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PRESENTACION

El tema central de! presente trabgjo de tesis consiste en el andilisis del
marco juridico que envuelve a las licenclas obligatorias dentro del
sistema patentario mexicano.

La licencia obligatoria viene a ser una especie de sancién a ta fatta
de explotaciédn de una patente por parte de su titular, o de quien o
quienes de acuerdo con la ley tengan el derecho exclusivo para Id
explotacién correspondiente. dentro del término que para tal efecto
otorga la ley, tamblén puede surgir cuando no se cubren las
necesidades del mercado nacional. no se cubre la demanda de
exportacion, o cuando la explotacldon se ha suspendldo por un
periodo superior a los seis meses.

La figura de las Licencias obligatorias es casi nulo su uso en nuestro
pais. etlo debldo a la poca difuslén de su utiidad y a la dificuttad para
su obtencion.

La presente exposicidn inicia con un primer capitulo qQue es
introductorio. en el se establece el marco general que envuelve al
sistemna de patentes mexicano. desde sus antecedentes. concepto.
caracteristicas. hasta las clases de patentes que reconoce nuesira
leglslacion.

En el capitulo siguiente se desglosan y describen los derechos y
obligaciones que de acuerdo con la Ley de Fomento y Proteccidon de
la Propledad Industrial le corresponden al titular de una patente,



senaldndose claramente en que momento por la falta de explotaciéon
de la patente puede surgir la figura de ia licencia obligatoria.

Una vez expuesta la forma de como puede surgir una licencia
obligatoria. en e! capitulo il se entra ya al tema objeto del presente
trabgjo. en éste se hace una recopilacién desde 1820 hasta la
actualidad. de todas las ieyes mdas importantes. que en materia de
patentes a través de la historia se han emitido en nuestro pais,
recabdandose 1o que al respecto de tas licencias obligatorias en cada
una de ellas se establecid. h

El capitulo IV contiene la parte medular de Ia exposicion. consistente
principaimente en el andlisis que se hace a la ley vigente de Fomento
y Protecclion de la Propiedad Industrial, en todo lo que se refiera a las
licencias obligatorias. complementandose con lo que por su parte
senatla la doctring especializada.

Para concluir con lo que podria ser la aplicaclén de la legislaclén
mexicana. en el capitulo V se hace el estudio de las formas por ias
cuales se da o se puede dar por terminada o queda sin efectos una
licencia obligatoria. de las cuales. la mayoria deriva de las mismas
causas por las que concluye la propia patente.

Por altimo, dentro del capitulo VI se maneja el ambito juridico de 1as
licencias obligatorias en el plano intermnacional. a través de los
Tratados Comerciales Internacionales de los que México forma parte,
especificamente el Convenio de Paris. El Tratado de Libre Comercio
para América del Norte. el Tratado de Libre Comercio entre México vy



Costa Rica y el Tratado de Libre Comercio entre el llamado Grupo de

los Tres Colombia, México y Venezuela.




CAPITULO !

EL SISTEMA MEXICANO DE PATENTES

a) BREVE HISTORIA DE LAS PATENTES EN MEXICO.

“La primera ley que rigid en México en materia de patentes de
invencion fue el decreto expedido por las Cortes Espanolas el 2 de
octubre de 1820. para asegurar el derecho de propledad a los que

inventen, perfeccionen o introduzcan ailgun ramo de la industria. El

titulo de propiedad del inventor no se llamaba patente. sino

“certificado de invencidn”. el cual tenia fuerza y vigor durante dlez

anos (articulo 13).”

*Después de consumada la independencia nacional. el primer texto
legal que se expidid fue la ley de 7 de mayo de 1832, sobre privilegio
exclusivo a los inventores o perfeccionadores de aigun ramo de la
industria. la cual senalaba para las patentes de invencién. fuerza y

vigor durante diez anos.”

“Ley de 7 de junio de 1890. sobre patentes de priviegio a los

inventores o perfeccionadores. conforme a la cual las patentes eran
otorgadas por veinte amnos susceptibles de prérroga por cinco anos

mas.

“Ley de Patentes de Invencion expedida el 25 de agosto de 1903,
empezd a regir el 12 de octubre del mismo ano. fijé a ias patentes un



plazo de 20 anmos susceptibles de ser prorrogados hasta por cinco anos
mas (articulos 15 y 16). Esta ley incorpord por primera vez las patentes
de modelos y dibujos industriales. socmetiéndolas a lo prevenido con
respecto a las patentes de invencidn (articulo 107).%

“Ley de Patentes de Invencidn de 26 de junio de 1928, que comenzd

a regir el 12 de enero de 1929, senalagba para !las patentes de

invencion. un plazo de veinte anos como maximo, improrrogables. vy
para las de modelo o dibujo industrial, de diez anos(articulo 33).7

“Ley de ia Propiedad industrial de 31 de diciembre de 1942, (DOF de
31 de diclembre de 1942). que senald para las patentes de invencion
un plazo improrrogable de quince anos y de dlez para las patente de
modelo o dibujo industrial. Esta ley se caracteriza. desde el punto de
las disposiciones relativas a

en que codifica todas
industrial,

invencion, patentes de modelo y dibujo
nombres comerciales y competencia

vista formal.
patentes de
marcas., avisos comerciales.

desleal.” !

Ley de 30 de diciembre de 1975. denominada "Ley de invenciones y
Marcas”, publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 10 de
febrero de 1976, esta ley fue reformada por Decreto de 29 de
dicilembre de 1986. el que fue publicado el 16 de enero de 1987. en

ella se indicaba que era optativo para el titular de una invenclén el
obtener la patente correspondiente u obtener el certificado de

invencién respectivo.

' Range! Medina. David. Derecho de !a Propiedad Industrial e intelectual, editado por la
U.N.A M., México 1991. pp. 10y 11



“Ley de Fomento y Proteccidn de la Propiedad industrial”. publicada
en el Diario Oficial de la Federacion del 27 de junio de 1991. Siendo
modificada a traves det Decreto por el que se reforman. adicionan y
derogan diversas disposiciones de dicha ley. mismo que fue publicado
en el Diagro Oficial del 2 de agosto de 1994, Ei 23 de noviembre de
1994 se publico en el Diario Oficial el vigente Reglamento de la Ley de

ia Propledad Industrial.

b) CONCEPTC DE PATENTE.

Lo mayoria de los paises del mundo han tratado de llegar a un
consenso en materia de patentes. con la finalidad de poder elaborar

una legislacion que rija g nivel internacional.

Pero hasta el dia de hoy nc se ha propuesto por lo menos una
definicion de patente que sea de aceptacion general.

Nuestro pais no es ia excepcion. ya que ni nuestra Constitucion
Politica ni la ley de Fomento y Proteccidn de la Propiedad industrial.
legisiaci®én especializada en la materia. nos dan una definicién de lo
que es una patente. aunque derivado de los preceptos legales la
doctrina especializada emite una variedad de conceptos que en
estricto sentido contienen y se basan en los elementos de la ley.

Se ha tratado de describir a la patente, © sea. definir lo Que es una
patente y se ha llegado a decir que es “un derecho amparado por
una ley concedido en virtud de la rmisma a una persona. para impedir.



durante un tiempo limitado. que terceros ajencs. lleven a cabo ciertos
actos en relacion con la nueva invencidn que se describe; el privilegio
es concedido con cardcter de derecho por una autoridad oficial a la
persona qQue esta facultada para solicitarlo y que cumple las

condiciones prescritas. "2

En el informe del Secretario General de la U.N.C.TA.D.. convocd a
que se defina a la patente como “un privilegio legal. concedido por
el gobiemo a los inventores y a otras personas que deriven sus
derechos del inventor, durante un plazo fijo. para impedir que otras
personas produzcan. utiicen o vendan un producto patentado o
empleen un método o un procedmiento patentado. Al expirar el
plazo para el que se concedid ese privilegio. el invento patentado se
pone a disposicidn deil publico en general o, como suele declrse, pasa

a ser del dominio publico.” 3

* ElI Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial.
firmado en el ano de 1883, no contiene ninguna definicidn de 1o que
es la patente. Sin embargo. G. H. C. Bodenhausen afima que “se
puede describir una patente. como un derecho exclusivo a aplicar

una invencion industrial”. ¢

“En Meéxico siempre se ha considerado a la patente como un
monopolio de explotacidn de Ila industria o arte a que el invento se
refiere. El monopolio consiste en el especial privilegio concedido por

2 Conterencia de la U.N.C.T.A.D. TD/B/A6/11/5. Ginebra 1971. pag. 81 (Mimedgrato).
7 idem. pag. B1.

* Atvarez Soberanis. Jaime. La Regulacion de las invenciones y Marcas y de la
Transferencia Tecnolégica, Editorial Porrua. S.A.. México 1979, pag. 48.



el Estado al autor de una invencidn que redna determinadas
exigencias legales, acreditGndose la existencia de tal concesion con
el certificado llamado “titulo de la patente” que expide el poder
ejecutivo.”®

Para el Doctor David Rangel Medina "La patente es el documento
expedido por el Estado para hacer constar el derecho exclusivo
temporal que una persona fisica tiene para explotar industrialmente
un invento que redana las exigencias legales.” ¢

En nuestra legislacion actual. Ley de Fomento y Proteccion de la
Propledad Industrial. no se contempla la definicion de 1o que es una
patente. pero analizGndola se puede entender que se trata de “el
derecho exclusivo” para |a explotacion de una Iinvencion en
beneficio del inventor o su causahablente (articulos 2 v 10, vy los
titulares de dichos derechos pueden ser las personas fisicas o morales
(articulo 11).

Esta ley a diferencia de su antecesorag especifica claramente la
autoridad administrativa que va ha ser la entidad encargada de
otorgar ese “derecho exclusivo”. el cual de acuerdo con el criterio
sustentado por el Doctor Range!l Medina. se perfecclona a través de

un documento.

M Correa M., Anmnuo La Legislacion Mexicana sobre Patentes de invencién, Revista
i a de a Pr Industrial y Artistica, ano |, nom. 1, México, enero-junio de 1963,

Q
EFlangel Medina. David, ob. cit., pag. 23.



A mayor abundamiento y sigulendo los elementos contemplados por
la ley vigente, se ha dicho que la patente “es un privilegio, otorgado
por el Estado a la persona fisica o moral que hubiera realizado una
invencion nueva, resultado de una actividad inventiva y susceptible
de aplicactéon industrial, o una invencién que constituya una mejora a
otra. en cuya vintud tiene el derecho exclusivo de explotarla (a ia
invencidn o mejora). por si ¢ por otro con su permiso.” ?

<€) LA PATENTE COMO MEDIO PROTECTOR DE LOS INVENTOS.

Tal y como ya se observd., dentro del concepto que se desprende de
la legislacion vigente la patente reune determinados elementos, de
los cuales. el principal. segan la doctrina especializada. consiste en
que se trata de un medio protector de los inventos en beneficio del
inventor o sus causahabientes. Ello deriva del derecho que tiene una
persona sobre las cosas gque sean producto de su capacidad
inventiva. Por tal motivo y atinadamente Ia ley actual de la materia
recibe el nombre de “Ley de Fomento y proteccion de la Propiedad

Industrial”.

A este respecto. PENROSE senala que “Un hombre tene derecho
natural a la propiedad sobre sus ideas. cuya apropiacion por otro
debe. por lo tanto. considerarse como un robo. La sociedad esta
moralimente obligada a reconocer este derecho de propiedad . La
propledad es exclusiva en esencia. y por lo tanto un privilegio

7 Parez Miranda, Ratael y Serrano Migallon. Fernando. Tecnologia y Derecho Econdmico,
Régimen Juridico de la Apropiacion y Transferencia de Tecnologia. editorial Porrua. S.A..
Mexico 1983. pag. 94.



exclusivo. es ia unica forma aproplada en que la sociedad puede

reconocer este derecho particular.” 8

Profundizando un poco mds en el tema. la misma PENROSE formula et

siguiente razonamiento: “Un hombre tiene derecho a recibir

retribucidbn por sus servicios y por tanto la sociedad esta obligada
moraimente a darle una retribucién. proporcional a la utiidad que

estos servicios tengan para la sociedad. Los inventores prestan

servicios utiles; un privilegio exciusivo, en la forma de un monopolio de
patente., es la retribucion mas adecuada para los inventores”.

Por su parte Katz dice. que para proteger el secreto. es necesario
otorgar al inventor derechos exclusivos de propiedad sobre el mismo.
En cuanto al contrato o negociaciéon gque se establece entre el
inventor y la sociedad senala que “el inventor se compromete a dar

estado publico a su invento. y la sociedad a cambio de ello. le otorga

un derecho monopolitico de usufructo del invento por un

determinado nimero de anos”. '@

Es necesario destacar que el argumento antes indicado no es del

todo efectivo. ya que con frecuencia se da el caso de que las

empresas guardan celosamente sus técnicas. las que reciben

regularmente el nombre de "Know How", sin el cual muchas patentes

® wionczek. Miguel S. Comercio de Tecnologia y Subdesarrolla Econémico, U.N.AM.,

Meéxico 1973, pag. 79.
® Penrose, Edith T. La Economia del Sistema Internacional de Patentes, Siglo XX! Editores,

S.A., México 1974, pag. 27
a Katz, Jorge. Sistema lmemaclonal de Patentes, Importacion de Tecnologia, Aprendizaje
Local e Industrializacion, Instituto Di Tella, Buenos Aires, enero 1972, pag. 276.
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son de escaso valor. ya que no se concreta la citada divulgacidon de
secretos.

Es Innegable que el progreso industrial es Indispensable en Ia

economia de los paises, por ello. para asegurar dicho progreso se
requiere de los inventos y su explo}cclén. de ahi que seqa necesario
para su desarrollo adecuado la proteccidn de los mismos, esto se

logrard@ de una forma simple y efectiva. otorgando un derecho

exclusivo de propiedad. como lo establece Katz, o un derecho

exclusivo de patente como lo indica PENROSE.

A este respecto nuestra legistacidn garantiza la proteccidn de los
inventos a través de la noma suprema. la que en sus articulos 28 y 89
fraccién XV de la propia Carta Magna se hace referencia a la
patente de Iinvencidn como un privilegio que se otorga a los
descubridores o inventores. Por lo que la patente resulta ser un titulo
que garantiza Ia exclusividad de clertos derechos del inventor y que

es otorgado por el Estado.

Asimismo, Ia ley de ia materia vigente., establece que toda “persona
fisica que realice una invencion. modeio de utiidad o diseno industrial.
©o su causahabiente. tendran el derecho exclusivo de su explotacion

en su provecho, por si o por otros con su consentimiento, de acuerdo
con ias disposiciones contenidas en esta ley y su reglamento” (articulo

.

Del parrafo anterior se desprende Ia proteccion que otorga la ley al
inventor para la explotacion exclusiva de su invento. ya sea por él, sus

11



causahgbientes o a la persona que desee cederle esa exclusividad.
protegiéndose con elio al invento en beneficio de su creador.

En su articulo 10 dicha ley. especificamente. determina que la
proteccion del invento se garantiza con la expedicldn de ia patente
correspondiente. con lo que se concluye que nuestra legistacion
reconoce como caracteristica principal de la patente, Ia de ser el
medio o instrumento protector de ios inventos.

Ahora bien., para que un invento sea merecedor a reciblr la
proteccidn legal correspondiente y en un momento dado se expida
la patente que garantice esa proteccion. es necesario que ef mismo
reana determinados requisitos, los cuales de conformidad con lo

establecido en el articulo 16 de Ia ley de referencia son:

-qué se trate de una invencidn nueva. es decir. que tenga las
caracteristicas de novedad y originalidad;

- que sea el resuitado de una actividad inventiva: y

- ademas que dicho invento sea susceptible de aplicacidn industrial.
lo antes mencionado y complementandolo se ha
"que para ser patentable. la Invencidn debe

satisfacer ciertos requisitos designados como condiciones de
patentabilidad ©. mas exactamente. “condiciones de invencién para

Retomando
llegado a decir

ser validamente patentable.”

12



“Generalimente son senaladas como condiciones de esta indole las
siguientes:

1) gue la invencion tenga un caracter industrial, es decir que sea
susceptible de recibir una aplicacion industrial;

"22) que la invencidn no sea contraria al orden publico. a la salud
publica. a las buenas costumbres y a las leyes; o mdas concretamente.
que no sed ilicita nl inmoral;

*32) que la invencion sea nueva: y

"4%) que la invenclon represente cierta actividad inventiva. o
constituya realmente una invencion. '

“No basta con que la invencién posea todas las caracteristicas de
novedad vy de originalidad vy que sea susceptible de explotaclén
industrial. Es menester ademds que quien desee obtener el privilegio
cumpla con una serle de requisitos de forma. reglamentarios podria
también decirse, para que se le extienda el titulo que acredite la
invencion frente a terceros.”

“En primer término. el Interesado debe concretar su invento de la
manera que el Estado determina. por qQue no se conceden los
privilegios sino bajo ciertas condiciones de extension. de claridad. de
formato en una palabra. De ahi resalta que la peticidon de patente

' Rangel Medina. David. La novedad del objeto de la patente, Revista Mexicana de la

Propiedad Industrial y Artistica, afo I, nim. 2. julio-diciembre de 1963, México, D.F., pag.
234.
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debe revestir siempre la forma escrita. Ello es necesario. entre otras
cosas. para poder comprobar ia fecha dei nacimiento de Ia
invencidn, y por lo mismo. para poder establecer el punto de partida
de su vigencia. asi como para determinar la extension del invento y
para estar en situacién de senalar al titular. Después. el inventor debe
declagrar por si mismo qué es o que reserva. para que ello quede

concomitantemente protegido.”

“Se critica a veces la largaqa serie de condiciones formaies requeridas
por ia ley para la tramitacién de una patente, sin observar que se
justifican precisamente en la necesidad de proteger al inventor en io
qQue tiene su creacidn de novedosa. a ia vez que para establecer

claramente las obligaciones de terceros frente al titular de la

invencion.” 12

En cuanto a la delimitacion del ambito de proteccidn de las patentes,

desde el punto de vista temporal. hay que decir Que se trata de un
derecho concedido por un tlempo determinado que varia de
legisiacion en legislacion, pero que de acuerdo con una tendencia
de ias leyes contemporaneas tiene una duracidon de veinte anos que
se computa a partir de la fecha de presentacion de la solicitud.
Transcurrido el plazo de duracion de la patente, el invento pasa al

dominio publico y puede ser explotado libremente por todos.”13

2 Casar Sepulveda. El Sistema Mexicano de la Prapiedad Industrial, segunda edicién, Edit.
Porrua, S.A.. México 1981, pag. 67.

