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INTRODUCCION

La presente tesis, es un breve estudio de las maneras de conclusién de las patentes
de invencién.

El hombre Unico ser pensante sobre la lierra, at dedicar su tiempo a realizar
investigaciones sobre los principios y leyes a los que cbedecen los fenémenos, logra
profundizar en sus conocimientos. El investigadora aplica su saber y experiencia a efectode
crear algo nuevo que en (uturo servird para mejorar la vida del hombre.

Sin embargo el tiempo que el inventor dedica a la creacion de algo nuevo,
necesariamente implica una labor ardua y costosa, por ello cuando logra esa creaciona la
que llamamos invento, desea oblener un beneficio para si, y que el mismo le sea
garantizado.

Por ello el Estado le brinda ta proteccion deseada mediante la expediciénde una
patente de invencion, misma que garantiza al inventor o sus causahabientes la explotacién
exclusiva del invento patentado.

Durante el desarrolio del presente trabajo, trataremos de hacer mas comprensible la
figura juridica de la patente; en el primer capitulo se hara referencia las dos partes
integrantes del derecho intelectual, es decir, la propiedad industrialy los derechos de autor,
en virtud de que las patentes quedan incluidas dentro de la propiedad industrial.

En el capitulo segundo se hara referencia a los articulos de las Constituciones de
nuestro pais que han sido el fundamento juridico para la expedicion de leyes en materia de
propiedad industrial; siendo importante ademas analizar el desarrollo histérico de la



terminacién del derecho de patente de acuerdo a las leyes que han estado vigentes en
nuestro pals en materia de patentes, lo cual se analizara en el capitulo cuarto.

Es importante ademas definir la patente de invencion, hacer referencia a los
requisitos que debe reunir el invento para ser patentado y las obligaciones que tiene que
cumplir eftitular de la patente para hacer que se mantenga vivo su derecho, todavez que
como se vera durante el desarrollo de la presente tesis, es precisamente ef incumplimiento
de algunas obligaciones lo que en ocasiones origina la conclusion de las patentes.

La palente desde su aparicion ha sido un impulso a la creatividad humana y fue
creada para proleger las invenciones a que diera origen el ingenio del ser humano. Sin
embargo la patente se otorga por tiempo definido, siendo por 20 aiios improrrogables,
dandose ala conclusion de dicho término 1a conclusion de la patente por eltranscurso del
tiempo por el cual es otorgada.

Sinembargo la conclusion de la patente puede ocumr antes de que transcurra dicho
plazo, siendo oniginada por el incumplimiento de ciertas obligaciones o bien por errores por
parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial al momento de otorgar la patente,
dandose la conclusion de la patente ya sea por caducidad o por nutidad. Enlos capitulos
quinto y sexto se estudiaran las causas que onginan ka caducidad y nulidad de este derecho.

Podra concluir asimismo este derecho por la expropiacion de la patente por causa de
utilidad publica mediante el pago de una indemnizacion; lo cual se estudiara en el Ultimo
capitulo.




CAPITULO PRIMERO

UBICACION DEL DERECHO DE PATENTE DENTRO DEL DERECHO
INTELECTUAL.

Para adentramos al estudio de las formas de terminacion del derecho de patente en
1a legislacion mexicana, es necesario primeramente abordar el estudio de la ubicacion del
derecho de patente dentro de nuestro sistema juridico vigente, el estudio del sustento
constilucional y legal que ha tenido el derecho de patente de invencion en nuestro Pais, y
un analisis de la forma de obtencr la patente de invencién, en la inteligencia de que para
hablar de su forma de lerminacidn, es menester analizar en primer 1érmino los requisitos
que debe reunir un invento para ser palentable, las obligaciones que contrae eltitular de la
misma, y la autoridad facultada para otorgarla.

Para ubicar el derecho de patente dentro de nuestro sistema juridico vigente, en
primer témino tenemos que referimos al derecho intelectual, entendiéndose por este “el
conjunto de normas que regulan las prerrogalivas y beneficios que las leyes reconocen'y
establecen en favor de los autores y de sus causahabientes por la creacion de obras
artislicas, cientificas, industriales y comerciales.”'

Elderecho intelectual es una rama autdnoma del derecho, la cual para su estudio se
divide en dos campos; la propiedad industrial y los derechos de autor.

Elderecho intelectual, es una rama de! derecho, la cual para su estudio se divide en
dos grandes rubros, por un lado tenemos a la propiedad industrial que trata principalmente
de las creaciones indusinales nuevas, los derechos conexos a las creaciones industriales
nuevas, los signos distintivos, la transferencia de tecnologia y la represion de la
competencia desleal. Por el olro lado tenemos al derecho de autor que protege
esencialmente las obras Iteranias, artisticas, musicales, folograficas, cinematogréficas, entre
ofras.

' RANGEL Medina, David; *Derecho Intelectual”™; Ed Mc Graw Hill; México, 1998, p 1.




Ahora bien, la propiedad industrial es definida por Rafae! de Pina en los siguientes
términos: la "manifestacion o modalidad de la propiedad representada por elderecho
exclusivo aluso de un nombre comercial, marca, patente y certificado de invencion, dibujo
o modelo industrial, elc., conferido de acuerdo con la legislacion correspondiente™?

También se define como "el derecho real que, bajo diversas modalidades, reconoce
laley al autorde un invento o descubrimiento que pueda tener una aplicacion industrial, ast
como el derecho que se concede al autor de signos especiales para distinguir los productos
de su trabajo de olros similares™*.

Los anteriores conceptos, mas que definir [a propiedad industrial, unicamente
enlistan algunos de sus elementos constitutivos, situacion que es comin en la mayoria de
los autores que tratan de definirla; por otro lado dichas definiciones son incompletas en
virtud de que la propiedad industrial aparte de estar conformada por las creaciones
intelectuales nuevas y los signos distintivos, abarca también la represion de la competencia
desleal y la transferencia de lecnologia.

La propiedad industrial es el sistema de normas juridicas que lienen por objeto
regular las creaciones intelectuales nuevas, los signos distintivos, la transferencia de
tecnologia y la represion de la competencia desleal.

Por o que hace ala otra parte del derecho intelectual, es dedir, los derechos de autor
son el “conjunto de prerrogativas que las leyes reconoceny confieren a los creadores de
obras intelecluales externadas mediante la escritura, laimprenta, la palabra hablada, la
musica, el dibujo, 1a pintura, la escultura, el grabado, 1a fotocopia, el cinematografo, la
radiodifusidn, 1a television, el disco, el casele y por cualquier otro medio de
comunicacion™

1.- La propiedad industrial,

2 DE PINA, Rafael y DE PINA Vara, Rafaef; "Diccionario de derecho™ Ed. Porua; 11° od.; México
1983, p. 405

* RIBO Dural, Luis; “Diccionario de Derecho”; Ed. Bosch; Barcelona 1987, p. 498.

* RANGEL Medina, David. Ob. C. p.111




Por cuanto hace a la propiedad industrial, tenemos que existen cuatro grupos de
inslituciones 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 fas siguientes
instituciones:

|.- Las patentes de invencion;

Il.- Los certificados de invencion;

Il.- Los modelos de utilidad;

V.- 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;

1l.- Las variedades vegetales, y

Il.- El trazado de circuilos integrados.

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

llamados signos distintivos, los cuales son:

l.- Las marcas;




1l.- Los nombres comerciales;
Hll.- Los avisos comerciales, y
V.- Las denominaciones de origen.

Larepresion de la competencia desleal, se vincula con la propiedad industrial y
constituye el lercer componente de la misma.

Por ltimo, la transferencia de tecnologia es el cuarto componente de la propiedad
industrial.

A conlinuacion se hara una breve referencia a cada uno de los componentesdela
propiedad industrial.

|.- Las creaciones intelectuales nuevas.,

La patente de invencion.

Elestudio de las patentes presupone el conocimiento de o que es una invencion, en
virtud de que es precisamente un invento la materia de la patente.

De acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial el invento es toda creacién
humana que permita transtormar la energia que existe en la naturaleza, para su
aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades.

Sinos enconlramos anle la presencia de un invenlo, el titular del mismo tiene el

derecho de oblener la proteccion de suinvento mediante la expedicidn de una patente de
Invencion.




La patente es el documento expedido por el Estado para hace constar el derecho
exclusivo de manera temporal que tiene una persona fisica 0 moral para explotar uninvento
que retna los requisilos legales.

“En México siempre se ha considerado a la patente como un monopolio de
explotacion de la industria o arte a que elinvento serefiere. El monopolio consiste enel
especial privilegio concedido por el Estado al autor de una invencién que reina
determinadas exigencias legales, acreditandose la existencia de tal concesién con el
cettificado llamado titulo de la patente que expide el Poder Ejt‘:culivo.'5

La patente es un derecho exclusivo que liene una persona ya sea fisica o moral para
explolar un invento, sin embargo, como se desprende de la propia definicion, se trata de un
derecho temporal, es decir, limitado en eltiempo, y en nuestro sistema juridico como se
desprende de los articulos 23 y 80 fraccion |, de la Ley de la Propiedad Industrial, la
duracion del derecho de patente es de veinte aflos improrrogables, en consecuencia al
vencerse el plazo sefalado se perdera ese derecho exclusivo.

Para que uninvento pueda ser objelo de proteccion legal a través de la patente, es
necesario que retina cierlos requisitos exigidos por la ley. Si el invento retine los requisitos
de patentabilidad que establece la ley, es posible oblener la proteccion del Estado que
consiste en olorgar alinventor el privilegio, por cierto tiempo para la explotacidn exclusiva
delinvento, privilegio que se concede a través del documento denominado patente.

El otorgamiento de las patentes se solicita al Instituto Mexicano de la Propiedad
industrial, autoridad facultada para otorgar las patentes, y la patente puede ser solicitada
por el propio inventor, su representante legal o bien por sus causahabientes.

Los requisitos que debe reunir el invento para ser patentado, se clasifican en
condiciones positivas y condiciones negativas.

SCORREA, M. Anionio "La legislacion mexicana sobre palentes de invencidn®; Revista Mexicana
de la Propiedad Industrial y Artistica™, N*.1, México, enero-junio de 1963, p. 10.




Las condiciones positivas de patentabilidad son: la presencia de uninvento (invencion);
la novedad del invento; que el invento sea resultado de una actividad intelectualy que el
invento sea susceptible de aplicaciéon industrial.

Por lo que respecta a las condiciones negativas de patentabilidad se trata de
limitaciones que establece la ley para el otorgamiento de palentes no obstante que el
invenlo reuna los requisitos positivos de patentabilidad, dichas limitaciones son vanables
de legislacion en legislacion y de pais en pais. Derivan del sistema politico de cada pais.

E! certificado de invencion.

Esta es una figura juridica que se cred en la Union Soviélica, cuando endicho pais
no se otorgaban patenles, mediante ese instrumento se reconoce altitularde un invento,
otorgandosele por parie det Estado una retribucion, y los derechos exclusivos pertenecen al
Estado.

Enla legislacion de nuestro pais, concretamente enlal.ey de 1975, se adoptd la
figura del certificado de invencion con e! objelo de proteger los inventos que no eran
patentables, sin embargo la ley vigente en materia de propiedad industrial, no contempla
esta figura. Fue asi que la figura del certificado de invencidn se introdujo, buscando brindar
alguna proteccion a ciertas clases de inventos.

El certificado de invencién, enla Ley de Invenciones y Marcas de 1975, era el titulo
expedido por el Estado a favor del autor de uninvento que por disposicion de la Ley no era
patentable. Los inventos que no eran patentables y que por ende, eran protegidos por el
certificado de invencién eran’

a).- los procedimientos para la obtencion de bebidas y alimentos para consumo humano;

b).- los procedimientos biotecnolégicos de oblencidon de farmoquimicos;

c).-medicamentos en general;




d).- alimentos y bebidas para consumo animal;
e).- fertilizantes;

f).- plaguicidas;

g).- herbicidas:

h).- fungicidas;

1).- productos con actividad biolégica.

Por medio del certificado de invencion podian ampararse materias que no eran
patentables. El certificado de invencion diferia de la patente substanciaimente en que no
concedia como la patente el derecho exclusivo de explotacion, pues cualquierinteresado
podia utilizar la invencién pagando regalias.

El certificado de invencion no concedia a su titular el derecho exclusivo de
explotacion delinvento, cualquier tercero podia explotar el invento previo acuerdo con su
titular y mediante el pago de regalias, que deberia cubrir cada interesado en explotar el
invenlo; y a su vez el titular del certificado estaba obligado a proporcionar la informacion
necesaria para la debida explotacion del invento a todo aquel que lo explotara.

Medianle el certificado de invencidn, el Estado otorgaba af lilutar durante un
periodo determinado, e!derecho de exigir el pago de una retribucion a cualquier persona
que explotara la invencion.

Uno de los atractivos del certificado de invencidn era que no se necesitaba
comprobar explotacién alguna para que se mantuviera vigente.

El certificado de invencion tenia una vigencia de 10 aios, contados a parir de la
fecha de su olorgamiento.



Sinembargo al expedirse a Ley de la Propiedad Industrial, desaparecieron los certificados
de invencidn, que en lo sucesivo dejaron de concederse.

El modelo de utilidad.

Los modelos de utilidad son una novedad enlaLeyde la Propiedad Industrial, es
una figura que no habia sido contemplada en las leyes anteriores, sinembargo se conlempla
enla ley vigente en virtud de ser una figura reconocida por la doctrina y la legislacién
extranjera como uno de los componentes de la propiedad industrial.

Segunel articulo 28 de la Ley de la Propiedad Industrial, “se consideran modelos de
utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una
modificacion en su disposicion, canfiguracion, estructura o forma, presente una funcidn
diferenle respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad®,

Los requisitos que debe reunir el modelo de utitidad para ser protegido son la
novedad y la posibilidad de ser industrializado.

El modelo de utilidad se prolege mediante su registro, mismo que tendrd una
duracién de diez afos improrrogables, contados a partirdel momento de la presentacién do
la solicitud de registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

La tramitacion y mantenimiento de los modelos de utilidad, sera regido por las
mismas disposiciones en maleria de patentes, salvo pequenas excepciones.

E! modelo industrial.

Tanto alos modelos industriales como a los dibujos industriales se les conoce bajo
la denominacion de "disefos industriales®, éste criterio es adoptado por la Ley de la
Propiedad Industrial, 1a cual establece en su articulo 32 que los disefos 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 estélica.

Los requisitos que deben reunir los disefios industriales para poder serregistrados
son la novedad y que sean factibles de industrializarse.

De acuerdo a a fraccién Il del articulo 32 de la Ley de la Propiedad Industrial, “los
modelos industriales, estdn consliluidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o
patrén para la fabricacidon de un producto industrial, que le de apariencia especial en cuanto
no implique efeclos técnicos”.

Elmodelo industrial se protege mediante su registro el cuat tendra una vigencia de
quince aiios improrrogables, contados a partir de la fecha de presentacion de Ia solicitud
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El dibujo industrial.

"Eldibujo industrial es una disposicién de lineas o de colores que representan
imagenes que producen un efecto decorativo original. Es un efecto de omamentacion que
da a los objelos un caracler nuevo y especifico” ®

La Ley de la Propiedad Industrial, en la fraccion ! del articulo 32 define a los
dibujos industriales, de la forma que sigue: "son toda combinacion de figuras, lineas o
colores que se incorporan a un producto industrial con fines de omamentacion y que le den
un aspecto peculiar y propio™.

Eldibujo industrial se protege bajo los mismos términos del modelo industrial, es
decir, mediante su registro, el cual tiene una duracién de quince afios improrrogables,

® RANGEL Medina, David, ob. cil. p. 43.




12

contados a partir e la fecha de presentacion de la solicitud ante el Instituto Mexicano dela
Propiedad Industrial.

| A.- Derechos conexos a las creaciones intelectuales nuevas.

El secreto industrial.

Conslantemente, en el desarrollo de las actividades de produccion y distribucidn de
bienes y servicios, las empresas generan conocimientos propios, que econdmicamente les
son valiosos y les permiten sobresalir sobre sus competidores. Estainformacion suele ser
fundamental para las emptesas que la poseen, envirtud de que representa una ventaja ante
otras empresas. Por ello adoptan medidas para evitar la divulgacién de dicha informacion
haclia olras empresas; se trata de informacion que constituye un secrelo de la empresa.

La Ley de la Propiedad Industrial establece lo que se enliende por los secretos
industriales, "toda informacion de aplicacidn industrial o comercial que guarde una persona
fisica o moral con caracter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja
competitiva o econdémica frente a terceros en la realizacidn de actividades econdmicas 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 constiluido por todo conocimiento teservado sobre ideas,
productos o procedimientos industriales que el empresano por su valor competitivo para la
empresa desea mantener oculto.

Lainformacion materia del secreto industnal, debera de constar en documentos,
medios electrénicos o magnéticos, discos 6pticos, microfilme, peticulas o en medios
similares.

Respecto al secrelo industrialla ley no prevé medio de proteccion alguno, de lo cual
se desprende que no hay necesidad de regisirario.
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Las variedades vegelales.

Lavariedad vegetal es la subdivision de una especie vegetal que incluye a un grupo
de Individuos con caracteristicas 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 de Variedades Vegetales, la cual fue publicada en el Diario
Oficial de 1a Federacion el 25 de octubre de 1996. La autoridad encargada de aplicar
administrativamente la Ley de Variedades Vegelales es la Secrelaria de Agricullura,
Ganaderia y Desarrollo Rural.

Elobjetode laLey de Variedades Vegelales es proteger a la persona que obluvouna
variedad vegetal que sea nueva, dislinta, estable y homogénea.

La Ley de Variedades Vegetales brinda proteccion a toda persona fisica o moral que
oblenga o desarrolle una variedad vegetal. El titular del derecho recibe el nombre de
obtentor.

Las variedades vegetales son protegidas mediante la expedicion de un documento
denominado titulo de obtentor, el cual es el documento expedido por la Secretaria de
Agricultura, Ganaderia y Desarollo Rural, a través del Registro Nacional de Variedades
Vegetales.

Obtentor es la persona fisica o moral que mediante un proceso de mejoramiento
haya obtenido o desarollado una variedad. Para que la variedad vegetal seaobjeto de
proteccion mediante eltitulo de obtentor, la misma debe ser nueva, es decir debe poseer
una o mas caracteristicas, 0 una combinacion de éstas, que no posean las vanedades ya
exislentes de esa especie vegelal; sin embargo no basta la novedad de la variedad, se
requiere ademas que dicha variedad sea distinta, homogénea y estable.
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Como ya ha quedado asentado las variedades vegelales se protegen mediante el
titulo de obtentor, el cual tendrd una duracion de 18 afios para especies perennes y sus
portainjertos y de 15 afos para las especies que no estén incluidas dentro de las anteriores.

Trazado de circuilos integrados.

Los circuitos integrados son inventos que tienen que ver con la industria electrénica,
en el caso de nuestro pals, son regulados porla Ley de la Propiedad Industrial, pero noen el
capilulo de patentes; en la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial, en el afio de 1994 se
adiciond el titulo quinto bis mismo que regula lo relativo a los circuitos integrados.

