfemas que se existen en relacién a la
concesion de patentes y estudio de los requisitos de patentabilidad de los inventos,
cabe sefalar que dentro de nuestro régimen juridico, el primer aspecto que (a ley
sefiala en relaclon al procedimiento para la obtenclén de una patente, es el de
determinar que todas las disposiciones contenidas en la ley de Propiedad Industrial,
son de orden publico y de observancia general en todo el pals, pero siempre
respetando lo establecido en los Tratados Intemacionales, de los cuales México sea
parte, de igual forma, establece que la aplicecién administrativa de la Ley,

corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del instituto Mexicano de la Propiedad
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Industrial "IMPI* (art 1°), motivo por el cual todas las solicitudes y promociones
necesariaments deberdn de presentarse ante el Instituto (IMPI), o blen ante las
Delegaciones Federales de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI).

Dentro del articulo 2° fraccion V se establece que la Ley de la Propiedad
Industria! tiene por objeto:

* Proteger la propisdad industrial mediante la regulacidn y otorgamiento de
patentes de invencion, registros de modelos de utilidad, diseflos industriales,
Marcas y avisos comerciales; declaracién de proteccion de denominaciones de
origen y reguiacion de secretcs industriales”

Del texto de este articulo, se desprende que la autoridad administrativa,
Unicamente concederd patentes a las invenciones, todos jos demis objetos que ante
slia sean presentados, se protegerén mediante registros 0 declaraciones, segun sea
ol caso, anteriorments se sefiald dentro de! capitulo Il, que existian patentes tanto
para las invenciones, como para las mejoras de las mismas, actuaimente, ambas son
protegidas dentro de la misma patente, ya que fa propia ley dentro de! Capitulo 1!
denominado De laa Patentea, uUnicamente seiala en el articulo 15° lo que se
considers como invencion, y por lo tanto es susceptible de ser protegido através de

una patents;

* Se considera invencién toda creacién humana que permita transformar la
materia o la energia que existe an la naturaieza, para su aprovechamiento por el
hombre y satisfacer sus necesidades concretas.”

Una vez que el legislador establecid lo que se entiende como invencion,
procedid a determinar I08 requisitos con los cuales tienen que cumpiir las invenciones

para poder obtener proteccién por pane de I.l autoridad mediante una patente, y asi

dentro del articulo 16* se establecen tanto los requisitos positivos como son la
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novedad, altura inventiva y la industriabilided del la invencion, los cuales se
encuentran definidos en &l articuio 12°, y los requisitos negatives de las invenciones
articulos 4°, 16°y 19°, dentro del Capitulo I, se seftalé la definicion de cada
uno de los requisitos de patentabilidad de {os Inventos tanto en la doctrina como en la
propia legistacién, pero es conveniente referimos nuevamente a ellos ya que de la
existencia o bien de su ausencia depende que la autoridad conceda o no la patente.

La Ley de la Propiedad Industrial, en cuanto al requisito positivo de
novedad, establece que éste no se perderd aln cuando se haya realizado una
divuigacion previa de la invencidn y por lo tanto se podra continuar con ef trdmite de fa
solicitud de la patente, pero siempre y cuando esa divuigacién se haga conforme a fo
esteblecido en ef ya citado articulo 18°, de esta disposicion, quedan excluldas las
patentas concedidas en el extranjero.

Dentro del Capitulo |, se 'hizo referencia a los elemenios que no son
considerados como invencién dentro de la legisiacién de propiedad industrial, cabe
hacer mencién, que dentro del articulo 19°, se sef\alan conceptos que se encuentran
protegidos por la Ley Federal de derechos de Autor, motivo por el cual quedan
excluidos de la proteccion de la Ley de la Propiedad industial, ahora, una vez
definidos los conceptos fundamentales que la ley prevee como requisitos para ia
obtencién de una patente, @s momento de hablar sobre el tramite de (a solicitud,
dentro del cual se sefalard en primer lugar ante quien debe de ser presentada ia
solicitud, as! como {os requisitos con los cuales debe de cumplir la misma, del
examen de forma y de fondo los cuales son realizados por ia autoridad sobre la
solicitud de patente presentada ante ella.
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1. TRAMITE DE LA SOLICITUD DE PATENTE MEDIANTE EL CUAL SE
COMPRUEBA LA EXISTENCIA DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD.

8) ante quien debe de ser presentada la solicitud,

Como se sefield anleriormente, la solicitud de una patente debe de ser
presentada ante el Instituto Mexicano de le Propiedad Industrial (IMP1), esto si le
solicitud se presenta dentro dei Distrito Federel, o bien ante las Delegeciones
Federales de SECOF!, si le misma es presenteda en el interior de la Republica, esto
conforme a lo establecido por o articulo 5° del Reglamento de la Ley de la Propiedad
Industrial.

“erticulo 5°.- Las solicitudes o promaciones deberén presentarse ante el propio
Instituto o en las Delegaciones de la Secretaria....”

b) quienes pueden solicitar la patente

Conforme a lo establecido en el erticulo 39° de la Ley de la Propledad
Industrial, l1a patente podrd ser sollcitéda directamente por el invantor o por su
causahabiente o através de sus representantes.

Ahora bien, si les solicitudes o promociones son presentades por conducto de
un mandatario, este debera acreditar su personalidad, de acuerdo con lo establecido
por ¢l articulo 181° de la Ley , asi coma con lo que seiiele el articulo 16° del propio
Reglamento.



“articulo 181°.- Cuando las solicitudes y promocicnes se presenten por conducto
de mandatario, éste debera acreditar su personalidad:

l.- Mediante carta poder simple susucrita ante dos testigos si el mandataric es
persona fisica; ‘

Il.- Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, cuando en el caso de
personas morales, se trate de solicitudes de patentes, registros o inscripcion de
licencias o sus transmisiones.

En este casc, en la carta poder debera manifestarse que quien la otorga
cuenta con facultades para ello y citarse el instrumento en el que consten dichas
facultades para ello y citarse el instrumento en el que consten dichas facultades.

lIl- En los casos no comprendidos en la fraccion anterior, mediante instrumento
publico o carta poder con ratificacion de firmas ante notaric o corredor cuando
se trale de persona moral mexicana, debiendo acreditarse la legal existencia de
ésta y las facultades del otorgante, y

IV.- En los casos no comprendidos en la fraccion I, mediante poder otorgado
conforme a |a legislacion aplicable al luger donde se otorgue o de acuerdo a los
tratados internacionales, en @l caso de que el mandante sea persona moral
extranjera. Cuando en el poder se dé fe de la existencia iegal de /s persona
moral en cuyo nombre se otorgue el poder, asi como el derecho del otorgante
para conferirio, se presumird la validez del poder, salvo prueba en contrario.

En cada expediente que se tramite debera acreditarse la personalidad del
solicitante o promovante; sin embargo, bastara con una copia simple de la
constancia de reglstro, si @l poder se encuentra inscrito en el registro general de
poderes establecido por @l Instituto.”

De este articulo, se desprende que Ia ley actual de un tratamiento igual tanto a
los nacicnales como a los extranjercs, siempre y cuando se trata de personas fisicas,
ya que solo exige como requisito la presentacion de una carta poder simple, la
diferencia se presenia en el caso de las personas morales ya que a éstas se les exige
la presentacion de un poder,

Cabe hacer mencion que la inscripcién de los documentos originales de

poderes o copias certificadas de los mismos, es una facultad opcional con la cusi

cuenta el solicitante,
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Ahora bien, el articuio 16° dei Reglamento establece los requisitos con los
cuales deben de cumplir los documentos previstos por el articuio anterior y mediante
los cuales se acredita la personalidad de los apoderados y representantes legales de
los solicitantes. '

‘srticulo  16°- E| acreditamiento de ia personalidad de apoderados y
representantes se sujetard a lo siguiente:

i.- La carta poder a que se refisre el articulo 181°, las fracciones | y Il de Ja Ley,
deberd contener o nombre, fima y domiciio de los dos testigos. Los
otorgantes podrén ser nacionsles o extranjeros,

Il.- Se reconocerdn para actuar en procedimientos administrativos los poderes
generales otorgados para actos de administracion o para pleitos y cobranzas;

W-..

W.’-I.OI poderes especisies se reconocerén pars realizar los actos para ios
cuales se otorgaron, y

V.- Los solicitantes que actien por si, los apoderados y representsntes legales,
podrén autorizar en sus soiicitudes y promociones a otras personas fisicas para
oir y recibir notificaciones.”

De acuerdo con lo que seitala éste articulo, se puede confirmar que la idea
que tuvo ol legisiador mexicano an el momento de axpadir esta nueva legislacién, fué
|a de ponerse a la altura de los paises con los cuales tiene relaciones respecto de la
materia de propiedad industrial, por allo se busca dar un trato igual tanto a nacionales

como a extranjeros, ademas de facililar los trédmites de la solicitud.
¢) requisitos con ios cuales debe de cumplir ia solicitud de patente

La soiicitud deberé de presantarse por escrito, conforme a lo establecido por el
articulo 38°, 179 y 180 de |a Ley.
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* articulo 38° Para obtener una patente deberd presentarse solicitud escrita ante
el Instituto, en la que se indicard el nombre y domicilio del inventor y del
solicitante, la nacionalidad de este Ultimo, (a denominacién de Ia Invencién, y
demas datos que prevenga esta Ley y su reglamento, y debera exhibirse el
comprobante del pago de [as tarifas comespondientes, incluidas las relativas a
los examenes de forma y de fondo.”

* articulo 179.- Toda solicitud o promocién dirigida al Instituto, con motivo de lo
dispuesto en esta Ley y demds disposiciones derivadas de ells, deberdn
presentarse por escrito y redactadas en idioma espafiol.

Los documentos que se presenten en idioma diferente deberén acompafiarse
de su traduccién al espafiol.”

‘articulo 180°.- Las solicitudes y promociocnes deberdn ser firmadas por el
interesado 0 su representante y estar acompaiadas del comprobante de pago
de Ia tarifa correspondiente, en su caso. St falta cualquiera de estos
slementos, el Instituto desechard de plano la solicitud o promocion.”

Conforme a lo que establece el citado articulo 5° del Reglamaento de la Ley en

la materia, todas las solicitudes y promociones deberén de cumplir con los sigulentes

requisitos:

“srticulo 5°- ...
|.- Estar debidamente firmadas en todos sus sjemplares;

Il.- Utilizar las formas impresas, aprobadas por el Instituto y pubiicadas en el
Diario Oficial y en la Gaceta, en ¢l nimero de ejemplares y anexos que se
establezca en la propia forma, las que deberdn presentarse debidamente
requisitadas y, traténdose de medios magnéticos, conforme a ia guia que el
Instituto emita al efecto.

lil- Acompafiarse de los anexos que en cada caso sean necesarios, los que
deberdn ser legibles y estar mecanografiados, impresos O grabados por
cuaiquiar medio;

IV.- Sefiaiar domicliio para oir y recibir notificaciones en ei tenitorio nacional;

V.- Indicar e nimero de soiicitud, patente, registro, pubiicacién, declaratoria, o
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folio y fecha de recepcion a que se refieran salvo en el caso de salicitudes
iniciales de patente o registro;

VI.- Acompafarse del comprobante de pago de la tarifa correspondiente;

Vil.- ecompafarse de la corespondiente traduccién al espafiol de los
documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con !a solicitud de

promocion;

Vill.- Acompafiarse de los documentos que ecrediten el cardcter de los
causahabientes, la personalidad de los apoderados o reprasentantes legales, y

IX.- Acompafiarse de la legalizacion de los documentos provenientes dei
extranjero, cuando proceda.

Las solicitudes y promociones deberdn presentarse por separado pare cade
asunto, ...,

Cuando las solicitudes y promociones no cumplan con los requisitos
establecidos en las fracciones! alv, Vil y IX anteriores, el Instituto requerira a los
solicitantes o promoventes pare que dentro de un piazo de dos maeses los
subsane.  En caso de no cumplirse con el requerimiento, las solicitudes o
promociones serén desechadas de plano.

En el caso de que las solicitudes o promociones no cumplen con el requisito
establecido en la fraccion Vil anterior, los solicitantes o promoventes deberén,
sin mediar requerimiento dael Instituto, presentar ante éste le treduccion
correspondiente de los documentos que se exhiben dentro de los dos meses
siguientes ¢ 'e facha en que esas solicitudes o promociones se entreguen.

En el caso de que los solicitantes o promoventes no exhiban la traduccion
dentro del plazo fijado, las solicitudes y promociones seran desechadas de
plano.

Les solicitudes y promociones remitides por correo, servicios de mensajeria u
otros equivelentes se tendran por recibidas en la fecha en que efectivamaente le
fueron entregadas el instituto.

Se podrén presenter solicitudes o promociones por transmicion telefonica
facsimilar, siempre que la solicitud o promocién y sus anexos originates,
acompafiados de! comprobante de pago de a terifa que en su caso procede y
del acuse de recibo de la transmision facsimilar, sean presentados en las
oficines del propio Instituto al dia siguiente de haberse efectuedo le transmision.

En este caso, bastard que le transmicion facsimilar contenga la solictud o
promocion.”

En cuanto a la denominacin de le invencidn,, esta debera ser breve, ademds
de que por si misme hega saber la naturaleza de la invencion.

Como se sefialé anteriormente, esta legislacion refleja los avances a los cuales
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nuestro pais se estd enfrentando dia a dia, los cuales van intimamente relacionados
con la materia de Propiedad Industrial, y con el avance de |a tecnologia.

