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INTRODUCCION 

La presente tesis, es un breve estudio de las maneras de conclusión de las patentes 

de invención. 

El hombre único ser pensante sobre la lierra, al dedicar su !lempo a realizar 

investigaciones sobro los principios y leyes a los que obedecen los fenómenos, logra 

profundizar en sus conocimientos. El invesligadora aplica su saber y experiencia a efedo de 

crear algo nuevo que en fuluro servirá para mejorar la vida del hombre. 

Sin embargo el tiempo que el inventor dedica a la creación de algo nuevo, 

necesariamente implica una labor ardua y coslosa. por ello cuando logra esa creación a la 

que llamamos invenlo, desea obtener un beneficio para si, y que el mismo le sea 

garantizado. 

Por ello el Estado le brinda la protección deseada mcdianle la expedición de una 

palenle de Invención, misma que gamnliza al lnvenlor o sus causalmbienles k, explotación 

exclusiva del lnvonlo patenlado. 

Duran le el desarrollo del presente trabajo. Ira taremos de hacer más romprensíble la 

figura juridica de la patenle; en el primer capilulo se hará referencia las dos partes 

inlegranles del derecho inteloclual, es decir, la propiedad induslrial y los derechos de autor, 

en virtud de que las palentes quedan incluidas denlro de la propiedad induslrial. 

En el capílulo segundo se hará referencia a los artículos de las Consl1tucioffi!s de 

nueslro pais que han sido el fundamento juridíco para la expedición de leyes en malaria de 

propiedad Industrial; siendo importanle además analizar el desarrollo hislórico de la 



terminación del derecho de patente de acuerdo a las leyes que han estado vigentes en 

nuestro pais en materia de patentes, lo cual se analizara en el capitulo cuarto. 

Es Importante además definir la patente do invención, hacer referencia a los 

requisitos que debe reunir el invento para ser patentado y las obligaciones que tiene quo 

cumplir el titular de la patente para hacer que so mantenga vivo su derecho, toda vez que 

como so verá durante el desarrollo de la presento tesis, os precisamonlo el incumplimiento 

de algunas obligaciones lo que en ocasiones origina la conclusión do las patentes. 

La patento desdo su aparición ha sido un impulso a la crealividad humana y fue 

creada para proteger las invenciones a que diera origen el ingenio del ser humano. Sin 

embargo la patento so otorga por tiempo definido, siendo por 20 arios improrrogables, 

dándose a la conclusión do dicho término la conclusión de k1 patente por el lranscurso del 

tiempo por el cual os otorgada. 

Sin embargo la conclusión de la pal en to puede ocumr a ni es de que lmnscurra dic/10 

plazo, siendo originada por el incumplrmiento de ciertas oblrgacioncs o bien por errores por 

parto del Instituto Mexicano de la Propiedad lnduslrial al n10n10nto de alargar la patente, 

dándose la conclusión de la palenle ya sea por caducidad o por nulKlad. En los capitulas 

quinlo y sexlo so oslud~1mn k1s causas que originan k1 caducidad y nulrdad do asto derccro. 

Podrá concluir asimismo este derecl10 por la exprop¡ación de la palento por causa de 

utilidad publica mediante el pago de una indemnización; lo cual se estudiará en el últill'IO 

capitulo. 
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CAPITULO PRIMERO 

UBICACION DEL DERECHO DE PATENTE DENTRO DEL DERECHO 

INTELECTUAL. 

Para adentramos al estudio do kls formas de terminación del derecho do patente en 

la legislación mexicana, es nocesario primoramento abon:Jar ol estudio do la ubicación del 

derecho do patente dcmtro de nuestro sistema jurldico vigente, el estudio del sustento 

constitucional y legal que ha tenido el derecho de patenle do invención en nuestro País, y 
un análisis de la forma de obtener la palente de invención, en la inteligencia r1e que para 

hablar do su forma de lenninación, es menester analizar en primer lérmino los requisitos 

que debe reunir un invento para ser palentable, las obligaciones que contrae el lilularde la 

misma, y la auloridad facultada para otorgarla. 

Para ubicar el derecho de patenle denlro de nuestro sistema jurídico vigente, en 

primer término tenemos que referimos al derecho intelectual, entendiéndose por este "el 

conjunto do nonnas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y 

establecen en favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras 

artlsticas, cientlficas, industriales y comerciales."' 

El derecho intelectual es una rama autónoma del derecho, la cual para su estudio se 

divide en dos campos: la propiedad industrial y los derechos de autor. 

El derecho intelectual, es una rama del derecho, kl cual para su estudio se divide en 

dos grandes rubros, por un lado tenemos a la propiedad industrial que trata principalmente 

de las creaciones industriales nuevas, los derechos conexos a las creaciones industriales 

nuevas. los signos distintivos, la transferencia de tecnología y la represión de la 

competencia desleal. Por el otro lado tenemos al derecho de autor quo protege 

esencialmente las obras lrterarias, artísticas, musicales. fotográficas. cinematográficas. entre 

otras. 

1 RANGEL Medina. David; "Dc<ccho lnlel'.!rlual"; Ed Me Graw H•ll. t.ló11Co. 1998. p 1. 
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Ahora bien, la propiedad Industrial es definida por Rafael de Pina en los siguientes 

términos: la "manifestación o modalidad de la propiedad representada por el derecho 

exclusivo al uso de un nombre comercial, marca, patento y certificado de invención, dibujo 

o modelo Industrial, ele., conferido do acuerdo con la legislación correspondiente"2 

También se define como "el derecho real que, bajo diversas modalidades, reconoce 

la ley al autor de un invento o descubrimiento que pueda tener una aplicación industrial, asl 

como el derecho que se concede al autor de signos especiales para distinguir los productos 

do su trabajo de otros simiiares".i. 

Los anteriores conceptos, más que definir la propiedad industrial, únicamente 

enlislan algunos de sus elemenlos constitutivos, situación que es común en la mayoría de 

los autores que tratan de definirla; por otro lado dichas definiciones son incompletas en 

virtud de que la propiedad industrial aparto de estar conformada por las creaciones 

intelectuales nuevas y los signos distintivos, abarca lambión k, represión de k, competencia 

desleal y la transferencia de lecnologla. 

La propiedad industrial os el sis lema de normas jurídicas que llenen por objeto 

regular las creaciones intelectuales nuevas. los signos dislinlivos. la transferencia de 

tecnologla y la represión de la competencia desleal. 

Por lo que hace a k, otra parte del demcllO intelectual, es decir, los derecllOS de autor 

son el "conjunto de prerrogativas que las leyes reconocen y confieren a los creadores de 

obras intelectuales extornadas mediante la escritura. la impronta. la palabra hablada, la 
música, el dibujo, la pintura, la escultura, el grabado, la fotocopia. el cinematógrafo, la 

radiodifusión, la televisión, el disco, el casete y por cualquier otro medio de 

comunicación"' 

1. • La propiedad industrial. 

1 DE PINA, Rafael y DE PINA Vara. llafael. "Diccionario do dc<echo"; Ed Pc><rna; 11' cd.; México 
1983. p. 405 
'RIBO Dura!, Luis; "Diccionano de Dc<ccho"; Ed Bosch; Batcckina 1987, p. 498. 
' RANGEL Medina, David Ob C1I. p.111 
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Por cuanto hace a la propiedad Industrial, tenemos que existen cuatro grupos de 

lnslituclones que en su conjunto la conforman, siendo estos: 

El primer grupo que de componentes de la propiedad industrial esta constituido por 
las llamadas creaciones intelectuales nuevas, dentro de las cuales se ubican las siguientes 

instituciones: 

1.- Las patentes de invención; 

11.- Los certificados de invención; 

111.- Los modelos de utilidad; 

IV.- Los modelos Industriales, y 

V.- Los dibujos industriales. 

Existe un grupo de derechos conexos a las creaciones intelectuales nuevas, dentro 
del cual se ubican las siguientes instituciones: 

1.- Los secretos industriales; 

ti.- Las variedades vegetales. y 

111.- El trazado de circuilos integrados. 

El segundo grupo de componentes de la propiedad industrial lo conslituyen los 

llamados signos distintivos, los cuales son: 

1.- Las marcas; 
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11.· Los nombres comerciales: 

111.· Los avisos comerciales, y 

IV.· Las denominaciones de origen. 

La represión de la competencia desleal, se vincula con la propiedad Industrial y 

constituye el tercer componente de la misma. 

Por último, la transferencia de tecnologla es el cuarto componente de la propiedad 

industrial. 

A continuación se hará una breve referencia a cada uno de los componentes de la 

propiedad Industrial. 

l.· Las creaciones Intelectuales nuevas. 

La patente de Invención. 

El estudio de las patentes presupone et conocimiento do lo que es una invención. en 

virtud de que os precisamente un invento la materia de la patente. 

De acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial el invento es toda creación 

humana que permita transformar la energia que existe en l;i naturnleza. pma su 

aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades. 

Si nos encontrarnos ante la prcsenci;i de un invento, el titular del mismo tiene el 

derecho de obtener la protección de su invento mediante la expedición de una patente de 

Invención. 
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La patente es el documento expedido por el Estado para hace constar el derecho 

exclusivo de manera temporal que tiene una persona fisica o moral para explotar un invento 

que reúna los requisitos legales. 

"En México siempre se ha considerado a la patente como un monopolio de 

explotación de la industria o arte a que el invento se refiere. El monopolio consisle en el 

especial privilegio concedido por el Eslado al aulor de una invención que reúna 

delerminadas exigencias legales, acredilándose la exislencia de tal concesión con el 

certificado llamado titulo de la patenle que expide el Poder Ejecutivo."5 

La palenle es un derecho exclusivo que liene una persona ya sea física o moral para 

explolar un invento. sin embargo, como se desprende de k, propia definición, se trata de un 

derecho temporal, es decir, limitado en el tiempo, y en nuestro sis lema jurídico como se 

desprende de los artlculos 23 y 80 fracción l. de la Ley de la Propiedad lnduslrial, la 

duración del derecho de palente es de veinle años improrrogables. en consecuencia al 

vencerse el plazo señalado se perderá ese derecho exclusivo. 

Para que un invento pueda ser objelo de protección legal a lravés de la palento. es 

necesario que reúna ciertos requisitos exigidos por k, ley. Si el invento reúne los requisitos 

de patontabilidad que eslablece la ley. os posible oblener la protección del Estado que 

consiste en otorgar al inventor el privilegio, por cierto tiempo par¡¡ k, explotación exclusiva 

del invento. privilegio que se concede a través del documento denominado palonle. 

El olorgarniento do las patentes se solicita al Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial, auloridad facull¡¡da para otorgar las patentes. y la patenlo puede ser solicitada 

por el propio invonlor, su roprosontanlo legal o bien por sus causahabicnlos. 

Los requisilos que debe reunir el invenlo para ser palentado. se clasifican en 

condiciones posilivas y condiciones negativas. 

'CORREA, M. Antonio 1.a legistacoón meucana sob<e patentes de invención"; Revista Mexicana 
de la Propiedad tndust11at y Arlistic.1"; N'.1. Móxico, enero-junio do 1963. p. 10. 
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Las condiciones positivas de patentabilidad son: la presencia de un invento (invención); 

la novedad del invento; que el invento sea resultado de una actividad intelectual y que el 

invento sea susceptible de aplicación industrial. 

Por lo que respecta a las condiciones negativas de patentabilidad se trata de 

!imitaciones que establece la ley para el otorgamiento de patentes no obstante que el 

invento reúna los requisitos positivos do patentabilidad, dichas limitaciones son variables 

de legislación en legislación y de pals en pais. Derivan del sistema polilico de c.1da pals. 

El certincado de invención. 

Esta es una figura juridic.1 que so croó en la Unión Soviética. cuando en dicho pals 

no se otorgaban patentes, mediante ese instrumento se reconoce al titular de un invento, 

otorgándose le por parto do! Estado una retnbución. y los derechos exclusivos pertenecen al 

Estado. 

En la legislación de nuestro pais, concretamente en la Ley de 1975, se adoptó la 

figura del certificado de invención con el objeto de proteger los inventos quo no eran 

patentabies, sin embargo la ley vigente en materia de propiedad industrial, no contempla 

esta figura. Fue asi que la figura del certificado de invención se introdujo, buscando brindar 

alguna protección a ciertas clases de inventos. 

El certificado de invención. en la Ley de Invenciones y Marc.1s de 1975, era el titulo 

expedido por el Estado a favor del autor de un invento que por disposición de la Ley no era 

patentable. Los inventos que no eran patentables y que por ende. eran protegidos por el 

certificado de invención erarl' 

a).- los procedimientos para la obtención de bebidas y alimentos para consurro humano; 

b).- los procedimientos biotecnológicos de obtención de farmoquimicos; 

c).-medicamentos en general; 
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d).- alimentos y bebidas para consumo animal; 

e).- fertilizantes; 

f).- plaguicidas; 

g).- herbicidas: 

h).- lunglcldas; 

1).- productos con actividad biológica. 

Por medio del certificado de Invención podlan ampararse materias que no eran 

patentables. El certificado de invención d1ferla de la patente substancialmente en que no 

concedla como la patente el derecho exclusivo de explotación, pues cualquier interesado 

podla utilizar la Invención pagando regalías. 

El certificado de invención no concedía a su titular el derecho exclusivo de 

explotación del invento, cualquier tercero podia explotar el invento previo acuerdo con su 

titular y mediante el pago de regalias. que deberla cubrir cada interesado en explotar el 

invento; y a su vez el titular del certificado estaba obligado a proporcionar la información 

necesaria para la debida explotación del invento a lodo aquel que lo explotara. 

Mediante el certificado de invención, el Estado otorgaba al titular durante un 

periodo determinado, el derecho de exigir el pago de una retribución a cualquier persona 

que explotara la invención. 

Uno do los atractivos del certificado do invención era que no se necesitaba 

comprobar explotación alguna para que se mantuviera vigente. 

El certificado de invención tenla una vigencia de 10 aiios. contados a partirde la 

fecha de su otorgamiento. 
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Sin embargo al expedirse la Ley de la Propiedad Industrial, desaparecieron los certificados 

do Invención, que en lo sucesivo dejaron de concederse. 

El modelo de utilidad. 

Los modelos de utilidad son una novedad en la Ley de la Propiedad Industrial, es 

una figura que no habla sido a:mtemplada en las leyes anteriores, sin embargo se a>nlempla 

en la ley vigenle en virtud de ser una figura reconocida por la doctrina y la legislación 

extranjera como uno do los componentes do la propiedad industrial. 

Según el articulo 28 de la Ley de k1 Propiedad Industrial, "se oonsideran modelos de 

utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una 

modificación en su disposición, configuración, estructura o fomia, presente una función 

diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad". 

Los requisitos que debe reunir el modelo de utilidad para ser protegido son la 

novedad y la posibilidad de ser industrialil'rnfo. 

El modelo de utilidad se protege mediante su registro, mismo que tendra una 

duración de dioz años improrrogables, oontados a partir del rmmento do k1 presentación do 

la solicitud do registro ante el lnstiluto Mexicano do ta Propiedad Industrial. 

La tramitación y mantenimiento de los modelos do utilidad, será regido por las 

mismas disposiciones en materia de patentes, salvo pequeñas excepciones. 

El modelo industrial. 

Tanto a los modelos industriales como a los dibujos industriales so les conoce bajo 

la denominación de "diseños industriales·, éste criterio os adoptado por la Ley de la 

Propiedad Industrial, la cual establece en su articulo 32 que los diseños industriales 
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comprenden a los dibujos Industriales y los modelos industriales. Ambos han sido 

catalogados como invenciones de segunda. 

Se trata de creaciones orientadas a darle un mejor aspecto a los objetos. Son 

producciones que tienen que ver con los gustos de la estética. 

Los requisitos que deben reunir los diseños industriales para poder ser registrados 

son la novedad y que sean factibles de Industrializarse. 

De acuerdo a la fracción ti del articulo 32 de ta Ley de la Propiedad Industrial, "los 

modelos industriales, están constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o 

patrón para la fabricación de un producto industrial, que le de apariencia especial en cuanto 

no implique efectos técnicos· 

El modelo industrial so protege mediante su registro el cual tendrá una vigencia de 

quince años improrrogables. contados a partir do la fecha de presentación de la solicitud 

ante el Instituto Mexicano do ta Propiedad Industrial. 

El dibujo industrial. 

"El dibujo industrial es una disposición do lineas o de colores que representan 

imágenes que producen un efecto derorativo original. Es un efecto do ornamentación que 

da a tos objetos un carácter nuevo y especifico· 6 

La Ley de la Propiedad Industrial, en la fracción t del articulo 32 define a tos 

dibujos industriales. de la forma que sigue: "son toda combinación de figuras. lineas o 

colores que se incorporan a un producto industrial ron fines do ommnentación y que le den 

un aspecto peculiar y propio". 

El dibujo industrial so protege bajo los mismos términos dot modelo industrial, es 

decir, mediante su registro. el cual tiene una duración de quince años improrrogables, 

6 RANGEL Mt'<l1na, David. ob. cit p 43 
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contados a partir d& la lecha de presentación de la solicnud ante el lnsUtuto Mexicano de la 

Propiedad Industrial. 

1 A.· Derechos conexos a las creaciones Intelectuales nuevas. 

El secreto Industrial. 

Constantemente, en el desarrollo de las actividades de producción y distribución de 

bienes y servicios, las empresas generan conocimientos propios, que económicamente tes 

son valiosos y les permiten sobresalir sobre sus competidores. Esta inlommción suele ser 

fundamental para las empresas que la poseen, en virtud de que representa una ventaja ante 

otras empresas. Por ello adoptan medidas para evitar la divulgación de did1a infornmción 

hacia otras empresas; se trata de información que constituye un secreto de la empresa. 

La Ley de la Propiedad Industrial establece lo que se entiende por los secretos 

industriales, "toda inforrrnción de aplicación industrial o comercial que guarúe una persona 

flsica o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja 

competitiva o económica frente a terceros en k, realización de actoviclmles económicas y 

respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su 

confidencialidad y el acceso restringido a la misma". 

El secreto industrial esta constituido por todo conocimiento reservado sobre ideas, 

productos o procedimientos industriales que el empresmio por su valor competitivo para la 

empresa desea mantener oculto. 

La inlonnación materia del secreto industrial. deberá de constar en documentos, 

medios electrónicos o magnóticos. discos ópticos. microfilme. peliculas o en medios 

similares. 

Respecto al secreto industrial ta ley no prevé medio de protección alguno, de to cual 

se desprende que no hay necesidad de registrarlo. 
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Las variedades vegelales. 

La variedad vegetal es la subdivisión de una especie vegetal que incluye a un grupo 

de Individuos con características similares y que sea estable y homogénea. 

Las variedades vegetales, no son reguladas por la Ley de la Propiedad Industrial, 

eslas son reguladas por la Ley do Variedades Vegetales. k1 cual fue publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 25 do octubre de 1996. La autoridad encargada de aplicar 

administrativamente la Ley de Variedades Ve9elales es la Secrelaria de Agricullura, 

Ganadería y Desarrollo Rural. 

El objeto de la Ley de Variedades Vegek1les es proteger a la persona que obluvo una 

variedad vegetal que sea nueva. dislinta, estable y homogénea. 

La Ley do Variedades Vegetales brinda prolección a toda persona fisica o rroral que 

obtenga o desarrolle una variedad vegetal. El titular del derecho recibe el nombre de 

obtentor. 

Las variedades vegetales son protegidas modianle la expedición de un documento 

denominado titulo de obtentor, el cual es el documento expedido por la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a través del Registro Nacional de Variedades 

Vegetales. 

Obtentor es la persona física o moral que mediante un proceso do mejoramiento 

haya obtenido o desarrollado una variedad. Para que la variedad vegetal sea objeto de 

protección mediante el titulo de obtcmtor. la misma debe ser nueva. es decir debe poseer 

una o más características, o una combinación de éstas, que no posean las variedades ya 

existentes do esa especie vegetal; sin embargo no basta ta novedad do la variedad, se 

requiere además que dicha variedad sea distinta, homogénea y estable. 
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Como ya ha quedado asentado las variedades vegetales se protegen mediante el 

titulo de oblenlor, el cual tendrá una duración de 18 años para especies perennes y sus 

portalnjertos y de 15 años para las especies que no estén incluidas dentro de las anteriores. 

Trazado de circuitos Integrados. 

Los circurtos Integrados son inventos que tienen que ver con la industria electrónica, 

en el caso de nuestro pals, son regulados pork1 Ley de la Propiedad Industrial, pero no en el 

capitulo de patentes; en la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial. en el año de 1994 se 

adicionó el lllulo quinto bis mismo que regula lo relativo a los circuitos integrados. 

Un circuito es una conexión electrónica de dos o más elementos electrónicos, el 

circuito integrado. es un componente electrónico que fonna una de las partes de un aparato 

electrónico. Se usan por ejemplo en relojes, televisores, radios. etc. 

El articulo 178 bis 1 fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial. establece que se 

considora como circuito integrado "un producto. en su forma final o en una forma 

intennedia. en el que los elementos, do los cuales uno por lo menos sea un elemento activo. 

y alguna o todas las Interconexiones. fom10n parte integrante del cuerpo o de la supeñlcie 

de una pieza de material semiconductor. y que esté destinado a realizar una función 

electrónica." 

Los circurtos integrados se protegen mediante su registro ante el Instituto Mexicano 

de la Propiedad Industrial y la duración de dicho registro es de 10 años improrrogables, 

contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro. 

11.· Signos distintivos. 

Marca. 
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La marca es el signo distintivo del que se valen los Industriales, productores, 

comerciantes y prestadores de servicios para dWerenciar sus productos o servicios de los de 

sus competidores. 

La Ley de la Propiedad Industrial en su articulo 88 establece que se entiende por 

marca lodo signo visible que distinga productos o servicios de olros de su misma especie o 

ciase en el mercado. De dicha definición se desprende una dasificación de las marcas. por 

un lado habla de marcas de productos y por otro lado habla de macas de servicios. 

A través de la marca su titular consigue que sus clientes distingan sus productos o 

servicios de los de sus competidores; por ello la marca constituye una garanlla para el 

ciiento respecto de los productos o servicios que adquiere. 

Las marcas pueden ser constituidas por denominaciones o figuras visibles 

suficientemente distintivas, susceptibles de identific.ir los productos o servicios a que se 

apliquen, por fom1as tridimensionales. nombres comerciales. denominaciones o razones 

sociales y el nombre propio de una persona fisica 

El derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere mediante su registro ante al 

lnstilulo Mexic;mo do la Propiedad Industrial, el cual liene una vigem:ia do 10 años, 

contados a partir do Ja fecha do presentación do la solicitud ante el lnsliluto y dicho plazo es 

susceptible de renovarse. 

Nombre Comercial. 

El nombre comercial es el signo distintivo que liene por objeto identificar un 

establecimiento o negociación comercial para diferenciarlos de olros establecimientos o 

negociaciones dedicados al mismo giro mercantil. 
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"El nombre comercial corresponde al signo distintivo que se utiliza para identificar 

la empresa de una persona fislca o jurldica, de las demás que tienen la misma o similar 

actividad Industrial o mercantil."7 

El nombre comercial sirve para distinguir establecimientos o negociaciones de otras 

que tengan la misma actividad. 

Este signo distintivo para su protección legal no requiere de registro, lo que da 

nacimiento al derecho de su uso exclusivo es precisamente su uso. 

La protección del nombre comercial abarca la zona geográfica de la clientela 

efectiva de la empresa o establecimiento a que se aplique el nombre comercial, y dicha 

protección se extenderá a toda la República si existo difusión masiva y constante a nivel 

nacional del nombre comercial. 

Como el nombre comercial no se registra, aquel que lo este usando puede solicitar la 

publicación del mismo en la Gaceta del Instituto Mexicano de la Propiedad lndustr~1I. Los 

efectos de la publicación del nombre comercial en la Gaceta del Instituto, tendrán una 

vigencia de 1 O años. contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud ante el 

propio Instituto, susceptibles de renovarse. 

La publicación del nombre comercial puede considerarse corno un documento 

básico para ejercitar acción contra un tercero que sin el consentimiento del titular del 

nombre comercial lo utilice. 

Aviso Comercial. 

El aviso comercial consiste en el texto publicitario acerca de un producto, servicio o 

eslabiecimiento comercial. 

7 RANGEL Medina, David. Ob. Cil. p. 82. 
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La Ley de la Propiedad Industrial establece que "so considera aviso comercial a las 

frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o 

negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para 

distinguirlos de los de su especie." (articulo 100). 

El aviso comercial, puede considerarse como el medio para llamar k1 atención hacia 

un establccimlenlo o hacia algún producto o servicio, con el objeto de allegarse de clientela. 

Aviso comercial es un sinónimo de anuncio comercial, y en esle caso la prolccción 

recae sobre el lema o frase quo le esta dando publicidad al nombre comercial. 

El aviso comercial se protege mediante su registro ante el Instituto Mexicano de la 

Propiedad lnduslrial, y dicho registro liene una vigencia de diez años, contados a partir de 

la lecl>a de presentación de la solicitud, susceptibles de ser renovados por periodos de la 

misma duración. 

Denominación de Origen. 

La denominación do origen está constituida por el nombre de un lugar de k1 tierra 

que sirve para ldenllficar un produclo que se elabora en ese lugar geográfico. 

"La denominación de origen es el signo dislintivo consistente en el nombre do un 

lugar geográfico con el quo se identifican las mercancías que tienen similares propiedades 

derivadas de los elementos naturales propios de dicha región geográfica, como dima, tierra 

y agua, nsl como de la técnica. destreza, habilidad y tradición artesanal de quienes habitan 

la propia región, para producirlas·.• 

También se define la deno111in.1ción de origen como aquellos nombres de lugnro de 

región que se aplican legnlmente a un producto, agricok1. natural o labricado. y que denotan 

una calidad especial de la mercaderla, por una combinación particular de los elementos 

presentes en esa circunscripción territorial, tal como las cualidades del tenttorio, el ingenio 

'RANGEL Medina, David. Ob. C1t p 86 
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de los habitantes qoo crean métodos peculiares de manufactura, u otras, que dan reputación 

única al producto.9 

De los anteriores conceptos, se desprende que el producto a identificar por una 

denominación de origen debe reunir cualidades que proviene de dos factores: 

a).- Un factor de orden natural, y 

b).- Un factor humano, que se traduce en la técnica, que solo se dosarrolk1 y se realiza por 

los conocimientos que tienen los habitantes de esa región, y que han adquirido por 

aprendizaje hereditario de generación en generación. 

La denominación do origen nace mediante la declaración general de protección que 

realiza el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial do oficio o a petición de parte; y la 

vigencia de dicha declaración de protección es indefinida, es decir, la misma estará 

determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron. 

El titular de la denominación do origen es el Estado Mexicano. y para poder usarla, 

es necesario contar con autorización otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial, mismo que concederá un titulo o registro do usuario aulorizado, el cual tendrá 

una vigencia de diez años susceptibles de ser renovmlos. 

Es irnportanle señalar que el solicilante del regislro do usuario aulorizado deberá 

lener su ostablocimienlo denlro de la demarcación territorial que abarque la denominación 

de origen. 

111.- Transferencia de Tocnologla. 

Una de las camclerislicas de la lccnologla es su transmisibilidad, es decir, que el que 

la posee puede transferirla a otras personas: y esta caracleristica de la lccnologla la ha 

'SEPULVEDA. César; "El sistema Mexicano de Propiedad lndusl11ar, Ed Porrua, 2'. ed.; México, 
1981; p. 159. 
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convertido en un objeto de comercio, en una merr.ancla y como tal se vendo y se compra en 

el mercado. 

La relación de la propiedad industrial ron la transferencia de tecnologia es evidente, 

al respecto Jaime Atvaroz Sobcranis manifiesta que "el sistema de la propiedad industrial se 

inventa con el propósito de proteger las invenciones recompensando al inventor y de esta 

suerte promoverlas para beneficio de la comunidad. En ese sentido, desde su origen se nos 

presenta estrechamente vinculado al desarrollo tecnológico."'º 

Si bien es cierto que ta Ley de la Propiedad Industrial no establece una regulación 

especifica de ta transferencia do tecnología, el contenido de algunos articulas de la ley son 

referentes a la transferencia de tecnologia. Por ejemplo en et articulo 2' fracción 11 se 

establece que uno de los objetivos de la ley es promover y fomentar la actividad inventiva 

de aplicación industrial, las mejoras técnicas y ta difusión de conocimientos tecnológicos 

dentro do los sectores productivos. 

Otra situación quo nos pem1ito establecer que la transferencia de tecnología tiene 

relación con la propiedad industrial, es lo que se establece en el articulo 6' fracción 1 de ta 
ley, mismo que faculla al Instituto Mexicano do la Propiedad Industrial para coordinarse 

con la Secretarla de Comercio y Fomento Industrial y con olras Instituciones públicas o 

privadas, que tengan por objeto el fomento y protección de los derechos do propiedad 

industrial, la transferencia de tecnologla, el estudio y promoción del desarrollo tecnológico, 

la innovación, la diferenciación de productos, asi como proporcionar ta información y ~1 

cooperación técnica que le sea requerida por las autoridades competentes. 

La fracción 11 del mismo articulo 6' faculta al Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial para propicim la participación del sector industrial en el desarrollo y aplicación 

de tecnologias que incrementen la calidad. rompet1tividad y productividad del mismo, asl 

como realizar investigaciones sobre ot avance y aplicación de la tocnologla industrial 

nacional e internacional y su incidencia en el cumplimiento de tales objetivos, y proponer 

políticas para fomentar su desarrollo. 

'° ALVAREZ Soberanis. Jaime; "Hegulación Jurldoca de la transfewncia de lecnologia"; Ed Pooúa; 
México, 1979; p. 37. 
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Por su parte la fracción XII del citado articulo 6º faculla al Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial para impulsar la transferencia de tecnologla. 

"Las normas sobre la propiedad industrial, en sentido estricto, tienen como objeto 

proteger los derechos de los propietarios de marcas. de patentes y de los otros componentes 

de la propiedad intelectual. En cambio, las disposiciones que regulan el traspaso de 

lecnologla están inspiradas en el propósito de proteger al usuario de esos derechos en sus 

relaciones con el dueño de patentes o de marcas o de tecnología en general y en el de 

impedir desequilibrios en la economla del país receptor con motivo del pago de rcgallas al 

extranjero. También pretenden evrtarque por ki carga económica que implica dicho pago, 

se aumente el costo de los productos y servicios." 11 

Por lo anterior se puede afirmar que la transferencia de tecnología, mantiene una 

amplia relación con las instituciones de la propiedad industrial 

IV.- Represión do la competencia desleal. 

Por competencia desleal debemos de entender aquellos actos contrarios a las 

prácticas honestas. La competencia desleal implica una serio de actos indebidos de los que 

se valen los comerciantes, industriales o prestadores de servicios para obtener ventajas 

sobre sus competidores, y dichos actos lesionan los intereses de los competidores y de los 

consumidores. 

En virtud de que los actos de competencia desleal son indebidos, deshonestos y por 

ende lesionan a los competidores y a la dicntek1, dicl'ús actos deben ser combalidos, lo cual 

ocurro mediante la represión a ki competencia desleal. Por medio de las normas rclatJvas a 

la represión de ki competencia desleal el empresario, comerciante o prestador do servicios 

pueden defenderse de los actos rr.aliz.ados por sus competidores tendientes a falsear o croar 

confusión sobre sus actividades. 

" RANGEL Medina, David; Op. Cit.; p. 106. 
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La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, señala que la represión de la 

competencia desleal va contra los actos o prácticas, en el ejercicio del comercio o los 

negocios, que son contrarios a los usos honrados, principalmente conlra: 

a).- Los aclos que puedan causar una confusión con los productos o servicios, o la 

actividad Industrial o comercial de una empresa: 

b).- las alegaciones falsas que tiendan a desacredilar los productos o servicios, o la 

actlvldml Industrial o comercial de una empresa: 

c).- las indicaciones o alegaciones susceptibles de inducir al público a error, en 

particular sobre el proceso de fabricación de un producto, o sobre la calidad, cantidad u 

otras caracleristicas de los productos o servicios: 

d).- los aclos relativos a la adquisición ilícita, la divulgación o la utilización de secretos 

comerciales: 

e).- los actos que causen una dilución o cualquier otro perjuicio al poder distintivo de 

olra marca o que permitan aprovecharse indebidamente del activo intangible o de la 

repulación de otra empresa.'~ 

La represión de la compelencia desleal se vincuk1 con la propiedad industrial en virtud 

de que la acción conlra la competencia desleal va encaminada a reprimir los actos que 

perjudiquen a terceros en materia de propiedad industrial. 

2.- Los derechos de autor. 

''Organización Mundial do la Propiedad Intelectual; Información obtenida vla lnt4"fnol, dirección 
www.ompi.com 
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Los derechos de autor suelen definirse como el conjunto de prerrogativas que las 

leyes reconocen a los creadores de obras intelectuales. extornadas por cualquier medio de 

comunicación Idóneo. 

El licenciado José Luis Caballero Leal señala que debemos definir al derecho de 

autor como la facultad exclusiva que el creador intelectual tiene para explotar 

temporalmente, por si o por torceros, las obras de su autorla (facultad de orden 

patrimonial), y en la do ser reconocido siempre como autor de tales obras (facultad de orden 

moral), con todas las prerrogativas inherentes a dicho reconocirnienlo. 13 

·Lo que se prolege a través del derecho de autor son creaciones producto de una 

actividad intelectual. Para que una obra producto de la inteligencia sea prolegida debe 

reunir dos requisitos: 

a) que la obra sea original, y 

b) que la obra se exteriorice por algún modio. 

En un documento expedido por la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual, se establece que se suele definir el objeto del derecho do autor como las obras 

literarias y artísticas, os decir. creaciones originales en los campos do la literatura y de las 

artes. Esas obras pueden expresarse por medio de pak1bras. slmbolos, música. ilustraciones, 

objetos tridimensionales, o sus combinaciones. 

Sin embargo hay obras que no son creaciones intelectuales, quo no crean nada y no 

obstante se protegen por el derecho do autor. son protegidas por los demchos conoxos a los 

do autor. como ejemplo de lo anterior tenernos los derechos do los interpretes, de los 

ejecutantes. do los actores, etc. 

Una particularidad de los derechos de autor es quo son un conjunto de prenogativas 

en un doble aspecto. el aspecto moral y el aspecto patrimonial. 

"CABALLERO Leal, Josó Luis; "Ponenci.1que1><esentó en el P<•met congreso do detecho civi'; 
28 do noviembre do 1986. 
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El aspecto moral es el vinculo estrecho que se establece entre el autor y su obra, 

permite al autor salvaguardar sus intereses morales; ostá integrado por un conjunto de 

facultades Inmateriales que tiene el autor sobre su obra. 

Se caracteriza la fase moral del derecho de autor por ser perpetuo, irrenunciable, 

Imprescriptible o inalienable. 

El aspecto patrimonial o económico, consiste en la retribución que le corresponde al 

autor con motivo de la explotación, ejecución o uso do su obra. con fines lucrativos; y se 

caracteriza por ser temporal, renunciable. prescriptible y enajenable. 