7 Rangel Ortiz, Horacio. Los Derechos del Dueno de la Patente de Invencién contra los
Usurpadores, Estudios de Propiedad Industrial, nGm. 3, A.M.P.I., México 1992, pag. 43.
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ch) PRINCIPALES ASPECTOS DE LAS PATENTES DE ACUERDO CON LA
LEGISLACION NACIONAL.

Este punto esta intimamente ligado con los dos anteriores. Tomando

en cuenta lo determinado en la ilegislacion y en lo expuesto por la

aoctrina especializada. podemos enumerar los aspectos mas

sobresalientes que caracterizan a las patentes de invencion.

1.- EN PRIMER LUGAR SENALAREMOS QUE SE TRATA DE UN DOCUMENTO
PUBLICO.

Es practica comin que este Hpo de derechos se consignen en un
titulo el que debe ser expedido por una autoridad competente.
siendo en el Gmbito de la propiedad industrial el Instituto Mexicano de
la Propledad Industrial e! encargado de expedir el mencionado
documento. ello con fundamento en lo dispuesto en e! articulo 13 de
Ia Ley. el que previene “El inventor o inventores tienen derecho a ser
mencionados en el titulo correspondiente o a oponerse a esta
menciodn.” Asi como en la fraccidn il del articulo 6 de la misma ley.

donde se previenen las facultades y atribuciones del Instituto

mencionado.

Esto es. que la patente se materializa a través de un “Documento
escrito otorgado por autoridad o funcionario plblico o por persona
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investida de la fe publica dentro del dmbito de su competencia y en

legal forma.” ¢

2.- ES PRODUCTO DE UN ACTO ADMINISTRATIVO RESULTADO DE UN
PROCEDIMIENTO INICIADO A PETICION DE PARTE.

Es decir, que se trata de "Una declaracién de voluntad de un drgano
de la administracion publica de naturaleza reglada o discrecional.
susceptible de crear. con eficacia particular o general. obligaciones.
facultades o sttuaciones juridicas de naturaleza administrativa. ~'s

Este acto es el resuttado de otros actos unidos entre si, tendientes a un
resultado en comun. que en este caso es la patente.

Dicho procedimiento se inicia con ta presentacion de una solicitud
escrita . en la que se indicard nombre y domicilio del inventor y det
solicitante. naclonalidad de! solicitante y la denominacidn de la

invenclon (articuto 38).

La mencionada solicitud debe reunir requisitos especificos que para

tal efecto indica ia ley vigente. los cuales son:

A.- Debe ser presentada por el inventor. su repraesentante o sus

causahabientes (articulo 39 LFPPD.

* De Pina, Ratae!. Diccionario de Derecho, Edit. Porrua, S.A.. sexta edicion, México 1977,
ag. 196.
P’ ?dem. pag. 45.
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B.- Debe referise a una sola invencidn o a varias que estén
relacionadas entre si para producir un sdlo resultado (articuio 43
LFPPD).
C.- Asl también. deberd ser acompanada con los anexos siguientes:
(articulo 47 LFPPD

.- Una descripcion precisa y sencilla del invento. asi como del

método para su funcionamiento.

En el caso del material bicidgico. en el que la descripcidn de la

invencion no puede detaliarse en sl misma. se debera
complementar la solicitud con Ia constancia de dep&sito de
dicho material en una institucion reconocida por el instituto.

.- Los dibujos que se requieran para ia comprension de la

descripcion.

.- Las reivindicaciones deseadas que se desprendan de la

descripcién comrespondiente.

IV.- Y un resumen de Ig invencion para su publicaciéon.

Ademas de los requisitos anteriores, también el Reglamento de la Ley

en sus articulos $ y 24 requlere por su parte 1os sigulentes:

1. Estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares;
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2. Utilizar las formas oficiales impresas., aprobadas por el Instituto y
publicadas en el Diario Oficial v en la Gaceta. en el namero de
ejemplares y anexos que se establezca en la propia forma, las que
deberan presentarse debidamente requisitadas y. tratGndose de
medios magneéticos. conforme g ia guia que el Insttuto emita al

efecto:
<@

3. Senalar domicilio para oir y recibir notificaciones en el territorio
nacionat:

4. Acompanarse del comprobante de page de la tarifa

corespondiente:;

5. Acompanarse de la correspondiente traducciéon al espanbl de los
documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con la solicitud
o promocion;

6. Acompanarse de los documentos que acrediten el car@cter de los
causahablentes. la personalidad de los apoderados o representantes
legales:

7. Acompanarse de Ia legalizacidn de los documentos provenientes
del extranjero. cuando proceda:

invencion haya sido objeto de

8. Indicar Ila fecha en que ia
divulgacion previa. identificando el medio de comunicagcion por el

que se haya dado a conocer. los datos referentes a la exposicion en
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que la invencion haya sido exhibida. o los relativos a la primera vez en
que la invencion se haya puesto en practica.

Presentada la solicitud. el Instituto realizara un examen de forma a la
documentacion y podr@ requerir que se precise o aclare en o que

considere necesario, © en su caso se subsanen las omisiones

detectadas. De no cumplir el solicitante con dicho requerimiento en
un plazo de dos mese se considerard abandonada la solicitud

correspondiente (articulo 50 LFPP)).

18 meses después de presentada ia solictud se procederd a su
publicacion. excepto cuando se solicite que dicha publicacidon se
anticipe (articulo 52 LFPPI). Posteriormente el Instituto le efectuard un
examen de fondo. para determinar si la misma reane los requisitos de
novedad. que sea resultado de una actividad inventiva y que sea
susceptible de aplicacion industrial (articulos 16 y 53 LFPPI).

Si derivado del examen realizado a la documentacion la autoridad
considera que es procedente el otorgamiento de la patente. el
solicitante en un plazo que no exceda de dos meses debera cumplir
con los requisitos para su publicacion. ademdas de comprobar ante el
Instituto el pago de la expedicion del titulo correspondiente; si No se
da cumplimiento en tiempo con los requisitos mencionados se tendré&
por abandonada la correspondiente solicitud (articulo 57 LFPPD).

3.- OTORGA DERECHOS E IMPONE OBLIGACIONES.
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Este aspecto esta implicito en los ya expuestos y en los sigulentes. y
como  adelanto

aunque es materia de un apartado especial.
podemos senalar. que desde el momento en que es presentada o
solicitud de patente ante la autoridad competente. como se plantea
mas adelante, el interesado cuenta ya con determinados derechos y
clertas obligaciones. Una vez ya obtenida ia patente. el principal
derecho que detenta el titular de la patente, es el de la explotacion

exclusiva del invento durante un periodo determinado (articulos 23 vy
lleva adherida ta principal

Asimismo, este derecho
la explotacidn

25 LFPPD.
propic titular.

obligacién a cargo del
.constante de ia invencion protegida.

como es.

4.- £S UN MEDIO PROTECTOR DE LOS INVENTOS.
Este aspecto ya fue debidamente tratado con anterioridad en este
mismo capitulo, por 1o que en vano de repeticiones nos remitimos a

dicho apartado para su comprension.
Unicamente sermalaremos que se trata de la caracteristica principal de

una patente de invencidn en cuanto a derechos se refliere.

5.~ PUEDE SER TRANSMITIDO TOTAL O PARCIALMENTE.

Los derechos que posee el titular de una patente respecto del invento
correspondiente pueden ser transmitidos total o parciaimente en Ios
términos y con las formalidades que para ello contempla el derecho
comun. Para que dicha transmisibn de derecho pueda producir
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efectos en perjuicio de terceros debera estar inscrita en el Instituto
Mexicano de la Propledad Industrial. esta obligacidn también es
aplicable en cuanto a la transmisidn de las licencias contractuales
(articulos 62 y 63 LFPPI).

Este derecho de transmisidn de la patente se ve afectado cuando
una vez que se dan las causas el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industriat en ejercicio de sus facultades otorga licencias obligatorias.

&.- TIENE UNA VIGENCIA TEMPORAL.

El titular de una patente posee una serie de derechos respecto del
invento que con dicha patente se protege. tenlendo tales derechos
un dmbito de validez temporal predeterminado.

£s decir. que los beneficios que se generan con ia tramitacion y la
obtencion de la patente, especialmente los Que se relacionan con la
explotacion exclusiva de! invento estan limitados a un determinado
espacio de tiempo. Dicho espacio de tiempo no es precisamente el
que se tiene para ejercer un derecho en especial. sino que se trata
del término que marca la ley como admbito de validez de todo e!
conjunto de derechos que otorga la patente a su titular.

La Ley de Fomento vy Proteccion de la Propiedad Industrial. misma a la
qQue se ha venido haciendo referencia a lo largo del presente
capitulo. Determina que "La patente tendrd una vigencia de 20 anos
impromogabiles, contada a partir de la fecha de presentacidon de la
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solicitud y estara sujeta al pago de iq tarifa correspondiente” (articulo

23 LFPPD.

) ESPECIES DE PATENTES.

Las tleyes antecesoras a la actual contempiaban varios tipos de
patentes, especificamente la ley de 10 de febrero de 1976, que es el
antecedente mas proximo, reconocia dos tipos de patentes. esto se

desprende del contenido de su articulo 42, el que a lg letra indicaba:
resultado de una

“Es patentable la invencidn que sea nueva.
industrial., en los

actividad inventiva y susceptible de aplicacion

términos de esta Ley.”

Asimismo. en el segundo pdarrafo de dicho articulo se indicaba que
“También serad patentable aquella invencidn que constituya una
mejora a otra y que cumpla con los requisitos del pamrafo anterior.”

Como se puede apreciar. de lo antes transcrito se desprende el

reconocimiento a dos clases de patentes, por una parte, en el primer
pamrafo se contempla a ia patente de invencion y en el pamafo
posterior se precisa a la otra. como lo es Ia patente de mejora.

La ley actual sélo regula ia figura de la patente de invencion (articulos
9 y 10 LFPPI), es decir. unicamente otorga la condicién de la patente
a una invencién, eliminando la patente de mejoras que preveia la ley
anterior. Sin embargo. a cambio de ello dicha ley prevé la figura del
registro de los modelos de utiidad y de los disenos industriales.
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Cabe hacer mencion que en el Convenio de Paris (documento al
que nos referiremos mas ampliamente en el capitulo VI de este
trabgjo. ya que nuestro pais es parte integrante signante) senala en el
parafo 4 de su articulo 1%, que “entre las patentes de invencidon se
incluyen las patentes de importacion. las de perfeccionamiento y las
de adicién, asi como cualesquiera otras admitidas por ias legistaciones

nacionates de los paises miembros de la Unién. ¢

'8 Alvarez Soberanis, ob. cit., p. 48.
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CAPITULO U

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TITULAR DE UNA PATENTE

En este rubro. es necesario senalar. que en términos de lo dispuesto
por el articulo 10 Bis. antes de obtener Ia patente, e! inventor tiene el
derecho primario de ocurrir ante ta autoridad competente a fin de
obtener dicha patente. Si la invencion hubiese sido reglizada por dos
o MAas personas conjuntamente, el derecho a obtener la patente
pertenecerd a todos en comun. Si varias personas hicieron la misma
invencion. independlentemente unas de otras. tendra derécho a
obtener la patente aquella que primero presente la solictud o que
reivindique la prioridad de fecha mas antigua. siempre que la solicitiud
no sea abandonada ni denegada.

“Los derechos que la patente otorga a su titular se pueden resumir,
como es clasico en el derecho de patentes. por ta atribucién del
derecho exclusivo a la explotacidn del objeto patentado. A estos
efectos hay que tener en cuenta que “ese objeto patentado”. se
delimita por el contenido de Ias reivindicaciones. interpretadas con la
ayuda de la descripcidn y de los dibujos de Ia solicitud.”

“En cuanto a la delimitacion del ambito de proteccion de las
patentes. desde el punto de vista temporal. hay que decir que se
trata de un derecho concedido por un tiempo determinado que varsia
de legislacidn en legislacidn. pero qQue de acuerdo con una
tendencia de las leyes contemporaneas tiene una duracidn de veinte
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anos que se computan a partir de la fecha de presentacion de la
solicitud. Transcurrido el plazo de duracion de la patente. el invento
pasa al dominio publico y puede ser explotado libremente por

todos.”1?

a) LOS DERECHOS DEL TITULAR DE UNA PATENTE

Una vez concedida ia patente. con apoyo en ésta, su titular goza de
los derechos consignados en la vigente Ley de Fomento y Proteccion
de la Propiedad Industrial, ademds de los derechos conexos que le
otorguen otras leyes. Los que derivan de la ley de la materia de
acuerdo con el Doctor David Rangel Medina son bdasicamente los

siguientes:
1. Derecho a la explotacion exclusiva del invento patentado.

Este derecho se desprende de diversas disposiciones de la ley. pero
especificamente se encuentra consignado en el articulo 9, el cual
expresa que “La persona fisica que realice una invencion., modelo de
utiidad o diseno industrial o su causahabiente. tendran el derecho
exclusivo de su explotacion en su provecho. por sl o por otros con su
consentimiento, de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta

Ley y su reglamento.”

*? Rangel Ortiz, Horacio. “El agotamiento del Derecho de Patente en el Derecho Comparado
y en el Derecho Mexicano™ Estudios de Propiedad Industrial™ nim. 3, México 1992, pag. 43.
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Es oportuno sefalar que Ia ley actual otorga la calidad de inventor a

las personas fisicas. por lo que las personas morales No pueden ser
invento, y en consecuencia tampoco

titulares originarios de un
Aungque sl se

pueden solicitar una patente como Inventores.
contempla la posibilidad de que varias personas hayan reaqlizado
conjuntamente una invencion. por lo que el derecho a obtener la
patente o el registro les pertenece a todos en coman.” (Articulos 10

BiISy 13 LFPPD

La ley de Ia materia antes de ila reforma de que fue objeto (publicada
en el Diagrio Oficial de la Federacion el 2 de agosto de 1994). hacia
una descripcion de lo que debia ser la explotacion de un invento, y
asi en su articulo 25 precisaba que “La explotaciéon de ia invencion
ig utilizacién del! proceso patentado. la
la fabricacion y comercilalizacion del
titular de la

patentada consiste en
fabricacién y distribucion o
producto patentado., efectuadas en México por el

patente.”

El mismo articulo ya reformado cambid su estructura eliminGndose de
su texto la descripcldn antes mencionada y dejando en su lugar ias
prermogativas que confiere al titular de una patente el derecho
exclusivo de explotacidn de su invencidn. las que consisten en:

L.- St la materia objeto de ia patente consiste en un producto. el

derecho de impedir a otras personas que fabriquen. usen , vendan.

ofrezcan en venta o importen el producto patentado., sin su

consentimiento. y
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Il.- Si la materia objeto de la patente es un proceso. el derecho de
impedir a otras personas que utilicen ese proceso y que usen. vendan,
ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente de

ese proceso. sin su consentimiento.

En resumen, la explotacion de una patente se puede dar:
directamente por el titular de la misma. a través del otorgamiento de
licencias voluntarias a terceras personas. tamblén puede ser por
medio de licencias obligatorias que otorgue e! instituto Mexicano de
la Propiedad Industria! a quien asi se lo soliclte o cuando por causas
de emergencia o seguridad nacional sea necesario el otorgamiento
de licencias de utilidad publica (articulos 9. 62,63, 70y 77).

2. Concesion de licenclas voluntarias de explotacidon del invento

patentado.

Esta facultad deriva del precepto que establece que los derechos
que confiere una patente. "o aquellos que deriven de una solicitud en
trdmite. podran gravarse o transmitirse total o parclaimente en los
términos y con las formalidades que establece la legislacidon comuan”

(articulo 62 LFPP.

El articulo 63 de la Ley de la materia, por su parte. prevé que "El titular
de la patente o registro podrda conceder, mediante convenio, licencia

para su explotacion”.
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La licencla deberda ser inscrita ante e! Instituto para que pueda
producir efectos en perjuilcio de terceros (articulo 62 LFPPY.

Por cuanto hace a la inscripcion de la licencia por la que se da la
transmisiSn de la patente. “bastarG formular la  solicitud
correspondiente en los términos que fije el reglamento de esta Ley.”

(articulo 64 LFPPD

A este respecto el citado reglamento sefiala que “La solicitud de
inscripclén de una transmisidon de los derechos conferidos por una
patente. certificado de invencion. registro. autorizacion o solicitud en
tramite, cambio de denominacién o razdon social. transformacion del
régimen juridico o fusion. deberda. ademas de los requisitos a que se
refiere el articulo 50. de este reglamento:

I.- Senalar el nombre. denominaclon o razébn social y nacionalidad del
titular iInmediato anterior del derecho o de los sucesivos titulares
anteriores. cuando las correspondientes transmisiones o
modificaciones no hayan sido previamente inscritas. asi como los
mismos datos . del nuevo titular ademds de los datos que se soliciten

en las formas oficiales. y

Il.- Acompanarse de un ejempiar cerificado y con firmas qutégrarfas
del o de los convenios o documentos en que consten las transmisiones
[=) maodificaciones de derechos. incluyendo aquellos qQue
correspondan a transmisiones o modificaciones celebradas con
anterioridad. que no hubleran sido inscritas.
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La solicitud de inscripcion podra ser presentada por el titular cedente
o subrogante o el titular cesionario o subrogatario.” (articulo @ LFPPI)

Casos en que procede la solicitud de cancelacidon de la inscripcidn
de una ticencia ( articulo 65 LFPPI):

l- Cuando lo soliciten conjuntamente el titular de la patente o

registro y la persona a la que se le haya concedido la licencia;
.- Por nulidad o caducidad de la patente o registro;

.- Por orden judicial.

Por su parte. el articulo 66 senala los supuestos en los cuates no es
procedente la inscripcion de una licencia y son: cuando ia patente o
el registro hubleren caducado o la duracién de la licencia sea mayor
que la vigencia de la patente.

3. Fljacion y percepcion de regalias por concepto de esas licencias:
Las regatias seran establecldas por el acuerdo de las partes, en el

caso de las licencias contractuales, toda vez que en ellas es el

acuerdo de ias partes el que rige la transmision de los derechos de la
patente.
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4. Percepcion de regalias en caso de concesidn de licencias
obligatorias y de utilidad pablica;

En estos casos., corresponde al Instituto Mexicano de la Propledad
Industrial determinar el monto de las regalias a que tiene derecho el
titular de Ia patente respectiva (articulo 72 LFPPI).

&. Cesion total o transmisiéon de las patentes:

Aqui podemos retomar el contenido del articulo 62, el cuatl precisa
que lcs derechos que confiere una patente podrdan transmitirse total o
parcialmente en ios términos y con las formatidades que establece el

derecho civil.