Un circuito es una conexion electronica de dos o mas elementos electronicos, el
circuito inlegrado, es un componente electronico que fonma una de las partes de un aparato
electronico. Se usan por ejemplo en relojes, televisores, radios, elc.

Elarticulo 178 bis 1 fraccion | de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que se
considera como circuito integrado "un producto, en su forma final o en una lorma
intenmedia, en el que los elemenlos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo,
y alguna o lodas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo o de la superficie
de una pieza de material semiconductor, y que esté destinado a realizar una funcion
electrénica.”

Los circuitos integrados se protegen mediante suregistro ante el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial y la duracién de dicho registro es de 10 aios imprommogables,
contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud de registro.

I1.- Signos distintivos.

Marca.
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La marca es el signo dislintivo del que se valen los industriales, productores,
comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus producios o servicios de los de
sus competidores.

La Ley de la Propiedad Industrial en su articulo 88 eslablece que se entiende por
marca lodo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o
clase en elmercado. De dicha definicion se desprende una clasificacion 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 tituar consigue que sus clientes distingan sus productos o
servicios de los de sus competidores; por ello la marca constituye una garantia para el
cliente respecto de los produclos o servicios que adquiere.

Las marcas pueden ser constituidas por denominaciones o figuras visibles
suficientemente distinlivas, susceplibles de identificar los productos o servicios aque se
apliquen, por formas tridimensionales, nombres comerciales, denominaciones o razones
sociales y el nombre propio de una persona fisica.

Elderecho al uso exclusivo de una marca se adquiere mediante su registro ante al
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual liene una vigencia de 10 afios,
contados a partir de !a fecha de presentacion de la solicitud ante el Instituto y dicho plazo es
susceplible de renovarse.

Nombre Comercial.

El nombre comercial es el signo distintivo que tiene por objeto identificar un
establecimiento o negociacidon comercial para diferenciarlos de otros establecimientos o
negociaciones dedicados al mismo giro mercantil.
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"El nombre comercial comesponde al signo distintivo que se utiliza para identificar
la empresa de una persona fisica o juridica, de las demas que tienen la misma o similar
actividad industrial o mercantil.”

Elnombre comercial sirve para distinguir establecimientos o negociaciones de otras
que tengan la misma actividad.

Este signo distintivo para su proteccién legal no requiere de registro, lo que da
nacimiento al derecho de su uso exclusivo es precisamente su uso.

La proteccion del nombre comercial abarca la zona geografica de la clientela
efectiva de la empresa o establecimiento a que se aplique el nombre comercial, ydicha
proteccion se extendera a toda la Republica si exisle difusion masiva y constante a nivel
nacional del nombre comercial.

Como el nombre comercial no se registra, aquel que o este usando puede solicitar 1a
publicacion del mismo en la Gaceta del Instituto Mexicano de fa Propiedad Industrial. Los
electos de la publicacion del nombre comercial en la Gaceta del Instiluto, tendrinuna
vigencia de 10 afos, contados a partir de la fecha de presentacién de la solicitud ante et
propio Instituto, susceptibles de renovarse.

La publicacién del nombre comercial puede considerarse como un documento

bdsico para ejercitar accidén contra un tercero que sin el consentimiento del titular del
nombre comercial lo utilice.

Aviso Comercial.

£l aviso comercial consiste en eltexto publicitario acerca de un producto, servicio o
establecimiento comercial.

7 RANGEL Medina, David. Ob. Cit. p. 82.
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LaLey dela Propiedad Industrial establece que "se considera aviso comercial alas
frases u oraciones que tengan por objelo anunciar al publico establecimientos o
negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para
distinguirlos de los de su especie.” (articulo 100).

Elaviso comercial, puede considerarse como el medio para llamar la atencién hacia
un establecimiento o hacia algun produclo o servicio, con el objeto de allegarse de clientela.

Aviso comercial es un sindnimo de anuncio comercial, y en este caso 1a proteccion
recae sobre el lema o frase que le esta dando publicidad al nombre comercial.

Elaviso comercial se prolege mediante su registro ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, y dicho registro tiene una vigencia de diez aiios, contados a partir de
la fecha de presentacion de la solicitud, susceplibles de ser renovados por periodos de la
misma duracién.

Denominacién de Origen.

Ladenominacion de origen esta constituida por el nombre de un lugar de la tierra
que sirve para identificar un producto que se elabora en ese lugar geografico.

“La denominacion de origen es el signo distintivo consistente en el nombre de un
lugar geografico con el que se identifican las mercancias que tienen similares propiedades
derivadas de los elementos naturales propios de dicha region geografica, como dima, liera
y agua, asi como de latécnica, destreza, habilikdad y tradicion artesanal de quienes habitan
la propia region, para producirlas® ®

También se define la denominacion de origen como aquellos nombres de lugaro de
region que se aplican legalmente a un producto, agricola, natural o fabricado, y que denotan
una calidad especial de la mercaderia, por una combinacion particular de los elementos
presentes en esa circunscripcion temitorial, tal como las cualidades del tentitorio, el ingenio

® RANGEL Medina, David. Ob. Cit p. 86
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de los habitantes que crean métodos peculiares de manufactura, u otras, que dan reputacion
Unica al producto.?

De los anteriores conceptos, se desprende que et producto a identificar por una
denominacion de origen debe reunir cualidades que proviene de dos faclores:

a).- Un faclor de orden nalural, y

b).- Un factor humano, que se traduce en la técnica, que solo se desarrolla y se realiza por
los conocimientos que tienen los habitantes de esa region, y que han adquirido por
aprendizaje hereditario de generacion en generacion.

La denominacion de origen nace mediante la declaracidn general de proteccion que
realiza el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de oficio o a peticion de parie; y la
vigencia de dicha declaracion de proteccion es indefinida, es decir, la misma estara
determinada por la subsistencia de las condiciones que la molivaron.

Eltitular de fa denominacién de origen es el Estado Mexicano. y para poder usarla,
es necesario contar con autorizacion otorgada por el Instituto Mexicano de 1a Propiedad
Industrial, mismo que concedera untitulo o registro de usuario aulorizado, el cual tendra
una vigencia de diez anos susceptibles de ser renovados.

Es importante senalar que el solicitante del registio de usuario autorizado debera

tener su establecimiento dentro de la demarcacion territorial que abarque la denominacion
de origen.

1il.- Transferencia de Tecnologia.

Unade las caracleristicas de latecnologia es su transmisibifidad, es decir, que elque
la posee puede transferirla a otras personas; y esta caracteristica de latecnologiata ha

? SEPULVEDA. César; “El sistema Mexicano de Propiedad industrial™, Ed Pormia; 2*. ed ; México,
1981; p. 159.
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convertido en un objeto de comercio, en una mercancia y como tal se verxie y se compra en
el mercado.

Larelacion de la propiedad industrial con la transferencia de tecnologia es evidente,
al respecto Jaime Alvarez Soberanis manifiesta que "el sistema de la propiedad industrial se
inventa con el propdsito de proteger las invenciones recompensando alinventor y de esta
suerte promoverias para beneficio de la comunidad. En ese sentido, desde su ongen se nos
presenta estrechamente vinculado al desarrollo tecnolégico.”*°

Sibien es cierto que la Ley de la Propiedad Industrial no establece una regulacion
especificade la transferencia de {ecnologia, el contenido de algunos ariculos de laley son
referentes a la transferencia de tecnologia. Por ejemplo en el articulo 2° fraccion Il se
establece que uno de los objetivos de la ley es promover y fomentar la actividad inventiva
de aplicacion industrial, las mejoras técnicas y la difusion de conocimientos tecnoldgicos
dentro de los sectores productivos.

Otra situacion que nos pemite establecer que la transferencia de tecnologia tiene
relacion con la propiedad industrial, es lo que se establece en el articulo 6° fraccion | de la
ley, mismo que faculta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para coordinarse
con la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial y con olras Instituciones publicas o
privadas, que tengan por abjeto el fomento y proteccion de los derechos de propiedad
industrial, la transferencia de tecnologia, €l estudio y promocion del desarrollo tecnoldgico,
lainnovacién, la diferenciacion de productos, asi como praporcionar fa informacion y la
cooperacion técnica que le sea requerida por las autoridades competentes.

La fraccion Il del mismo articulo 6° faculta al Inslituto Mexicano de la Propiedad
Industrial para propiciar la participacion del sector industrial en el desarmollo y aplicacion
de tecnologias que incrementen la calidad, competitividad y productividad del mismo, asi
como realizar investigaciones sobre el avance y aplicacion de la tecnologia industrial
nacional e inlernacional y su incidencia en efcumplimiento de tales objetivos, y proponer
politicas para fomenlar su desarrollo.

'® ALVAREZ Soberanis, Jaime; “Regulacidn Juridica de la transferencia de tecnologia®; Ed Potria;
México, 1979; p. 37.




Por su parte la fraccién Xil del citado articulo 6° faculta al [nstituto Mexicano de la
Propiedad Industrial para impulsar la transferencia de tecnologia.

"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 inteleclual. En cambio, las disposiciones que regulan el traspaso de
tecnologia estan inspiradas en el propésito de proteger al usuario de esos derechos ensus
relaciones con el duefio de patentes o de marcas o de tecnologia en general y en ef de
impedir desequilibrios en la economia del pais receptor con motivo del pago de regalias al
extranjero. También prelenden evitar que por la carga econdmica que implica dicho pago,
se aumente el costo de los productos y servicios.™"'

Por lo anterior se puede afirmar que la transferencia de tecnologia, mantiene una
amplia refacién con las instituciones de la propiedad industrial.

IV.- Represion de la competencia desleal.

Por competencia desleal debemos de entender aquellos actos contrarios a las
pricticas honestas. La competencia desleal implica una serie de actos indebidos de los que
se valen los comerciantes, industriales o prestadores de servicios para oblener ventajas
sobre sus competidores, y dichos actos lesionan los intereses de los compelidores y de los
consumidores.

Envirtud de que los actos de competencia desleal son indebidos, deshonestos y por
ende lesionan alos competidores y ala clientela, dichos actos deben ser combatidos, lo cual
ocurre mediante 1a represidn a la comipetencia desteal. Por medio de las normas relativas a
la represion de la competencia desleal el empresario, comerciante o prestador de servicios
pueden defenderse de los actos realizados por sus competidores tendientes a falsear o crear
confusion sobre sus aclividades.

"' RANGEL Medina, David; Op. Cit.; p. 106.
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La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, sefiala que larepresionde la
competencia desleal va contra los actos o practicas, en el ejercicio del comercio o los
negocios, que son contrarios a los usos honrados, principalmenle contra:

- a).- Los aclos que puedan causar una confusion con los productos o servicios, o la
actividad industrial o comercial de una empresa;

- b).- las alegaciones falsas que tiendan a desacreditar los productos o servicios, 0 la
actividad industrial o comercial de una empresa;

- ¢).- las indicaciones o alegaciones susceptibles de inducir al puablico a error, en
paricular sobre el proceso de fabricacion de un producto, o sobre la calidad, cantidad u
olras caracteristicas de los productos o servicios;

- d).- los aclos relativos ala adquisicion ilicita, la divulgacién o la utilizacidn de secretos
comerciales;

- @).- los aclos que causen una dilucion o cualquier ofro perjuicio al poder distintivo de
otra marca o que permitan aprovecharse indebidamente del activo intangible o de fa
reputacion de otra empresa.'*

La represion de la competencia desleal se vincula con la propiedad industnal en virtud

de que la accion contra la competencia desleal va encaminada a reprimir los actos que
perjudiquen a terceros en maleria de propiedad industrial.

2.- Los derechos de aulor.

*? Organizacién Mundial de la Propiedad Intetectual; informacion obtenida via Internet, direccidn
wwwv.ompi.com



Los derechos de autor suelen definirse como el conjunto de premogalivas que las
leyes reconocen a los creadores de obras intelectuales, extemadas por cualquier medio de
comunicacion idéneo.

Ellicenciado José Luis Caballero Leal seiala que debemos definir al derecho de
autor como la facultad exclusiva que el creador intelectual tiene para explotar
temporalmente, por si o por terceros, las obras de su autoria (facultad de orden
patrimonial), y en la de ser reconocido siempre como autor de lales obras (facultad de orden
moral), con todas las prerrogativas inherentes a dicho reconocimiento."

"Lo que se protege a través del derecho de autor son creaciones producto de una
actividad intelectual. Para que una obra producto de la inteligencia sea protegida debe
reunir dos requisitos;

a) que la obra sea original, y
b) que la obra se exteriorice por algin medio.

En un documento expedido por la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual, se establece que se suele definir el objeto del derecho de autor como las obras
literarias y artisticas, es decir, creaciones originales en los campos de fa literatura y de las
artes. Esas obras pueden expresarse por medio de palabras, simbolos, musica, ilustraciones,
objetos lridimensionales, o sus combinaciones.

Sin embargo hay obras que no son creaciones intelectuales, que no crean nada y no
obstante se protegen por el derecho de autor, son protegidas por los derechos conexos a los
de aulor, como ejemplo de lo anterior tenemos los derechos de los interpretes, de los
ejecutantes, de los actores, efc.

Una particulandad de los derechos de autor s que son un conjunto de prerrogativas
en un doble aspecto, el aspecto moral y el aspecto patrimonial.

Y CABALLERO Leal, José Luis; "Ponencia que presentd en el primer congresa de derecho civi®;
28 de noviembre de 1986.




Elaspecto moral es el vinculo estrecho que se establece enlre el aulory suobra,
permite al autor salvaguardar sus intereses morales; esta integrado por un conjunio de
facultades inmateriales que tiene el autor sobre su obra.

Se caracteriza la fase moral del derecho de autor por ser perpetuo, imenunciable,
imprescriptible e inalienable.

Elaspecto patrimonial o econdmico, consiste enla retribucién que le corresponde al
autor con motivo de la explotacion, ejecucion o uso de su obra, con fines lucralivos;, y se
caracteriza por ser temporal, renunciable, prescriplible y enajenable.

Los derechos de autor son regulados por la Ley Federal del Derechos de Autor, y la
autoridad encargada de aplicarla es el Instituto Nacional de Derechos de Autor. La Ley
Federal de Derechos de Autor se publico en el Diario Oficial de la Federacién el 24 de
diciembre de 1994, misma que derog6 a fa Ley Federal de Derechos de Autor de 29 de
diciembre de 1956.

La ley vigente en maleria de derechos de autor, dedica el capitulo I a la
reglamentacion especifica de los derechos de 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 todo creador de obras literarias y artisticas previstas en el articulo 13
de la ley, en virtud del cual se otorga su proteccion para que el autor goce de prerrogativas
y privilegios exclusivos de cardcter personal y patrimonial; entendiéndose por autor la
persona fisica que ha creado una obra literaria y artistica.

Elarticulo 13 de la Ley Federa! de Derechos de Autor establece que la proteccion a
los derechos de autor se confieren con respecto de las obras cuyas caracteristicas
correspondan a cualesquiera de las ramas siguientes:

- Literarias

- Musical, con o sin letra
- Dramatica

- Danza
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- Piclorica o de dibujo
.= Escultérica o de caracler plastico
- Caricalura e historieta
- Arquitectonica
- Cinematografica y demas audiovisuales
- Programas de radio y lelevision
- Programas de cémputo
- Fotografica
- Obras de arte aplicado que incluyen el disefio grafico o lextil, y de compilacion,
integrada por las colecciones de obras tales como:
Enciclopedias
Antologlas
Base de datos
]
que por su seleccion o la disposicidn de su contenido o materias, constituyanuna
creacion intelectual.

Sin embargo, esta enumeracion desde luego, no es limitativa, sino simplemente
enunciativa, ya que el tltimo inciso del articulo que se analiza establece que seran
protegidas las demds obras que por analogia puedan considerarse obras literarias o
artisticas, las cuales serdn incluidas en fa rama que les sea mas afin a su naturaleza.

También corresponden a este tipo de obras, segunia fraccidn Vill del articulo 14 de
la Ley Federal de Derechos de Autor:

- Las concordancias

- Interpretaciones

- Estudios comparalivos

- Anotaciones

- Comenlarios y

- Otros trabajos similares que entraien, por parte de su autor la creacidn de unaobra
original

Asimismo, pertenecen a este tipo de obras segun la fraccidn (X:




- La forma de expresion de las nolicias

Por tllimo, pertenecen a este tipo de obras, segun lo dispuesto por el articulo 15de
la Ley Federal de Derechos:

- Las obras literarias y artisticas publicadas en periddicos o revistas, o:
- Transmitidas por radio

- Transmitidas por television

- Transmitidas por otros medios.

Existe otro lipo de obras que son protegidas por derechos conexos o derechos
vecinos a los derechos de autor, dichos derechos son regulados por el capitulo Vdela Ley
Federal de Derechos, siendo las obras que gozan de este tipo de prerrogativas:

- Los artistas, intérpreles o ejecutantes
- Los editores de libros

- Los productores de fonogramas

- Los productores de videogramas

- Los organismos de radiodifusion

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, parafrasis, compilaciones, colecciones, y transformaciones de
obras literarias o artisticas, serdn protegidas en lo que tengan de originales, pudiendo ser
explotadas silienen la autorizacion deltitular de los derechos patrimoniales sobre la obra
originaria.

Elarticulo 173 de laLey establece la reserva de derechos, consistentes en el derecho
aluso exclusivo de titulos, nombres, denominaciones, caracteristicas fisicas y psicolégicas

distintivas que se apliquen a:

Publicaciones periddicas



Difusiones periddicas

Personajes humanos de caracterizacion, o ficticios o simbélicos
Personajes o grupos dedicados a actividades artisticas
Promociones publicitarias.

Por tiltimo con relacion a la duracion de los derechos de autor, segtin el articulo 29
de laley, los derechos tendran una vigencia:

|.- La vida del autor y a parlir de su muerte, selenta y cinco afios nas;

Il.- Setenta y cinco afios después de divulgadas las obras postumas, asi comolas
obras hechas al servicio oficial.

Transcurridos dichos términos, las obras pasaran al dominio publico.
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CAPITULO SEGUNDO
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LA LEGISLACION SOBRE PATENTES.

Antes de pasar al estudio de la legislacion mexicana que ha estado vigente en
materia de patenles, resulta conveniente analizar ef fundamento que han brindado las
constiluciones que han regido en el derecho mexicano, a dicha legislacion.

Dichas constituciones han sido sicmpre la ley maxima del Pais, teniendo un nivel de
supraordenacién con respecto de las demas leyes, provocando conello, la creacion de
ordenamientos legales que las mismas constituciones en sumomento han legitimado.

1.- Constitucion Federa! de los Estados Unidos Mexicanos de 1824.

Elarticulo de 50 fraccion Il de esta constitucion, facultaba al Congreso General para
asegurar derechos exclusivos por tiempo limitado a los inventores, perfeccionadores o
introduclores de algiin ramo industrial por sus inventos, perfecciones o nuevas
introducciones.