Los derechos de autor son regulildos por la Ley Federal del Derechos de Autor, y la 

autoridad encargada de aplicarla es el Instituto Nacional de Derechos de Autor. La :._dy 

Federal de Derechos de Autor se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 

diciembre de 1994, misma que derogó a la Ley Federal de Derechos de Autor de 29de 

diciembre de 1956. 

La ley vigente en materia de derechos do autor. dedica el capitulo 11 a la 

reglamentación especifica de los derechos do autor en sentido estricto. La citada ley define 

los derechos de autor estableciendo que: el derecho de autor es el reconocimiento que hace 

el Estado a favor de lodo creador de obras literarias y artísticas previstas en el articulo 13 

de la ley, en virtud del cual se otorga su protección para que el autor goce de prorrogativas 

y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial; entendiéndose por autor ta 

persona fisica que ha creado una obra literaria y artlslica 

El articulo 13 de ta Ley Federal de Derechos de Autor establece que ta protección a 

los derechos de autor se confieren con respecto do las obras cuyas caracterlslicas 

correspondan a cualesquiera de las ramas siguientes: 

• Literarias 

• Musical, con o sin letra 

·Dramática 

·Danza 
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- Pictórica o de dibujo 

- Escultórica o de carácter plástico 

- Caricatura e historieta 

- Arquitectónica 

- Clnematografica y demás audiovisuales 

- Programas de radio y televisión 

- Programas de cómputo 

- Fotografica 

- Obras de arto aplicado que incluyen el diseño grnfico o textil, y de compilación, 

integrada por las colecciones de obras tales como: 

Enciclopedias 

Anlologlas 

Baso do dalos 

que por su selección o la disposición do su contenido o materias, constituyan una 

creación Intelectual. 

Sin embargo, osta enumeración desdo luego, no es limitativa, sino simplemente 

enunciativa, ya que el último Inciso del articulo que so analiza establece que serán 

protegidas las demas obras que por analogla puedan considerarse obras literarias o 

artlsticas, las cuales seríln incluidas en la rama que les sea míls afín a su naturaleza. 

También corresponden a esto tipo de obras, según la fracción VIII del articulo 14 de 

la Ley Federal de Derechos do Autor: 

- Las concordancias 

- Interpretaciones 

- Estudios comparativos 

- Anotaciones 

- Comentarios y 
- Otros trabajos similares que entrañen, por parte de su autor la creación de uia obra 

original 

Asimismo, pertenecen a este tipo de obras según la fracción IX: 
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·La forma de expresión de las noliclas 

Por úillmo, pertenecen a esto tipo do obras, según lo dispuesto por el articulo 15 de 

la Ley Federal de Derechos: 

·Las obras literarias y artisticas publicadas en periódicos o revistas, o: 

• Transmitidas por radio 

·Transmitidas por televisión 

- Transmitidas por otros medios. 

Existe otro tipo do obras que son protegidas por derechos conexos o derechos 

vecinos a los derechos do autor, dichos derechos son regulados por el capitulo V do la Ley 

Federal de Derechos. siendo las obras que gozan de esle tipo de prerrogativas: 

- Los artistas, intérpretes o ejecutantes 

- Los editores do libros 

• Los productores de fonogramas 

- Los productores de vldeogramas 

• Los organismos de radiodifusión 

Fuera del capitulo V de la Ley, existen otras disposiciones que también pueden 

considerarse como reguladoras de esta clase de derechos; por ejemplo el articulo 78 

referente a las obras derivadas. dispone que los arreglos, compendios, ampliaciones, 

traducciones, adaptaciones, paráfrasis, oompilaciones, rolcccioncs, y transformaciones de 

obras literarias o artísticas, ser.In protegidas en lo quo tengan de originales, pudiendo ser 

explotadas si tienen la autorización del titular de los derechos patrimoniales sobre la obra 

originaria. 

El articulo 173 de L1 Ley establece la reserva de derechos. oonsistentes en el derecho 

al uso exclusivo de títulos, nombres. denon~naciones. caraderisticas fisicas y psirológicas 

distintivas que se apliquen a: 

Publicaciones periódicas 



Difusiones periódicas 

Personajes humanos de caracterización, o ficticios o simbólicos 

Personajes o grupos dedicados a actividades artisticas 

Promociones publicitarias. 
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Por último con relación a la duración do los derechos do autor, según el articulo 29 

de la ley, los derechos tendran una vigencia: 

1.- La vida del autor y a partir do su muerto, setenta y cinco años más; 

11.- Setenta y cinco años después de divulgadas las obras póstumas, asl como las 

obras hechas al servicio oficial. 

Transcurridos dichos términos, las obras pasarán al dominio público. 

' - ,·, 
___ __:..__~--~_:;._.:_. ____ ___......: ---·-- _:._ _____ ~--
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CAPITULO SEGUNDO 

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LA LEGISLACION SOBRE PATENTES. 

Antes de pasar al estudio de la legislación mexicana que ha estado vigente en 

materia de patentes. resulta conveniente analizar el fundamento que han brindado las 

constituciones que han regido en el derecho mexicano, a dicha legislación. 

Dichas constituciones han sido siempre la ley máxima del Pais, teniendo un nivel de 

supraordenaclón con respecto de las demás leyes, provocando con ello, la creación de 

ordenamientos legales que las mismas constiluciones en su momento han legitimado. 

1.- Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. 

El articulo de 50fracción11 de esta constitución, facultaba al Congreso General para 

asegurar derechos exclusivos por tiempo limitado a los inventores, perfeccionadores o 

Introductores de algün ramo industrial por sus inventos. perfecciones o nuevas 

Introducciones. 

ARTICULO 50: Las facultades exclusivas del Congreso general son las siguientes: 

11.- Fomentar la prosperidad general, decretando la apertura de caminos y canales o 

su mejora. sin impedir a los Estados k, apertura o mejora de los suyos, estableciendo 

postas y correos. y asegurando por tiempo limitado a los inventores, 

perfeccionadores o introductores de algün ramo de industria. derechos exclusivos 

por sus respectivos inventos, perfecciones o nuevas introducciones. 

Las resoluciones del congreso general. únicamente podrian ser leyes o decretos, tal 

y como se desprende del articulo 4 7 de ta constitución de 1824. 
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Do lo anterior se desprendo que el Congreso General, tenla la facultad para expedir 

leyes o decretos con el objeto do asegurar derechos exclusivos por tiempo limitado a los 

Inventores, por sus Inventos. 

A la luz de esta constitución, fue expedida la Ley de 7 de mayo de 1832 sobre 

privilegios exclusivos a los inventores o perfeccionadores de algún ramo industrial, que fue 

la segunda ley que rigió en nuestro país en materia de patentes de invención. 

2.- Basas y Layes Constitucionales de la República Mexicana de 1836. 

Las basas constitucionales do 1836, no propusieron un reforma respecto a la 

formación de nuovas leyes, dicha prenugativa seguía perteneciendo al Congreso General. 

La constitución de 1836, facultaba al Presidente de la República para conceder, de 

acuerdo con el Consejo, privilegios exclusivos en los términos que establezcan las leyes. 

3.- Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. 

Respecto a esta constitución es importante mencionar que el articulo 28 de la 

misma, es el antecedente del articulo 28 de la constitución vigente en nuestro pais, y era el 

único articulo en dicha constitución que se refería a los privilegios que se concedian a los 

inventores. 

Dicho articulo prohibía los monopolios con excepción de los que ahl se 

mencionaban: 

ARTICULO 28: "No habrá monopolios, ni estancos de ninguna clase, ni 

prohibiciones á titulo de protección a la industria. Esceptúanse únicamente, los 

relativos a la acuñación de moneda, a los correos y a los privilegios que, por tiempo 

limitado, conceda la ley a los inventores 6 perfeccionadores de alguna mejora". 
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El articulo 72 fracción XXX de la constitución de 1657 establecía la !acuitad del 

congreso para expedir todas las leyes que lueran necesarias para hacer electivas las 

facultades que les conlerla la constitución a los poderes de la Unión. 

4.· Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. (artlculos 26, 

73 lracclón XXIX-F y 69). 

La constitución de 1917 es la que se encuentra vigente en nuestro pals, por ende es 

la que nos rige, es el lundamento de la legislación vigente en materia de patentes. 

Por ser la Constitución que actualmente se encuentra vigente en nuestro pals, 

sirviendo de lundamento a la legislación en materia de patentes, haremos mención de los 

articulas constitucionales que guardan rcktción con dicha lcgisk,ción, haciéndose rclerencia 

a los antecedentes constitucionales e históricos que dieron origen a los articules que so 

analizan. 

ARTICULO 26. 

El primer párralo del articulo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que en los Estados Unidos Mexicanos no habrá monopolios, ni 

prohibiciones a titulo de protección a la industria, exceptuándose los que ahl mismo se 

señalan y los privilegios que por determinado tiempo so conceden a los que para, para el 

uso exclusivo do sus inventos. se otorguen a los inventaros o perfeccionadores: 

ARTICULO 26: "En los Estados Unidos Mexicanos no habrá monopolios, ni 

estancos de ninguna clase: ni exención do impuestos: ni prohibiciones a titulo do 

protección a la industria: exceptuándose únicamente los rok,tivos a la acuñación do 

moneda, a los correos, telégralos y radiotelegrafía. a la emisión de billetes por 

medio de un solo banco que controlará el Gobierno Federal, y a los privilegios que 

por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la reproducción de 
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sus obras, y a los que, para el uso exclusivo do sus inventos, se otorguen a los 

Inventores y perfeccionadores de alguna mejora". 

El anterior no es el texto completo del articulo 28 constitucional, pero si es la parte 

del mismo que tiene relación directa con el tema que estarnos analizando. 

El articulo 28 constitucional se refiere a las patentes de invención como un 

privilegio que se otorga a los descubridores o inventores, en este sentido la patente resulta 

un titulo que garantiza la exclusividad de ciertos demchos del inventor y que es otorgado 

por el Estado. Asimismo como ya se mencionó, en nuestro p.1is siempre se ha considerado a 

la patente como un monopolio de explotación de la industria o arto a que el invento se 

refiere. 

Respecto a este articulo Constitucional, el tratadista Ruperto Patiño Manfer, 

establece que en la versión actual del mismo se pueden distinguir dos partes 

fundamentales:" 

La primera parte contiene una prohibición general respecto de la existencia de 

monopolios, prácticas monopólicas. estancos, exenciones de impuestos y aquellas 

prohibiciones qua se establezcan a titulo de protección a la industria. 

Estas prohibiciones no son absolutas. ya que en el propio texto constitucional se 

incorpomn tres grupos de excepciones que no se consideran monopolios, no obstante de 

tratarse do actividades que pudieran considerarse con tal carJcter desde un punto de vista 

económico. Los tres grupos de excepciones son: 

Las funciones que ejerza el Estado de manera exclusiva en las actividades 

económicas. que el propio precepto califica como áreas estratégicas. 

Las asociaciones de trabajadores formadas p.1ra proteger sus propios intereses y tas 

asociaoones o sociedades ooopemtivas de productores que eri defensa de sus iltcreses o del 

"PATIÑO M<mfer, Ruperto "Comentario al arliculo 28 de la Cons.lltucoo·. publicado en la obra 
Derechos del Pueblo Mexicano, México a lravcs de sus ConSllluc .. ,.,s·. Edolado pot la XLVI 
Lcgislalura do la Cámara de D1pulados; Ta!lcrcs Gráficos de la Nación, 2' ed Túmo V, México 
1994; pags 12 y 13. 
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Interés general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales 

o Industriales que sean la principal fuente de riqueza de la región en que se produzca o que 

no sean articulas de primera necesidad. 

El tercer grupo de excepciones es el que se refiere a los privilegios que por tiempo 

determinado se concedan a los autores y perfeccionadores de mejoras. para el uso exdusM:> 

de sus inventos, constituyendo asl lo que en el sistema juridico mexicano se conoce como 

propiedad intelectual. 

La segunda parte de esto articulo está orientada a apoyar al mandato consrnucional 

contenido en los articulas identificados como integrantes del capitulo económico, 

expresado en la deten11inación de que el Estado se desempeñe como rector del desanollo 

económico buscando la protección del interés social y de los consumidores en general. 

Como antecedentes constitucionales e históricos de la parte del articulo 28 que 

estamos analizando, encontramos los siguientes: 

Primer antecedente: Articulo 172 fracción IX y 335, inciso quinto do la Const~ución 

Polltlca de la Monarqula Española, promulgada en Cadiz el t9 de marzo de 1812. 

ARTICULO 172. Las rostriccionos de In nutoridad del rey son las siguientes: 

IX. No puede el 10y conceder privilegio exdusivo a personas ni corporación alguna. 

ARTICULO 335. Tocara a estas diputaciones (provinciales): 

V.- Promover la educación de la juventud conforme a los planes aprobados; y 
fomentar la agricultura, la industria y el comercio, protegiendo a los inventores de 

nuevos descubrimientos en cualquiera de estos ramos. 

Segundo antecedente: Articulo 35 fracción VI, del auto del voto particutardo la 

minoria de la Comisión Constituyente de 1842, fechado en la ciudad do Méxioo el 26 de 

agosto del mismo año. 
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ARTICULO 335. Toca exclusivamente al Congreso General: 

VI.· Dictar leyes sobre negocios eclesiásticos, libertad de imprenta, propiedad 

literaria, privilegios exclusivos a los descubridores o perfeccionadores de algún arte 

u oficio, sistema de monedas, pesos y medidas, naturalización, adquisición de 

bienes ralees por extranjeros, colonización y delitos contra la independencia y fonna 

de gobierno; arreglar el comercio de la República con el extranjero, y de los estados 

enlre si; fijar el valor y uso del papel sellado; arreglar uniformemente en toda la 

República los derechos de amonedación; establecer postas y correos, y conceder 

amnlsllas e indultos generales en los delitos arriba mencionados, y en los que sean 

de conocimiento de la Suprema Corte. 

Tercer antecedente: Articules 13 fracción IV y 70 fracción XX, del segundo 

proyecto de la Conslilución Política do la República Mexicana, fechado en la ciudad de 

México el 2 do noviembre de 1842. 

ARTICULO 13. La Constitución reconoce en lodos los hombre los derechos 

naturales de libertad, igualdad, seguridad y propiedad ololl)ándolcsen consecuencia, 

las siguientes garanllas: 

IV.· Queda prohibido lodo privilegio para ejercer exclusivamente cualquier género 

de la industria o comercio, a excepción de los establecidos o que se establecieren a 

favor do los autores, introductores o perfeccionadores de algún arte u oficio. 

ARTICULO 70. Correspondo exclusivamente al Congreso Nacional: 

XX.· Conceder confonmo a las leyes privilegios exclusivos por un tiempo que no 

exceda de 1 O años, a inventoras, introductores o perfeccionadores de alguna 

industria útil a toda la nación, oyendo previamente a la mayoria do las Asambleas de 

los Departamentos, y lomado en consideración el perjuicio que pueda resultar a 

algunos. 
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Cuarto antecedente: Articulo 87. fracción XXVII, de las Bases Orgánicas de la 

República Mexicana, acordadas por la honorable Junta Legislativa establecida confonne a 

los decretos do 19 y 23 de diciembre de 1842. sancionados por el Supremo Gobierno 

Provisional con arreglo a los mismos decretos el dla 12 de junio de 1843 y publicadas por 

bando nacional el dla 14 del mismo mes y año. 

ARTICULO 87. Corresponde al Presidente de la República: 

XXVII.· Conceder privilegios exclusivos conforme a las leyos, a los inventores, 

introductores o perfeccionadores de algún arte o Industria útil a la nación. 

Quinto antecedente: Articulo 68 del Estatuto Orgánico Provisional de la República 

Mexicana, dado en el palacio nacional de México el 15 lle mayo de 1856. 

ARTICULO 68. No habrá otros privilegios para el uso y aprovechamiento do la 

propiedad, que los que se concedan, según las leyes. por tiempo detenninado, a los 

Inventores y perfeccionadores de algún ramo de la industria, y a los autores de obras 

literarias o artislicas. A los in1roduclores solo se podrá conceder privilegio exclusivo 

por el gobierno general, cuando la introducción sea rek1tiva a procedimientos de la 

Industria que no hayan caldo en el extranjero en el dominio públiro, y siempre que 

el introductor sea el mismo inventor. 

Sexto antecedente: La comunicación de Josó Maria Lalragua a los gobiernos do los 

estados con la que les remite el Estatuto Orgánico Provisional de k1 República Mexicana, 

fechada en la ciudad do México el 20 de mayo de 1856. 

Octavo párrafo. La parte conducente. En esta sección(de Gmantias Individuales) ... 

se prohiben todor, los monopolios. las distinciones. los privilegios perjudiciales, las 

penas degradantes y los préstamos forzosos ... 

Séptimo antecedente: Articulo 17 del proyecto de Constitución Politica do la 

República Mexicana, fechado en la ciudad de México el 16 de junio do 1856. 
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ARTICULO 17. La libertad de ejercer cualquier género de la induslria, comercio o 

lrabajo que sea úlil y honeslo, no puede ser coartada por la ley, ni por la autoridad, 

ni por otros particulares: a titulo de propielarics. Excepluandose los casos de 

privilegio exclusivo concedido conforme a las leyes, a los invenlores, 

perfeccionadores o lnlroductores de alguna mejora. 

Octavo anlecedenle: Articulo 28 de la Constilución Polllica de la República 

Mexicana, sancionada por el Congreso General Conslituyenle el 5 de febrero de 1857. 

ARTICULO 28. No habrá monopolios, ni estancos de ninguna clase, ni 

prohibiciones a lllulo do prolección a la induslria. Excepluándoso únicamenle los 

relativos a la acuñación de moneda, a los correos y a los privilegios que, por tiempo 

limitado, conceda la ley a los invenlores o perfeccionadores de alguna mejora. 

Noveno anlecedente: Ley de palenles de invención o perfeccionamienlo, decreto 

expedido el 7 junio de 1890. 

"El presidente do la República ha servido dirigirme el decrelo que sigue: 

"Porfirio Dlaz, prosldenlo constilucional do los Estados Unidos Mexicanos, a sus 

habitantes sabed: 

"Que ot Congreso do la Unión ha tenido a bien decretar lo siguienle: 

"El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decrela : 

ARTICULO 1 º.-Todo mexicano o ex1ranjero, invenlor o perfeccionador do alguna 

lnduslria o arte o do objelos a ellas deslinados, tiene derecho en virtud de lo que 

dispone el articulo 28 de la Conslrtución, a la explotación exclusiva do ellos durante 

en cierto número de años bajo las reglas y condiciones que se provienen en esta ley. 

Para adquirir este derecho se necesita tener una patenle de invención o 

perfeccionamienlo. 
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Décimo antecedente: Articulo 28 del proyecto de Constitución do el primer jefe 

Carranza, fechado en la ciudad de Querélaro el 1º de diciembre de 1916. 

ARTICULO 28. En la República Mexicana no habrá monopolios ni estancos de 

ninguna clase, ni exención de impuestos, ni prohibiciones a titulo de protección a la 

industria, exceptuándose únicamente los relativos a la acuñación de moneda, a los 

correos, telégrafos, radioleiegrafia, y a los privilegios que por determinado tiempo 

se concederán a los autores y artistas para la reproducción de sus obras. y a los 

inventores y peñeccionadores de alguna mejora, para el uso exclusivo de sus 

inventos. 

En consecuencia, la ley castigara severamente, y k1s autoridades perseguirán con 

eficacia, toda ccnccnlración o acaparamiento en una o pocas manos de articulas de 

consumo necesario, con el objeto do obtener el alza de los precios; todo acto o 

procedimiento quo evito o tienda a evitar la libre concurrencia en la producción, 

industria o comercio, o servicios al público; todo acuerdo o combinación de 

cualquier manera que se haga, do productores, industriales. comerciantes y 

empresarios de trasportes o de algún olro servicio, para evitar la competencia entre 

si y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados; y en general a todo lo 

que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas 

determinadas y con perjuicio del público en general o do detcnninada clase social. 

Décimo primer antecedente: Articulo 5º do la Ley Federal do Competencia 

Económica: 

ARTICULO 5'. No constituyen monopolios tas asociaciones do trabajadores 

constituidas conformo a la legislación do la materia para proteger sus propios 

intereses. 

Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por detcm11nado tiempo se 

concedan a los autores y artistas para la producción do sus obras y los que para el 

uso exclusivo de sus inventos, so otorguen a los Inventores y pcñeccionadores de 

alguna mejora. 
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ARTICULO 73, FRACCION XXIX-F. 

Por lo que respecta al articulo 73 constitucional, establece las facultades del 

Congreso de la Unión, y en la fracción XXIX-F lo faculta para expedir leyes tendientes a la 

promoción de la transferencia de tecnologla y la generación, difusión y aplicación de los 

conocimientos cientlficos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional. 

ARTICULO 73: El Congreso tiene facullad: 

XXIX-F.- Para expedir leyes tendientes a k1 promoción de la inversión mexicana, la 

regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tocnologla y la aplicación 

de los conocimientos científicos y tecnológicos que requieren desarrollo nacional. 

La fracción XXIX-F del articulo 73 de la Constitución, anteriormente tran!'Crita, no 

hace referencia a las patentes do invención, sin embargo si hace alusión a una do las partes 

integrantes de la propiedad industrial, como lo es la transferencia do tocnologla. En dicho 

numeral so faculta al Congreso do la Unión para expedir leyes relativas a la promoción de 

la transferencia do tecnologla. 

Dicho articulo Constitucional no constituyo un apoyo para la legisk1ción en materia 

de patentes, pero si sirvo do apoyo para la expedición do la legislación do otro componente 

de la propiedad industrial, la transferencia de tocnologla. 

ARTICULO 89, FRACCION XV. 

El otro articulo Constitucional. que constituyo un apoyo para la legislación 

mexicana en materia do patentes. es el articulo 89, el cual se refiere a las facultados del 

Presidente de la República. y la fracción XV del mismo establece: 

ARTICULO 89. Las facultades y obligaciones del Presidenle son las siguientes: 
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XV.- Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley 

respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún rarro de la 

Industria. 

Corro antecedentes de la fracción XV del articulo 89 de la Constilución, poderros 

mencionar los siauiontos: 

Primor antecedente: Articulas 171 y 172 do la Constitución Politica de la Monarqula 

Española promulgada en Cíldiz el 19 de marzo de 1812. 

ARTICULO 171. Además do la prorrogativa que compete al Rey de sancionar las 

leyes y promulgarlas. le corresponden como principales las facultades siguientes: 

SÉPTIMA.- Conceder honores y distinciones de toda ciase con mrcglo a las leyes. 

ARTICULO 172. las restricciones de la autoridad del Rey son las siguientes: 

NOVENA.- No puedo el Rey conceder privilegio exclusivo a persona ni 

corporación alguna. 

Segundo antecedente: Articulas 30 y 31 del Reglamento Provisional Politice del 

Imperio Mexicano suscrito en la ciudad de México el 18 de diciembre de 1822. 

ARTICULO 30. Toca al Emperador: 

DECIMOCUARTO: Conceder toda clase de honores y privilegios. 

ARTICULO 31. No puede el Emperador: 

SEXTO: No puede conceder privilegios exclusivos. 
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Tercer antecedente: Base cuarta del Plan de la Constitución Política de la Nación 

Mexicana, fechado en la ciudad de México el 16 de mayo de 1823. 

PARTE CONDUCENTE.· El cuerpo ejecutivo se compone de tres individuos.· 

Conceder con arreglo a la Ley los honores o distinciones que designe ella misma. 

Cuarto antecedente: Articulo 17 fracción XXXIV de la Cuarta de las Leyes 

Constitucionales de la República Mexicana, suscritas en la Ciudad de México el 29 de 

diciembre de 1836. 

XXXIV.· Conceder de acuerdo con el consejo, privilegio exclusivos en los términos 

que establezcan las leyes. 

Quinto antecedente: Articulo 87 fracción XXVII de las Bases Orgánicas de la 

República Mexicana, acordadas por la Honorable Junta Legisk1tiva establecida conforme a 

los decretos de 19 y 23 do diciembre de 1824, sancionadas por el Supremo Gobierno 

Provisional con arreglo a los mismos decretos el día 12 de junio de 18-13 y publicadas por 

el Bando Nacional el dla 4 del mismo mes y arlo. 

ARTICULO 87. Corresponde al Presidente do la República: 

XXXVII.· Conceder privilegios exclusivos conforme a las leyes, a los inventores, 

introductores, o perfeccionadores de algún arte o industria útil a la Nación. 

Sexto antecedente: Adición do la fracción XVI, al articulo 85 do la Constitución 

Polllica de la República Mexicana do 1857, el 2 de junio do 1882. 

ARTICULO 85. Las facultados y obligaciones del Presklonle de la República, son 

las siguientes: 

XVI.- Conceder privilegios exdusivos por tiempo limitado y con a la ley respectiva, 

a los Inventores o perfeccionadores de algún ramo do industria. 
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Séptimo antecedente: Articulo 89 lracción XV del Proyecto de Constitución de 

Venustlano Carranza, lechadas en la ciudad de Querétaro el 1 º de diciembre de 1916. 

ARTICULO 89. Las lacullades y obligaciones del Presidente son las siguientes: 

XV.· Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado y con arreglo a las leyes 

respectivas, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de industria. 

A mi juicio, los artlcuios 28 y 89 lracción XV do la Conslllución, que acabamos de 

analizar junio con sus anleccdenles. constituyen el principal lundamonlo do la existencia de 

las patentes y de la legislación que las regula, puesto que dichos prnceplos se refieren a 

nuestra materia de estudio en lo particular. 

Es menester mencionar que los anleccdenles conslitucionales e hislóricDs releridos 

anteriormente, lueron reproducidos de la obra Derechos del Pueblo Mexicano. México a 

través de sus constituciones." 

Por lo que respecta al articulo 73 lracción XXIX·F, no tiene rek1cióncon la materia 

de las patentes. pero si se refiere a la transferencia de tecnoiogla, que constituye uno de los 

componentes do la propiedad industrial y en consecuencia dicho numeral constituye un 

lundamenlo para la legislación de la propiedad industrial. 

" Oetechos del Pueblo Mexicano, México a través do sus Const•luciones, ed~ado poi la XL VI 
Legislatura do la Cámara de Diputados: laneros Gráfocos de la Nación; 2". EdlC16n, México 1994. 
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CAPITULO TERCERO 

REQUISITOS DEL INVENTO PARA SU PATENTABILIDAD. 

Se considera que la patente de Invención lue la primera institución de la propiedad 

Industrial que aparece en la historia, su protección corresponde a la idea de justicia a lavar 

del inventor. La patente desde su misma aparición ha sido un impulso o aliciente de la 

creatividad humana. Fue creada para proteger las invenciones a que diera lugar el ingenio 

humano. 

La persona que realice una invención tiene derecho exclusivo de explotar el invento 

en su provecho, dicha explotación puedo llevarse a cabo por si o por olros con el permiso 

del inventor. Este derecho se adquiero medianlo ol documento que otorgue el Estado. 

Sin embargo, para que un inventor obtenga la protección de su creación, es 

necesario que la misma reúna los rcquisrtos establ1.cidos on la Ley para tal efecto, es decir, 

no basta con que su creación sea nueva, sino que deben reunirse una serio de requisitos que 

la ley establece para obtener la protección por parto del Estado. 

En ol sistema jurídico mexicano los requisitos do patentabilidad, las obligaciones y 

derechos que nacen del titulo de la patente, asl como las diversas fonnas do concluir los 

derechos que la misma confiero, están provistos en la Ley de la Propiedad Industrial de 

1991, reformada en 1994. 

En ol Diario Oficial de la Federación del 27 do junio de 1991. se publicó L1 nueva 

Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, misma que entró en vigor el 28 de 

junio de 1991. Esta ley fue refonnada en 1994, pubhc.indose dichas refonnas en el Diario 

Oficial de la Federación dol 2 de agosto de 1S94. El texto de la ley empezó a tener vigencia 

el 1 • de octubre del mismo año con el nombre de Ley de la Propiedad Industrial; y es la ley 
vigente en materia de propiedad industrial en nuestro pais. 
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La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial abrogó a la Ley de 

Invenciones y Marcas de 1976. 

En el presento capitulo so hará referencia a las generalidades de las patentes como 

son su definición, un análisis do lo que es la invención precisamente por ser el objeto de las 

patentes. Habré de hacer referencia a los rcquis~os legales que debo reunir el invento para 

ser objeto de protección medianle la expedición de la patente; las obligaciones que tiene el 

titular de la patento y mencionaré cual es la autoridad facullada para otoryar las patentes. 

1.· Concepto de Patente. 

El término "patente", deriva del participio presente del verbo latino patero (estar 

descubierto o manifiesto). que significa por si solo, "titulo o despad10 real para el goce do 

un empleo o privilegio"; en este sentido la patente os un documento en el que se da a 

conocer la concesión do un derecho determinado. 

La palabra patento deriva de la expresión latina htterae palenlao. que eran las cartas 

en que so daba a conocer la concesión do un privilegio, un titulo, un empico, un monopolio, 

llamadas de esta manera porque oran abier1as, expuestas para lodo aquel que quisiera 

verlas, a contrario sensu a las denominadas littorae Clausao. que se enviaban a 

determinadas personas y eran privadas. 

La patente ha sido definida por varios especialistas en la materia, los cuales la 

conciben en términos semejantes. en virtud de que todos concuerdan en señalar que la 

patente es un documen10 expedido por el Estado o la Administración Pública, para hacer 

constar un derecho exdusivo de uso do un invento que debe reunir los roquis~os que la ley 

consigna, y que dicho derecho os durante un plazo fijo. 

Para el maestro David RancJol Medina, la patente es "el documento expedido por el 

Estado para hacer constar el derecho exclusivo tefr4)0ral que una persona física o juridica 

tiene para explotar a nivel industrial un Invento que reúna las exigencias legales"18
• 

"RANGEL Medina, David. Ob. C1t p 23. 
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Para Mantilla Melina, la patento es tanto el derecho de aprovecharse con exclusión 

do cualquier persona, bien un Invento o sus mejoras, bien un modelo industrial, como el 

documento que expide el Estado para acreditar tal derecho. 17 

La organización de las Naciones Unidas ha definido a la patente como un privilegio 

legal concedido por el gobierno a los inventores y a otras personas que derivan sus 

derechos del Inventor durante un plazo fijo, para impedir que otras personas produzcan, 

utilicen o vendan el producto patentado, o empleen un método o un procedimiento 

patentado. 

La Ley de la Propiedad Industrial no da una definición de lo que es la patento, sin 

embargo en el articulo 9º so establece que la persona fisica que realice una invención, o su 

causahabiente tendr;\n el derecho exclusivo de su explotación en su provecho, por si o por 

otros con su consentimiento, y el articulo 1 O' de la misma ley establece que dicl10 derecho 

se otorgara a través de patentes, de lo cual so deduce que la patento es el documento para 

hacer constar el derecho exclusivo quo tiene una per.;ona física para explotar, por si o por 

otros con su consentimiento un invento. 

El derecho exclusivo que concede la patente constituye una excepción al principio 

do libre competencia, la cual se justifica en virtud de la contnbución que hace el inventor al 

avance tecnológico del pals mediante su esfuerzo intelectual. Es por ello que a lo largo de 

la historia se ha buscado la forma de conseguir la protección para el inventor. 

E 1 documento de patento representa la contrapres~1ción que el inventor recibe por su 

creación. Al respecto Abraham Alegria Martinez establece que no sólo representa dicha 

contraprestación, sino también el vehiculo para difundir sus beneficios a la sociedad, 

durante su vigencia y aün después de haber caldo en el estado de la técnica. 18 

"MANTILLA Mohna, Roberto, "Derecho Mercanhl", Ed f>o<rúa. Déc,.no Novena ed. MóllCO. t979, 
e t13 
' ALEGRIA Martlncz, Abraham; "La s1tuaco00 do la proptedad 1ndus1nal en México y sus posibles 

f\1Sullados"; Publicado en la obra Memona de~ primer Seminario sobro Derechos de Aul0t y 
transferencia do lecnologia celebrado en Móxico en el ailo •jo 1958. México. 1985, p 77. 

'-·-·:__; 
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El tratadista antes mencionado establece que el documento patente representa 

importantes ventajas, sobre otro lipo de literatura cientif1CO técnica, las cuales sinteliza en: 

a).· Dado quo la descripción de la invención debe exponer cuál es su aporte a la 

técnica y describir la s~uación de los avances en el sector de que so trate. el documento de 

patente permite establecer cuál es el llamado "estado de la técnica· para un sector 

determinado. 

b).· Los documentos de patentes constituyen una fuente de primera importancia en 

materia de información tecnológica que podrla ser aprovechada por universidades, 

insliluciones de Investigación y desarrollo, empresas industriales, profesionales en materia 

de patentes e inventores, toda vez que en opinión de expertos en los paises desarrollados 

cerca de 80% de la infonmación tecnológica se encuentra contenida y concentrada en las 

patentes de invención y el restante. en revistas técnicas y publicaciones científicas. Asl, 

eslos documentos son fuentes do infonnación sobre lo nuevo, y sobre lo que ya se conoce, 

es decir, el estado de la técnica. 

c).· Los documentos de patentes presentan una estructura y formato nonnalizado, lo 

cual facilita al máximo el almacenamiento de la documentación y su recuperación. 19 

Las patentes de invención de acuerdo al articulo 23 de la Ley do la Propiedad 

Industrial tienen una vigencia do 20 años improrrogables, es por esta situación que en las 

definiciones de patente se hace referencia a que el dereci10 exdusivo que tiene una persona 

para explotar su invento os temporal. 

Al expirar el plazo que so concedió al titular do la patente, el privilegio se pone a 

disposición del público en general, cualquier persona interesada puede llevar a cabo la 

explotación del invento, se dice que el invento pasa a ser del dominio público. 

Las patentes son expedidas por el Estado, en nuestro medio la autoridad encargada 

de otorgar las patentes do invención es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

"Ibídem. Pags. 77-78. 
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2.· Concepto de Invención. 

Como quedó asentado, el estudio de las patentes presupone el conocimiento de lo 
que es una Invención, lo anterior en virtud de ser la invención el objeto de la patente. Es 

decir, el supuesto para el otorgamiento de una patente es la existencia de un invento. 

El tratar de encontrar una definición con las características intrínsecas de la 

Invención, no es tan sencillo, es por ello que los especialistas en ~1 materia han tratado de 

elaborar una que cumpla con dicho requisito. 

Se entiende por invento el hallazgo o descubrimiento, a través del ingenio y 

meditación, o por mera casualidad. de una cosa nueva o desconocida. 

La Ley de la Propiedad Industrial define la invención corno toda creación humana 

que pem1ita transformar la materia o la energla que existe en la naturaleza. para que sea 

aprovechada por ol hombr Cl y satisfaga sus necesidades 

ARTICULO 15: "Se considera invención toda creación humana que permita 

transformar ta materia o la encrgia que existe en la naturaleza, para su 

aprovechamiento por et hombre y satisfacer sus necesidades concretas.· 

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha definido la invención como 

una idea nueva que permite en la práctica la solucón de un problema detem1inado en la 

esfera de la técnica.:-o 

Asimismo se define la invención como el planteamiento de un problema técnico en 

la industria o en el comercio y en la propur.sta para resolverlo. 