6. Percepcidn de beneficios econdmicos o de otra indole por dicha

transmision:

El monto y naturaleza de tales beneficios seran libremente pactados
por las partes interesadas. a excepcion de los casos en que dichos
beneficios derivan de la transmisibn por vitud de las licencias
obligatorias o de utilidad pdblica. en estas. quien determina los
beneficios econdmicos sera e! Instituto Mexicano de la Propledad

Industrial.
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7. Solicitar se cumpla el requisito previo de procedibilidad al ejercicio

de gcciones contra infractores:

Esto significa que antes de sujetar a una persona al “procedimiento de
declaracion administrativa de infraccion, el Instituto le deber&a dar al
titular afectado la oportunidad para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que tenga a su favor.
notificadndole Ia existencia de una solicitud de declaracién
administrativa de nulidad. caducidad o cancelacidon (articulo 193

LFPPI).

8. Ejercicio de acci®én civil de danos vy perjuicios contra ios infractores

del derecho exclusivo de explotacion;

Como se puede observar. este derecho es netamente una aplicacién
del derecho civil, que por lo tanto su fundamento se encuentra en el
Codigo Civil Y de Procedimientos Civiles vigentes.
independientemente de ello. la ley de Propledad Industrial. sefnala
que el gjercicio de este derecho serd procedente. cuando antes del
otorgamiento de ia patente se haya explotado sin consentimiento del
titular el proceso o producto patentado. “cuando dicha explotacion
se haya realizado después de la fecha en qQque surta efectos la
publicacion de la solicitud en la Gaceta” (articulo 24 LFPPD).

La misma ley de ia materia confirma la aplicacidn de la legisiaciéon
civil. al senalar que la indemnizacidon que corresponda por danos y
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perjuicios a los afectados se impondra en términos de la legislacion
comun (articulo 221 LFPPD.

“La reparacion del dano material o la indemnizacién de danos y
perjuicios por la violacidn de 10s derechos Que confiere esta Ley. en
NniNgun caso serd infarior al 40 por clento del precio de venta al
publico de cada producto o la prestaclon de servicios que impliquen
una violacidén de alguno o algunos de los derechos de propiedad
industrial regulados en esta Ley” (articulo 221 BIS LFPPI).

9. Solicitar del Ministerio Pdblico el ejercicio de la accidén penal por
delitos de usurpaciéon de la patente; *

La usurpacion es la “Apropiacién indebida de lo gjeno; especiaimente
de lo inmaterial. y mas con violencia”.'2 Por lo tanto, ia aproplacion de
cualquiera de las formas por la que se maniflesta el derecho exclusivo
de explotacion de una patente debe de considerarse como una
usurpacion de patente. procediendo entonces la solictud det
ejercicio de la acclén penal correspondiente.

Tal solicitud se lleva acabo a través de una denuncia o querelia de
parte ofendida. con base en la cual el representante social se
abocard a la investigacion que proceda.

'® Cabanellas de Torres, Gunllermo Diccionario Juridico Elemental, Edit. Heliasta, S.R.L.,
Buenos Aires. Argentina. 1988, p. 323.
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Las conductas que son cohnsideradas como usurpacidon de patente
estan contempladas en los articulos 213 y 223. de la ley de Ia materia.

Las sanciones que corresponden al ysurpador van “"de dos a seis anos
de prision y multa por el importe de cien a diez mil dias de salario
minimo general digrio vigente en el Distrto Federal™ (articulo 224

LFPPID).

10. Promover incidente penal de reparaciéon del dano. y

Este derecho se encuentra consagrado en el articulo 226 de la ley.
donde se establece que el perjudicado por cualquiera de los delitos
a que esta ley se refiere podra demandar del o de los autores de Iobs
mismos. Ia reparacion y el pago de los danos y perjuicios sufridos con

motivo de dichos delitos”.

11. Derecho de solicitar y obtener ila rehabliitacion de ia patente en
los casos de caducidad de la misma por no pagar oportunamente las

anualigades.

Este derecho surge como consecuencia de la omisidon de pago. por
parte del titular. de la tarifa prevista para mantener vigentes los
derechos de la patente. o dentro del plazo de gracia de seils meses

siguientes a &ste (articulo 80 fraccion. Il LFPPI).
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El mencionado derecho serd@ procedente siempre que el titular de i1a
patente lo ejercite dentro de los seis meses sigulentes al plazo de

gracia antes mencionado y se cubra el pago omitido de la tarifa. mas
Asimismo. salvo estipulaciédn en

sus recargos (articuio 81 LFPPI).
licenciatarios podra solicitar Ia

contrario, cualquiera de ios
rehabilitacion de la patente (articuio 49 de! Reglamento).

b) OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA PATENTE

1. Explotar el invento patentado en territorio nacional;

Esta disposicion. obliga al titular de una patente para que sea
principalmente el ambito temrritorial mexicano en el que se dedlique a

explotar su invencion.

Esta obligacién ademas de ser en beneficlo de la sociedad mexicana.
también encuentrag su apoyo en e! hecho de que las autordades
mexicanas no tienen facultades para otorgar derechos a un nacional
para que los ejercite en teritorios extranjeros. ello podra realizarse por
otra via y con las formalidades y requisitos que senale la legisiacion
correspondiente (Tratados Intemacionales).

2. Demostrar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad industrial que
se ha iniciado dicha explotacion. industrial y comercial;



La explotacidon es el principal atributo de un invento vy respecto de
una patente. es ia explotacidon exclusiva, sin tal explotacién no
tendrian razén de ser ambas figuras. razédn por la cual la ley sujeta la
expedicion de la patente a la explotacion del invento dentro de un

término razonable.

Cuando no se cumple en tiempo con esta obligacidn, el titular de la
patente da origen a que e! Instituto lleve a efecto determinadas
acciones, como son la de otorgar licencias obligatorias (articulo 70
LFPPI) y hasta deciarar administrativamente la caducidad de la
patentecarticulo 73 LFPPD, cuando la caducidad opera por el simple
transcurso del tiempo. no serd necesaria una declaracion
administrativa que la sustente (articulo 80 LFPPI).

3. Emplear las teyendas obligatorias acerca de que el Invento se

encuentra patentado:

Esta obligacién se encuentra consagrada en el articulo 26 de la Ley.
el que a la letra dice: “La mencion de que existe una patente en
trGmite u otorgada . sdlo podrd realizarse en el caso de los productos
O procesos que se encuentren en cualquilera de dichos supuestos.”

4. Pagar las anualidades dentro de los plazos reglamentarios;

La falta de cumplimiento puntual de esta obligacion. para mantener
vigentes los derechos de la patente, da origen a que las patentes
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caduquen y los derechos que amparan caigan en el dominio pabilico
Carticutos 80. fraccidon. Iy 81 LFPPI).

5. Otorgar licencias obligatorias cuando no se utiliza la patente. si
pasan tres anos y no se explota; cuando el titular no cubre las
necesidades del mercado o no cubre la demanda de exportacion. o
cuando la explotacidon se ha suspendido por seis meses; (articulo 70

LFPPD)

6. Otcrgar licencias de utilidad publica por razones de emergencia o

seguridad nacional; (articulo 77 LFPPD

7. En los casos de licencias obligatorias vy de utiidad pdablica
proporclonar la informacidn necesaria para la explotacidn de la

patente:

si no se facilita la informacidn de referencia la explotacidn de Ia
patente no podria darse y. en todo caso, el titular de Ia patente se
hace acreedor a ias sanciones que determine e! Instituto.

8. Inscribir en el Instituto Mexicano de propiedad Industrial el contrato
mediante el cual se autoriza ia transmision de los derechos de la

patente; (articulos 62 y 64 LFPPI)
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Esta obligacion en cierta forma es en beneficio del inventor. toda vez
de que un contrato de transmision de derechos debidamente inscrito
ante el instituto Mexicano de la Propledad Industrial puede
eficazmente surtir efectos ante terceros.
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CAPITULO I

ANTECEDENTES DE LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS EN LA LEGISLACION
MEXICANA

a) LEY DE 2 DE OCTUBRE DE 1820

Esta ley es la primera de la que se tiene conocimiento que rigid en
México en materia de patentes. fue expedida por un decreto de las
Cortes Espanolas para asegurar el derecho de propiedad de los que
inventen. perfeccionen o introduzcan algan ramo de la industria.

En esta ley se contemplan tres tipos de patentes. mismas a las que se
les llamaba “certificados”. ios que podian ser de invencidn, de mejora

o de introducciodn segun el caso concreto (articulo 13).
En este documento no se hace referencia alguna a las Licenclias

Obligatorias.

b) LEY DE 7 DE MAYO DE 1832

Se trata de Ia primera ley expedida después de consumada la
independencia de México. para el efecto de proteger el privilegio
exclusivo a los inventores o perfeccionadores de algun ramo de la

industria (articulo 1).
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Esta ley le otorgd al Secretario de Relaciones la facultad de expedir al
inventor o perfeccionador la patente correspondiente (articulo 5).

Aqui tampoco se menciona a la figura de ias Licencias Obligatorias.

©) LEY DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 1843

Esta ley se emitid con la finalidad de fijar en las patentes un término
para plantear y empezar a usar el objeto materia del privilegio.
También en ella no se tocd el tema de las Licencias Obligatorias.

ch) LEY DE 7 DE JUNIO DE 1890

Su nombre original es el de Ley Sobre Patentes de Privilegio a los
Inventores o Perfeccionadores. Esta ley otorgaba a ia Secretaria de
Fomento Ia facultad de expedir las patentes. reconociendo
anicamente dos tipos de ellas. las que podian ser de invencion o de

perfeccionamiento (articulo 1).

Ademds, se preveia ya la posibiidad de que el Ejecutivo pudiera
exproplar la patente bajo circunstancias especificas (articulo 15). asi
como tambilén obligaba al poseedor de la patente a acreditar en un
término de cinco anos que el objeto o procedimiento de la patente
se emplea o explota en la Republica o que se ha hecho lo necesario

para establecer su empleo o explotacion (articulo 33).
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De igual manera que las anteriores esta ley no contempla la figura de

la Licencia Obligatoria.

d) LEY DEL 25 DE AGOSTO DE 1903

Esta ley fue expedida el 25 de agosto de 1903, bgjo el régmen de
Don Porfirio Diaz. de donde se toma la denominacién con la que se le

conoce. su publicacidn oficial se efectdo el 1 de septiembre del

mismo arfno y segun se desprende de sus agrliculos transitorios su
vigencia iniciaria a partir del 12 de octubre proximo siguiente.

Esta es la primera ley nacional que en materia de patentes incormpora

la figura de las Licencias Obligatorias.

En el capitulo 1V llamado "De la explotacion”. mismo que Inicia con el
articulo 19, por principio de cuentas establecia que "No es obligatoria
ia expiotacion de una patente; pero sl pasados tres anos a contar de
su fecha legal. no se explotare industriaimente dentro del termritorio, &
blen al después de estos tres anos se haya suspendido su explotacion
por mas de tres meses consecutivos, la Oficina de Patentes podrd
conceder & terceras personas licencia para hacer dicha explotacion,

de la manera que se previene en los articulos siguientes.”

En el articuto 20 se indicaba que "Cualquier persona que qQulera
obtener una licencia de las que habla el articulo anterior, ocurrira a la
Oficina de Patentes manifestando las razones o fundamentos en que
apoya su peticion. De esta peticidon se correrd traslado al duero de ia
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patente y se senalaorda un plazo improrrogable de un mes., para que
una y otra parte rindan ante la misma Oficina las pruebas que crean

convenientes. Dentro de este mismo plgzo. la oficina tendrda

facultades de pedir informes. nombrar inspectores y en general hacer
todo aquello que sin salirse de su cardcter de autoridad administrativa.
crea conveniente hacer con el fin de cerclorarse de ia verdad de los

hechos.”

“Cuando el dueno de la patente de que se trata no hubiera

justificado haber empezado a explotar industriaimente el objeto de
ella de acuerdo con lo que previene el articulo 30. no se ie admitira
prueba alguna. sino que de plano vy sin abrir el plazo probatorio que
establece el articulo anterior se concederd al solicitante g licencia

pedida” (articulo 21).

"Dentro del plazo de quince dias @ contar desde que termine el que
para rendir pruebas senala el articulo 20 © dentro de ocho dias a
contar de la presentaciéon de la solictud de licencia en el caso del
articulo anterior, la Oficina resolvera si es 6 Nno de concederse la

licencia solicitada.”

“El interesado que no estuviere conforme con esta resolucion tendr§
derecho a ocurrir @ cualquiera de los Jueces de Distrito de ia Ciudad
de México en demanda de la revocacion, haclendo el papel de
actor y el otro interesado el de reo. con ia obligacién el primero de
presentar su demanda respectiva dentro del plazo improrrogable de
ocho dias @ contar de la fecha en que se le comunique Ia resoluciéon
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administrativa. bgjo el concepto de que sl asi no io hiciere se le tendrd
por desistido del recurso y por conforme con dicha resolucion.”

“E! juicio que ante dicho juez se ventile en estos casos. se sujetara & 1o

que previene la presente ley” (articulo 22).

“Los efectos de la resolucién administrativa concediendo la licencia
solicitada. no serdn suspendidos por haber ocurrido el duefo de la
patente a la autoridad judicial. asi es que el que haya obtenido ia
licencia tiene derecho a explotar desde luego la patente. sin que
tenga la obligacion de dar flanza ni llenar ningan otro requisito”

(articulo 23).

Por otra parte, y respecto de Ia licencia ya otorgada. en el articulo 24
se indicaba que quien hubiera obtenido una licencia obligatoria.
“tendra obligacién de empezar G explotar la patente dentro del
piazo de dos meses a contar de la fecha de la resolucion respectiva,
st ésta fue dictada por la Oficina de Patentes, & de la notificacion
legal de la misma. si es que fue dictada por la autoridad judicial. y &
Nno suspender dicha explotacion por mas de dos meses consecutivos.”

En cuanto a las regalias que deberia percibir el titular de la patente
con motivo de ia licencia otorgada por la autoridad, se senataba que
“La mitad de las ganancias liquidas que obtenga el dueno de una
licencia como resultado de la explotacion respectiva. sera del duenro
de la patente. y éste tendra. por tanto. derecho de vigiar ia
explotacidn y de exigir judiciamente. en su caso., la entrega de
aqguelia mitad. Lo dispuesto en este articulo es sin perjuicio del
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convenio & convenios que estan en completa libertad de celebrar ios

mismos interesados” (articulo 25).

Si durante el procedimiento de otorgamiento de unag licencia de las
que se viene haciendo referencia "el dueno de la patente estuviere
muerto & no se presentare a ejercitar sus derechos el dueno de la

licencia queda obligado a depositar cada dos mese ia mitad de las
ganancias @ que se reflere el articulo anterior, en el banco &
establecimiento de crédito que para ese efecto le senale la Oficina
de Patentes, y ademads tendr& al tanto & ésta de los productos de la

iguidas por medio de avisos

explotaciébn y de las ganancias

bimestrales (articulo 26).

La falta de cumplimiento de lo dispuesto en el citado articulo.

motivara que la Oficina de Patentes revogque de plano @ pedimento

del dueno de la patente la licencia concedida.

Asimismo . en dicho articulo se indicaba que "Los avisos respectivos se
publicaran en g Gacetqg Oficial de Patentes: si el obligado & dar estos
aviso, informare en ellos falsamente a la Oficina. quedard sujeto G ia
pena de arresto mayor y multa de segunda clase ¢ una 4 otra a juicio
del juez; y en todo caso. serd responsable de los danos y perjuicios

qQue causare al dueno de la patente.”
“lLas licencias que con arreglo @ los articulos anteriores conceda la

Oficina de Patentes. no le quitan al duerno de la patente el derecho
de explotar por si mismo su invento y por dar las licencias que

deseare” (articulo 27).
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Dicha ley indicaba en su articulo 28 que al titular de una patente le
asistia el derecho de solicitar “la revocaciéon de una licencia otorgada
por la Oficina de Patentes. cuando después de dos anos de haberse
otorgado dicha licencia. el dueno de la patente & cualquier otra
persona @ nombre de &l la estuviere ya explotando industriaimente.

€l requisito Indispensable para que se pueda tomar en consideracién
1a solicitud respectiva. es que el dueno de ia patente justificara a la
Oficina de Patentes, de acuerdo con el articulo 30. haber empezado
la explotacidn; pues de lo contrario la solicitud se desechaba de

plano y de esta resolucion no habra recurso aiguno.

También serd condicidn indispensable para que al dueno de una
licencia se le admitan pruebas de qQue ha empezado la explotacion
dentro del plazo de dos meses que le sefhala la ley. el que haya
remitido con oportunidad & la Oficina de Patentes el justificante de

que habla el mismo articulo 30.7

Asimismo. se senalaba el derecho que tenia el dueno de una patente
“de perseguir ante los tribungles como usurpador de su patente &
como expiotador ilegal de ella, al dueno de una licencia concedida
por la Oficina de Patentes. que no hubiere dado principio &G ia
explotacién dentro del plazo de dos meses que senala el articulo 24.
& que hubiere suspendido la explotacidon por mdas de dos meses
consecutivos y que sin embargo de ello estuviere expiotando la
patente: salvo que en caso de la suspensidn hublere habido caso

fortuito o fuerza mayor” (articulo 29).



Tanto el dueno de la patente como aquél a quien la Oficina de
Patentes le hubiere concedido una licencia para explotaria. tenian la
obligacion “cuando hubleren empezado la explotacidn de la
patente. de justificario por cualquier medio legal @ dicha Oficina y en
el plazo a@lo mas de quince dias” (articulo 30).

Por otra parte y en cuanto se refiere a las patentes en general. la ley
en cuestion determinaba un plazo de veinte anos para las patentes
(articulo 15). el cual se dividia en dos periodos. el primero de un ano .
y €l segundo de “diez y nueve anos” (articulo 16). senalando los
requisitos y condiciones en que se daria cada uno de ellos.

@) LEY DE 27 DE JULIO DE 1928

Su titulo era el de “Ley de Patentes de Invencion®, salld publicada el
27 de julio de 1928 en el Diario Oficial. donde se indicaba como fecha
de inicio de su vigencia a partir del primero de enero de 1929, y
derogdndose en consecuencia la ley de 25 de agosto de 1903,

Esta ley trata con bastante semejanza el tema de las Licenclas

Obligatorias con respecto de la ley anterlor.

Las Licencias Obligatorias son materia del capitulo V. el cual también
se denomind como “De la Explotacion”.

En dicho apartado se senala que " La falta de explotacion de una
patente No trae consigo la pérdida absoluta de los derechos que
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confiere: pero si No se explotare dentro del tenitorio nacionat durante
los primeros quince anos de su vigencla. en el caso de una patente
de invencidn, o durante los siete anos. si se trata de una patente por
Modelo o Dibujo Industrial. los plazos de su concesidn se reducen en la
forma prevenida por los articulos 31 y 35~ (articulo 47).