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

Il.- Fomentar la prosperidad general, decretando la apertura de caminos y canales o
sumejora, sinimpedir a'los Estados la apertura o mejora de los suyos, estableciendo
postas y correos, y asegurando por liempo limilado a los inventores,
perfeccionadores o introductores de algun ramo de industria, derechos exclusivos
por sus respectivos inventos, perfecciones o nuevas introducciones.

Las resoluciones del congreso general, tnicamente podrian ser leyes o decrelos, tal
y como se desprende del articulo 47 de la constitucion de 1824.




Delo anterior se desprende que el Congreso General, tenia la facullad para expedir
leyes o decretos con el objeto de asegurar derechos exclusivos por tiempo limitado alos
inventores, por sus invenlos.

A la luz de esta constitucion, fue expedida la Ley de 7 de mayo de 1832 sobre
privilegios exclusivos a los inventores o perfeccionadores de algun ramo industrial, que fue
la segunda ley que rigid en nuestro pais en materia de patentes de invencion.

2.- Bases y Leyes Constitucionales de la Republica Mexicana de 1836.

Las bases constitucionales de 1836, no propusieron un reforma respecloala
formacion de nuevas leyes, dicha prerrogativa seguia perteneciendo al Congreso General.

La conslilucidn de 1836, facultaba al Presidente de la Republica para conceder, de
acuerdo con el Consejo, privilegios exclusivos en los téminos que establezcan las leyes.

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

Respeclo a esla constitucion es importanie mencionar que el aticulo 28 de la
misma, es el antecedente del articulo 28 de la constitucidn vigente en nuestro pais, yera el
unico articulo en dicha constitucion que se referia a los privilegios que se concedianalos
invenlores.

Dicho articulo prohibia los monopolios con excepcion de los que ahl se
mencionaban:

ARTICULO 28: "No habra monopolios, ni estancos de ninguna clase, ni
prohibiciones & titulo de proteccion a la industria. Esceptuanse unicamenle, los
relativos a la acuiacidon de moneda, a los comeos y a los privilegios que, por tiempo
limitado, conceda la ley a los inventores 6 perfeccionadores de alguna mejora®.




El articulo 72 fraccidon XXX de la constitucion de 1857 establecia la facultad del
congreso para expedir todas las leyes que fueran necesarias para hacer efectivas las
facultades que les conferia la constitucién a los poderes de la Union.

4.- Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. (articulos 28,
73 fraccion XXIX-F y 89).

La constitucidn de 1917 esla que se encuentra vigente en nuestro pais, por ende es
la que nos rige, es el fundamento de la legislacion vigente en maleria de patentes.

Por ser la Constitucion que actualmente se encuentra vigente en nuestro pals,
sirviendo de fundamento a la legislacion en materia de patentes, haremos mencion de los
articulos constitucionales que guardan relacidn condicha legistacion, haciéndose referencia
a los antecedentes constitucionales e historicos que dieron origen a los articulos que se
analizan,

ARTICULO 28.

Elprimer parrafo del articulo 28 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos establece que en los Estados Unidos Mexicanos no habra monopolios, ni
prohibiciones a titulo de proteccion a la industria, exceptuandose los que ahi mismo se
sefalany los privilegios que por determinado tiempo se conceden a los que para, parael
uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores o perfeccionadores:

ARTICULO 28: "En los Estados Unidos Mexicanos no habra monopolios, ni
estancos de ninguna clase; ni exencion de impuestos; ni prohibiciones a titulo de
proteccion a la industria; exceptuandose Unicamente los relativos a la acuiacion de
moneda, a los correos, telégrafos y radiotelegrafia, ala emision de billetes por
medio de un solo banco que controlara el Gobiemo Federal, y a los privilegios que
por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la reproduccion de




sus obras, y a los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se olorguen a los
Inventores y perfeccionadores de alguna mejora”.

El anterior no es eltexto completo del articulo 28 constituciona!, pero si es la parte
del mismo que tiene relacidn directa con el lema que estamos analizando.

El articulo 28 constitucional se refiere a las patentes de invencién como un
privilegio que se olorga a los descubridores o inventores, en este senlido la patente resuita
untitulo que garanliza la exclusividad de ciertos derechos del inventor y que es olorgado
por el Estado. Asimismo como ya se menciond, en nuestro pais siempie se ha considerado a
la patente como un monopolio de explotacidn de la industria o arte a que el invento se
refiere,

Respecto a esle articulo Constilucional, el tratadista Ruperto Patifo Manfer,
eslablece que en la versidn actual del mismo se pueden distinguir dos partes
fundamentales:**

La primera parie contiene una prohibicion general respecto de la existencia de
monopolios, praclicas monopolicas, eslancos, exenciones de impuestos y aquellas
prohibiciones que se eslablezcan a titulo de proteccion a la industria.

Estas prohibiciones no son absolutas, ya que en el propio texto constitucional se
incorporantres grupos de excepciones que no se consideran monopalios, no obstante de
lratarse de aclividades que pudieran considerarse con ta! caracter desde un punto de vista
econdmico. Los tres grupos de excepciones son:

Las funciones que ejerza el Estado de manera exclusiva en las actividades
econdmicas, que el propio precepto califica como areas estratégicas.

Las asociaciones de trabajadores forrnadas para proteger sus propios intereses y las
asociaciones o sociedades cooperativas de productores que en defensade susintereses o del

" PATINO Manfer, Ruperio “Comentano al atticulo 28 de fa Constitucdn”, publicado en la obra
Derechos del Pueblo Mexicano, Méx«co a travées de sus Constituciones®, Editado por la XLVi
Legislatura de la Camara de Diputados; Talleres Graficos de la Nacion, 2* ed. Tomo V., México
1994; pags 12y 13.
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interés general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales
olindustriales que sean la principal fuente de riqueza de laregion en que se produzca oque
no sean articulos de primera necesidad.

Eltercer grupo de excepciones es el que se refiere a los privilegios que por tiempo
determinado se concedan alos autores y perfeccionadores de mejoras, para el uso exclusivo
de sus inventos, constituyendo asi ko que en el sistema juridico mexicano se conoce como
propiedad intelectual.

La segunda parte de este articulo esta orientada a apoyar el mandato constitucional
contenido en los articulos identificados como integrantes del capitulo econémico,
expresado enla detenminacion de que el Estado se desempefie como rector del desamolio
econdmico buscando la proteccion delinterés social y de los consumidores en general.

4

Como antecedentes constilucionales e historicos de la parte del articulo 28 que

eslamos analizando, encontramos los siguientes:

Primer antecedente: Articulo 172 fraccion 1X y 335, inciso quinto de la Constitucion
Politica de la Monarquia Espaiiola, promulgada en Cadiz el 19 de marzo de 1812.

ARTICULO 172. Las reslricciones de 1a auloridad del rey son las siguientes:
1X. No puede el rey conceder privilegio exclusivo a personas ni corporacion alkjuna.
ARTICULO 335. Tocara a eslas diputaciones (provinciales):

V.- Promover la educacion 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: Ariculo 35 fraccion VI, del auto del vote particular de la
minoria de la Comision Constituyente de 1842, fechado en la ciudad de México el 26 de
agosto del mismo aio.
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ARTICULO 335. Toca exclusivamente a! Congreso General:

VI.- Dictar leyes sobre negocios eclesidslicos, libertad de imprenta, propiedad
literaria, privilegios exclusivos alos descubridores o perfeccionadores de algin arte
uoficio, sistema de monedas, pesos y medidas, naluralizacion, adquisicion de
blenes raices por extranjeros, colonizaciony delitos contrala independencia y forma
de gobiemo; arreglarel comercio de la Republica con el extranjero, y de los estados
enlre sl fijar el valory uso del pape! sellado; arreglar uniformemente en toda la
Republica los derechos de amonedacion; establecer postas y correos, y conceder
amnistias e indultos generales en los delitos amiba mencionados, y en los que sean
de conocimiento de la Suprema Corle.

Tercer antecedenie: Articulos 13 fraccion IV y 70 fraccion XX, del segundo
proyecto de la Conslitucion Politica de la Republica Mexicana, fechado en la ciudad de
México el 2 de noviembre de 1842,

ARTICULO 13. La Constitucion reconoce en todos los hombre los derechos
nalurales de libertad, igualdad, seguridad y propiedad olomandoles en consecuencia,
las siguientes garantias:

IV.- Queda prohibido todo privilegio para ejercer exclusivamenle cualquier género
delaindustria o comercio, a excepcion de los establecidos o que sc establecierena
favor de los autores, introduclores o perdeccionadores de algin arte u oficio.

ARTICULO 70. Corresponde exclusivamente al Congreso Nacional:

XX.- Conceder conforme a las leyes privilegios exclusivos por un tiempo que no
exceda de 10 afios, a inventores, introductores o perfeccionadores de alguna
industria (il atoda la nacidn, oyendo previamente a la mayoria delas Asambleas de
los Departamentos, y tomado en consideracion el perjuicio que pueda resultar a
algunos.




Cuarto antecedente: Articulo 87, fraccion XXVII, de las Bases Organicas de la
Republica Mexicana, acordadas por la honorable Junta Legislativa establecida conforme a
los decretos de 19 y 23 de diciembre de 1842, sancionados por el Supremo Gabiemno
Provisional con ameglo a los mismos decretos el dia 12 de junio de 1843 y publicadas por
bando nacional el dia 14 del mismo mes y afio.

ARTICULO 87. Corresponde al Presidente de la Repablica:

XXVI1.- Conceder privifegios exclusivos conforme a las leyes, alos inventores,
introductores o perfeccionadores de algin arte o industria Gtil a la nacién.

Quinto antecedente: Articulo 68 del Estatuto Organico Provisional de la Reptiblica
Mexicana, dado en el palacio nacional de México el 15 de mayo de 1856.

ARTICULO 68. No habré otros privilegios para el uso y aprovechamiento de la
propiedad, que los que se concedan, segun las leyes, por tiempo detenminado, alos
inventores y perfeccionadores de algun ramo de la industria, y alos autores de obras
literarias o artisticas. A los introductores solo se podra conceder privilegio exclusivo
por el gobiemo general, cuando la introduccidn sea relativa a procedimientos de la
industria que no hayan caido en el extranjero en el dominio ptblico, y siempre que
el introductor sea el mismo inventor.

Sexto antecedente: La comunicacion de José Maria Lafragua alos gobiemos delos
estados con la que les remile el Estatuto Organico Provisional de la Republica Mexicana,
fechada en la ciudad de México el 20 de mayo de 1856.

Octavo pamafo. La parte conducente. En esta seccion (de Garantias Individuales)...
se prohiben todos los monopolios, las distinciones, los privilegios perjudiciales, las
penas degradantes y los préstamos forzosos...

Séptimo antecedente: Articulo 17 del proyecto de Constitucion Politica de la
Reptiblica Mexicana, fechado en la ciudad de México el 16 de junio de 1856.




ARTICULQ 17. Lalibertad de ejercer cualquier género de la induslria, comercio o
trabajo que sea Util y honesto, no puede ser coartada por la ley, ni por la autoridad,
ni por ofros particulares; a titulo de propietarics. Excepluandose los casos de
privilegio exclusivo concedido conforme a las leyes, a los invenlores,
perfeccionadores o introductores de alguna mejora.

Octavo antecedente: Articulo 28 de la Constitucion Polilica de la Republica
Mexicana, sancionada por el Congreso General Constituyente el 5 de febrero de 1857.

ARTICULO 28. No habra monopolios, ni estancos de ninguna clase, ni
prohibiciones a titulo de proteccion a la indusltria. Exceptuandose tinicamente los
relativos a la acuiacion de moneda, a los correos y a los privilegios que, por tiempo
limitado, conceda la ley a los inventores o perfeccionadores de alguna mejora.

Noveno antecedente: Ley de patentes de invencion o perfeccionamiento, decreto
expedido el 7 junio de 1890.

“El presidente de la Republica ha servido dirigirme el decreto que sigue:

“Porfirio Diaz, presidente constitucional de los E stados Unidos Mexicanos, a sus
habitantes sabed:

"Que el Congreso de la Unidn ha tenido a bien decretar lo siguiente:

“El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decrela ;

AR'i'ICULO 1°.- Todo mexicano o extranjero, inventor o petfeccionador de alguna
induslria o arte o de objetos a ellas destinados, tiene derecho en virtud de lo que
dispone el articulo 28 de la Conslitucidn, a fa explotacion exclusiva de ellos durante

en cierto nimero de aos bajo las reglas y condiciones que se previenen en esta ley.

Para adquirir este derecho se necesila tener una patenle de invencién o
perfeccionamiento.




Décimo antecedente: Arliculo 28 del proyecto de Constitucion de el primer jefe
Carranza, fechado en la ciudad de Querélaro el 1° de diciembre de 1916.

ARTICULO 28. Enla Republica Mexicana no habra monopolios ni estancos de
ninguna clase, ni exencionde impuestos, ni prohibiciones a lilulo de proteccionala
industria, exceptuandose Unicamente los reativos a 1a acufiacion de moneda, alos
coneos, telégrafos, radiotelegrafia, y alos privilegios que por determinado tiempo
se concederan a los autores y artistas para la reproduccion de sus obras, y a los
inventores y perfeccionadores de alguna mejora, para el uso exclusivo de sus
inventos.

En consecuencia, la ley castigard severamente, y las autordades perseguiran con
eficacia, loda concentracion o acaparamiento en una o pocas manos de articulos de
consumo necesario, con el objeto de obtener el alza de los precios; todo aclo o
procedimiento que evite o lienda a evitar la libre concurrencia enla produccion,
industria o comercio, o servicios al publico; todo acuerdo o combinacién de
cualquier manera que se haga, de productores, industriales, comerciantes y
empresarios de trasportes o de algun otro servicio, para evitar fa compelencia entre
si yobligar a los consumidores a pagar precios exagerados; y en general atodo lo
que constiluya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas
determinadas y con perjuicio del publico en general o de determinada clase sodial.

Décimo primer antecedente: Articulo 5° de 1a Ley Federal de Competencia
Econdmica:

ARTICULO 5°. No constituyen monopolios {as asociaciones de trabajadores
constituidas conforme a la legislacion de la maleria para proteger sus propios
intereses.

Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se
concedan a los autores y artistas para la produccion de sus obras ylos que para el
uso exclusivo de sus inventos, se otorguena los inventores y perfeccionadores de
alguna mejora.




ARTICULO 73, FRACCION XXIX-F,

Por lo que respecta al articulo 73 constitucional, establece las facultades de!
Congresode laUnidn, y enlafraccion XXIX-F lo faculta para expedir leyes tendientes ala
promocion de la transferencia de tecnologia y la generacion, difusion y aplicacion de los
conocimientos cientificos y tecnoldgicos que requiere el desarrollo nacional.

ARTICULO 73: El Congreso tiene facullad:

XXIX-F.- Para expedir leyes tendientes a la promocion de la inversion mexicana, la
regulacién de la inversion extranjera, la transferencia de tecnologia y la aplicacion
de los conocimientos cientificos y lecnoldgicos que requieren desarrollo nacional.

La fraccion XXIX-F del articulo 73 de la Conslitucion, anterionnente transcrita, no
hace referencia a las patentes de invencion, sin embargo si hace alusion a una de las partes
integrantes de la propiedad industrial, como lo es la transferencia de tecnologia. Endicho
numeral se faculta al Congreso de la Union para expedir leyes relativas a la promocién de
la transferencia de tecnologia.

Dicho articulo Constitucional no constituye un apoyo para la legislacidn en materia
de patentes, pero si sirve de apoyo para la expedicion de la legislacién de otro componente
de la propiedad industrial, la transferencia de tecnologia.

ARTICULO 89, FRACCION XV.

El otro articulo Constitucional, que constituye un apoyo para la legislacion
mexicana en materia de patentes, es e! aiculo 89, el cual se refiere alas facultades del

Presidente de la Republica, y la fraccion XV del mismo establece:

ARTICULO 89. Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:
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XV.- Conceder privilegios exclusivos por liempo limitado, con arreglo a la ley
respectiva, alos descubridores, inventores o perfeccionadores de algunramo de la
industria.

Como antecedentes de la fraccién XV del articulo 89 de la Constitucion, podemos
mencionar los siguientes:

Primer antecedente; Articulos 171y 172 de la Constitucion Politica de la Monarquia
Espaiiola promulgada en Cadiz e! 19 de marzo de 1812,

ARTICULO 171. Ademds de la prerrogativa que compete al Rey de sancionar las
leyes y promulgarias, le corresponden como principales las facultades siguientes:

SEPTIMA.- Conceder honores y distinciones de toda clase con arreglo alas leyes,
ARTICULO 172. Las restricciones de la autoridad del Rey son las siguientes:

NOVENA.- No puede el Rey conceder privilegio exclusivo a persona ni
corporacion alguna.

Segundo antecedente: Articulos 30 y 31 del Reglamento Provisional Politico del
Imperio Mexicano suscrito en la ciudad de México el 18 de diciembre de 1822,

ARTICULOQ 30. Toca al Emperador:
DECIMOCUARTO: Conceder toda clase de honores y privilegios.
ARTICULO 31. No puede el Emperador:

SEXTO: No puede conceder privilegios exclusivos.




Tercer antecedente: Base cuarla del Plan de la Constitucion Politica de la Nacion
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 fraccién XXXIV de la Cuarta de las Leyes
Constitucionales de la Reptiblica Mexicana, suscritas en la Ciudad de México el 29 de
diclembre de 1836.

XXXIV.- Conceder de acuerdo con el consejo, privilegio exclusivos en los términos
que establezcan las leyes.

Quinto antecedente: Articulo 87 fraccion XXVII de las Bases Organicas de la
Repuiblica Mexicana, acordadas por la Honorable Junta Legislativa establecida conforme a
los decretos de 19 y 23 de diciembre de 1824, sancionadas por el Supremo Gobierno
Provisional con arreglo a los mismos decrelos el dia 12 de junio de 1843 y publicadas por
el Bando Nacional el dia 4 del mismo mes y ann,

ARTICULO 87. Corresponde al Presidente de la Republica:

XXXVII.- Conceder privilegios exclusivos conforme alas leyes, a los inventores,
introductores, o perdeccionadores de algun arte o industria Utif a ta Nacion,

Sexto antecedente: Adicién de la fraccion XVI, al articulo 85 de la Constitucion
Politica de la Republica Mexicana de 1857, el 2 de junio de 1882.

ARTICULO 85. Las facultades y obligaciones del Presidente de la Republica, son
las siguientes:

XVI.- Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado y con a laley respectiva,
a los inventores o perfeccionadores de algun ramo de industria.
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Séptimo antecedente: Articulo 89 fraccién XV del Proyecto de Constitucion de
Venustiano Carranza, fechados en la ciudad de Querétaro el 1° de diciembre de 1916.

ARTICULO 89, Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:

XV.- Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado y con amreglo alas leyes
respectivas, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algiin ramo de industria.

A mijuicio, los articulos 28 y 89 fraccion XV de la Constitucion, que acabamos de
analizar junlo con sus antecedentes, constituyen el principal fundamento de la existencia de
las patenles y de la legistacion que las regula, puesto que dichos preceplos se refieren a
nueslra materia de estudio en lo particular.