En el Diccionario de la Academia Española se expresa que inventar es hallar o 

descubrir a fuerza de ingenio y meditación. o por mero caso. una cosa nueva no conocida. 

"'Organización Mundial do la propiedad lnleleclual; información oblcnida vla lnlemol, d•oc:ción 
\W,w omp1 com 
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El estado de la técnica será el que silva para determinar la novedad de k1 invención. 

ARTICULO 17.- Para determinar que una invención es nueva y resultado de 

una actividad Inventiva se considerará el estado de la técnica en la fecha de 

presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. 

Además, para determinar si la invención es nueva, estarán incluidas en el estado de 

la técnica todas las solicitudes de patentes presenk1das en México con anterioridad a 

esa fecha, quo se encuentren en trámite, aunque la publicación a que se reficreel 

articulo 52 de esta ley se realice con posterioridad. 

El articulo 16 establece que serán patentabtes todas las invenciones Que sean 

nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, 

excepto: 

1.- Los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción, y 
propagación de plantas y animales; 

11.- El material biológico y genético tal como so encuentra en la naturaleza: 

111.- Las razas animales; 

IV.- El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y 

V.- Las variedades vegetales. 

Por su parte el articulo 19 de la ley enuncia lo que no se considera Invención. 

ARTICULO 19.· No se consideraran invenciones para los efectos de esta 

ley: 

1.- Los principios teóricos o cientllicos; 

11.- Los descubrimientos que ronsistan en dar a conocer o revelar algo que ya existla 

en la naturaleza, aun cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre: 
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111.- Los esquemas, planes, reglas y mélodos para realizar actos mentales, juegos o 

negocios y los métodos matemáticos; 

IV.- Los programas de computación; 

V.- Las formas de presentación de información; 

VI.- Las creaciones estéticas y las obras artlslicas o lilerarias; 

VII.- Los métodos de tratamiento quirúrgico. terapéutico o do diagnóstico aplicables 

al cuerpo humano y los relativos a animales. y 

VIII.· La yuxtaposición do invenciones conocidas o mezclas de productos 

conocidos, su variación de uso, do forma, de dimcnsones o de materiales. salvo que 

en realidad se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan 

funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las 

mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial o un uso no obvio 

para un técnico en la materia. 

Es importante hacer referencia a lo establecido en la fracción 11 del articulo 19 de la 

ley en el quo se establece quo no se consideran invenciones los descubrimientos que 

consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aun cuando 

anteriormente haya sido desconocido para el hombre. 

El articulo anterior se refiere al descubrimiento que es diferente al invento. Es 

frecuente la confusión entre invención y descubrimiento. 

No todo lo que es nuevo constituye un invento. existe también el descubrimiento. 

Descubrir es encontrar algo que ya existía. inventar es croar algo nuevo, algo que no se 

conocía. El descubrimiento y el invento son diferentes. el descubrimiento consiste en dar a 

conocer algo que ya cxistla, et invento no oxistla, es algo nuevo. 
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El descubrimienlo supone siempre una cosa ya existente: la invención consisto en la 

creación do una cosa nueva que no existía con anterioridad. Por medio del descubrimiento 

se ponen de manifiesto objetos, fenómenos o propiedades de los wcrpos, wya existencia 

no estaba comprobada, pues habla escapado a la observación ajena; por medio del invento 

se crean nuevos efectos técnicos con la idea de satisfacer necesidades humanas. 

3.· Requisitos positivos de patontabilidad. 

Para que un invento sea objeto do protección debe reunir detenninadas condiciones, 

las cuales son de dos tipos. condiciones posttivas de patentabilidad y condiciones negativas 

de patontabilidad. 

El articulo 16do la Ley de la Propiedad lnduslrial, en su articulo 16 establece los 

requlsilos que debo reunir una invención para ser palentada: 

ART. 16.- "Scran palenlables las invenciones que sean nuevas. resultado de una 

aclividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, en los términos de esta 

Ley .. .". 

En el citado articulo se establecen las condiciones positivas de palentabilidad. 

Las condiciones positivas de palenlabilidad atañen a la naturaleza misma de la 

invención, se refieren Intrínsecamente a la Invención. Son aquellas que deben caracterizar 

una Invención para lener acceso a la protección, y son las siguientes: 

a) la presencia do un invento (invención): 

b) la novedad del Invento; 

c) que el Invento sea resultado de una actividad Intelectual, y 

----~---: .. :._. __ :..:._ ___ ;_; 
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d) que el Invento sea susceptible de aplicación Industrial. 

a) La presencia de un Invento. 

No podemos hablar de patente si previamente no estamos ante la presencia de un 

Invento, en virtud de quo la patento es un documento expedido por et Estado para hacer 

constar el derecho exclusivo que tiene una persona para explotar de manera temporal un 

invento que satisfaga los requisitos legales: por ello se requiere primeramente para la 

patentabilldad la existencia de un Invento. 

Es decir, que para poder obtener una patente es necesar'o demostrar la existencia de 
un invento, si no hay un invento, no será otorgada por el Estado una patente, en virtud de 

que las patentes únicamente so otorgan para proteger inventos. Por lo anterior podernos 

asegurar que el invento es ol objeto de las patentes de invención. 

La Ley do la Propiedad Industrial establece que se considera invención toda 

creación humana que permita transformar la matmia o la energia que existe en la 

naturaleza, para que sea aprovechada por el hombre y satisfaga sus necesidades. 

ARTICULO 15: "Se considera invención toda creación humana que permita 

transfomlar la materia o la energla que existe en la naturaleza. para su 

aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.· 

b) La novedad del invento. 

La novedad del invento consiste en que este último sea algo diferente a lo ya le 

precedió; que no haya estado comprendido en et estado de la tca10logia, y además que no 

so haya puesto al alcance del público. 
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La invención debe aportar algo nuevo, algo que hasta entonces fuera desconocido, 

es decir, debe contribuir al progreso y a la superación de la técnica industrial. 

La Ley de la Propiedad Industrial refiere que se considerara como nuevo a todo 

aquello que no se encuentre en el estado de la técnica; entendióndose como estado de la 

técnica de acuerdo a la propia ley al conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho 

públicos mediante una descripción oral o escrita por la explotación o por cualquier otro 

medio de difusión o información, en el pals o en el extranjero. 

La invención tiene que ser nueva en el sentido de que no ha sido publicada, o 

utilizada publicamente, no debe ser evidente, o sea que no se le ocurra a cualquier 

especialista del campo Industrial correspondiente. 

"La novedad consiste en que la invención sea algo diferente a lo que ya exista; que 

no haya estado comprendida en el estado de la tecnologia y además que no se haya puesto 

al alcance del público por haberse permitido su aprovechamionto."21 

c) Que el invento sea el resultado de una actividad inventiva. 

El articulo 16 de la Ley de la Propiedad Industrial no maneja el tém1ino de actividad 

intelectual, hace referencia a que la invención debe sor el resultado do una actividad 

inventiva, definiéndose la misma de acuerdo a la fracción 111 del articulo 12 de la propia ley 

como el proceso creativo cuyos rosuttados no so deduzcan del estado de k, tócnica en foona 

evidente para un técnico en la materia. 

Maria Canroras Maldonado explica que la altura inventiva se refiere a la situación de 

que el invento no debe ser evidente para un técnico en la materia, os decir, que quien posea 

los conocimientos en el arca en que sea producida ta invención. desconozca lo que el 

inventor ha creado. su funcionamiento y la utilidad que tendra. todo olio por tratarse del 

" CARRERAS Maldonado. Maria; "Reglamentación Jurídica de la Propiedad lnduslnal", Publicado 
en la obra Memoria del primer Seminario sob<c Derechos do Autor y lransferencra de tccnologla 
celebrado en México en el año do 1958; México. 1985, p 157 
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resultado del trabajo de una o varias personas encaminado a la creación de algo que habla 

sido desconocido. 72 

La altura inventiva aludo a que el invento implique una actividad intelectual, que sea 

resultado de una acción mental. 

d) Que la Invención sea susceptible de aplicación industrial. 

La definición legal de aplicación industrial la encontrarnos en la fracción IV del 

articulo 12 de la Ley de la Propiedad Industrial, y se considera como la posibilidad de que 

una invención pueda ser pJOduckla o utilizada en cualquier rama do ki actividad económica. 

Es decir, que el invento se pueda explotar por la industria. El maestro David Rangel 

Medina manifiesta que la aplicación industrial significa que la invención debe ser factible, 

realizable, susceptible do ser llevada a la practica y no un mero principio teórico o una 

simple especulación que no se traduzca en una ventaja para la industria. n 

So considera que el invento es susceptible de sor aplicado industrialmente cuando se 
puede labricar o utilizar por la industria. 

La aplicación industrial significa que el invento, debe satisfacer necesidades 

humanas. susceptible de aplicarse y usmse colectivanmnte. 

Las condiciones negativas de patentabilidad csc..1pan a la naturaleza del invento, son 

limitaciones que establece la Ley para el otorgamiento de k1s patentes, no obstante que el 
invento reúna los requisitos que establece el artículo 16 de la Ley de la Propiedad 

Industrial. 

"lbidem. Pag. 158. 
" RANGEL Medina. Ob. Cit.p 25. 
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Los requisitos negativos de palenlabilidad se refieren a la exigencia de que el 

invento positiva mento patenlable no caiga ba)o alguna de las prohibiciones de patentar 

establecidas por la ley. 

Las condiciones negativas de palentabilidad varían de ley a ley y de pais a pais, y 
obedecen a razones do orden político y económico; incluso estas condiciones negativas 

pueden variar en un mismo pais de un régimen de gobierno a otro. 

El articulo 16 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que no serán 

patenta bles los procesos escmcialmenle biológicos para la producción y propagación de 

plantas y anímales; el material biológico y genético tal como se encuentra en la naturaleza; 

las razas animales; el cuerpo humano y las partes vivas que lo componen y las variedades 

vegetales. 

La Ley de Invenciones y Marcas de 1975 prohibía la expedición de patentes para los 

inventos relacionados ron la producción de medicamentos. alirnenlos, y bebidas para uso 

humano y animal. Los anteriores son ejemplos de condiciones negallvas de patentabilidad y 
de cómo dichas condiciones pueden variar incluso en un mismo pals. 

4.- Obligaciones del titular de la patente. 

Una vez que el inventor ha obtenido la patente, es necesario que cumpla con las 

obligaciones que la ley establece, con el objelo de que dicha patonlo subsista. 

Es importante que previo a abordar el tema de las formas do terminación do las 

pal ente, se mencionen cuales son las obligaciones que tiene el 1rtuk1r de k1 patente, en vitud 

de que en caso de incumplimiento de dichas obligaciones su patente tenminara. 

Las obligaciones del titular de la patento están plasmadas en los articulas 23, 26, 57, 

62, 63, 69. 73, 76, 77, 80-111, 199 bis y 229 de la Ley de Propiedad Industrial, y tales 

obligaciones son: 
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a) Explotar el invento patentado; de la definición de la patente, se desprende que el 

titular del invento patentado tiene el derecho exclusivo para explotarlo de manera temporal, 

sin embargo la explotación del invento no solamente conslituye un derecho para su titular, 

la explotación del invento también es una obligación que tendrá que cumplir el titular de la 

misma, ya que en caso de no explotar el invento patentado, como se vera más adelante, 

traerá como consecuencia la caducidad de la patente. 

El Inventor tiene la obligación de explotar real y efectivamente su Invento, no 

debiendo permanecer e! titular de la novedad infructuoso, impidiendo el desarrollo de la 

industria y el conocimiento al público ya que es en general un beneficio colectivo. 

b) Comprobar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la explotación 

· ciel invento; aunque la Ley de la Propiedad Industrial no contenga algún articulo que lo 

regule expresamente, el titular de la patente tendrá la obligación de comprobar ante el 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que durnnle el tiempo del transcurso de la 

vigencia de la patente, se ha explotado el invento, ya que en caso de no comprobarlo, la 

patente podrla concluir por caducidad por falla de explotación. 

c) Comprobar la existencia de una causa justifie<1da para no poner en práctica el 

invento; la explotación del invento es una obligación que tiene que cumplir el titular de la 

patente, sin embargo puede ocurrir que el mismo ro ha sido explok'Jdo por causas de fuerza 

mayor o caso fortuito, es decir, que el titular de la patente se ha visto imposibilitado para 

explotarlo por causas aje11..1s a su volunk'Jd. Cuando esto suceda, terdrá que CXJOll!Obar ante 

el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que existe una causa justificada para la 

falta de explotación del invento y de esa manera evitar que opere L1 c.'Jducidad de la patente 

por falta de explotación del invento. 

Respecto a esta obligación es importante mencionar que la ley no contiene articulo 

que la regule expresamente, sin embargo la misma deriva de la obligación que tiene el 

titular de la patente para explotar el invento. 

d) Emplear las leyendas obligatorias acerca de que el invento se encuentra patentado 

o de que existe una patente en trámite; el titular del invento patentado tendrá que dar a 

conocer que su invento esta patentado, o bien que so encuentm una patente en trámrte 
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relacionada con el mismo; además de constituir una obligación para el titular de la patente, 

se traduce en una garantla para que el sabedor de la existencia del invento, tenga 

conocimiento de que el mismo se encuentra patentado o pendiente de ser patentado yde esa 

manera evitar que se explote el mismo. 

e) Pagar las anualidades oportunamente; ta Ley de la Propiedad Industria!, en 

diversos artlcutos se refiere al pago de la tarifa correspondiente, en nin<JUJ10 de sus articulas 

refiero et pago de las anualidades, sin embargo en el Diario Oficial de la Federación de 23 

de agosto de 1995, se publicó el Acuerdo por el que se da a conocer ta tarifa por los 

servicios que presta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, acuerdo que entro en 

vigor et 1" de septiembre de 1995, siendo et ordenamiento legal que establece el pago de 

derechos por cada año de vigencia do tas patentes do invención. En tal virtud, et titular de la 

patente esta obligado a pagar los derechos respectivos por cada afio de vigencia de las 

patentes, a los cuales se les denomina anualidades. El titular de la patenle eslá obligado a 

cubrir lales derechos, y en caso do no cumplir con lal obligación operara la caducidad por 

falta del pago de las anualidades. 

El pago de anualidades, es otra obligación que debe cumplir el lilular de una 

paténte, partiendo de la base de que si el Estado concede una patente y defiende al titular de 

la misma, debe haber una contraprestación por parte de sus beneficimios, de ahl que la 

prestación es correk,liva, y dicha respuesta es el pago de anualidades durante el tiempo que 

dure la concesión. 

Respecto a las obligaciones de pagar las anualidades y explotar el invento 

palentado, es oportuno transcribir la siguiente tesis do jurispnudcncia: 

PATENTES DE INVENCION, OBLIGACION DE LOS TITULARES DE LAS. 

En la situación legal que 00910..1 la conccs16o de una patente. el Mular de ella está obhgado, frente 
al Poder Publico. al pago del ompucslo a que so refocrn la fracción 111 del arliculo 37 de la Ley de 
Patentes de lnvcnctón y a explotar su invento S1 no cumple con la pnmcra obhgacOO, dentro del 
plazo legal. ffl Poder PUbhco declara edmguida la patento y, en t-1 sc-gundo caso. puede ~et 
a terceras personas hccnc1a para hacer la e•plotac>6n y, transcurrKio el tórmino que señala la 
fracctón 111 dcl articulo 68, dcdara la cxt1nct6n do la patento En consecuencia. la palenlo crea una 
relación dorccla cnlro el Mular y el poder póbloco. de quien dependo, en los lérm1nos expuestos 
dejar o no de¡ar al lilular que haga la explolacoón, es decv. la palcnlo no lransmolo un derecho 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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sobro la cosa, sino que obliga al Poder Publico, en su calidad de olorganle de la palenle, a 
garanlizar su explolación exclusiva. 

Amparo admlnislralivo en revisión 8538/39. Pacheco Rogerio R. 21 do enero de 1942. 
Unanimidad do cuatro votos. Disidente: Franco Carreña La pubhcac16n no menciona el 
nombro del ponen lo. 

lnslancia: Segunda Sala. Fuenle: Semanario Jud1c1al do la Federación Epoca- Oumla Epoca 
Tomo LXXI. Tesis: Pagina: 932. Tesis Aislada. 

f) Acceder al otorgamiento de licencias obligatorias, si transcurrido tres años desde 

la fecha de otorgamiento de la patente o cuatro a partir de ki fecha legal. la invención no se 

ha puesto en práctica; la explotación de la patente debe llevarse a cabo dentro del plazo de 

tres años contados desde la fecha de expedición, si dentro de ese plazo no se ha explotado 

la misma y no se ha otorgado una licencia voluntaria, cualquier persona puede solicitar la 

concesión de una licencia obligatoria, y el titular de la patente está obligado a otorgarla. Al 

respecto el artículo 70 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que tratándose de 

invenciones, después de tres arios contados a partir del otorgamiento de la patente, y 

siempre y cuando la patente no hubiere sido explotada, cualquier persona podrá solicitar al 

Instituto la concesión de una licencia obligatoria. 

g) Comprobar, en su caso, ante el lnslilulo Mexicano de ki Propiedad Industrial, que 

de modo directo o por medio de licenciatario contractual, ha estado realizando la 

importación del producto patentado u obtenido por el proceso patentado, para evitar la 

concesión de licencias obligatorias. 

h) Comprobar, cm su caso, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la 

existencia do causas de bid amento justificadas sobro la falta de explotación del invento. a fin 

de impedir el otorgamiento do licencias obligatorias; tal obligación esta rek1cionada con la 

obligación que tiene el titular do la patente para comprobar la existencia do una causa 

justificada para no poner en práctica el invento. en virtud de que si existe una causa que 

justifica la no explotación del invento, la misma justificara el no otorgar una licencia 

obligatoria. 
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i).-Acceder a la concesión de licencias de utilidad pública por causas de emergencia 

o seguridad nacional, para evitar entorpecimiento o encarecimiento de la producción de 

salisfaclores básicos para la población: la licencia por causa de utilidad pública tiene lugar 

cuando ocurre algún acontecimiento que trastorne la vida económica o social del pais, en 

caso de quo exista algún invento patentado que soa útil para hacer frente a dicho 

acontecimiento, la explotación de dicha patente puede llevarse a cabo mediante la 

concesión de licencias de utilidad pública, y el titular del invento patentado estará obligado 

a otorgar la licencia para k1 explotación del invento patentado por causa de utilidad pública. 

)).- Inscribir en el Instituto el contrato de cesión de los derechos que confiere la 

palenle; al respecto. el primer párrafo del articulo 62 de la Ley de la propiedad Industrial 

establece que: "los derechos que confiere una patento o registro, o aquellos que deriven de 

una solicitud en tramite, podrán gravarse y lransmrtirse total o parcialmente en los términos 

y con las formalidades que establece la legislación común. Para que la transmisión de 

derechos o gravámenes puedan producir efectos en perjuicio de terceros, deberá inscribirse 

en el Instituto". 

Do la lectura del articulo antes transcrito se desprende quo para k1 transmisión de los 

derechos que confiere la patente. el titular do la misma esta obligado a inscribir ante el 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la transmisión de tales derechos, para que 

produzca efectos en perjuicio de terceros. 

k).· Inscribir en el Instituto los documentos que acrediten la concesión de licencias 

voluntarias de explotación del invento patentado; el articulo 63 do la ley hace referencia las 

licencias voluntarias, a las cuales se hara referencia en un capitulo posterior. 

El titular de la patente puede conceder mediante la celebración de un convenio, 

licencias voluntarias para la explotación de la patento, cuando esto ocurre, el titular esta 

obligado a inscribir ante el Instituto Mexicano do la Propiedad Industrial el otorgamiento de 

la licencia. 

ARTICULO 63.· "El titular de la patente o registro podrá conceder, mediante 

convenio, licencia parca su explotación. La licencia deberá ser inscrita en el Instituto para 
que pueda producir efectos en perjuicio de terceros". 
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Las anteriores son las obligaciones más importantes que tiene que cumplir el titular 

de la patente para que se mantengan vivos sus derechos. 



CAPITULO CUARTO 

HISTORIA DE LA REGULACION DE LA PERDIDA DEL DERECHO DE PATENTE 
EN LA LEGISLACION MEXICANA. 

En el presento capitulo se analizan las formas de terminación de las patentes que han 

regulado las diversas leyes en materia de patentes que han estado vigentes en nuestro país, 

desde el Decreto expedido por las Cortes Españolas de 2 de octubre de 1820 para asegurar 

el derecho de propiedad de los que inventen, perfeccionen o introduzcan algún ramo 

industrial, que fue la primera Ley que rigió en nuestro pals en materia de patentes. hasta la 

Ley de Invenciones y marcas de 30 de diciembre de 1975. 

En et presento capitulo no se abordara lo rek1tivo a las formas de terminación de tas 

patentes que contempla la loy vigente, en virtud de que sera tratado en capítulos posteriores. 

1.- Decreto expedido por las Cortes Españolas de 2 de octubre de 1820 para 

asegurar el derecho de propiedad de los que inventen. perfeccionen o introduzcan algún 

ramo industrial. 

Fue ta primera ley general que so dictó en México. a pesar de que el presente 

decreto no fue expedido propiamente por autoridades nacionales es conveniente hacer 

referencia al mismo. Et titulo que se expedla al inventor para hacer conslar el derecho de 

uso exclusivo del invento, no era una patento. sino un certificado de invención, el cual tenla 

fuerza y vigor durante diez años. 

En el articulo 13 se detallaban los plazos de duración de los certificados do 

invención, mejora o introducción, y aunque en dicho articulo no so mencionara, 

inherentornenle en tal numeral se contemplaba la figura de la caducidad del certificado de 
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Invención por vencimiento normal del plazo por el cual era otorgado. Dicho articulo 

establecla: 

ARTICULO 13: Los certificados de invención, tendrán fuerza y vigor durante diez 

años, los de mejora durante siete y los de introducción durante cinco, contados 

desde el dla de la lecha del certificado; y solo a propuesta del gobierno, aprobada 

por las cortes, podra exceder de este término, el cual nunca se extenderá a mas de 

quince años para los primeros, diez para los segundos y siete para los terceros. 

Como se podrá observar, dicho numeral abria la posibilidad de una prórroga, que 

sólo podla ser otorgada a petición del Gobierno. 

Ahora bien, el articulo 24 de dicho ordenamiento señalaba k1s razones por las cuales 

el Inventor. mejorador o Introductor dejaba de considerarse como tal, además de que 

mencionaba por primera vez ki figura de la caducidad de la patente por falta de explotación: 

ARTICULO 24: El inventor, mejoradoro introductor, dejan de considerarse como 

propietarios: Primero si ceden en beneficio público su dercd10; Segundo, si dejan 

transcurrir seis meses sin recoger el certificado y, T crcero si dejan pasar dos años 

sin poner en ejecución su invento. perfección o mejora. 

Este articulo además de introducir la figura de la caducidad del certificado por falta 

de explotación, introdujo una restricción a esto derecho. consistente en que el derecho de 

uso exclusivo se perderla en caso de que el propietario no rccogia el certificado de 

invención, mejora o introducción en un plazo de seis meses siguientes al de su 

otorgamiento. 

Corno se podrá apreciar, este decreto únicamente contemplaba la caducidad como 

fo1111a de tem1inación del certificado de invención, la cual se podla dar por el transcurso del 
tiempo por el cual era otorgado el certificado de invención y por no poner en ejecución el 

Invento, es decir, por falta de explotación. 
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Por otro lado, como so podrá ver, el tratamiento que esto decretó otorga a las formas 

de terminación de los certificados de invención, es poco profunda, situación que no debe de 

sorpredernos en atención a la fecha en que se omitió el decreto. 

Como ha quedado asentado en lineas anteriores, el presente decreto no hace alusión 

a las patentes, sino más bien a certificados de invención. No obstante to anterior dicho 

decreto si contemplaba el derecho de uso exclusivo temporal que tenia una persona para 

explotm un invento, lo que en nuestro medio se conoce con el nombre de patente. Es decir 

aunque el decreto no te diera el tratamiento do patento a dicho derecho, si lo contemplaba 

con el nombre do certificado do invención. 

2.- Ley do 7 do mayo do 1832 sobro privilegio exclusivo a los inventores o 

perfeccionadores de algún ramo industrial. 

Esta es la primera ley que so expidió en México en materia de patentes después de 

que se consumó la Independencia de nuestro pais. Consecuentemente es ta primera ley de la 

materia de origen nacional que tuvo vigencia en nuestro pais. 

Respecto a los plazos do vigencia de tas patentes, el articulo 7 expresaba: 

ARTICULO 7: Las patentes de invención tendrán fuerza y vigor durante diez años, 

y las de mejora durante seis contados desdo k1 fecha en que so hubiere planteado en 

cualquier punto de la República et proyecto privilegiado. 

Es conveniente establecer que es lo que de acuerdo a ta Ley so entendla por 

"planteado un proyecto de invención o mejora" puesto que es innegable que tenla relación 

con el cómputo del plazo de vigencia de la patento. 

Al respecto el articulo 8 do la Loy expresaba lo siguiente: 

ARTCULO 8: Se entiende planteado un proyecto de invención o mejora, desde el 

dla en que se expida la patente. 
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Por su parte el articulo 1 O de la ley, introdujo una nueva restricción al derecho de 

patente, pudiéndose interpretar dicha restricción, como la nulidad do la patente por haber 

sido planteada anteriormente por otro particular, o dicho otra manera, por carecer de 

novedad. El numeral de referencia establecía textualmente: 

ARTICULO 10: Cuando alguno hubiere obtenido privilegio para una invención o 

mejora, que ya estuviere planteada sin privilegio por algún particular, perderá el 

privilegio aunque no se reclame por el particular dueño de la invención o 

perfección. 

Por su parte el articulo 16 do esta ley dio origen a una nueva restricción al derecho 

de patente, consistente en que el propietario del derecho lo perdería cuando pretendiera 

hacer pasar por invención o mejoro, lo que no era !Th:ls "que una introducción. reflliéndose et 

término introducción a que el invento no fuese conocido hasta ese momento en nuestro 

pals, sin embargo si fuera conocido en otros paises: 

ARTICULO 16: Cuando se probare que los privilegios se han obtenido do mala fe, 

haciendo pasar por Invención o mejora lo que no es más que una introducción, 

perderá la patente el que la hubiere solicitado. 

El articulo 19 de la ley hacia referencia por primera vez a los derechos que se tenlan 

que pagar por obtener la patente, y que más adelante darían lugar a otra modalidad de 

concluir de las patentes, es decir, la omisión en el pago de estos derechos. trae como 

consecuencia la caducidad de la patente por falta de pago de las anualidades. 

ARTICULO: 19 Los derechos de una patente serán desde 10 hasta 300 pesos. 

3.- Ley de 7 de junio de 1890, sobre patentes de privilegios a los inventores 

perfeccionadores. 
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Como consecuencia de los cambios que en aquella época se daban, esta ley rosuha 
mucho más precisa, expensa y especifica en cuanlo al tratamiento que otorgaba a los 

diferentes aspectos del derecho de palenle. 

El articulo 2 de la ley eslablccla lo que era susceptible do privilegio, al respecto tal 

articulo lexlualmenle decla: 

ARTICULO 2: Es susceplible de privilegio lodo descubrimiento, invención o 

perfeccionamiento quo tenga por objeto un nuevo modio de producción o la 

aplicación nueva de medios conocidos para obtener un nuevo resultado o producto 

industrial. Son igualmente susceptibles do privilegio los productos qulmicos o 

larrnacóulicos. 

A su voz el articulo 3 eslablocla que no deberían de considerarse coiro nuevos una 

invención o perlcccionamienlo cuando en el país o en el extranjero y con anterioridad a la 

petición del privilegio hayan recibido una publicidad suficiente para sor ejecutados, 

quedando exceptuados en caso do que la publicidnd haya sido hecha por autoridad 

extranjera encargada de expedir patentes y cuando k1 invención o perlcccionamienlo hayan 

sido presentadas en exposiciones celebradas en el territorio nacional o en extranjero. 

En la época en quo rigió esta ley, no podían ser objeto de patente las invenciones o 

perfeccionamientos cuya explotación era contraria a las leyes prohibitivas o a la seguridad 

pública, además de los principios o descubrimientos cienlifros mientras fueran meramente 

especulativos y no se tradujeran en máquina, aparato, instrumento, procedimiento u 

operación mecánica o qulrnica, do carácter práctico industrial; esto eslablecldo en el 

articulo 4 do la ley. 

Conformo a esta ley las patentes eran otorgadas porveinle años. Al respecto el 

articulo 13 decla: 

ARTICULO 13: Las patentes so otorgaran por veinte años contados desde el dia de 

su expedición; no obstante cuando las patentes se soliciten para objetos o 

procedimientos ya amparados con patentas extranjeras, el tém~no de su duración no 
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podrá exceder del que falte para la expiración do la primera patente expedida a favor 

del solicitante. 

Dicho numeral reformaba el plazo de duración do la patente contemplado en la ley 

antecesora, ya que era otorgada durante diez años, asimismo consideraba el aspecto 

internacional de la patento y se tomaba en cuenta la incidencia que podla tener el 

otorgamiento do una patento en un país extranjero en relación al plazo do duración de la 

misma. 

Sin embargo dicho término podla sor prorrogado hasta por cinco años, pero 

únicamente en casos excepcionales a juicio del Ejecutivo. 

Por otro lado, la ley en comento contemplaba la figura de la expropiación como una 

manera de conclusión do las patentes, un nuevo modo de terminación de las mismas. 

En el articulo 15 de estoon:lenamienlo establecla las condiciones para que pudiera 

operar esta figura: 

ARTICULO 15: Las patentes son oxpropiables por el Ejecutivo por causa de 

utilidad pública, previa indemnización cuando el libro uso do los electos o 

procedimientos que fueron objeto do la patento, sea susceptible do crear un ramo 

importante de riqueza nacional, tonga lugar una do las siguientes circunstancias: 

1.- Que el inventor o perfeccionador so niegue a permitir la explotación do su 

patente. 

11.- Que la máquina, aparato, instnimonto o procedimiento sean susceptibles de 

producirse y aplicarse en el pals. 

La presente ley contemplaba una cantidad que so tenia que pagar para poder obtener 

una patente. 

ARTICULO 31: Las patentes de privilegio causarán un derecho do cincuenta a 

ciento cincuenta pesos que so pagaran en bonos de la deuda nacional consolidada. 
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El dueño de una patente tenla la obligación de comprobar que realmente se estaba 

explotando la misma, dicha comprobación la tenla que llevar a cabo ante la Secretaria de 

Fomento. 

ARTICULO 33: El poseedor de una patento do invención o perfeccionamiento, está 

obligado a acreditar ante la Secretaria de Fomento dentro del término de cinco años 

contados desde la lecha de la patente, que los objetos o procedimientos amparados 

por ella se fabrican o emplean en la República, o que se ha hecho cuanto era 

necesario para establecer el empleo o la explotación. 

El plazo dentro del cual han de acreditarse estos hechos es improrrogable. 

Esta ley en cuanto a la regulación de las formas de conclusión de las patentes era 

más explicita, su capitulo IV regulaba la caducidad y nulidad de las patentes. 

El articulo 35 de la ley era el que regulaba la caducidad, el mismo expresaba: 

ARTICULO 35: Son nulas las patentes: 

l.· Cuando se han expedido en contravención a lo dispuesto por los artfculos 2º, 3", 

y4'. Sin embargo, cuando so ha obtenido una patente a consecuencia de una 

solicitud en la cual el peticionario ha pretendido y obtenido más de aquello a que 

tenla derecho como primer descubridor o inventor, valdrá su patente en lodo aquello 

que tenga derecho con tal de que no contravenga lo dispuesto en la fracción 

siguiente, y de que al hacer la solicitud no se haya pretendido con dolo. En el caso 

de esta disposición, quedará reducida a lo que eHa deba comprender, procediéndose 

como detemiina el articulo 39. 

11.- Cuando el objeto sobre el cual so ha pedido la patente sea distinto del que se 

realiza en virtud de la misma. 

111.· Cuando se probare que el objeto principal de la solicitud está en alguno de los 

casos de la fracción 11 del articulo 21. 
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La acción de nulidad en este caso prescribe en el término de un año contado desde el 

dla en que se establezca en la República la explotación de la patente. 

Por su parte el articulo 36 de la ley hacia referencia quienes eran los indicados para 

solicitar la acción do nulidad do la patente. 

ARTICULO 36: La acción para pedir la nulidad de una patente anlo los tribunales, 

puede ejercerse a instancia de parte o del Ministerio Publico. 

También podrá oponerse la nulidad por vla de excepción por los que exploten o 

ejerzan la misma industria. 

En lo relativo a la caducidad de las patentes, el articulo 37 eslablecla las causas por 

las que se podla decretar, siendo éstas; cuando hubiere transcurrido el tiempo de la 

r.oncesión y no hubieren sido pronngadas; cuando se renunciara a ellas en todo o en parte y 

cuando no se diera cumplimiento a lo establecido por el articulo 33. 

Cuando la caducidad operara por et transcurso del tiempo de concesión y no hubiera 

sido prorrogada o bien cuando se renunciara a la misma en todo o en parte. la autoridad 

encargada de llevar a cabo la declaración do caducidad era la Secretaria do Fomento. En 

caso de que la caducidad do la patento operara cuando no se hubiera dadocurll>limiento al 

articulo 33, es decir que no so explotara k1 patente do invención k1 dedaraci:ln de caducidad 

podla ser hecha a instancia del Ministerio Publico o de parte interesada 

La ley contemplaba tres supuestos por los que podia operar la caducidad de ta 

patente, siendo estas: por el simple transcurso del tiempo por el cual eran otorgadas; cuardo 

se renunciara a la misma en su totalidad o parte do ta misma y cuando no se comprobara 

que se estaba explotando la misma. 

Una vez que la autoridad decretaba la nulidad o k1 caducidad de la patente, la misma 

pasaba a ser del dominio publico. En caso de que ta caducidad de ta patente hubiera 

operado por renuncia, si ésta hubiera sido hecha en parte sólo quedaba bajo et dominio 
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público la parte a la cual se renunciara, subsistiendo la patente en la parte a la que no se 

renunció. 

El 27 de mayo de 1896 lue expedido un decreto, el cual se promulgó el 2 de junio 

del mismo año, el cual reformó el articulo 33 de la Ley de 7 de junio do 1890 sobre patentes 

do privilegio a los Inventores o perfeccionadores. La redacción del articulo 33 quedó como 

sigue: 

ARTICULO 33: El poseedor de una patente de invención o perfeccionamiento está 

obligado a acreditar ante la Secretarla de Fomento. al finalizar cada cinco años de 

duración do la patento y para conservarla por otros cinco años. que ha hecho en la 

Tesorerla General de la Federación, al concluir los primeros cinco años el pago de 

cincuenta pesos corno pago adicional. al terminar los diez años el pago de setenta y 
cinco y al fin de los quince años, el pago de cien pesos. Todos estos pagos deberán 

hacerse en pesos mexicanos. 

El plazo dentro del cual han de acredrtarse estos pagos será de dos meses, después 

de la conclusión del periodo do cinco años y tendrán el carácter de Improrrogable. 