Asimismo. se indicaba que otro efecto de la fatta de explotacidn de la
patente consiste en que "Si pasados tres anos. a contar de su fecha
legal,. no se explotare industriaimente una patente dentro del termritorio
nacional. o bien si después de estos tres anos se hubiere suspendido su
explotacion por mas de tres meses consecutivos. el Departamento de
fa Propiedad Industrial podra conceder a terceras personas, licencia
para hacer dicha explotacidon” (articulo 48).

También se semalaba que “Cualquier persona que quisiera obtener
una licencia de las que se habla en e! articulo anterior, ocurrira al
Departamento de la Propiedad Industrial manifestando las razones o
fundamentos en que apoya su peticlon. De esta peticion se comrera
trasiado al duero de la patente y se senalara un plaze improrrogable
de un mes., para qQue una y ofra parte rindan ante e mismo
Departamento Ias pruebas que crean convenientes. Dentro de este
mismo plazo. el Departamento tendrd facultades de pedir informes,
nombprar Inspectores y. en generatl. hacer todo aquello que sin salirse
de su caracter de autoridad administrativa, crea convenlente hacer
con el fin de cerciorarse de ia verdad de los hechos” (articulo 49).

Asi "Cuando e! dueino de la patente de que se trata no hubiere
justificado haber empezado a explotar industriaimente el objeto de
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ella. de acuerdo con o que previene el ariculo 58. no se le admitird
prueba alguna. sino que de plano. y sin abrir el plazo probatorio gue
establece el articulo anterior. se concedera al solicitante Ia licencia
pedida” (articulo 50).

En caso contrario st "Dentro dei plazo de 15 dias. a contar desde que
termine el que para rendir pruebas senala el articulo 49. o dentro de
ocho dias. a contar de la presentacion de la solicitud de licencia en el
caso del articulo anterior. el Departamento resolver& si es o no de
concederse la licencia solicitada.”

“El interesado que no estuviere conforme con esta resolucion tendra
derecho de ocurrir a cualquiera de los Jueces de Distrito de la Ciudad
de Meéxico. en demanda de la revocacion de dicha resolucion.
haciendo el papel de actor y el otro interesado. el de reo; con la
obligacion el primero de presentar su demanda respectiva. dentro del
plazo improrrogable de ocho dias. a contar de la fecha en que se le
comunique la resolucidon administrativa, bajo el concepto de que si asi
no lo hiciere, se le tendra por desistido del recurso y por conforme con
dicha resolucion® (articulo 51).

Mas sin embargo “Los efectos de la resolucidn administrativa
concedlendo la licencia solicitada. no serdan suspendidos por haber
ocurrido el duerno de |la patente a la qutoridad judicial; asi es que. el
que haya obtenido la licencia tiene derecho a explotar desde luego
la patente, sin que tenga la obligacién de dar flanza ni flenar ningdn
otro requisito” (articulo 52). ademds. dicho derecho se convierte en la
“obligacion de empezar a explotar la patente dentro del plazo de seis
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meses. a contar de ia fecha de la resolucion respectiva. si esta fue
dictada por el Departfamento de la Propiedad !ndustrial. o de la
notificacion legal de la misma. si es que fue dictada por la autoridad
judicial. y a no suspender dicha explotacion por mdas de dos meses
consecutivos” (articulo 53).

También se indicaba qQue como consecuencia en el lucro de la
explotacion. “La mitad de las ganancias liquidas que obtenga et
dueno de una licencla como resultado de la explotacion respectiva,
serd del duefo de la patente: y éste tendra, por tanto. derecho de
vigilar la explotacidn y de exiglr judiciaimente. en su caso, la entrega
de aquella mitad” (articulo 54).

Al igual que en la ley anterior. en estd también se preveia que en
caso de que " el dueno de la patente estuviere ausente o no se
presentare a ejercitar sus derechos. el dueno de la llicencla queda
obligado a depositar cada dos meses la mitad de tas ganancias a
qQue se reflere el articulo anterior, en el banco o establecimiento de
crédito que para ese efecto le senale el Departamento de la
Propiedad Industrial: vy ademds. tendrd al tanto a éste de los

productos de ia explotacidon y de ias ganancias liquidas. por medio de
avisos bimestrales.

La falta de cumplimiento de lo dispuesto en este articulo motivara
que el Departamento de la Propiedad Industrial revoque de plano, a
pedimento del dueno de la patente. la licencia concedida.

a8




Los avisos respectivos se publicarGn en lag Gaceta Oficial de la
Propiedad Industriql. Si el obligado a dar estos avisos informare en ellos
falsamente al Departamento. quedara sujeto a la pena de arresto
mayor y multa de segunda clase o una u otra. a juicio del juez: y en
todo caso. serd responsable de los danos y perjuicios que causare al
dueno de la patente” (articulo 55).

“Las licencias que con arreglo a los articulos anteriores conceda el
Departamento de la propledad industrial. no le quitan al duemo de la
patente el derecho de explotar por si mismo su invento y para dar las
licencias que deseare” (articulo 56).

De igual manera se reconocia el derecho del dueno de la patente
“para pedir la revocacidn de una licencia otorgada por el
Departamento de la Propiedad Industrial. cuando después de dos
anos de haberse otorgado dicha licencia. el mismo duefo © cualquier
otra persona. a nombre es €l. la estuviere ya explotando

industrialimente.

El requisito indispensable para que se pueda tomar en consideracion
ia solicitud respectiva. es que el dueno de |la patente haya justificado
al Departamento de la Propiedad Industrial. de acuerdo con el
articulo 59, haberse empezado la explotacion; pues de lo contrario. la
solicitud se desechard de plano y de esta resolucion no habrd recurso

aiguno.

También serd condicion indispensable. para que al dueno se le
admitan pruebas de que ha empezado la explotacidon dentro del
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plazo de sels meses que le senala ia Ley. el que haya remitido con
oportunidad al Departamento de la Propiedad industrial. el justificante

de que habla el mismo articulo §9° (articulo §7).

De la misma forma. se hacia referencia al derecho que tenia el dueno
de una patente “de perseguir ante los tribunales. como usurpador de
su patente o como explotador itegal de ella. al dueno de una licencia
concedida por el Departamentc de la Propledad Iindustrial que no
hublere dado principlo a la explotacion dentro det plazo de sels meses
que senala e! articulo 53, o que hublere suspendido la explotacién por
mas de dos meses consecutivos y que. sin embargo de ello. estuviere
explotando ia patente: salvo que la suspension se hubiese debido a

caso fortuito o fuerza mayor” (articulo 58).

Aparte de otorgar derechos. tamblén se incluia la imposicion de
obligaciones. como en e! caso del articulo 59 el que expresaba que
“Tanto el dueno de la patente. como aquel a quien el Departamento
de la Propledad Industrial le hublese concedido una licencla para

explotana. tlenen Ig obligacion, cuando empiece Ia explotacion de ia
patente, de justificarlo por cualquier medio legal a dicho

Departamento y en el plazo. a lo mas, de quince dias”.

Como ya se vio. en 1o que se refiere a las licencias obligatorias, esta
Ley y la anterior son semejante. con un minimo de camblios como en
el caso del nombre de las autoridades que regulan la aplicaciéon

respectiva.
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f) LEY DE 31 DE DICIEMBRE DE 1942

Fue publicada en el Diario Oficial del 31 de diciembre de 1942, con el
nombre de "Ley de Propiedad Industrial”, empezando su vigencia a

partir det 1 de enero de 1943.

Esta iey continua con el enfoque de la propledad individual y el
derecho a disponer de esa propiedad. su insistencia en el inventor
individual. su preocupacioéon por Ia justa recompensa. tomaba en

cuenta la realidad de su época.

A semejanza de las dos anteriores. esta ley trataba el tema de la
ticencia Obligatoria en capitulo aparte (V). titulado “Explotacién de
las patentes”, iniciando en el articulo 53 donde se mencionaba que
“La falta de explotacion de una patente no acarreard la pérdida de
los derechos que confiere; pero si No se explotare dentro del territorio

nacional durante de los primeros doce anos de su vigencia en los

casos de las patentes de invencion y de mejoras. © durante los

primeros slete anos. si se trata de una patente por modelo o dibujo
industrial. los plazos de su concesidn se reducirdn en la forma

prevenida por los articulos 41 y 42 de esta Ley.”

Se obligaba al propietario de una patente a dar aviso a la Secretaria
de la Economia Nacional. por cualquier medio legal. de que habia
Iniciado la explotacidn de la patente. esto dentro de un plazo que No

deberia exceder de 30 dias “(articulo 54).
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En el caso de que si "pasados tres anos. a contar de su fecha legal.

no se explotare industrialimente una patente dentro del territorio
nacional, o se explotare impropia o insuficlentemente. o bien si
después de estos tres anos se hubiese suspendido la explotacién por
madas de seis meses consecutivos. la Secretaria podrG@ conceder a

terceras personas licencia para hacer dicha explotacidn” (articulo 585).

Esta ley no requeria una calidad especial para solicitar una licencia
de las antes mencionadas. Unicamente indicaba que el interasado
deberia presentarse ante la Secretaria, "manifestando en escrito por
duplicado las razones o fundamentos en que apoya su solicitud. De
esta peticilon se correrd trasiado con una copia al propletario de la
patente. en la forma prevenida en el articulo 230. y se senalara un
plazo suficiente para qQue una y otra parte rindan ante la misma
Secretaria las pruebas que estimen convenientes. Dentro de este
mismo plazo. la Secretaria tendr@é facultad para pedir informes.
nombrar inspectores, y en general. hacer todo aquello que considere
necesario para cerciorarse de los hechos. sin rebasar sus limites de

autoridad administrativa” (articulo §6).

Se indicaba que la licencia se otorgaria al solicitante sin las

formalidades antes menciocnadas en el caso de que el propletario de

la patente en cuestion "no hublere comprobado oportunamente

ante la Secretaria . haber principiado a explotaria industriaimente, de
acuerdo con lo que previene el articulo 54 (articulo §7).

Senaldndose como plazos para que la Secretaria resolviera si se

concedia © no la licencla solictada. “de un mes . a contar de que
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termine el que para rendir pruebas senala el articulo 56. o dentro de
quince dias. a contar de la presentacion de la solicitud de licencia”
en el caso del articulo antes citado (articulo 58).

Quien obtuviera resolucion administrativa favorable respecto de una
solicitud de licencia de patente. tenia el derecho de iniciar de
Inmediato su explotacidn . “sin la obligacién de dar fianza ni de llenar
algun otro requilsito” (articulo 59). Asimismo. se le obligaba a iniciar la
explotacion dentro de los seis meses posteriores a la fecha de la
resolucion respectiva. sin que pudiera suspender dicha explotaciéon
por mdas de tres mese consecutivos. ya que ello traeria como
consecuencia la revocacion de pleno derecho de la licencia

concedida (articulo 60).

Respecto de las ganancias liquidas que obtuviera el titular de una
licencia por la explotacién de una patente. se indicaba que la mitad
seria para el dueno de la patente. y este tenia el derecho de vigilar la
explotacion asi como de exigir judiciamente la entrega de la
cantidad que le correspondia. sin que ello implicara un obstaculo
para que los interesados celebraran libremente los convenios gque

desearan (articulo 61).

Cuando se daba el caso en el que el “propletario de la patente
estuviere ausente o no se presentare a ejercitar sus derechos”. el titular
de la licencia tenia la obligacidn de depositar cada tres meses la
mitad de las ganancias a que se refiere el articulo anterior. en el
Banco de México: y ademads. debia informar “a la Secretaria de los
productos de la explotacion v de ias ganancias liquidas. por medio de
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avisos trimestrales® (articulo 62). la omisidn en el cumplimiento de las
obligaciones antes mencionadas. podia producir, a peticion del
propletario de la patente. que la Secretaria revocara de plano la
licencia concedida (articulo 63).

Los avisos antes mencionados se deberian publicar en la "Gaceta de
ia Propiedad Industrial”, "si el obligado a dar esos avisos informare en
ellos fatsamente a la Secretaria. quedara sujeto a las penas senaladas
en el Codigo Penal para quienes rindan Informes falsos a una
autoridad. y en todo caso, serd responsable de los danos y perjuicios
qQue causare al dueno de la patente” (articulo 64).

Esta ley también seguia a sus antecesoras en cuanto a que senalaba
qQue “Las licencias obligatorias que con arreglo a este capituio
conceda la Secretaria de la Economia Nacional. no privan af titular
de la patente del derecho de explotar por si mismo el invento. y de
otorgar las licencias que deseare” (articulo 55).

Respecto de la revocacion de una licencia obligatoria se senalaba
que ésta se podria dar, “cuando después de dos anos de haberse
concedido dicha licencia, el mismo propietario © cualquier otra
persona., a nombre de él. ia estuviere ya explotando industriaimente”
C(articulo 66). El procedimiento para obtener dicha revocacion se
sujetaba en lo conducente a lo que para Ia obtencidn de las licencias
obligatorias preveia este capitulo (articulo 67).

Ademads. se preveian la sancldon para e! caso de que cuando “el
titular de una licencia obligatoria concedida por la Secretaria. que no

54



hublere dado principio a la explotacidn dentro del plazo de seis meses
qQue senala el articulo 60. o que hublere suspendido Ia explotacién por
mas de tres meses consecutivos vy que, sin embargo. de considerarse
por ello revocada de pleno derecho g licencia concedida. explotare
con posterioridad la patente. podra ser perseguldo como usurpador o
explotador ilegal de la misma. salvo que la suspensidn se hublera
debido a caso fortuito o de fuerza mayor” (articulo 68).

En cuanto a la transmision de la licenclia obligatoria. se establecia que
esto se podria realizar “por los medios y las formalidad establecidas
por la legislacion civil”. pero que dicho acto no tendria efectos contra

terceros “si no se ha registrado en la Secretaria de la Economia

Nacional” (articulos 69y 72).

Como se desprende de lo anterior, esta ley reconocia varios tipos de
patente como eran: ias de invencion. ias de mejoras. ias de modelo y

las de dibujo industrial.

Al respecto. se ha dicho que esta ley establecia “un réglmen para
prevenir la inaccidn del titular de la patente. Ese régimen consistia por

una pare, en la reduccién en Ia vida de la patente., y por ia otra. en

g posibiidad de que se otorgaran licencias obligatorias. si la

explotacion era impropia e insuficlente. © si se hublere suspendido Ia
explotacidn por mds de seis meses consecutivos. El régimen de

licencia era bastante defectuosa y resuttaba de costo muy elevado

para quien intentaba obtener una licencia .

' Cesar Sepulveda. ob. cit.. p. 84
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Q@) LEY DE 30 DE DICIEMBRE DE 1975

fue decretada por el Congreso de la Unidn el 30 de diciembre de
1975 y publicada en el Diaro Oficial de la Federacién e! 10 de febrero
de 1976, para entrar en vigor, segun su ariculo primero transitorio. a
partir del dia siguiente de su publicacion.

Esta nueva Ley de Invenciones y Marcas abrogd a la ley de
Propiledad Industrial de 1942.

Dicha ley regulaba los derechos de patentes de invenciéon; patente
de mejoras: certificado de inventor: registro de dibujo Industrial;
registro de modelos: registro de marcas; avisos y nombres comerciates:
denominaciones de origen; las licencias obligatorias ; las licenclas por
causa de utllidad publica y la represion de la competencla desleal.

Las principales innovaciones de esta ley frente a su antecesora en el
ambito de las patentes. “consiste en la reducclon del plazo de la
vigencia de las patentes. de 15 a 10 anos. la supresidn de la
patentabilidad en ciertos ambitos de Ila actividad Industrial. el
fortalecimiento y agllizacién del sistema de licencias obligatorias. la
creacion de las licencias por causa de utilidad pablica y la creaciéon
de una institucion totalmente novedosa en nuestro derecho que se
denomina “certificado de invencion® .2

® Alvarez Soberanis. Jaime, ob. cit.. p. 40.
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Por lo que se reflere a nuestro tema especifico. dicha ley a diferencia
de las anteriores. separa el planteamiento de la explotacion de las
patentes (CAPITULO IV) del de las licencias obligatorias (CAPITULO V).

En el capitulo V también se incluia el tema de las licencias por causa
de utilidad publica.

Esta ley manejaba en su como sancidn el hecho de que vencido el
plazo de tres anos dentro del cual obligatoriamente se tenia que
explotar la patente en el temitorio nacional y no se hacia. cualquier
persona podia “solicitar a la Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial la concesidén de una Licencia Obligatoria para explotar una

patente en los siguientes casos:
I.- Cuando la invencion patentada no haya sido explotada.

Il.- St Ia explotacion de la patente ha sido suspendida por mas de sels
meses consecutivos.

Cuando se trate de produccién ciclica o estacional. la suspensién a
que se reflere esta fraccién se contard a partir de la fecha en que la
empresa debid de haber iniciado 1a elaboracion del producto o la
utilizacion del proceso. en razdn del nuevo ciclo o estacién. En caso
de dudas respecto de dicha fecha. la Direccidn General de
Invenciones, Marcas y Desarrolio Tecnoldgico. consultarG a la
Direccidn General de Industria Respectiva.
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.- Cuando la explotacidon de la patente no satisfaga el mercado

nacional.

IV.- Cuando existan mercados de exportacién que no estén siendo
cublertos con la explotacion de la patente y alguna persona
manifieste su interés en utilizar la patente para fines de exportacion.

En los casos de las fracciones lll y IV . antes de conceder Ia licencia.
se dard@ oportunidad al titular de la patente para que comija ia
insuficiente explotacidn de la misma. otorgandole el derecho
preferente de ampliar su explotacion para cubrir adecuadamente el
consumo nacional o la demanda intemacional. Para dicho efecto la
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial le darG a conocer la
solicitud de licencia obligatoria. a fin de que un plazo de dos meses
presente un programa de fabricacion, en condiciones por I© menos
similares a los presentados por qQulen solicite la licencia. y otorgue
fianza para garantizar su cumplimiento. La Secretaria de Comercio y
Fomento Industrial podrd conceder por una sola vez y hasta por un
término de otros dos meses. ampliacion del plazo para presentar el
programa de fabricacion, si asi lo solicita el interesado antes de la
expiracion del término concedido en primer lugar” (articulo 50).

Cabe senalar que otro de los efectos que producia la falta de
explotacion de una patente. de acuerdo con la ley en mencidén. era
ia caducidad de ia misma y esto se presentaba “dentro del término
de dos anos contados a partir de la fecha de Ila concesi®n de la
primera licencia obligatoria” (articulo 48).
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Se requeria al solicitante de una licencia obligatoria a “presentar un
programa de fabricacién y demostrar tener capacidad técnica y
econdmica para realizar una explotacion eficiente de la invencion
patentada*” (articulo 51).