Esmenester mencionar que los antecedentes constitucionales e histéricos refendos
anteriormente, fueron reproducidos de 1a obra Derechos del Pueblo Mexicano, México a
través de sus constituciones. '

Por o que respecta al aticulo 73 fraccion XXIX-F, notiene relacion con la materia
de las palentes, pero si se refiere ala transferencia de tecnologia, que constituye uno delos
componentes de la propiedad industrial y en consecuencia dicho numeral constituye un
fundamento para la legislacion de la propiedad industrial.

'* Detechos del Pueblo Mexicano, México a través de sus Constluciones, edtado por la XLVI
Legislatura de la Camara de Diputados; Talleres Graficos de la Nacion; 2*. Edicidn, México 1994,
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CAPITULO TERCERO

REQUISITOS DEL INVENTO PARA SU PATENTABILIDAD.

Se considera que la patente de invencion fue la pimera institucion de la propiedad
industrial que aparece en la historia, su proteccion comesponde ala idea de justicia a favor
delinventor. La patente desde sumisma aparicion 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 reafice una invencion tiene derecho exclusivo de explotar elinvento
en su provecho, dicha explotacidon puede llevarse a cabo por si o por olros con el permiso
del inventor. Este derecho se adquiere mediante el documenlo que olorgue el Estado.

Sin embargo, para que un inventor obtenga la proteccién de su creacion, es
necesario que lamisma reana los requisitos estable.cidos enla Ley para tal efecto, es decir,
no basta con que su creacidn sea nueva, sino que det:en reunirse una serie de requisios que
la ley establece para obtener la proteccion por parte del Estado.

En el sistema juridico mexicano los requisitos de patentabilidad, las obligaciones y
derechos que nacendeltitulo de la patente, asi como las diversas formas de concluir los
derechos que la misma confiere, estdn previstos enla Ley de la Propiedad Industrial de
1991, reformada en 1994,

En el Diario Oficial de la Federacion del 27 de junio de 1991, se publicd lanueva
Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial, misma que entro en vigor el 28 de
junio de 1991. Esta ley fue reformada en 1994, publicandose dichas reformas en el Diario
Oficial de la Federacion del 2 de agosto de 1894. Eltexto de la ley empezo a tener vigencia
el 1° de octubre del mismo afio con el nombre de Ley de la Propiedad Industrial,y es laley
vigente en materia de propiedad industrial en nuestro pais.
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La Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad industrial abrogd a la Ley de
Invenciones y Marcas de 1976.

Enelpresente capitulo se hard referencia a las generalidades de las patentes como
son su definicion, un andlisis de lo que es lainvencion precisamente por ser el objeto de las
patentes. Habré de hacer referencia a los requisitos legales que debe reunir elinvento para
serobjeto de proteccidn mediante la expedicion de la patente; las obligaciones que tiene el
litular de la patente y mencionaré cual es la autoridad facultada para otorgar las patentes.

1.- Concepto de Patente.

Eltérmino “patente”, deriva del participio presente del verbo latino patere (estar
descubierto o manifiesto}, que significa por si solo, “titulo o despacho real para el goce de
un empleo o privilegio™; en este sentido la patente es un documento en elque se da a
conocer la concesion de un derecho determinado.

L.a palabra patente deriva de la expresion latina literae patentae, que eran las cartas
enque sedaba a conocer la concesion de un privilegio, un titulo, un empleo, un monopolio,
llamadas de esta manera porque eran abiertas, expuestas para lodo aquelque quisiera
verlas, a conlrario sensu a las denominadas litterae Clausae, 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 sefialar que la
patente es un documento expedido por el Estado o la Administracion Pablica, para hacer
constar underecho exclusivo de uso de uninvento que debe reunir los requisitos que la ley
consigna, y que dicho derecho es durante un plazo fijo.

Para el maestro David Rangel Medina, la patente es “el documento expedido por el

Estado para hacer constar el derecho exclusivo temporal que una persona fisica o juridica

tiene para explotar a nivel industrial un invento que reina las exigencias legales™'.

'® RANGEL Medina, David. Ob. Cit. p 23.




42

Para Mantilla Molina, la patente es tanto el derecho de aprovecharse con exclusion
de cualquier persona, bien un invento o sus mejoras, bien un modelo industrial, como el
documento que expide el Estado para acredilar tal derecho."’

La organizacién 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 delinventor dutante un plazo fijo, paraimpedir que otras personas produzcan,
ulilicen o vendan el producto patentado, o empleen un métode o un procedimiento
patentado.

La Leyde la Propiedad Industrial no da una definicién de b que es la patente, sin
embargo en el aticulo 9° se establece que la persona fisica que realice una invencion, o su
causahabiente tendrdin el derecho exclusivo de su explotacion en su provecho, por sio por
otros con su consentimiento, y etarticulo 10” de la misma ley establece que dicho derecho
seotorgara a lravés de patentes, de lo cual se deduce que Ia patente es el documento para
hacer constar el derecho exclusivo que tiene una persona fisica para explotar, por sio por
ofros con su consenlimiento un invento.

El derecho exclusivo que concede la patente constituye una excepcion al principio
de libre competencia, la cual se justifica en virtud de la contribucion que hace elinventor al
avance tecnoldgico del pais mediante su esfuerzo intelectual, Es por ello que alo largo de
la historia se ha buscado la forma de conseguir la proteccion para el inventor.

Eldocumentode patente representa la contraprestacion que elinventor recibe por su
creacion. Al respecto Abraham Alegria Martinez establece que no solo representa dicha
conlraprestacion, sino también el vehiculo para difundir sus beneficios a la sociedad,
durante su vigencia y atn después de haber caido en el estado de la técnica."

' MANTILLA Molina, Roberto, “Defecho Mercanti™; Ed Porria, Décimo Novena ed , México. 1979,
113

b ALEGRIA Martinez, Abraham; "La situacion de la propiedad industrial en México y sus posibles

tasullados”; Publicado en la obtva Memoria del primer Seminano sobre Derechos de Autor y

lransferencia de tecnologia celebrado en México en el aho de 1958. México, 1985, p. 77.
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Eltratadista antes mencionado establece que el documento patente representa
importantes ventajas, sobre ofro lipo de literatura cientifico técnica, las cuales sintetiza en:

a).- Dado quela descripcion de la invencion debe exponer cual es suaporie a la
técnicay describir la situacion de los avances en el sector de que se trate, el documento de
patente permite establecer cual es el llamado “estado de la técnica” para un sector
determinado.

b).- Los documentos de patentes constituyen una fuente de primeraimportancia en
maleria de informacidn tecnolégica que podria ser aprovechada por universidades,
instituciones de investigacion y desamolio, empresas industriales, profesionales en maleria
de patenies e inventores, toda vez que en opinidn de expertos en los paises desarrollados
cerca de 80% de la informacion tecnoldgica se encuentra contenida y concentrada en las
patentes de invencion y el restante, en revistas técnicas y publicaciones cientificas. Asi,
estos documentos son fuentes de infomacion sabre lo nuevo, y sobre o que ya se conoce,
es decir, el estado de la técnica.

c).- Los documentos de patenles presentan una estructura y formato normalizado, lo
cual facilita al maximo el almacenamiento de la documentacion y su recuperacion. '

Las patentes de invencidn de acuerdo al articulo 23 de la Ley de la Propiedad
Industrial tienen una vigencia de 20 afos improrrogables, es por esta situacion que en las
definiciones de patente se hace referencia a que el derecho exclusivo que tiene una persona
para explotar su invento es temporal.

Al expirar el plazo que se concedid al titular de la patente, el privilegio se pone a
disposicion del publico en general, cualquier persona interesada puede llevar a cabo la
explotacion del invento, se dice que el invento pasa a ser del dominio publico.

Las patentes son expedidas por el Estado, en nuestro medio la autoridad encargada
de olorgar las patenles de invencion es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

** Ibidem. Pags. 77-78.




2.- Conceplo de invencion.

Como quedd asentado, el estudio de las patentes presupone el conocimiento de lo
que es una Invencidn, lo anterior en virtud de ser la invencion 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 definicion con las caracteristicas intrinsecas de la
invencidn, no es tan sencillo, es por ello que los especialistas en la maleria hantratado de
elaborar una que cumpla con dicho requisito.

Se entiende por invento el hallazgo o descubrimiento, a través del ingenio y
meditacidn, o por mera casualidad, de una cosa nueva o desconocida.

La Ley de la Propiedad Industrial define la invencion como loda creacion humana
que permita transformar la materia o la energia que existe en la naturaleza, para que sea
aprovechada por ol hombre y salisfaga sus necesidades.

ARTICULO 15: "Se considera invencion loda creacion humana que permita
transformar la materia o la energia que existe en la naturaleza, para su
aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.”

La Organizacion Mundia! de la Propiedad Intelectual ha definido la invencion como
una idea nueva que permite en la practica la solucion de un problema determinado en la
esfera de la técnica.™®

Asimismo se define la invencion como el planteamiento de un problematécnico en
la industria o en el comercio y en la propuesla para resolverlo.

En el Diccionario de la Academia Espaiiola se expresa que inventar es hallar o
descubrir a fuerza de ingenio y meditacidn, o por mero caso, una cosa nueva no conocida.

» Organizacion Mundial de la propiedad Intelectual; informacion obtenida via Internet, dreccidn
YONY.OMDI COM
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Elestado de latécnica sera el que sirva para determinar la novedad de la invencion.

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

una actividad inventiva se considerara e! estado de la técrica en 1a fecha de

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

Ademas, para determinar sila invencion es nueva, estaran incluidas en el estado de

latécnica todas las solicitudes de patentes presentadas en México con anterioridad a

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

El articulo 16 establece que serdn palentables lodas las invenciones que sean

nuevas, resuftado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicacion industrial,

exceplo:

I.- Los procesos esencialmente bioldgicos para la produccion, reproduccion, y
propagacion de plantas y animales;

11.- El material bioldgico y genético tal como se encuentra en la naturaleza;
Iit.- Las razas animales;

V.- 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 invencion.

ARTICULO 19.- No se consideraran invenciones para los efectos de esta
ley:

I.- Los principios tedricos o cientificos;

Il.- Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existia
en la naturaleza, aun cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre:
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1ll.- Los esquemas, planes, reglas y mélodos para realizar actos mentales, juegos o
negocios y los métodos matematicos;

IV.- Los programas de computacion;
V.- Las formas de presentacion de informacion;
VI.- Las creaclones estéticas y las obras artislicas o lilerarias;

VIi.- Los métodos de tratamiento quinirgico, terapéutico o de diagnostico aplicables
al cuerpo humano y los relativos a animales, y

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

Es importante hacer referencia a lo establecido enla fraccion Il del articulo 19de la
ley en el que se establece que no se consideran invenciones los descubrimientos que
consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existia en la naturaleza, aun cuando
anteriormente haya sido desconocido para el hombre.

E1 articulo anterior se refiere al descubrimiento que es diferente al invento. Es
frecuente la confusion entre invencidn y descubrimiento.

No todo lo que es nuevo constituye uninvento, existe también el descubrimiento.
Descubrir es encontrar algo que ya existia, inventar es crear algo nuevo, algo que nose
conocia. Eldescubrimiento y el invento son diferentes, el descubrimiento consiste endar a
conocer algo que ya existia, el invento no existia, es algo nuevo.
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Eldescubrimiento supone siempre una cosa ya exislente; la invencion consisteenla
creacién de una cosanueva que no existia con anterioridad. Por medio del descubrimiento
se ponen de manifiesto objetos, fendmenos o propiedades de los cuerpos, cuya existencia
no estaba comprobada, pues habla escapado ala observacion ajena; por medio del invento
se crean nuevos electos técnicos con la idea de satisfacer necesidades humanas.

3.- Requisitos positivos de patentabilidad.

Para que uninvento sea objelo de proteccion debe reunir detenminadas condiciones,
las cuales son de dos lipos, condiciones positivas de patentabilidad y condiciones negativas
de patentabilidad.

Elanticulo 16de la Ley de la Propiedad Industrial, en su articulo 16 establece los
requisitos que debe reunir una invencidén para ser patentada:

ART. 16.- "Serdn patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una
aclividad inventiva y susceplibles de aplicacion industrial, en los términos de esta

Ley...".
Enel citado articulo se establecen las condiciones positivas de patentabilidad.
Las condiciones positivas de patentabilidad ataien a la naluraleza misma de la
invencion, se refierenintrinsecamente a la invencidn. Son aquellas que deben caracterizar
una invencién para lener acceso a la proteccidn, y son las siguientes:
a) la presencia de un invento {(invencion);

b) la novedad del invento;

c) que el invento sea resultado de una actividad intelectual, y




48

‘d) " que el invento sea susceptible de aplicacién industrial.

a) La presencia de un invento.

No podemos hablar de patente si previamente no estamos ante la presencia de un
invento, envirtud de que ia patente es un documento expedido por el 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
patentabilidad la existencia de un invento.

Es decir, que para poder obtener una palente es necesarno demostrar la existencia de
un invento, si no hay un invento, no serd otorgada por el Estado una patente, en virtud de
que las palentes inicamente se olorgan para proteger inventos. Por lo anterior podemos
asegurar que el invento es el objeto de las palentes de invencidn.

La Ley de la Propiedad Industrial establece que se considera invencion toda
creacion humana que permita transformar la maleria o la energia que existe en la
naturaleza, para que sea aprovechada por el hombre y satisfaga sus necesidades.

ARTICULO 15: "Se considera invencidn toda creacion humana que permita
transformar 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 invenlo.

La novedad delinvento consiste en que este Ultimo sea aigo diferente alo yale
precedio; que no haya estado comprendido en el estado de la tecnologia, y ademas que no
se haya puesto al alcance del publico.
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La invencion debe aportar algo nuevo, algo que hasta entonces fuera desconocido,
es decir, debe contribulr al progreso y a la superacion de la técnica industrial.

La Ley de la Propiedad Industrial refiere que se considerara como nuevo a todo
aquello que no se encuenlre en el estado de la técnica; entendiéndose como estadode la
técnica de acuerdo ala propia ley al conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho
publicos mediante una descripcion oral o escrita por la explotacién o por cualquier otro
medio de difusién o informacién, en el pals o en el exlranjero.

La invencidn 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 invencion sea algo diferente a lo que ya exista; que
no haya estado comprendida en el estado de la tecnologia y ademis que no se haya puesto
al alcance de! pablico por haberse permitido su aprovechamiento.™'

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

El articulo 16 de la L.ey de la Propiedad Industrial no maneja el término de actividad
inteleclual, hace referencia a que la invencion debe ser el resultado de una actividad
inventiva, definiéndose la misma de acuerdo a lafraccién il del articulo 12 de la propia ley
como el proceso creativo cuyos resuftados no se deduzcan del estado de la téenica en forma
evidente para un técnico en la materia.

Maria Camreras Maldonado explica que la altura inventiva se refiere a la situacion de
que el invento no debe ser evidente para un técnico enla matenia, es decir, que quien posea
los conocimientos en el drea en que sea producida la invencion, desconozca ko que el
inventor ha creado, su funcionamiento y la utilidad que tendra, todo ello por tratarse del

' CARRERAS Maldonado, Maria; “Reglamentacion Juridica de 1a Propiedad Industnai™; Publicado
en la obra Memoria del primer Seminario sobre Derechos de Autor y transferencia de tecnologia
celebrado en México en e afio de 1958; México, 1985, p 157.




resultado dei trabajo de una o varias personas encaminado a la creacionde algo que habla
sido desconocido.”

Laalturainventiva alude a que el invento implique una actividad intelectual, que sea
resultado de una accion mental.

d) Que la invencién sea susceptible de aplicacion industrial.

La definicidn legal de aplicacidn industrial la encontramos enla fraccion IV del
articulo 12 de la Leyde la Propiedad Induslrial, y se considera como la posibilidad de que
unainvencién pueda ser producila o ulilizada en cualquier rama de la actividad econdmica.

Es decir, que el invento se pueda explotar por laindustria. Elmaestro David Rangel
Medina manifiesta que la aplicacion industrial significa que la invencion debe ser factible,
realizable, susceptible de ser llevada a la practica y no un mero principio teérico o una
simple especulacion que no se traduzca en una ventaja para la industria, °3

Se considera que elinvento es susceplible de ser aplicado industrialmente cuando se
puede fabricar o utilizar por la industria.

LLa aplicacién industrial significa que el invento, debe satisfacer necesidades
humanas, susceptible de aplicarse y usarse colectivamente.

Las condiciones negativas de patentabilidad escapan a la naturaleza delinvento, son
limitaciones que establece la Ley parm el otorgamiento de las patentes, no obstante que el
invento retina los requisitos que establece el articulo 16 de Ia Ley de la Propiedad
tndustrial.

2 ibidem, Pag. 158.
# RANGEL Medina. Ob. Cit.p 25,




51

Los requisitos negalivos de patentabilidad se refieren a la exigencia de que el
invenlo positivamente patentable no caiga bajo alguna de las prohibiciones de patentar
eslablecidas por la ley.

Las condiciones negativas de patentabilidad varian de ley a ley y de pais a pals, y
obedecen arazones de orden palitico y econdémico; incluso estas condiciones negativas
pueden variar en un mismo pals de un régimen de gobierno a olro.

El anticulo 16 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que no serdn
patentables los procesos esencialmente biologicos para la produccidn y propagacion de
plantas y animales; el material biokigico y genético tal como se encuentra enla naturaleza;
las razas animales; el cuerpo humano y las partes vivas que lo componen y las variedades
vegelales.

LalLeyde Invenciones y Marcas de 1975 prohibia la expedicion de patentes para los
inventos relacionados con la produccion de medicamentos, alimentos, y bebidas para uso
humano y animal. Los anteriores son ejemplos de condiciones negativas de patentabilidad y
de como dichas condiciones pueden variar incluso en un mismo pais.

4.- Obligaciones del titular de |a patente.

Una vez que elinventor ha obtenido la patente, es necesario que cumpla con las
obligaciones que la ley establece, con el objeto de que dicha palenle subsista.

Es importante que previo a abordar ¢l lema de las formas de terminacion de las
patente, se mencionen cuales son las obligaciones que tiene el titular de la patente, en virtud
de que en caso de incumplimiento de dichas obligaciones su patente terminara.

Las obligaciones del titular de la patente estan plasmadas en los adticulos 23, 26, 57,
62, 63, 69,73, 76, 77, 80-Hll, 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 definicion de la patente, se desprende que el
titular del invento patentado tiene el derecho exclusivo para explotaro de manera temporal,
sinembargo la explotacion del invento no solamente constituye un derecho para su titular,
la explotacion del invento también es una obligacidn que tendra que cumplir eltitular de la
misma, ya que en caso de no explotar el invento patentado, como se vera mas adelante,
traerd como consecuencia la caducidad de Ia patente.