Como se podrá ver, la redacción original del articulo 33 de k1 ley hacia rclcrencia a 

la obligación que tenla el titular de la patente, do comprobar que realmente explotaba su 

invento para que no le lucra decretada la caducidad de la misma; y el tcx1o ya reformado 

Imela referencia a los pagos que tenla que realizar el lituk1r de la patente cada cinco años 

para conservar su patente. 

Con la reforma al articulo 33 se impon la al titular de la patente la obligación de 

realizar pagos en forma periódica (cada cinco años), lo cual puedo considerarse como un 

anlcccdcnle de k1s anualidades que adualrncnle esL.in obligados a pagar los trtulares de las 

patentes de invención. 

4.- Ley do patentes do invención expedida el 25 do agosto de 1903. que comenzó a 

regir el 1' do octubre del mismo año. 
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Esta ley fijaba el plazo de 20 años para la duración de las patentes de invención, 

susceptibles de ser prorrogados hasta por cinco años. Dicho plazo estaba contemplado en el 

articulo 15. 

El articulo 2 de la ley establecla lo que era patentable. 

ARTICULO 2: Es patenlable: 

l. Un nuevo producto Industrial; 

11. La aplicación de medios nuevos para obtener un resultado o producto industrial; 

111.· La aplicación nueva de medios conocidos para obtener un producto o resultado 

industrial. 

A su vez el articulo 3 hacia referencia a lo que no era patentable, incluyendo a los 

descubrimientos o invenciones quo consistieran en dar a conocer algo que ya ex is tia en la 

naluraleza por rTuis que ¡mies el invento fuera desconocido por el hombre; los principios o 

descubrimientos cientificos que fueran puramente especulativos; las invenciones o 

descubrimientos cuya explotación fuera contraria a las leyes prohibitivas, o la seguridad o 

salubridad pública. a las buenas costumbres o a la moral y los productos qulmicos. Si eran 

palenlables los procedimienlos nuevos para obtener los productos quimicos o sus nuevas 

aplicaciones industriales. 

Como ya quedó asentado, esla ley conlemplaba como plazo de duración de las 

palentes veinte años, dicho plazo se dividia en dos: el primero de un año ye! segundo de 19 

años. 

Dichos plazos eran importantes en virtud de que la ley imponia el pago de derechos 

para cada uno de los plazos: 
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ARTICULO 16.· Este plazo se divide en dos: el primero de un año y el segundo de 

19 años. 

El derecho por el primer plazo de un año es de cinco pesos. 

El derecho por el segundo plazo o sea los diecinueve restantes, es de treinta y cinco 

pesos. 

Sin embargo dicho plazo podla ser prorrogado hasta por cinco años o más. Para 

obtener la prórroga era necesario dirigir una solicitud a la Oficina de Patentes, y 

únicarnenle se podia dar a juicio del Ejecutivo, previo pago que fijara propio Ejecutivo y 

comprobación de que la patente habla sido explotada cuando menos los dos últimos años 

antes de la fecha de la solicitud. 

El capitulo IV de la ley, hacia referencia a la explotación de la patente. La 

consecuencia de no explotación do la misma, cm que ol lllular del derecho tenia que otorgar 

licencias obligatorias; una diferencia con kis dornas leyes que hasta el momento hablan 

estado en vigoren nuestru pais, pues las mismas contemplaban oom:i consocuoncia de la no 

explotación, la terminación del derecho de patento. 

El articulo 19 eslabiecia: 

ARTICULO 19: No es obligatoria la explotación de una patente; pero si pasados 

tres años a contar de su fecha legal, no se explotare industrialmente dentro del 

territorio nacional, o bien si dospuós de estos tres años so haya suspendido su 

explotación por más do tres mosos consecutivos, la oficina de patentes podrá 

conceder a terceras personas licencia para hacer dicha explotación, do la manera que 

se previene en los articulas siguientes: 

ARTfCULO 20: Cualquier persona que quiera obtener una licencia de las que habla 

el articulo anterior, ocurrirá a la Oficina de patentes manifestando las razones o 

fundamentos en que funda su petición. Do esta petición sifcoocra trask'ldo al dueño 

de la patente y se señalara un plazo improrrogable de un mes para que una y la otra 

parte rindan ante la misma Oficina las pruebas que crean convenientes. 

_____ '' ;~:! 
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Dentro de ese mismo plazo, la Oficina lcmdrá facultad de pedir informes, nombrar 

inspectoras y en general hacer todo aquello que sin salirse de su carácter de 

autoridad administrativa crea conveniente hacer con el fin de cerciorarse de la 

verdad do los hechos. 

ARTIC.ULO 21: Cuando el dueño de la patente de que se trata no hubiera justificado 

haber empezado a explotar industrialmente el objeto de ella, de acuerdo a lo 

prevenido en el articulo 30, no se le admitirá prueba alguna, sino quede plano y sin 

abrir el plazo probatorio a que se refiere el articulo anterior, se concederá al 

solicitante la licencia pedida. 

Al capitulo IX do la ley en análisis, hacia referencia a una de las formas de 

conclusión del derecho de patento, siendo ésta la expropiación. Al respecto, el articulo 38 

de la Ley decla: 

ARTICULO 38: Una patente de invención puede ser expropiada por el Ejecutivo 

Federal por causa do utilidad pública, haciendo que el invento respectivo recaiga 

desde luego bajo el dominio público. previa ta correspondiente indemnización y 

sujetándose en lo conducente. a los mismos requisitos que para k-i expropiación de 

bienes ralees establecen tas leyes vigentes sobre ta materia. 

Cu.1ndo se trate del invento de una nueva arma. instrumento de guerra, explosivo, o 

en general de cualquier mejora en máquinas o municiones de guerra. susceptible de 

ser aplicada a la defensa nacional y que a juicio del Ejecutivo Federal deba ser 

conservada como secreto de guerra y que por lo mismo deba ser utilizada por el 

Gobierno Nacional, la expropiación llevada a cabo con los mimos requisitos que se 

establecen en el párrafo anterior, no sólo podrá comprender k1 patente respectiva, 

sino también el invento aún cuando no hubiere sido todavia patentado, y en estos 

casos dicho invento no caerá bajo el dominio público, sino que et gobierno se hará 
dueño exclusivo de él y do la patento correspondiente en su caso. 

El capitulo X de la ley que se analiza, regulaba dos formas de conclusión de las 

patentes, ta nulidad y la caducidad. 
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El articulo 40 establecla las causas por las cuales podla ser decretada la caducidad. 

ARTICULO 40: Las patentes caducan: 

1.- Al terminar el plazo de un año de que habla el articulo 16. si antes de su 

vencimiento no se han satisfecho los derechos del segundo plazo. 

11.- Al vencerse el segundo plazo do que habla el articulo 16. 

111.- Al terminar el plazo de prórroga cuando éste haya tenido lugar. 

Como puedo verso, la fracción 1 del articulo 40 establecla la caducidad de la patente 

por no cumplir con la obligación do pagar los derechos del segundo plazo de vigencia de las 

patentes. lo cual podria considerarse como un anlecedento do la caducidad por falla do pago 

do las anualidades quo debe cubrir el titular de la patente. Por su parte las fracciones 11y111 
eslableclan la caducidad de la patente por el simple transcurso del tiempo. situación que 

sigue dándose hasta la fecha, es decir actualmente las patentes también caducan por 

transcurso del tiempo por el cual son otorgadas. como se analizará más adelante. 

Por su parte el articulo 42 del ordenamiento legal invocado establecía lo siguiente: 

ARTICULO 42: Las patentes son nulas: 

l.· Cuando contravengan lo dispuesto en los artlculos 3, 4. 5 y 102. 

11.· Cuando la reivindicación no sea lo suficientemente clara y explicita de manera 

quo no se pueda saber por ella lo que se pido como nuevo. 

111.- Cuando on la descripción y dibujos no h.aya la suficiente claridad y precisión, 

de tal manera quo a juicio de peritos no sean bastantes ni suficientes lomados en 

conjunto para construir o producir lo descrito en ellos. 
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IV.-Cuando el objeto que se obtiene por la patente sea distinto de aquel para que se 

ha solicitado. 

V.- Cuando con anterioridad se hubiere concedido otra patente Igual, en el pals o en 

el extranjero aunque ésta hubiere caducado. 

La nulidad de las patentes únicamente podía ser decretada por autoridad judicial y la 

autoridad competente para conocer de los juicios de nulidad, eran los Jueces de Distrito de 

la Capital de la República. Las personas facultadas para ejercitar la acción de nulidad de las 

patentes era todo aquel que se creyera pe~udicado por ellas y el Ministerio Público en los 

casos en que tenla interés la Federación. 

5.- Ley de patentes de Invención de 16 de junio de 1928. 

Bajo el amparo do esta ley se otorgaban patentes para proteger lo que actualmente se 

conoce como los modelos Industriales. 

La ley en comento estableclan en su ar11culo 2º lo que podla ser protegido a través 

de la expedición de una patente. 

1.- Un nuevo producto Industrial o una nueva composición do materia. 

11.- El empleo de nuevos medios para obtener un producto o un resultado industrial. 

111.- La nueva aplicación de medios conocidos para obtener un producto o resultado 

Industrial. 

IV. - Las reformas o mejoras do una invención amparado por una patente anterior, o 

que sea del dominio público, en la forma y casos que establezca el reglamento. 
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V.· Toda nueva fonna de un producto industrial. pieza do maquinaria, herramienta, 

estatua, busto, alto o bajo relieve, que ya por su nueva disposición artlstica, o bien 

por la nueva disposición de la materia, forme un producto industrial nuevo y 

original. 

VI.· Todo nuevo dibujo usado con fines do ornamentación industrial en cualquier 

substancia y dispuesto en olla por impresión, pintura, bordado, tejido, cosido, 

modelado, fundición, grabado, mosaico, incrustación, realzado, decoloramiento u 

otro medio cualquiera mecánico, físico o químico. do tal manera que de a los 

productos Industriales en que los dibujos se usen, un aspecto peculiar y propio. 

Respecto a lo que no era palenlablo esta ley contemplaba los mismos rubros que su 

antecesora Ley do patentes de invención expedida ol 25 de agosto de 1903, agregando dos 

rubros más que abarcaban los sistemas o planos comerciales o financieros y los 

procedimientos que consistlan simplemente en el empleo de una máquina o aparato, do los 

cuales más bien constituyen el funcionamiento, aún cuando dicho empico sea nuevo. 

El pk1zo máximo de duración de las patentes era de 20 aoos improrrogables; en caso 

do que surgiera un perfeccionamiento de la patente otorgada, en tal virtud, tenninaba 

cuando concluía el plazo de la patente principal. Dicho pk1zo do duración de las patentes 

podla ser reducido a 15 años en los casos en quo la invención no se hubiera llegado a 

explotar industrialmente durante eso tiempo en el territorio nacional. 

La ley en estudio también contemplaba la obligación que tenla el titular de la 

patente do cubrir anualidades durante su vigencia. 

ARTICULO 36.· El pago de impuestos por la expedición de las patentes de 

Invención o de perfeccionamiento. se hará en la forma siguiente: 

11.· Al expedirse la patente. después de haber sido estudiados todos los documentos, 

15.00 y 5.00 respectivamente. según sea patente de invención o de 

perfeccionamiento. Con esto pago se consideraran cubiertos los derechos por el 

término de tres años. 
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Porcada anualidad a partirdellercer año de la lecha legal de la patente, 10.00y 

5.00 respectivamente, según sea la patente de Invención o de perfeccionamiento. 

Este pago deberá ser hecho antes del vencimiento del plazo del pago anterior; y en 

la forma quo prevenga el Reglamento. 

Los articulas 38, 39 y 41 de esto ordenamiento legal. ostablccian k1s consecuencias 

que tenla la omisión de. los pagos antes citados: 

ARTICULO 38.- La falta de pago oportuno de cualesquiera de las anualidades, no 

traerá consigo la pérdida de los derechos do las patentes, siempre que dicho pago se 

verifique dentro do los seis primeros meses naturales del año siguiente al del 

vencimiento; pero el retraso hará incurrir en el recargo do impuestos que fije el 

reglamento. 

ARTICULO 39.- Transcurrido el plazo de seis meses sin quo se efectúe el pago, se 

extinguirá la patente y la invención pasará al dominio público. 

ARTICULO 41.- En los casos en que la autoridad judicial rovoquo una resolución 

del Departamento de la Propiedad Industrial a consecuencia de la cual no hubiera 

adm~ido un pago, ésto deberá hacerno dentro do los treinta dias siguientes a la focha 

en quo so comunicare al Departamento la resolución judicial. Do lo contrario se 

extinguir¡\ la patente. 

La anterior es la primer forn1a do tenninación de las patentes que contemplaba la ley 

en comento, es decir. la patente se oxtingula por la falta del pago de las anualidades. 

El capitulo V de este ordenamiento legal, hablaba de otra de las formas de 

terminación do las patentes. siendo ésta la caducidad por falta de explotación do la misma. 

Mas sin embargo dicha ley no consideraba la falta de explotación del invento como una 

razón suficiente para extinguir el derecho de uso exclusivo, la falta de explotación !rala 
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como consecuencia la obligación de otorgar licencias obligatorias a favor de otros 

particulares que lo solicitaran, con respecto de la patente de que se era dueño. 

Otra forma de conclusión de las palenles que contemplaba esla ley al igual que su 

antecesora era la expropiación de la misma, es decir que la palenle podia ser expropiada por 

el Ejecutivo Federal y únicamente por causa de utilidad pública y mediante indemnización, 

en consecuencia el invento cala bajo el dominio público. 

El articulo 68 ostablecla que la patente se extingula: 

1.- Al vencimiento del plazo para el que fueron otorgadas. 

11.-A los quince años a conlar de la fecha de presentación de la solicitud relativa, si 

se trata de patente de invención o a los siete años si se trala de patente por modelo o 

dibujo industrial, en los c¡¡sos en que no se haya explotado. 

111.-AI extinguirse ta patento principal con la cual están relacionados, si se trata de 

patentes do perfeccionamiento. 

IV.- Al vencimiento do cada anualidad si no fueron satisfechos los derechos 

correspondientes dentro del plazo do gracia concedido por el articulo 38. 

Las hipótesis anterionncnto transaitas contemplaban los supuestos de conclusión de 

las patentes por caducidad. 

Olra forma de terminación do las patentes que contemplaba dicha ley, era la nulidad, 

y al respecto la misma ocurrla conforme al articulo 69: 

1.- Cuando se haya expedido en contravención a lo dispuesto por el articulo 4 •de la 

ley. 

11.- Cuando amparen algo que no esto comprendido dentro de lo que enumera el 

articulo 2'. 
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111.· Cuando la invención que ampara no tenga novedad de acuerdo con lo 

establecido en el articulo 10. Pero si se practicase el examen extraordinario de 

novedad de patente previsto en el articulo 64: y el resultado fuere en el sentido de 

declarar nueva la invención, la novedad fundada en la falta de novedad por error, 

inadvertencia, fa ha do dalos, sólo podrá ser declarada en el caso de que se advierta 
la falta do novedad dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que practicó 

dicho examen. 

IV.· Cuando por error, Inadvertencia, etcétera. se hubiesen expedido para amparar 

dos a más invenciones que conforme al articulo 27 debieran ser objeto de patentes 

Independientes. 

V.· Cuando conforme a lo dispuesto por los incisos anteriores sea nula la patente 

principal, si se trata do patente de perfeccionamiento de ésta. 

ARTICULO 70.· La declaración do extinción o do nulidad total parcial de 

una patente, en los casos que proceda, so hará administrativamente por el 
Departamento de la Propiedad Industrial, do oficio o a petición de parte. o del 

Ministerio Público cuando tenga algún interés la Federación sin perjuicio de que la 
resolución administrativa puede ser reclamada judicialmente, de confoonidad con el 

capilulo XI. 

Como conclusión podemos establecer que la ley en estudio contemplaba como 

forma de conclusión de las patentes la caducidad, la nulidad y la expropiación. 

6.· Ley de la Propiedad Industrial de 1942. 

A consecuencia directa del desarrollo tecnológico do esa época, la presente ley 
resultó ser más avanzada que sus antecesoras. 
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El articulo 4º de dicha ley consideraba como invención patenta ble lo mismo que era 

reputado como tal por el articulo 2º de la ley de 1928, yel articulo6º señalaba lo que era 

palentable, reproduciendo sustancialmente lo establecido por el articulo 4º de su 

antecesora, aún cuando introdujo como no patentables: 

111.- Las simples ideas o concepciones que no impliquen una adaptación de carácter 

Industrial como lo requiere el articulo 4º de esta ley, y 

VIII.- La yuxtaposición de Invenciones conocidas. su variación de forma, de 

dimensiones o do materias, salvo que en realidad se trate de la combinación o fusión 

de esas invenciones en tal forma. que no puedan funcionar separadamente, o que las 
cualidades o funciones características do las mismas sean modificadas de manera 

que se obtenga un resultado industrial novedoso. 

Durante la vigencia de esta ley, las patentes expedidas tenían una duración de meror 

a la que contemplaba la ley anterior, ya que señalaba corro plazo máximo de duración de 

las patentes el de 15 años improrrogables. 

La consecuencia de la falta do explotación de las patentes estaba establecida en el 

articulo 41 en los siguientes términos: 

Et plazo de 15 años. se reducla a 12 años en los casos en que la invención no se 

hubiese llegado a explotar industrialmente durante ese tiempo en el territorio nacional, 

salvo que se compruebo la Imposibilidad o dificultad material para ha berta explotado. 

En otro orden de ideas. este ordenamiento legal hacia la distinción entre las patentes 

y los modelos y dibujos Industriales: y se establecla que el plazo de duración de la vigencia 

de los mismos era de 10 años improrrogables. 

Respecto a las formas de conclusión de las patentes. esta ley contemplaba las 

mismas que su antecesora. 

La falta de pago oportuno de tas anualidades de vigencia de las patentes, no afectaba 

la validez de la misma, siempre que dicho pago se efectuara antes del dia primero de julio 
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del año siguiente al de su vencimiento. Si transcurría el plazo de gracia sin que se efectuara 

el pago, la patente caducaba y la Invención pasaba al dominio público. 

Por lo que hace a la falta de explotación del Invento, no causaba la pérdida del 

derecho do uso exclusivo que se conferia al titular de la patente, la consecuencia directa de 

la no explotación era la reducción del plazo original de la vigencia. 

La expropiación era reguk'lda por esta ley en ténninos semejantes a sus antecesoras, 

es decir, la patente podla ser expropiada por el Ejecutivo Federal única mento por causa de 
utilidad pública y previa indemnización, pasando la patente al dominio público. 

En lo referente a la nulidad como forma do conclusión do las patentes, esta ley 

establecía en su artículo 93 las mismas causales que oslablecia la loyde 1928 en su articulo 

69. 

Respecto a la caducidad es pertinente hacer notar que las tres causas que la 

provocaban estaban provistas en el articulo 94 do la ley. 

ARTICULO 94.- Las patentes caducan y las invenciones que amparan caen de 

pleno derecho bajo ol dominio público; 

1.- Al vencimiento del plazo para el que fueron otorgadas. 

11.-A los doce años a contar de la fecha de presentación do la solicitud relatiiva, si se 

trata de patentes de invención y do mejoras, a los 7 años si se trata de patente por 

modelo o dibujo industrial, en los casos en que no so haya explotado. 

111.· Al vencimiento de cualquier anualidad, si no se satisfacen los derechos 

correspondientes dentro del plazo do gracia a que so refiere el articulo 45 do este 

ordenamiento. 

La autoridad competente para decretar la nulidad de la patente era una autoridad 

administrativa, es decir, la Secretaria de Economía Nacional y podía decretar la nulidad de 
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oficio, a petición de parte, o a petición del Ministerio Público cuando tuviera lnlerés la 

Federación. 

7.- Ley de Invenciones y Marcas de 1975, reformada en 1987. 

Esla ley como consecuencia lógica del año en que fue expedida, resultó mucho más 

avanzada y complela que ladas sus antecesoras y la misma rigió on el pals hasta el año de 

1987, año en el que se le incorporan algunas reformas. 

Fue la primera ley que eslableció ciertos requisitos para que un invenlo fuera 

palentado. A diferencia de sus anlecesoras, que únicamente enlistaban lodo lo que era 

pal entable, esla ley establccla los requisitos que debia reunir un invento para ser prolegido a 

través de la expedición de una palenlo, asl como enlislaba lo que no era palentable. Dichos 

roquisilos se oslableclan en el articulo 4º. 

ARTICULO 4º.· Es palenlable la invención que sea nueva. resullado de una 

aclividad inventiva y susceptible de aplicación induslrial, en los lérminos de esta 

ley. 

También sera palenlable aquella Invención que consliluya una mejora de otra y 
cumpla con los roquisilos del párrafo anlerior. 

Los requlsilos que eslablecla el articulo anles lranscrilo eran: 

a).· La presencia de un invento nuevo; 

b).- Que ese lnvenlo fuera rcsuilado do una actividad invenliva; 

e).· Que el invenlo fuera susceptible de ser aplicado en la induslria. 

En los términos de la ley en estudio, una invención implicaba una actividad 

inventiva cuando el invenlo no resultaba evidente para un técnico en la materia, y a su vez 
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el Invento era susceptible de aplicación industrial si se podía fabricar o utilizar por la 

Industria. 

Esta ley Introdujo cambios, ya que su articulo 9º especificaba lo que no se 

consideraba una invención. Dicho articulo reproducia algunas de las hipótesis establecidas 

por el articulo 6º de la ley de 1942. 

1.- Los principios teóricos o cientlficos y los métodos matemáticos. 

11.- El descubrimiento o invención que consiste simplemente en dar a conocer o 

hacer patente algo que ya existe en la naturaleza, por más que antes del invento 

fuese desconocida para el hombre. 

111.- Los sistemas y planes comerciales. contables, financieros, educativos y de 

publicidad, caracteres tipográficos. las reglas de juegos, la presentación de 

Información y los programas de cómputo. 

IV.- Las creaciones artisticas literarias. 

V.- Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano y los 

relativos a animales o vegetales, as! como los métodos de diagnóstico en estos 

campos. 

Por su parte el articulo 10· de la Ley do Invenciones y Marcas de 1975, señalaba 

aquellas cosas que no eran patentables: 

ARTICULO 10'.- No son patentables: 

1.- Las variedades vegetales y las razas animales asl como los procedimientos 

biológicos para obtenerlas. 

11.- Las aleaciones. 
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111.- Los productos qui micos exceptuando los nuevos procedimientos industriales de 

obtención y sus nuevos usos de carácter industrial. 

IV.· Los productos qui micos farmacéuticos y sus mezclas, medicamentos, bebidas y 

alimentos para uso humano o animal. fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, 

fungicidas. 

V.- Los procedimientos de obtención de mezclas de productos qulmicos, los 

procedimientos Industriales do obtención de aleaciones y los procedimientos 

industriales de obtención, modificación o aplicación de productos y mezclas a que 

se refiero la fracción anterior. 

VI.- Las Invenciones relacionadas con la onergia y la seguridad nuclear. 

VII.· Los aparatos y equipos anticonlamlnanles, ni los procedimientos de 

fabricación, modificación o aplicación de los mismos. 

VIII.- La yuxtaposición do invenciones conocidas, su variación de forma, de 

dimensiones o de materias, salvo que en realidad se trato de ki combinación o fusión 

de esas Invenciones en tal forma, que no puedan funcionar separadamente, o que las 

cualidades o funciones caracterlsticas de las mismas sean modificadas de manera 

que se obtenga un resultado industrial novedoso. 

IX.- La aplicación o el empleo, en la industria, do una invención ya conocida o 

utilizada en otra industria y los procedimientos que consisten simplemente en el 

empleo o uso de un dispositivo, máquina o aparato que funcionen según principios 

ya conocidos con anterioridad, aún cuando dicho empleo sea nuevo. 

X.- Los productos qulmicos: pero si lo podrán ser los procedimientos nuevos para 

obtenerlos, o sus nuevas aplicaciones industriales. 

Algo Interesante de esta ley, es que fue la primera en diferenciar que era lo que no 

se consideraba como nuevo, de aquello que no era patenlable. 

;~:~;·#r~_.~. ·-r1~ST.~ :\ (~ :.~:1 L:f: 
lJF L \ mw ,l(iT;".C'/. 
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Cuando se solicitaba una patente y el invento no reunía los requisrtos establecidos 

en el articulo 4 ºde os te ordenamiento, se comunicaba tal situación ;ll interesado para que 

en un plazo de dos meses cumpliera con los requisitos que le fueron exigidos; si no se 

salislaclan los requisitos o bien eran cumplidos fuera del término de dos meses. se tenia por 

abandonada la patente. 

Respecto al plazo de duración de las patentes, el articulo 40 de la ley establecla: 

ARTICULO 40.- El plazo de vigencia de las patentes será de diez años 

improrrogables, a partir ele la fecha do expedición del titulo; pero se tendrá como 

lecha legal de la patente el dla y hora de la presentación de la solicitud. 

En cuanto a la explotación do la patente, k1 presente ley introdujo innovaciones, en 

virtud de quo su antecesora no contemplaba la caducidad de la patente de falta de 

explotación, situación que si fue contemplada por la ley on comento, ya que la falta de 

explotación de la patento provocaba su caducidad. 

ARTICULO 41.- El otorgamiento de la patento implica la obligación de explotarla 

en territorio nacional. 

La explotación deberá iniciarse dentro do un plazo do 3 años contados desde la 

fecha de expedición de la patento. 

ARTICULO 43.- La patente caducará si vencido el plazo a que se refiere el articulo 

41, transcurre m..is de un año sin que el titular de la patente inicie la explotación ni 

dentro de este último lapso so hubieron solicitado licencias obligatorias. 

La nulidad de las patentes ora tratada por el articulo 59 de la ley en forma muy 

similar a corno era reguk1da por los artículos 69 de la ley do 1928 y 93 de la ley de 1942, ya 

que la fracción 1 de esta ley establecía que las pale11tes eran nulas cuando se hubieren 

expedido en contravención a la ley o cuando amparen algo que estuviera comprendido 

dentro de lo que enumera la ley como no patentable. 

El articulo 60 señalaba a partir de cuando operaba la nulidad de la patente. 
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ARTICULO 60.- La declaración de nwidad de una patente se retrotraerá a la fecha 

de presenlación de la solicitud respectiva. 

Por otro lado, la autoridad compete.1te para dictar la nulidad de la patente lo era la 

Secretarla de lnduslria y Comercio. 

Por cuanto hace a la caducidad como forma de conclusión de las patentes de 

Invención, el articulo 62 establecla: 

ARTICULO 62.- Las patentes caduc~n y las invenciones que amparan caen de 

pleno derecho bajo el dominio públicc al vencimiento del plazo para el que fueron 

alargadas y en los demás casos esmblecidos en esla ley. 

De acuerdo con esta ley, las patentes c.1ducaban cuando transcurria el plazo por el 

cual eran alargadas y corno ya quedo asentado. por falla de explotación de la misma. 

Es importante mencionar que en esta ley no so reguló lo referente a la c.-iducidad de 

las patentes por falta de pago do las anualidades. 

Respecto a la expropiación corno forma do conclusión de las patentes, este 

ordenamiento le dio un tratamiento muy sirnilm al que le dieron las leyes que le 

antecedieron. 

No obslanlo que la presento ley no conlornplaba lo referente a k1 c.-iducidad de las 

patentes por falta del pago de las anualidades, dicho nlJClo de conclusi'.in de k1s patentes era 

regulado en la Ley Federal de Derechos. p ,biicada en el Diario Oficial de la Federación el 

31 de diciembre de 1981. 

El articulo 5º de la citada Ley Federal de Derechos eslabiecla que tratándose do 

anualidades et contribuyente efectuará el entero del derecho en el mes de diciembre del año 

anterior a aquel a que corresponda el pago y de !Jerá presentar el comprobante del entero a la 

dependencia que preste el servicio, a más tardar el 15 o al siguiente dla hábi si aquel no lo 

fuere, del mes de enero siguienlo. 
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SI el servicio, cuyas cuotas se paguen por anualidades, se solicita después de los 

primeros 15 dlasdel mes do enero de que se trate. el entero del derecho deberá efectuarse 

dentro de los 15 dlas siguientes a la prosentación de la solic~ud y el comprobante de pago 

se entregará a la depcndenck1 correspondie.1le dentro de los 1 O di as siguientes a aquel en 

que so hizo ol entero. Las subsecuenles anualidades so pagarán conforme al párrafo 

anterior. 

En el supuesto de que ol contribuyente no haga k-:i presentación de los comprobantes 

de p3go a que se refiere esto articulo en los p:azos citados, la dependencia prestadora del 

servido dejará de proporcionarlo. 

De la lectura del último plum fo del articulo anleriomicnte referido, so deduce que la 

consecuencia que acmreaba la falla del pago de las anualidades de la patente, era que la 
Secretarla dejará de reconocerla, no otorgando la protección para la explotación del uso 

exclusiva del invento. 

A su vez el articulo 63 de dicho ordenamiento establecla: 

ARTICULO 63.- Por la solicitud, expedición y vigencias de patentes a que se 

refiere la Ley de Invenciones y Mar~as so pagarán derechos conforme a las 

siguientes cuotas: 

111.- Por la expedición de tltulos incluyendo las tres primeras anualidades de 

vigencia; $2,500.00 

IV.- Por cada anualidad de vigencia a partir do la cuarta hasta la décima; S 1,000.00. 

Al otorgarse ta patente deberán pagarse los derechos do expedición del titulo, y las 
tres primeras anualidades de la misma. La obligación de pago de las anualidades es 

a cargo del titular do la patente y es transferible. 
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La falta do pago oportuno de alguna anualidad de una patente no afectara su validez, 

siempre que dicho pago so efectúo dentro do los seis meses siguientes a la fecha en 

que la anualidad fuere exigible. 

Reformas de 1987 a la Ley de lnver:ciones y Marcas de 1975. 

En el afio de 1987 la Ley de Invenciones y Marcas suflió importantes refomias, sin 

embargo únlcamenlo haremos referencia a los articulas reformados que tienen relación con 

el tema do esta tosls. 

El primer articulo reformado que nos interesa es el articulo 10, al cual se 

adicionaron varias fracciones en las que se contemplaron nuevos rubros de lo que no era 

patenta ble. 

Las fraccionas 1, 11, V, VI, VII y XI expresaban lo mismo que las fracciones 1, 11, 

IV, VIII, IX y X respectivamente. del articu•'.> 10 de la ley. 

Respecto a los cambio, las fracciones 111, IV, Vlll. IX y X estableclan que no era 

patentablo: 

111.· Los alimentos y bebidas para consumo huniano y los procesos para obtenerlos 

o modificarlos. 

IV.· Las Invenciones relacionadas con la energla y seguridad nucleares, 

exceptuando aquellas que conforme al dictamen de seguridad nuclear y 

salvaguardias. se considero que no afectan la seguridad nacional. 

En lodo caso la comisión se limitará a determiriar si ki invención sometida al estudio 

puede afectar o no la seguridad nacional. Contra las resoluciones emitidas con base 

en ta delerminación do la comisión no cabe et recurso de reconsideración 

administrativa. 
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VIII.- Los procesos blotecnológlcos de obtención do los siguientes productos: 

farmaqulmicos, medicamentos en general, bebidas y alimentos para consumo 

animal, fortilizantos, plaguicidas, herbicidas, fungicidas o aquellas con actividad 

biológica. 

IX.- Los procesos genéticos para obtener especies vegetales, animales o sus 

variedades. 

X.- Los productos quimicos. 

Olro preceplo que se reformó fue <JI articulo 31, mismo que quedó como sigue: 

ARTICULO 31.- Cuando proceda la expedición do la patente se notificara al 

solicitante para quo dentro del término do dos meses cumpla con los requisitos 

necesarios para la publicidad y cubra los derechos por expedición del titulo. Si no lo 

hace dentro de dicho término, se tendrá por abandonado el trámite. 

Por su parte el texto del artículo 40 quc establecía como plazo m.1ximo de duración 

de las patentes el de 1 O años improrrogables, fuo reformado en virtud de quo a partir de 

dicha reforma el plazo máximo de durac:~>n de las patentes so aumentó a 14 años. 

Respecto a los artículos que conlon'4-1laban las fonnas do conclusión de las patentes, 

el articulo 48 fuo modificado quedando de la siguiente forma: 

ARTICULO 48.- La patente caducar¿ dentro del término do dos arios contados a 

partir de la foch,1 de concesión do la primera licencia obligatoria, salvo quc el titular 

compruebe salisfadoriamenle ante ki Secretaria de Comercio y Fomento Industrial 

la explotación do dicha patento en los términos establecidos en esta ley. 

El pago do regalías derivadas do una licencia obligatoria terminará oon la vigencia 

do la palonlo, ya sea que ésta caduque por alcanzar el término por el cual fue 

concedida o bien, por el supuesto señalado en el párrafo inmediato anterior. 
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En otro orden de ideas, en el Diario Oficial de la Federación de fecha 30 de agosto 

de 1966, se publicó el Reglamento do la Ley do Invenciones y Marcas, el cual en sus 

articulas 54 y 62 regulaba lo referente a la ca·Jucidad de la patente por falta de pago de las 

anualidades y de la revocación de la patente respectivamente. 

ARTICULO 54 .- La vigencia de las oatentes y de los certificados de invención será 

de 14 años improrrogables, siempre que oportunamente se paguen las anualidades 

que establece la Ley Federal de Derechos o. a ffkis tardar, dentro de los seis meses 

siguientes a la fecha en que la anualidad fuere exigible. 

La falta do pago do cualquier anualidad, dentro del plazo a que se refiere el párrafo 

precedente, traerá corro consccucnda la caducidad do la patente o del certificado de 

invención sin necesidad do declaración expresa, poro se ordenará la publicación de 

la caducidad en la Gaceta do lnvor>ciones y Marcas. 

El titular de la pat1mto o del c.ertificado de invención o. en su caso, ol licenciatario o 

cualquiera do olios si son varios, tendra derecho a solicitar la rehabilitación do la 

patento o certificado do invención caducos, siempre quo la solicitud so presente 

dentro de los sois meses siguientes al vencimiento del plazo de gracia para el pago 

do la anualidad y so demuestro que se esté explotando la patente o el certificado de 

invención. 

El articulo 62 en su parte conducente expresaba: 

ARTICULO 62.- Si la información proporcionada por ol lltular de la patente a los 

licenclalarios, en términos del articulo 5 7 do la ley, es insuficiente para explotar la 

invención, deberán manifoslarto a la Sccrolaría, quien previa audiencia do las partes 

resolverá si procedo o no el suministro do mayor infonnación. De considerar que et 

titular de la patente debo proporcionar al liconciatario mayor información, la 

Secretarla apercibirá al titular con la revocación do la patente si no lo hace. 

Transcurrido el término del apercibimiento sin que el titular do la patente haya 

cumplido con lo dispuesto por la Secretarla, proceden\ la revocación de ésta. 
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8.· Ley de la Propiedad lnduslrial do 1991. 

Esla ley os la que aclualmenlo se encucnlra vigenle en nuestro pals en materia de 

patentes do invención, es la primer ley qu" regula la mayor parte de las inslituclones de la 

propiedad induslrial. No se refiere ya únicarncnle a las palenles y marcas, sino qua abarca 

un mayor número de inst1luciones de Ir. propiedad induslrial como son los modelos 

lnduslrialos, los dibujos industriales, los modelos de ulilidad, las marcas, los nombres 

comerciales, los avisos oorncrciales, las denomirmciones de origen. los lrazados do circuitos 

integrados, etcétera. 