El procedimiento para el otorgamiento de una licencia obligatoria.
aparte de cumplirse con la presentacidn de la solictud y de
demostrar que se contaba con la capacidad técnica y econdmica
necesaria para reatlizar la explotacion de la patente, ademads. previa
audiencia de las partes, la Direccidn General de Invenciones. Marcas
y Desarrollo Tecnoldgico decidia sobre el otorgamiento de la licencia
obtigatoria y, en caso de que resolviera concederiq, fijaba "“conforme
a la opinion de la Direccion General de Transferencia de Tecnologia.
el término de su duraclon, las condiciones bajo Ias cuales se concede,
el campo de su gplicacidon y el monto de las regalias que
correspondan al titular de la patente.” Si dicha autoridad resolvia
concederia. dictaba resolucidn la cual tenia que ser notificada a las
partes interesadas en los términos establecidos en esta Ley. Para el
caso de que se diera una nueva solictud de licencia obligatoria
existiendo una ya otorgada. el titular de ésta deberd ser notificado vy
oido (articulo 52).

Una vez concedida la licencia obligatoria las condiciones de su
otorgamiento podian ser modificadas por la Secretaria de Comercio y
Fomento Industrial. si asi 1o solicitaba el titular de 1a patente o el de la
licencia. "cuando lo justifiquen causas supervenientes y. en particular
cuando el titular de la patente conceda licencias contractuales en
condiciones mds favorables a las establecidas” (articulo 53).
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Se concedia al titular de una licencla obligatoria un plazo de dos anos
para iniclor la explotacidn de la patente. contados a partir de la
fecha de haberia obtenido y no podia suspenderia por un periodo
mayor de sels meses consecutivos. El licenciatario debia comprobar el
inicio de la explotacion a satisfaccion de la Secretaria de Comercio vy
Fomento Industrial. dentro de los dos meses sigulentes a dicha
iniciacion. En caso de no dar cumplimiento a la obligacion anterior
procedia la revocacion de la licencia la que podia ser de oficio o a
peticion del titular de la patente (articulo 54).

Para Ia transmisidn de las licencias obligatorias se requeria ia
autorizacion de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial.
ademadas. para conceder sublicencias se requeria también el
consentimiento del titular de la patente (articuio 55).

La presente ley fue reformada por decreto del 29 de diciembre de
1986. publicado en el Diario Oficial de la Federacidon del 16 de enero
de 1987. mismas que entraron en vigor al dia siguiente de su

publicaciéon.

h) LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
DE 1991

La ley de ia materia vigente. denominada como “Ley de Fomento y
Proteccién de ia Propiedad Industrial”, fue prormuigada el 25 de junio
de 1991, siendo publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 27
del mismo mes y ano. iniclando su vigencia de acuerdo con su
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arficulo primero transitoric a partir del dia siguiente al de su

publicacion. Esta tey es motivo de reformas, adiciones y derogaciones
a través del decreto publicado en el Diario Oficial del 2 de agosto de

1994.

Entre las principales modificaciones que se le hicieron a la ley se

encuentran las sigulentes:

a) Se cambia el concepto de explotacion de la invencién por la
relacion de premogativas que confiere ese derecho exclusivo at titular

de la patente (articulo 25).

“b) Se determina un capitulo especial de disposiciones para prevenir o
reparar 10s danos ocasionados por la violacidén a los derechos de

propiedad inaustrial.

c) Se establece el procedimiento de la inversion de la carga de la
prueba para los casos de posibles Invasiones de patentes en proceso.
En este sentido correspondera al presunto infractor demostrar que no
esta utlizando e! proceso protegido por la patente en cuestion.

o) Se definen claramente los derechos que confiere una patente.
Cabe senalar que en esta disposicion se precisa que no se permitiran
importaciones paralelas en materia de patentes.

e) Se atribuyen las funciones de autoridad al Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial. con e! propdsito de ofrecer un servicio mas
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eficlente en el otorgamiento. registro y proteccion de los derechos de
propiedad industrial.”2}

En esta ley ia vigencia de las patentes se extendié de 14 a 20 anos
improrrogables, contados a partir de la fecha de presentacion de la
solicitud. sin embargo en caso de productos farmacéuticos o de
procesos para obtener estos productos, la vigencia se puede
extender por tres anos mas si el propietario de la patente otorga una
licencia para la explotacion de su patente. a una persena moral con
capital mayoritariamente mexicano (articulo 23 LFPPI).

2' sanchez Ugarte, Fernando y otros, La politica industrial ante la apertura, Secretaria de
Comercio y Fomento Industrial, Primera Edicion, México 1994, p. 247.
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CAPITULO IV

REGIMEN DE LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS EN LA LEY DE FOMENTO Y
PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

a). Por principio de cuentas trataremos de responder a ia interrogante

de que si ¢es la licencia obligatoria una sancion?

Para ello es necesario antes que nada establecer si la omision en la
obligacidén de explotar una patente es una falta a la ley de la materia

o no lo es.

Situados en este plano de las faltas y las sanciones. y tomando en
cuenta que la falta desde su muy variada significacion entrana
“Privacién, carencia. defecto. escasez...Torpeza al obrar o defecto al
ejecutar. El Incumplimiento de ia obligacion juridica o del! deber
moral.”22 ¥ que la sanclién se entiende como e! medio indirecto con
que cuenta el poder publico para mantener el acatamiento y la
observancia de las normas juridicas. es decir se trata de (a “Pena para
el delito o fatta*2? evitando con ello que prevalezcan actos contrarlos

a lo que ella manda.

Luego entonces como la licencia obligatoria es el resultado o la
consecuencia que se da por la inobservancia de una disposicidon

?2 Gulllermo Cabanellas. D ario Er del Derecho Usual. Editorial Heliasta.
21a Edicién, Buenos Aires, Argentina, Tomo IV, p. 16.
? ldem. Tomo VI, p. 249.
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contenida en la ley vigente. es decir, por el incumplimiento a la
obligacidén de explotar la patente dentro del término legal (dentro de
los siguientes tres arnos contados a partir del otorgamiento de Ia
patente, o de cuatro de la presentacion de la soficitud. segun lo que
ocurra mas tarde). razdn por la cual dicha omision se puede equiparar
a unag falta y la licencia obligatoria en todo caso seria la sanélén que
previene la ley en contra de la inobservancia de alguno de sus

preceptos.

A este respecto, Alberto M. Orol haciendo referencia ai Convenio de

Paris senala gque "Aungue esta vinculado a la importacion, la

explotacion vy la licencia obligatoria. el tema central del art. § ha sido
siempre. en sus diferentes versiones, el tema de la sancion. Sancidon

referida a la importacion y a la falta de explotacién.”

Aunque a continuacldn expresa " Y desde ya cabe decir que la

licencia obligatoria funciona en él. mdas que como sancidn, como

impedimento para ella y como un sucedaneo de la sagncion de
caducidad a la falta de explotacion. Parece ser una sancidn menor,
que se incorpora como un remedio para la no expiotacion. Con e!
tiempo resulta reconocidamente ineficaz para ese fin y descubre su
verdadero papel: reemplazar ung sancidon enérgica y de efectos
perjudiciales para el titular de ia patente. por una gparente sancion

que de hecho resulta para él innocua y para el licenciado

insuficiente. en particular en los PED.~24

24 M. Orol, Alberto, Rewvision del amculo 5 del Convemo de Paris en cuanto a la Expiotacion
y la Importacién. La Licencia Obli sta del Derecho Comercial y de

las obligaciones. Ao II, N°. 65, Ocmbre 1978 Buenos Aures. Argentina, p.1
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en este mismo orden de ideas. pero sin definir si el otorgamiento de
una licencia obligatoria es equiparable a ia imposicion de una
sancién . R. Lyman Heydel, dice que “Los sistemas de patentes de 1a
mayoria de los paises reconocen el derecho del inventor de excluir a
otros de practicar su invento por unos anos. establecido que describe
plenamente su invento para que otros lo utilicen una vez que e!
periodo de exclusividad ha terminado. La mayoria de los sistemas de
patentes tienen entre sus objetivos estimular el crecimiento
econdmico nacional mediante el uso local de la nueva tecnologia
representada en la descripcion de patente. Por esta y otras razones
de interés publico. numerosas penas se han impuesto a propietarios
de patentes por uso inadecuado del invento, pero hasta los altimos
anos ha habido poca consistencia de pais a pais en cuanto a la
naturaleza y a la severidad de esas penas. También hay disposiciones

para licencias obligatorias y hasta para caducidad.”2s

b). Tipos de licencias segun Ig ley vigente

La ley de Fomento y Protecclon de la Propiedad Industrial. legislacion
mexicana vigente en materia de patentes. en la cual se apoya
bdaslcamente la presente exposicion. Gnicamente reconoce tres tipos
de licencias respecto de las patentes. como son: La contractual o
voluntaria que se encuentra regulada por los articulos del 63 al 69; la
obligatoria regulada por los articulos del 70 al 76. y la de utilidad

2% R. Lyman Heindel, Una Leccion de ltalia sobre Licencias Obligatorias, Revista Mexicana
de la Propiedad Industrial y Artistica. N®. 18, Juilo-aiciembre 1971. Mexico. D.F., P.285.
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publica regulada por el articulo 77. esto independientemente de las
disposiciones que les son comunes a los tres tipos de licencias.

©). Las Licencias voluntarias o contractuales.

Este tipo de licencia esta regulada por los articulos del 63 al 69 de la
ley de referencia.

Es la forma de transmision contractual de los derechos de una
patente de conformidad con el derecho comun. Y consiste en el
permiso que otorga et titular de la patente, quien toma el nombre de
licenciante . a través de un acuerdo de voluntades., para que
determinada persona. quien toma el nombre de licenciatario. efectue
1ia explotacion de su invencion dentro del tiempo acordado (articulos
62 y 63 LFPPI).

Se le a llamado licencia voluntaria en contrgposicion de la licencia
obligatoria.

Para que la licencia pueda ser oponible a terceros es necesario que
se inscriba ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pero
tal inscripcibn no serd procedente, cuando la patente hublese
caducado o cuando su duraclén sea mayor gque la vigencia de la
propia patente (articulos 63 y 66 LFPPD.

El tiempo de vigencia de una licencia voluntaria va en funcion del
acuerdo a que lleguen las partes interesadas. pero éste nunca podra
ir més haya de la vigencia de la propia patente (articulo 66 LFPPD.
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En cuanto a los derechos del titular de una patente, estos no se ven
Qafectados por el otorgamiento de ia licencia. ya que de conformidad
con lo previsto por el articulo 67 "“Salvo estipulacidn en contrario. la
concesion de una licencia no excluird la posibilidad. por parte del
titular de la patente o registro. de conceder otras licencias ni realizar

la explotacion simultanea por si mismo.”

De igual manera. a su vez el licenciatario. al efectuar la explotacidn
del invento patentado se considerard como realizada por el titular de
ia patente. salvo pacto en contrario. y tenard Ja facultad de ejercitar
las acciones legales de proteccidon a los derechos de patente como si

fuera el propio titular (articulos 68 y 69 LFPPD.

Una vez inscrita la licencia esta puede ser cancelada . segun lo

dispuesto por el articulo 65. cuando:

a) Lo soliciten conjuntamente el titular de lag patente y la
persona a la que se le haya concedido la licencia:

b) Por nulidad o caducidad de la patente. o

c) Por orden judiciatl.

ch) Que se entiende por licencia obligatoria.

“Unga patente otorga al inventor de un nuevo proceso o producto de
aplicacién industrial. durante un periodo determinado. el derecho
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exclusivo de redlizar la explotacidon industrial y comercial de su
invento.

Este derecho exclusivo. en la gran mayoria de los paises. lo otorga el
Estado a cambio de que el inventor introduzca su invento en la
industria o en el comercio local. para que la poblacién se beneficie

por esa innovacion.

Sl no se cumple esta condicidn. es decir. si el inventor no explota por si
mismo la invenciéon y tampoco da autorizacidén o licencia a otras
personas para que ellas efectaen por su cuenta ia explotaclon del
invento, se cae en una situacién desequilibrada por que el estado
estaria otorgando en ese caso un privilegio de explotacién al Inventor,
sin que la poblaciéon de! pais reciba a cambio las ventajas del nuevo

proaducto o proceso.

Para corregir esta falta de balance y procurar que las ventagjas del
nuevo producto o proceso estén disponibles para ta poblacion del
pais. la legislacién de muchas naciones. incluyendo a México. permite
que en los casos de falta de explotacién de unag invencién, segun las
circunstancias. una persona interesada en realizar dicha explotaciéon
pueda hacerio, para lo cual e! Estado decreta una autorizacion
forzosa o licencia obligatoria para ia explotacidn de la invencidn
patentada. a favor del interesado o solicitante.

En relacion con el otorgamiento de licenclas obligatorias han de
satisfacerse una serle de condiciones especificas que las leyes de
diversos paises generaimente estipulan en detalle. de modo que. en
la intencidn de corregir la falta de explotacion. no se atropellen los
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legitimos derechos del titular de Ia patente y se garantice que la
poblacidn habrd de disfrutar de las ventajas de la invencién, ~2»
la Propiedad Industrial. ley

La ley de Fomento y Proteccidn de
especifica de la materia. en su articulo 70 establece la posibilidad de

que cualquier persona pueda solicitar a el Instituto la concesidon de
una licencia obligatoria respecto de las invenciones cuya explotacion
no se haya realizado durante los tres anos contados a partir de la
fecha del otorgamiento de la patente. o de cuatro anos de ia
presentacion de Ia solicitud. segun lo que ocurra mas tarde. salvo que
existan causas debidamente justificadas.

Y en el segundo parrafo de dicho articulo se indica que “No

procederd el otorgamiento de una licencia obligatoria. cuando el
titular de 1a patente o quien tenga concedidag licencia contractual,
hayan estado realizando la importacion del producto patentado u

obtenido por el proceso patentado.”
Pero en ninguna parte de dicha ley. al igual que en el caso de ias

licencias voluntarias. se da e! concepto de la licencia obligatoria.
razon por la que se hace necesario acudir a otras fuentes para

precisar g esta figura.

Cabe mencionar que tampoco en el Convenio de Paris se establece

ia definicion correspondiente.

% Cuadernos SECOFI. Serie Desarrollo Tecnologico, julio 1991, 2° edicidn. pp. 43 y 44,
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Por tal razén. nos atrevemos a proponer 1o que a juicio personal se
debe entender como una licencia obligatoria, esto en base a las
disposiciones de la ley. La licencia obligatoria es ia facultad qQue
otorga la autoridad competente (Instituto Mexicano de la Propledad
Industrial) a un tercero (cualquier persona) que asi se lo ha solicitado,
una vez comprobada sus capacidades técnica y econdmica respeto
de la deblida explotacidn del invento cormrrespondiente.

o). Licencia por causa de utilidad publica

En cuanto g este rubro. 1a ley establece que las mismas se daran ~“Por
causa de emergencia o seguridad nacional y mientras duren éstas. la
Secretaria . por declaracién que se publicard en el Diaro Oficial,
determinarG que la explotaclién de clertas patentes pueda hacerse
mediante la concesion de licencias de utiidad publica, en los casos
en que. de no hacerlo asl. se impida, entorpezca o encarezca la

produccion, prestacion o distribucion de satistactores basicos para la
poblacion” (articulo 77 LFPPY).

Para la concesidn de este tipo de licencias se seguird el mismo

procedimiento que para las ticencias obligatorias previene la ley y no
tendran el cardacter de exclusivas o transmisibles. Esto es. que previa
audiencia de las partes. “la Secretaria decidirG sobre la concesion de

la licencia ... y. en caso de que resuelva concedera, fijarG su

duracién, condiciones. campo de aplicacién y monto de las regalias
que correspondan al titular de ia patente” (articulo 72 LFPP).

70



Por su parte el articulo 51 del Reglamento de la ley de la materia
aclara. que quien emite la declaracion antes mencionada es el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, “previo acuerdo del
Secretario de Comercio y Fomento Industrial con el titular del Ejecutivo
Federal.” y no directamente Ia Secretaria como lo senala la ley.

Precisando también dicho articulo que dentro de los dos meses
siguientes a la fecha de publicacidn en el Diario Oficial. de la referida
declaracion. “ios titulares de las patentes que fueren declaradas
susceptibles de ser objeto de licencias de utiidad publica, podran
efectuar ante el Instituto las manifestaciones que a sus derechos
‘convengan respecto de tal declaracion. Una vez efectuadas dichas
manifestaciones, el Instituto resolvera, en definitiva. confirmando o
revocando ia declaracidon segun proceda., y ordenando su
publicacién en el Diario Oficial.”

También se indica que una vez que hayan cesado las causas de
emergencia o seguridad nacional. gque dieron motivo a las licencias
de utifidad pablica,. serd el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, el que se encargard de publicar en el Diario Oficial de la
Federacion la resolucidn que declare dicha cesacion.

“La explotacidn de una invencién patentada que realice la persona
que tenga concedida licencia de utilidad publica. no se considerara
como reallzada por el titular de 1a patente respectiva.

Al conceder una licencia de utilidad publica. el Instituto fijara el plazo
en que el licenciatario deba iniciar la expiotaciédn de la invencion
patentada y establecerd como causal de revocacion de la licencia
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la no explotacion de la invencion. Este plazo no podra exceder de un
ano contado a partir de la fecha de concesion de la licencia.”
(articulo 52 del Reglamento)

e). Casos en que procede la solicitud de una licencia obligatoria.

Como ya se senald la solicitud de una licencla obligatoria procede
anicamente en 10s siguientes casos:

1. Cuando se solicite respecto de una invencidn que no ha sido
explotada después de tres anos contados a partir del otorgamiento
de la patente: o

2. Cuando dicha explotacién tampoco se haya dado durante los
cuatro anos posteriores a partir de la presentacidn de la solicitud
respectiva.

). Temporalidad para la solicitud de una licencia obligatoria.

AqQui se trata de establecer cual es el momento oportuno legaimente
para que una persona pueda solicitar el otorgamiento de una
licencia obligatoria. Dicho plazo no es otro que el mismo at que se ha
venldo haciendo referencia. es decir, que una licencia obligatoria se
puede solicitar validamente. ya sea |0 que ocurra primero. a partir de
que se cumplan los tres anos contados desde la fecha en que se
haya otorgado la patente respectiva o, después de los cuatro
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contados desde el momento en que se hubiere presentado la

solicitud correspondiente (articulo 70 LFPPI).

Pudiendo fenecer dicho plazo. ol momento en gue se cumplan los
la primera licencia

dos anos posteriores a haberse otorgado
obligatoria sin que se hubiese corregido la falta de explotacién de Ia
patente . "o si el titular de la patente Nno comprueba su expiotacién o

la existencia de una causg justificada a juicio detl Instituto” (articulo 73

LFPPI).