En cuanto a las solicitudes de patents, el Instituto tiene la obligacién de
proporcionar gratuitamente a los solicitantes y promoventes ejemplares de las formas
oficiales, mismas que pueden ser reproducidas por terceros, siempre y .cuando éstas

se ajusten a las formas oficiales, de las cuales se anexan las siguientes coplas:

1.- Forma de solictud;

2.- Solicitud de informacion tecnologica de patentes;

3.- Solictud de aceptacién de examen de fondo realizado en el extranjero

Hay que mencionar que la solictud de patente siempre tendréd que ir

acompafiada de los documentos sefialados por el articulo 47° de |a Ley,
“anticulo 47°.- A |a solicitud de patente se deberd acompafiar:

|.- La descripcion de |a invencién, que deberd ser lo suficientemente clara y
completa para pemmitir una comprension cabal de la misma y, en su caso para
guiar su realizacién por una persona Gue posea pericia y conocimientos medios
on le materia.. Asimismo, deberé inciuir ol mejor método conocido por el
solicitante para lievar a la practica |a invencidn, cuando ello no resulte ¢laro de la
descripcion de la invencion.

En el caso del material biolégico en el que le descripcidn de la Invenclén no
puads detaliarse en si misme, se deberé complementar la solicitud con la
constancia de depdsito de dicho material en una Institucion reconocida por el
Instituto, conforme a lo establecido en el Reglamento de esta Ley

Il.- Los dibujos que se requieran para |a comprension de la descripcion;

Il- Una o més relvindicaciones, las cuales deberén ser claras y concisas y no
podrén exceder dei contenido de la descripcion, y

IV.- Un resumen de la descripcion de la Invencién, que serviré unicamnete para
su publicacién y como slemento de informcién técnica.”

Ahora bien, cada uno de estos documentos deberdn de cumplir con ciertos
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requisitos, mismos que se encuentran sefalados dentro del Reglamento de la propia
Ley, los cuales consisten en:

La descripcién, las reivindicaciones y el resumen, no deberﬁn contener dibujos,
no asi podran tener férmulas o ecuaciones quimlcas' 0 matematicas, tanto las
fdrmules como los cuadros que sean incluidos tanto en las reivindicaciones como en
la descripcién, deberdn ser colocados en forma horizontal en la hoja de la solicitud,
esto de acuerdo con lo que establece el articulo 27°, '

Las reglas a las cuales debera sujetarse la descripcién de la invencién, son
las siguientes:

- se indicaré la denominacion de la invencién tal y como lparnéa en la
solicitud, ‘

- @8 Necesario precisar ¢ campo de la técnica dentro del cual se desarrollara la
invencion,

- @8 necesario que e inventor sefale los antecedentes con |os cuales cuenta
respecto del estado de la técnice a la cual pertenece su invencion,

- ademds especificara su invencidn en términos claros y exactos, de tal forma
que se facilite la comprensidn del problema técnico, dando la solucion de! mismo ,
expondiendo lo efectos ventajosos de su invencion, asi como las diferencias que |a
misma presente respecto de invenciones semajantes ya conocidas,

- o8 importante que sefiale el mejor método conacido para llevar a cabo la
realizacion de su invencion, pudiendo auxiliarse de ejemplos practicos y dibujos si
estos fueren necesarios,

- cuando se trate de invenciones en las cuales se requiera de un depdsito de
material biologico, seré necesario seffalar que se ha efectuado dicho depdsito asi

como ia institucién en la cua! se llevd a cabo el mismo.
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En cuanto a las relvindicaciones, estas deben de ser presentadas bajo las
sigientes reglas, ya que de la clara descripcion de estas, depends en gran medida
que se conceda o no la patente, ya que dentro de este rubro, se seiialan las
caracteristicas esenciales de la propia invencion.

- on cuanto al nimero de las reivindicaciones, estas deberan corresponder a la
naturaleza de la propia Invencidn,

- @n el caso de que se presenten varias reivindicaciones, se numerarén en
forma consecutiva con nimeros arabigos,

- dentro de las reivindicaciones no deberdn aparecer referencias hechas en la
descripcion o en los dibujos, salvo que estos sean estrictamente necesarios para una
mejor comprension de la invencién,

- la redaccion de las reivindicaciones debera realizarse en funcion de las
caracteristicas técnicas de la invencion, en el caso de que la solicitud presents dibujos
relacionados con las caracteristicas técnicas de la Invencion, y para facilitar la
comprension de las reivindicaciones, es posible sefiglarlos como referencia de las
mismas mediante signos de referencia los cueles deberan ir siempre dentro de un
paréntesis.

Las reivindicaciones representan un elemento de gran importancia dentro del
procedimiento para la obtencidn de una patente ya que son las caracteristicas
técnicas esenciales de la invencion, para la cual se reclama la proteccion, la razon de
ser de una reivindicacién, consiste en definir la invencidn, indicando sus
carecteristicas técnicas, dindole el alcance a la patente, dentro de las
reivindicaciones se debera delimitar ciaramente la invencion respecto al estado de la
técnica o tecnologia anterior a la invencion.

Los d/bujos debran ser realizados de acuerdo a lo siguiente:
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- en primer lugar si la solicitud de patente no se acompana de dibujos y estos
son necesarios para la comprension de la invencion, el Instituto requerira al solictante
para que en un plazo de dos meses los presente ya que en caso de no hacerlo, la
solicitud se tendrd por abandonada. sin que exista |a posibilidad de volver a solicitar la
patents,

- adiferencia con el punto anterior, si se presenta el caso de que los dibujos no
$8an necesanos para le comprension de la invencién , el Instituto de todas maneras,
por ser un requisito de la propia solicitud, los requiraré al solicitante, concediendole un
plazo de dos meses para presentarios y en caso de no hacerio no se tendré por
puesta ninguna referencia @ los dibujos, sin que ello de origen a considerar que la
solicitud ha sido abandonada,

- ol hacho de qus los dibujos ssan presentados previo requisrimiento por parte
del Instituto, tendrd por efecto que se considere como fecha de presentacion de la
solicitud, la fecha an |a cual fueron exhibidos los dibujos y no se reconocaeré |a fecha
on que e] solicitanie presentd por primera vez su solicitud,

- tanto las grificas como esquemas y los diagramas seran considerados como
dibujos, dentro del Reglamento a la Ley de la Propiedad Industrial, se prevee la
posibilidad de que en lugar de que se exhiban dibujos, se presenten fotografias,
siempre y cuando ios dibujos no sean idoneos para una mejor comprension de la
invencion,

- los dibujos siempre se presentardn de forma tal que 1a invencio se entisnda
perfectamente, conteniendo las caracteristicas de la invencién que se reivindican.

En cuanto a la presentacion de los dibujos, el reglamento sedala una
excepcion ya que existe la posibiidad de presentar junto con la solicitud dibujos

provisionales siempre y cuando el solicitante, sin necesidad de requerimiento por
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parte del Instituto, presente los dibujos definitos dentro de un plazo de dos meses, en
caso de no hacerlo dentro de este tiempo, se considera que la solicitud fue
abandonada, en este caso a diferencia con los que se sedalaron anteriormente, |a
fecha de presentacion de la solicitud sera aquella en que por primera vez se presenté
la solicitud, pero siempre y cuando los dibujos definitivos no agregen materia nueva
respecto de los dibujos provicionales ya que si se presenta este caso, |a fecha de
presentacién camblard y se considerard como tal, la fecha an que los dibujos
definitivos con los cambios fueron presentados.

Ahora bien, o/ resumen que acompaiia a |a solicitud deberd comprender:

- una sintesis de los puntos sefialados en la descripcion, reivindicaciones y
dibujos, indicando el sector técnico ll'quo perteriece ia invencion, teniendoc una
redaccion tal, que permita una comprensién del problema técnico, de la esencia de la
solucién dei problema mediante la invencién, asi como los usos principales de la
misma,

- en caso de que existan vanias férmulas, el resumen debera contener la que
mejor caracterice |a invencion,

- dentro del Reglamento (art. 33°se establece el numero de palabras con las
cuales dabera contar el resumen, estableciendo como minimo cien y como maximo
doscientas

- dentro del resumen no sera posible hacer mencién sobre e! valor de la
invencién ni sobre su supuesta aplicacion.

Para concluir este punto, hay que sefialar que el resumen de un documento de
patente es un enunciado breve y conciso del contenido tdcnico de la invencion, es
una herramienta Util y eficiente en la bisqueda de informacién en un campo particular

de is técnica. Su caracteristica principal, es que deberé estar dirigido hacia la
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novedad en el campo a que pertenece la invencion, asi por ejemplo si se trata de una
mdaquina o aparato, el resumen contendra su estructura, organizacién y operacién, en
cambio si se trata de un articulo, se sefialard su proceso de manufactura, si es un
compuesto quimico serd necesario indicar su metodologla de identificacién y

preparacion, si @s un proceso se indicardn sus etapas.

d) fecha de priorided

La fecha de prioridad de una solictud de patente, representa un aspecto de
gran relevancia en cuanto al requisto de la novedad, y de la altura inventiva ya que
se refiere al caso de que cuando una solicitud fue presentada en otro pais, dentro de
México se considerard como fecha de presentacion a la fecha en que primero se hizo
la solicitud, pero siempre y cuando se cumpla con lo establecido en los tratados
internacionales, o bien dentra de un plazo de doce meses siguientes a la presentacion
de la soiicitud en un pais extranjero, este aspecto dei trdmite de la solicitud, se
encuentra previsto dentro del articulo 40° de la Ley.  Para que se pueda reconocer
la fecha de prioridad es necesario que el solicitante cumpia con los siguientes
requisitos;

- an el momento en el que se reclame la prioridad, es necesario sefalar ei pais
de origen, asi como la fecha en ia cual fue presentada !a solicitud en ese pals, asi
como copia certificada de la solicitud presentada en el pais de origen y la traduccién
correspondiente en caso de que esta sea necesarie,

- @s indispensable para el reconocimiento de ia fecha de prioridad, que el
solicitante no pretenda adquirir mayores derechos a los ya conferidos en el extranjero,
ya que en caso conirario, serd necesario solicitar un nuevo reconocimiento de

prioridad para los derechos adicionales que se sefialen,



136

- es indispensable que exista recipracidad entre el pais de origen y México,
- el piazo que la propia Ley de la Propiedad Industrial sefala para que el
solicitante cumpla con estos requisitos es de tres meses, en caso de no hacerlo

dentro de este plazo, se tendra por no reclamada la prioridad.

@) pubiicacion de ls solicitud

La solicitud de patente en trémite deberd de publicarse después del
vencimiento del plazo de 18 meses contedos a partir de |a fecha de presentacién de |a
solicitud, o bien e partir de la fecha de prioridad reconoclda por la eutoridad mexicana,
la Ley de Propiedad Industriel dentro de su articulo 52°, establece |a posibilldad de
que la solicictud de la patente sea publicada antes del vencimiento del plazo antes
sefialedo, esto a peticién del solicitante, slempre y cuando |a solicitud haye aprobado
el examen de forma del cual se hablaré posteriormente.

Conforme a lo establecido por el articulo 38 del Reglamento, la publicacién de
la solicitud se hard en la Gaceta, dicha publicacion debera contener los datos
bibliograficos sefialedos en la salicitud, el resumen de la invencion asl como el dibujo
mas ilustrativo de le misma, o bien la férmula quimica que mejor la caracterice, en el
caso de que el Instituto estime que no es necesario el dibujo para una mejor
comprension del resumen, este no se incluira en la publicacion de la solicitud.

Este punto al igual que la feche de prioridad @s de mucha importencia para
determinar la presencia de dos requistos positivos de patentebilidad, como 1o son la

novedad y ia altura inventiva.

f) examan de forma

Una vez que se ha presentado Ja solicitud, el Instituto procedera a realizar el
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examen de forma sobre la documentacion que acompaia a la solicitud, en caso de
que el instituto estime necesaria la aclaracién de algunos puntos, podra requerir al
solicitante que los aclare, concediendole un plazo de dos meses para que lo lieve a
cabo, en cosa de no hacerlo, |a autoridad considerard como abandonada la solicitud,
siendo este un motivo por el cual no serad posible la publicacion de la solicitud en la
Gaceta.

La finalidad de llevar a cabo este examen, estrba en determinar sl la
documentacion gue se ha presentado acompanando a ia solicitud, esta conforme a lo
establecido por la Ley y por su Reglamento, y debidamente integrada en el
expediente de (a solicitud, por este motivo, aigunos estudiosos de la materia como el
Doctor David Ranget Medina en su libro “Derecho de la Propiedad Industrial e
Intelectual”, lo denomina examen técnico.?

Ahora bien el siguiente paso previsto por la Ley respecto del trémite para la

obtencidn de una patente, consiste en el ya multicitado examen de forma.

g) examen de fondo

£l siguiente paso después de que se ha llevado a cabo el examen de forma
asi como la publicacién de ia salicitud, consiste en la realizacidn del examen de fondo
de la invencion, el cual se realiza con la finalidad de determinar sila Invencién cumple
con los requisitos de novedad, altura inventiva e industriabllidad, o bien no cae bajo
alguna de las rostﬂcdon;s sefaladas por la propia Ley y de las cuales ya se hizo
referancia, para que se proceda a la realizacién de este examen, es necesario que el
solicitante prasente ante el instituto los recibos correspondientes al pago de las tarifas

previstas por |a Ley Federal de Derechos.

n David, Range! Madina. op.; cit. pag 27
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Para llevar a cabo este examen, el Instituto podra solictar el apoyo técnico de
organismos nacionales e instituciones especializadas, dependiendo de la naturaleza
de la invencién, de igual forma se podra auxiliar de las oficinas extranjeras de
patentes, siendo estas las que tengan el caracter de administraciones encargadas de
efectuar el examen preliminar intemacional, de conformidad con lo que sedala el
Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes, el resultado que em’itan estas
oficinas servird unicamente de apoyo al Instituto para determinar sobre la existencia
de Ja novedad, altura inventiva y si es susceptible de aplicacion industrial, ademas se
hace con la finalidad de agilizar Jo trdmites asi como para obtener un mejor resultado
del examen, evitando que en un momento determinado se pueda conceder una
patente & una invencion que no cumplia con los requisitos positivos de patentabilldad,
o bien que se invada una patente ya concedida, es en este momento, cuando el IMP!
se auxilia de las oficinas que se encuentran previstas dentro de los Tratados
Interacionales de los cuales se hizo referencia en el Capitulo lll.