Referente a esa ley, en el prcsenle capitulo únicamenle se hará referencia a 

cuesliones generales sobro las palenles. orniliendo las formas de conclusión. en virtud de 

ser eslo malaria de subsecuenles caphulos 

El arllculo 9" do la ley vigenle en malaria de patentes de invención eslablece: 

ARTICULO 9º.· La persona física que roalice una invención, modelo de ulilidad o 

diseño industrial, o su causahabiente. lendran el derecho cxdusivo do su explotación 

en su provecho, por si o por otros wn su consentimiento, de acuerdo con las 

disposiciones conlenidas en esla IJy y su reglamento. 

El articulo 1 O refiero la manera en que se hará constar el derecho a que hace 

referencia el articulo anteriormenle transcrilo: 

ARTICULO 1 O.· El derecho a que ~e refiere el articulo anlerior se otorgará a través 

de palento en el caso de las invenciones y de registros por lo que hace a los modelos 

de ulilidad y diseños induslriales. 

De los artículos anleriores so desprende que la palente es el documento expedido 

por el Eslado para hacer constar el derecho exclusivo de explotación de un invento. 
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Es importante mencionar que el articulo 9º únicamente hace referencia a las 

personas fisicas, no obslante lo anlorior, oi articulo 11 eslablcce que los titularos de las 

patentes podrán ser personas fislcas o personas morales. 

El articulo 16 de la ley hace referencia a los requisitos de patentabilidad. 

ARTICULO 16.- Serán patontablos las invenciones que sean nuevas, resultado de 

una aclividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, en los términos de 

esta ley, excepto: 

1.- Los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y 
propagación do plantas y animales; 

11.- El material biológico y genético tal como se encuentra en la naturaleza; 

111.- Las razas animales; 

IV.- El cuerpo humano y las partos vivas que lo componen. y 

V.- Las variedades vegetales. 

El articulo 19 establece lo que no se considera como invención: 

ARTICULO 19.- No se considerarán invenciones para los efectos de esta ley: 

l.· Los principios teóricos o cientificos; 

11.· Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existia 

en la naturaleza. aún cuando anteri<"mcnte fuese desconocido para el hombre; 

111.- Los esquemas, pk,nes, reglas y nlt!todos para realiZar ados mentales, juegos o 

negocios y los métodos matemáticos: 

IV.- Los programas de computación; 
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V.- Las formas de presentación de información: 

VI.- Las creaciones estéticas y las ~bras artlsticas o literarias: 

VII.- Los métodos de tratamiento quirúrrJico, terapéutico o de diagnóstico aplicables 

al cuerpo humano y los relativos a animales, y 

VIII.- La yuxtaposición do invenciones conocidas o mezclas de productos 

conocidos. su variación de uso, de lamia de dimensiones o de materiales, salvo que 

en realidad se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan 

funcionm separadamente o que las cualidades o funciones características de las 

mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial o un uso no obvio 

parn en tócnico en la nmteria. 

Respecto al lapso de duración de las patentes, esta ley amplió el plazo máximo de 

duración respecto de sus antecesoras, did10 pk1zo dejo de ser do 14 años y en ta adualidad 

es de 20 años improrrogables, y empieza a contar a partir de la fcd1a de presentación de ta 

solicitud ante et Instituto Mexicano do ta Propiedad Industrial. 

Esta ley regula como formas do conclusión do las patentes, ta caducidad y la 

nulidad. 
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CAPITULO QUINTO 

MODOS DE CONCLUIR LA PATENTE CONFORME A LA LEGISLACIÓN 

VIGENTE. (TERMINACIÓN DEL DERECHO DE PATENTE POR CADUCIDAD). 

La ley de la Propiedad Industrial vi(¡;)nle en nuestro país. contempla como formas de 

concluir el derecho do rmlonlo In caduciclnrl y In nulicJml. 

La primer forma de conclusión de la·; patentes que regula la ley do la Propiedad 

Industrial es la caduc~dad, al respecto el articulo 80 do la ley establece: 

ARTICULO 80.- Las patentes o registros caducan y los derechos que amparan caen 

en el dominio público en los siguientes supuestos: 

1.- Al vencimiento de su vigencia; 

11.· Por no cubrir el pago de la tarifa prevista para mantener vigentes sus derechos, o 

dentro del plazo do gracia de sois meses siguientes a ésto; 

111.· En el caso del artículo 73 do o.;ta ley. 

La caducidad que opere por el solo transcurso del tiempo, no requerirá de 

declaración administrativa por parte del Instituto. 

La caducidad de las patentes opcl" por diversas circuns~~ncias, siendo estas: por el 

vencimiento del plazo por el cual son otorgadas. por su falta do explotación y por falla de 

pago de las anualídndes. 

Previo al analisis de las circunstancias por las que opera la caducidad, es menester 

hacer referencia a lo que se entiende por caducidad. 



90 

Para tratar de definir lo que es la institución de la caducidad. se hará una breve 

referencia a sus origines en el Derecho Romano. 

Señala el tratadista Ernesto Gutiórrez yGonzalez, que los antecedentes más remotos 

de la caducidad los encontramos bajo el Gobierno de Augusto. en lo que se ha llamado 

como leyes caducarias, las cuales fueron dos: 

La Julia de Maritandis Ordlnibus, y 

La Papla Poppaea. 

A travós de dichas leyes se trato de intervenir en el problema demográfico de Roma, 

toda vez quo en esa época tcx:los los habita ni es rehuían al matrimonio y cuando celebraban 

óste, haclan lo posible por no tener desumdencia. pues ello les limitaba su libertad de 

acción. Por medio de dichas leyes so eslablocieron castigos y recompensas en maleria de 

sucesiones leslarnentartas. con la expedici0n de dichas leyes se buscó alcnlar el malrimonio 

o incremenlar la procrcilción de hijos leg ilimos. 

Dichas leyes irnponiiln la pérdida del drrecho a heredar il los célibes. a menos que 

contrajemn nmlrimonio denlro de cierto plazo: a los casados sin hijos y a los que no 

procrearan en un delenninado tiempo; en cambio los ciudadanos casados y con hijos. eran 

favorecidos con las porciones heredilarias.1
·
1 

Debería de asumirse volunlilriil y conscienlemenle, el estado de casado si se era no 

casado, o engendrar uno o mis descendienles si se cm casado y no se tenia desccrderda, y 
si no lo hilclan no nilciil el derecho il heredm. 

De lo anlenor se desprende que k1 caducidad fue una sanción condicionada, por no 

realizar volunlaria y conscienlemcnlc un he .. ho posrtivo en un dctcm1inado tiempo. Dicha 

sanción impcdia el nacirnicnlo de un dcrec.:10. La única manera de evttar la sanción era 

cumpliendo con los actos estilblccidos por k1 ley dentro del lier11l0 que la msma establecia. 

"GUTIERREZ y Gonzalcz, Ernesto: "Derecho de tas Obloga<:IOflcs·, Ed Porrüa; pags 945 y 946. 
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La palabra caducidad tiene dlver5'1S significados, corno los que se transcriben a 

continuación. 

Etlmológlcamente, caducidad proviene de caducus, que significa decréptto o muy 

anciano, lo poco durable. 

"Caducidad, es la acción y efecto de caducar. acabarse, extinguirse, perder su efecto 

o vigor, sea por falta de uso, por terminación del plazo u otro motivo, alguna ley, decreto, 

costumbre, Instrumento público, etcótera. L~ caducidad pertenece al campo do dejar de 

ser".25 

Retomando el concepto transcrito, en el que se establocc que caducidad es ac.1barse 

o extinguirse una ley o instrumento público. en tal definición se contemplan dos supuestos 

por los que opera la caducidad de la patente. siendo éstos por falta do uso y por terminación 

de plazo. Es decir dicll.1 definición do caducidad abarc..1 en cierto modo. dos supuestos que 

contempla la Ley de la Propiedad Industrial para que opere la caducidad de las patentes, 

siendo éstas por falta do explotación y por el vencimiento del plazo por el cual son 

otorgadas. Y corno se puede ver dicha definición queda abierta al establecer que la 

caducidad puede operar por otro motivo, como podría ser el torcer supuesto por el que 

opera la caducidad do las patentes, siendo por falta de pago do las anualidades. 

La caducidad también es definida como la ·acción y efecto de caducar, perder su 

fuerza una ley o un derecho. Calidad de caduco·.:'6 

"Caducar, acabarse. extinguirse o perderse alguna cosa".21 

"Extinción de un derecho. facultad, instancia o recurso"18 

"Enciclopedia Jurldoca OMEBA: Tomo 11, únoc<' cd.ción, Buenos Aires, Arg<.'flbna, pags. 481-483. 
"'Diccionario lluslrado do la lengua Espar\ola. Ed Abrd. S A. Vol Primero. Sao Paulo, Brasi, 
1972; p. 228. 
"ESCRICHE: Dicc100a110 razonado de log1,-.!ac'6n y iu11sprudenc41", nueva edición: Ed Ed1lorae 
lmpre5"'a Norbaja; Cal1lomia. México, 1974; p. 391 
,. DE PINA, Rafael: "Dicc1or1.11KJ de Derecho"; Ed PorriJa. S A. Mthoco 1973, p 81. 
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Doctrlnalmente también ha sido definida la caducidad, sin embargo existe 

discrepancia sobre el contenido y naturaleza jurldlca de la institución. La caducidad a 

menudo sucio sor confundida con la prescripción. 

El maeslro Erneslo Gutiórrez y González establece que "por caducidad debe 

entenderse una sanción que se pacta o se imJX>ne por k1 ley, a una pcr.;ona que dentro de un 

plazo convencional o legal. no realiza voluntariamente y conscicntcmento, una conducta 

positiva pactada, o que dotem1ina la ley. para hacer que n;izca, o para que se mantenga 

vivo, un derecho sustm11ivo o proces;il 'ent'Jn sc;i el caso." 29 

El citado jurista establece que la sanción consiste en la extinción del derecho, bien 

porque no nace, o bien porque ya nacido so pierde. 

El tratadista Manuel Bejarano S<incimz. en su obra "Obligaciones Civiles" establece 

que la Institución de k1 caducidad consiste en li' decadencia o pérdida de un derecho, nacido 

o en gestación, porque el titular del mismo hól dejado de observar, dentro de detenninado 

plazo, la conducta que la norma juridica ir .. ponia. como necesario para preservarlo. 

Establece que la definición do la caducidad implica los siguientes elementos: 

a). - Puede afectar derechos ya nacidos o e •pcctativas de derechos. Ya que implica la 

pérdida de un derecho nacido o en gestación, scf1ala que la caducidad es una causa extintiva 

de derechos, pues ni ocurrir termina con las facultades jurldicas y con las obligaciones 

correlativas. 

b).- Suprime derechos sustantivos o procesales. Los derechos sustanciales y los 

adjetivos pueden desaparecer por caducidad. 

c).- El titular del derecho o de la expectativa del derecho ha omitido realizar dentro 

del plazo determinado una conducta. 

"'GUTIERREZ y González. Ob Col. pag 9" 7. 
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d).· La conduela que dentro del plazo debe realizar el titular del derecho o 

expectativa de derecho ha sido fijada en una norma juridica. 30 

La caducidad es definida por diversos juristas sin embargo como señala Gutiérrez y 
González, en el fondo del concepto se encuentra siempre la misma sanción: no nacimiento 

de un derecho, o pérdida de un dered10 ya nacido, por no realizar voluntariamente un acto 

positivo, tal y cual marcaban las leyes caducarias. 31 

La caducidad se divide en convencional y legal; la primera es la que se pacta en un 

contrato, y la segunda se encuentra tanto en el derecho sustantivo como en el adjetivo, 

debiéndose entender como una sanción que impone la ley a quien dentro de un plazo 

determinado no realiza voluntaria y conscientemente los actos positivos, para hacer que 

nazca o para mantener vivo el derecho, ya sea sustantivo o procesal. 

En otro orden de ideas, como ya quedó asentado, la patente es el documento 

expedido por el dominio público para hacer constar el derecho temporal y exclusivo que 

tiene una persona para explotar un inv1nto que reúna los requisitos legales. 

Por otro lado. podemos establecer quo ta caductJad es k1 acción y electo de acabarse 

o extinguirse, sea por falta de uso. por terminación u otro motivo, alguna ley, decreto, 

instrumento público, etcétera. 

Aplicando el anterior concepto a la institución de la patente, tenernos que la 

caducidad de la patente es la conclusión, tem1inación o extinción del derecho exclusivo de 

carácter tempo mi que otorga el Estado a una r~rsona, para ta explotación de un invento que 

reúna los requisitos legales, ya sea por haber transcurrido los 20 años por los cuales fue 

otorgada, por falta de explotación del invento o bien por falta del pago de k1s anualidades. 

1.· Caducidad de la patente por vencimiento del plazo por el cual fue otorgada. 

"'BEJARANO Sánchcz, Manuel. "Obhgacioncs civiles": Ed Harta. 3rn. cd; p. 512. 
"GUTIERREZ y Gonzátcz. Ob. Col pag 948. 
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Como ya quedo establecido, el derecho derivado de una patente para su 

explotación exclusiva, es temporal, en virtud de que su vigencia se extiende como máximo 

hasta 20 años improrrogables; asi lo prevé el Articulo 23 de la Ley de la Propiedad 

Industrial: 

ARTICULO 23.- La palenle tendrá una vigencia de 20 años improrrogables, 

contados a partir de la lecha de la presentación de la solicitud y estará sujeta al pago 

de la tarifa correspondiente. 

El articulo nnlcriorrncnle lransailo, hac'.l referencia a In fecha de presentación de la 

solicitud, por lo cual es necesario hacer referencia a las lechas que tienen relación con el 

otorgamiento del derecho de pnlenle, siendo éslas: la fecha de presentación, la fecha legal 

de In patente, la fecha prioridad, la fecha de divulgación y In fecha de expedición. 

La fecha de presentación, es el din y In hora en que se presenla ante el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial la solicitud de palente, y la misma cumple con los 

requisitos eslablecldos en la propia ley. /\l 1especto el articulo 38 bis de la ley establece: 

ARTICULO 38 BIS.- El lnslrluto reconocerá corno fecha de presenlaciónde 

una palente a In fecha y hora en que la solicilud sea presenlnda, siempre que la 

misma cumpla con los requisitos previstos en los articulas 38, 47lracciones1y11, 

179 y 180 do esta ley. 

En el caso de que a la fecha en la quo se presenle la solicitud, ésta no cumpla con los 

requisitos señalados en el párrafo anterior. se tendrá como lecha de presentación 

aquella en la que se dé el cumplimiento correspondiente. 

La lecha de presentación determinará In prelación de las solicitudes. 

Por otra parte. la fei,ha legal de la palente es el dla y k°l hora de la presentación de ta 
solicitud de patente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en tanto que 

dicha solicitud reúne los requisitos de forma de patenlabilidad. 
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Respecto a la fecha de prioridad, en el Convenio de Parls. se establece que la 

prioridad consiste en el derecho que tiene una persona que presenta una solicitud para que 

se le conceda una patente en un país diverso al país de origen, a que se le tenga como fecha 

de presentación de su solicitud, el mismo dla en que presentó la solicitud en el pals de 

origen. Al respecto el articulo 40 de la Ley de la Propiedad Industrial establece: 

ARTICULO 40.- Cuando se solicite una patente después de hacerlo en otros 

paises se podrá reconocer como fecha de prioridad la de presentación en aquel en 

que lo fue primero, siempre que se prilsente en México dentro de los plazos que 

detem1inen los tratados intemacionalLs o, en su defecto, dentro do los doce meses 

siguientes a la solicitud de patente en el pais de origen. 

La focha de divulgación, liene relación con la novedad. dicha fecha consiste en el 

dla y hora en que so dio a conocer ol invento antes de presentar la solicitud de palente. En 

diversas ocasiones los inventos son di"Jos a conocer en ponencias, exhibiciones, 

exposiciones, elcótera; el dla y hora en que son exhibidos dichos inventos, constituye la 

fecha de divulgación dol invento. 

Por último, cuando se satisfacen los requisitos exigidos para el otorgamiento 

do k,s patentes, el Eslado expido un docurncnlo llamado 1ilulo do la patenle", la fecha que 

calza a did10 titulo, se le denomina fecha de expedición. Esta fecha tiene gran relevancia en 

virtud de que el invonlo tiene que industrializarse a mas lardar en Iros años después de la 

fecha de expedición. 

La fecha de expedición, es im1orL,nto tenerk, en cucnL, para evitar que opero 

la caducidad por falla de oxplolación del invento. 

De las fechas anlerionnenle mencionadas, la que se relaciona con el lema de 

la caducidad de la palenle por vencimiento del plazo por el cual es otorgada, tal y corno se 

desprende del articulo 23 de la Ley de la Pro~;;)dad Industrial, es la fecha de la presentación 

de la solicitud, en virtud de que a partir de la misma empezará a contar el plazo de vigencia 

de la patente de invención. 

. .. 
- ---"""--.......:.......- ·-·---~---'----•- .. 
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Respecto a la caducidad de la palenle por el transcurso del tiempo por el cual 

es otorgada, podemos oslableccrque es la ;iérdida del derecho de uso exclusivo del invento 

en virtud del proceso normal de terminación de su vida legal, constituyendo un modo 

normal de extinción que obedece a la trmporalidad de la patente. 

El plazo máximo de duración de las patentes de invención es de 20 años, dicho 

plazo se cuenta a partir de la focha legal do la patento, os decir, desde el dla y hora de 

presentación de la solicitud ante el lns!ltulo Mexicano de la Propiedad Industrial, en tanto 

la solicitud reúne los requisitos de fonna do palenlabilidad. TraLíndose de patentes en las 

que se reclama el derecho de prioridad, la fecl1a de presentación de la solicitud de patente, 

se retrotraerá a la fecha de presentación er. la Nación en que so hubiese soflcitado primero. 

"Esta causal de caducidad es el modo natural de extinguirse la patente, bajo 

condición do que so ponga on practica, pues de no ocurrir la reali:'ación del invento surgirá 

el motivo do la caducidad."n 

En el presente caso, la palente cadl!ca do pleno derecho y cae bajo el dominio 

público al fonecer el término do 20 años, té>rmino que concedo la ley para explotar de 

manera exclusiva el invento, siempre y cuar-.10 se cumpla con todos los requisrtos legales. 

La ley do la Propiedad Industrial establece quo al vencimiento de la vigencia 

de la patente, la misma caduca. 

ARTICULO 80.- Las patentes o registros caducan y los derechos que 

amparan caen en el dominio público en los siguientes supuestos: 

1.- Al vencimiento de su vigencia. 

La fon na de cómputo del plazo de vigencia do una patente, es i.m desventaja 

para su trtular, ya que empieza a contar desde el momento en que se presentó la solicitud, y 

tomado en cuenta el tiempo que so tarde el lnstrtuto Mexicano de la Propiedad Industrial en 

realizar los estudios correspondientes para conceder el derecho, habrán transetnido por lo 

"RANGEL Medina. David; "lnv~srón. nulidad y caducidad de las palenles de invención"; Revista El 
Foro; cuarta época, NUmcro 40, eneto·marzo. 1963. p 73 
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menos tres años, dicho lapso es en cierta forma perdido, en virtud de que se pu&de 

considerar que no se es lilular de nada. 

Una vez vencida la vigencia, la patente pasará al dominio público, es decir, 

podrá ser explotada por cualquier persona quo tenga interés en hacerlo. 

El presente modo de condusión do la patente, se encuentra regulado en la 

fracción 1 del articulo 80 do la ley de la Propiedad Industrial, mismo que establece que las 

patentes caducan al vencimiento do su vigencia. 

2.- Caducidad de la patente por lnlla de explotación. 

La patente do invención es el documento expedido por el Estado, a través del 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para hacer constar el derecho temporal que 

tiene una persona fisica o jurldica para explotar de manera exclusiva un invento que 

satisfaga los requisitos legales. 

El articulo 9' de la Ley de la Propiedad Industrial establece: 

ARTICULO 9' .- La persona flsica que realice una invención, modelo de 

utilidad o diseño industrial, o su causahabiente, tendrán el dcrechoexdusivo de su 

explotación en su provecho, por si o por otros con su consentimiento, de acuerdo 

con las disposiciones contenidas en esta ley y su reglamento. 

Respecto al derecho exclusivo de eY;ilotación de la invención el articulo 25 de la 

Ley de la Propiedad Industrial establece: 

ARTICULO 25.· El derecho exclusivo do oxplolación de la invención patentada 

confiero a su titular las siguientes prenogativas: 



98 

l.· SI la materia objeto de la patente es 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 

11.· 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. 

La explotación realizada por la persona a que se refiere el articulo 69 de esta Ley, se 

considerar;\ efectuada por el titular de la patente. 

Una vez que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial concede la patente do 

invención, existe el derecho a la explotación exclusiva del invento patentado durante el 

tónnino improrrouable de 20 años, los cuales se empiezan a contar a partir de la fecha legal 

do la patente (ella de la presentación de la solicitud de la patente en tanto reúne todos los 

requisitos de palenlabilidad). 

Desde esta perspectiva se concibo a la explotación como un derecho exclusivo que 

tiene el titular de la patente. sin embargo, el inventor tiene no sólo el derecho de 

explotación, sino también la obli<Jación de explotar el invento patentado, en virtud de que 

so considera que existe un interés sod1I al respecto, precisamente porque esto afecta a la 

industria. 

"La obligación de explotar en Móxi ;o los inventos patentados es uno de los 

requerimientos básicos para obtener una patente. Es. pudiera decirse, una condición 

resolutiva en un pacto entre el solicitante del privilegio y la autoridad". 33 

El maestro David Rangel Medina. considera que la idea de explotación del invento 

debe de entenderse para los efectos legales. corno el hecho de llevar a la práctica el invento, 

de realizarlo, de ejecutarlo, de plasmarlo en una realidad. yquo esta realización reporte una 

13 SEPULVEDA, César. Ob. C1t. p. 86. 
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utilidad que directamente o indirectamente se traduzca a su vez en un beneficio económico 

para el inventor?' 

Sin embargo, cuando el titular do la patente por alguna circunstancia se encuentra 

imposibilitado para oxplotarol invento, pLode liberarse do esa obligación concediendo 

licencias para que otras personas lleven a c.1bo su explotación. Las licencias son permisos 

para que personas distint;is del titular de k1 patente lleven a c..1bo la explotación del invento 

pal entado, dichas licencias son otorgildas mediante convenios que deberá inscribirse en el 

lnsliluto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

La explotación de las patentes pued'l ser llevada a c..1bo por su titular o bien por 

terceras personas, asl lo establece la lesb de jurisprudencia que a continuación so 

transcribo: 

PATENTE. LA EXPLOTACION INDUSTRIAL DE ESTA PUEDE SER HECHA POR EL TITULAR 
DE LA MISMA, POR UN TERCERO AUTOl<1ZADO POR EL TITULAR Y POR UN TERCERO 
AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE LA ECONOMIA. 

Dicen los nrticulos Jo dC' la vigente ley ae la propiedad mduslrial y su anlcccdcnlo el 1o. do la loy 
de p.1tr:r1!r.; de irwcnc1ón do 1928, que 1í1 persona fistea que haya hecho una mvcmc1ón palcntable 
lleno el dcrf>Cho c.11dus1vo de C)lplolarla en su provecho, por s1 o po1 otros con su permiso, de 
acuerdo con las d1spos1c1onus du t,1 ley y su rr.glamcnto. provienen los artículos 55 do la pnrnera de 
estas leyes y su ;:rnlecmlenle el 44 cfo la ley de p.1tcn:1·s de 1n~·enc1on de 1928. Que SI pasados tres 
años de su fecha IC'gal no se mplolam 1ndustrialrnPntc una patente en et lcmtorto nacional, la 
Secretaria de la economía podri\ conceder a INccras personas licencias para h.1cef' la e11:plolaci6n; 
do lo que cstílbloccn los mC'nc:ionados prN:cplos se deduce Que la explotactón 1ndustnal do una 
palcnlc puede sc-r hecha por el Mular de la palenle. por un !(>fcero autonzado por el !llu!ar. y Po' un 
tercero aulori1ado por la Seo etaria 

Juicio do Ampo-ira promovido Pot Guslav•l VázquPZ Glumer. Conlra Actos Del SecrctarK> de 
Economia Nacional Toca 2530/!l5312a fallado cf 25 de nov•cmbm de 1955 Amparando 
POf' Un<1n11111dad de Cmco volo!i PonPntc et sci\or M1n1slro OctavlO M.:mdoza Gonzñlez. 
Secrclauo Jos.e Orozco Lomeh La M·sma Te~1s. En Igual Fecha Oue La Anlcnor y Por 
unanimidad de Cmc:o volos So Suslenlo En el Toca 2571195l/1a Gustavo Vázquez 
Glumcr Poncnln Mendoza Gonztilcz Sccrclar10 LIC Jose Oroico Lomelin 

" RANGEL Medina. David; ·invasión. nulidad y caducidad de las patenles de invención·; Revista El 
Foro; cuarta época; Número 40; enero-marzo. 1963. p 74 
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Respecto a la concesión de licencias, ol articulo 63 do la Ley establece: 
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ARTICULO 63.- El titular do la patento o registro podrá conceder, mediante 

convenio, licencia para su explotación. La licencia dellcrá ser inscrita en el Instituto 

para que pueda producir oloctos en perjuicio de terceros. 

Podrá solicitmse mediante una sol.i promoción la inscripción de licencias de 

derechos relativos a dos o m;\s solicitudes en trámite o a dos o más patentes o 

registros cuando el liconcianto y el licencialario sean los mismos en todos ellos. El 

solicitante deliorá Identificar cada u 1a de las solicitudes. patentes o registros en los 

que so hará la inscripción. Las tarifas correspondientes se pagarán en función del 

número de solicitudes, patentes o registros involucrados. 

Existen tres tipos de licencias, las voluntarms. las obligatorias y las licencias por 

causa do utilidad pública. 

La licencia voluntaria. contractual o convencional, es la autorización que el titular 

de la patente concede a un tercero para q•1e use el invento patentado. Es la licencia 

concedida medianlo convenio. de la que so ha venido hablando en lineas anteriores. 

La obligación del titular de la patento, es poner en practica el invento. explotarlo, 

usarlo, sin embargo cuando lranscurrcn 3 af10s y no lo ha explo~"Jdo y tampoco ha otorgado 

volunlarimnento una licencia para quo un tercero explote el invento patentado, el lnsbluto 

Mexicano de ki Propiedad Industrial, esta facult,1do para otorgar una licencia obligatoria a 

quien lo solicito. Al respecto el articulo 70 de la Ley do la Propiedad Industrial dispone: 

ARTICULO 70.- Tratándose do invenciones, después de tres años contados a partir 

de la fedm del olor¡¡amionlo de ki patento, o de cuatro arios de la presentación de la 

solicitud, según lo que ocurra más tarde, cualquier persona podrá solicitar al 

lnslilulo la concesión de una licencia obligatoria para explotarla, cuando la 

explotación no se haya realizado, salvo qua existan causas debidamente justificadas. 
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No procederá el otorgamiento de una licencia obligatoria, cuando el titular de la 

patente o quien tenga concedida .. concia contractual, hayan estado realizando la 

Importación del producto patentado u obtenido por el proceso patentado. 

La licencia obligatoria os el permi:m que otorga el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial, a persona tlistinla del titular de la patente, para que realice la 

explotación del invento. Sin embargo la licencia obligatoria únicamente podrá ser 

concedida si transcurridos 3 años contados a partir de la lecha del otorgamiento de la 

patento, o transcurridos 4 años dospuós do la prcsonlación de la solicitud, según lo que 

ocurra más larde, el titular de la patente no ha explotado el invento. 

Las licencias obligatori.1s pueden s.,r solici!adas por cualquier interesado en llevar a 

cabo la explotación del invento patentado. 

Las licencias obligatorias no son exclusivas, en virtud de que no impiden la 

explotación de la patente por el propietario u otras personas. 

ARTICULO 67.- Salvo estipulación en contrario, la concesión de una licencia no 

excluirá la posibilidad, por parte del titular de la patento o registro, de conceder 

otras licencias ni realizar su explotación simultaneá por si mismo. 

Respecto al otorgamiento de licencias obligatorias, es menester hacer referencia a lo 

que establece la primera parto del articulo 72 de la Ley <.te la Propiedad Industrial. Dicho 

numeral establece que antes de conceder la primer licencia obligatoria, el Instituto dará 

oportunidad al titular de k1 patente para que dentro del plazo de un año, contado a partir de 

la notificación personal que se le haga, proceda a su explotación; os decir, quo en realidad 

la primera licencia obligatoria será otorgada por el Instituto Mexicano de la propiedad 

Industrial al cuarto año despuós do su oxnedición, siempre y cuando no hubiere sido 

explotada. 

Es decir, una voz que es solicitada una liceflCi..1 obligatoria, se notificará al titular de 
la patente, contcdióndole la oportunidad para que dentro del plazo de un año lleve a cabo la 

explotación del invento: en caso de que transcurra el año que se le concede al titular de la 
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patente para que explote el invento patentado, y esto no ocurra, el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial procederá a otorgar la licencia do explotación solicitada. 

Por último. la licencia por causa do utilidad pública tiene lugar cuando ocurre algún 

acontecimiento que trastorno la vida oconórnica o social del pals, en caso do que exista 

algún invento patentado que sea útil par'l hacer fronte a dicho acontecimiento, la 

explotación do dicha patento puede llevarsn a cabo mediante la concesión do licencias de 

utilidad pública. 

El articulo 77 de la Ley do la Propiedad Industrial establece: 

ARTICULO 77.- Por causas do emergencia o seguridad nacional y mientras duren 

óslas, el Instituto, por declaración que so publicará en el Diario Oficial, delenninará 

que la explotación do ciertas patentes puedo hacerse mediante la concesión de 

licencias do utilidad pública, en los casos en que, de no hacerlo asl, se Impida, 

entorpezca o encarezca la producción, prestación o distribución de salisfaclores 

básicos para la población. 

La declaración a que so refiere esto articulo, la realizara el Instituto de la Propiedad 

Industrial, previo acuerdo del Socrolario de Comercio y Fomento Industrial con el 

Presidente do la República. 

Una vez que las causas de emergencia o seguridad nacional han cesado, el Instituto 

publicará en el Diario Oficial la resolución que asl lo declare. 

La licencia de utilidad pública, es intransferible. 

La explotación do la patento, al so una obligación para su mular, al presentarse el 

Incumplimiento do la misma, la consecuencia que trae aparejada es la caducidad del 

derecho de patento por falla do explotación. 
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Ahora bion, la explotación do la patento dobc llevarse a cabo dontro dol plazo do tres 

años contados desdo la locha de expedición, si denlro de ese plazo no se ha explotado la 

misma, o bien no se ha otorgado una licencia voluntaria, cualquier persona puede solicitar 

la concesión do una licencia obligatoria. Al respecto, el articulo 70 de la Ley de la 

Propiedad Industrial, transcrito con anterioridad, establece que tratándose do invenciones, 

después do tres afias contados a partir del otoruamiento de la patente, y siempre y cuando la 

patente no hubiere sido explotada, cualquillr persona podrá solicitar al lnstrtuto la concesión 

de una licencia obligatoria. 

Transcurridos tres mios después de que se otorgó la patente y el titular o sus 

causahabientes no la han explotado, y tampoco han otoruado una licencia voluntaria, la 

patente caducar<i. La caducidad operar.\ siempre y cuando no sea solicitada alguna licencia 

obligatoria, ya que en caso do que sea solicitada alguna, el licenciatario contará con dos 

años más para explotar la patente. 

Aunque la ley no contempla lo anterior, a mi juicio es factible que en la realidad 

ocurra, y en tal virtud se dará la caducidad de la patente en 3 años. 

El articulo 72 de la Loy de la Propiedad Industrial establece un plazo de gracia 

constante de un afio, para que ol titular do la patento exploto el invento antes de otorgar la 

primor licencia obligatoria. 

ARTICULO 72.· Antes de conceder Id prunera licencia obligatoria. el lnstrtuto dará 

oportunidad al lllular de la patente para que dentro de un plazo de 1.11 año, contado a 

partir de la notificación personal que se haga a éste. proceda a su explotación. 

Al solicitarse una licencia obligatoria, ol Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial notificmá al titular de la palento tal circunstancia. a partir do esa notificación, et 
titular tendrá un plazo do un año para que proceda a la explotación del invento. Si dentro 

dol plazo do gracia otorgado para que proceda a la explot.1ción del invento, esto último no 

ocurre, el Instituto otorgará la licencia obligatoria. 

Es decir, que en realidad, la falta de explotación de la patonte acarreará su caducidad 
al cuarto año de su vigencia, siempre y cuando en et último año de ese cuatrienio se hubiera 
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solicitado el otorgamiento do una licencia obligatoria. "Existe una percepción a la 

caducidad, y ella es que si se solicita una licencia obligatoria en cualquier tiempo antes del 

vencimiento de esos cuatro años, la patente, cobra nueva vida y no caducará."35 

Lo asentado anteriormente tiene una excepción, misma que ocurre cuando 

transcurren cuatro años después de la presentación de la solicitud de la patente, y dicho 

lapso ocurre más larde que los tres años q1 ia tiene el titular de la patente para llevar acabo la 

explotación del invento, en el entendido de quo el plazo de tres años empiezan a contar a 

partir de la fecha del otorgamiento de i'.l patente. 

Como ya quedó asentado, la ley vigente en materia de patentes de invención, no 

establece lo relativo a la caducidad por fal!a de explotación del invento cuando no se 

solicito el olorgamienlo de una licencia obligatoria. sino que solamente regula lo relativo a 

la caducidad de la patente por falla de explotación del invento una vez que se han sido 

solicitada una o mas licencias obligatorias. 

La licencia obligatoria puedo ser solicitada por cualquier persona interesada dentro 

del año que siga a los tres primeros de la patente. 

Para solicitar el otorgamiento de una licencia obligatoria. es menester que el 

solicitante demuestre que tieno capacidad lócnica y económica para llevar a cabo la 

explotación del invento. 

La ley únicamente contempla la caducidad de la patente una vez que se han 

otorgado licencias obligatorias. Al rospcclo la parte primera del articulo 73 de la Ley de la 

Propiedad Industrial establece lo siguienhi· 

ARTICULO 73.· Transcurrido el té'lllino de dos años contados a partir do la fecha 

de concesión de la primera licencia obligatoria, el Instituto podrá declarar 

administrativmnento la caducidad de la patente. si la concesión do la licencia 

obligatoria no hubiese corregido la falla de explotación de la misma, o si el titular de 

la patento no comprueba su explotación o la existencia de una causa justificada a 

juicio del Instituto. 

3> SEPULVEDA. Cesar. Ob. C1l.. p 84 
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El artfculo anterior establece los supuestos en los que opera la caducidad de la 

patente una vez que han sido otorgadas licencias obligatorias. 

Antes de analizar los supuestos quo establece el articulo 73, es conveniente hacer 

referencia a que dicho precepto legal, refiere que el lnslilulo podrá declarar 

administrativamente la caducidad; es decir que el Instituto decidirá si opera o no la 

caducidad. 