Q) ¢Quien puede solicitar ia licencia obligatoria?

El articulo 70 es claro al precisar que “cualquier persona podrd solicitar
al instituto la concesion de una licencia obligatorio”.

Pero es requisito formal y material que esa “cualquier persona”

“deberd tener capacidad técnica y econdmica para realizar una
explotacion eficiente de la invencion patentada” (articulo 71 LFPPI).

h) Requisitos que debe reunir Ia solicitud de una licencia obligatoria.
Instituto Mexicano de Iia

Se hace necesario establecer que el
Propiedad Industrial es la autoridad competente para recibir las

solicitudes de licencias obligatorias. asi como de resolver sobre su

concesion (articulos 1 y §0 del reglamento).

73



La ley no nos sugiere ningln requisito en especial . por lo que en
consecuencia tomaremos los senalados por su Reglamento para todo
tipo de solicitudes y promociones que se presenten ante el Instituto.

El reglamento en su articulo 5 establece que la solicitud deber&a
cumplir los requisitos siguientes:

*l.- Estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares:

.- Utilizar las formas oficiales impresas. aprobadas por el Instituto vy
publicadas en el Diario Oficial y en la Gaceta. en el numero de
ejemplares y anexos que se establezca en ia propla forma. las que
deberan presentarse debidamente requisitadas y. tratGndose de
medios magnéticos., conforme a la guia que el instituto emita al
efecto.

En caso de no requerirse formas oficlales. las solictudes o promociones
deberan presentarse por duplicado. indicando al rubro el tipo de
tramite solicitado y los datos a que se refiere la fraccion V de este
articulo;

IIl.- Acompanarse de los anexos que en cada caso sean necesarios
los que deberdn ser legibles y estar mecanografiados. impresos o
grabados por cualquier medio:

V.- Senalar domicilio para oir y recibir notificaciones en el territorio
nacionalt;

V.- Indlcar el nimero de solicitud. patente. registro. publicacion.
deciaratoria. o folio y fecha de recepcion a que se refieran. salvo en
el caso de solicitudes iniciales de patente o registro.

Vi.- Acompanarse del comprobante de pago de la tarifa
correspondiente:
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VIil.- Acompanarse de la correspondiente traduccidn al espanol de los
documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con Ia solicitud
o promocion;

Vill.- Acompanarse de los documentos que acrediten el caracter de
ios causahabientes. la personalidad de los apoderados o

representantes legales. y
IX.- Acompanarse de Ia legalizacion de los documentos provenientes

del extranjero. cuando proceda.”
El mismo dispositivo legal indica que “Las solicitudes deberan
presentarse por separado para cada asunto. salvo cuando se trate de
inscripcion de licencias o transmisiones en los términos previstos por los
articulos 62, 63. 137 y 143 de la Ley: inscripcion de transmisiones de

derechos en las que hayan habido transmisiones intermedias no

inscritas, y las relacionadas a un mismo asunto.

Cuando las solicitudes o promociones Nno cumplan con los requisitos
establecidos en Ias fracciones | a Vi, VIl y IX anteriores. el Instituto
requerir@ a los solicitantes o promoventes para que dentro de un
plazo de dos meses los subsanen. En caso de no cumplirse con el
requerimiento. las solicitudes o promociones seran desechadas de

plano.

En caso de que las solicitudes o promociones no cumplan con el

requisito establecido en la fraccidon VIl anterior, los solicitantes o

promoventes deberan,
presentar ante éste la traduccion correspondiente de los documentos

sin mediar requerimiento del Instituto.,
que se exhiban dentro de los dos meses sigulentes a la fecha en que
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esas solicitudes o promociones se entreguen. En caso de que los
solicitantes o promoventes no exhiban la traduccion dentro del plazo
fijado. Ias solicitudes o promociones seran desechadas de plano.

Las solicitudes y promociones remitidas por correo. serviclos de
mensajeria u otros equivatlentes se tendr@n por recibldas en la fecha
en que le sean efectivamente entregadas al Instituto.

Se podran presentar solicitudes o promociones por transmisién
telefdnica facsimilar, siempre que la solicitud o promocién y sus anexos
originales, acompanados del comprobante del pago de la tarifa que
en su caso proceda y del acuse de recibo de la transmisién facsimitar,
sean presentados en las oficinas del proplo Instituto al dia sigulente de
haberse efectuado la transmisidn. En este caso. bastarGd que Ia
transmision facsimilar contenga ia solictud o promocion.” (articuto S

LFPPI)

Ademds, de acuerdo con la ley el solicitante deber& demostrar a
satisfaccion de! Instituto que cuenta con “capacidad técnica y
economica para realizar una explotacion eficiente de la invencidn

patentada” (articulo 71 LFPPD.

) Procedimiento para el otorgamiente de una licencia obligatoria.

Una vez que se ha presentado la solictud a que se ha hecho
referencia en el punto anterior. y se ha demostrado ante e! Instituto
que el solicitante tiene la capacidad técnica y econdmica para llevar
a cabo una eficiente explotacion de la invencion patentada. “se
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dara vista al titular de la patente, para que dentro de los dos meses
siguientes a la notificacion manifieste lo que a su derecho convenga.

Si el titular se opusiere al otorgamiento de la licencia obligatoria. se
dara vista de dicha oposicion al solicitante para que en el término de
15 dias hdabiles manifieste lo que a su derecho convenga. Vencido el
plazo fijado para el desahogo de ia vista. el Instituto resolver& lo que
corresponda. considerando las manifestaciones del solicitante. del
titular y ias pruebas rendidas” (articulo 50 del reglamento).

Previa audiencia de las partes el Instituto decidird sobre la concestiéon
de la licencia obligatoria v, en caso de que resuelva concederia.
fijarda su duracién, condiciones. campo de aplicacion y monto de tas
regalias que correspondan al titular de la patente” (articulo 72 LFPP)).

En el caso de que se solicite una licencia obligatoria existiendo una

previa, se debera notlificar la existencla de la nueva solicitud al titular

de la licencia previa. para que manifieste 1o que a su derecho

convenga (articulo 72 parrafo 3).
) Derechos y obligaciones del titular de una licencia obligatoria.

£l titular de una licencia obligatoria cuenta con aigunos derechos que
en la mayoria de ios casos son subrogacion de los derechos del titular

de ia patente respectiva.

A.- Como derechos podemaos sefalar los siguientes:
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1.- Aligua! que en la patente. el derecho primario con que cuenta el
licenciatario consiste en el derecho a solicitar y a que se le conceda
la licencia obligatoria. una vez que el titular de la patente ha incurrido
en la falta de explotacidon dentro del término legal (articulo 70 LFPPD.

2.- Derecho a que una vez ingresada su solicitud de licencia
obligatoria, si el titular de la patente respectiva se opusiere. se le de
vista con dicha oposicion para que en el término de 15 dias manifieste
lo que a su derecho convenga (articulo 50 del reglamento).

3.- Derivado det anterior. el principal derecho con que cuenta el
licenciatario es el de explotar Ia invencidn patentada (articulo 9 en
relacion con el articulo 70):

4.- Una vez obtenida ia licencia obligatoria tamblén tiene derecho a
que el instituto declare la caducidad respecto de la patente de la
cual deriva su licencia., cuando el titular no compruebe. dentro del
plazo de dos anos contados a partir de la fecha de concesién de la

primera ticencia obtigatoria. la explotacion de 1a invencion (articulo 73
LFPPD.

5.- Derechoc a que una vez que haya caducado la patente por falta
de explotacién. y slempre y cuando su titular no compruebe alguna
causa que 1o justifique. dejar de pagar las regalias que con motivo de
Ia licencia obligatoria tiene a su cargo (articulo 73 LFPPI.

6.- Derecho a que sea notificado y oido cuando sea solicitada una
nueva licencia obligatoria (articuto 72 LFPPD;
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7.- Derecho a que previa audiencia de las partes se modifiquen ias
condiciones bajo las que se le otorgo la licencia obligatoria . cuando
existan causas supervenientes que 1o ameriten o “cuando el titular de
la patente haya concedido licencias contractuales mds favorables
que la licencia obligatoria” (articulo 74 LFPPD.

8.- Derecho a que una vez que el Instituto determine que procede Ia
revocacion de la licencia obligatoria. se le requiera para que
manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca los medios de
prueba que estime convenientes (articulo 52 del reglamento).

Q.- Finaimente tiene derecho a ceder su licencia obligatoria, slempre y
cuando se sujete a lo que establece al respecto la ley (articulo 76).

B.- Como obligaciones tiene las siguientes:

1.- Primeramente el licenciatario tiene la obligacion de acreditar que
tiene capacidad técnica y econdmica para llevar a cabo una
efectiva explotacion de ia invencién objeto de ia patente respectiva

(articulo 7 1).

2.- Al igual que en los derechos y una vez que le ha sido otorgada la
patente. el licenciatario tiene como su principal obligaciéon ia de
explotar la invencion patentada. y esto lo deberd hacer dentro del
plazo de dos anos contados a partir de la fecha en que se le haya
concedido la licencia obligatoria. (articulo 75 LFPPI);
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En vitud de que a lo largo del presente trabagjo se hace referencia a
la explotacion. es hasta este apartado donde senalaremos que la ley
antes de las reformas precisaba que “La explotacion de la invenclon
patentada consiste en la utilizacidn del proceso patentado. la
fabricacidon y distribucidon o la fabricacion y comercializacidn del
producto patentado. efectuadas en México por el titular de tla
patente (articulo 25 antes de la reforma). Ahora. con las reformas
dicho ariculo no da una definicion y sélo hace referencia a las
acciones que el titular de una patente puede impedir que efectae
una persona sin su autorizacion de, como la de fabricar, usar. vender u
ofrecer en venta el producto patentado o de usar. vender, ofrecer en
venta o imporar el proceso patentado (articulo 25 vigente).

3.- Iniciar la explotacion de la patente dentro del plazo de dos anos.
contados a partir de la fecha del otorgamiento de la licencia
obligatoria (articulo 75 LFPPD);

4.- Efectuar puntuaimente el pago de las regdalias al titular de la
patente en el monto y término que el Instituto le haya fijado (articulo
73):

5.- ENn caso de que el Instituto le autorice la cesidn de la licencia. el
licenciatario tiene la obligacion de “transferiria junto cor la parte de
la unidad de produccion donde se explota la patente objeto de la
licencia” (articulo 76 LFPPD).
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CAPITULO V

MODOS DE CONCLUIR LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS

Estos modos o formas no estan claramente determinados en la ley
como medios a través de los cuales se puede dar la conclusion de la
explotacion de un invento o del cese de efectos de una licencia
obligatoria con respecto del licenciatario. toda vez que en la mayoria
de los casos son consecuencia de la forma en que concluye la
patente misma. Por esta razén, a excepcidn de la caducidad. se
hace necesario antes de relacionar a esas formas con las licencias
obligatorias, establecer su origen en relacidn con la patente. Dentro
del esquema del presente trabajo tenemos a las siguientes:

) Por plazo convenldo.

En este presupuesto una licencia obligatoria concluye en el momento
mismo en que termmina el tiempo pactado como su vigencia, pero
esta forma asi entendida no es aplicable a la licencia obligatoria.
toda vez que en su otorgamiento no existe la oportunidad de pactar
las condiciones. ni mucho menos su vigencia. ya que ésta. a su vez, se
sujeta a la vigencia que la ley le senala a la patente misma. 1a que
varia en funcién de la debida o indebida explotacion que de ella se
haga. asi como del cumplimiento de todas las obligaciones que la
misma ley pone a cargo del titular.
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Es por ello que aqui podemos senalar que de acuerdo con la ley la
vigencia de la licencia obligatoria puede ir desde un minimo de dos
anos (articulo 73 LFPPI) a un maximo aproximado de diecisiate
(articulo 23 LFPPD.

b) Por caducidad de la patente.

“La palabra caducidad implica la acciédn o el defecto de caducar,
perder su fuerza una ley o un derecho. doctrinaimente se entiende
como una sancién por la falta de ejercicio oportuno de un
derecho.”?

La parte doctrinal de la cita anterior es acorde con las disposiciones

de laley.

Al respecto la tey de Propiedad Industrial en su articulo 73 establece
que “Transcurrido el término de dos anos contado a partir de la fecha
de concesldon de la primera licencia obligatoria. el Instituto podra
deciarar administrativamente la caoducidad de la patente. sl la
concesién de la licencia obligatoria no hubiese corregido la falta de
explotacién de la misma. o si el titular de 1a patente Nno comprueba su
explotacidn o la existencia de una causa justificada a juicio del

Instituto.”

2? Diccionario Juridico Mexicano, insttuto de Investigaciones Juridicas, séptima edicién ,
Edit. Porrua. S.A. y 1a Universidad Nacional Autdnoma de México. México 1994. p.371.
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Pero el anteriormente citado no es el Unico caso por el que se puede
dar ia caducidad de la patente. ya que también se puede dar por:

I.- Por haberse vencido ia vigencia de la patente:

.- Por no cubrirse en el término legal o dentro del piazo de gracia de
seis meses siguientes el pago de derechos al que esta sujeta ia

patente (articulo 80 LFPPI).

Por lo tanto. una vez que ha caducado la patente. las licencias que
de ella se hubleren otorgado también dejaran de tener vigencia. asi
como el pago de las regalias correspondientes (articulo 73 LFPPD. Esto
no implica necesariamente que el licenciatario tenga que dejar de
explotar el invento patentado. en vitud de que una vez que ha
caducado una patente, en términos del articulo 80, los derechos que

amparan caen en el dominio publico.

c) Por expropiacion de fa patente.

Ni en la ley Nl en su reglamento se plantea la situacion que guardan
las licencias obligatorias que hayan sido otorgadas por €1 Instituto
respecto de una patente que en su momento sea declarada como

de utilidad publica.

Razon por la que se puede suponer que la explotacidn que a su
amparo se lleve a cabo no se vera afectada en lo mdas minimo y que
a la vez dicha explotacion tampoco afecta a las medidas que sean
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tomadas para afrontar las causa de emergencia o de seguridad
nacional que originaron la declaracién del Instituto.

En caso de estar en lo clerto, esto, posiblemente se deba a que la
declaracion sdlo implica el facil manejo de la explotacién del invento
patentado por parte de la autoridad y evitar que el titular de la
patente lleve a cabo actos contrarios a la utiidad publica.

No obstante lo anterior y con la finalidad de tratar de llenar la posible
laguna de la ley. nos atrevemos a proponer, que también los titulares
de unga licencia obligatoria puedan tener la oportunidad de
manifestar 1o que a su derecho convenga. con la finalldad de que en
un momento dado, si las condiciones en que se otorga la licencia de
utiidad publica les son mas favorables. durante el periodo de
emergencia puedan acogerse a ellas, lo cual redundaria en
beneficio de la contingencia por la experiencia en e! manejo y
conocimiento que ellos tienen de la invencion patentada.

ch) Por nuilidad de la patente.

Es la forma a través de la cual se puede dejar sin efectos a un acto
juridico y “se produce. en los actos que han nacido en el mundo
juridico por reunir las condiciones especiales de existencla. pero
defectuosos o imperfectos por no reunir los requisitos de validez“22

28 )dem. Diccionario Juridico Mexicano, p. 2232.

84



Es por ello que podemos decir que la nulidad de una patente de
conformidad con la ley siempre deviene de iregularidades en su
otorgamiento. tales irregularidades se encuentran contempladas por
el articulo 78y son ias siguientes:

*1.- Cuando se hayan otorgado en contravencion a las disposiciones
sobre requisitos y condiciones para el ortorgamiento de patentes ...

.- Cuando se hayan otorgado en contravencidn a las disposiciones
de la ley vigente en el momento en que se otorgd la patente o el
registro.

La accién de nulidad basada en esta fraccién no podra fundarse en
la impugnacion a la representacidn legal del solicitante de 1a patente
o del registro.

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

V.- Cuando el otorgamiento se encontrare viciado por error ©
Inadvertencia graves o se hubiese concedido o quien no tenia
derecho para obteneria.”

Asimismo el mencionado articulo expresa que “La accidén de nulldad
prevista en las fracciones 1 y I anteriores, podrd ejercitarse en
cualquier tiempo: 1a que deriva de las fracclones 1! y IV anteriores,
podrda ejercitarse dentro del plazo de cinco anos contados a partir de
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la fecha en que surta efectos la publicacién de la patente o del

registro en la gaceta.”

El precepto de referencia también semala que “"Cuando la nulidad
sélo afecte a una o a algunas reilvindicaciones, o a una parte de una
reivindicacion. la nulidad se declarard solamente respecto de la
reivindicacién o© reivindicaciones afectadas. o la parte de las
reivindicaclones afectadas. La nulidad podrd deciararse en la forma
de una limitacidon o precision de la reivindicacion correspondiente.”

“La declaracidn de nulidad se hara administrativamente por la
Secretaria. de oficio. a peticidn de parte o del Ministerio PUblico
Federal cuando tenga algun interés la Federacion, en 10s t&rminos de
esta Ley. La declaraclén de nulidad destruirG retroactivamente a la
fecha de presentacion de Ig solicitud, los efectos de la patente o
registros respectivos” (articulo 79 LFPPY).

d) Por revocacion.

“REVOCACION. (Del Iatin revocatio-onis. acclon y efecto de revocare
dejar sin efectos una concesidn. un mandato o una resolucién: acto
juridico qQue deja sin efectos otro anterlor por voluntad del

otorgante.)”
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“La revocacion es una de las formas de terminacion de los contratos o
de extincidn de los actos juridicos por voluntad del autor o de Ias

partes. "

Por lo que a este punto respecta la ley de Fomento y Proteccidon de la
Propiedad Industrial en su articulo 75 nos senala que “Quien goce de
ung licencia obligatoria deberd iniciar la explotacién de la patente
dentro del plazo de dos anos, contados a partir de la fecha en que se
hubiere concedido. De no cumplirse esto, salvo que existan causas
justificadas a juicio de la Secretaria, procederd la revocacidn de ia
licencia de oficio o a peticidn del titular de Iq patente.”

# Idem. Diccionario Juridico Mexicano, p 2856.

87



CAPITULO VI

LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS EN EL SISTEMA INTERNACIONAL DE
PATENTES

“Por lo que respecta a la propiedad industrial. debe decirse que el
crecimiento de la Industria y del comercio ha borrado las fronteras
geograficas. razén por la cual en relacidn con los elementos
inmateriales de la empresa mercantil ha surgido también ia necesidad
de crear instituciones de cardcter internacional, en las que individuos
y Estados se han agrupado para hacer efectivo el respeto. el
reconocimiento. la divulgacién y el fomento del derecho de la

propiedad industrial.”