Cuando se fleva a cabo el examen de fondo, e Instituto Unicamente
considerara para su estudio Jo que se encuentre contenido en la descripcion,
reivindicaciones y en los dibujos, en casc de que se obtenga como resultado de este
examen que Ja invencién no es nueva o no es resultado de una actividad inventiva, de
acuerdo con lo establecido por el reglamento, el Instituto tendra la obligacion de hacer
saber al solicitante su resolucién para que éste en un término que no exceda de los
dos meses exprese 10 que a su derecho convenga, si no lo hace dentro del término
sefialado, se antendera que la solicitud fue abandonada, esta situacién presenta una
desventaja respecto del solicitante ya que é! deberd de inconformarse en contra de la
resolucién, ante la misma autoridad que la emiti6, esta es una de las lagunas que

deben de comegirse ya este tipo de situaciones provocan un ambiente de
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desconfianza entre los inventores tanto nacionales como extranjeros, una solucion al
problema seria que una empresa u organismo espacializado ajenc al Instituto, fuera el
que determinara en caso de inconformidad por parte del solicitante, si realmente el
resultado emitido por el Instituto es correcto, en este caso ambas partes tanto la
autoridad como el solicitante se encuentran en un estado de igualdad.

Este es el \iltimo paso que fa Ley de la Propiedad industrial prevee antes de
que sea cancedida o negada la patente.

Dentro del trémite para la obtencion de una patente de invencion los requisitos
de petentabilidad, juegan un pape! muy importante, ya que en base a su existencia o
ausencia se continia con el tramite o bien se suspende el mismeo, dando como
resultado le pérdida de derechos al inventor o bien que este los obtenga y como
resultado se vea beneficiado ya que podra explotar su invencién y asi obtener
beneficios econdmicos tanto para é! como para el pais.

Para finalizar con este trabajo, es importante hacer un estudio sobre los
réqulsltos de patentabiidad de los inventos, existentes en legislaciones

internacionales.






CAPITULOV

ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS DIFERENTES SISTEMAS
JURIDICOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Antes de comenzar a desarrollar este capitulo, es conveniente sefialar io que
se entiende por sistema juridico, José Castan Tobefas en su libro "Los Sistemas
Juridicos Contemporaneos del Mundo Occidental®, menciona que “es el conjunto de
normas e institucionas que integran un derecho positivo"?

Conviene puntualizar que e! Sistema Juridico es idea distinta e independiente
de !a de Estado y de la Legisiacidn,

La clasificacién de los sistemas juridicos contemporéneos mas reconocidos
son el Sistema Juridico de tipo Romano, ¢! cual comprende a los sistemas juridico
netamente Latino, al sistema Germénico y al Oriental y el sistema de Derecho
Comun Ingids, partiendo de esta clasificacion se hara el estudio comparativo de
nuestra Ley de Propiedad Industrial con cada una de las leyes sobre la materia , mas

representativas de cada sistema antes mencionado,

" Jose, Castin Tobehas. " Los Sistemas Juridicos del Mundo Qccidental Editorial
Reus Madnid: 1975 pg §
140
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SISTEMA JURIDICO NETAMENTE LATINO

LEY DE PATENTES DE FRANCIA
(Patents Law No 68-1 january 2° 1968)

LIBROVI

Protecciéon para invenciones y
conocimientos técnicos

TITULO

Patentes de Invencién

CAPRITULO!

Patentes de invencién

SECCION3

Invenciones Patentables

art. L.611-10

1, ‘una invencion serd susceptible de
aplicacion industrial, cuando sea nueva e
involucre una inventiva podré ser patentable.’

2. *No pueden ser consideradas como
invenciones aquello que no este conforme 8
lo sefalado por ei parrafo 1 de este articulo:

a) descubrimientos, teorias cientificas y
métodos matemiticos;

b) creaciones estéticas;

¢) esquemas, métodos y reglas para la
ejecucién de actos mentales, juegos o©
negocios y programas para computadoras;

d) presentaciones para informacién.

3. Lo previsto por el parrafo segundo de
este articulo serd excluldo de la
patentabilidad,

LEY DE PATENTES DE ESPANA
(Law No 11/1886 of march 20, on Patents )

TITULO NI
Patentabilidad

a4

1. Serén patentables las invenciones que
sean susceptibles de aplicacidn Industrial, las
cuales sean nuevas y representen un
adelanto inventivo.

2. Lo siguiente no serd considerado como
invencién, de acuerde con lo seflalado por el
pérrafo anterior.

a) descubrimientos teorfas cientificas y
métodos matemiticos;

bjtrabajos literarios y artisticos o alguna otra
creacion estética, como trabajos cienlificos,
¢} esquemas, reglas y mitodos para realizar
actos mentales, juegos o negocios Yy
programas da computadoras

d) presentaciones para informacién.

3. Lo previsto en el parrafo anterior excluird
de patentabilidad a las invenciones ah!
sef\aladas, Unicamente se excentard la cosa
materia de !a patente slempre que se
considere como inclulda en ella.



ant. L 61111

Una invencién serd considerada como nueva
cuando no forme parte de los Uitimos
adeiantos de la técnica.

Los Gitimos adelantos en |a tAcnica, deberdn
comprender todo lo qua estd disponibie para
ei pUbiico ya sea por medios escritos o
dascripciones orales por usos o por cuaiquiar
ofro medio, antes de ia feche de presentacion
de ia soiicitud da la patente.

Adicionaimente cuando sea satisfecha ia
soiicitud Francesa, Eurcpea o internacional
on ia cual se designa a Francia como el pais
en ei cual se presenta la solicitud de patente,
ia fecha de presentacion es ia fecha de
prioridad sefialada en ! parrafo anterior de
este articuio, si ia soiicitud fue publicada
despuds de esta fecha, serd considarads
dentro de los Gitimos adelantos en ia técnica

Lo previsto en ios pérrafos antariores no
excluiran i patentabilidad de cuaiquier
inih dida en
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4. Métodos para el tratamianto dei cuerpo
humano o snimal, para cirugia, terdpia o
diagnéstico para ei cuarpo humarno o animal,
no serdn considerados como invenciones
susceptibies de  aplicacidn  Industriai
conforme a lo que sefiaie ol pirrafo 1. Estas
disposiciones no serdn aplicables a
productos en particuiar, susutancias o
composiciones, ni a ios aparatos o
Instrumentos pare ser utiizados en aiguno de
estos mélodos.

art. 8

Lo siguiente no podrd ser materia de una
patenta:

8) invenciones cuya publicscién o produccién
saa contraria al orden ptibiico o a la moral,

b) variedades de piantas que se encuentren
bajo la proteccién de la Ley de Proteccion de
Veriedades de12 de marzo de 1975;

c) variedades de animaies,

d) procesos esanciaimenta biologicos para ia
produccion de plantas o animales.

2. Las disposiciones sefiaiadas en ios incisos
b, ¢ y d anteriores, no serdn apiicabies a los

susutencia o p p
jos UMtimos adeiantos si es usada en ios
melodos previstos por el articuio L 611-16,
en ese caso no serdn comprendidos dentro
deios Gitimos adeiantos de ia técnica

art. L 61112

Cuando la primera presentacidn sea hecha
en un Estado que no forma parte dei
Convanio de Parls, no serd posibie garantizer
ai derecho da prioridad considerado en tal
solicitud, teniendo efectos equivaientes a los
que sa puedan proporcionar por ia
Convancién de Paris bajo condicionas
similares @ menos que ese Estado conceda
un derecho de prioridad equivaiente en base
@ la primera solicitud francesa, europea 0
internacionai en Ja cual Francia sea
sefalada.

ot L 61113

Para ia aplicacién de lo sefiaiado por ei
anlicuio L611-11 ia divuigacién da una
invencién no serd considerada en ios dos
casos siguientes:

microbioiégicos o a ios produclos

8. eiios.

et 6

1. Una invencién serd considerada como
nuava si no forma parte de los Uitimos
adelantos.

2. Los ditimos adelantos comprenderdn
cuaiquier cosa que esté disponible en Espafia
o en ei extranjero por descripciones oraies ,
ascrilas por usos o por cualquier otro medio,
antes de ia fecha de presentacién de ia
solicitud de la patente.

3. Adicionaimente, el contenido de ia soiicitud
de patente o modeio de utiiidad presentada,
en la cual ias fechas de presentacion son
fechas da prioridad, refiriendose a lo
sefiaiado en en parrafo anterior, si son
publicadas después de esa fecha, seridn
consideradas dentro de los Ultimos adeiantos



- si eslo ocurre sels meses previos a la
presentacion de s solicitud,

- 8 l8 divulgacién es resultsdo de uns
publicacidn, después ds la fechs de
presentacion, si cusiquiera de los dos casos,
fueron directe o indirectamente debido

8) un verdaderc sbuso al solicitante 0 o su
representante legal,

b) & hecho de que e solicitante o su
representante legal hayan dispussto de la
invencién dentro de uns exhibicién oficial
reconocida intenacional o nacional, de
acuerdo con los términos sefialados en la
revisién del convenio de Paris del 22 de
noviembre de 1928

De cualquier modo, en ol caso anterior, la
exhibicién de la invencién debers ser
declarada en @ momento en o cual ses
presentada ls solicitud y deberd presentar la
sprusbas dentro de los tismpos seftaiados y
bejo las condiciones seflaisdes por e
regulacion.

art. LO11-14

Una invencién seré considerada qua contiene
un sdelanto inventivo, si se refiers a un
adeiento en la técnica, si no es ovio para una
persona especiaiizada en la materia, si el
estado de le técnica ademds incluye los
documentos seflalados en ol pérrafo tercero
del ant. L811-11, tales documenios no serdn
considerados en la decisién, y de todos
modos serdn considerados como un adelanto
Inventivo.

ort. L811.48

Una invencién seré considerada como
susceptible de aplicacién industrial si esta
pude ser utilizeds o hechs en aigin campo
de la industria, inciuyendo la agricultura.

art. L811-19

Métodos de tratamiento del cuerpo humeno o
animal para cirugle o terépia y métodos de
diagnéstico qua seen practicados en el
Cuerpo  humano o animai no serén
considerados como invenciones susceptibles
de eplicacion Industrial, conforme a lo
establecido por of art L 611-10. Estas
disposiciones no  serén  aplicables @
productos, a susutancias 0 composiciones en
particuler que sean aplicadas por alguno de
ostos métodos
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antT.

La divulgacién de una invencidn no se
considerard para determinar los Ultimos
adeiantos, si esto ocurra durante los seis
previos a la presentacidn de ia solicitud,en el
Registro de Propiedad Industrial, y si es
debide 8 :

8) un evidente abuso an relacién 8! solicitante
0 8 su predecesor legal,

bjel hecho dal qua el solicitante o su
predecesor legal hayan dispuesto de la
invencién en una exhibicién reconocida
internacionalmente,

Cuando el solicitante presente su solicitud
decisrando que su invencién fue exhibide, y
confirma sus decleraciones, podré presenter
el certificado comespondiente dentro de!
periodo y condiciones sefalades en ests
reguiacién.

ant. 8

1. Se considerard que una invencién
represents un adelanto inventivo cuando no
resulte de los Ultimos adelantos, y que no sea
obvia a personas expsrtas en la materia.

2. Cuando los Ultimos adelantos incluyan
documentos taies como los sefislados en [a
seccién 6.3 anterior, estos no serdn
considerados, para decidir sobre la existencia
de un adeisnto inventivo

o,

Una invencién aserd considerada como
susceptible de aplicacion industrial cuando su
objeto pueda ser manufactursdo o utilizado
en cualquier forms para la industria,
incluyendo la agriculture.
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ant. L 61117

Lo siguienta no serd patentable:

a) las | } cuys pubiicacién o
axplotacién sean contraries 8 la poilticao ale
moral, en cuanto a la expotacidn de ls
patente esta no serd considerads contraria
solamente por que esta prohibida por ia ley o
pot |s regulacién

b) nuevas variedades de plantas que
comprendsn un género o0 especie que goce
de proteccidn instituida por o previsto en e
capitulo Il de el titulo Il de este iibro ralativo a
la nueva variedad de plantas

c) variedsdes asnimales o procesos
ssenciaimente biolégicos pars la produccién
de plantad o animales, estas disposicionss
no serdn aplicables 8 ot procesos
microbiolégicos o 8 los productos de elios

SEMEJANZAS:

México, Francia y Espaila, forman parte del Convenio de Paris, motivo por el

cual se encuentran grandes semejansas dentro de sus legislaciones de
Propiedad Industrial y en espacifico en cuanto a los requisitos de patentabilidad.

Por tratarse de (eyes que pertenecen al sisteme juridico latino al igua! que la
ley mexicana, consideran los tres requisitos positivos de patentablilidad que son
la novedad, aitura inventiva, que en este caso se ha denominado como adelanto
inventivo, asi como la industriabilidad de la invencion.
~ De igual forma dentro de estas dos legislaciones sen considera que no serd
patentable la invencidn que sea contraria a la moral, las variedades vegatales y
animales, procesos esencialmente bioldgicos,

Estas legislaciones sefialan que no se consideraran como invenciones los
descubrimientos cientificos, teorias matematicas, obras literarias y artisticas, as|
como los esquemas, reglas y métodos para la realizacion de actos mentales,
juegos o negocios, los programas de computacion

En cuanto al requisito de la novedad, ambas leyes al igual que la ley mexicana

establecen que cuando la divulgacién de una invencion sea realizada dentro de
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una exhibicidn internacional o nacional, esta no afectara la caracteristica de la
novedad de la invencion siampre y cuando esta se lleve a cabo dentro de los

plazos sefialados para este caso.