El primer supuesto conlmnplado por el m1iculo 73 do la ley, es la caducidad de la 

patente por falta de explotación del invento. cuando transcurridos dos años de la fecha de 

concesión de la primera licenci.a obligatoria, la concesión de la licencia; no corrigió la falta 

de explotación del invento patentado. 

Es decir, la patento caduca si ol licenciatario no inicia la explotación del invento 

dentro del plazo de dos años contados" partir de la fecha en que le fue concedida la 

licencia no corrigió la falla de explotación del invento patentado. 

El articulo 75 de la ley establece que· 

ARTICULO 75.- Quien goce de una licencia obligatoria deberá iniciar la 

explotación de la patentedcmtro del plazo de dos años, contados a partir de la fecha 

en que se le hubiere concedido. De no cumplirse esto, salvo que existan causas 

justificadas a juicio del Instituto, procederá la revocación de la licencia de oficio o a 

petición del titular de la patente. 

El segundo supuesto establecido por el ar1iculo 73 de la ley, es la caducidad de la 

patente por falta de explotación cuando a los dos años de la concesión de la primer licencia 

obligatoria, el lilular no comprueba que el invento ha sido explotado. 

El titular do la patente tiene la obligación do comprobar dentro de los dos años 

siguientes. contados a partir de que fue cMcodida la primor licencia obligatoria, que el 

invento ha sido explotado; si no lo comprueba dentro de eso término, el Instituto podrá 

declarar adminislrativamenlo la caducidad de la patente. 
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Es importan le mencionar que el precepto legal citado, obliga al titular de la patente 

a comprobar que el invento ha sido explotado y no asl al titular de la licencia obligatoria, 

situación que a mi juicio tiene justificación en virtud de las regalías que recibe el titular de 

la patente con motivo do la concesión de la licencia obligatoria. 

En la Loyde la Propiedad Industrial no se establece el mecanismo para que et titular 

evidencie esa explotación del Invento. 

Caducará la patento en un término de dos años contados a partir de la fecha de 

concesión de la primer licencia obligatoria, si el titular de la misma no comprueba ante el 

Instituto la explotnción clol invento. 

El torcer y llllimo supuesto que est .. blece el mullircferido articulo 73 de la Ley de la 

Propiedad Industrial es la caducidad do la patente cuando el titular de la patente no 

comprueba ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la existencia de una causa 

que justifique la falla de explotación del invento patentado, dentro del plazo do dos años 

contados a partir do la focha do la concesión do la primer licencia obligatoria. 

Es decir, puedo ocurrir que ol invento no haya sido explotado después do haberse 

concedido la primor licencia obligatoria, sin embargo la falla do explotación puedo ser 

originada por akJuna causa justificada, y en tal supuesto el titular do la patento tendrá que 

demostrar al Instituto que la falla do explotación se debió a dicha causa justificada, y en tal 

virtud la patente no caducara por falla es explotación. 

No se ha llevado a cabo k1 explotac.On del invento patentado dentro del plazo de dos 

años posteriores al otorgamiento do la primer licencia obligatoria. Sin embargo, si el trtular 

de la patente comprueba ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que la 

explotación del invento no ha sido llevada a :abo por existir una causa que asr lo justifica, 

la patente no caducará. 

La obligación do comprobar ante el lnstilulo la causa que justifica la falta de 

explotación del invento patentado, corresponde al trtular de la patente. y no al licenciatario. 
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El lilular o su causahabienle tendrán la obl'qación de acreditar ante el Instituto, la dificultad 

o imposibilidad material absoluta pma no haber llevado a cabo la explotación del invento. 

Una vez que es alargada la primer licencia obligatork1, el titular de la misma tiene la 

obligación de explotar el invento palentado, para lo cual se le ooncede el plazo de dos años, 

contados a partir de la fecha en que le es olo:gada la licencia, si dentro de ese término no 
lleva a cabo la explolación del invento, el litular de la palente tiene la obligación do 

comprobar ante el Instituto Mexic.1no de la Propiedad Industrial que la falta de explolación, 

se debió a una causa que asl lo justifica, de lo oontmrio la patente caducará y caerá bajo el 

dominio público. 

Los anteriores, son los tres supuestos que conlempla el ar11culo 73 do la Ley de la 

Propiedad Industrial respecto de la caducidad por falta de explotación del invento 

patentado. 

"La pena más trascendental por nú explotar el invento, es la caducidad del 

privilegio, In calda al dominio público del :nvento que ampara·. 36 

La caducidad es una do las sanciones por no explotar el invento, sin embargo el otro 

aspecto de las sanciones por la falta de explotación del invento, es la obligación de otorgar 

licencias obligatorias, las cuales pueden sor solicitadas por cualquier interesado dentro del 

año que siga a los tres primeros do vig•mcia de la patente. 

Sin embargo el otorgamiento de una licenda obhgntona, es únicamente una sanción 

que se impone al titular do l<i patente, y no constituye una forma de terminación del derecho 

de patente. Al otorgarse una licencia obligatoria, ol lir.onciatario cuenta oon el plazo de dos 

años para corregir la falta de oxplok1ción del invento, podria decirse que la patente recobra 

vida: por ello el otorgamiento de la licencia obligatoria no provoca la extinción de la 

patento. 

Respecto a k'l caducidad de las patentes por falta de explotación, el tratadista Cesar 

Sepulvcda establece que tal medida pucd·' encontrarse bastante radical, y tal vez un tanto 

,. SEPULVEDA. Cesar. 'La cxplolación do las palcnlcs en el de!ccho mexicano"; Revista 
Mexicana do la Propiedad lnduslnal y Mlshca, Aho XV Enoro·Doeocmbrn 1977; México D. F.; p. 61. 
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excesiva, tal sanción parece extrema y pudiera eventuahnonte desakmtar la presentación de 

patentes. La caducidad de una patente por no explotación, os una pena trascendental, y no 

parece obtenerse provecho con una medida tan drástica. Por una parte. si con ello se 

desanima a quienes proponen obtener patentes, disminuye el número de ollas. Por otra 

parto, la aspiración de que las patentes caigan pronto al dominio público, sobre ser una Idea 

que no produce resultados prácticos hace que paradójicamente pierda atractivo su 

explotación por cuak¡uiera, pues se carece de la exclusividad que da la patente vigente. La 

caducidad muy anticipada, existiendo un régimen de licencias bien estructurado, no tiene 

sentido y no beneficia a nadie. " 

3.· Caducidad de las patentes por falla do pago de las anualidades. 

El Estado desdo su aparición, ha teniuo k, necesidad de allegarse de recursos que le 

son necesarios para llevar a cabo sus funciones. 

El Estado so alle<Ja <fo los recursos que le pcm1iten realizar las funciones que le son 

Inherentes, principalmente a través de: 

Impuestos, 

Aportaciones de seguridad social, 

Contribuciones de mejoras, 

Derechos, 

Aprovechamientos, y 

Productos. 

El otorgamiento de una patente. implica que se realice una investigación con el 

objeto do establecer si el invento reúne los requisitos do patentabilidad, situación que 

genera gastos, los cuales deben ser cubiertos por el Estado; por ello, al cobrar cierta cuota 

durante los veinte años do vigencia do ta patente. el Estado se allega de recursos para 

desempeñar sus funciones. 

" lbidem Pag 66 
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A los Ingresos quo percibe el Estado por.concepto de las patentes que otorga, se les 

denomina anualidades, y las mismas quedan comprendidas dentro de los ingresos que 

percibe el Estado, especificamenle dentr..i del rubro de derechos. 

La fracción IV del articulo 2º del Código Fiscal de la Federación define lo que son 

los derechos, en lo siguientes tórminos: 

ARTICULO 2º.· Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de 

segundad social, contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la 
siguiente manera: 

IV.· Derechos son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o 

aprovechamiento do los bienes del dominio público de la Nación, asl como por 

recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto 

cuando so pres Ion por organismos descentralizados u órganos desconcentrados 

cuando, en esto último caso. so trate do contraprestaciones que no se encuentren 

previstas en la Ley Federal de Derochos. Tambión son derechos las contlibuciones a 

cargo de los organisrros públicos d·~scontralizados por prestar servicios exdusivos 

del Estado. 

En atención a lo anterior, podemos afirmar quo la anualidad es una contribución 

que cobra el Estado. misma que constituyo un derecho. y no un impuesto, como se lo ha 

llegado a confundir, en virtud do que el irnrueslo es la prestación que fija el Estado de 

forma unilateral y obligatoria para lodo aquel que realice el acto que genera el crédito 

fiscal. 

El derecho os una contrnprostacoón. os decir, que el particular a cambio de la 

cantidad quo paga, obtiene del Estado la prestación de un servicio. por el contrario el 

Impuesto es una prestación. es decir, una cantidad que paga el particular sin recibir nada a 

cambio. 

En virtud de quo el Estado no impone la obligación al inventor de solicitar la 

protección de su invención mediante la expeoición de una patente, sino que por el contrario, 

es éste quien de manera voluntaria acude ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 
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Industrial, para solicitar que su invento sea protegido mediante la expedición de una 

patente, el inventor debe pagar los derechos que se establecen para realizar los estudios 

respectivos de la invención asl como para mantenerla vigente, y en tal virtud las 

anualidades no constituyen un impuestv, sino un derecho. 

En el caso de las patentes. el otorgamiento de las mismas genera gastos, como son 

los relativos a la investigación, trámite, expedición del titulo, etcétera. Se puede decir que el 

particular paga ¡¡I Estado por los servicios que le presta, nsl r.omo para m1nlener vigente el 

derecho que le fue otorgado. 

Según Raúl Rodriguez de Lobato, les derechos son "las contraprestaciones que 

establece el Estado conforme¡¡ lil Ley, con cmiicter obligatorio a cargo de las personas 

físicas o morales que do manera direct¡¡ e individual reciben la prestación de servicios 

jurldicos ¡¡dministralivos inherentes al propio Estado en sus funciones de derecho público, y 
que estan destinados al sostenimiento del servicio.""' 

Se designa corno anualidad, "cada uno de los años de vigencia de la patente, 

contados a pmlir ele la fod~1 legal de ésta. El lc\rn1ino se emplea para señalar cada una de las 

etapas en que se divide el plazo de k1 patente, para determimr y haocr el pago de derechos 

por concepto de vigencia"." 

El pago de las anualidades es una obligación quo debe cumplir el titular de la 

patente para quo se mantenga vivo su derecho. tal y como se desprende del articulo 23 de la 
Ley de la Propiedad Industrial: 

ARTICULO 23.· La palenlo tenóra una vigencia do 20 años improrrogables 

contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeta al pago de 

la tarifa correspondiente. 

"RODRIGUEZ do Lobato. Raúl: "Derecho l1scal": Ed Ha~a. 2' od, Mcxico, 1988: p. 77 

"RANGEL Medina. David "Las patentes do invonoón y el pago do sus anualidades"; Rovisla El 
F0<0, Numcto 40 Encro-Mar10 1963; pags 65 y 66 
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Para que se mantenga vigente el derecho exclusivo de explotación dol invento 

patentado, ol titular do la patento está obligado a realizar el pago de las anualidades 

correspondientes. 

La Ley de la Propiedad Industrial, en ninguno do sus articules hace alusión al 

tém1ino "anualidades", la ley vigente en materia de propiedad industrial, habla de pago de 

las tarifas correspondientes, no obstante lo anterior, como ya quedó asentado, las patentes 

otorgwfas en México están sujetas al pago de las anualidades. 

Como ya se dijo, las anualid<ides constituyen ingresos para el Estado, los cuales 

que<f1'•• comprencfidos en el rubro de dercdlOs. Ahora bien los derechos como ingresos del 

Estado, son regulados por la Ley Federal do Derechos. 

Enel Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1981, se publicó la Ley 

Federal do Derechos, en ella so establecia la obligación del titular de la patente de 

Invención de pngm nnualidades por cada nf10 de vigencia do su patente de invención. 

En la ley F oderat de Derechos se regulan las contnbuciones que se cobran por los 

servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, o por el uso o 

aprovechamiento de los bienes del dominio público do la nación. 

Cuando la ley establezca que los derechos se pagaran por mensualidades o 

anualidades, so entenderá que dichos pagos son previos a la prestación del servicio 

correspondiente. Las mensualidades y anualidades corresponden al pago de los derechos 

por la prestación do los servicios proporcicJ:1ados durante un mes de ca<Jodario o durante et 

año de calendario. 

La sección segunda del c.1pitulo IV dn. la Ley Federal do Derechos so denominaba 

"Propiedad Industriar, y era la sección do dicha ley que regulaba to relativo a las 

anualidades que tiene que cubrir el titular de una patente; sin embargo dicha sección fue 

derogada al publicarse el· Acuerdo por el que so da a conocer k1 tarifa por los servicios que 

presta al Instituto Mexicano do la Propiedad Industrial" en el Diario Oficial do la 

Federación el 23 de agosto de 1995, al que haremos referencia más adelante. 
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En la Ley Federal de Derechos se estableclan los supuestos en los que el titular de 

una patente estaba obligado al pago de contribuciones, siendo los siguientes: 

- Por el estudio de la solicitud de patente: 

- por cada derecho de priori<'ad: 

- por el examen de novedad; 

- por la rcconslderaclón interpuesta en contra de la negativa de patente: 

- por la comprobación de la explotación: 

- por la revisión de c:lda reposickin de documentación o oomplernenlaciónde 

lníormación: 

- por la expedición de tltulos incluyendo las tres primeras anualidades de 

vigencia; 

- por cada anualidad de vigencia a partir de la cuarta: 

- por el registro de la fusión de titulares o de la transmisión de los derechos 

que confiero una patente o que pueda derivarse de una solicitud en trámite; 

- por el registro o modificación de una licencia obligatoria o contractual do 

explotación; y 
- por el cambio de nombre del solicitante o del titular de una patente. 

Las anualidades a que hacia referen~k1 k1 ley, oorrespondlan al pago de derechos por 
la prestación de servicios proporcionados durante et año do calendario. 

Una cuestkin importante que establecia k1 comentada ley Federal de Derechos era 

la situación de que al otorgarse la patente, so tenlan que cubrir las contribuciones por 

concepto do la expedición del titulo y además tenlan que cubrirse por adelantado las 

contribuciones por concepto de las tres primeras anualidades do vigencia de las patentes. 

Asimismo se cstablecia que k1 obligación del pago de las anualidades era a cargo del 
trtular de la patente. sierldo transfcnble die! .a obligación; el pago tenia que efectuarse en las 

oficinas autorizadas por la Secrclaria de Hacienda y Crédito Publico. 

Sin embargo, en el Diario Oficial de la Federación de 23 do agosto de 1995, se 

publicó el "Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta al 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industriar. y el articulo Sexto transitorio de dicho 
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acuerdo establece que a partir de la fecha de entrada en vigor de dicha tarifa (1 ºde 

septiembre de 1995), y en lo que no se oponga a la misma, quedarán sin efeclos las 

disposiciones administrativas en materia do aplicación do larifas por los servicios que presta 

el lnslilulo emitidas con anlerioridad; es decir, que dicho Acuerdo derogó la sección de la 

Ley Federal de Derechos que conlemplaba las tarifas a cubrirse en maleria de propiedad 

induslrlal. 

A partir del 1 ºde sepliembre de 1995 el ordenamienlo juridico que regula ol pago 

de anualidades respeclo cJe las palenles cJe invención, es el "Acuerdo por el que se da a 

conocer la tarifa por los servicios que prcsla ni lnslilulo Mexicano de la Propiedad 

lnduslrial". 

El articulo 1" del cilndo acuerdo establece: 

ARTICULO 1 ".- Por los servicios que pres la el lnslituto en materia de palenles, se 

pagarán las siguientes lmifas: 

a).- Por la presenlación cJe sol1ciludes cJe patenles, asl como JXlf los servicios 

a que se refiero el articulo 38 de la Ley; $3,678 OO. 

b ).- Por la enlrada a la fase nacional do una solicitud de palente conforme al 

Capitulo 1 del Tratado de Cooperac.;ión en Malaria de Palenles: $2,745.00. 

c).- Por la enlrada a la fase nacional de una sohcrtud de palente conforme al 

Capitulo 11 del Tralado de Cooperación en Materia de Patenles; S 1,830.00. 

d).- Por la publicación anticipada do la solicilud de palenle; $572.00. 

e).- Por la expedición del litulo de palonte; $1,343.00. 

f).- Porel cambio de texto o dibujos de una patente concedida para corregir 

errores imputables al solicitante. asi como para limitar la extensión de las 

reivindicaciones. por cada vez que se solicite; $245.00. 
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El articulo transcrito con anterioridad, establece la tarifa que deberá cubrirse por la 

realización de diversos trámites rek1cionados con las patentes de invención, sin embargo 

para el presente capltulo, el articulo del citado Acuerdo que más nos interesa, es el articulo 

2º, que es el que regula lo relativo al pago de las anualidades que deben ser cubiertas por el 

titular do la patente. 

ARTICULO 2' .- Por cada anualidad de conservación do los derechos que confiere 

una patente, so pagaran las siguienles tarifas: 

a).- De la primera a la quinta. por cada una; $391.00. 

b).- De la sexta a la dócima, por cada una; $726.00, y 

c).- A partir do la dócimo primera por cada una; $1.092.00. 

Como ya dijimos, la Ley de la Propiedad Industrial en ninguno do sus artlculos 

menciona las anualidades, únic.1mente so refiero al pago de las tarifas, sin embargo como so 

desprende del articulo 2º del Acuerdo comentado, so tendrán que pagar contribuciones por 

cada año de conservación ele los derechos que confiere una patente, contribuciones que 

reciben el nombre de anualidades. 

Las anualidades que deben cubrirse por la vigencia do los derechos que confiere la 

patenle, están contempladas en el Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los 

servicios que presta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

Respecto al lugar de pago de k1s tanlas que establece el Acuerdo, deberá efectuarse 

en las oficinas del tnstitulo Mexicano de 1a Propiedad Industrial o en las Instituciones de 

cródito que éste autorice para tal electo. 

Los sujelos obligados al pago de las lar fas, son tas personas fisicas o morales ya sea 

nacionales o extranjeras, que sean usuarios del sistema de propiedad industrial. 

Ahora bien. k1s sotiotudes de patentes no eslán sujetas al pago do anualidades, en 

lanto no se conceda esta. 
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Con el pago que ampare la expedición del título do la patente, se considerarán 

cubiertas las anualidades a partir de la fecha de presenlación de las solicitudes hasta, e 

Inclusive, el año calendario inmediato anterior a la focha en la que so conceda la patente. 

Una situación importanle que establece el Acuerdo, es que al momento de 

efectuarse el pago correspondiente a la oxredición del titulo de la patente, se deberán 

enterar también las anualidades corrnsponditmtes a ese año calendario y las de las cuatro 

siguientes. 

Es decir, que al cubrirse las contribuciones correspondientes por concepto de 

expedición del titulo de palonto, tan,bién deberán cubrirse las contribuciones 

correspondientes a lns primeras cinco anualidndos de vigencia do las patentes. 

Por cuanto hace a la forma en la cual debe efectuarse el pago de la tarifa por 

concepto de anualidades, el Acuon:lo establece que los pagos so efectuaran por quinquenios 

anticipados y por año calendario completo, y podran pagarse dos o más quinquenios en 

forma anlicipadn. 

Las nnualidades debemn pagarse dentro del mes que corresponda al aniversario de 

In fecha de presentación de la solicitud de patente. Al respecto el maestro David Rangel 

Medina establece que la iniciación de la primera anualidad do las patentes, coincide con su 

fecha legal, (dia y hora de presentación de la sohcilud de patente, en tanto dicha solicitud 

reúne los requisitos legales) y el vencirnior.to de dicha primera anualidad ocurre el último 

dla del año contado precisamente a partir do la fecha legal de la patente. 

Consiguientemente, el principio y tenninación de cada una de las restantes anualidades 

posteriores a la primera, se encuentran delimitados por cada año que empiece y acabe 

después de haber transcurrido la primera anualidad.'º 

Las anualidades pueden ser clasificadas desde el punto de vista de la oportunklad en 

quose efectúa su pago, desdo tal punto de \isla el pago de lasanua~puede serroonal 

o anormal. 

'° lbidem. Pag. 66. 
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a).- Pago normal. El Acuerdo porol que se da a conocer la tarifa parios servicios 

que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, contiene un capitulo 

denominado "Disposiciones generales·, y en el párrafo último de la disposición segunda se 

establece que las anualidades deberán pagarse dentro del mes que corresponda al 

aniversario de la fecha de la solicitud de patente. 

El pago nmmal de las anualidades, ocurre cuando éste se efectúa dentro del mes que 

corresponda al aniversario de la fecha dora solicitud de la patente. Es decir el pago de las 

anualidades se realiza t.lentrn del plazo establecido por el Acuerdo. 

b).- Pago anormal. La fracción 11 del artlcub !!O :ie la Ley de la Propiedad Industrial 

establece un plazo de gracia de seis meses para realizar el p.-¡(.JO do las anualidades cuando 

dicho pago no fue cubiorto oportunamente, es decir, se da una oportunidad al titular de la 

patente para que pague, dándose un pago anormal o extemporáneo de las anualidades. 

Si el titular de la patente no cubre el p.,go do las anualidades respectivas dentro del 

mes que corresponclfl al aniversario do la fecha en que so solicitó k, patente, k, fracción 11 

del articulo 80 de la Ley de la Propiedad Industrial, le concede un plazo de gracia do seis 

meses para que efectúe el pago correspondiente: si el titular efectúa el pago dentro de ese 

plazo de gracia, se considera que el pago fue anormal o extemporáneo. 

Respecto al pago de las anualidades es importante retomar lo establecido por el 

Acuerdo, en el sentido que los pagos por concepto de anualidades se efectuaran por 

quinquenios anticipados. 

El pago del primor quinquenio de vigencia do la patente tendrá que efectuarse a la 

expedición del titulo de patente. El pago del segundo y los subsecuentes quinquenios, 

tendrán que efectuarse dentro del mes quo corresponda al aniver~ario de la presentación de 

la solicitud de patente. 

El titular de la patente esta obligado a pagar derechos por cada anualidad de 

vigencia de la misma, sin embargo el pago de las contribuciones por concepto de cada 

anualidad de vigencia do k,s patentes no tendrá que ser efectuado cada año de c:alerdario, el 
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pago de dichas anualidades tendrá que ser cuoierto cada cinco años; al vencimiento de cada 

quinquenio se tendrá que cubrir el cquivalenle a cinco años m.ís de vigencia de las patentes. 

El pago de las anualidades es una obligación que tiene que cumplir la persona fisica 

o moral, sea nacional o extranjera que obtenga una patente de invención. Cuando el t~ular 

de la patente cumple con dicha obligaci.Jn no tendrá ningún problema con su patente. 

Sin embargo, la patente caducará y en consecuencia caerá bajo el dominio público 

cuando por cualquier circunstancia, no se ~ubran oportunamente las anualidades. La 

consecuencia de no pagar las anualidades es la caducidad de la patente; asi lo prevé la 

fracción 11 del articulo 80 de la Loy de la Propiedad Industrial. 

ARTICULO 80.- Las palenlos o registros caducan y los derechos que amparan caen 

en el dominio público en los siguientes supuestos: 

11.- Por no cubrir el pago de la tarifa previsto para mantener vigentes sus derechos, o 

dentro del plazo de gracia do seis meses siguientes a este. 

La fecha de presentación do la solicitud de patente anlo el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial, es importante respecto al pago do las anualidades, en virtud de que el 

entero do las mismas tendrá que eloctuarse ::entro del mes que cormsporrla al aniversario 

de la referida fecha de presentación. 

El pago por concepto de anualidades se efectuará por quinquenios, respecto a la 

fecha de pago del primero de los quinquenios do vigencia do las patentes. no hay ningún 

problema, ya que en el Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que 

presta al Instituto Mexicano do la Propiedad Industrial so establece que tendrá que 

efectuarse al mismo tiempo en que se efectúe el pago correspondiente a la expedición del 

titulo de patente. 

Ahora bien, para efectuar el pago de los subsecuentes quinquenios. si tendrá que 

tomarse en cuenta la focha de presentación de la solicitud de patente. en virtud de que el 
pago tendrá que cfccluarse dentro del mes que corresporrla al aniversario do la lecha de 

presentación de solicitud ante el Instituto Moxicano de la Propiedad Industrial. 

TESIS CON 
t'ALLA DE ORIGEN __ 
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Una vez que ha transcurrido el mes cpe corresponde al aniversario de la fecha de 

presentación do la solicitud de patente y no se ha realizado el pago por concepto del 

siguiente quinquenio de vigencia de la patento, la Ley de la Propiedad Industrial, concede 

un plazo de gracia do seis meses para que el rnuk1r moroso pague las anualidades omitidas. 

En caso de que lrnnscurra el plazo de gracia quo se amccde al lilular moroso, y ésto 

omito realizar ol enloro do la lmifa rcspccliva por concepto do vigencia de las siguientes 

cinco anu;ilid;ides de la patente. esta última caducará y caerá bajo el dominio público. 

La omisión do pago de cualquier anualidad, do ni ro de los plazos a quo se refieren 

los p.irrafos preccdenlos, lmorá como consccuoncia la caducidad do la patente: asi tenemos 

que la patonlo caducará y c<Jerá en ol dominio público en caso do que no se pague la 

anu<Jlidad en un plazo do seis meses a partir de que el mismo sea exigible. 

Hemos hecho referencia a los supuestos que contempla la Ley de la Propiedad 

Industrial para quo opere la caducidad de las pal entes, dichos supuestos de acuerdo con lo 

establecido en el articulo BO do la ley son: 

ARTICULO 80. -Las patentes o registros caducan y los derechos que amparan caen 

on el dominio público on los siguientes supuestos: 

1.- Al voncimienlo do su vigencia; 

11.- Por no cubrir ol pago do la la rifa 1 irevisto para manlenor vigenlos sus derechos, o 

dentro del plazo do gmcia de seis meses siguienlos a éste: 

111.- En el caso del articulo 73 de esta ley. 

La caducidad que opere por el solo transcurso del tiempo, no requerirá de 

declaración administrativa por el ln~tituto. 

El articulo 73 de la Ley establece: 
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ARTICULO 73.- Transcurrido el ténnino de dos años contados a partir de la fecha 

de concesión de la primera licencia obligatoria, el Instituto podrá declarar 

administrativamente la caducidau de la patente, si la concesión do la licencia 

obligatoria no hubiese corregido la falta de explotación de la misma, o si el Ulular de 

la patente no comprueba su explotación o la existencia de una causa justificada a 

juicio del lnstitulo. 

El pago de las regallas derivado de una licencia obligatoria concluirá cuando 

caduque o se anule la patente, o por cualquier aira causa prevista en esta ley. 

La caducidad de la palonte opera por el transcurso del tiempo por el cual fue 

otorgada, por falla do explolación o bien por falla do pago de las anualidades. Cuando la 

caducidad opom por el simple transcurso del tiempo, no se requerirá que el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial emita declaración administrativa al respecto. 

Por el conlrario, cuando la caducidad opere por falta de explotación o por falla de 

pago de las anualidades. so requerirá que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 

emita declaración administrativa que asl lo señalo 

La declaración adminislrativa do caducidad de la patente se substanciará confonne a 

lo establecido en el capitulo 11 del Titulo Sexto do la Ley de la Propiedad Industrial. 

4.- Medios para impugnar la caducidad de la patente. 

Una vez que el Instituto Mexica.10 de la Propiedad Industrial ha emitido su 

declaración administrativa de caducidad do la patento, el inventor afectado puede impugnar 

dicha declaración mediante la rehabilitación 

Sin embargo la rehabilitación únicamente podrá ser solicitada por el titular de la 

patenlo, siempre y cuando la declaración administrativa de caducidad haya sido decretada 

por falla de pago oportuno de las anualidades. 
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La rehabilitación no opera cuando ta caducidad fue originada por el transcurso del 

tiempo por el cual fue otorgada, por obvias razones, ni cuando se origine por falta de 

explotación de la patente. 

La rehabilitación esta contemplada en ot artículo 81 de la ley do la Propiedad 

Industrial. 

ARTICULO 61.- So podrá solicitar k1 mhabilitación do la patente o registro caducos 

por falta de pago oportuno do la tarifa, siempre que la solicitud correspondiente se 

presento dentro de los seis meses siguientes al plazo de gracia a que se refiere la 

fracción 11 del articulo anlorioryqi.e se cubra el pago omitido de ta tarifa, más sus 

recmgos. 

Como ya quedó asentado, la falta do pago do cualquier anualidad dentro de los 

plazos legales, traor;i como consecuencia la caducidad do la patente, y se requerirá que el 

Instituto Mexicano do la Propiedad Industrial omita declaración administrativa que asl lo 

indique. 

Una voz que el Instituto haya omitido Joclaración administrativa do caducidad de la 

pat~·nto por falta del pago do las anualidades, el titular afectado por la declaración de 

caducidad, contará con un pk"lZO do sois meses, contados a partir do que venza et plazo de 

gracia do sois meses a que so refiero la fracción ti del articulo 80de la Ley de la Propiedad 

Industrial, para solicitar la rehabilitación de la patente caduca por falta del pago oportuno 

de las anualidades. La rohabilrtación podrá ser solicitada siempre y cuando se cubra el pago 

do ta tarifa que se haya omitido, más los recargos respectivos. 

Los requisitos para solicitar Ja rehabilitación do la patente, únicamente son: 

a).- que se solicite dentro de los seis meses posteriores al plazo de gracia a que se 

refiere la fracción ti del articulo 80 de ta Ley de la Propiedad Industrial; 

b).- que so cubra el pago respectivo a tas anualidades orn~idas, más los recargos 

respectivos 
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c).· que se cubra la tarifa correspondiente por el estudio de la solicitud de 

rehabllltaclón de la patente. 

Al respecto el Licenciado Mariano Sc'Cli, establece que las patentilsotorgadas en 

México están sujelas al pago de anualidades. Se concede un plazo de gracia de seis meses 

para el pago extemporáneo do las anualidades Las patentes caducan si las anualidades no 

son pagadas durante dichos plazos. La Ley do la Propiedad Industrial establece la 

restauración de las patentes que hayan caducado por falta de pago de las anualidades. 

siempre que los derechos respedivos y sus rec.1rgos. se cubran dentro de un plazo de seis 

meses posteriores al vencimiento del plazo do gracia." 

La rehabilitación do la patento pourá ser solicitada por su titular o bien por 

cualquiera de los liconciatarios. 

Aún cuando la Ley no lo especifique. ol procedimiento a seguir para solicitar la 

rehabilitación do la patento. os ol contemplado en el capitulo 1 del Titulo Sexto do la Ley de 

la Propiedad Industrial. En tal virtud. la solicitud do rotmbihtación de la patento deberá 

presentarse por escrito y sor redactada en español; ademas dicha solicitud deberá ser 

firmada por el interesado y estar acornpdñmla del comprobante do pago de la tarifa 

correspondiente. asimismo tonúr¡\ que señalarse domicilio para oír y recibir notificaciones. 

El capitulo 11 det Titulo Primero del roglamonlo do la Ley de la Propiedad 

Industrial. regula de manera rnás especifica el procedimiento de las solicitudes que se 

presenten ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

El articulo 4 ºdel Acuerdo por el que se da a conocer la tanfa por los servicios que 

presta al Instituto Mexicano de la Propiqdad Industrial dispone: 

ARTICULO 4' .• Por el estudio de la solicrtud de rehabilitación de la patente caduca 

por falla de pago oportuno de la anualidad correspondiente; $1, 167.00. 

"SONI. Mariano; "Aspectos sobrnsahcnles de la ~ucva Ley Mexicana de Fomento y Protección de 
la Propiedad Industriar; Revísla El Foro; B' Epocr; Tomo IV. N' 1; Méuco. Dislnlo Federal. 1991. 
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En el caso do que no so solicito la rehabilitación do la patento dentro del plazo 

señalado por la ley, la caducidad do la patente sera irreversible. 

Ahora bien. la Ley do la Propiedad ln~uslrial no contempla recurso o medio alguno 

para impugnar la caducidad de la patente por ialta de explotación, en consecuencia el único 

medio de defensa con el que cuenta el titular afectado una vez que se declare 

adminlslrativamenlo la caducidad por la falta de explotación es el juicio de amparo. 

Por otra parte. es obvio que la ley rio contemple medio alguno para impugnarla 

caducidad do In p<Jtentc por el transcurso del tiempo por el cual son otorgadas, ya que las 

mismas se otorgan por un plazo improrrogable de 20 años y en tal virtud, al cumplirse 

dicho plazo la patente caducará por el vencimiento del plazo por el que son otorgadas. 

Como ya quedó asentado os la pérdida del derecho do uso exdusivo del invento en virtud 

del proceso nornrnl do tenninación de su vida legal, constituyendo un modo normal de 

extinción que obedece a la temporalidad do la patente. 

Respecto a los recursos procedentes contra la declaración de caducidad do las 

patentes, resulta interesante transcribir la siguiente tesis de jurisprudencia: 

PATENTES, CADUCIDAD DE LAS. NO ES SANCION. (IMPROCEDENCIA DEL RECURSO 
ORDINARIO DE REVISION ADMINISTRATIVA). 

Las sanciones. onlcndtdas como penas. p1csuponcn una conduela contraria a la ley. reahzada por 
el sancionado, y su finalidad es crrnncnlemcfl:o corrcla!lva Por tanlo. cuando so declara la 
c.1duc1dad de una r.1lcntc por falla opo1!una de los pagos que condietonan su vigencia. no puedo 
admitirse que se lo aplique una stnlC1Óf1 al ltlular del dcrN:tlO en esa fOf'ma cd1ngwdo Lo antcrtor, 
porque la falla oportuna de los pagos no constiluyo lHlt1 conducta contraria a la ley, smo 
simplemente el incumphrn1enlo de una cond1oón a la cual cslá su¡eta la vigencia do los derechos 
derrvados de la palcntr. luego enlonccs, la ca :ur:1d.1d no coof.htuyc una sanctón, porque med1&1ntc 
ella no se casl19a una infracclÓfl 111 se persigue ningun<J finalidad concchva Consecuentemente, 
contra la rcsoluetón que declara la e ;idut•dad cifl una patento no procede el recurso 01dmmk> do 
revisión que Cf.lablcce el articulo 231 de la Ley de lnvcncK>nCs y Marcas, pues d-cho medio de 
defensa se da úmca y cxcJusNamcnlc. en contra do las s..1nc:K>Oes admin1strahvas impuestas con 
fundamento en dicha ley y ademt\s d1spos1ooncs denvadas de ella 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo en revisión 1216105. Schulemberger Surenco, S. A. 12 de marzo do 1986. 
Unanimidad de velos. Ponenle. Guillermo l. Orli1 Mayagoilia 

Instancia: Tribunales Colegiados do Circuilo. Fuenle: Semanario Judicial de la Federación. Epoca: 
Séptima Epoca. Volurnen 205-216 Sexla Parle Tesis: Página: 343. Tesis Aislada. 
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CAPITULO SEXTO 

MODOS DE CONCLUIR LA PATENTE CONFORME A LA LEGISLACION 
VIGENTE (TERMINACION DEL DERECHO DE PATENTE POR NULIDAD). 