“Son numerosos los tratados multitaterales. regionales y bilaterales
celebrados tanto sobre propledad industrial como sobre derechos de
autor. Se mencionan a continuacion solamente los que conforme ai
articulo 133 constitucional tienen actual vigencia en México.”

1. Convenio de Paris para la proteccidn de la propiedad industrial,
clel 20 de marzo de 1883, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967

(DOF del 27 de julio de 1976).
2. Convenio que establece ia Organizacidn Mundial de |la Propiedad
Intelectual, Firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 (DOF del 8 de

julio de 1975).
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3. Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccién de las denominaciones
de origen y su registro Internacional. fimado en lUsboa e! 31~de
octubre de 1958. asi como el Reglamento para la ejecucion de dicho
arreglio (DOF de! 11 de julio de 1964).

4. Tratado de Nairobi sobre la proteccidn del simbolo olimpico.

adoptado en Nairobi el 26 de septiembre de 1981 (DOF del 2 de
agosto de 1985).“30

Los tratados antes mencionados son algunos de los que a nivel
internacional forma parte México. no obstante, existen otfros en los
cuales también es parte signante nuestro pais. pero aun y cuando no
tlener la amplitud vy jerarquia de los anterdomente citados., son de
gran importancia para el intercambio econdmico entre los paises
miembros. y son a los que ensegulda nos referimos.

a) Las licencias obligatorias en el Convenio de Paris.

Antes de dar inicio a la exposicion de 1os recientes convenios que en
materia de comercio México ha celebrado con paises de su mismo
continente, se hace referencia al Convenio de Paris por su relevante
importancia y por que se trata de e! documento base que a nivel
internaclonal a inspirado al mayor niumero de leyes que en la materia
se han emitido de los paises del mundo. procurando la unidad hacla

un fin comun como o es la regulacidn uniforme de la propiedad
industrial entre sus miembros.

¥ Rangel Medina. David, ob. cit.. pp. 16 y 17.
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Esto surgid de la siguiente manera “En el siglo pasado. se escenificd
una interesante controversia entre los partidarios del establecimiento
de un sistema de patentes y quienes consideraban ingdecuada la
formulacidn de tal sisterma por que pensaban que entorpeceria el
libre comercio.

El escenario principal de esta lucha ideolégica. fue el continente
europeo y en ella triunfaron finaimente quienes demandaban
proteccion para las invenciones. Ello fue asi por que en esta época
muchos de los paises actualimente en desarrolio dependian de sus
metrépolls v los que eran Independientes carecian de influenclas en
un ambiente en el que sblo se escuchaba la voz de las naciones
“civilizadas”.

Una vez que se establecid la proteccion a nivel nacional. pronto se
percataron los industriales y comerciantes, de Ilas dificultades
derivadas de la territorialldad del sistema de patentes, es decir. de
aquelias surgidas como consecuencia de la gran diversidad legislativa
y esto los condujo a promover la internacionatizacion del sistema.

El Tratado de Paris pretende responder a esos afanes. Su propdsito es
muy claro: proteger las invenciones para que no fueran objeto de

pirateria internacional.=3!

El Convenio de Paris, su nombre original es el de Convencidon de Unidn
ade Paris. dicho texto original fue concertado en el ano de 1883. “Por
entonces. todavia. el objetivo basico de proteccién y extension del
derecho del patentado debia ceder ante la exigencla de
explotacién de |a patente. que se consideraba condicidon ineludible

' Alvarez Soperanis. Jaime. ob. cit.. p. 39
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para el goce de la proteccion recibida por el patentado de la
legislaciéon que le otorgaba su derecho de patente.

Esta intencidn original., que se refleja en el Convenlo, preexistia en
aquellos anos en la legislacion de los paises menos industrializados.
que no estando en condiciones de obtener patentes, solo las
otorgaban como medico para lograr si Industrializacion al  ser
explotadas en ellos las patentes extranjeras. y por eso condicionaban
la validez de ellas a la explotacidon del invento dentro de un cierto
plazo (es el caso del art. 47 de la ley argentina de 1864 adn vigente).
En ia evolucidn posterior del Convenio el alcance de la sancién por
no explotacién se va paulatinamente reduciendo. Asi, en el protocolo
final de la conferencia de Revisidn de Bruselas en 1900 se incorpora ya
como limitacidn para ella un minimo plazo de 3 anos a contar de la
solicitud de la patente. y también la posibilldad de oponer una
justificacion a la sancidn. Estas limitaciones se reiteran el art. 5§ con la
Conferencia de Washington en 1911. que trae la desaparicién de la
segunda parte del original art. 5. que exigia la lisa y llana explotaciéon
conforme a las teyes locales.

La siguiente Conferencia de Revisidn de La Haya en 1925 incorpora
dos nuevos conceptos que daran lugar hoy al esfuerzo de los
intérpretes: uno es el de "abusos”. el otro el de “licencia obligatoria“,
ambos siempre vinculados al tema medular de la exigencia de
explotaciédn y la sancién de caducidad. En el segundo inciso de
aquella version se incorpora como derecho de los paises mlembros el
de sancionar los abusos resultantes de los derechos exclusivos que
otorga la patente. uno de cuyos abusos puede ser la falta de
explotacion. El tercer inciso condiciona ia sancién de caducidad a ia
insuficlencia de la licencia obligatoria como remedio para evitar los
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abusos. y el cuarto inciso establece el plazo minimo de 3 anos. a partir
de la concesidon de la patente. para que pueda proceder la
caducidad. e incluye el descargo de excusas legitimas para 1a no
explotacion.

Repetimos que Ila licencia obligatoria aparece incorporada al
Convenio como un medio de prevencion de abusos. entre otros 1a no
explotacion, pero en rigor su principal finalidad es servir de freno a ia
sancldn de caducidad por falta de explotacion.

Como consecuencia del nuevo texto. ya en 1925, por tanto. para que
procediera la sancidn de caducidad por falta de explotacion debian
reunirse estos elementos: 1) la no explotacién debe ser abusiva. no
basta ya su sola existencia; 2) debe haberse otorgado una licencia
obligatoria luego de 3 amos de concedida la patente: 3) debe Ia
licencia obligatoria haber sido insuficiente para evitar el abuso: y 4) no
haber ofrecido excusas legitimas.

En la version aprobada en Londres en 1934 se limita mds estrictamente
alun el derecho de revocacion. Este queda sujeto a los requisitos antes
indicados. mas un quinto que es ahora agregado: el lapso de 2 anos
posteriores a la concesion de la licencia obligatoria. La segunda gran
guerra Iinterrumpe las revisiomnes hasta 1958 en Lisboa. donde las
limitaciones a la sancion se extienden aun mds. El plazo imitative para
la solicitud de la licencia obligatoria por falta de explotacion. si bien
no es exigido para otros abusos. serad ahora de 4 anos a partir de la
solicitud de la patente. o de tres a partir de la concesion, tomandose
en cuenta el mas largo. Como estaba ya antes dispuesto. la sancion.
de caducidad o de revocacion. soio serd aplicable luegoe de dos
anos de otorgada la licencia obligatoria. Se establece entonces
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también que la licencia obligatoria no ser& exciuslva e intransferible.
adn como sublicencia. salvo que se transfiera como una parte de la
transferencia global del negocio de la empresa explotadora de la
licencia. En cuanto al primer inciso del ariculo S, referido a la no
sancidn de la importaclén. se ha mantenido hasta aghora inmutabile
en su texto original. con la Gnica variante de que en el ordenamiento
aprobado en Londres. que dividio el art. 5 en varias secclones y por el
cual queda e! 5A referido casi totamente a patentes. salvo a
extension a los modelos industriales de su quinto inciso. aquel primer
parrafo del art. 5§ pasd a ser el primero del nuevo 5A: todo ello sin que
se modificara su texto. que es el mismo de 1883.7 32

En los anos sigulentes, "con aitibajos de poder politico y de precision
en el andlisis por parte de los criticos. se han ido formulando las
objeciones al sistema de patentes. tanto desde algunos organismos
internacionales (UNCTAD) como desde los mismos paises en desarrollo.
y respondieron a esa critica sus cldasicos defensores -los paises mas
industrializados- en un duelo en el cual quiz& aparecen a veces
confundidos el sistema de patentes con el Convenlo de Paris. pero
que determina. sin duda. los caracteres dominantes de la propledad
industrial en el mundo. "33

Para efectos de la complementacion de lo antes expuesto citaremos
el texto actual de! articulo 5 del referido Convenio.

32 a4, Orol, Alberto, ob. cit.. pp. 1246, 1247 y 1248.
33 |dem. p. 1250.
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ARTICULO S

1) La introduccidn | por el titular de la patente. en el pais donde
la patente ha side expedida. de objetos fabricados en otro de
los Estados de la Unidn no implicara la caducidad.

2) Cada uno de los paises de la Unidn tendrda la facultad de
tomar medidas legisiativas. previendo la conceslon de licencias
obligatorias. para prevenir 10os abusos que podrian resultar del
ejerciclo del derecho exclusivo conferido por la patente. por
ejemplo. falta de explotacion.

3) La caducidad de 1a patente no podrd ser prevista sino para
e! caso en que la concesion de licencias obligatorias no bastara
para prevenir estos abusos. Ninguna accion de caducidad o de
revocacidn de una patente podrd establecerse antes de la
expiracion de dos anos a contar de la concesion de la primera
licencia obligatoria.

4) Una licencia obligatoria no podra ser solicitada por causa de
falta o de insuficlencia de explotacion antes de |a expiraciéon de
un plazo de cuatro anos a contar de la expedicion de la
patente, aplicandose el plazo que explre mdas tarde: serd
rechazado si el titular de la patente justifica su inaccidn con
excusas legitimas. Dicha licencia Obligatoria ser& no exclusiva y
no podrd ser transmitida. aun bagjo la forma de concesion de
sublicencias, sino con la parte de la empresa o del
establecimiento mercantl que explote esta licencia.

“Notamos que la Convencidn no intenta fijar quién puede y quién no

puede obtener una licencia obligatoria. Esto se deja a
determinaclion de cada pais mediante "medidas legisiativas. "34

b) Las licencias obligatorias y el Tratado de Libre Comercio para
América de! Norte.

3* Heinde!. R Lyman. ob. cit.. p. 287.

la

94



Después de un proceso que durd tres amos. el 23 de noviembre de
1993 el Senado de la Repﬂbﬁca aprobd el Tratado de Libre Comercio

con América del Norte, el cual entrd en vigor a partir del 12 de enero
de 1994.

El Tratado de Libre Comercio con América del Norte es un acuerdo
entre México, Canadd y Estados Unidos que en térrnlnos generales se
celebrd con ia finatlidad de facilitar la compra y venta de productos
Industriales y agricolas entre los tres paises. También se incluyen regias
para reguiar ia compra y venta de los llamados servicios que son,
entre otros. el transporte terrestre. las telecomunicaciones. los servicios
profesionales. asi como los bancos y companias aseguradoras.

“ENn materia de propiedad industrial, el tratado incluye los avances
fegisiativos mexicanos y compromete a las partes a cumplir con sus
obligaciones internacionales contraidas en el marco del GATT vy en
otros foros multiiaterales. “3%

El contenido del Tratado de Libre Comercio para América del Norte.
se encuentra dividido en ocho partes, de las cuales cada una se
conforma por un determinado namero de capitulos. slendo también
que cada parte esta dedicada o una materia en especial.

3% presentacion del Doctor Jarme Serra Puche, Exsecretario de Comercio y Fomento
industrial, de l0s resultados de ia negociacian del Tratado de Libre Comercio entre México,
Canada y Estados Unidos, a la Comisién de Comercio de la Honorable Camara de
Senadores. Folleto informativo de la Secretaria de Comercio y Fomento Ingustrial.
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Al tema de Ia Propiedad Intelectual correspondié ubicarlo en la sexta
parte y en consecuencia en el capitulo XVI. el cual Inicla en el

articulo 1701 y concluye en el 1721.

Dentro de este orden. es hasta el articulo 1709 en donde se trata el

tema de las patentes. y siendo que el tema que en este trabgjo nos

ocupa es objeto del parrafo 8 de tal articulo. es por ello que

especialmente nos remitimos a él.

Antes es necesario hacer una Introduccidn. por lo que es preciso
senalar que e! presente Tratado tiene como finalidad primordial la de
“establecer una zona de libre comercio” entre las partes signantes
Carticuto 1701). Asimismo, dentro de los principios que segun el propio
Tratado o rigen. se encuentra el de “proteger y hacer valer. de
manera adecuada y efectiva. los derechos de propiedad intelectual

en teritorio de cada una de las partes;” (articulo 102).

Ahora bien, por lo que se refiere a la Licencla Obligatoria. el Tratado

en el parafo 8 de su articulo 1709, dedicado a las patentes.

establece lo siguiente:
" Una Parte podrda revocar una patente solamente cuando:
(a) existan motivos que habrian justificado la negativa de otorgaria: o

(b) el otorgamiento de una licencia obligatoria no haya coregido ia

falta de explotacion de la patente”



En este mismo sentido. en el pdrrafo 10 de dicho articulo se indica que
“Cuando la legislacion de una de las Partes permita el uso de la
materia objeto de una patente, distinto al permitido conforme at
parrafo 6. sin la autorizacién del titular del derecho. incluido el uso por
el gobierno o por otfras personas que el gobierno autorice. la parte

respetard las siguientes disposiciones:

(a) la autorizacion de tal uso se considera en funcidn del fondo det
asunto particular del que se trate:

(b) solo podra permitirse tal uso si. con anterioridad al mismo. el usuario
potencial hubiera hecho esfuerzos por obtener la autorizaciédbn del
titular del derecho en términos y condiciones comerciales sensatas y
tales esfuerzos no hubiesen tenido éxito en un plazo razonable. Cada
una de lIas Partes podra soslayar este requisito en casos de
emergencia nacional. en circunstancias de extrema urgencia o en
casos de uso publico sin fines comerciales. No obstante. en
circunstancias de emergencia nacional o en circunstancias de
extrema urgencia se notificara al titular del derecho tan pronto como
sea razonable. En el caso de uso publico sin fines comerciales cuando
el gobiermo o el contratista. sin hacer una busqueda de patentes,
sepa o tenga bases comprobables para saber que una patente
valida es o sera utilizada por o para el gobiemo. se informard con
prontitud al titular del derecho;

(c) el ambito y duracidn de dicho uso se limitaran a los fines para el
que haya sido autorizado:

() dicho uso sera no exclusivo;

(e) dicho uso no podrd cederse. excepto junto con la parte de la
empresa o Negocio que goce ese uso:

(H cualquier uso de esa naturaleza se autorizara principalmente para
abastecer el mercado interno de la Parte que lo autorice:

(g) a reserva de la proteccion adecuada de los intereses legitimos de

ias personas asi autorizadas, podrd revocarse la autorizacion de dicho
uso. siempre y cuando las circunstancias Que lo motivaron dejen de
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existir y sea improbable que se susciten nuevamente. La autordad
competente estara facultada para revisar, previa solicitud motivada. si
estas circunstancias siguen existiendo:

M al titular del derecho se le pagard una remuneracion adecuada
segun las circunstancias de cada caso. habida cuenta del valor
econdomico de la autorizacion:

® la validez juridica de cualquier resolucion relacionada con ia
autorizacidn estard sujeta a revision judicial o a una revision
independiente por una autoridad superior distinta;

(> cualquier resolucion relativa a la remuneracidn otorgada para
dicho uso estard sujeta a revision judicial o a una revision
independiente por una autoricdad superior distinta:

) la Parte no estard obligada a apflicar las condiciones establecidas
en los incisos (b) y (H cuando dicho uso se permita para cormregir una
practica que. en virtud de un procedimiento judicial o administrativo.
se haya juzgado contraria a la competencia. La deteminacion del
monto de la remuneracion podra tomar en cuenta, en su caso. la
necesidad de corregir las practicas contrarias a la competencia. Las
autoridades competentes estardn facuitadas para rechazar la
terminacidon de la autorizacion slempre y cuando resulte probable que
las condiciones que la motivaron se susciten nuevamente:; y

M) la Parte no autorizard el uso de la materia objeto de una patente
para permitir la explotaciSn de ofra, salvo para comegir una
infraccion, que hubiere sido sancionada en un procedimiento relativo
a las leyes Internas sobre practicas contrarias a la competencia.”

¢e) Las licencias obligatorias en el Tratado de Libre Comercio entre
México y Costa Rica.

El martes 5 de abril de 1994, los presidentes de México. Uc. Carlos
Salinas de Gortari. v de Costa Rica. Rafael Calderdn Foumler.
suscribieron el Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica.
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el cual una vez aprobado por los poderes legisiativos de ambos paises
entrd en vigor el 1° de enero de 1995.

Dicho acuerdo consagra su capitulo XIV a la Propledad Intelectual,
dentro del cual se incorporan los principlos de trato no discriminatorio
y de nacidbn mas favorecida, los que se expresan de ia siguiente
forma:

“Articulo 14-04: Trato Nacional.

1. Cada parte otorgar&@ a los nacionales de la otra Parte trato no
menos favorable del que se conceda a sus proplos nacionates en
materia de protecclon y defensa de los derechos de propiedad
intelectual contemplados en este capitulo. Incluyendo patentes,
modelos de utlidad y disenos industriales. a reserva de las
excepciones ya previstas en el Convenio de Bema (1971). la

Convencion de.- Roma (1961). y en su caso, del Convenio de Paris
A967)>.”

Y en el articulo 14-06 se establece:

“Con respecto a la proteccion de la propiedad intelectual. toda
ventagja. favor, privilegio o inmunidad que conceda una Parte a los
nacionales de cualquier otro pais se otorgarG Inmediatamente y sin
condiciones a los nacionales de ia otra Parte. Quedan exentos de
esta obligacidn toda ventaja. favor, privilegio o Inmunidad
concedidos por una Parte que:



Q) se deriven de acuerdos internacionales sobre asistencia judicial y
observancia de ia ley de cardacter general y no limitados en particular
a la proteccidon de la propiedad intelectual:

b) se hayan otorgado de conformidad con las disposiciones del

Convenio de Berna (1971) o de la Convencion de Roma (1961) que

autorizan gue el trato concedido no esté en funcidn del trato

nacional sino del trato dado en el otro pais:; ©

<) se refleren a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes.
los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusion que

no estén previstos en este capitulo.”

Este tratado no hace referencia especifica g las licencias obligatorias.
por o que es de entenderse que en este rubro se aplicara lo que al
cuyo andlisis ya fue

respecto determina el Convenio de Paris.

realizado en el primer punto de este capituto.

ch) Las licencias obligatorias en el Tratado de Libre Comercio entre el
flamado Grupo de los Tres Colombia. México v Venezuela.