DIFERENCIAS:

Por lo que respecta a las variedades de plantas, la lay maxicana safala al
igual que lla ley espafiola y francesa que esta ciase da invencionas, podrén ser
objeto de una petents, ia diferencia estriba en que an el momento en el que
nuestro palis forma parte del Tratado de Libre Comercio para América del Norta
(TLC), las variedades da plantas podrén sar objeto de protaccion medianta una
patente.

En las legislaciones antes sefialadas, no se hace mencién respecto de la
yuxtaposicion de las invenciones conocidas, y por lo tanto estas podrén sar
consideradas como invenciones, pero s! consideran qua no srén invenciones las
presentaciones para informacion. )

En cuanto a los témminos para la presntacion de las invencionas en
exhibiciones Iintemacionales o nacionales, la ley mexicana sefiala como tal doce
meses, mientras que en Ia ley espaiiola y francesa se establece ol plazo de seis
mesas,

Es momanto de hacer mencién sobra la legislacién da Propiedad Industrial
dentro del sistema juridico germénico , el cual forma parte de los sistemas
juridicos de tipo romano.
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SISTEMA JURIDICO GERMANICO

LEY DE PATENTES DE ALEMANIA
(Order Conceming Patent Aplications,
nov. 12 1988 )

PARTE|
Las Petentes
seccones 125

1. 1 Las patentes se concedrdn pare cusiquier
invencién que sea nueve, susceptible de aplicacién
industriai y que represente un adelanto inventivo.

2 lo siguienta no serd considersdo como invencion,
de acuerdo con lo sefialado en ia subseccion 1

1.- descubrimientos cientificos, teorfas y métodos
matemdticos,
2.- creaciones estétices

3. etquemas, reglas métodos para la raaiizacién
de actoe mentales, juegoe y negocios y programas
de computadoras

4.- presentaciones para Informacidn

3. Las disposiciones de la subseccién 2 excluirdn
de patentabilidad unicamente a los siementos o
actividedes anteriormente sefialadas como tales.

4. Las petentes no se concederan respecto de:

1.- invenciones cuya pubiicacién o explotacién
pueda sef contrarie of orden publico o & la moral,
con {al que ie explotecién no ass considerade
como contraria por que simplemente es prohibide
por la lsy o la regulecién.  El primet pérrafo no
oxcluye del otorgamiento de una patente a las
invenciones sefiaiadas dentro de is seccién 50 (1)

LEY DE PATENTES DE SUIZA
(Federal Law on Patents for
inventions of june 25, 1954, as
revised on december 17 1976)

PARTE |

Provisiones Generales

CAPITULO I}

Condiciones  para  obtener

patentes y efectos de las patentes
A Invenciones patentables

| Condiciones Generales

1. (1) Patentes de invencion serdn
concedidas pars invenciones nuevas
aplicables en la industria

(2) Las manifestaciones siguientes
fetpecto de los CGitimos sdelantos
(seccién 7) no serdn consideradas como
invenciones patentables

(3) las patentes serdn concedides sin la
gerantia npor parte del estado.

Il Casos especisles ’

Las patentes no serdn concadidas para
las nueves variedades de plantas, o
azes animales, 0 procesos
ssenciaimente biologicos para producis
nuevas variedades de plantas o animates,
procesoso microblolégicos y productos
obteneidos mediante taies procesos serdn
patentabies.

B. Invenciones excluidas de la
patentabilided.

2. Lo siguiante no serd patentable:

¢) invenciones cuya pubiicacién o
implementacidn sea contraria ! orden
publico o o ia moral;

b) mitodos para cirugls o tratamiento
terapdutico y de diagnostico aplicables al
cuerpo hmano o al cuerpo de los
animales

E. Novedad de Ie Invencién

| Ukimos edslantos

7. (1) Una invencién que no este inclufda
dentro de los Gitimos adelantos podré ser
considerada como nueva.
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2.- variedades de plantas o animales, o procesos
esanciaiments bioibgicos pars ila produccion de
plantas o animales.

Estes disposiciones no serén aplicabies a los
procesos microbloidgicos © a los productos
obtenidos de elios, para iss invenciones de
veriedades do plantes de las cusles sus especios
no estén incluidasa dentro de ls liste anexa 8 le Ley
de Proteccién de variedades de pientas o para los
procesos de produccion de tales variedades.

3. (1) Una invencién seré considerads como nuev
si no forma parte de los Gitimos sdelantos. Los
Ultimos  adelantos comprenderén todos los
conocimientos diponibles pubilcamente, por medios
escritos o descripciones orales, por usos o por
cuslquier otro medio, antes de is fecha pertinente
para |a prioridad de ls solicitud.

(2) adicionaiente, ¢l contenido de las siguientes
solicitudes da patente, de ias cusies 88 tuvo una
priorided anterior y fueron pubiicadas unicamente
despuds de ia fecha pertinente para ia prioridad de
la solicitud posterior, serdn consideradas dentro de
los Uitimos adelantos:

1. solicitudes nacionsies, como originalmente se
presentaron en |a Oficine Alemans de Patentes;

2. solicitudes europess que originaiments fusron

(2) Los dlimos adeisntos consistirén en
todas ia cosas que sean eccesibies al
publico anteriormente a la presentacion
de la solicitud o @ la fecha de prioridad,
por medios escritos © descripciones
orales o por ls préctica, o por cusiquier
otros medios.
7a. Una Invencién no se considerd como
nueve si, mientras no se incluyé  dantro
de los ultimos sdelentos, e sujetc para
patentes concedidas en Suize sere vaiido
como resuado de una presentacién
anterior, o disfrutando de una priorided
anterior.
Tb. Cusndo una invencion se haya hecho
accesible al publico durante fos seis
meses anteriores 8 la fecha de |a soiicitud
0 a la fecha de prioridad, esa divulgacién
no serd inciulda dentro de los Uitimos
adelentos cusndo ésta ses resultado
directa o indirectamente de:
8) un abuso manifiesto en elacion ai
soiicitante o & su predecesor legaf, o
b) ¢! hecho de que el saiicitante ¢ su
prodscesor iegal hayan dispuesto de ia
invencién en una exhibicidn oficisimente
reconocids conforme & lo
seflaiado en s Convencién del 22de
noviembre de 1928, concerniente 8 las
exhibiciones internacionales, cuando ol
hecho fua deciarado al tiempo de la
tacion y se ftengs suficiente

competencia de otra eutorided, sigulendo la
proteccion que se concede en ia Republica Federal
Alemana, bajo las bases de la solicitud para una
patente auropea o una soiicitud internaciona! y no
debera de cumplir con lo dispuesto en el articuio
158(2) de la Convencion Europea de Patente;
3.solicitudes internacianeies bajo (o esteblecido por
el Tratado de Cooperacion en materis de Patentes,
siendo originalmente presentada en la Oficina
Alemena de Patentes.

evidencia como soporte dentro dal
término requarido.

7c. Sustancias o componentes los cuales
estan incluldos como taies dentro de los
ultimos adelantos, o son el sujeto de un
derecho de prioridad, pero en ios cusies
no se conocieron  esas condiciones
con respecto @ os usos para Ia
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Si ls priorided de une solicitud se bass en is implementacién de métodos de cirigis o
raclamacion de is priorided de uns solicitud tratamiento terapeutico o de diagnéstico
anlerior, ls frase 1 Unicamente se splicarh pars (Seccién 2 (b) ), serdn consideradas
oxcontar of contenido de e solicitud en cuestion si como nuevas, Unicamente pars tales
no excede del contenido de I solicitud anterior. Ls usos.

solicitud de patente bejo Is frase 1, péirafo 1, de ls
presents subseccion, en ia cus! se considerard s
sujeto para ls decisién bajo 'a seccidn §0(1) o (4},
sordn considersdos como publicadss desde o
vencimiento de log dieciocho meses sigulentes 8 eu
presentacion, .

(3) Las disposiciones de lss subsecciones (1) y (2)
no excluiren de patentabilidad algunas sustanciss o
compasiciones, comprendides dentro de los Uitimos
sdeiantes por ser utilizedos en los métodos
previstos en e seccidn §(2), disponiendo que ese
uss pars cusiculers de los métodos referidos en
088 subseccién no eetén incluldos en los Uimos
adelsntos.

(4) para {os solicitudes de Is subseccidn (1) y (2) la
divuigacion de las invenciones no serd considersda
como tal of esto ocurrié no sntes de los seis meses
snteriores & Is presentacién y i fue consecuencie
de.

1. un evidente sbuso en relacion 8l inventor o de su
fegal pradecesor, o

2¢} hecho de que e solicitente o su predecesor
isgal hayan dispuesto de s Invencién en uns
exhibicion nacionsi o (ntemacionsl reconacids,
conforme & lo establecido por Is Convencidn de
Exhibiciones Internacionales firmada en Paris & 22
de noviembre de 1928

La frase 1, pbrrafo 2, de ls presente subseccién no
serh aplicabls, unicaments cuando la presentacién
de le soilcitud de ess invencion fue presentads, y el
certificado de apoyo es presentado con cuatro
posteriores & |s prasentacion.

Lo sxhibicién 8 que se refiere la frase 1, pérrsfo2,
seré publicads por o Ministerio Federal de Justicia,
on ol Digrio Oficigl. (Bundesgesetzbiatt)

Se considerard que una invencion representa un
sdelanto inventivo 81, no se considers dentro de los
Gtimos adelsntos, y si no es obvis pare una
pefsons especializade en (o materie. 8i tos Glimos
sdeigntos incluyen deacumentoa con o significado
de lp seccidn 3 (2), esos documentos no serén
congiderados en le desicion respecto ¢ es un
adelanto inventivo.

$ (1) Una Invencidn serd considerads como
susceptibie de apiicacidn industrial si puede ser
olaborada o utilizada en cuslquier campo de la
industris, incluyendo la sgricufturs.
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(2)Métodos para el tratamiento del cuerpo humano
o animel para cirugls o terdpis y métodos de
diagnostico practicados en ol cuerpo humano no
serén consideradas como invenciones las cuales
s0n susceptibies de aplicacion industrial, conforme
al lo setablecido en le subseccion (1).

Estas disposiciones no se eplicsrdn o los
productos, en particular a les susencies o
composiciones, para ser utilizades en siguno de
0808 Métodos.

En ambas leyes al igual que en ia Ley Mexicana, se establece que los
requisios para la obtencion de una patents son:

Novedad

Alturs inventiva

Industrislizecién

De igual forma se establecen ciertos requisitos negativos, los cuales deben de
estar ausentes en la invencion que se desea patentar.

Se considera que los métodos clentificos, creaciones estéticas, variedades
vegetaies y animales quedan fuera de la proteccidn de las patentes, Iss invanciones
que sean contrarias al orden publico y a la moral, de iguai manera quedan fuera de la
proteccién de las patentes.

En cuanto a ia novedad, se estabiece en ambas leyes que ésla existré
siempre y cuando s invencion no este considerada dentro de los Uitimos adelantos de
la técnica, por lo que se refiere @ la pérdida de éste requisito, ambas legislaciones
determinan ol igual que en nuestro pais, que la divuigacion de la invencidn trae como
consecuencia la pérdida de la novoﬁad, existiondo las mismas excepciones que
sefiala nuestra Ley respecto de la divuigacion de la invencion
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€l derecho de prioridad que establece nuestra legislacion, se oncuontra
presente en ambas legisiaciones con semejantes condiciones & las establecidas por la
Ley de la Propiedad industris).

La Ley de Suiza es mds breve en cuanto a las disposiciones relacionadas con
las patentes, en tanto que la Ley de Alemania contiene un articulado mads amplio
respecto de la materia.

Una gran diferencia que se presenta dentro de este sistema en relacién con
nuestra legisiacion, estriba en que dentro de la Ley Suiza se contempla la situacidn de
que las patentes serdn concedidas sin que ¢ Estado otorge garantia siguna, mientras
qQue nuestro pais o simple hecho de que la patente sea concedida por parte dal
Estado significa que los derechos del inventor se encueniran protegidos y
gerantizados por la propia Ley.

Aun cuando estas leyes pertenecen a una sistema juridico diferente al que
nuestro pais pertenece, dan gran importancia @ las patentes y por ende a los
requisitos de patentablidad, ya que ambos paises forman parte del Convenio de
Paris, motivo por of cual se encuentra gran similitud con nuestra Ley.

Es momento de hacer o andlisis del Ultimo de los sistemas juridicos que
pertenecen @ Sistema Juridico de tipo Romano, siendo éste el sistema juridico de
tipo Oriental.
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SISTEMA JURIDICO ORIENTAL
LEY DE PATENTES DE LA LEY DE PATENTES DE JAPON

REPUBLICA POPULAR DE CHINA {Law of Industrial Property october
(The Patent Law of the pecple's  1988)
Republic of China and Economic and
technological exchange with foreing CAPITULO
countries) Patentes y solicitud para las

patentes

CAPITULO W
Requisilos para el otorgamiento de
ios derechos de patente

ot 22.- Para que pueden otorgarse los
derechos de patente por cualquier invencidn
o modelo de utilidad, deberd tener cardoler
de novedaed, carécter inventivo y eplicebilided
préctica.

La novada significa que, con anteriorided a
la fecha de presentacidn de |e solicitud, no se
ha divuigado ninguna invencién o modelo de
utilided igénticos en publicaciones hechas en
ol paia 0 en of extrenjero, ni se ha utilizedo

publicaments o dado a canocer 8l publico por
8lgun otro medio en el pals, y que ningune

otre persons ha presentado con anterlorided
snte ls Oficing de Patentes une solicitud en
que se describa una Invencién o modelo de
utilidad idénticos y que se hayan publicado
despuds de dicha feche de presentacion.