"Para que el invento pueda ser objeto de protección legal a través de la patente, es 

necesario que se satisfagan ciertas condiciores exigidas por la ley, condiciones que en su 

esencia consisten en la novedad, el carácter industrial y el carácter licito del invento".'2 

Si el invento no es susceptible de ser protegido mediante la expedición de la patente 

por no reunir las condiciones legales, la ley concede la facullad para solicrtar la nulidad de 

la patente. 

Sin embargo como lo señala el maesi ro David Rangel Medina, la validez de las 

patentes también se pierde por razones que no atañen a los defectos de la invención 

propiamente dicha, sino al cumplimiento de formalidades legales y reglamentarias, 

relacionadas con la solicitud de expedición C9 los certificados de patente.'3 La validez de 

las patentes so pierde también por otras ~ausas como se verá más adelante. 

La concesión do una patento no garantiza de manera definitiva a su lrtular la validez 

de la misma por los veinte años por los que son concedidas. Todas las cuestiones 

intrinsecas do la invención no podrian resolverse en el momento del otorgamiento de la 

patente, ni preverse el sin número de circunstanci.1s que atañen a la patente. Por ello se han 

establecido las causas de nulidad. Todas ellas garantizan a la sociedad la existencia de 

privilegios fundados sólo en razones justas. Por lo tanto. la patente se presumirá valida 

mientras no se declare su nulidad." 

"CORREA Ob C1I p. 11 
0 RANGEL Medina. David, ·conceplos fundamentales sob<o nulidad de las palenles do invención·; 
Revista Mexic.1na de la Propiedad 1nduslml y At1is1ica·. Afio 111. N' 5 Enero-Junio do 1965; México, 
D. F. 
"SEPULVEDA ºEl S!Slema moxíc.1nodo pmpicdad lflduslrí.11"; p 201. 

·-~~~--~~~~ 

FAL~S~~ ~i~EN 1 
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Respecto a lo que se entiende por nulidad, el tratadista Rafael do Pina Vara señala 

que es la "ineficacia de un acto jurldico, como consecuencia de la ilicttud de su objeto o fin, 

de la carencia de los requisitos esenciales exigidos para su realiz.ación o de la concurrencia 

de algún vicio de la voluntad en el morr1nlo de su celebración. •45 

En el diccionario de la Lengua Española se define la nulidad en los siguientes 

términos; calidad de nulo; vicio que disminuye o anula la estimación de una cosa; 

incapacidad, Ineptitud; persona incapaz, inepta. 46 

La patente que no cumpla con los requisitos que la ley establece, sera nula. 

1.· Causas por las que puede ser decretada la nulidad de las patentes. 

Para estar en posibilidades de det&1minm si una patente esta afectada de nulidad, 

sera necesario que nos encontremos dentro de los supuestos que cont0fr4lla la ley vigente en 

su articulo 78. 

ARTICULO 78.· La patente o registro serán nulos en los siguientes casos: 

1.- Cuando se hayan otorgado en contravención a las disposiciones sobro requisitos 

y condiciones para el otorgamiento de patentes o registros de modelos de utilidad y 

diseños industriales. Para electos de lo dispuesto en esta fracción se consideran 

requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes y registros los 

establecidos en los articulas 16, 19, 27, 31y47. 

11.· Cuando se hayan otorgado en contravención a las disposiciones de la ley vigente 

en el momento en que otorgó la patente o el registro. 

La acción de nulidad basada en esta lrac:ci6n no podrá fundarse en la impugnación a 

la representación legal del solicitante de la patente o del registro. 

"DE PINA. Vara Rafael; "DICcionano do Derecho"; Ed. Pornia; p. 263 . 
.. Diccionario do la Lengua Española; Real AczJemia Espafl()la. Tomo IV, p. 933. 
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111.- Cuando durante el trámite se hubiere Incurrido en abandono de la solicitud, y 

111.- Cuando el otorgamiento se encontrare viciado por error o inadvertencias 

graves, o se hubiese concedido a quien no tenla derecho para obtenerla. 

La acción do nulidad prevista en las fracciones 1y11 anteriores. podrá ejercitarse en 

cualquier tiempo; la que deriva de los 5upuestos previstos en las fracdones 111 y IV 

anteriores, podrá ejercitarse dentro del plazo de cinco años contados a partir de la 

fecha en que surta efectos la publicación de la patente o registro en la Gaceta. 

Cuando la nulidad sólo afede a alguna o algunas reivindicaciones, o a una parte de 

una reivindicación, k1 nulidad so declarará solamente respecto do la reivindicación o 

reivindicaciones afectadas, o la parte de las reivindicaciones afectadas. La nulidad 

podrá declararse en la forma de una limitación o precisión de la reivindicación 

correspondiente. 

Es precisamente el articulo 78 de la Ley do la Propiedad Industrial el que señala las 

causas por las quo se decreta la nulidad de las patentes. Es importante señalar que el 

articulo lransaito, es~,blccc los supuestos en los que puede ser decretado nulo el registro de 

los modelos de utilidad o los diseños industriales, sin embargo para el presente capitulo 

únicamente nos interesan las causas por las que deviene la nulidad de las patentes. 

La fracción! del articulo 78 establece que k1 patente será nula cuando sea otorgada 

en contravención a las disposiciones sobro requisrtos y rondiciones para su otorgamiento, 

considerándose corno requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes los 

establecidos en los artlculos 16, 19 y 47. 

El articulo 16 establece los requisitos positivos de palentabilidad, y señala lo que 

aún siendo invención y reúna dichos requisitos, no podrán ser objeto de protección 

mediante la expedición de una patente. 
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ARTICULO 16.- Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de 

una actividad inventiva y susceptil:>!es de aplicación industrial, en los términos de 

esta ley, excepto: 

1.- Los procesos esencialmenle biolclgicos para la producción, reproducción y 

propagación de plantas y animales: 

11.- El material biológico y genético tal como se encuentra en la naturaleza; 

111.· Las razas animales: 

IV.· El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y 

V.· Las variedades vegetales. 

Como antcrionnento estudiamos, las p;itcntos so conceden solamente si la invención 

reúne los requisitos de ser nueva, resullado oe una actividad inventiva y es susceptible de 

aplicarse Industrialmente. 

Resulla obvio que al otorgarse una patento sin reunir alguno de los requisitos de 

patentabilidad, la misma será nula. 

Respecto a la novedad de la invención, son aplicables las tesis de jurisprudencia que 

se transcriben a continuación: 

PATENTí:S DE INVENCION, tfüLIDAD DE LAS. 

Si la patcnlo heno por obJclo proteger una mveoct6n, y si conforme al articulo 2o. de la Ley de 
Palcntcs, se repula cOf'no invcnctón palcnlablo la nueva aphcattón de mcd10s concedidos para 
obtener un producto o resultado industrial, debe cnlcndcrso que esle producto hcne que ser nuevo, 
no conocido con anlcooridad, pues en casa contrano no habfia mvencM)n En consecuencia, si no 
so trala do un invcnlo, sino do un producto co'>OCKlo en cuya labllcación se han aplicado medl05 
conocidos. o si la variedad do todas las fotmas ~· aphc .. "lctÓO do es.os mcdlOS conot1dos. no conduce 
a obtener algo desconocido, que sea rcalmenlo una invcnoóo, que Wllroduzca una mejora en el 
arto o en la induslna, debe cstnnarse que la rcsoluoón que dociara la nulidad de la palente que 
ampara un produclo en esas cond.ct0nes. csl3 arreglada a derecho 
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TOMO LXIII, Pág. 3411.· Amparo Oireclo 6889/1939, Sec 2a.· Calderón Miguel.· 15 de 
marzo de 1940.· Unanimidad do 4 votos. 

Instancia: Segunda Sala. Fuente· Semanario Judicial de la Federación Epoca· Quinta Epoca. 
Tomo LXIII. Tesis· Página: 3411. Tesis Aislada. 

PATENTES INDUSTRIALES DE INVENCION, llULIDAD DE LAS. 

De acuerdo con el m!lculo 69 de la ley de Pak.1le5 de Invención de 1928 y su correlativo el 93 de 
la Ley do Propiedad Industrial vigente, una patento es nula cuando ampara algo que no es 
patcnlablo, o cuando ampara algo que no lrnga novedad, o cuando se haya cKpechdo para 
amparar dos o mi\s inventos, ele. Los térmmos de cslc precepto hacen indubtlablo que la nulidad 
sólo so cslablccc en mzón de lo que la patente ampara. en tal virtud. lo amparado por una patente 
es el contcmdo del capitulo de ~Novedad de la Invención". y no puedo declararse la nu!1dad do esa 
patcnlo en razón del conlcn1do do la dcsc11pc16n o do los <hbujos, que no están amparados. Asl os 
que una ~miente puedo contener en su par1c dcsc11pt1va cosas que no tengan novedad, y no sera 
nula si lo que contmnc en su capítulo do "NovedJd de la Invención" si o5 novedoso; y puede una 
palenlo rofonrso en su pa1tc dcscriptrva a dos o mas inventos. y no será nula si en su capitulo do 
"Novndad de la Invención" sólo conlmno un invento. y puedo contener en su parto dcscnphva todas 
las cosas no pí11cntab1cs que so QU1cran suponer, y no será nula si lo conlemdo en su capitulo de 
"Novedad do la Invención" si es palenlablc 

Amparo en revisión 70150. General Molo'" de México, S. A do C. V. 25 de no'1embre de 
1955. Unarnmidad do cinco votos Ponente OctavK> Mcndoza González 

Instancia: Segunda Sala. Fuente. ScmanarlO Judicial de la F€X1cractón Epoca Quinta Epoca 
Tomo CXXVI Tesis: P3gma: 566 Tesis Aislada 

En las fracciones l, ll, 111, IVy V del ar.!culo comentado, se enumeran Invenciones 

que aún cuando reúnan los requisttos de patentabilidad, son invenciones no patentables; en 

tal concepto, si se otorga una patente para brindar protección a algún invento de los 

comprendidos en alguna do dichas fracciones. dicha patente será nula. 

En resumen, una patento será nula <i k1 n~sma sec:oncOOióestaroocnclest.aclodela 

técnica otra igual. o ya estuviera ox1inta otra igual; cuando siendo evidente para un técnico 

en la materia. se concede ésta; cuando el invento patentado no tenga posibilidad de ser 

utilizado en la industria; y cuando la patento fue otorgada para proteger un invento que aún 

cuando reunió los requisitos do patentabilidad, la loy expresamente regula que dicha 
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invención no os susceptible de ser protegida medlanle la expedición de una patente de 

invención. 

Por otra parto, el articulo 19 de la Ley de la Propiedad Industrial enumera en ocho 

fracciones, aquello que no so considera invención. En consecuencia, en caso de que se 

conceda una patenle pam proteger algún principio teórico o cientlf1CO; un descubrimiento 

que consista en dar a conocer o revek1r algo que ya exislla en la naturaleza, aún cuando con 

anterioridad fuese desconocido para el hombre; algún esquema, plan, regla o método para 

realizar actos rnenlales, juegos o negocios; algún método matemático; un programa de 

computación; alguna forma dn presentación de información; alguna creación estética; obras 

artistic..1s o literarias; algún mélodo de tralarn1ento quirúrgico, terapéutico o de diagnostico 

aplicables al cuerpo humano o relalivos a animales; o ta yuxtaposición de invenciones 

conocidas o mezclas do productos conocidos, su variación do uso, de forma dimensiones o 

materiales. did1a palenle concedida será nula, en virtud deque logalmenle no estamos en 

presencia de invenciones. y corno ya so mencionó. os precisamente et invento la materia do 

las patentes. 

El articulo 4 7 do la Ley do ta Propiedad Industrial menciona lo que deberá anexarse 

a la solicilud do patenlo. 

ARTICULO 47.-A la solicilud de patenlo so deberá acompañar: 

1.- La descripción de ta invención, que deberá ser lo suficiente clara y completa para 

permitir una comprensión cabal do la misma, y en su wso para guiar su realización 

por una persona que posea pericia yconocirnientos medios en ta materia. Asinlsmc>, 

deberá incluir et mejor método con'JCido por et solícilanto para llevar a la práctica la 
invención, cuando ello no rosulle claro de la descripción do la invención. 

En caso de rnaleriat biológico en el que la descripción do la invención no pueda 

·detallarse en si misma, se deberá complementar la solicitud con la constancia de 

depósito de dicho material en una institución reconocida por el Instituto, confonne a 

lo establecido en el reglamento do esta ley; 

11.- Los dibujos que so requieran p:.:ra la comprensión de la descripción; 
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111.- Una o más reivindicaciones, las cuales deberán ser claras y concisas y no 

podrán exceder del contenido de la descripción, y 

IV.- Un resumen de la descripción de la invención, que servirá únicamente para su 

publicación y como elemento de información técnica. 

Al presenlarse la solicitud do patento, a la misma tendrán que anexarse la 

descripción del invento, los dibujos necesarios para la comprensión de la descripción, las 

reivindicaciones y un resuman do la descripción. 

Si so omite anexar a la solicitud alguno do los olemontos antes mencionados. y no 

obstante ello, la patento es otorgada, esta úllima será nula. 

Las anlarioros hipótesis son las que contempla la fracción 1 del articulo 78 de la Ley 

do la Propiedad Industrial. en las cualeo la palenle será nula. 

Al respecto msulta interesante lo mantteslado por el tratadista Cesar Sepulveda, en 

el sentido do que parece problemático encortrar una solicitud do nulidad fundada en esta 

hipótesis, porque la invención ya sufrió el examen de los dictaminadores pero podrfa haber 

inadvertencia o falla de precaución, y esta fracción constituye una garantla que pone el 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a salvo de cualquier equivocación sufrida al 

examinar la solicilud.41 Es decir, si al llevarse a cabo el examen do la solicitud de la patente 

no se advierto algún defecto do k1 misma, k1 patente otorgada bajo ose supuesto. puede ser 

anulada. 

La fracción comentada contempla la nulidad de k1 patente cuando esta es concedida 

violando la ley en lo que so rafiero a novedad o palentabilidad. 

La fracción 11 del articulo 78 do la ley establece que la patente será nula cuando se 

haya otorgado en contravención a la dispos:ciones do la ley vigente en el momenlo en el 

que se otorgó la patente. 

"SEPULVEDA. "El sislcma mexicano do p1opicdad industrial"; p 206 



131 

La ley es una nonna que emana del poder público, obligatoria, general, abstracta, 

pennanente, provista de una sanción en caso de no cumplirse. 

Todo acto jurldico realizado bajo el amparo de una ley debe ser llevado a cabo 

cumpliendo todo lo establecido por la misma. Cuando ocurre lo contrario, es decir, cuando 

los actos no son realizados de conformidad con lo que establece la ley, esta última 

contempla una snnción pnra dichos netos. 

En el presente caso. cuando una p.1tente es otorgada en contravención a las 

disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, la sanción que contempla la propia ley 

es que la palente sera nula En consecuencin las patentes deben ser otorgadas acatando las 

disposiciones contempladas por la Ley. Jo la Propiedad Industrial, de lo contrario las 

patentes serán nulns. 

Es nula la pntente que se haya otorgado en contravención de la ley que se 

encontraba vigente al momenlo en que fuo alargada. 

Por olro lado, se estableco en la ley ql.Jll k• acción de nulidad basada en esta fracción 

no podrá ser fundada en la impugnación a la representación legal del solicitante de la 

patente. 

Por su parte la fracción 111 del articulo 76 do la Ley do la Propiedad Industrial 

establece quo la patente será nula cuando se hubiere incurrido en abandono de la solicitud 

durante el tramito. Sera nula la pal ente que so expida no obstante que durante el trámite de 

la misma. el solicitan le incurrió en alguna causa para considerar que fue abandonado el 

trámite de la solicitud de patente. 

A continuación se hará mención do los diferentes casos en lo que de acucnlo con la 

ley so considera que la solicitud de patente ha sido abandonada. 

a).· Se considera abandonada la solidud, cuando el Instituto comunica poresaitoa 

quien a hecho el trámite de la solicitud de la patente, que su solicitud la divida en varias, en 

virtud de que k• misma no so ref10re a una sola invención o a un grupo de irrvenciones que 

relacionadas conformen un único concepto inventivo. y el solicitante no cumple dicho 
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requerimiento, es decir, no realiza la división en un plazo de dos meses, se tendrá por 

abandonada la solicitud. (articulo 44 de la Ley de la Propiedad Industrial) 

b).· Se tendrá por abandonada la solicitud, cuando el solicitante haya tenido la 

obligación de transformar la solicitud de patente en una de registro o de modelo de utilidad 

o de diseño industrial. en virtud de que del contenido de la solicitud de patente se infirió 

que éste no concuerda con lo solicitado, y el solicitante no lleva a cabo dicha 

transformación de la solicitud dentro de los tres meses siguienles a la lecha de su 

presentación o dentro de los tres moses siguienles a la fecha en que el Instituto le requiera 

para que la trasforme. (m11culo 49 de la Ley de la Propiedad Industrial) 

c).· Se lendrá por abandonada k1 solicitud. cuando el lnstilulo requiere al solicilante 

para que precise o aclare lo que considere necesario, o bien se subsanen sus omisiones, 

después do haber realiz,1do el examen do lonna de la documentación, y si eslo no atiende el 
requerimienlo en un pk1zo de dos meses, se considerará abandonada la solicrtud (articulo 

50 de la ley de la Propiedad lmluslrial) 

d).· Se lendrá por abandonada la solicilud. cuando el solicitanle no cumple dentro 

del plazo de dos meses el rcquerimienlo que le haga el Instituto por escrito para que 

presenlo k1 información o documontación adicional o complementaria necesaria, Incluida la 

relativa a la búsqueda o examen prncticac'o por oftcims ex1ranjeras; o para que modifique 

las reivindicaciones, descripción, dibujos, o haga k1s aclaraciones pertinentes cuando sea 

necesario a juicio del lnslilulo para la realización del examen de fondo y durante o como 

resultado del examen de fondo se detectara que In invención no cumple con los requis~os 

do palentabilidad o se encuenlra en alguno de los supuestos previstos en los articulos 16 y 
19 de la ley. (articulo 55 de la Ley de la Propiedad lnduslrial.) 

e).· Se lendrá por abandonada la solocitud, cuando se comunique al solicrtante que 

procede la concesión de la palenle, y esle de. ilru del plazo de dos meses no cumple con los 
requisrtos necesarios para su publicación y no pre sen la ante el instrtuto el comprobante del 
pago de la tarifa correspondiente a la expedición dol lllulo. (articulo 57 de la Ley de la 
Propiedad Industrial) 

¡--------
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f).· El articulo 58 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que el solicitante 

tendrá un plazo adicional de dos meses para cumplir los requisitos señalados en articulas 

44, 50, 55 y 57, ya expuestos en los anteriores incisos a), b), d) y e). sin que medie solic~ud 

y comprobando el pago de la tarifa que corresponda; la solicitud se tendrá por abandonada 

si el solicitante no da cumplimento a los requPrimionlos formulados dentro del plazo inicial 

o en el adicional, o no presenta el comprobvrile de pago de las tarifas correspondientes. 

Los anteriores son los supuestos en los cuales do acuerdo a la ley, se considera que 

la solicitud do patenlo ha sido abandonada. Si una patente os otorgada no obstante que 

durante el trámite so dio una causa para considerar que la solicitud fue abandonada, dicha 

palonte será nula. 

Por último la fracción IV del articulo del articulo 78 de la Ley de la Propiedad 

Industrial, establece que la patento será nula cuando el otorgamiento se encontrare viciado 

por error o inadvertencia graves, o so hubiese concedido a quien no tenla derecho a 

obtenerla. 

Respecto a la primor parto do la fracción IV, podemos establoccr que resulta vaga, 

abstracta e incierta la determinación del error o de la inadvertencia y se deja a la amplia 

facultad discrecional que Implica esta causal para quien ta invoca o quien fa utilice para 

decretar la nulidad. 

La segunda parte do la fracción en enmonto se prcsentaria en caso ele que el pcr.;onal 
do la oficina do patentes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. por error o 

indavertencia otorgó la patente a quien no tenla derecho. 

Las cuatro fracciones del articulo 78 anteriorrnento analizadas, esta~ las causas 

por las que puede sor decretada la nulidad de las patentes. 

Cuando se decreta la nulidad de la ~lente, los efectos que tiene son retroactivos, ya 
que se eliminan todos los efectos que pudo haber producido, y se considera como si esta no 

hubiera existido jamás. Es decir, una vez decretada la nulidad de la patente debe 

considerarse como que jamás existió y no produce efectos: la declaración de nulidad se 
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retrotrae hasta la lecha de presentación do la solicitud. Al declararse nula se Infiero que la 

patento no produjo efectos. 

La nulidad produce sus efectos tanto en el pasado como en et futuro, una patente 

nula se considera como si no hubiera e~islido jamás, hay en toda nulidad una 

retroactividad. 

La parte finnl del nrtículo 79 do la ley estnblece que la declaración de nulidad 

destruirá retronclivamente n la fecha do presentación de la solicitud, los efectos de la 

patento. 

La resolución dicladn por el Instituto Mexicano de In Propiedad Industrial por la 

cual se decreta la nulidad de la patente. producirá para su lituk1r, la pérdida de los derechos 

exclusivos que so lo otorgaron indebidamente. Se ha manilestado que la declaración 

administrativa de nulidad en realidad declara la inexistencia del derecho sobre el invento, 

ya que las causns de nulidad son preexis!Jnlos al titulo. 

Una cuestión importante que debe analizarse es la oportunidad que se tiene para 

solicitnr la nulidad de una patente otorgada indebidamente. El tiempo que se tiene para 

solicitar que se deaele la nulidad do las patentes va a depender de la causa de nulidad que 

se pretenda invocar. ""El tiempo idóneo para solicitar la dcciaración de nulidad depende de 

las causales que SI! invoquen para que la misma se decreto."'8 

Si se solicita que s!!a decretada la nulioad de alguna patente invocando que esta se 

otorgó en oontravención a la disposiciones sobro roquis~os y condiciones de patentabilidad, 

o bien fue otorgada !!n contrav!!nción a las disposiciones de la loy vigente on la locha do 

concesión, la promoción solicfando sea decretada la nulidad do la patento podrá reaizarse 

en cualquier tiempo. 

Pero si la solicitud de dock1ración dr nulidad de la patente invocando que se otorgó 

no obstante que se incunió en abandono do la solicitud; que su otorgamiento esta viciado 

por error o Inadvertencia graves o bien que se concedió a quien no tenla derecho a 

obtenerla, la promoción deberá efectuarse dentro del plazo de cinco años, contados a par1ir 

" RANGEL "Derecho lnlcleclual"; p 35 
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de la lecha en que surta electos la publicación de la patente en la Gaceta de la Propiedad 

Industrial. 

El procedimiento para que se lleve a cabo la dedaración de nulidad de la patente, se 

rige por lo establecido en el ti lulo sexto, capitulo 11 de la Ley do la Propiedad Industrial. A 

continuación se hará un breve análisis de dicho procedimiento, haciendo la adaración de 

que es el mismo procedimiento que se sigue para decretar la caducidad de las patentes por 

falla de explotación o por falla del pago ele las anualidades. 

El trámite de la nulidad de las patenles se inicia con la presentación de la solicitud 

de nulidad de la misma. 

La solicitud de nulidad do pal ente se presenta ante la misma autoridad que concedió 

la patente, es decir, ante el Instituto MexlLano de la Propiedad Industrial. 

El procedimiento podrá iniciarse do oficio por el lnslilulo Mexicano de la Propiedad 

Industrial, o bien a petición de quien ter ga interés jurldico y funde su pretensión. 

La solicitud ele declaración adn~nistrativa ele nulidad, deberá presentarse por escrito, 

estar redactada en español, además de contener los requisllos de nombre del solicitante, 

domicilio para olr y recibir notificaciones, nombre y domicilio de la contraparte o do su 

representante, objeto ele la solicitud, descripción de los hechos y fundamentos de derecho. 

A la solicitud deberán acompañarse las pruebas, asl como los documentos y 
constancias en que se funde la acción. No se. adn~tirán pruebas posterionnente, a menos 

que las mismas fueran supervenientes. 

En el procedimiento de declaración administrativa de nulidad so admitirán toda 

clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que el testimonio o la 

confesión estén contenidas en la documental; de igual fonna no son admtidas las que sean 

contrarias a la moral o a derecho. 
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"Es un principio general de derecho qu11 la carga de la prueba cxmesponde a quien 

quiere deducir de ciertas afirmaciones la existencia de su derecho, la prueba de la nulidad 

Incumbe exclusivamente a quien la Invoca."º 

Si la solicitud no cumple con todos los requisitos, el lnslituto requerirá al solicitante 

para que en el plazo de ocho dlas subsane la omisión y de no cumplirse el requerimiento en 

el plazo antes indicado, se desechará la solicitud do nulidad. 

Si la solicitud reúne todos los requisitos o bien no reuniéndolos se subsana la 

omisión en el plazo concedido, se admite la solicitud de declaración administrativa de 

nulidad, y el lnsliluto nolilicará al titular afectado para que en el plazo de un mes 

manifieste por escrilo lo que a su derecho convenga. El escrito mediante el cual el titular 

afectado formule sus manifeslaciones deberá contener nombre del titular afectado, 

domicilio para oir y recibir notificaciones. las excepciones y defensa, las manifeslaciones u 

objeciones a cada uno de los punlos de k'I solicttud de dedaración administrativa de nuldad 

y los fundamentos de derecho. 

Al igual que en la solicitud inicial, deberán presenlarse las pruebas, los documentos 

y constancias en que so fundo la objeci0n a la solicitud do nulidad. 

Si el titular afectado so encuentra imposibilitado para exhibir las pruebas por 

encontrarse estas en el extranjero, se le podrá ntorgar un plazo adicional de qtmcc dios para 

su presentación. 

Una vez que el titular afectado presente sus manifestaciones. previo estudio de los 

antecedentes relativos y desahogadas las ,Jruebas, el lnstttuto Mexicano de la Propiedad 

Industrial dictará la resolución administrativa que proceda. la cual se notificará a los 

interesados en el domicilio que hayan señalado. 

En la resolución dictada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

respecto de la solicitud de dcck1ración administrativa de nulidad, esta última puede o no ser 

decretada. 

"RANGEL.- ·conceptos fundamentales sobre nulidad do las pal<!111es de invención"; p. 35. 
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SI el Instituto decreta ta nulidad de la patente, esta podrá sernulidad total o nulidad 

parcial. 

"Es total ta nulidad de las patentes, ruando el vicio que la determina impera en todo 

et objeto que constituye el invento, en cuya hipótesis la nulidad afecta todos los puntos 

caracterlsticos de la lnvención."50 

La nulidad es parcial cuando la invención es afectada en parte, es decir, cuando 

únicamente alguna de las reivindicaciones del invento no es susceptible de ser protegida 

mediante la patente. 

Para que una patente pueda serafecmc:a parcialmente de nuldad, es neresaooque ef 
invento sea divisible, es decir, deber.i estar compuesto de elementos distintos, ya que si el 

invento no se puede dividir, no puede decretarse k1 nulidad parcial y se decretará la nulidad 

tola l. 

La nulidad parcial, esta contemplada en nuestra legislación de modo expreso en el 

úlllmo párrafo del articulo 78, mismo quo establece: 

ARTICULO 76.- ... 

Cuando la nulidad sólo afecte a una o a algunas reivindicaciones, o a una parte de 

una reivindicación, la nulidad so declarar.\ solamente respecto de la reivindicación o 

reivindicaciones afectadas. o la parto de las reivindicaciones afectadas. La nulidad 

podrá declararse en la fonma de una limitación o precisión de la reivindicación 

correspondiente. 

2.- Quien puede plantear la nulidad de la patente. 

'° RANGEL. ·~eptos fundamentales sobre r Jlidad de las palenles de lnvencJ6n"; p. J6 
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De acuerdo con la ley, el procedimiento de declaración administrativa de nulidad de 

las patentes puede ser Iniciado de oficio por la propia autoridad que otorgó la patente, es 

decir por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

Asimismo dicho procedimiento de: declaración administrativa de nulidad de la 

patente puede ser solicitado por lodo aquel que se crea perjudicado con ella, o por el 

Ministerio Público Federal cuando la Federación tenga algún Interés. 

ARTICULO 79.· La declaración de nulidad se hará administrativamente por el 

Instituto de oficio, a petición de pmte ''del Ministerio Público Federal cuando tenga 

algún Interés la Federación, en los tónninos de esta ley. La declaración de nulidad 

destruir;\ retroactiva mente a la lecha de presentación de la solicitud, los efectos de la 

patente o registro respectivos. 

De oficio.· El procedimiento de declaración administrativa de nulidad de la patente 

podrá ser iniciado de oficio por la autoridad que la otorgó, es decir, podrá iniciarse por el 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Al respecto el articulo 188 de la Ley de la 

Propiedad Industrial establece: 

ARTICULO 188.· El Instituto podrá iniciar el procedimiento do declaración 

administrativa do oficio o a petición de quien tenga interés jurldlco y funde su 

pretensión. 

A petición de parte.- Las personas que pueden solicitar la declaración administrativa 

de nulidad do la patente son aquelk1s a quien en general, la existencia do la patento les cause 

un daño o sea un obstáculo. De conlormioad con el articulo anterionnente transcrito. todo 

interesado en que se decreto la nulidad do la patente. deberá demostrar que tiene interés 

juridlco, además de fundar su pretensión. 

Al respecto es oportuno transcribir la siguiente tesis de jurisprudencia: 

PATENTES NULIDAD. INTERES JURIDICO PARA DE~WmARLA 

SI do la resolución reclamada aparece que el reprcsenlanle de la sociedad quejosa que demanda 
nulidad de palenlc, impuló a la demandada anlo la autoridad administrativa tercera perjudicada en 

TESIS CON . 
FALLA DE ORIGFt\. j 
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el amparo, el que un rcprcscnlanlc de está so presentó en la fábrica do aquella para decirlo que 
estaba invadiendo la patente nacional do que es titular la empresa tercera perjudicada citada, y al 
contcslar ésta no negó el hecho que lo imputó la demandante, sino que en forma elusiva dijo que 
no podla afirmarlo, rn negarlo. por 11nprcc1si6n en el scñalarnicnto do la persona de que se trata, 
por lo que debe estimarse confesado el hecho, pues éste es propio do la sociedad demandada 
anta la autoridad admimslrnlrva y ella debe saber s1 envió o no un rcprcscnlante suyo en los 
términos indicados en la demanda y csli\, por lo tanto. mtis capacitada para identificar a su 
rcprcscnlanlc, pues no negó lisa y ll<marncnto el hecho, resulta que en tales condicíonos 
malamente pucclí! tlc!iesltmarsc la acción do nuhdad con basa en la falta de inlcrés de la actOf'a, 
hoy quejosa; por otra parto. s1 la aulOJ1dad responsable llene en su poder la escritura pública que 
contiene la legal cxislc11c1a do la sociedad QUCJOSa y su obJclo, debo examinarla en todos sus 
aspectos probal0f'1os, y no úrncamcnlc en lo rclahvo a la personalidad del promovcnlo que se 
ostenta como representante de la sociedad quc1osa. sino tarnbi~n para examinar el objeto social do 
la empresa 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO 

Amparo en revisión 464f72. Industria Magnoplá~hca, S A 30 do octubre de 1972. Unanin11dad do 
votos. Ponente· Jesús Orlega Calderón 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: SemanarlO Judicial de la Federación. Epoca: 
Séplima Epoca. Volumen 46 Seda Parte. Tesis· Po\gina· 73 Tesis Aislada 

Algunas personas que pueden solici:ar la nulidad de la patente, pueden serenlre 

otros los siguientes: 

- A quien se le ha demandado la Invasión de derechos; 

- La persona para quien L1 expedición de la patente oonsl~uya un impedimento para 

la fabricación del invento; 

- A quien la patente constituya un obstáculo para la explotación comercial de la 

invención. 

- La persona a quien el otorgamiento de la patente constituya un obstáculo para la 
utilización del procedimiento. 

- Etcétera. 
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A petición del Ministerio Público Federal.- La dedaración administrativa de nulidad 

de la patento podrá ser solicitada por el Ministerio Público Federal, cuando tenga algún 

Interés la Federación, para lo cual se dará vista al titular de la patente de invención, lo 

anterior con la finalidad de que manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las 

pruebas que considere pertinentes. 

3.- Autoridad competente para dec•etar la nulidad de la patente. 

La autoridad competente para conocer y sustanciar el procedimiento de declaración 

administrativa de nulidad do la patente, asl como para omitir la resoluoon que conesponda, 

es la propia autoridad que concedió la ;¡atente, es decir, el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial. 

La Ley do la Propiedad Industrial es su articulo 6º fracción IV, establece: 

ARTICULO 6'.· El Instituto Mexicano do la Propiedad Industrial, autoridad 

administrativa en materia do propiedad industrial, es un organismo descentralizado, 

con personalidad jurldica y patrimonio propio, el cual tendrá las siguientes 

facultades: 

IV.- Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los 

derechos do propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las 

dedaracionos administrativas coJT.ispondicntes, confOJTno k>dispone esta loyy su 

reglamento y, en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la 

aplicación de la misma. 

La primer parte del articulo 79 establece que la declaración de nulidad se hará 

admlnistralivamenle por el Instituto. 

El lnst~uto Mexicano do la Propiedad Industrial fuo encado mediante decreto que se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 1993. 
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El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un organismo descentralizado 

con personalidad jurldica y patrimonio propio, y esta comprendido en el sector coordinado 

por la Secretarla de Comercio y Fomer!o Industrial. 

La organización y competencia del Instituto Mexicano de la Propiedad lndustliat 

son reguladas por su reglamento. 

4.· Medios para Impugnar la nulidad do la patenlo. 

La Ley de la Propiedad Industrial no contempla recurso alguno que se pueda 

interponer en contrn de las resoluciones que emita el lnslilulo Mexicano de la Propiedad 

Industrial en materia de nulidad de palenles. Con la resolución, y posteriormente con la 
notificación de ésta, termina ol procedimiento administrativo que la ley regula. 

Al no estar provisto ningún recurso :irdinario para combatir las resoluciones del 

Instituto Mexicano de la Propiedad lnduslnal on cuanto a la nulidad de las patentes, el 

único instrumento jurídico para impugnarla es el juicio do amparo indirecto, el cual deberá 

interponerse ante un Juez do Distrito en materia administrativa. 

La procedencia del amparo indire<"•o esta prevista en la fracción VII del articulo 107 

constitucional, el cual expresa: 

Fracción VII.· El amparo contra actos en juicio o después de concluido, o que 

afecten a personas extrañas al juicio, contra leyés o contra actos de autoridades 

administrativas, se interpondrá ante el Juez do Distrito. 

Contra la resolución diclada por los Jueces de Distrito en los juicios de amparo 

indirecto, procede el recurso de revisión, el cual so sustanciara ante los Tribunales 

Colegidos de Circuito, también en materia administrativa, y contra la sentencia de estos no 

procede recurso alguno. 
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CAPITULO SEPTIMO 

MODOS DE CONCLUIR LA PATENTE CONFORME A LA LEGISLACION 

VIGENTE (TERMINACION DEL DERECHO DE PATENTE POR EXPROPIACION). 