“En América Latina y el Caribe, el proceso de regionalizacién ha dado
lugar, por un lado. a la retroactivacion de algunos de los esquemas
de integracion subregional preexistentes, como 1a CARICOM. el Pacto
Mercado Comun Centroamericano. y por otro. a la

Andino y el
creacion de nuevos esquemas como el Grupo de los Tres conformado
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por México, Venezuela y Colombia, y MERCOSUR, conformado por
Brasil, Argentina. Uruguay y Paraguay.

A diferencia de las iniciativas de integracion subregional impulsadas
desde la década del sesenta, estos esquemas se agapoyan
basicamente en la liberalizacion comercial entre los socios regionales
y en la apertura comercial hacia el exterior, en el marco de una
significativa aceleracion de los plazos para avanzar en este sentido vy.
eventuaimente. en detrimento de otras consideraciones que pudieran
primar previamente como la integracion productiva o la proteccién
frente a terceros mercados “(CEPAL, 24-10-1991, pp. 11-12; SELA, julio
1991, p. 4; INTAL, abril-junio. 1992). En este marco, parece predominar
la percepcidon de que un modelo de desarrollo basado en la
exportacidn y en la aperfura comercial se ve especiaimente
beneficiado por la apertura e integracion comercial subregional. “3o

“Como propuesta de corte mas latincamericano, el Grupo de los Tres
se configura como un polo de desarrollo para favorecer el
intercambio, y cuenta entre sus ventajas con la posiblidad de

“contribuir a una gravitacion mdas equiliorada de una de la capacidad
negociadora latinoamericana.

Como 1o afirma Cardona. lo que en sus iniclos fue un proyecto con
propositos concretos en el plano politico -como mecanisrmo de
conversacion interesado por la establlidad politica de Centroamérica-
. se ha ido transformando paulatina y simultGneamente, primero. en

3 SERBIN. Andrés, Las Transtormaciones globates y hemist{ericas y el grupo de los tres:
alcances y limitaciones de su proyeccion regional. El Grupo de los Tres, Asimetrias y
Convergencias, Edit. Nueva Sociedad. 1" ed., 1993, Caracas, Venezuela, p. 19.
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un mecanismo de incremento de ia capacidad negociadora de
América Latina y. luego. en grupo de integracidn por opcién de
convertirse en un acuerdo de libre comercio. “37

7 BONILLA. Manuel Guillermo. Potenciaidad del Comercio Intraindustrial en el Grupo de
los Tres. EI Grupo de los Tres., Asimetrias y Convergencias. Edit. Nueva Sociedad, 1* ed.,
1993, Caracas. Venezuela. p. 117.
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JURISPRUDENCIA MEXICANA SOBRE LICENCIAS OBLIGATORIAS

La jurisprudencia emitida por los tribunales federales respecto de Ias
licencias obligatorias se da en intima relacién con el derecho
exclusivo que tiene el titular de la patente para su explotaciéon., vy
dado que especificamente en materia de licencias obligatorias no
existe. es por ello que nos remitimos a la relacionada con dicha
explotacion explotacidén exclusivo o con la caducidad de la patente
por depender una de otras. esto debido a 1o que ya se ha venido
manejando de la falta de utilidad y eficacia que en nuestro pais

envuelve a ésta figura.

Al respecto es necesario senalar que “Los amparos en revision
turnados al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Primer Circuito han sido resueltos en el sentido de confirmar las
sentencias de los Jueces de Distrito y de amparar a los duenos de ias
patentes consideradas caducas. basdandose para ellio en estos

razonamientos:

1) En los términos del articulo 133 de la Constitucidn Federal los
tratados que celebre el Presidente de Ia Repdblica con aprobacién
del Senado ser@Gn Ley Suprema del pais al igual que la propia
Constitucién. v en ese orden de ideas. si el Presidente celebro el
Convenio de Paris con la aprobacion del Senado. “las normas
relativas a la caducidad de una patente contenidas en el Articulo 5
del referido Convenio, son de aplicacion preferente por tener un valor
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jerarquico ala ley ordinaria. que en el caso es la Ley de invenciones y
Marcas”.

2) De la transcripcidon de los incisos A-2. A-3 y A-4 del articulo S del
Convenio y de los articulos 41. 48, 5 62 y Sexto Transitorio de la Ley de
Invenciones y Marcas. se advierte que de conformidad con la ley
ordinaria “toda patente caducard en forma automdtica al vencerse
un plazo de cuatro anos contados a partir de la fecha de su
concesion, sl el titular de la patente no hubiere iniclado la explotacion
o tampoco se hubleren solicitado licencias obligatorias” y que “el
articulo 5 del Convenio de Paris claramente estatuye como requisito
previo e Indispensable que debe preceder a toda caducidad de
patente. que transcurrieran dos anos a partir de la fecha de
conceslion de la primera licencia obligatoria®.

3) Es faiso que los supuestos que establece el articulo § del Convenio

son meramente de cardcter enunciativo. ya que “todos los preceptos
referido Convenio, por tratarse de un tratado

que integran et
suscrito por nuestro pais. es de

internacional debidamente
observancia obiigatoria“®.

4) Si bien es cierto que e! Tratado da cabida a que sus Estados
miembros legislen sobre la materia. ello de ninguna manera implica
“que los Estados miembros puedan legislar en franca contradiccion a

lo dispuesto en las normas del Convenio”.
5) Si previamente a la declaracidéon de caducidad de i patente de

que se trata no se dio ia hipdtesis contenida en el articulo 5. ta
apreciacidn del Juez de primer grado en tal sentido es correcta y
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procede confirmar la sentencia recurrida en cuanto concedid el

amparo.

(Esta doctrina ha sido sostenida por unanimidad de votos del Primer
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en los
sigulentes negocios:

RA-167/81 .. Schering. A.G.. sentencia de 13 de mayo de 1981.
RA-337/81, Stauffer Chemical CO., sentencia de 24 de junio de 1981.
RA-540/81, Techniservice Corporation, sentencia de 24 de junio de

1981."

“En un sentido opuesto al que se acaba de exponer. el Tercer Tribunal
Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito viene
pronunciando sus decisiones. ya que al revisar las sentencias de los
Jueces de Distrito decreta su revocacion y niega el amparo solicitado

por los propletarios de las patentes caducas. con apoyo en las

sigulentes consideraciones:

“1a. Ei articuio 133 de la Constitucion no establece preferencia entre
las leyes deil Congreso de Ia Unidn que emanan de ella y los tratados
que estén de acuerdo con la misma. puesto que dicho dispositivo no
propugna la tesis de la supremacia del derecho internaclonal sobre el
derecho intemo. sino que adopta la regla de qQue el derecho
internacional es parte de! nacional. No da a los tratados un rango
superior a las leyes del Congreso. sino que el rango que les conflere
unos y otras es el mismo. Por tanto. el Convenio de la Unidn de Paris
para la Proteccidn de la Propiedad Industrial no tiene un rango
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superior a la Ley de invenciones y Marcas y la jerarquia de ampos
ordenamientos es la misma.”

“2a. Aun cuando los tratados y las leyes ordinarias tienen iguat
jerarquia. es valida la regla de que un tratado posterior deroga las
leyes precedentes que se le opongan; pero este principio general de
Derecho no es apticable al caso en estudio. pues aun cuando el
Convenio de Paris fue promulgado por Decreto publicado el 27 de
julio de 1976, o sea con posterioridad al 11 de febrero de 1976, fecha
en que entro en vigor ia Ley de Invenciones y Marcas. el Convenio de
Paris no se encuentra en conflicto con las disposiciones de la Ley de
Invenciones . por lo que tal convenio no es aplicable al caso
concreto.”

“3a. Para decretar la caducidad de una patente por falta de
explotacidén industrial, se requiere, por una parte. que se concedan
licencias obligatorias para la explotacién industriat de 1a patente de
Que se trate y. por otra. Que transcurra al menos un plazo de dos anos
a partir de ia primera licencia obligatora.”

“d4a. El Estado Mexicano ha cumplido con toda fidelidad sus
obligaciones resultantes del orden juridico internacional y conforme a
1o previsto por el articulo 5 de! Convenlo de Paris, ha tomado medidas
legisiativas previendo la concesidn de licencias obligatorias.”

“6a. Si no han sido otorgadas licencias obligatorias para la

explotacion de la patente de qQue se trata. es por qQue Nno existe
precepto alguno que obligue g la autoridad a otorgarias y de
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acuerdo con el articulo 50 de 1a Ley de Invenciones y Marcas. para
conceder licencias obligatorias. es necesario que éstas sean
solicitadas por los particulares interesados.”

“6a. Siendo el espiritu del Convenio de Paris evitar qQue se abuse del
derecho exclusivo que confieren las patentes, es ldgico que para que
se de la caducidad de la patente sea requisito indispensable que
haya existido la solicitud de una licencia obligatoria. pues con ese
razonamiento se estaria fomentando todo lo contrario a 1o que el
Convenio pretende. sujetando el actuar de las autoridades at
transcurso indefinido del tiempo. pues mientras no se solicittara vy, en su
caso. se otorgard, una licencia obligatoria, transcurriendo al menos
dos anos a partir de la primera licencia, no se podria dar la figura de

la caducidad, 10 que evidentemente no fue lo gue pretendid en el
Convenio.”

“7a. Es Incomrecta la argumentacion toral del juez de Distrito, que
obliga a ta Oficina de Patentes a que espere indefinidamente el
transcurso del tiempo para que algun particular se presente a solicitar
el otorgamiento de una licencia. para que pueda aplicar los articulos
A1, 48, 62 y Sexto transitorio de la Ley de Invenciones y Marcas.”

“8a. El legislador mexicano no intento legislar en confiicto con o

dispuesto por el Convenio de Paris, sin0 que complemento las

disposiciones del mismo. por lo que \as disposiciones de la ley nacional
aplicadas al declarar la caducidad de 1a patente corresponden a la
finalidad del tratado de combatir la falta de explotacion industrial de

una patente. La Ley de Invenciones y Marcas no contraviene las
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disposiciones de ese Convenio: Las complementa y por eso dicho
ordenamiento nacional es el aplicable en este caso.”

(La doctrina resumida en los pdarrafos precedentes ha sido sustentada
por unanimidad de los votos de los tres magistrados que integran el
Tercer Tribunal Colegiado en 1os sigulentes amparos en revision:

RA-256/81. c.h. Boehringer Sohn. sentencia de 9 de jullo de 1981.

RA-269/81. Jose Emesto Matsumoto matsuy. sentencia del 14 de julio
de 1981.

RA-160/81. National Research Development Corporation, sentencia
del 16 de julio de 1981.

RA-183/81. C.H. Boehringer Sohn, sentencia de 23 de julio de 1981.
RA-389/81. Stanadyne Inc.. sentencia detl 30 de julio de 1981
RA-76%9/81. Dr. Kar Thomae GMBH. sentencia de 30 de jullo de 1981.
RA-999/81. Standar Oil Co.. sentencia de 4 de agosto de 1981.738

Como complemento a lo anterior se clita el texto de la tesis sigulente:

RUBRO: PATENTE. CADUCIDAD DE. PARA QUE SE DE NO ES REQUISITO
INDISPENSABLE LA SOULCTUD DE UNA LICENCIA OBLIGATORIA. LOS
ARTICULOS 41, 48, 62 Y SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DE INVENCIONES
Y MARCAS NO SE ENCUENTRAN EN CONTRADICCION CON EL
CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL, SINO LO COMPLEMENTAN.

TEXTO: Tomando en consideracion que el espiritu del Convenio de 1a
Unidn de Paris para la Protecciéon de 1a Propiedad Industrial es evitar
precisamente el abuso del derecho exclusivo que confleren las
patentes, es il0gico que para que se de Ila caducidad de la patente
sea requisito indispensable la solicitud de una licencia obligatoria,
pues con ese razonamiento. se estaria fomentando todo lo contrario

e Rangel Medina. David, La explotacion de las patentes en la actual jurisprudencia
mexicana, Revista de ia Facultad de Derecho de México, Tomo XXXIIt, nums. 127-128-129.
enero-junio. 1983, Doctrina, pp. 278, 279 y 280.
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a lo que el convenio pretende. sujetando el actuar de las
autoridades al transcurso indefinido del tiempo. pues mientras no se
solicitara, y en su caso, s@ otorgara ung licencia obligatoria.
transcurriendo a! menos un plazo de dos anos contados a partir de Ia
primera licencia obligatoria. no se podria dar la figura de Ia
caducidad. 1o que evidentemente no fue lo que se pretendid en el
Convenic de la Unidn de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial. En otras polabras. es incorecto que para poder aplicar los
articulos 41, 48, 62 y sexto transitorio de la Ley de nvenciones y
Marcas sea necesario esperar indetinidamente el transcurso del
tiempo para que. algin particular se presente a solicitar et
otorgomiento de una licencia obligatoria. y todavia mas. pretender
que necesariamente ésta sea concedida. E! legislador mexicano de
la Ley de Invenciones y Marcas no intento legislar en conflicto con io
dispuesto por el convenio de Paris, sino que complemento las
disposiciones del mismo, por lo que los mencionados articulos de la
Ley de Invenciones y Marcas corresponden. en verdad., a lo finalidad
del trotado de combatir la falta de explotacidn industrial de una
patente, como puede advertirse de su lectura.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

PRECEDENTES:

Amparo en revisibn 256/81. C. H. Boehringer Sohn. @ de julio de 1981,
Unanimidad de votos. Ponentae: Genaro David Géngora Pimentel.

Amparo en revision 269/81. José Ernesto Matsumoto Matsuy. 14 de
julio de 1981. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Herndnde:z

Viazcan.
National Research Development

Ampare en revisibn 160/81.
Unanimidad de votos. Ponente:

Corporation. 16 de julio de 1981.
Sergio Hugo Chapital Gutigrrez.
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CONCLUSIONES

PRIMERA.- Ei derecho de patentes es una clencia que se rige
bdsicamente por normas intermacionales, tenlendo como sustento
principalimente al Convenio de la Unidén de Paris.

SEGUNDA.- Desde Ilas primeras legislaciones que en materia de
patentes se han emitido. se nota la preocupacion del legistador por
dar proteccion a la creatividad inventiva original de las personas. Esta
proteccion se concreta con el otorgamiento de la patente
respectiva. la que a su vez otorga a su titular el derecho exclusivo de
explotacion del invento correspondiente, si bien es clerto que la
exclusividad en la explotacién es un derecho. también constituye una
obligacion., ya que en caso de no llevarse a cabo en tiempo la

explotacion traeria como consecuencia:

TERCERA.- La proteccidén que se otorga al inventor por medio de la
patente es con la finalldad de fomentar el desarrollo de ia capacidad
creativa y con ello gpoyar el avance en la capacidad econdmica y
el progreso industrial de los paises . con esa misma finalidad es por lo
que surge la figura de las licenclas obligatorias.

CUARTA.- La obligaciéon del Instituto para vigilar que los titulares de
patentes lleven a cabo la explotacion correspondiente dentro del
téermino legal no se da. elemento Mmas Que hace imposible que se
pueda saber sobre qué tipo de invencidn es factible solicitar una
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licencia obligatoria. ya que esa autoridad es la dnica que cuenta con
los elemento para obtener esa informacion.

QUINTA.- La patente pertenece al género de los derechos regles,
toda vez que se puede desprender de su titular a través de las formas
y formalidades que dicte el derecho comuan.

SEXTA.- La licencia obligatoria tiene nulo uso en nuestro pais, esto es
debido a la escasa difuslon en cuanto a su obtencldn y aplicacion,
por lo qQue es necesario que a este tipo de figuras. !a autoridad
competente les dé publicidad para que cualquier persona. tal como
lo establece la ley de la materia. pueda acceder a su obtencién.
evitando con ello que:

A) Primero., se pierdan inventos dtiles para determinados
sectores de la produccidn. que por falta de recursos
econdmicos y materiales o interés de sus inventores o de los
titulares de ta patente. no se les explote y debido a ello se
plerda esa’ utiidad que pudiera ser aprovechada para
satistacer algun tipo de necesidades soclales:

B) En segundo lugar., que sean Unicamente los grandes
consorcios empresariales los que tengan «acceso a los
privileglos que otorga la figura de las licencias obligatorias. vy
con ello tengan en sus manos el manejo de los medios y
recursos Utiles a 1a socledad y dar el acceso en el momento y
con las condiciones que ellos mejor les convengan, e inclusive
detener algun tipo de producto que pudiera ser perjudicial en
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un momento dado para los productos que ellos han dado
mayor auge, a los que les han invertido grandes fortunas, por
que de su explotacidn les resultan mayores dividendos
econémicos sin importaries la economia nacional, la ecologia

© el desempleo.

C) Otra circunstancia que podriamos sefialar como causa de
la apatia por adquirr licencias obligatorias, consiste en el
hecho de que algunos inventores al solicitar sus patentes y
dentro de la descripcidn que se les requlere acompanen
(KNOW HOW). no revelan exactamente todos los elementos
qQue para llevar a cabo la explotacion de dicho invento

requeriria el licenciatario.

SEPTIMA.- Por cuanto hace a ia licencia obligatoria en relacién con las
licenclas de utilidad publica. es preciso remarcar que no se establece
la situacion que guarda la licencia obligatoria cuando el Instituto ha
declarado que la explotacién de clertas patentes pueda hacerse
mediante la concesion de licencias de utiidad publica. Razdén por la
que se concluye, que la explotacion que se realice a través de una
licencia obligatoria derivada de la misma patente que se declara de
utiidad publica. en nada afecta a [as medidas que para enfrentar las
causas de emergencia o seguridad nacionat implante la autordad

competente.
OCTAVA.- Asimismo. podemos sefalar que al igual que al titular de I1a

patente. es necesario que en la ley de la materia se estagblezca que
al titular de una licencia (voluntaria u obligatoria) tamblén se le
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notifique la declaracidn del Instituto para que manifieste lo que a su
derecho convenga. y en todo caso. no obstruya la accidn de la
autoridad durante el estado de emergencia. o de ser posible ias
apoye. ya que con su conocimiento y experiencia en la explotacion
de la respectiva patente redundaria en enfrentar con mayor prontitud
vy eficacia al estado de emergencia.

NOVENA- Desde la ley mexicana de 1903, primera ley que trata el
tema de la figura de las licencias obligatorias, hasta la fecha. no ha
sido otorgada en nuestro pais una licencia de ese tipo. con 1o Que se
confima la falta de publicidad y de atractivos de ésta para los
empresarios.

DECIMA.- Debido a que en nuestro pais no se ha dado ninguna
licencia obligatoria. es por ello que en consecuencia nNo exista
jurisprudencia especialmente derivada de una solicitud © conflicto
relacionado con las licencias obligatorias. y como ya o senalamos. la
danica jurisprudencia que las menciona es en el caso de que se
plantee la falta de explotacidn de la patente y en su caso la
declaracién de caducidad por parte de la autoridad competente.
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