Elinventor tiene la obligacién de explotar real y efectivamente su invento, no
debiendo permanecer e! titular de la novedad infructuoso, impidiendo el desarrolio de la
industria y el conocimiento al piblico ya que es en general un beneficio colectivo.

b) Comprobar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad industrial la explotacion

- delinvento; aunque la Ley de la Propiedad Industriat no contenga algan aticulo que lo

regule expresamente, el titular de la patente tendra la obligacion de comprobar ante el

Instituto Mexicano de la Propiedad Industria!, que durante el tiempo del transcurso de la

vigencia de la patente, se ha explotado elinvento, ya que en caso de no comprobario, la
patente podria concluir por caducidad por falta de explotacion.

c) Comprobarla existencia de una causa justificada para no poner en practica el
invento; a explotacion del invento es una obligacion que tiene que cumplir el titular de la
patente, sin embargo puede ocurrir que el mismo no ha sido explotado por causas de fuerza
mayor o caso foruito, es decir, que ellitular de la patente se ha visto imposibilitado para
explotaro por causas ajenas a su voluntad. Cuando esto suceda, tendra que comprobar ante
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que existe una causa justificada parala
falta de explotacion delinvento y de esa manera evitar que opere la caducidad de la patente
por falta de explotacion de! invento.

Respeclo a esta obligacion es importante mencionar que la ley no contiene articulo
que la regule expresamenle, sin embargo [a misma deriva de la obligacion que tiene el
titular de la patente para explotar el invento.

d) Emplear las leyendas obligatorias acerca de que elinvento se encuentra patentado
o de que existe una patente en tramite; el titular del invento patentado tendra que dara
conocer que su invento esta patentado, o bien que se encuentra una patente en tramite



relacionada con el mismo; ademas de constituir una obligacion para eltitular de la patente,
se traduce en una garantia para que el sabedor de la existencia del invento, tenga
conocimiento de que el mismo se encuentra patentado o pendiente de serpatentado y de esa
manera evilar que se explote el mismo.

e) Pagar las anualidades oportunamente; 1a Ley de la Propiedad Industrial, en
diversos articulos se refiere al pago de la tarifa comespondiente, en ninguno de sus articulos
refiere el pago de las anualidades, sin embargo en el Diario Oficial de la Federacion de 23
de agosto de 1995, se publico el Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los
servicios que presta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, acuerdo que entro en
vigor el 1° de septiembre de 1995, sicndo el ordenamiento legal que establece el pago de
derechos por cada ano de vigencia de las patentes de invencion. En talvirtud, el titular dela
patente estaobligado apagar los derechos respectivos por cada ano de vigencia de las
patenles, a bos cuales se les denomina anualidades. El titular de la patente esta obligadoa
cubrirtales derechos, y en caso de no cumplir con lal obligacién operara la caducidad por
falta del pago de las anuvalidades.

El pago de anualidades, es ofra obligacion que debe cumplir el litular de una
patente, partiendo de labase de que si el Estado concede una patente y defiende allitutar de
la misma, debe haber una contraprestacion por parte de sus benelficiarios, de ahi que la
prestacion es cormelativa, y dicha respuesta es el pago de anualidades durante el tiempo que
dure la concesion.

Respecto a las obligaciones de pagar las anualidades y explotar el invento
patentado, es oportuno transcribir la siguiente tesis de jurisprudencia:

PATENTES DE INVENCION, OBLIGACION DE LOS TITULARES DE LAS.

En la siluacion legal que onigina la concesidn de una patente, ¢ tlular de ella esta oblgado, frente
al Poder Publico, al pago de! impuesto a que se refiere fa fraccion il del arlicuto 37 de fa Ley de
Patentes de Invencion y a explotar su invenlo. Si no cumple con la pamera obigacion, dentro del
plazo legal. el Poder Publico declara extingwda la patente y, en el segundo caso, puede conceder
a lerceras personas hcencia para hacer ta explotacidn y, transcurndo el iermino que sedala la
fraccion HI def articuto 68, declara la extincidn de la palente En consecuencia, la patente crea una
relacion directa entre ef Wular y e poder piblico, de gquien depende, en los lérminos expuestos
dejar o no dejar alf hitular que haga la explotacidon, es decis, la patente no lransmite un derecho

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN




sobre la cosa, sino que obliga al Poder Publico, en su calidad de otorgante de I3 patenle, a
garanlizar su explolacion exclusiva.

Amparo administrativo en revision 8538/39. Pacheco Rogerio R. 21 de enero de 1942,
Unanimidad de cuatro votos. Disidente: Franco Carredo. La publicacién na menciona el
nombre del ponente.

Instancia; Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federacion. Epoca: Quinta Epoca
Tomo LXXI. Tesis: Pagina: 932. Tesis Aistada.

1) Acceder al otorgamiento de licencias obligatorias, sitranscumido lres afios desde
la fecha de otorgamiento de la patente o cualru a partir de la fecha legal, lainvencion no se
ha puesto en préctica; la explotacién de la patente debe llevarse a cabo dentro del plazo de
lres aifos contados desde la fecha de expedicion, sidentro de ese plazo no se ha explotado
la misma y no se ha otorgado una licencia voluntaria, cualquier persona puede solicitar la
concesionde una licencia obligatoria, y el titular de la patente estd obligado a otorgara. Al
respecto el articulo 70 de la Ley de la Propiedad Industrial, eslablece que tratandose de
invenciones, después de tres aios contados a parir del otorgamiento de la patente, y
siempre y cuando la patente no hubiere sido explotada, cualquier persona podrd solicitar al
Instiluto la concesién de una licencia obligatoria.

g) Comprobar, en su caso, ante el Institulo Mexicano de la Propiedad Industrial, que
de modo directo o por medio de licenciatario coniractual, ha estado realizando fa
importacién del producto patentado u obtenido por el proceso patentado, para evitar la
concesion de licencias obligatorias.

h) Comprobar, en sucaso, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la
existencia de causas debidamente justificadas sobre la falta de explolacion detinvento, a fin
de impedir el otorgamiento de licencias obligatorias; tal obligacidn esta relacionada con la
obligacién que tiene el titular de la patente para comprobar la existencia de una causa
justificada para no poner en praclica elinvento, en vitud de que si existe una causa que
justifica la no explotacién del invento, la misma justificara el no otorgar una licencla
obligatoria.
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i) Accedera la concesion de licencias de utiidad publica por causas de emergencia
o seguridad nacional, para evitar entorpecimiento o encarecimiento de la produccidon de
satisfactores basicos para la poblacién; lalicencia por causa de utilidad publica tiene lugar
cuando ocurre algun acontecimiento que trastome la vida econdmica o social del pais, en
caso de que exista algtn invento patentado que sea util para hacer frente a dicho
acontecimiento, la explotacion de dicha patente puede llevarse a cabo mediante la
concesion de licencias de utilidad publica, y el titular del invento patentado estara obligado
a otorgar la licencia para la explotacion delinvento patentado por causa de utilidad publica.

j).- Inscribir en el Institulo el contralo de cesién de los derechos que confiere la
patente; al respecto, el primer parrafo del articulo 62 de la Ley de !a propiedad Industrial
establece que; "los derechos que confiere una patente o registro, o aquellos que deriven de
una solicitud en trdmite, podran gravarse y ransmitirse total o parcialmente enlos ténminos
y con las formalidades que establece la legislacién comun. Para que la transmisidn de
derechos o gravamenes puedan producir efectos en perjuicio de terceros, debera inscribirse
en el Instituto™.

De lalectura del articulo antes transcrito se desprende que para la transmision de los
derechos que confiere la patente, el titular de la misma esta obligado a inscribir ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la transmisién de tales derechos, para que
produzca efectos en perjuicio de terceros.

k).- Inscribir en el Instituto los documentos que acrediten a concesion de licencias
voluntarias de explotacion delinvento patentado; el articulo 63 de la ley hace referencia las
licencias voluntarias, a las cuales se hara referencia en un capitulo posterior.

Eltitular de la patente puede conceder mediante la celebracion de un convenio,
licencias voluntarias para la explotacion de la patente, cuando esto ocurre, el titular esta
obligado a inscribir ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el otorgamiento de
la licencia.

ARTICULO 63.- "El titular de la patente o registro podra conceder, mediante
convenio, licencia parea su explotacidn, La licencia deberd ser inscrita en el Instituto para
que pueda producir efectos en perjuicio de terceros”.




Las anteriores son las abligaciones mas 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.

Enel presente capitulo se analizan las formas de terminacion de las patentes que han
regulado las diversas lkeyes en materia de patentes que han estado vigentes en nuestro pais,
desde el Decreto expedido por las Cortes Espafiolas de 2 de octubre de 1820 para asegurar
el derecho de propiedad de los que invenlen, perfeccionen o introduzcan algan ramo
industrial, que fue la primera Ley que rigié en nuestro pals en materia de patentes, hasta la
Ley de invenciones y marcas de 30 de diciembre de 1975.

En el presente capitulo no se abordara lo relativo a las formas de terminacion de las
patentes que contempla la ley vigente, en vitud de que sera tratado en capilulos posteriores.

1.- Decreto expedido por las Cortes Espanolas de 2 de octubre de 1820 para
asegurar el derecho de propiedad de los que inventen, perfeccionen o introduzcan algin
ramo industrial.

Fue ta primera ley general que se dictd en México, a pesar de que el presente
decreto no fue expedido propiamente por autoridades nacionales es conveniente hacer
referencia al mismo. El titulo que se expedia al inventor para hacer constar el derecho de
uso exclusivo del invento, no era una patente, sino un certificado de invencion, el cualtenia
fuerza y vigor durante diez aios.

En el aniculo 13 se detallaban los plazos de duracion de los certificados de
invencion, mejora ¢ introduccidn, y aunque en dicho arliculo no se mencionara,
inherentemente en tal numeral se contemplaba la figura de la caducidad del certificado de




invencién por vencimiento normal del plazo por el cual era otorgado. Dicho articulo
establecla:

ARTICULO 13: Los certificados de invencion, tendran fuerza y vigor durante diez
ailos, los de mejora durante siete y los de introduccién durante cinco, contados
desde el dia de la fecha del certificado; y solo a propuesta del gobierno, aprobada
porlas cortes, podra exceder de este témino, el cual nunca se extendera a mas de
quince afos para los primeros, diez para los segundos y siele para los lerceros.

Como se podra observar, dicho numeral abria la posibilidad de una prorroga, que
sdlo podia ser otorgada a peticion del Gobierno.

Ahora bien, el articulo 24 de dicho ordenamiento sefalaba las razones por las cuales
elinventor, mejorador o introductor dejaba de considerarse como tal, ademas de que
mencionaba por primera vez la figura de la caducidad de la patente por falta de explotacion:

ARTICULO 24: Elinventor, mejorador o introductor, dejan de considerarse como
propietarios: Primero si ceden en beneficio publico su derecho; Segundo, sidejan
transcurmir seis meses sin recoger el certificado y, Tercero si dejan pasar dos aios
sin poner en ejecucién su invento, perfeccion o mejora.

Este articulo ademas de introducir la figura de la caducidad del certificado por falta
de explotacion, introdujo una restriccion a estederecho, consistente en que el derechode
uso exclusivo se perderia en caso de que el propietario no recogia el certificado de
invencion, mejora o introduccion en un plazo de seis meses siguientes al de su
otorgamiento.

Como se podra apreciar, este decreto unicamente contemplaba la caducidad como
forma de terminacion del cedificado de invencidn, la cual se podia dar por el ranscurso del
tiempo por el cual era otorgado el certificado de invencion y por no poner en ejecucion el
invento, es decir, por falta de explotacion.
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Por otro lado, como se podra ver, el tratamiento que este decretd otorga a las formas
determinacidn de los certificados de invencion, es poco profunda, situacionque no debe de
sorpredernos en atencién a la fecha en que se emitio el decreto.

Como ha quedado asentado en lineas anteriores, el presente decreto no hace alusion
alas patentes, sino mas bien a certificados de invencion. No obstante lo anterior dicho
decreto si contemplaba el derecho de uso exclusivo temporal que tenia una persona para
explolar un invenlo, ko que en nuestro medio se conoce con elnombre de patente. Es decir
aunque el decreto no le diera el tratamiento de patente a dicho derecho, silo contemplaba
con el nombre de certificado de invencion.

2.- Ley de 7 de mayo de 1832 sobre privilegio exclusivo a los inventores o
perfeccionadores de algun ramo industrial.

Esta es laprimera ley que se expidio en México en maleria de patentes después de
que se consuma la Independencia de nuestro pais. Consecuentemente es la primera ley dela
materia de origen nacional que tuvo vigencia en nuestro pais.

Respecto a los plazos de vigencia de las patentes, el articulo 7 expresaba:

ARTICULO 7: Las patentes de invencion tendran fuerza y vigor durante diez afios,

y las de mejora durante seis contados desde la fecha en que se hubiere planteado en

cualquier punto de la Repuablica el proyecto privilegiado.

Es conveniente establecer que es lo que de acuerdo a la Ley se entendia por
"planteado un proyecto de invencion o mejora” puesto que es innegable que tenia relacién
con el computo de! plazo de vigencia de la patente.

Al respecto el articulo 8 de fa Ley expresaba lo siguiente:

ARTCULO 8: Se entiende planteado un proyecto de invencion o mejora, desde el
dia en que se expida la patente.



Por su parte el articulo 10 de la ley, introdujo una nueva restriccion al derecho de
patente, pudiéndose interpretar dicha restriccién, como la nulidad dela patente por haber
sido planteada anteriormente por otro particular, o dicho otra manera, por carecer de
novedad. El numeral de referencia establecia textualmente:

ARTICULO 10: Cuando alguno hubiere obtenido privilegio para una invencion o
mejora, que ya esluviere planteada sin privilegio por algun particular, perderd el
privilegio aunque no se reclame por el particular dueiio de la invencion o
perfeccion.,

Por su parte el articulo 16 de esla ley dio origen a una nueva restriccidon alderecho
de patente, consistente en que el propietario del derecho lo perderia cuando pretendiera
hacer pasar por invencion o mejora, lo que no era mas que una introduccion, refiiéndose el
término introduccion a que el invento no fuese conocido hasta ese momento en nuestro
pais, sin embargo si fuera canocido en otros paises:

ARTICULO 16: Cuando se probare que los privilegios se han obtenido de malafe,
haciendo pasar por invencion o mejora lo que no es mas que una introduccion,
perdera la patente el que la hubiere solicitado.

Elarticulo 19de la ley hacia referencia por primera vez a los derechos que se tenian
que pagar por obtener la patente, y que mas adelante darian lugar a otra modalidad de
concluir de las patentes, es decir, la omision 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 serdn desde 10 hasta 300 pesos.

3.- Ley de 7 de junio de 1890, sobre patentes de privilegios a los inventores
perfeccionadores.




61

Como consecuencia de los cambios que en aquella época se daban, esta ley resulta
mucho mas precisa, expensa y especifica en cuanto al fratamiento que otorgaba a los
diferentes aspectos del derecho de patente.

El articulo 2 de la ley establecia lo que era susceptible de privilegio, al respecto tal
articulo textualmente decia:

ARTICULO 2: Es susceptible de privilegio todo descubrimiento, invencion o
perfeccicnamiento que tenga por objeto un nuevo medio de produccion o la
aplicacién nueva de medios conocidos para obtener un nuevo resullado o producto
industrial. Son igualmente susceptibles de privilegio los productos quimicos o
farmacéuticos.

A suvez el articulo 3 establecia que no deberian de considerarse como nuevos una
invencion o perfeccionamiento cuando en el pais o en el extranjero y con anlerioridad ala
peticion del privilegio hayan recibido una publicidad suficiente para ser ejecutados,
quedando excepluados en caso de que la publicidad haya sido hecha por autoridad
extranjera encargada de expedir patentes y cuando la invencion o perfeccionamiento hayan
sido presentadas en exposiciones celebradas en el tenitorio nacional o en extranjero.

En la época en que rigio esta ley, no podian ser objeto de patente las invenciones o
perfeccionamientos cuya explotacion era contrania a las leyes prohibitivas o a la seguridad
publica, ademds de los principios o descubrimientos cienlificos mientras fueran meramente
especulativos y no se tradujeran en maquina, aparato, instrumento, procedimiento u
operacion mecanica o quimica, de caracter practico industrial; esto eslablecido en el
articulo 4 de la ley.

Conforme a esta ley las palentes eran otorgadas por veinte aios. Al respecto el
articulo 13 decia:

ARTICULO 13: Las patentes se otorgaran por veinte anos contados desde el diade
su expedicion; no abstante cuando las patentes se soliciten para objetos o
procedimientos ya amparados con patentes extranjeras, el término de su duracidn no
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podra exceder del que falte para la expiracién de la primera patente expedida a favor
del solicitante.

Dicho numeral reformaba el plazo de duracidn de [a patente contemplado enla ley
antecesora, ya que era otorgada durante diez anos, asimismo consideraba el aspecto
internacional de la patente y se tomaba en cuenla la incidencia que podia tener el
otorgamiento de una patente en un pais extranjero en relacion al plazo de duracién de la
misma.

Sin embargo dicho ténmino podia ser prorrogado hasta por cinco anos, pero
unicamente en casos excepcionales a juicio del Ejecutivo.

Por otro lado, la ley en comento contemplaba la figura de la expropiacion como una
manera de conclusién de las patentes, un nuevo modo de terminacidn de las mismas.

En elarticulo 15 de este ordenamiento establecia las condiciones para que pudiera
operar esta figura:

ARTICULQO 15: Las palentes son expropiables por el Ejecutivo por causa de
utilidad puablica, previa indemnizacion cuando el libre uso de los efectos o
procedimientos que fueron objeto de 1a patente, sea susceptible de crear unramo
importante de riqueza nacional, tenga lugar una de las siguientes circunstancias:

|.- Que el inventor o perfeccionador se niegue a permilir la explotacion de su
patente.

I1.- Que la maquina, aparato, instrumento o procedimiento sean susceptibles de
producirse y aplicarse en el pals.

Lapresente ley contemplaba una cantidad que se tenia que pagar para poder obtener
una patente.

ARTICULO 31: Las patentes de privilegio causaran un derecho de cincuenta a
ciento cincuenta pesos que se pagaran en bonos de la deuda nacional consolidada.




El dueiio de una patente tenia la obligacidn de comprobar que realmente se estaba
explotando la misma, dicha comprobacion la tenta que llevar a cabo ante la Secretaria de
Fomento.

ARTICULO 33: El poseedor de una palente de invencion o perfeccionamiento, esta
obligado a acreditar ante la Secretaria de Fomento dentro del término de cinco afios
contados desde la fecha de la patente, que los objetos o procedimientos amparados
por ella se fabrican o emplean en la Republica, o que se ha hecho cuanto era
necesario para establecer el empleo o la explotacion.

El plazo dentro del cual han de acreditarse estos hechos es improrrogable.

Esta ley en cuanto a la regulacion de las formas de conclusion de las patentes era
mas explicita, su capitulo IV regulaba la caducidad y nulidad de las patentes.

El articulo 35 de laley era el que regulaba la caducidad, el mismo expresaba:
ARTICULO 35: Son nulas las patentes:

1.- Cuando se han expedido en contravencion a lo dispuesto por los articulos 2°, 3°,
y 4°. Sin embargo, cuando se ha obtenido una patente a consecuencia de una
solicitud en la cual el pelicionario ha pretendido y obtenido mas de aquelio a que
tenfa derecho como primer descubrnidor o inventor, valdrd su patente en todo aquello
que lenga derecho con lal de que no contravenga lo dispuesto en la fraccion
siguiente, y de que al hacer la solicitud no se haya pretendido con dolo. En el caso
de esta disposicidn, quedara reducida a o que efla deba comprender, procediéndose
como determina el articulo 39.