Ei cardcter Inventivo significa que, en
comparacién con s tecnologle existente
antes de ia fecha de presentacitn de ls
solicitud, s invencién posee elementos
importentes en cuanto a su Sustancis y
represents un progresc notable, y que el
modelo de utilidad posee elamentos de
sustencia y representa un progreso.

(Patentabilidad de |as invenciones )

28 (1) Cualquier persons Qque hays
reslizado una invencién ls cusl e
splicable en |a industris puede obtener uns
patents, exepto en los sigulentes casos.

1) Invenciones que fueron conocides
publicamente en . Japdn antes de |e
presentacion de la soiicitud.

Il) invenciones que fueron preducldss
publicaments en jspon antes de s
presantacién de la solicitud

) Invenciones que fueron descritas en
publiceciones distribuides en Japén o an
cualquies otra parte antes de s
presentacion de la solicitud de la pstents.
(2) Cuando une invencién se pueds realizar
faciimente antes de la presentacion da ls
solictud de s patente, por uns persona que
s08 perito en la materia y las cusies esten
previstas en los pérrafos de la subseccion
(1) no serén concedidas

20 (bls) (1) Cusndo se reciame una
solicitud de patente pare una invencién o
sparato identico ( exciuyendo une invencion
© aparato reslizado por la misme persons
como inventor) debera revelar an les
especificaciones o en los dibujos originaies
los atributos, de acuerdo con las otras
solictudes las cusles fueron presentades
primero y pars las culses st dispusc fusran
sbiertas pars una inspeccién publics (
Kokal) o is publicacion posterior sl examen
(Kokoku) fue efectusds despues de la
presentacién de ia solicitud, ls patente no
sera concedida para las invenciones que no



La aplicabilidad practica significa que la
invencidn o modelo de utilidad puede
reslizarse o utilizarse y puede producir
resultados efectivos.

art. 24.- La invencidn-creacidn parala cual se
solicite une patente no perders su cardcter de
novedad porque haya ocurrido. dentro da les
seis meses precedentes & la fecha de
presentacién de le selicitud. algune de los
hechos siguientes:

1) Que haya sido exhibida por prmers vez en
une exposicién internacional patrocinads o
reconocide por &l Gobierno chino:

2) Que se hays hecho plblice por primera
vez en una reunién scadémice o técnica
organizada conforme a les disposiciones;

3) Que heya sido divu:gada por cualquier
persona sin &l consantimiento del solicitante.

art 25.- No se otorgardn derechos de patente
an los siguientes cases:

1) Por descubrimientos cientificos.
2) Por principios y métodos destinados
activided de intelectuaies;

3) Por matodos de diagndstico o tratamiento
de enfermedades:

4) Por slimentos, bebidas y condimentos;

5) Por productes farmacéutices y sustancies
farmecduticas ebtenidas medisnte
procedimientos quimicos;
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estén consideradas en la seccion (29) (1).
Sin embargo estas disposiciones no serdn
splicables cuando al tiempo de la
presentacidn de la solicitud el solicitante de
otra patente o modeio de utilided ses la
misma pefsona .
(axcepciones a la falte de novedad en las
invencion )
30(1) en ol caso da las invenciones lasa
cusles se ancuentren baje slgune de ios
parrafos de [a seccion (20) (1) of motive de
que 8l selicitante tenge darecho de eblener
una patents, se basard en qua el
oxperimente
hays side realizado o pressntedo en una
pubiicacién impress o haya side realizedo
en un estudio por parte de un cusrpo de
ciontifico designados por el Director
Genarel
de ls Oficine de Patentes, se considerars
como no comprendide en los pérrafos
referides para tales casos si la solicitud es
presentada dentre de les sels meses antes
de |a primera presentacion tal invencidn sa
encontrerd considerade dentro de esos
pérrafos.
(2) Pare ol caso de invenciones que se

.encuantren dentro de alguno de los parrafos

de |a geccion 20 (1), si la voluntad de la
persons que obtuvo les derechos da la
patente es contraris 8 lo que sefiala ls
subseccion anterier selo sa apiiceran las
dispeciciones cuande tel persens haya
presantado le solicitud antes de la primers
presentacion.

(3) En o caso de invancionss que se
encuentren bsjo siguno de los caso
pravistos

on la seccién 29 (1) y por alguna razén la
psrsona que tiene derechos, la exhibi6 en
algune presentacion reslizada por el
Gobiarne o per cuaiquier ofro Estado e en
cualquier otra presentacion que haya side
designada por el Director Ganerel de la
Oficina de Patentes, ¢ an una presentacion
Internacional dentro del Tarriterio o en
algln pala que forme parte del Convenio de
Parls, y dicha presentacién haya sido
reslizada per una persone autorizada para
tales casos ¢

por una persona designade por el Diractor
General de la Oficing de Patentas
Gnicamnete se splicerd la subseccion (1) si
la solicitud se presenta seie meses antes de
que se hubiese presentado por primera vez
la invencién.



8) Por variedades snimales y vegelales;
7) Por sustanciss oblenidss medisnte la
transformacian nuclesr.

Podrén otorgarse dereches de patents de
scuerdo con las disposiciones de este Ley
por los procedimientos utilizedos pera
producir tos productos mencionados en los
puntos 4 &l 6 de! pécrato precedents.

art. 26.- Al solicitsr una patente de invencién
o de modeio de utiiided deberdn prasentarse
una peticién, una descripcidn y w resumen,
a8l como iae reivindicaciones.

La peticidn deberd indicer el titulo de e
invencién o modelo de utilided, ol nombre del
inventor o creador, e nombre y domiciio del
solicRente y otras informaciones conexas,

L8 descripcion daberd exponer 19 invencién
0 ‘modeic de Utiided en forme
suficientements clars y compiels pere
permitir que una persona del oficio en o
campo tecnolégico correspondiente pueds
sjorcerls;,  deberdn  presentarse . dibujos
cuande resuften necesarios.  Ei resumen
deberd exponver brevements los principales
slemaentos técnicos de s invencién o modelo
de utilided.

Les relvindicaciones deberdn estar
fundadas an is descripcion y deberdn indicar
of aicance ds la proteccion de la patenta qus
38 solicits.
art. 28.- ia fecha dd presentacién serd Is
fecha on qus ia Oficina de Patentes haya
recibido i solickud.  Si dsta se envis por
carreo, ia fecha de presentacion sark la feche
del snvio indicad en of mataselios postel.
ot 20.- Cuando cumlquier  solicitante
odranjeco - presente  una  soliciud en
Ching dentro de los 12 meses siguientes a la
fecha on que haya prasentada por
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{4) Cusiquier persona que desee que ia
solicitud que seftala la subseccion (1) o las
anteriores subsecciones an reaicién a e
invencidn pare ia cusi demandd una
solicitud de patente, podré someter su
declaracién por escrito al Directar General
de ia Oficing de Patentes simutanesments
con la solicitud de

patente, con treints dias pare fa
prosentacién de is solickud. Tambidnpodié
someter & consideracién del  Director
general de s Oficing de Patentes un
documanto de prusbe de esa invencidn
deciarada en g solicitud, fa invencith se
encontrarg  bejo lo  prevista por e
subseccion (1) o las  enteriores
subsacciones.

{invenciones no Patentsbles)

32. Lss siguientes invenciones no sefdn
patentables de acuerdo con 10 que seflale ls
seccidn 29

f) invenciones de sustancias
manufacturadas para is transformacién de
of ftomo;

U) invenciones que sean contrarias 8i orden
publico, & la moral o a la salud piblics.



primera vez una solicitud de patente en un
pals extranjero por una invencién o modeio
de Wtilided idénticos, o dentro de fos sais
meses siguientes a la fecha en qua haye
presentado una solicitud de patente en un
peis extranjero por un dibujo o modelo
idgéntico, podré de conformidad con cualquier
acuerdo celebrado entrs o pels ol que
pertenazca y Ching, 0 con cuaiquier
tratado intenacional en que ambos paises
8080 partes, o sobre le base del principio del
reconocimiento mutuo  del derecho de
priorided, gozer de un derecho de priorided
por ol cual se considersrd como fechs de
presantacion la fechs on qua ea hays
presentado s primers solictud en el pais
edranjero,

Cuando o solicitante invoque un derecho
de priorided y se hays producide siguno
deios hachos enumerados on ol ant. 24 de
osta Ley, ol piazo de priorided se conterd o
partir de la fecha en que haya tenido luger tel

hecho.
ot 30- Todo solickente que invoque o
derecho de priorided deberd formuler ung
declaracion escrita ol presenter su solicitud,
indicendo is fecha de presentacion de ls
solicitud anterior en ol
pals extranjero y ¢l pais en que se presentd
@80 solicitud, y presentar on un plazo de tres
meses une copie del documento de solicitud,
certificads por la eutorided competente de
80 pals; sl ol solictante
omite formuler la decisrecion escrite o no
presenta o documento dentro dei plazo, se
tendrd por ni invocedo o derecho de
jorided

pti .
ant. 34.- Si ls Oficine de Patentes, después
de recibir una petents de invencién, si
ofectuar un examen preliminsr, compruebs
que la solicitud se encuentre en conformidad
con loe requisitos de le

presenta Ley, publicard le solicitud dentro de
los 18 meses siguientes & la fechs de I
presantacion. A pedido del solicitante, ls
Oficine de Patentes podré publicar antes le
solicitud.

ant. 35.- ‘A pedido del solicitants de una
patente de invencién, formulado en cualrquier
momento dentro de los tres sfios siguientes &
la fecha de presentacion, la
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Oficina da Patentes procederd al examen de
fondo de !s solicitud. Si el solicitante, sin
razédn que lo justifique, no pide el examen de
fondo dentro del plazo, se le tendré por
desistido de Is solicitud

La Oficina de Patentes podré proceder por su
propis inicistive al axamen da fondo de
cualquier solicitud de patente de invencién
cuando lo estime necesario.

ort. 30.- Si se comprusbe, despuda del
examen de fondo, que no existen causas para
deneger une solicitud de patente de
invencién, 18 Oficina de Patentes dicterd
decisién y le anunciard y  notificars al
solicitante.

art. 41.- Dentro da los tres meses contedos
desde la fecha del anuncio de una solicitud de
patente, cuaiquier persona podré formular
ante la Oficing de Patentes, de conformidad
con las diversas disposiciones

da la presente ley, une oposicién & esa
solicitud. La Oficine de Patentes envierd una
copia de |a oposicién sl solicitante, & ls qua
dste deberd responder por escrito dentro de
los tres meses siguientes o Is fecha de su
recepcion, i no se presenta ls

respuesta escrita dentro del plazo sin razén
que lo justifique, se tendré por desistido al
solicitante

ort. 42.- Si la Oficine de Patantes, previo
examen, compusba que !a oposicion esté
justificeds, dictaré decisién denegando le
solickud y notificers al opositor y al
solicitante.

art. 43.- La Oficina de Patentes establecerd
uns Junts de Reexamen de patentes. Cusndo
ol solicitante no esté conforme con la desicién
de la Oficina de Patentes que haya rechazado
ls solicitud, podré pedir, dentro de los tres
meses siguientes a ls feche de recibo de Is
notifica

clén, su reconsideracién por la Junta de
Reexamen de patentes. La Junts de
Reexamen de patentes, previo resxamen,
dicaterd decisién y la notifacard al solicitente
8i ol solicitante de una patente de invencién
no esté conforme con la decisién de la Junts
de Reexsmen de Patentes por la que se
deniega la solicitud de reexamen, podré
entablar, dentro de los tres meses siguientes
ol recibo de |a notificacidn, una eccidn judiclal
ante of Tribunal del Pusblo.

Lae decisiones dictades por la Junts de
Resxamen de Petentes respecto de los
pedidos de resxamen referentes ¢ modelos de
utilided o dibujos o modeios, formulados por
of solicitante, no admitiran recurso.
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art. 44.- Si no se presents oposicién a Ia
solicitud de patente o [ oposicidn, despuds
de su examen, se declara infundada, la
Oficina de Pastentes  dictard  decision
otorgando los derechos de patents,

oxpediré ol certificado de patente y registraré
y anunciaré las indicaciones correspondientes

SEMEJANZAS:

La legisiacion China al igual que en México, establece en forma precisa cuales
son los requisitos tanto positivos como negativos de patentabilidad de los inventos, de
iguai forma establece en cuanto a la solicitud de |a patente, que ésta deberd contener
una descripcion, un resumen asi como las reivindicaciones de la invencion.

Por lo que respecta a ia fecha de presentacion la Ley de China sefiala que
cuando se trate de patentes que fueron sido soiicitadas en el extranjero, la fecha de
presentacion serd aquelila en la que 3@ presento por primera vez siempre y cuando
exista un Tratado Intemacional entre China y el pais de origen.

Mientras que la Ley de Japdn Unicamente safiala en forma expresa como
requisito para obtenar una patente a la novedad, pero por el hecho de pertenecer al
Convenio de Peris hay cierta similitud con nuestra ley. En cuanto a los requisitos

negativos ambas legisiaciones los seflala en forma expresa.

DIFERENCIAS:

La ley de China solamente refieja diferencia en cuanto a la terminologia en
tanto que la ley de Japén se puede mencionar que esta es muy concrela y poco clara
en cuanto alos requisitos de patentabilidad asi como en Io referente al procedimiento
para la obtencion de las patentes.
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Es momento de hacer mencién sobre un Sistema Juridico totaimente diferente

ya que no pertenecen al Sistema de tipo Romano, sino al Sistema del Derecho

Comun Inglés, los paises mds representativos en los cuales se aplica este Sistema,

son Inglaterra y lo s Estados Unidos.