El Estado pam cumplir con sus funciones necesita allegarse de bienes, los cuales 

adquiero de los pmticuk1res a través de con ura ventas, donaciones, herencias, etcétera. Sin 

embargo tarnbión adquiere otros bienes que son nocesarios para su actividad, bienes de los 
que se allega aún en contra de la volun:ad de las particulares. corno es el caso de la 

expropiación de bienes por cnusn do utilidad pública. 

El Estado adquiere muebles e inmuebles a través de la expropiación por causa de 

utilidad pública y mediante indemnización. 

Es irnportnnto establecer lo que debe entenderse por expropiación. 

Conforme al Diccionario do la Lengua Española. la expropiación es la acción y 

efecto de expropiar; y expropiar os desposeer de una cosa a su propietario, dándole a 

cambio una indemnización. salvo casos excepcionales. Se efectúa legalmente por rrotivode 

utilidad pliblica.5
' 

Al respecto el tratadista Miguel Acost.1 Romero establece que ·1a expropiación por 

causa de utilidad pública es un acto juridic:i de Derecho Público. por medio del cual el 

Estado impone al particuk1r la transfercnaa oc p¡opicdad de determinados bienes, cuando 

los mismos son necesarios para k1 realtzación de L1 actividad del Estado y existe una causa 

do utilidad pública quo asi lo requiere. siempre que se cubra al particular una 

Indemnización por causa de osa transferencia.·52 

"Diccionario do la Lengua Española. 20' Edoción; Tomo 1 Madnd, España, 1981. 
"ACOSTA Romcro. Miguel. "Segundo Curso de ~echo Administrativo"; Ed. Pomla; 2' ed .• 
México 1993. p 5 78 
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"La expropiación es un acto administrativo por medio del cual se priva 

coaclivamente do un bien, Inmueble o mueble a un particular por causa de utilidad pública 

y mediante una indemnlzación."53 

La expropiación ha sido definida en tliferentes ténninos por diversos autores, sin 

embargo todos eslán de acuerdo en que debe existir la causa de utilidad pública, la 

indemnización, asi como la trasferencia de la propiedad del particular a la administración 

pública. 

Un requisito esencial pam que sea procedente la expropiación de los bienes, es que 

exista una causa de utilidnd pública, únicarnenle en esos casos procederá la expropiación de 
los bienes. Si no existe alguna causa de utilidad pública, los bienes no podrán ser objeto de 

expropiación. 

La Ley de la Propiedad Industrial no contempla la expropiación de las patentes, su 

antecesora, la Ley de Invenciones y Marcas. si regulaba expresamente lo relativo a la 

expropiación de lns patentes por causa de utilidad pública, los artículos G3 y G4 eran tos que 

regulaban la expropiación de las patentes, dichos artículos expresaban lo siguiente: 

ARTICULO G3.- las patentes de invención podrán ser expropiadas por el Ejecutivo 

Federal, por causa de utilidad p(•blica. de conformidad con lo que al respecto 

establece la Ley de Expropiación. 

En el decreto correspondiente so est~blecerá si la patento pasa a ser propiedad del 

Estado Mexicano o si cae bajo el dominio público. 

ARTICULO G4 .• Cuando se trato del invento de una nueva arma, instrumento de 

guerra, explosivo. o en general Jo cualquier mejora en maquinas de guerra, 

susceptible de ser aplicada a k, defensa nacional, que a juicio del Ejecutivo Federal 

deba ser conservada en secreto, y que por lo mismo sólo deba ser utilizada por el 

Estado, la expropiación, llevada a cabo con los mismos requisitos que establece el 
articulo anterior. no sólo podrá compmnder la palente respectiva, sino también el 

"NAVA Negrcto, Alfonso; "Derocho Administratrvo Me.ocano·; Fondo do Cultura Económica. 
Mé•ico 1995; p. 271. 
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objeto u objetos producidos, aún cuando no hubieran sido patentados todavla y, en 

estos casos, dichos objetos no caerán bajo el dominio público, sino que el Estado se 

hará dueño de ellos y de la patente correspondiente, en su caso. la Secretarla de 

Comercio y Fomento Industrial no hará publicidad alguna de dichos objetos ni de 

las patentes que so expropien, en los casos a que este articulo se refiere. 

Los articulas transcritos de la ley do Invenciones y Marcas de 1975, eran los que 

regulaban lo relativo a la expropiación. 

Sin embargo, corno ya quedo asentado, la Ley vigente en materia do propiedad 

industrial. no contempla disposición algL.1a relativa a la expropiación de las patentes de 

invención. Al respecto el maestro David Rangel Medina, al irnpartir k, c.itedra de Patentes, 

Marcas y Derechos cJe Autor, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 

Autónoma de Móxico. manifiesta que el rocho de que la ley vigente no establezca 

expresamente lo relativo a la expropiación de kis patentes, no significa que las mismas no 

sean expropia bles: por el contrario, k, expropiación de las patentes se puede inferir de otras 

leyes. Manifiesta que la expropiación debe ser por causa de utilidad pública y conforme a la 

Ley de Expropiación, rxir lo tanto kis patentos a su juicio si son expropiables aun cuando la 

ley no lo regule de manera oxpresa. 

La misma idea sigue el tratadista M .JUCI Acosla Rommo quien al respecto establece 

que se puedon expropiar derechos como los do patentos para industrializar un determinado 

articulo que sea do interés general para e:1 Estado o los derechos de autor que sirven para 

ampliar el acervo cultural do sus habitantes.!>< 

Al respecto el maestro Alfonso Navr Negrete, en su obra Derecho Administrativo 

Mexicano, señala que el objeto de la expropiación es la adquisición de los bienes de 

particulares, y cornprnnde la propiedad de bienes inmubles y muebles. y por esto último 

esta incluida la propiedad inmaterial o propiedad intelectual, como son los derechos de 

autor, patentes. marcas. etcétera. 

Existen tesis de jurisprudencia que so refieren a la expropiación de bienes muebles y 
derechos, entre las que destaca la siguiente:: 

"ACOSTA Romero Ob C1I p. 586 
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EXPROPIACION, OBJETOS MATERIA DE LA. 

El propósilo marnf1cslo del consllluycnlc al cmtt1r .JI primer párrnfo del articulo 27 constilucional, fue 
vincular el régirncn de la propiedad tem1or1;il de la ílcpúbl1ca. con la tradición juridtea que partió de 
la época precolombina. se mantuvo en lo subslanci;ll en la colonia y se conservo en el México 
incJcpcnd1cntc hnsla la mq>cd1cK»1 de lils loyl"s do nuncria y del Código Civil de la dictadura, quo 
prclondteron nuhhcarla, rnflr1cndo la inshtur.ión de la propiedad mmob11iaria, al derecho romano y no 
a sus anleccdcntcs lcgillrnos. al aulormu la d'-'socup<lción de los bienes parllcularcs, no se quiso 
sino subordinar el interCs p11vado al mlerós colechYo, h;iccr prevalecer este sobre aqucl; y si esa 
fus la fmahdad que 1nsp1rn la dcclarac1ón del le<JtSlíld()(, 110 cx1slc razón bastante para considerar 
que. en lo locanln a los bienes muebles, la ocupación de la propiedad privada no fue permitida. la 
jus!lf1cac16n de la ocupación de la propiedad privada, reside en la ulrl1dad pública que la reclama, y 
no en el domiruo cm111enlo que con!>crva la Nación sobre las t1crrar; y las aguas; por tanto, no hay 
posibilidad. por este concepto, para dt>c1r Que ta m:propiac16n !>olo puedo vcnftcarse un los bienes 
de que trata el primer p.irrafo del ;uticuto 27 conslltuc1onal ademas, el legislad°' no consigno 
hm1tación expresa alguna a la facullad de expropiar. ru cslablcc16 d1st1nciones entro los bienes que 
pudieran t;cr objeto do I¡¡ dcclaralor1¡¡ de cxpropiac16n. por lo que no sena ¡urid1ca la interprctadón 
por medio do la cual so l11c1cra esa d1sl1nc1ón, y al :Jecir ob1etos, en el segundo parralo del inciso VI, 
del mcncior.ado mtirnlo conshtuc1onnl, es incuesl1onablc que el consllluycntr. quiso rclcmso a 
bienes muebles. potquc grarnalical y 1urid1cameruo, correspondo con mas acierto el termino objeto 
a los bienes muebles, potquc no se rcg1slra !>U ~.tlor en las or1c1nas renlisl1cas y porque no puede 
referirse a las !tenas y anuas, ya que estns Mm Lalastradas. tesis que so cncuenlra confirmada, si 
so estudia el problema dt! inlerpretac1611, desdo el punto de v1s1a de los anlecedcntes t11slóncos y 
leg1slalrvos. pues no solo desde 1917 a la fecha, sino desdo hace oct1enta años. el estado goza do 
facultad conslituc1onal para decretar Ex¡)rop1ac.ones por causa de utilidad pública, y no Urncamente 
de la propiedad raiz. sino do loda clase de bienes ademas, el princ1p10 do que la propiedad de las 
personas puroc ser afectada p<X causa de uhhdad pública, se encuentra consignado lamb.Cn en 
toda la legislación sobro la nrnlena. antcrlOt .. 1917, como puede verse en la ley de palentcs y 
marcas do 1903. en la ley do 13 do •ephembre do 1890 y en la de 31 de mayo de 1892. os pues. 
una inconsecuencia, prrlendcr que la Consllluc1611 vigente. Quo cnlraria un progreso juridico y 
social respecto a las do 1857. restrm1a la facultad de expropiar a la proptedad temlonal, y debe 
decirse que la cxprop1ac1ón do la pmp1cdad privada. que aul°'1za el articulo 27 constilucional, por 
causa de utiltdad pUbhca y mcd1anlo lndcmrnzac.'6n. puedo afectar a toda ciase de bienes de las 
personas, esto cs. a Inmuebles, muebles y derechos y. por tanto, et decreto numero 228, expecHdo 
por la legislatura del eslndo do Yucalán. el 27 do mayo de 1935. no es anbconsMucional 

Caslellanos Vda lle Zapala Mercedes Pág 2568 Tomo L 8 de doc1embro do 1936. 

Instancia: Segunda Sala Fuente. SemanarlO Judicial de la Federación Epoca Quinta Epoca 
Tomo L. Tesis Página 2568 Tesis Aislada 

Siguiendo la idea de que las patentes son expropiables, haremos un aná~sis de la 
expropiación como forma de conclusión de las patentes de Invención. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



146 

1.- Caracterfsticas que debe reunir la patente para ser expropiada. 

Las expropiaciones sólo podrán llevarse a cabo por causa de utilidad pública y 

mediante Indemnización. 

Teniendo en cuenta que los bienes :'micamcnte son susceptibles de expropiarse por 

causa de utilidad pública, se puede establecer que un requisito para que la patente pueda ser 

expropiada, es que L1 misma sea de utilidad pública de confonnidad con lo que establece la 

Ley de Expropiación. 

Para saber lo que de acuerdo con la Ley de Expropiación se considera como causa 

de utilidad pública. debemos remitirnos al articulo 1º de dicho ordenamiento legal. 

La Ley do Expropiación fue publicada el 25 do noviembre de 1936 en el Diario 

Oficial do la Federación, y el articulo 1 ºde la misma, es el que establece las causas de 

utilidad pública, dicho articulo fue reformado, publicándose dichas rcfonnas en el Diario 

Oficial do la Federación del 30 do diciembre de 1949, quedando de la forma que sigue: 

ARTICULO 1 º .- Se considerarán causas de utilidad pública: 

1.- El establecimiento, explotación e conservación de un servicio público; 

11.· La apertura, ampliación y sancan~ento o alineamiento de calles, la construcción 

de calzadas, puentes. carninas y túneles para facilitar el tránsi1o urbano y suburbano. 

111.- El embellecimiento. ampliación, y saneamiento de tas poblaciones y puertos, ta 
construcción de hospitales, cscuPlas, parques. ~1rdines, campos deportivos o de 

aterrizaje, construcciones de oficinas para el Gobierno Federal y de cualquier obra 

destinada a prestar servicios de beneficio colectivo. 
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IV.· La conservación de los lugares do belleza panorámica, de las antigüedades y 
objetos de arto, de los edificios y monumentos arqueológicos o históricos, y las 

cosas que se consideran corno caradoristicas notables de nuestra cultura nacional. 

V.- La satisfacción de necesidades colectivas en caso do guerra o trastornos 

anteriores; el abastecimiento de las citxlades o centros do población, de vlvereso de 

otros arlfculos de consumo necesario. y los procedimientos empleados para 

combatir o impedir la propagación do epidemias. epizootias, incendios, plagas, 

Inundaciones u otras calamidades públicas; 

VI.- Los medios empleados para la de:ensa nacional o para el mantenimiento de la 

paz pública; 

VII.- La defensa. conservación, desarrollo o aprovechamiento do los elementos 

naturales susceptibles de expropiación; 

VIII.- La equitativa distribución de la riqueza acaparada o monopolizada con 

ventaja exclusiva do una o varias 1.ersonas y con perjuicio de la colectividad en 

general, o de una clase en particular: 

IX.- La creación. fomento o conservación de una empresa para beneficio de la 

colectividad; 

X.- Las medidas necesarias para evitar la destrucción de los elementos naturales y 
los daños quo la propiedad pueda sufrir on perjuicio de la colectividad; 

XI.- La creación o mejoramiento de centros de población y do sus fuentes propias de 
vida, y 

XII.- Los demas casos previstos por leyes especiales. 

Cuando la patente es de utilidad pública, es decir, cuando cae en alguno de los 

supuestos enumerados con anterioridad, la misma puede ser objeto de expropiación. 
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En la actualidad la ley sólo establece un requisito que debe reunir la patente para 

que pueda ser objeto de expropiación, siendo dicho requisito, el que la patente sea de 

utilidad p(1bllca, de conformidad con lo que establece la Ley de Expropiación. 

SI k1 invención sujeta a protección n .ediante una patento recae en cualquiera de bs 

supuestos considerados por la Ley de Expropiación oon causa de utilidad pública, la misma 

será expropiablo, para los efectos a quo haya lugar, y en consecuencia el inventor ya no 

estará posibilitado para seguir explotando su invención en forma exclusiva. 

Al respecto, el párrafo segundo del articulo 27 de la Constitución Política do los 

Estados Unidos Mexicanos establece que las cxpropiactmes sólo podrán hac:er.;e por causa 

de utilidad públic11 y mediante lndemnizac:ón. 

Asimismo, la frncción VI, parrara segundo del citado articulo, nos da la base para 

saber quien delennina lo que debemos entender por causa do utilidad pública, la manera de 
fijar la indemnización y la posible intervención de la autoridad judicial en la expropiación. 

VI.· Las leyes de la Federación y de los Estados en sus respectivas jurisdicciones, 

delem1inaran los casos en que sea de utilidad pública k1 ocupación de la propiedad 

privada, y de acuerdo con dichas leyes la autoridad administrativa hará la 

declaración correspondiente. El precio que se fijará como Indemnización a la cosa 

expropiada, se basará en la cantidad que como valor fiscal de ella figuro en las 

oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido mandcstado por 

el propietario o simplemente aceptado por él de un modo táctto, por haber pagado 

sus contribuciones con esta base. El exceso de valor o el demérito que haya tenido la 

propiedad particular por las mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la 
fecha do la asignación del valor fü cal, será lo único que debera quedar sujeto a 

juicio pericial y resolución judicial. Esto mismo se observará cuando se trato de 

objetos cuyo valor no esté fijado ~n las oficinas rentlsticas. 

Conformo al párrafo segundo do la fracción VI del articulo 27 constitucional, se 

faculta al Congreso de la Unión y a las legis~3turas estatales, para que expidan leyes de 

expropiación, es di,:-Jr. k1 Loy de Expropiación puede ser federal o kx:al do cada uno de bs 

Estados. 
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Lo anterior es Importante en virtud de que al expedir cada una de las legislaturas la 

Ley de Expropiación de cada una de las Entidades Federativas, las causas de utilidad 

pública variaran y serán distintas en cada una de ellas. 

Respecto al procedimiento que debe seguirse para decretar la expropiación de las 

patentes, podemos deducir que el mismo q•Je se sigue para realizar la expropiación de los 
bienes en general. 

El procedimiento para decretar la expropiación está exento de formalidades, salvo 

las relativas a la publicidad, y se integra previamente con los estudios que hace el Estado 

para fundar y motivar la expropiación y la necesidad de la obra a ta cual se van a destinar 

tos bienes expropiados: una vez que existe fundamentación y motivación. et Ejecutivo hará 

la declaratoria de expropiación en el Dia:io Oficial do la Federación. 55 

Et articulo 2• de la ley de Expropiación dispone: 

ARTICULO 2'.- En los casos comprendidos en ta enumeración del articulo 1º, 

previa declaración del Ejecutivo Federal, procedera la expropiación, ta ocupación 

temporal, total o parcial. o ta simple lim:tación de los derechos de dominio para los 

fines del Estado o en lnterós de la c'.llectividad. 

Para llevar a cabo la expropiación de las patentes, el Ejecutivo Federal emitira un 

decreto en et cual se hace público que la patente ha sido expropiada por causa do utilidad 

pública. Al respecto los articulas 3' y 4' de la Ley do Expropiación establecen: 

ARTICULO 3'.-La Secretarla de Estado, Departamento Administrativo o Gobierno 

del Distrito Federal según corresponda, tramitara et expediento de expropiación, de 

ocupación temporal o de limitación do dominio y, en su caso, el Ejecu1ivo Federal 

hará la declaración en el decreto respectivo. 

ARTICULO 4'.- La declaratoria a que se refiere el articulo anterior, so hará 

mediante decreto que se publicara en el Diario Oficial de la Federación y será 

"ACOSTA Romero Ob Cll. p. 581. 
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notificado personalmente a los Interesados. En caso de ignorarse el domicilio de 

éstos últimos, surtirá efectos de notificación personal una segunda publicación del 

decreto en el Diario Oficial do la Federación. 

Una vez que el Ejecutivo Federal publicó la declaratoria de expropiación por causa 

de utilidad pública, se concede al litular de k1 patente un plazo determinado para que realice 

la entrega voluntaria de la misma. 

Publicada por parte del Ejecutivo la declaratoria do expropiación en el Diario 

Oficial do la Federación, los titulares afectados cuentan con un término de 15 dlas para 

interponer el recurso de revocación: los 15 dias son hábiles y comienzan a contar aldla 

siguiente al en que se realizó la notificación del decreto. Asl lo prevé el articulo 5º de la 

Ley do Expropiación: 

ARTICULO 5".· Los propietarios afedados podrán interponer, dentro de los 15 dlas 

hábiles siguientes a la notificación del decreto recurso administrativo de revocación 

contr<i la declaratoria correspondiente. 

El recurso administrativo de revocación se interpondrá ante la dependencia que haya 

tramitado el expediente do expropiación. 

Si el titular afectado no hizo valer el recurso administrativo do revocación, o bien el 

recurso fue resucito en contra de las pretcrsioncs del recurrente, la autoridad administrativa 

procederá a la utilización de la patento do cuya expropiación so trate. 

Respecto al monto de la indemnización, el precio fijado será et equivalente al valor 

comercial que se fije. En c;,1so de que surja alguna rontroversia respecto a ta irdemnización, 

se hará la consignación al juez rorrespondiente. quien fijará a k1s partes un término de tres 

dlas para que designen sus peritos, bajo apercibimiento de que en caso do no hacer1o, estos 

serán designados por el juez. 

El juez fijará un plazo que no podra exceder de 60 días para que los peritos 

designados rindan su dictamen. Si los peritos estuvieran de acuerdo respecto a ta f•ación 
del valor, el juez fijará el monto de la indemnización; en caso de Inconformidad, se dará 
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Intervención a un perito tercero en discordia para que en un plazo que no exceda de 30 dias 

rinda su dictamen, y el juez resolverá d.intro de un plazo de 10 dlas lo que considere 

procedente. 

Contra la resolución judicial que fije el monto de la Indemnización, no procederá 

ningún recurso. 

La indemnización será cubierta por el Estado cuando la patente expropiada pase a 

ser d;, su patrimonio; cuando la patento püse al patrimonio de una persona distinta del 

Esté'd.J, dicha persona cubrirá el monto de la indemnización fijada. 

La Indemnización deberá pagarse dentro deltérmino de un año contado a partir de la 

fecha de la declaratoria de expropiación de la patente. y el pago deberá efectuarse en 

moneda nacional. 

2· Consecuencias do la expropiación de la patente. 

La ley de invenciones y marcas do 1975 establccla expresamente en el segundo 

párrafo del articulo 63, cuales eran tas consecuencias una vez que la patente fuera 

expropiada. 

ARTICULO 63.· Las patentes de invención podrán ser expropiadas por el Ejecutivo 

Federal, por causa de utilidad pi•blica, do conformidad con lo que al respecto 

establece la Ley de Expropiación. 

En el decreto correspondiente se establecerá si la patento pasa a ser propiedad del 

Estado Mexicano o si cae bajo el dominio público. 

El articulo 64 de la Loy antes ci1ada establecia quo cuando el invento se tratara de 

una nueva arma, instrumento de guerra, explosivo o en general de cualquier mejora en 

máquinas de guerra, susceptible de ser aplicada en k1 defensa nacbnai, de los cuales fuere 

procedente la expropiación, una vez exp¡opiados, dichos objetos no calan bajo el dominio 

público, sino que et Estado se hacia dueño de ellos y de la patente correspondiente. 
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En base a lo expresado por los dos articulas citados de la Ley de Invenciones y 

Marcas, podemos llegar a la condusión de que las consecuencias de la expropiación de la 

patente podlan ser dos, es decir, que la p¡'tente cayera en el dominio público, o bien que la 
misma pasara a ser propiedad del Estado Mexicano. 

Sin embargo las anteriores, eran las cJnsecuencias de la expropiación de la patente 

que contemplaba la derogada Loy do Invenciones y Marcas. 

Como se ha vendo exponiendo en el presente capitulo, la ley de la Propiedad 

Industrial no contiene disposición alguna respecto a la expropiación de las patente de 

Invención, ni a las consecuencias quo trae su expropiación. 

La Ley de Expropiación tampooo hace referencia a cuales son las consecuencias de 

la expropiación ele los bienes en general, incluidas las patentes. 

El ordenamiento legal que establece cuales son las oonsecuendas de la expropiación 

de los bienes, es la Ley General de Blone:. Nacionales, la cual se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el 6 de enero de 1962, y la cual on su articulo 14 establece: 

ARTICULO 14.· CuarKlo se trate de adquisiciones porvlas do derecho público, que 

requieran la declaratoria do utilidad públir.a, por parte del Gobierno Federal 

corresponden\ a la autoridad del ramo respectivo determinar dicha utilidad; a la 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologla, determinar el procedimiento 

encaminado a la ocupación administrativa de la oosa; a la Comisión de Avalúas de 
Bienes Nacionales, fijar el monto de la indemnización, y a la Secretaria de 

Programación y Presupuesto determinar el r(Jgimen de pago, cuando sea a cargo de 
la Federación. 

En estos casos no sera necesaria la expedición de una esailura y se reputará que los 
bienes forman parte del patrimonio nacional desde la publicación del decreto 

respectivo en el Diario Oficial do la Federación. Este decreto llevará siempre el 

refrendo del titular de la Secretaria •fo Estado o Departamento Adminlstratlvo que 

TESIS CON 
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haya determinado la utilidad pública, asl como el de los Secretarios de 

Programación y Presupuesto y Desarrollo Urbano y Ecologla. 

En los casos que señala oste articulo, el Gobierno Federal podrá cubrir la 

Indemnización correspondiente: nediante la entrega de bienes similares a los 

expropiados, y donar al afectado la diferencia de más que pudiera resultar en los 

valores, siempre que se trate do personas que perciban ingresos no mayores a ruatro 

tantos dol salario mlnimo general do la zona económica en la que se localice el 

inmueble expropiado, y que ésto se estuviera utilizando corno habitación o para 

alojar un pequeño comercio, un taller o una industria familiar propiedad de afectado. 

Cuando a campesinos do escasos rc>cursos económicos se entreguen terrenos de 

riego en substitución de los quo les h¡.yan sido afectados como consecuencia do la 

ejecución de obras hidráulicas o de rcacornodo o relocalización de tierras en zona de 

riego, el Gobierno Federal podrá hacer donación, de la diferencias de valor que 

resulten a favor de aquellos. 

En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, la dependencia que 

corresponda, dará la intervención previa que compete a la Secretarla de Desarrollo 

Urbano y Ecologla, conforme a esta ley. 

Teniendo en cuenta lo eslablecido por el párrafo segundo del articulo 14 de la Ley 

General de Bienes Nacionales, se puede llegar a la conclusión de que en la actualidad la 

consecuencia de la expropiación, es que los bienes pasan a formar parte del patrimonio 

nacional, desdo el momento de k1 publicación de decreto respectivo en el Diario Oficial de 

la Federación. 

Siguiendo con la idea que se ha vendo exponiendo, en el sentido de que las patentes 

son expropiablos no obstante que la Loy vigente en materia do propiedad industrial no lo 

contemplo, se puede establecer que la consecuencia de la expropiación de la patente es que 
la misma pasa a formar parte dol patrimonio nacional. 

TESIS CON 
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Cuando es expropiada una patente por causa de utilidad pública, se repula que la 

misma pasa a ser parte del patrimonio nacional desde la fecha de la pubficación del decreto 

respectivo en el Diario Oficial do la Fodoración. 

Es importanlo señalar que el articulo 1 ºde la Ley General de Bienes Nacionales 

establece quo el patrimonio nacional so .;ompone de bienes del dominio público de la 

Federación y bienes del dominio privado de la Federación; y es la propia ley la que 

establece cuales son unos y cuales son otros. asl como las caracteristicas de los mismos. 

3.- Medios para impugnar la expro.iiación de la patento. 

Una voz que se doclam procedente la expropiación de la patento por causa de 

utilidad pública, el Ejecutivo Federal hará la declaratoria mediante decreto que se publicará 

en ol Diario Oficial de la Federación, y so notificará personalmente a los interesados. 

Los inventores afectados pueden impugnar, oponerse al decreto expropialorio, 

Interponiendo el recurso administrativo de revocación, dentro de los 15 dlas hábiles 

siguientes a la notificación del decreto El articulo 5• do la ley de Expropiación establece lo 

siguiente: 

ARTICULO 5º.· Los propietarios afectados podrán interponer, dentro do los 15 

dlas hábiles siguientes a la notificación del decreto recurso administrativo de 

revocación contra la declaratoria correspondiente. 

En el escrito por el cual se presenle el recurso, deberán expresarse las razones de 

hecho que apoyan la inexistencia de alguna causa de utilidad pública y los fundamentos de 
derecho en que so basan los hechos. 

Asimismo so pueden ofrecer toda ciase do pruebas, excepto la confesional de las 

autoridades. Para la admisión, desahogo y valoración do las pruebas se aplica 

supletoriamenlo el Código Federal do Procedimientos Civiles. 

r· 
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El recurso administrativo de revocación se interpondrá ante la dependencia que 

tramitó el expediente de expropiación. 

ARTICULO 6º .• El recurso administrativo de revocación se interpondrá ante la 

Secretaria de Estado, Departamento Administrativo o Gobierno del Territorio que 

haya tramitado el expediente de expropiación, de ocupación temporal o de 

limitación de dominio. 

En caso de que en la resolución que la autoridad dicte al recurso administrativo de 

revoc..ición, se confinne la validez del decreto expropialorio, el inventor expropiado puede 

recurrir al juicio de amparo. 

Cuando el inventor afectado por el decreto expropiatorio no haga valer el recurso 

administrativo de revocación, o bien una vez interpuesto, el mismo sea resuelto en contra 

de las pretensiones del recurrente, la aulori~ad administrativa que corresponda procederá a 

la ocupación de la patente. 

En conclusión podemos establecer que los medios de defensa para impugnar la 

expropiación de la patente son el recurso administrativo de revocación, y si la resolución 

del mismo es contraria a las pretensiones drl inventor expropiado, podrá recurrir al juicio 

de amparo. 

Por otra parle, en caso de que la patente no fuera destinada al fin para el cual fue 

expropiada, el titular afectado podrá hace. valer el derecho de reversión, que consiste en 

que la autoridad le devuelva la patente. El término que debe transcurrir para hacer valer el 

derecho de reversión es de 5 años. 

Procede el derecho de reversión si la patente se deslinó a una causa de utilidad 

pública distinta a la que invocó la autoridad p..ira llevar a cabo la expropiación, asimismo 

procedo si la patente no se destinó a la c,,usa de utilidad pública invocada. 

Si dentro de un plazo de 5 años, contados a partir de la publicación del decreto de 

expropiación en el Diario Oficial de la Federación, la autoridad administrativa no ha 

destinado la patente al fin de utilidad pública para el cual fue expropiada, o bien se utiliza 
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para un fin de utilidad pública distinto, el inventor afedado podrá presentar solicitud ante la 

autoridad que tramitó el expediente de expropiación, para que dicha autoridad le vuelva a 

transferir la propiedad de la patente. 

La autoridad deberá dictar resolución a la solicitud del inventor afectado dentro de 

los 45 dlas hábiles siguientes a la presentación de la solicitud. 

Al respecto, el articulo 9º de la Ley de Expropiación establece: 

ARTICULO 9º .-SI los bienes que hm• originado una declaratoria de expropiación, 

ocupación temporal o limitación de dominio no fueren destinados total o 

parcialmente al fin que dio causa a ki declaratoria respectiva. dentro del término de 

cinco años, el propietario afectado podrá solicitar a la autoridad que haya tran~tado 

el expediente, la reversión total o parcial del bien de que se trate, o la insubsistencia 

de la ocupaciión lemporal o limitacion de dominio, o el pago de los daños causados. 

Dicha autor id mi dictará resolución dentro de los cuarenta y cinco dias habiles 

siguientes a la presentación de la solk.itud. En caso de que se resuelva la reversión 

total o parcial del bien, el propietario deberá devolver únicamente la totalidad o la 

parte correspondiente de la indemnización que le hubiere sido cubierta. 

El dered10 que se confiere al propictano en este articulo, deberá cjen:crlo dentro del 
plazo de dos años, contados a partir de la fecha en que sea exigible. 
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COMCLUSIONES 

1.-El Derecho Intelectual es una rama autónoma del derecho, la cual para su estudio 

se divide en dos grandes campos, siendo estos la propiedad industrial y los derechos de 

autor. 

2.- La propiedad industrial esta conformada por cual ro grupos de lnsl~uciones, las 

creaciones inlelocluales nuevas, los signos dislinlivos, la represión do la competencia 

desloa! y por último la transferencia de le~nologla. Sin embargo existo otro grupo de 

instituciones que son derechos conexos a las creaciones intelectuales nuevas y también 

forman parte do la propiedad industrial. 

3. - La palenle de invención se define como el documento expedido por el Es lado 

para hacer constar el derecho exdusivo temporal que tiene el inventor o sus causahabientes, 

para explotar un invento quo reúna los requisitos legales, y como tal queda comprendida 

dentro de la propiedad Industrial, en ol grupo de creaciones intelectuales nuevas. 

4 .- El invento consliluyc la materia Je la pal en le do invención, entendiéndose por 

tal. toda creación humana que permite Ira ns formar la materia o la cnergla que existe en la 

naturaleza para su aprovechamiento por el hombre, a través de la satisfacción de una 

necesidad concreta. 

El descubrimiento difiere de la invención. ya que el primero supone una cosa ya 

existente, consiste en dar a conocer algo quo ya existía, por el contrario el invento consiste 

en crear algo, es una cosa nueva que no exislla con anterioridad. 
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5.· La patente puede concluir de tres maneras: a).· por caducidad. b).· pornulidad y 

e).· por expropiación. 

La caducidad opera por vencimiento del plazo por el cual es otorgada al conduir los 

20 años de vigencia, por falla de explotación del invento o bien por falta de pago de las 

anualidades. 

La nulidad opera cuando la patente fue olorgada sin que el invento rouniera los 

requisitos positivos y negativos de patentabilidad, cuando fue otorgada en contravención a 

la ley que estaba vigente en la fecha del otorgamienlo, cuando se ha otorgado la patente no 

obstante que durante su tramito se dio una causa para considerar que fue abandonado el 

trámite de solicitud o bien que por error o inadvertencia se otorgó la patente a quien no 

tenla derecho. 

6.· La vigencia del derecho que se tiene sobre una palente es do 20 años 

improrrogables. siempre y cuando so cumpla con el pago de las anualidades y con la 

explotación del invento patentado, ya que do no ser asl, el dercchoexdusivo caducará y el 

invento caerá bajo el dominio público. 

7.· El titular de la patento tiene la obligación do explotar el Invento patentado, sin 

embargo cuando se ve imposibilrtado para llevar a cabo su explotación. puedo otorgar una 

licencia para que un tercero llevo a cabo su explotación y hacer que se mantenga vivo el 

derecho. 

Cuando han transcurrido !res años desde el otorgamiento de la patente yel titular no 

ha ex piolado el invento, y tampoco ha otorgado licencias voluntarias. y so solicita el 

otorgamiento do una licencia obligatoria. el l'lstiluto Mexicano de la Propiedad Industrial, 

concederá al lilular do la patente un plazo de gracia de un año a efecto de que proceda a su 

explotación o bien al otorgamiento de una licencia voluntaria: en caso de quo no se de la 

explotación o bien no se otorgue licencia alguna dentro del plazo de gracia, el Instituto 

podrá olorgar la licencia obligatoria solicitada para la explotación del invento. 
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8.· Las patentes están sujetas al pago de tarifas por cada anualidad de su vigencia. El 

monto de las anualidades y la forma en la que deben cubrirse es regulado por el Acuerdo 

por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial", el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación de 23 de 

agosto de 1995. 

La patente caducará si so dejan de cubrir las anualidades do vigencia de la misma. 

9.· En realidad, las causas do nulidad de la patente se reducen a dos, en virtud de 

que las otras dos son una forma do protoc..ión para el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial en caso de cualquier equivocación sufrida al examinar la solicitud de patente. 

10.· La nulidad do la patente tiene efecto retroactivo. ya que al decretarse se 

eliminan todos los efectos qua pudo haber producido. y se considera como si está no 

hubiera existido jamás 

11. • La ley no contempla recurso ordinario alguno para combatir la declaración o 

negativa de nulidad de la patente. Lo que ~·:acede contra dicha resolución es promover el 
juicio do amparo indirecto, que deberá interponerse ante el respectivo Juez de Distrito en 

materia administrativa. 

12.· Las patentes de invención son st:scephbles de ser expropiadas por causa de 

utilidad pública y mediante indemnización, no obstante que la Ley de la Propiedad 

Industrial no contenga disposición alguna al respecto. 

13.· La consecuencia de la expropiación de la patente, es que ta misma pasa a 

formar parte de patrimonio nacional desde la fecha de la publicación del decreto de 

expropiación en el Diario Oficial de la Federación. 
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14.- Los medios do defensa para impugnarla expropiación de la patente son el 

recurso administrativo do revocación, y si la resolución del mismo es centrarla a las 

pretensiones del inventor expropiado, podrá recurrir el juicio de amparo. 

Por otra parte, en caso do que la patente no fuera destinada al fin para el cual fue 

expropiada, el titular afectado podrá hacer valer el derecho de reversión, que consiste en 

que la autoridad lo devuelva la patente 9xpropiada. 
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