Il.- Cuando el objeto sobre el cual se ha pedido la patente sea distinto del que se
realiza en virtud de la misma.

II1.- Cuando se probare que el objeto principal de la solicitud esta en alguno de los
casos de la fraccion |1 del articulo 21.




Laaccidn de nulidad en este caso prescribe en el témmino de un afio contado desde el
dla en que se establezca en la Republica la explotacion de la patente.

Por su parte el articulo 36 de la ley hacia referencia quienes eran los indicados para
solicitar la accidn de nulidad de la patente.

ARTICULO 36: La accion para pedirla nulidad de una patente anle los tribunales,
puede ejercerse a instancia de parte o del Ministerio Publico. .

También podrd oponerse la nulidad por via de excepcion por los que exploten o
ejerzan la misma industria.

Enlo relativo ala caducidad de las patentes, el atticulo 37 establecia las causas por
las que se podia decretar, siendo éstas; cuando hubiere transcurrido el tiempo de la
concesidny no hubieren sido promogadas; cuando se renunciara a ellas enlodo o enpate y
cuando no se diera cumplimiento a lo eslablecido por el articulo 33.

Cuando la caducidad operara por el transcurso del tiempo de concesidn y no hublera
sido protrogada o bien cuando se renunciara a la misma en todo o en parte, la autoridad
encargada de llevar a cabo la declaracién de caducidad era la Secrelaria de Fomento. En
casode que la caducidad de la patente operara cuando no se hubiera dado cumplimiento al
articulo 33, es decir que no se explotarala patente de invencion la declaracidn de caducidad
podia ser hecha a instancia del Ministerio Pablico o de parte interesada

Laley contemplaba tres supuestos por los que podia operar la caducidad de la
patente, siendo estas: por el simple transcurso del iempo por el cual eran otorgadas; cuando
se renunciara ala misma en sutotalidad o parte de la misma y cuando no se comprobara
que se estaba explotando la misma.

Una vez que la autondad decretaba la nulidad o fa caducidad de la patente, lamisma
pasaba a ser del dominio publico. En caso de que la caducidad de fa patente hublera
operado por renuncia, si ésta hubiera sido hecha en parte sélo quedaba bajo el dominio




publico la parte ala cual se renunciara, subsistiendo la patente enla parte a la que no se
renuncio.

E127 de mayo de 1896 fue expedido un decreto, el cual se promulgd el 2 de junio
del mismo afio, el cual reformé el articulo 33 de la Ley de 7 de junio de 1890 sobre patentes
de privilegio a los inventores o perfeccionadores. La redaccion del aticulo 33 qued6 como
sigue:

ARTICULO 33: El poseedor de una patente de invencion o perfeccionamiento esta
obligado a acreditar ante la Secrelaria de Fomento, al finalizar cada cinco aios de
duracidn de la patente y para conservara por otros cinco anos, que ha hechoenla
Tesoreria General de la Federacion, al concluir los primeros cinco afos el pago de
cincuenta pesos como pago adicional, alterminar los diez afos el pago de setenta y
cinco y al finde los quince afos, el pago de cien pesos. Todos estos pagos deberan
hacerse en pesos mexicanos.

El plazo dentro del cual han de acreditarse estos pagos serd de dos meses, después
de la conclusion del periodo de cinco afos y tendran el cardcler de impronmogable.

Como se podra ver, la redaccion original del articulo 33 de la ley hacla referencia a
la obligacién que tenia el titular de la patente, de comprobar que realmente explotaba su
invenlo para que no le fuera decretada la caducidad de fa misma, y el texto ya reformado
hacia referencia alos pagos que lenla que realizar el titular de la patente cada cinco afos
para conservar su patente.

Conla reforma al articulo 33 se imponia al titutar de la patente la abligacion de
realizar pagos enforma periddica (cada cinco anos), lo cual puede considerarse como un
antecedente de las anualidades que actuaimente estan obligados a pagar los titulares de las
patentes de invencion.

4 - Ley de patentes de invencion expedida el 25 de agosto de 1903, que comenzd a
regir el 1° de octubre de! mismo ano.




Estaley fijaba el plazo de 20 aiios para la duracion de las patentes de invencion,
susceptibles de ser promogadas hasta por cinco aios. Dicho plazo estaba contempladoen ef
articulo 15.

El articulo 2 de Ia ley establecia lo que era patentable.

ARTICULO 2: Es patentable:

1. Un nuevo producto industrial;

II. La aplicacién de medios nuevos para obtener un resultado o producto industrial;

|It.- La aplicacidn 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 que consistieran en dar a conocer algo que ya existia enla
naluraleza por mds que antes elinvento fuera desconocido por el hombre; los principios o
descubrimientos cientificos que fueran puramente especulativos; las invenciones o
descubrimientos cuya explotacion fuera contrania a las leyes prohibitivas, o la seguridad o
salubridad publica, a las buenas costumbres o ala moraly los productos quimicos. Sieran
patentables los procedimientos nuevos para obtener los productos quimicos o sus nuevas
aplicaciones industriales.

Como ya quedod asentado, esta ley contemplaba como plazo de duracion de las
palentes veinte afos, dicho plazo se dividia en dos: el primero de un afio y el segundo de 19
anos.

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 afo y el segundo de
19 afios.

El derecho por el primer plazo de un afio es de cinco pesos.

Elderecho por el segundo plazo o sea los diecinueve restantes, es de treinta y cinco
pesos.

Sinembargo dicho plazo podia ser prorrogado hasta por cinco afios o mas. Para
obtener la prérroga era necesario dirigir una solicitud a la Oficina de Patentes, y
Unicamenle se podia dar a juicio del Ejecutivo, previo pago que fijara propio Ejecutivo y
comprobacidn de que la patente habia sido explotada cuando menos los dos Uitimos afios
antes de la fecha de la solicitud.

El capilulo IV de la ley, hacla referencia a la explotacion de la patente. La
consecuencia de no explolacion de la misma, era que el titular del derecho tenia que otorgar
licencias obligatorias; una diferencia con las demas leyes que hasta el momento habian
estado envigor en nuestro pais, pues las mismas contemplaban como consecuencia delano
explotacién, la terminacion del derecho de patente.

El articulo 19 establecia:

ARTICUL.O 19: No es obligatoria la explotacién de una patente; pero si pasados
tres afos a contar de su fecha legal, no se explotare industriaimente dentro del
territorio nacional, o bien si después de estos tres afos se haya suspendido su
explotacion por mas de tres meses consecutivos, la oficina de patentes podra
conceder a terceras personas ficencia para hacer dicha explotacidn, de la manera que
se previene en los articulos siguientes:

ARTICULO 20: Cualquier persona que quiera obtener una licencia de las que habla
el aticulo anterior, ocurrird a la Oficina de patentes manifestando las razones o
fundamentos en que funda su peticion. De esta peticion sécomera trastado al duefio
de lapatente y se sefialara un plazo improrrogable de un mes paraque unay laotra
parte rindan ante la misma Oficina las pruebas que crean convenientes.




Dentro de ese mismo plazo, la Oficina lendra facullad de pedir infonmes, nombrar
inspectores y en general hacer todo aquello que sin salirse de su caracter de
autoridad administrativa crea conveniente hacer con el fin de cerciorarse de la
verdad de los hechos.

ARTICULO 21: Cuando el duefio de la patente de que setrata no hubiera justificado
haber empezado a explotar industrialmente el objeto de ella, de acuerdo a lo
prevenido en el articulo 30, no se le admitira prueba alguna, sino que de plano y sin
abrir el plazo probatorio a que se refiere el articulo anterior, se concedera al
solicitante la licencia pedida.

Al capitulo 1X de la ley en andlisis, hacia referencia a una de las formas de
conclusidn del derecho de patente, siendo ésla la expropiacion. Alrespecto, el articulo 38
de la Ley decla;

ARTICULO 38: Una patente de invencion puede ser expropiada por el Ejecutivo
Federal por causa de utilidad pablica, haciendo que el invento respectlivo recaiga
desde luego bajo el dominio publico, previa la correspondiente indemnizacion y
sujelandose enlo conducente, alos mismos requisitos que para la expropiacion de
bienes raices establecen las leyes vigentes sobre la materia,

Cuando se trate del invento de una nueva ama, insirumento de guerra, explosivo, 0
en generalde cualquier mejora en maquinas 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 ulilizada por el
Gobiermo Nacional, la expropiacion lievada a cabo con los mimos requisitos que se
establecen en el pamafo anterior, no solo podra comprender ka patente respectiva,
sino también el invento aun cuando nohubiere sido todavia patentado, y en estos
casos dicho invento no caera bajo el dominio publico, sino que el gobiemo se hard
dueiio exclusivo de él y de la patente correspondiente en su caso.

El capitulo X de la ley que se analiza, regulaba dos formas de conclusion de las
patenles, la nulidad y la caducidad.
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El articulo 40 establecia las causas por las cuales podia ser decretada fa caducidad.
ARTICULO 40: Las patentes caducan:

I.- Al terminar el plazo de un afio de que habla el articulo 16, si antes de su
vencimiento no se han satisfecho los derechos del segundo plazo.

Il.- Al vencerse el sequndo plazo de que habla el articulo 16.
IIl.- Al terminar el plazo de prérroga cuando éste haya tenido lugar.

Como puede verse, la fraccion | del articulo 40 establecia la caducidad de la patente
por no cumplir con la obligacién de pagar los derechos del segundo plazo de vigenciade las
patentes, lo cual podria considerarse como un antecedente de la caducidad por falta de pago
delas anualidades que debe cubiir eltitular de 1a patente. Por su parte las fracciones ly Il
eslablecian la caducidad de 1a palente por e} simple transcurso del tiempo, situacion que
sigue dandose hasta la fecha, es decir actualmente las patentes también caducan por
transcurso del tiempo por el cual son olorgadas, como se analizard mas adelante.

Por su parte el articulo 42 del ordenamiento legal invocado establecia lo siguiente:
ARTICULO 42: Las patentes son nulas:
|.- Cuando contravengan lo dispuesto en los articulos 3,4, 5y 102.

I1.- Cuando la reivindicacion no sea lo suficientemente clara y explicita de manera
que no se pueda saber por ella 1o que se pide como nuevo,

Hl.- Cuando enla descripcidn y dibujos no haya la suficiente claridad y precision,
de tal manera que a juicio de pentos no sean bastantes ni suficientes tomados en
conjunto para construir o producir lo descrito en ellos.
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IV.- Cuando el objeto que se obtiene porla patente sea distinto de aquel paraque se
ha soficitado.

V.- Cuando con anterioridad se hubiere concedido otra patente igual, enel paisoen
el exiranjero aunque ésta hublere caducado.

La nulidad de las patentes inicamente podia ser decretada por autoridad judicial y la
autoridad competente para conocer de los juicios de nulidad, eran los Jueces de Distrito de
laCapital de la Republica. Las personas facultadas para ejercitar la accion de nulidad de las

patentes eratodo aquel que se creyera perjudicado por ellas y el Ministerio Publico en los
casos en que tenia interés la Federacion.

5.- Ley de palentes de invencién de 16 de junio de 1928.
Bajo el amparo de esta ley se otorgaban patentes para proteger lo que actualmente se
conoce como los modelos industriales.

La ley en comento establecian en su articulo 2° lo que podia ser protegido a través
de la expedicién de una patente.

I.- Un nuevo producto industrial o una nueva composicion de materia.
|l.- Elempleo de nuevos medios para obtener un producto o unresultado industrial.

1i1.- La nueva aplicacion de medios conocidos para oblener un producto o resultado
industrial.

IV - Las reformas o mejoras de una invencidn amparado por una patente antenor, o
que sea del dominio publico, en la forma y casos que establezca el reglamento.
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V.- Toda nueva forma de un producto industrial, pieza de maquinaria, herramienta,
estatua, busto, alto o bajo relieve, que ya por su nueva disposicion artistica, o bien
por la nueva disposicidn de la materia, forme un producto industrial nuevo y
original.

VI.- Todo nuevo dibujo usado con fines de ornamentacién industrial en cualquier
subslancia y dispuesto en ella por impresion, pintura, bordado, lejido, cosido,
modelado, fundicion, grabado, mosaico, incrustacion, realzado, decoloramiento u
otro medio cualquiera mecdnico, fisico o quimico, de tal manera que de alos
productos industriales en que los dibujos se usen, un aspecto peculiar y propio.

Respecto a lo que no era patentable esta ley contemplaba los mismos rubros que su
antecesora Ley de patentes de invencidn expedida el 25 de agosto de 1903, agregando dos
rubros mas que abarcaban los sistemas o planes comerciales o financieros y los
procedimientos que consistian simplemente en el empleode una maquina o aparalo, delos
cuales mas bien constituyen el funcionamiento, atin cuando dicho empleo sea nuevo.

Elplazo maximo de duracion de las patentes era de 20 anos impromrogables; en caso
de que surgiera un perfeccionamiento de la patente otorgada, ental virlud, terminaba
cuando concluia el plazo de la patente principal. Dicho plazo de duracidn de las patentes
podia ser reducido a 15 afios en los casos en que la invencion no se hubiera llegado a
explotar industrialmente durante ese tiempo en el teritorio nacional.

La ley en estudio también contemplaba la obligacion que tenia el titular de la
patente de cubrir anualidades durante su vigencia.

ARTICULO 36.- El pago de impueslos por la expedicion de las patentes de
invencidn o de perfeccionamiento, se hara en la forma siguienle:

11.- Alexpedirse la patente, después de haber sido estudiados todos fos documentos,
15.00 y 5.00 respectivamente, segun sea patente de invencion o de
perfeccionamiento. Con este pago se consideraran cubiertos los derechos por el
término de tres afos.
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Por cada anualidad a partir del tercer afio de la fecha legal de la patente, 10.00y
5.00 respectivamente, segln sea la patente de invencion o de perfeccionamiento,
Este pago debera ser hecho antes del vencimiento del plazo del pago anterior;y en
la forma que prevenga el Reglamento.

Los articulos 38, 39 y 4 1 de este ordenamiento legal, establecian las consecuencias
que tenta la omision de'los pagos antes citados:

ARTICULO 38.- La falta de pago oportuno de cualesquiera de las anualidades, no
traerd consigo la pérdida de los derechos de las patentes, siempre que dicho pago se
verifique dentro de los seis primeros meses nalurales del ano siguiente al del
vencimiento; pero el retraso hard incurrir en el recargo de impuestos que fije el
reglamento.

ARTICULO 39.- Transcurrido el plazo de seis meses sin que se efectue el pago, se
extinguira la patente y la invencidn pasara al dominio publico.

ARTICULO 41.- En los casos en que la autoridad judicial revoque unaresolucidn
del Departamento de la Propiedad Industrial a consecuencia de la cualno hubiera
admitido un pago, éste deberd hacerse dentro de los treinta dias siguientes alafecha
en que se comunicare al Departamento la resolucion judicial. De lo contrario se
extinguira la patente.

La anterior es la primer forma de terminacion de las patentes que contemplabala ley
en comento, es decir, la patenle se extinguia por la falta del pago de las anualidades.

El capitulo V de este ordenamiento legal, hablaba de otra de las formas de
terminacion de las patentes, siendo ésta la caducidad por falta de explotacion de ta misma.
Mas sin embargo dicha ley no consideraba la falta de explotacién del invento como una
razén suficiente para extinguir el derecho de uso exclusivo, la falta de explotaciéntrala
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como consecuencia la obligacion de otorgar licencias obligalorias a favor de otros
particulares que lo solicitaran, con respecto de la patente de que se era duefio.

Otra forma de conclusidn da las patentes que conlemplaba esta ley al igual que su
antecesora era la expropiacién de la misma, es decir que la patente podia ser expropiada por
el Ejecutivo Federal y inicamente por causa de utilidad ptblica y mediante indemnizacion,
en consecuencia el invento cala bajo el dominio publico.

El articulo 68 establecla que la patente se extinguia:

|.- Al vencimienlo del plazo para el que fueron otorgadas.

IL.- A los quince afios a contar de la fecha de presentacion de la solicitud relativa, st
se trata de patente de invencion o a los siete anos si se trala de patente por modeloo

dibujo industrial, en los casos en que no se haya explotado.

lll.- Al extinguirse la patente principal conla cual estan relacionados, si se trata de
patentes de perfeccionamiento.

V.- Al vencimiento de cada anualidad si no fueron satisfechos los derechos
correspondientes dentro del plazo de gracia concedido por el articulo 38.

Las hipdtesis anteriormente transcritas contemplaban los supuestos de conclusidn de
las patentes por caducidad.

Otra forma de terminacion de las patentes que contemplaba dicha ley, era la nubidad,
y al respecto la misma ocurria conforme al articulo 69:

1.- Cuando se haya expedido en contravencion a lo dispuesto por el aticulo 4° de la
ley.

I.- Cuando amparen algo que no este comprendido dentro de lo que enumera el
articulo 2°.
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Ill.- Cuando la invencion que ampara no tenga novedad de acuerdo con lo
eslablecido 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 invencion, la novedad fundada en la falta de novedad por emor,
inadvertencia, fatta de datos, s6lo podra serdeclarada en el caso de que se advierta
la falta de novedad dentro de los cinco afios siguientes a la fecha en que practicd
dicho examen.

IV.- Cuando por eror, inadvertencia, etcétera, se hubiesen expedido para amparar
dos a mas 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 de patente de perfeccionamiento de ésta.

ARTICULO 70.- La declaracion de extincidn o de nulidad total parcial de
una patente, en los casos que proceda, se harad administrativamente por el
Departamento de la Propiedad Industrial, de oficio o a peticién de parte, o del
Ministerio Ptblico cuando tenga algin interés la Federacidn sin perjuicio de que la
resolucién administrativa puede ser reclamada judicialmente, de conformidad conel
capitulo XI.

Como conclusion podemos establecer que la ley en estudio contemplaba como
forma de conclusion de las patentes la caducidad, la nulidad y la expropiacion.

6.- Ley de la Propiedad Industrial de 1942.

A consecuencia directa del desarrollo tecnologico de esa época, la presente ley
resultd ser mas avanzada que sus antecesoras.
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El articulo 4° de dicha ley consideraba como invencidn patentable ko mismo que era
reputado como tal por el articulo 2° de laley de 1928, y el articulo 6° sefialaba lo que era
palentable, reproduciendo sustancialmente lo establecido por el articulo 4° de su
antecesora, aiin cuando introdujo como no patentables:

Ill.- Las simples ideas o concepciones que no impliquen una adaptacién de caracter
induslrial como lo requiere el articulo 4° de esta ley, y

ViIl.- La yuxtaposicion de invenciones conocidas, su variacion de forma, de
dimensiones o de materias, salvo que enrealidad se trate de la combinacion o fusidn
de esas invenciones en tal forma, que no puedan funcionar separadamente, o que las
cualidades o funciones caracleristicas de Jas mismas sean modificadas de manera
que se oblenga un resultado industrial novedoso.