SISTEMA JURIDICO DE DERECHO COMUN

LEY DE PATENTES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE NORTEAMERICA
(Title XXXV  Patents United Stales

Code.)
Adiclones de 1084

CAPITULO 10
Patentabilidad de !as Invenciones

Seccién 100
Definiciones

En éste titulo ui usan estas indicaciones:

8) El lérmino invencién significe invencidn o
descubrimiento

b) E! término proceso significa proceso, arte o
método @ incluye un nuevo usc de un procesc ds
conocimiento, méquines, manufacturas,
composicién de materia o material

c) El término Estados Unidos y éste pals significa
los Estados Unidos de América, sus territorios y
posesiones

d) Le palabra patents incluye no Unicamente la
patente, 8 quien emitié ie patents, pero sdio a ios
sucesores en el titulo de [a patents.

Seccién 101
Invencién Patentabie

LEY DE PATENTES DEL REINO UNIDO
DE GRAN BRETANA
(Patents act 1 and Patents act 2 1677)
Ultimas enmisndas para los derechos reservadas y
patentes acts 1988

Parte |

Nueva Ley doméstica
Patentabilided

Seccion

1. Invenciones patentables
2. Novedad

3. Adeiento inventivo |
4. Alicacion industrial ;
1 {1) Una patente se concederd unicamente para
las invenciones que cumpian con las siguientes
condiciones: !
8) la invencion aea nueva, |
b) represente o contenga un adelanto inventivo,

¢) que sea capaz de producirse en Ia industria,

d) ia garantia de uns patente no excluye da acuerdo
con las subsecciones 2 y 3 siguientesd en reiacién
a las invenciones patsntables sefialadas, las cuales
deverén de ser eleboradas de acuerdo a io
seflaindo en dste articulo,

2. Son deciaradas como no invenciones para lo
propuesto por éste articulo lo siguiente:

a) descubrimientos, teoris cientificas o métodos
mateméticos,



Quien quiers que invente o descubra 8igo nuevo y
Otil, procesos, madquinas, manufacturas, o
composiciones da materis o aigo nuevo y util
mejorando esos, podrd obtener une patents, por io
tanto 0 sujeterd s las condiciones y
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b) trabsjos de literstute, dramélicos, musicales o
srtisticos o cualquier otra creacion estélica de
cualquier clasa,

¢) esquemas, métodos o regles pare a apiicacién
decatos mentales, juegos o negocios o programas

requerimiantos de éste titulo. pars computadoras,

d) presentaciones para informacion
Seccién 102 Pars que una cosa sea considerada como
Condicionss para la patentsbilidad, ded y | ion deberd 8 o propuesto por este
pérdida del derecho articulo

Una persons podré sef titular de una petente 8
menos que:
) la Invencién haya sido conocida o utilizeds por
otra persona en éste pais, o presentads o descrite
on una publicacion en éste pals o en ol extranjero
antes de que ¢ solicitente la presents,
b) la invencidn fué patentads o descrita en una
pubiicacién de éste pais o en un pels extranjefo o
fué utilizada publicaments o vendids en éste pals
una aflo antes de la fecha de la solicitud en los
Estadoa Unidos, o
c) 80 haya abandonado la invencién, o
d) la invencion fué patentsda por primers vez o
causd patente o fud sujeto de un cedtificado de
invencion por el solicitante o su representante
iegal 0 se i asignd en un pals extranjero antes de
ls fecha de solicitud de (a patente en dste paia o o
certificado de invencion se solicitd 12 meses antes
de la solicitud en los Estados Unidos, o
¢} la invencidn fud descrita en una solicitud de
patante concedide en otro campo en los Estados
Unidos por ei solicitente, 0 en una solicitud
internacional, lienando los requerimientos de ios
phrrafos 1 2 y 4 de s seccion 379 (c) de dste
titulo, antes de que fuase aolicitada ls patents.
f) la materis del invento que se desea patenter no
fué realizada por éi
§) antes de ia solicitud, esa invenciéon fué reslizada
en éste pals o por que no la abandond, suprimié o
cancald. - Determinando la priorided dei invento,
esté sard considersda no soiamente respecto de
las fechas de creacitny ls practice dal invento.

Saccion 103
Condiclones pars la patentabilided

3. Una patente no serd concedida:

8) para una invencién de |a cual su publicacién o
explotacion hsgs suponer que fomenla un
comportamiento ofensivo inmoral o antisocial

b) pare aiguna variedsd animai o de plantas o
algin proceso esenciaimente bioldgico para la
produccién de animales o plantas, no para la
craacion de procesos microbiologicos,

4. Pars lo propuesto en ia subseccion 3 anterior no
soré  considersdo como ofensivo inmoral o
antisociai ¢i comportamiento Unicamente cuando
68 prohibido por una ley vigents en ei Reino Unido
0 on cuaiquler parte.

5. La Secretaria de Estedo podrd ordanar que se
cambien las disposiciones de la subsaccion 2
anterior con el propésito de mantenerse en
conformidad con el desarrollo de la ciencia y la
tecnologia y no dard tal orden a menos que sea por
escrito y ses aprobada antes por ef parlamento.

2{1)Noveded

Une invencién se considerard como nueva si no
forma parte de los Gltimos adelantos ténicos

{2) Una invencion serd considerada pers éste caso
dentro de lo Ulimos adelantos de la técnice,
cuando incluye toda la materis, (ualquier producto,
proceso, informacion acerca de uno o de otro)el
cual se realizo antes de ia fechs de presentacion de
1a solicitud de esa invencitn y estuvo disponible

s! publico de cusiquier modo en o Reino Unido o
on cualquler otro pais por descripcion oral o escrita
por usos o por cusiquier otro medio.
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Una patente no se obtendrd i la invencién no es
identificada o descrita como s establece on la
secclén 102 de dste titulo, ai las diferenclas entre
loe sujstos materie de ls invencién y le priorided
os tal de es0s sujetos como un todo teniendo que
o8 obvio al tiempo que fué hecha para una
persona que sea técnica en la materia

La patentabilided no serd negada por la maners en
que ia invencién see hechs.

La materis sujeto de la Invencidn sea desarrolieds
por otra persona la cust solicite la prioridad bajo lo
previsto en las subsecciones f o g de s seccién
102 de este titulo, no preciulré |a patentabilidad de
acuerdo con esta seccién, la demanda de la
patente fue hecha al tismpo que !a invenclon fud
realizda por ls misma persona.

Seccién 104
[nvenciones hechas en e extranjero.

En procedimientos de petentes en la Oficina da
Comercio y on la Corte, ol solicitante de una
patente, no podré establecer una feche de
Invencidn por referencia sl conocimiento o uso de
88 U otre actividad con resspecto ¢ un pals
extranjero excepto en o previsto en le seccion 119
y 385 de este titulo. Cusndo una invencion sa
hays reslizado por une persona civil o militar
mientras sy domicilio ses los Estados Unidos y
sirve on olro pals extranjero en coneccién con
operacionss en fevor de los Eatados Unidos, serd
sdtorizedo con los miamos derechoa de priorided
respecto de tales invenciones Iguaimente como si
80 hubleran reelizado en los Estedos Unidos.
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(3)Los (Rimos sdelantos en la técnica en el caso de
una invencién en la cual la solicltud de patente o
una petente relaclonada serdn considerados
tamblén como materis comprendida en la solicitud
de otrs patante la cual fus publicada en una fechs
poaterior 8 |a fecha de prioridsd de esa Invencidn,
oi satisface los sigulentes requisitos:

a) esa materis estuvo contenida en ls solicitud de
otra patents, y

b) la facha de prioridad de esa invencién es primero
que Ia de la invencién solicitada.

(4) Para lo propuesto en asta seccién la divulgacion
de la materia que constituye una invencion se
pasard por alto en o caso de que una solicitud
ocurrs después de un perlédo de sels meses
Inmedistos & la fecha de pressntacion de ia
solicitud de una patente y:

8) la divuigacion fus obtenida llegaimente o por
sbuso de una confidencia por cualquier persons

b) la divulgecion fue hecha por (a ruptura de la
confidencialidad, por cualquier persone que obtuvo
ol secreto por parte del Inventor

¢) la divuigacion fue debido o 8 consecuencia de la
exposicién hecha por ¢l inventor en uns exhibiclon
Internacional y ei solicitante declare en (9 solicitud
que I8 invencidn fue exhiblda y también sefiale que
fue dentro del periddo . prescrito presentando
evidencias por escrito como aoporte de (a
declerecion acatendo las condiclones previstas

(5) ol la secclén de refarencia e! inventor incluird
referencias de algin propisterio de invenciones
enteriores

{6) En ol caso de que una invencién consista en
una sustsncia o composicion pera ser utilizada en
un método pera o tratamiento del cuerpo humano
o animal para citugie o terapia o para precticar
diagndsticos en ¢l cuerpo humsno o animai, o
hecho de que ia sustencla o composicidn forme
parte de los UNImos adelentos no Impedird que la
invencién cresda sea considerads como nueve si
los métodos en (08 que es utilizada (a sustancia o
composicién no forman parte de los Uitimos
edelantos
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3. Adelanto Inventive

Se Considerard que una invencién constituye un
. adelanto inventivo, si no es obvia para uns persona
¥ especisiizads en al materis, tomando an

consideracion sigunas matesias que formen pans

de los Utimos sdelantos an virtud de lo que sefala

la seccién 2 (2) anterior y desatendiendo la seccién

2(3)

4. Apiicacion industrial

1) sujeto @ Is subseccion (2) anterior, ung invancitn

serh considerada como capaz de producirse en la

industris, 8i puede ser reslizads o utilizads an

cualquier campo de la industris Incluyendo ls.

sgricuttura.’

2} ung invencion de un método de tralamisnto pase

# cuerpo humano o enimal, pars la cirugle o

terapis o para practicar un giagndstico en !

cuerpo humano o animal, no serd considerads

como aplicable en }e industria

3) Is subseccién 2 antefior, no impide a& un

producto consistente de una sustancia o

compasicién  considersdas como  capsz de

producirse en s indusirle puraments por que es

inveniada pare ef uso de tales métodos.

SEMEJANZAS:

At'm_ cuando ambas leyes partenecen a un sistema totalmente diferente, en
ellas se seflala en forma clara y concreta cuales son los requisitos tanto positivos
como negativos de patentabilidad de las invenciones ‘
DIFERENCIAS:

Estas ai igual que en ia ley de China Unicamente se presantan en cuanto a ia
terminologia.

Para finslizar con éste capitulo, hay que mencionar que Ia innovacion industrial
on cuaiquier pais depende de Ia integridad de su Sistema Juridico de Patentes,
afortunadamente, en contra de ia muy difundida tendencia hacia ls erosidn de!
Sistomn Patentario de hace aigunos afics, hoy en dia, se puede observar una
tendencia muy pasitiva hacis ef fortalecimiento de! Sistema de Patentes y por ende al
fortalecimiento de ios requisistos de patentabilidad de las invenciones.






CONCLUSIONES

PRIMERA.- Para que una patents cumpla con sus funciones sociales, es
indispensable que su concesion esté condicionada & cumplimiento rigumo de ios
requisitos de patentabilidad como lo son :

a) Ei proceso o producto debe basarse en una manera universaimente nueva de
transformar la materia o ia energia existente an ia naturaieza (NOVEDAD)

b) El proceso o producto debe de ser una creacién de algun ser humano y no ser
evidente para un técnico en la materia(ACTIVIDAD INVENTIVA O ALTURA INVENTIVA )

¢) Ei proceso o producto debe ser utiizado o producido en |a industria o en
cuaiquisr actividad productiva ( INDUSTRIALIZACION )

SEGUNDA - La NOVEDAD, en materia de propiedad Industrial, se considera que estd
presente en une invencién, siempre que fos conocimientos técnicos que se desean
patentar, no han sido publicados mediante cualquier medio de difusion, o blen no han
sido objeio de explotacion, ya sea dentro de nuestro pais o en el extranjero,

TERCERA .- La NOVEDAD, es una condicion objetiva, enciema un concepto

Cronoldgico ya que su existencia depende de que (a invencién se haya hecho publica o
no con anterioridad a ia fecha de presentacion de la solicitud de ia patente.

CUARTA.. ALTURA INVENTIVA, aste requisito esté relacionado, con la eiaboracion
mental necesaria para la obtencion del invento, ya que consiste en un proceso creativo,
cuyo resultado no es conocido publicaments, y no es evidente para un perito en Ia
materia.
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QUINTA.- INDUSTRIALIZACION, as la materializacién de los conceplos técnicos
deserrollados por el inventor (idea solucién), ello para que puedan ser producidos o
utilizados en cualquier rama de la actividad econémica, por ello las invanciones que
carecen del requisito de industrializacién, no representa ningin benaficio para la
sociadad y por io tanto no pueden sar protegidos a través da una patente ya que el fin
principal de un invento, as producir un aprovechamiento economico para el inventor y
represantar utilidad y progreso industriai para la humanidad.

SEXTA.- LAS CONDICIONES NEGATIVAS DE PATENTABILIDAD nunca deben de
estar presentes en una invencién que se desaa patentar ya que estas constityan ias
prohibiciones expresamente safaladas por la Ley de Proteccién a la Propiedad
Industrial.

SEPTIMA.- E! acceso a la proteccion patantaria astd impedido ai invantor, an razén da
que su invencién cae bajo alguna CONDICION NEGATIVA DE PATENTABILIDAD, la
cual necesariamente debe estar exprasamenta safialada por la Lay.