Durante la vigencia de esta ley, las patentes expedidas tenian una duracién de menor
ala que contemplaba la ley anterior, ya que sefalaba como plazo maximo de duracién de
las patentes el de 15 ailos impronogables.

La consecuencia de 1a falta de explotacion de las patentes estaba establecida enel
arliculo 41 en los siguientes términos:

Elplazo de 15 afios, se reducla a 12 afos enlos casos en que 1a invencién no se
hubiese liegado a explotar industrialmente durante ese tiempo en el territorio nacional,
salvo que se compruebe la imposibilidad o dificultad material para haberla explotado.

En otro orden de kleas, este ordenamiento legal hacia la distincidn entre las patentes
ylos modelos y dibujos industriales; y se establecia que el plazo de duracidn de la vigencia
de los mismos era de 10 afos improrrogables.

Respecto a las formas de conclusion de las patentes, esta ley contemplaba fas
mismas que su antecesora.

La falta de pago oportuno de las anualidades de vigencia de las patentes, no afectaba
lavalidez de la misma, siempre que dicho pago se efectuara antes del dia primero de julio
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del aiio siguiente al de su vencimiento. Sitranscurria el plazo de gracia sin que se efecluara
el pago, la patente caducaba y la invencion pasaba al dominio publico.

Porlo que hace a la faita de explotacion delinvento, no causaba la pérdida del
derecho de uso exclusivo que se conferia altitular de la patente, la consecuencia directa de
la no explotacion era la reduccidn del plazo original de la vigencia.

La expropiacién era regulada por estaley en témminos semejantes a sus antecesoras,
es decir, la patente podia ser expropiada por el Ejecutivo Federal Gnicamente por causa de
utilidad publica y previa indemnizacion, pasando la patente al dominio publico.

Enlo referente a la nulidad como forma de conclusion de las patentes, esta ley
establecia en su articulo 93 las mismas causales que establecia la ley de 1928 en su articulo
69.

Respeclo a la caducidad es perlinente hacer notar que las tres causas que la
provocaban estaban previstas en el articulo 94 de la ley.

ARTICULO 94.- Las patentes caducan y [as invenciones que amparan caen de
pleno derecho bajo el dominio pablico;

|.- Al vencimiento del plazo para e! que fueron otorgadas.

Il.- A los doce aios a contar de la fecha de presentacion de la solicitud relativa, sise
trata de patentes de invencion y de mejoras, alos 7 anos si se trata de patente por
modelo o dibujo industrial, en los casos en que no se haya explotado.

ill.- Al vencimiento de cualquier anualidad, si no se satisfacen los derechos
correspondientes dentro de! plazo de gracia a que se refiere el articulo 45 de este
ordenamiento.

La autoridad compelente para decretar la nulidad de la patente era una autoridad
administrativa, es decir, la Secretaria de Economia INacional y podia decretar la nulidad de




oficio, a peticion de parte, o a peticion del Ministerio Pablico cuando tuviera interés la
Federacion.

7.- Ley de Invenciones y Marcas de 1975, reformada en 1987.

Esta ley como consecuencia logica del aio en que fue expedida, resultd mucho mas
avanzada y completa que todas sus antecesoras y la misma rigié en el pais hasta el afo de
1987, aiio en el que se le incorporan algunas reformas.

Fue la primera ley que establecio ciertos requisitos para que un invento fuera
patentado. A diferencia de sus antecesoras, que Unicamente enlistaban todo lo que era
patentable, esta ley establecia los requisitos que debia reunir un invento para ser protegido a
través de la expedicidon de una patente, asi como enlistaba lo que no era patentable. Dichos
requisitos se establecian en el articulo 4°.

ARTICULO 4°.- Es patentable la invencidn que sea nueva, resultado de una

actividad inventiva y susceptible de aplicacién industrial, en los términos de esta

ley.

También sera patentable aquella invencion que constituya una mejora de otray
cumpla con los requisitos del parrafo anterior.

Los requisitos que establecia el articulo antes transcrito eran:

a).- La presencia de un invento nuevo;

b).- Que ese invento fuera resullado de una actividad inventiva;

c).- Que el invento fuera susceptible de ser aplicado en la industria.

En los términos de la ley en estudio, una invencion implicaba una actividad
inventiva cuando elinvento no resultaba evidente para un técnico en la materia, ya suvez




78

el invento era susceplible de aplicacion industrial si se podia fabricar o utilizar por la
industria.

Esta ley introdujo cambios, ya que su articulo 9° especificaba lo que no se
consileraba una invencion, Dicho articulo reproducia algunas de las hipdtesis establecidas
por el articulo 6° de la ley de 1942.

1.- Los principios tedricos o cientificos y los métodos matematicos.

Il.- El descubrimiento o invencidn que consiste simplemente en dar a conocer o

hacer patente algo que ya existe en la naturaleza, por mas que antes del invento

fuese desconocida para el hombre.

lil.- Los sistemas y planes comerciales, contables, financieros, educativos y de

publicidad, caracteres tipograficos, las reglas de juegos, la presentacién de

Informacion y los programas de cémputo.

V.- Las creaciones artisticas literarias.

V.- Los métodos de tratamiento quinirgico o terapéutico del cuerpo humano y los

relativos a animales o vegetales, asi como los métodos de diagnéstico en estos

campos.

Por su parte el articulo 10° de la Ley de Invenciones y Marcas de 1975, sefialaba
aquellas cosas que no eran patentables:

ARTICULO 10°.- No son patentables:

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

Il.- Las aleaciones.
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H.- Los productos quimicos exceptuando los nuevos procedimientos industriales de
oblencidn y sus nuevos usos de cardcter industrial.

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

V.- Los procedimientos de oblencién de mezclas de productos quimicos, los
procedimientos industriales de obtencion de aleaciones y los procedimientos
industriales de oblencion, modificacion o aplicacidn de productos y mezclas a que
se refiere la fraccion anterior.

VL.- Las invenciones relacionadas con la energla y la seguridad nuclear.

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

VIIl.- La yuxtaposicion de invenciones conocidas, su variacion de forma, de
dimensiones o de malerias, salvo que en realidad se trate de la combinacion o fusién
de esas invenciones en tal forma, que no puedan funcionar separadamente, o que las
cualidades o funciones caracteristicas de las mismas sean modificadas de manera
que se obtenga un resullado industrial novedoso.

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

X.- Los productos quimicos; pero si lo podran 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 patentable.

DE YA DRIRLIOTECA



Cuando se solicitaba una patente y el invento no reunia los requisitos establecidos
en el articulo 4° de este ordenamiento, se comunicaba tal situacion al interesado para que
enun plazo de dos meses cumpliera con los requisitos que le fueron exigidos; sino se
satisfacian los requisitos o bien eran cumplidos fuera del ténmino de dos meses, se tenia por
abandonada la patente.

Respecto al plazo de duracitn de las patentes, el articulo 40 de la ley establecia:

ARTICULO 40.- E! plazo de vigencia de las patentes serd de diez afios
improrrogables, a partir de la fecha de expedicion deltitulo; peto se tendrd como
fecha legal de la patente el dia y hora de la presentacion de la solicitud.

En cuanto ala explotacion de la patente, la presente ley introdujo innovaciones, en
virlud de que su anlecesora no conlemplaba la caducidad de la patente de falla de
explotacion, situacién que si fue contemplada por la ley en comento, ya que la falta de
explotacion de la patente provocaba su caducidad.

ARTICULO 41.- El otorgamiento de la patente implica ta obligacion de explotaria
en territorio nacional.

La explotacion debera iniciarse dentro de un plazo de 3 aiios contados desde la
fecha de expedicion de la patente.

ARTICULO 43.- La patente caducara si vencido el plazo aque se refiere el articulo
41, transcurre mds de un ano sin que el titular de la patente inicie la explotacion ni
dentro de este Ultimo lapso se hubieren solicitado licencias obligatorias.

La nulidad de las patentes era tratada por el articulo 59 de la ley en forma muy
similar a como era regulada por los articulos 69 de la ley de 1928y 93 de laley de 1942, ya
que la fraccion | de esta ley establecia que las patentes eran nulas cuando se hubieren
expedido en contravencitn a la ley o cuando amparen algo que estuviera comprendido
dentro de lo que enumera la ley como no patentable.

Elarticulo 60 sefnalaba a partir de cuando operaba la nulidad de la patente.
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ARTICULO 60.- La declaracién de nutidad de una palente seretrotraerd ala fecha
de presenlacion de la solicitud respectiva.

Porotro lado, la autoridad compete.ite para dictar la nufidad de 1a patente lo era la
Secretaria de Industria y Comercio.

Por cuanto hace a la caducidad como forma de conclusién de las patentes de
invencién, el articulo 62 establecia:

ARTICULO 62.- Las patentes caducan y las invenciones que amparan caen de
pleno derecho bajo el dominio publice al vencimiento del plazo para el que fueron
olorgadas y en los demas casos establecidos en esta ley.

De acuerdo con esta ley, las patentes caducaban cuando transcurria el plazo por el
cual eran olorgadas y como ya quedo asentado, por falta de explotacion de fa misma.

Es importante mencionar que en esta ley no se requid ko referente a la caducidad de
las patentes por falta de pago de Ias anualidades.

Respecto a la exprapiacidn como forma de conclusion de las patentes, este
ordenamiento le dio un tratamiento muy similar al que le dieron 1as leyes que le
antecedieron.

No obslante que la presente ley no contemplaba o referente a la caducidad de fas
patentes por {alta del pago de las anualidades, dicho modo de conclusidn de las patentes era
regulado en la Ley Federal de Derechos, p .blicada en el Diario Oficial de la Federacidn el
31 de diciembre de 1981.

El articulo 5° de la citada Ley Federal de Derechos establecia que tratandose de
anualidades el contribuyente efectuara el entero del derecho en el mes de diciembre del ano
anterior a aquel a que comesponda el pago y dr bera presentar el comprobante del entero ala
dependencia que preste el servicio, amas tardar el 15 o al siguiente dia habil siaquel nolo
fuere, del ines de enero siguienle.




Si el servicio, cuyas cuotas se paguen por anualidades, se solicita después de los
primeros 15 dias del mes de enero de que se trate, ¢l entero del derecho debera efectuarse
dentro de los 15 dias siguientes a la presentacion de la solicitud y el comprobante de pago
se enfregara a ladependencia correspondiente dentro de los 10dias siguientes a aquelen
que se hizo el entero. Las subsecuentes anualidades se pagaran conforme al parafo
anterior.

En el supuesto de que el contribuyente no haga la presentacion de los comprobantes
de pago a que sereficre esle articuko enlos p'azos citados, 1a dependencia prestadoradel
servicio dejara de proporcionario.

De la lectura del altimo parrafo del articulo anteriomente referdo, se deduce quela
consecuencia que acarreaba 13 falta del pago de las anualidades de la patente, era quela
Secretaria dejara de reconocer!a, no otorgando |a proteccion para la explotacion deluso
exclusiva de! invenlo.

A su vez el arliculo 63 de dicho ordenamiento establecia:
ARTICULO 63.- Por 13 solicitud, expedicion y vigencias de patentes a que se
refiere la Ley de Invenciones y Mar-as se pagaran derechos conforme a las

siguienles cuolas:

11l.- Por la expedicion de litulos incluyendo las lres primeras anualidades de
vigencia; $2,500.00

IV.- Por cada anualidad de vigendia a partir de la cuarta hasta la décima; $1,000.00.
Al otorgarse 1a patente deberan pagarse los derechos de expedicidndeltitulo, ylas

tres primeras anualidades de la misma. La obligacidn de pago de tas anualidades es
a cargo del titular de la patente y es transferible.




Lafalla depago oportuno de akuna anualidad de una patente no afectara su validez,
slempre que dicho pago se efecltie dentro de los seis meses siguientes alafechaen
que la anualidad fuere exigible.

Reformas de 1987 a la Ley de Inverciones y Marcas de 1975.

En el aito de 1987 la Ley de Invenciones y Marcas sufrio importantes reformas, sin
embargo Unicamente haremos referencia a los articulos reformados que tienen relacidn con
el tema de esta tesis.

€l primer articulo reformado que nos interesa es el arliculo 10, al cual se
adiclonaron varias fracciones en las que se contemplaron nuevos rubros de fo que no era
patentable.

Las fracciones , I, V, VI, Vil y Xl expresaban lo mismo que las fracciones , ll,
IV, VIII, IX y X respectivamente, del articuo 10 de la ley.

Respecto a los cambio, las fracciones IIE, 1V, VI, IX y X establecian que no era
patentable:

lli.- Los alimentos y bebidas para consumo humano y los procesos para obtenerios
o modificarlos.

V.- Las invenciones relacionadas con la energla y seguridad nucleares,
exceptuando aquellas que conforme al dictamen de sequridad nuclear y
salvaguatdias, se considere que no afectan la seguridad nacional.

En todo caso la comision se limitard a ceterminar si la invencion sometida al estudio
puede afectar o no la segundad nacional. Contra as resoluciones emitidas con base
en la delerminaciéon de la comision no cabe el recurso de reconsideracion
administrativa.




VIil.- Los procesos biotecnoldgicos de obtencion de los siguierites productos:
farmaquimicos, medicamentos en general, bebidas y alimentos para consumo
animal, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas o aquellas con actividad
bioléglca.

1X.- Los procesos genélicos para obiener especies vegetales, animales o sus
variedades.

X.- Los productos quimicos.

Olro preceplo que se reformd fue ol articulo 31, mismo que quedd como sigue:

ARTICULO 31.- Cuando proceda la expedicion de la patente se notificara al
solicitante para que dentro deltérmino de dos meses cumpla con los requisitos
necesarios parala publicidad y cubra los derechos por expedicion deltitulo. Sinolo
hace dentro de dicho término, se tendra por abandonado el tramite.

Por su parte el texto del articulo 40 que establecia como plazo maximo de duracion
de las palentes el de 10 afios improrrogables, fue reformado en virtud de que a partir de
dicha reforma el plazo maximo de durac:3n de las patentes se aumentd a 14 aios.

Respeclo a los articulos que contenmylaban las fonmas de conclusion de las patentes,
el articulo 48 fue modificado quedando de la siguiente forma:

ARTICULO 48 - La patente caducara dentro del término de dos afos contados a
partir de 1a fecha de concesion de la primera licencia obligatoria, salvo que el titular
compruebe satisfactoriamente ante la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial
la explotacién de dicha patente en los términos establecidos en esta ley.

El pago de regalias derivadas de una licencia obligatoria temminara confa vigencia
de la patente, ya sea que ésta caduque por alcanzar el término por el cual fue
concedida o bien, por el supuesto sefalado en el parrafo inmediato anterior.




Enofro orden de ideas, en el Diario Oficial de la Federacion de fecha 30 de agosto
de 1988, se publicd el Reglamento de 1a Ley de Invenciones y Marcas, el cual en sus
articulos 54 y 62 regulaba lo referente ala caJucidad de lapatente por falta de pago de las
anualidades y de la revocacion de la patente respectivamenie.

ARTICULO 54 - La vigencia de las patentes y de los certificados de invencidn serd
de 14 afos improrrogables, siempre que oportunamente se paguen las anualidades
que establece la Ley Federal de Derechos o, a mas tardar, dentro de los seis meses
siguientes a la fecha en que la anualidad fuere exigible.

La falta de pago de cualquier anualidad, dentro del plazo a que se refiere el parralo
precedente, tracrd como consecuencia fa caducidad de la patente o del certificado de
invencion sin necesidad de declaracion expresa, pero se ordenara la publicacion de
la caducidad en la Gacela de Inverciones y Marcas.

Eltitular de la patente o del zertificado de invencion o, en su caso, ellicenciatario o
cualquiera de ellos si son varios, tendra derecho a solicitar la rehabilitacién de la
patente o certificado de invencion caducos, siempre que la solicitud se presente
dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del plazo de gracia para el pago
de la anualfidad y se demuestre que se esté explotando la patente o el certificado de
invencion.

El articulo 62 en su parte conducenle expresaba:

ARTICULO 62 - Sila informacion proporcionada por el titular de la patente a los
licencialarios, en términos del articulo 57 de Ja ley, es insuficiente para explotar la
invencidn, deberan manifestario ala Secrelania, quien previa audiencia de las partes
resolvera siprocede 0 no el suministro de mayor infomacion. De considerar que el
titular de la palente debe proporcionar al licenciatatio mayor informacion, la
Secretaria apercibira al titular con la revocacion de la patente si no lo hace.

Transcurrido el término del apercibimiento sin que el titular de la patente haya
cumplido con lo dispueslo por la Secretaria, procederd |a revocacion de ésta.




8.- Ley de la Propiedad Industrial de 1991.

Estaley es la que aclualmente se encuentra vigente en nuestro pais en materiade
patentes deinvencion, es la primer ley que regulta la mayor parte de las inslituciones dela
propiedad indusliial. No se refiere ya Gnicarnente a las patentes y marcas, sino que abarca
un mayor nimero de instituciones de I propiedad industrial como son los modelos
industriales, los dibujos industriales, los modelos de utitidad, las marcas, los nombres
comerciales, los avisos comerciales, las denominaciones de origen, los trazados de circuilos
integrados, etcétera.

Referente a esa ley, en el presente capitulo Gnicamente se hard referencia a
cuestiones generales sobre las patentes, omitiendo las formas de conclusién, envirtud de
ser esto materia de subsecuentes capiulos.

Elarticulo 9° de la ley vigente en maleria de patentes de invencion establece:

ARTICULO 9°.- La persona fisica que realice una invencion, modelo de ulilidad o
disefio industrial, o sucausahabiente, tendran el derecho exclusivo de su explotacion
en su provecho, por si o por otros con su consentimiento, de acuerdo con las
disposiciones contenidas en esta 12y y su reglamento.

El articulo 10 refiere la manera en que se hara constar el derecho a que hace
referencia el articulo anteriormente transcrilo:

ARTICULO 10.- El derecho a que e refiere el articulo anlenor se otorgard a través
depalente en el casode las invenciones y de registros por lo que hace a los modelos
de ulilidad y disefios industriales.

Delos articulos anteriores se desprende que la patente es el documento expedido
por el Eslado para hacer constar el derecho exclusivo de explotacion de uninvento.
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Es importante mencionar que el articulo 9° Unicamente hace referencia a las
personas fisicas, no obstante lo anterior, el articulo 11 eslablece que lostitulares de las
patentes podran ser personas lisicas o personas morales.

El arliculo 16 de la ley hace referencia a los requisitos de patentabilidad.

ARTICULO 16.- Seran patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de

una aclividad inventiva y susceptibles de aplicacion industrial, en los términos de

esta ley, exceplo:

|.- Los procesos esencialmente biologicos para la produccion, reproduccion y
propagacion de plantas y animales;

Il.- El material biologico y genélico tal como se encuentra en la naturaleza;
lll.- Las razas animales;

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

V.- Las variedades vegetales.