OCTAVA.- E hecho de qua la Legislacionas en materia de patentes haya sufrido
divarsas modificacionas a lo iargo de la historia, tiane como principal objativo al de
fortalecer el desamolio industrial y econémico dal pais, asi como e! poder estar a un nivei
mas compatitivo respecto de los demds paises dal mundo en lo referente a la propiedad
industrial. :

-

NOVENA.- Una solucién que se puede dar a! largo y costoso procedimianto para la
obtencién de una patente, seria e) hecho de qua los invantores conformaran un grupo de
patantes con el fin de que cada datarminado tiempo, se realice una mejora raspecto de
la patante originai, evitando asi solicitar una nuava patante.
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DECIMA.- En cuanto ala Ley de Proteccion a la Propiedad Industrial, cabe hacer una
critica respecto a la misma, ya qus no hace mencién de los derechos de que goza un
invantor cuando su invencion esté en trémite, circunstancia que origina una inseguridad
an o ambiente industrial, ya que este periodo es cuando mayor numero de
irregularidades se presantan en relacidn e los derechos de patentes.

DECIMA PRIMERA..  En cuanto a la publicidad de las patentes, s verdad que la
Ley seala que la Gaceta de (a Propiedad Industris! es ¢! medio e través dei cual se da
publicidad a todo lo relacionado con las patentes, pero también es cierto que en realidad
dicha publicacion tiene poca circulacion, o cual ocasiona que s! conocimiento del piblico
_ en lo relacionado con las petentes sea casi nulo y la feita de publicidad o conocimiento
de la misma dentro de un piazo oportuno, as ia principal causa de la invasién de las
petentes o bien de que el desconocimiento de las mismas ocasions que el costo de las
patentes see tan elevado como el precio del oro, siendo en realidad algo tan comun
como el agua.

DECIMA SEGUNDA.- La aperture comercial del pais en los Ultimos aflos deja
atris las décadas de proteccionismo que tuvieron los inventores mexicanos, después de
haber ansizado cade una de las diversas legisiaciones que estuvieron vigentes a lo
lergo de la historia de nuestra legisiacion sobre la materia, se concluys que ei programa
de modemizacion del Sistema de Patentas en México, ss basé en las ideas de otorgar
proteccién juridica a los derechos de le Propiedad (ndustrial de manera similar a la que
se ofrece en los paises industrislizados, @ la creacion de una infraestructura Institucional
Que otorgara esos derechos para contribuir a la modemizacion industrial, a la adhaesion a
Tratados Internacionaies y @ la actualizacion y modemizacion legisiativa.

DECIMA TERCERA.- En los Ultimos afos ha aumentado |a preocupacion por la
transferencia de tecnologia, |a cual es considerada como uno de los motores principales
en el desarrollo aconémico de cusiquier pais, de ahi que el crecimiento y dasarrolio
tecnolégico de un pais se mida @ través de su sistema de concesion de patentes, por ello
a mayor numero de patentes con las cuales se cuente efactivamente, mayor serd el nivel
de deserrdlio, les siguientes grificas muestran el hecho de que en nusstro pais tanto el
registro como le aprobacién de las invenciones mexicanas descendit respecto de las
patentes extranjeras, de ahl la necesidad de ir transformando la legisiacion que las

reguia,
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PATENTES SOLICITADAS EN MEXICO (1965-1994)

{Fuente IMPI cifras estimadas)

65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 94

PATENTES OTORGADAS Y SOLICITADAS EN MEXICO

(Fuente IMP cifras estimadas)

~&—~ SOLICITADAS
—&—OTORGADAS

Como se observa en la grafica N° 2, tanto las patentes otorgadas como las
solicitadas en México han ido aumentando, ello gracias a las diversas modificaciones y
adaptaciones que la legislacion en la materia ha sufrido durante los Lltimos afos, siendo
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astas consecuancia de 'a entrada de México al Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comarcio (G.A.T.T.), as! como resullado de la firma del Tratado de Libre

Comaercio para América dal Norta (T.L.C.). De igual forma, astas reformas, representan
para Estados Unidos y Canada que el hecho de registrar sus patentes en México les
rasuite més barato, adem4s de ser una da sus estratégias econdmicas.

DECIMA CUARTA.-  Los Sistemas Intemacionales de Patentes representan
beneficios econdmicos, taniendo algunos efectos como los incentivos del desarrollo
tecnolégico el cual es compartido por un fado por ef Titular de la patente y por el otro por
los usuarios de |a tacnologia o los consumidores de los productos que involucran las
nuevas tecnologias; por elio, es necesaria la divuigacidn de los Sistamas de Patentes
como instrumento de! desarrolio tecnolégico, si la divulgacion sucede con rapidez y es
utiizade en forma inmadiata la informacidn, el intarcambio de informecidn tecnolégica
que as esancial pare poder salvar las distancias que existen entre los diferentes paises,
tendrd como rasuitado e! fortaiacimiento de la capacidad tecnoldgica, con vistas a
adoptar eficazmente |a tecnologia exiranjara y genarar nueva tecnologia nacional, motivo
por el cual es de gran importancia para nuestro pais la celabracion de Tratados
Intamacionales en materia de Propledad Industrial.

DECIMA QUINTA.- La proteccion de las invenciones y por lo tanto de los
Requisitos de Patantabilided de los inventos, no estd ligada a un sistema social y
econémico determinado, sino que tiane su lugaer en paises de muy difarentes estructuras
politicas, socialas y econdmicas ya ‘que son considerados como instrumentos
fundamentales pare el fomento dal progreso tecnoldgico de un pais.

DECIMA SEXTA.-La proteccién lagal de los derachos de Propiedad intelectual,
principaimente de los requisitos da patentabilidad de los inventos, fomenta la inyeccién
tanto de flujos intamacionales de capitales, como de tecnologia de vanguardia, asi
mismo concede a los inventos |a posibilidad de recibir remuneraciones por la explotacién
de su derecho, como una recompensa por Su aportacién a 'a tecnologia, al comercio,
sdemas de impulsar 8 los craadoras intalectuales para que contribuysn con su afén
innovador, creativo, en beneficio final de la sociedad.



~ DECIMA SEPTIMA.-  Hoy sin dejer de der estimulo a los inventores, 86 reconoce
universaimente que el ejercicio de los derachos del inventor debe tener como limite el
interés de la colectividad y a la independencia econémica de un pais.



167




inshituio @

Mezicano I8

do lo !moluoa
ingusirial

" [ELUTT AT
e 04100 B ISR E 81 VTa .
L LUl LTI LT ‘et iy
XYL M
[ TIEN

tmstaait i covismaent ()

- -
nowetes ow
L

L]
B

Sty 63 S0 SoUN: 1 6. Spmws 20wRe 1 10090 Som s

omybs 106 Wi R 0 6 WP OO 1. AW -

- —os
i —— —
IRt e § NI N L WCee
.
- — -
QoL Lt 2 |
fd [ Ll
LI LT
LLLL LUL L L
[ e g o
P Bem & 4gs B 49t v apeie Gotnrte & Wl &y S0 W 2y 0
Pr o ¢ e s W 0 Y e B Pt e 1owrss & Qo) & S50 d Do) 4= 4 10w
| [ LAY T [ T LT TR L)
Y S T T [ T )

1 1 W

e T T

11888 4 it mpe

>y

T TTIY TR PR TRy p Sy 1 4 11000 00 1 O

I OX3NY



L) Pe BN i
.
.
[
. '
TR IO 30 RS 0 Femasty
* P | metp:
"
ol ’ "
- LY
—— ot owden L
—u 0O WL AL eRTE § TP, PV (AR IS, TR U 3 B B S M
ot v o e
PRIV G
- ol @ e 08 0 W eene Wi
g Frets 4 eawnsal 8 b it g e
g 1 R 10T 1 DS SN A S T 1 O PR Fesp
ULy ]
o~ m 19100 0 10000 5 2 mom 0 1P0N1E 0 QUi OE W00 # N W oo 18 |- PRSe
L1 TP R O B 1 ¥ Y S 00 1 P om = ¢ Bupeet brw 0 B Pelp o by e
L POUD 1A AP TG F IR (SRS 1R RIS SN B ¢ 0en 91 B8 Sl v
ey Rl DT L
9710 B VIS
. oty 19700 P uee e B e APes § brve
Ll Sprvuavinse
L% 2V} tonon w. ras
L2 LD L TR DT AL TR LI Tl Lo Dl ol ]
Ll O L T ) PRNT RO 11010 P P paluy g s Vet B ot e o MBS 11t S )
- L] B W pveh
- 0000 u 0wl 5 D) 0 § vy

L LT T )
L 1)

LI L1 ')
Ll

1ot & pomandt B & it B 00 o
LTI T T

inRisriionne

Vaaes Mo itn e
sl CIL AT DY L T

LT T
e mum it enite

s

L L R T T Ty T R B TR PRI R R O Py TENOTY TR T

i




V948G N0 D 14 MDY
WirdTrom o Ncec [ (I

SECOF! S S

“.'“ “OV'“N*‘_
L 0L o

LI I )

SOLICITUD DE INFORMACION

TECNOLOGICA OF PATENTES v e
OEFINICION DEL SERVICIO
OLICABA ESPECMCAMINTS BN | (BN OUE PAISIES) DESLA QUE 84 DESCRIPTONRS
QUE CONMRTE LA BUSOUSOA: SPECTUE LA BUSOUSOA:

0 maxco Cavsranwa
Oeua Orawvon
O esrwn  Oomas

AN QUE PEMODO DB AROS DESEA
QUE $€ REALICE LA BUSQUIDA:

CEJETIVO D8 LA BVEOUEDA: CLASIFICACION INTERNACIONAL

L )

AL SEAVICIO DB BUSQUEDA S8 CONSIDERA DE QUE TIRO:

UOGANF ICO NACIONAL T3 Consuta sotre daios trokog ¥icon 99 los ¢ pelonios 0¥ Sanco Ne-
ciongl 08 Puerses.
ICONTEANACIONAL ] Cangulls s0bre daios ditllog /<08 09 los documenius 98 pelentes del Bancos 0
D@0 Inemecionais SH00nbies.
ECNICA NACIONAL T3 Coneuta sotee i thercy de @6 paeries 08l 40 Nacio-
e Go Paenise.
CICA INTERMACIONAL T3 auncueses de informacion en reee 16cnices seoacficas.
OATOS OSL SOLICITANTS
WITTUCION:
DOMICILIO: c?
—————e e
POBLACION ¥ 81AD0: TELEPONO(S):

000 SONMMEINNG ¥ BS0) SIMIIND 4 GIPAT SISO 0 CXINIMACHT TICACE OINCA MEVETRM, AL A W 14 90D 1, OCL. QMG WIWLO C # e
[ TIE S X T RTOEL Y Y 1
WD wg s 2 (! L1 o 000 M IV AMETE 1L ANDIAN M

[ )
AW LY HRAR B NN
SRVRATEVE ) OF o\ uicT) i VD Vi ima & e 1.

T OXInv



CUECAHPA LA S0UCIFVD DL BEAYICIO

903 DL I1AVICI00 O

INSTRUCTIVO DE LLENADU PARA EL FORMATU 310:058

-origingl y cople—

{LOS 93paCIos BOMBINEUOS B0 PHE LSO BaCIu3vC Cu 1o Luacc:dn Gunwesl do Dusaiuly Tecnokgico D G O.T)

0 rgunianis G0 ne (i omenis ol ME © maiee [OpiAY do 1 buagueds Gesitinand i Marw Pany
POl 6 lon gu-enae BepEKioy Inuuu!-mﬂqcmmnmﬂ U-m”"
BV 0P Men 0 I, b+ o NS 0 MBIs) g 4e 1ob

Sorumenioy 90 9 utaist nbuinial onceaios 90 100N O MY mu s ks overotes W
0NN 1 FP OGN Bir g 104 LIS HN G0 g Lriqumda, B¢

710 00 1970 MO LORKEMING B89 19D 99 1 6cOMINdable 16ty § ig OPONrlS QuUB I audamenis lo
Ohecale 000 7. 570rke o uns aaueds pioie que rvd D Ml | GSRRAN o MG | o oo 80

OMETIO OF LA
Pasty:

PEMODO
OESCAPTONES

ORSEMVACIONE S

QUECa:

Uqun-rumochhmmwlwamlmb.dtw
[ T T v - o
nnw-b-umnmmm«mmuuuuumunmmuuunwu
PO on n g bl "ny
wmunnuumumuuwm

Dohne, 90 1y €030 100 pa'sbiat igves Qua Bosciben o) lomy & Melerd y S0vn 80 guis PR 16 DUsquide
© Uards 00 basor 60 Gt £<poedin DS 0048 ' 10 0991 /0 B Lalbioghe 60 Paleb 4 tieves @ Wegug
Pudds 87014100 1008 Mhermaciin o0IING! qus &8 S070ie D Irponanis pr ¢ 16 1000 Mociin et YOrvisie d¢
BUORUSEA. 00 GO I8 UMY 01 U8 B8 PRS0 O 100 199 ANON

L0000 T pvade ot oe " 40 wno # #1014 Leny ung e denct Ay
Mhm'«mdumum Ao 63 8 Matconen L W Ny Iv Vaiala pane m.wn-uu-u
Duigusdet HIBIECENLIR Mcivyon 6 Wile mactin 1orUpe/ 888 0N UAD BGIIES NIX!

B0GOT, 00 [T ] s busquede. it§ 09 v parodo ds
PRI Tty iiempisngio] giofulyapoticpiddaiotd
0igiining 0o ¢ Spas Gudes on 10i0saln ) Lpo €9 190VANENE QU0 40 GHPITON.

L0e sorve: [ Su patenies § Nivel nacieng & Iniprnacienel, o
05 100 GcTumaries, 0 G0LE. $4I00 Sdre PPN B3 (90 Sonie, VY,
Invrior ¢ BI0GAG0) B0N'0 lechp (ointud, publc acidn, Jiided v oicrpameses) | soles el

£ow 4ervicio 2 100h21 + Pivel pacingd A . - L]

£06100 8! romb: o 60 1 M4k b0, ITOITEe Ga10BERO. 316, 8 10 QUi PIENECE. I0 LON0 00 M0REAN o

[N -]
vt 0 h um »cwu-
i e, sRa pubR ot y oo
TECINCA [-]
: mvumnmmm&mo«w-mwmn
DATOS BEL OUEITANTE:
NOWQAE. €001 o mumie o S0l 3ol Aonig 00 ervitie
WENTUCION
9SO 1A PO D 2510 S0 00 BINCO 0900 HIDSC
ooucH NGty o RAPOD Epns IR COIOMS. C4I 08 PONS). PObIBtidN 1 911060 ) I1i¥onos
NOTAS:

£ aoleaanig purte 1 contiders MCOMIrS. Y SRun rOMInes. €808 HRKIVEOR § CUDRUAR OF)
NIMALOn Eun ¢ DLLCL10 40 srigher B los Wit o0 do 1o Dusscdn o0 1) /95420ein €9 sv borvisie 0
L2 ]

Pora ol viorme 00 woicid o Ivveveds @D G DT, oited b0 coste 0d:c0nel 0 M0Vt @ 00 B 0aUads
Isproduceon b hang 39 u\mm Compinios 8 T3 Copar 1oI0NaNl 18 SuUB prmee Sxvh o
S0Pt Mgl Un 100 BIRONY PO! CUNE DO

P10 et sobtey



INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO 210-043

=Qriginal y copia=—

108 03PUGI08 BOMUNBSS0S 0N PN VSO G200 09 @ Draccion Gunei st Os Desavrolio mv'fwgw-)

N de Lagwdenty.

THuiay.-

Nacion wied ¢
TWuio 19 & mvenclén.

Priorivas ‘eclameds..

Oficing Zamminsdore que 1001i2é o sxamen..

Oposiciam prassniade y Oposicién rasueits.

Apogeiaamie) -

Aneuos.-

INGGue 8 N® U8 01peaient® de 18 40nCaus Menk B 90 1a cult 30
G308 NOTE! Y 0 183UHETY ol 03 07N 08 10T Pracicacs on ¢
siewo

Eacnba o nombie gei tiuler qw 0 ece B ol documenio que 19
[0 <o fondo e s ealidn o
Inci:d & naCiONSIad 0ol Mute.

E%CIea 40 0310 dspacio 8 (AUI0 do 19 Invencion enciade e @
GOCLI=¢ MO (@8ullago del S1emen de tONGO praciicATo an ¢l astrae
"o

ANcIe 52 SOBMENtS CUBNTO 8 1§ $5AUK) ME1CHNS 8N 13 Quo 30
Gesen et valer at #x8Men 00 10NG0 BN 9 SXIANEO 30 Ny S
1C™S30 §1gund piioridad.

Oonce se presenid por prime:a vez 1 $0TCHud CONIINONGWNS
Focne 0g preseniacion oe 1 soictud onommvuu‘wun
Que '@ g SNgrea0

E8¢r L 09y & X deld oicing 5

109 Tg 030 de Ooowwononwndl 'lm) nuo [ ] ]
apner 00 koo, En caso de que 108 @ Olcme Europes %
Pater1on quien 10 18siz0, 80 09¢:0ws ORCng Euiopes 08 Paeres
INQe ME/CaNdO COn LN Cruz Bl an BF CA80 C¢ QUE 38 a3 MO
QNG 0POSION 8 18 CONCHNion de 1§ PEIIEE ¥ Bl 0118 30 1990MC 0
no.

£ 52100 8Qul 81 nomixe del con
N @ #10e0eN|d 08 1 BOICAUD MELCAND y Sy JOMCHIO CIId OV
ROUACHC ONOS.

Cus e KO que indKqueln} #xs) (s) 08 8 creseve
$0UC 40 0o SCOPIICIIN OO SXATEN DEKICHA0 80 o Gtranwg &
M58 ¢ON 4l MM | 98 CDIGH Y < CUBNTO $0 By Orasertace
COCHN § 18 CONCONON 00 18 DHOTES B8 hayd MO 19308

£} S0 035000018 3 NUMEND 2 40 rEBETS /8 $0I0 CUINDC 30 W ?
@ CIoumenio Que CI001L8 S1amen e 1030 prachcio

56 1700 ¢ GOCUMENI0 MBICA0O 0N I Cuandd (0dave T &
1954 £ .00cada la pplente 18l y omo se concedd

Cuavac i0s JoCUMeNIon 80812008 #3'¢0 80 LN WOM3 Clete B
5580 20 0OLEE Bnead (a1 KCUCS.Or 11802 BT8O DIVAD IHACCIOY
AT 2032 MPCENdo Con UG 's” 8 CL.OND locaiea30 & IaIG Ov
NCEC 4 0 0NOKECANDD on 1A ines I0CORI 3dB vVTed: 2 BMEris SO
8.9 30CLMENIC 08 108 punion 1. 2. & I COr1esP0Nde 1 g
LO¥ 39¢ amenios inc¢ados 8N 5) puesen susltuw 82). 3] y ¢ o
OCS™EN0 COMPIOLIONO J8! PNASEC 08 S1amen 08 londa

€1 0ocumanio ] puede ser BUN0 DOY COOA POJEr LMDie




SECOFIL)

DRECEIHN G I OF OF SR 1LEMA XIEQ
(e e wrpm ¢ mnn—s PR
SOLICITUD DE ACEPTACION

DE EXAMEN DE FONDO

LOYIRYLT RO

REALIZADO EN EL EXTRANJERO
{Astieuto 84 de 18 Ley de Fomento y
Proiece:dn dets Propedad indusiosl)

No DE EXPEDIENTE

TITULAR

NACIONALIOAD

TITULD OF LA INVENCION,

PRIORIDAD RECLAMADA
(PAS) FECHACE PAESENTACION
ge mee sho

{NUMERO DE SEN-E)

. OFICINA EXAMINADQRA EXTRANJERA QUE REALIZO BL EXAMEN

OPOBICION PRESENTADA v O )
CROSICION RESUELTA s O NO

APQDERARO(s):

co

[ - BN

Fanaryrvoie IR

ST et

ANEXOS

21 COPA CERY A ICADA DEL NCAULTADO DEL FAAMEN TE 1 ONDO
N COMACIRUFCALALE LA S01EItUD O PATTNIE ATRIOADA OB ICHO FYaviN

D 1} COPA CEATHICADA D LA MESOLUCION DICTADA EN EL VACCEOIMENIQ DE OPOSIZION

D A} TRADUCCION 81 [AF 8401 MECHA POA FEMTO TRADUSTNA ALIOAITADY. BE LES DOCL NS huugnos

NCEPALEANNCATADE L8 PALENTE CTONGADA ¢ IRADUCA:N AL J EPMOL NF SUS MR UL CA%INEE

I L-.} B CCMADE LA COMSIINTA LF IgCIMPCION PN LL BF 1IN CEHINA) OF FOnIAN S

LAV I L)

BT 7T R FONNA REL SOLICITARIL D &1t 2ren hys )

M CTETTR vAs [

£ OXHNYV



'
¢




BIBLIOGRAFIA

DICCIONARIOS
De Pina Vara, Rafasl. Dissionario de Derechg. México: 9de., Editorial Porria, 1980
Garcls-Pelayo y Gross Pequehio Larousse llustradg, Colombia: Ediclones Printer, 1962

Instituto de Investigaciones Ricsiongrio Jurldico Mexicano,UNAM Editorial Porria 5* Edicidn,
Jurldicas México: 1992

Palomar de Miguel, Jusn. Qicclonario para Juristag. México: Editorial mayo, 1981

Real Academia Espafiola. Riccionario de is Real Academin Espaficia. Medrid Editorial Espasa-
calpe. 1970

ENCICLOPEDIAS

Knciclopadia Juridica Omabg. 23 : Tomo VI, buenos Aires: Editorial Bibliogréfica, Argentina, 1930.

Julio C. Ledesma, Patentes de invencidn

LIBROS

Brever, Moreno Pedro C. Tratado de patentes de Invencién. Abelar-Perrot Buenos Aires Argentina: 1975

Castén Tobelas , José. 2 od., Instituto Editorial reus,

Centro de Ensefiensa y Publicaci S.A. Madrid: 1957,

D:;almn. Alfredo y Ricardo. Detechos intelectuales. Tomo |, 11, lll, IV. Editorial Astres. Buenos Aires:

1908.

Rangel, Medina David. Derecho de Propiedad ndustrial Intglectual. UNAM México: 1991

Romani, Jose Luis. Prapiedad industriai v Derechos de Autor sy requlacin Internacional . Bosch Case
Editorial. Barcelons: 1976.

Seara Vazquez, Modesto. Derecho internacional Publico. 20 ed. Editorial Porria, México: 1988.

168



169

REVISTAS
Correa M., Antonio. Revists Mexicana de
Propledad industrial y Artistice; aflo | nim. 1 enero-junio México: 1963

Oi Pascusl Di Guglisimo. La inyancion Patentable. Jurispridencia Argentina nim. 3540 mayo § Busnos
Alres Argentina: 1970.

Garcis Moreno, Victor C.. Sista tario int
Mazcas. Revista Nomos Tomo | nim. 2 abril-junio mxlco 1079

Kasa, Léon R. £l darecho de natents . Revista Facetas nim. 58(4) Washintog D:C: E.U.A. 1982.

Mascarefias, Carlos E. Qhisio de ias Ralanies de invencién. Reviste Mexicana de Propiedad Industrial Y
Artistice afio | nim.2 julio-diciembre México: 198J.

Memoria. Saminari ) '
Suprema Corte de Jusﬂcla deha Nccion Snntlrla do Educuwn Publlcn. OrganlucIOn do a Prop sdad
Intelectual. México: 1983

Rangel Ortiz, Horacio. Lag Palanies en Mixico evolucidn y sintemas actual. Revists da investigsciones
Juildicas Escuela Libre de Derecho aflo 12 nim. 12 México: 1088,

Sepliveda,César Pog: o
Patantet. Reviste Mo:dunl do Pmﬂodlo lnduom-l y Mlltiu Mo XVII num 33 34 mxlco

Wasserman, Martin. Meditacionss sobre Palenties de invencién. Revista Juridics Argentina La Ley tomo
55 dia 6 de julio, ulio-agosto-septiembre Buenos Aires Argentine: 1049.

LEGISLACION NACIONAL

Decreto expedido por (s Cortes Espafiolas ol 2 de Octubre de 1820 Datalax, México; 1993.

Diario Oficial de La federacion del 7 de meyo de 182 se pubiicd ls
(nyenfores o perfeccionasiores de aldun tamo se |a Indugtrig Dateiex, México: 1993.

Diario Oficial de la Federacion del 7 de junio de1890 se publicd la Loy de Patentas de invencion ¥
Padaccionamiento. Deteiex, México: 1963.

Diario Oficial de la Federacion del 1 de septiembre de 1903 se public ls Lay de Patenies de invencién,
Datolex México: 1893.

Diario Oficial de la Federacion del 27 de Julio de 19208 se publict Is Lay de Marces ¥ de Avisos ¥ Nombres
Comarcisis Datelex, México: 19893

Diario Oficial de la Federacién del 31 de diciembrede 1942 se publics s Ley de Fomento y Proteccion de
1a Propisdad industrial Ostelex. México: 1963,

Diario Oficial de la Federacidn del 2 de agosto de 1694 ss publicé la Loy ¢a la Propiedad industrial.
Diario Oficial de la Federacion del 23 de noviembre de 1904 se publico of Reslsmenio e la Ley
Reoniadad industrial,



170

LEGISLACION INTERNACIONAL

Ley de Patentes de Alsmanis. Qrsler Goncerning Patec Aplications, nov. 12 1889, Patent Law 1990 dic,
The Patent Lew of the pecple's Republic of Chins

0
AN XG0 COUNTINS .

Ley de petentes de ia Republica Populsr de China.

fi

i

Ley de patentes de Espafia. Law No. 11/1006 of march 20, on Petents.

Ley de petentes de Estedos Unidos Nortesmerica. Jitie XXXV Pafanits United States cogde.

Ley de Patentes de Francis. Pajents Law No 88-1ienury 2 1080,

Ley de Patentes do is Gran Bretahe. Ptents acl. 1 and Patents act, 1877,

Ley de Patentes de Japon. Law of industrial Procerty october 1989,

Ley de Patenites de Suize. Faderal Law on Patenta for Invetions ( of (une 28, 1064, g revised on
secamber 17 1978))

Acuardo Qaneral sobre Azanceles Adupiercs y Comercia, Disrio Oficel de la Federacidn del 22 de

noviembre de 1985

Y

N . di RIS &
de la Federacion del 27 julio 1976.
Iatado de Coaparagion en Matetia de Patentes Firmado en Washington ef 18 de junio de 1970.
Wwwomio OAcial de la Federacién del 20 de diciembre de
1

Conyenio de Munich sobre Ia Patente Europes del § da octubre de 1873,
Orasnizacién Mundial g Comercio. Diario Oficial de la Federacién 'dol 30 de diciembre da 1994




	Portada
	Índice 
	Introducción 
	Capítulo I. Requisitos de Patentabilidad de los Inventores 
	Capítulo II. Las Patentes en México
	Capítulo III. Normatividad Internacional Relacionada con los Requisitos de Patentabilidad de los Inventores Aplicable en México 
	Capítulo IV. Comprobación de la Existencia de los Requisitos de Patentabilidad de los Inventores 
	Capítulo V. Estudio Comparativo de los Diferentes sistemas Jurídicos en Materia de Propiedad Industrial 
	Conclusiones 
	Anexos 
	Bibliografía 