Ef articulo 19 establece lo que no se considera como invencién:

ARTICULO 19.- No se consideraran invenciones para los efectos de esta ley:
l.- Los principios tedricos o cientificos;

I1.- Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existia
en la naturaleza, alin cuando anteric-mente fuese desconocido para el hombre;

lIL.- Los esquemas, planes, reglas y metodos para realizar actos mentales, juegoso
negocios y los métodos matematicos;

V.- Los programas de computacion;




V.- Las formas de presentacion de informacion:
V.- Las creaciones estéticas y las obras artisticas o terarias;

VIi.- Los métodos de tratamiento quiriirgico, terapéutico o de diagnéstico aplicables
al cuerpo humano y los relativos a animales, y

VIIl.- La yuxtaposicion de invenciones conocidas o mezclas de productos
conocidos, su variacion de uso, de forma de dimensiones o de materiales, salvo que
en realidad se trate de su combinacion o fusioén de tal manera que no puedan
funcionar separadamente o que las cualidades o funciones caracteristicas de las
mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial o un uso no obvio
para en {écnico en fa materia.

Respecto al lapso de duracién de las patentes, esta ley ampli el plazo maximo de
duracién respecto de sus antecesoras, dicho plazo dejo de ser de 14 anos y enla actualidad
es de 20 afios improrrogables, y empieza a contar a partir de la fecha de presentacién de la
solicitud ante ef Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Esta ley requla como formas de conclusién de 1as patentes, la caducidad y la
nulidad.
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CAPITULO QUINTO

MODOS DE CONCLUIR LA PATENTE CONFORME A LA LEGISLACION
VIGENTE. (TERMINACION DEL DERECHO DE PATENTE POR CADUCIDAD).

Laley dela Propiedad Industrial vig 2nte en nuestro pais, contempla como formas de
concluir el derecho de patente la caducidad y 1a nulidad.

La primer forma de conclusidn de las patentes que regula la ley de la Propiedad
Industrial es la caducidad, al respecto el articulo 80 de la ley establece:
4

ARTICULO BO.- Las patentles o registros caducan y los derechos que amparan caen
en el dominio publico en los siguientes supuestos:

1.- Al vencimiento de su vigencia;

_ -ll.- Por no cubrir el pago de la larifa prevista para mantener vigentes sus derechos, o
- dentro del plazo de gracia de seis meses siguientes a éste;

Ill.- En el caso de! articulo 73 de esta ley.

La caducidad que opere por el solo tfranscurso del tiempo, no requerird de
declaracion administrativa por parle del Instituto.

La caducidad de las patentes oper por diversas circunstancias, siendo estas: por el
vencimiento del plazo por el cual son otorgadas, por su falta de explotacién y por falta de
pago de las anualidades.

Previo al andlisis de las circunstancias por las que operala caducidad, es menester
hacer referencia a lo que se entiende por caducidad.
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B " Para tratar de definir lo que es la institucion de la caducidad, se hara una breve
referencia a sus origines en el Derecho Romano.

Seiiala el Imtadisla Emesto Gutiérez y Gonzalez, que los antecedentes mas remotlos
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 Ordinibus, y

La Papla Poppaea.

Através de dichas leyes se tralo de intervenir en el problema demografico de Roma,
todavez que en esa época todos los habitantes rehuian al matrimonio y cuando celebraban
éste, hacian lo posible por no tener desce:ndencia, pues elio les limitaba su libertad de
accién. Por medio de dichas leyes se establecieron castiges y recompensas en materia de
sucesiones testamentarias, con la expedicicn de dichas leyes se buscd alentar el matrimonio
e incremenlar la procreacion de hijos legitimos.

Dichas leyes impaonian la pérdida del derecho a heredar a los célibes, a menos que
contrajeran matrimonio dentro de cierto plazo; a los casados sin hijos y a los que no
proctearan en un determinado tiempo, en cambio los ciudadanos casados y con hijos, eran
favorecidos con las porciones hereditarias.®™

Deberia de asumirse voluntaria y conscientemente, el estado de casado sise erano
casado, o engendrar uno o mds descendientes si se era casado y no se tenia descendendia, y
si no lo haclan no nacia el derecho a heredar.

Delo antenor se desprende que la caducidad fue una sancion condicionada, por no
realizar voluntaria y conscientemente un he.ho positivo en un detenminado tiempo. Dicha
sancion impedia el nacimiento de un derecho. La unica manera de evitar la sancion era
cumpliendo con los aclos establecidos por la ley dentro del tiempo que la misma establecia.

* GUTIERREZ y Gonzalez, Ermesto; “Derecho de las Obhgaciones™, Ed Porria; pags. 945 y 046,
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La palabra caducidad tiene diversns significados, como los que se transcriben a
continuacion.

Elimolégicamente, caducidad proviene de caducus, que significa decrépito o muy
anciano, lo poco durable.

“Caducidad, es la accion y efecto de caducar, acabarse, extinguirse, perder su efecto
o vigor, sea por falta de uso, por terminacién del plazo u olro motivo, alguna ley, decreto,
costumbre, instrumento publico, elcétera. L2 caducidad pertenece al campo de dejar de
ser"?
Retomando el conceplo transcrito, en el que se establece que caducidad es acabarse
o extinguirse una ley o inslrumento publico, en tat definicidn se contemplan dos supuestos
por s que opera la caduciiad de 1a patente, siendo éslos por falta de uso y por tenminacion
de plazo. Es decir dicha definicion de caducidad abarca en cierto modo. dos supuestos que
contempla laLey de la Propiedad Industrial para que opere la caducidad de las patentes,
siendo éstas por falta de explotacion y por el vencimiento del plazo por el cual son
otorgadas. Y como se puede ver dicha definicion queda abierta al establecer que la
caducidad puede operar por otro motivo, como podria ser el tercer supuesto por el que
opera la caducidad de las patentes, siendo por falta de pago de las anualidades.

La caducidad también es definida como la “accion y efecto de caducar, perder su
fuerza una ley o un derecho. Calidad de caduco™.”®

“Caducar, acabarse, extinguirse o perderse alguna cosa".?’

“Extincion de un derecho, facultad, instancia o recurso™®

 Enciclopedia Juridica OMEBA; Tomo I, imca edicion, Buenos Aires, Argentina, pags. 481-483.
 Diccionario llustrado de la Lengua Espaola; Ed Abnl, S A, Vol Primero, Sao Paulo, Brasi,
1972; p. 228.

7 ESCRICHE; Diccionana razonado de legislacidn y junsprudencia”, nueva edicsdn; Ed. Edilorae
Impresora Norbaja; California, México, 1974; p. 391

™ DE PINA, Rafact; "Diccronario de Derecho™; Ed Porrba, S A ; México 1973, p 81.



Doctrinalmente también ha sido definida la caducidad, sin embargo existe
discrepancia sobre el contenido y naturaleza juridica de la institucion. La caducidad a
menudo suele ser confundida con la prescripcion.

El maestro Ernesto Gutiérrez y Gonzalez establece que “por caducidad debe
entenderse una sancion que se pacta o se impone por la ley, a una persona que dentrode un
plazo convencional o legal, no realiza voluntariamente y conscientemente, una conducta
positiva pactada, o que determina faley, para hacer que nazca, o para que se mantenga
vivo, un derecho sustantivo o procesal equn sea el caso.” »

El citado jurisla establece que la sancion consiste en la extincion del derecho, bien
porque no nace, o bien porque ya nacido se pierde.

Eltratadista Manuel Bejarano Sanchez, en su obra "Obligaciones Civiles™ establece
que la institucion de la caducidad consiste en le decadencia o pérdida de un derecho, nacido
o en gestacion, porque eltitular del mismo ha dejado de observar, dentro de detenninado
plazo, la conducta que la norma juridica irponia, como necesario para preservarlo.

Establece que 1a definicidn de la caducidad implica los siguientes elementos:

a).- Puede afectar derechos ya nacidos o expectativas de derechos. Ya que implicala
pérdida de un derecho nacido o en gestacion, senala que la caducidad es una causa extintiva
de derechos, pues al ocurir termina con las facultades juridicas y con las obligaciones
correlalivas.

b).- Suprime derechos sustantivos o procesales. Los derechos sustanciales y los
adjetivos pueden desaparecer por caducidad.

c).- Elitular del detecho o de la expectativa del derecho ha omitido realizar dentro
del plazo determinado una conducta.

* GUTIERREZ y Gonzdlez. Ob Cit. pag 047.




d).- La conducta que dentro del plazo debe realizar el titular de! derecho o
expectativa de derecho ha sido fijada en una norma juridica.®

Lacaducidad es definida por diversos juristas sin embargo como sefala Gutiérezy
Gonzalez, en elfondo del concepto se encuentra siempre la misma sancién: no nacimiento
de un derecho, o pérdida de un derecho ya nacido, por no realizar voluntariarnente un acto
positivo, tal y cual marcaban las leyes caducarias.”

La caducidad se divide en convencional y legal; la primera es la que se pactaenun
conlrato, y la segunda se encuentra lanto en el derecho sustantivo como en el adjetivo,
debiéndose entender como una sancion que impone la ley a quien dentro de un plazo
determinado no realiza voluntaria y conscienternente los aclos posilivos, para hacer que
nazca o para mantener vivo el derecho, ya sea suslantivo o procesal.

Enotro orden de ideas, como ya quedo asentado, la patente es el documento
expedido por el dominio publico para hacer constar el derecho temporal y exclusivo que
tiene una persona para explolar un inveito que reuna los requisitos legales.

Por otrolado, podemos establecer quela caducidad es la accidn y efecto de acabarse
o extinguirse, sea por falta de uso, por terminacion uotro motivo, alguna ley, decreto,
instrumento publico, efcétera.

Aplicando el anterior concepto a la institucion de la patente, lenemos que la
caducidad de la patente es la conclusion, terminacion o extincion del derecho exclusivo de
cardcter temporal que otorga el Estado a una persona, para la explotacion de uninvento que
redna los requisitos legales, ya sea por haber transcumido los 20 afos por los cuales fue
otorgada, por falla de explotacién detinvento o bien porfalta del pago de las anualidades.

1.- Caducidad de la patente por vencimiento del plazo por el cual fue otorgada.

* BEJARANO Sanchez, Manuel; “Obligaciones civies”; Ed. Hata; 3ra. ed.; p. 512.
' GUTIERREZ y Gonzalez. Ob. Cit. pag. 948,




Como ya quedo establecido, el derecho derivado de una patente parasu
explotacion exclusiva, es temporal, en virud de que su vigencia se extiende como maximo
hasta 20 afnos improrrogables; asi lo prevé el Articulo 23 de la Ley de la Propiedad
Industrial:

ARTICULO 23.- La patenie lendra una vigencia de 20 afos impromrogables,
contados a partir de lafecha de la presentacion de la solicitud y estara sujeta al pago
de la tarifa correspondiente.

Elarticulo anteriormente transcrito, hacz referencia a la fecha de presentacion dela
solicilud, por lo cual es necesario hacer referencia a las fechas que tienen relacién con el
otorgamiento del derecho de patente, siendo éslas: lafecha de presentacion, la fecha legal
de la patente, la fecha prioridad, la fecha de divulgacion y la fecha de expedicion.

L.a fecha de presentacion, es el diay 1a hora en que se presenta ante el instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial la solicitud de patente, y Ja misma cumple con los
requisitos establecidos en la propia ley. Al iespecto el articulo 38 bis de la ley establece:

ARTICULO 38 8IS .- El Instiluto reconocera como fecha de presentacion de
una patente a la fecha y hora en que la solicitud sea presentada, siempre que 1a
misma cumpla con los requisitos previstos en los articulos 38, 47 fracciones | y i,
179 y 180 de esla lay.

En el caso de que a la fecha enla que se presente la solictud, ésta no cumpla conlos
requisitos sefalados en el parrafo antetior. se tendra como fecha de presentacion
aquella en la que se dé el cumplimiento correspondiente.

L.a fecha de presentacion determinara la prelacion de Jas solicitudes.
Por otra parte, la fecha legal de la patente es el dia y la hora de la presentacidn de la

solicitud de patente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industnal, entanto que
dicha solicitud reune los requisitos de forma de patentabilidad.




Respecto a la fecha de prioridad, en el Convenio de Paris, se establece que la
prioridad consiste en el derecho que tiene una persona que presenta una solicitud paraque
se la conceda una patente enun pais diversv al pais de origen, aque se le tenga como fecha
de presentacion de su solicitud, el mismo dia en que presento la solicitud en el pais de
origen. Al respecto el articulo 40 de la Ley de la Propiedad Induslrial establece:

ARTICULO 40.- Cuando se solicite una patente después de hacerlo en otros
paises se podra reconocer como fecha de prioridad la de presentacion en aquel en
que lo fue primerso, siempre que se presente en México dentro de los plazos que
determinen los tratados intlemacionalcs o, en su defecto, dentro de los doce meses
siguientes a la solicitud de patente en el pais de origen.

La fecha de divulgacion, tiene relacion con la novedad, dicha fecha consiste en el
diay hora en que se dio a conocer el invento antes de presentar la solicitud de patente. En
diversas ocasiones los inventos son dados a conocer en ponencias, exhibiciones,
exposiciones, elcélera; el dia y hora en que son exhibidos dichos inventos, constituye la
fecha de divulgacion del invento.

Por alimo, cuando se satisfacen los requisitos exigidos para el otorgamiento
de las patentes, el Estado expide un documento llamado "titulo de la patente”™, la fecha que
calza a dicho titulo, se le denomina fecha de expedicidn. Esla fechatiene gran relevancia en
virtud de que el invento tiene que industrializarse a mas lardar en tres afos después de la
fecha de expedicidn.

Lafecha de expedicion, es importante tenerla en cuenta para evitar que opere
la caducidad por (alla de explotacion del invento.

De las fechas anteriomente mencionadas, 1a que se relaciona con elltema de
la caducidad de la patente por vencimiento del plazo por el cual es otorgada, tal y como se
desprende del articulo 23 dela Ley de la Propadad Industrial, es la fecha de la presentacidn
de la solicitud, en virtud de que a partir de la misma empezard a contar el plazo de vigencia
de la patente de invencion.




Respecto ala caducidad de la patente por el transcurso del tiempo por el cual
es olorgada, podemos eslablecer que es la pérdida del derecho de uso exclusivo delinvento
en virlud del proceso normal de terminacion de su vida legal, conslituyendo un modo
normal de extincion que obedece a la temporalidad de la patente.

El plazo maximo de duracion de las patentes de invencion es de 20 aiios, dicho
plazo se cuenla a partir de la fecha legal de la patente, s decir, desde el dia y hora de
presentacion de la solicitud ante el Inslituto Mexicano de la Propiedad Industrial, entanto
la solicitud reune los requisitos de forma de patentabilidad. Tratdndose de patentes enlas
que se reclama el derecho de prioridad, la fecha de presentacion de la solicitud de palente,
seretrotracrd ala fecha de presentacion er. 1a Nacion en que se hubiese solicitado primero.

“Esta causal de caducidad es el modo natural de extinguirse la patente, bajo
condicion de que se ponga en prictica, pues de no ocurir la realizacidn del invento surgira
el motivo de la caducidad.™?

En el presente caso, la patente caduca de pleno derecho y cae bajo el dominio
publico al fenecer el término de 20 afios, término que concede la ley para explotar de
manera exclusiva el invento, siempre y cuanuo se cumpla con todos los requisitos legales.

La ley de la Propiedad Industrial establece que al vencimiento de la vigencia
de la patente, la misma caduca.

ARTICULO 80.- Las palenles o registros caducan y los derechos que
amparan caen en el dominio pablico en los siguientes supuestos:

|.- Al vencimiento de su vigencia.

La fonma de computo del plazo de vigencia de una patente, es una desventaja
para sutitular, ya que empieza a contar desde el momento en que se presenté la solicitud, y
tomado en cuenta el tiempo que se tarde el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en
realizar los estudios comespondientes para conceder el derecho, habrén transcurrido por lo

¥ RANGEL Medina, David; “tnvasion, nubdad y caduckiad de las patentes de invencidn®, Revista E)
Foro; cuarta época; Numero 40, enero-marzo, 1963, p. 73
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menos tres afios, dicho lapso es en cierta forma perdido, en virtud de que se puede
considerar que no se es titular de nada.

Una vez vencida la vigencia, la palente pasara al dominio publico, es decir,
padra ser explotada por cualquler persona que tenga interés en hacerlo.

El presente modo de conclusion dela palente, se encuentrareguladoen la
fraccion | del articulo 80 de la ley de la Propiedad Industrial, mismo que establece que las
patentes caducan al vencimiento de su vigencia.

2.- Caducidad de la patente por falla de explotacion.

La patente de invencion 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 juridica para explotar de manera exclusiva un invento que
salisfaga los requisilos legales.

El articulo 9° de la Ley de la Propiedad Industrial establece:

ARTICULO 9°.- La persona lisica que realice una invencion, modelo de
ulitidad o disefo industrial, o su causahabiente, lendran el derecho exclusivo de su
explotacion 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 erplotacion de 1a invencion el articulo 25 de la
Ley de la Propiedad Industrial establece:

ARTICULO 25.- Elderecho exclusivo de explolacion de la invencion patentada
confiere a su titular las siguientes prerrogativas:




|.- Sila materia objeto de la patente es un producto, el derecho de impedir a otras
personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen et producto
patentado, sin su consentimiento, y

II.- Sila materia objelo de la patente cs 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 explotacion realizada por la persona a que se refiere el atticulo 69 de estaLey, se
considerara efectuada por el titular de la patente.

Una vez que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial concede la patente de
invencidn, existe elderecho a la explotacion exclusiva del invento patentado durante el
témmino improrrogable de 20 afios, los cuales se empiezan a contar a partir de la fecha legal
de la patente (dia de la presentacion de la solicitud de 1a patente en tanto reune todos los
requisitos de patentabilidad).

Desde esta perspecliva se concibe a la explotacion como un derecho exdusivo que
tiene el titular de la patente, sin embargo, el inventor tiene no sdlo el derecho de
explotacion, sino también la obligacion de explotar elinvento patentado, en vitud de que
se considera que existe un interés social al respecto, precisamente porque esto afecta ala
industria.

“La obligacion de explotar en Méxi o los inventos patentados es uno de los
requerimientos basicos para obtener una patente. Es. pudiera decirse, una condicién
resolutiva en un pacto entre el solicitante del privilegio y la autoridad™. >

El maestro David Rangel Medina, considera que laidea de explotacidn del invento
debe de entenderse para los efectos legales, como el hecho de Bevar a la practica el invento,
de realizario, de ejecutario, de plasmaro en una realidad, y que esta realizacion reporte una

3 SEPULVEDA, César. Ob. Cit., p. 86.




utilidad que direclamente o indirectamente se traduzca a su vez enun beneficio econdmico
para el inventor,™

Sinembargo, cuando el litular de la patente por alguna circunstancia se encuentra
imposibilitado para explotar elinvento, pLede liberarse de esa obligacion concediendo
licencias para que otras personas lleven a cabo su explotacion. Las licencias son permisos
para que personas distintas deltitular de la patente lieven a cabo la explotacion delinvento
palentado, dichas licencias son olorgadas mediante convenios que deberd inscribirse en el
Institulo Mexicano de la Propiedad Industrial.

La explotacion de las patentes pued= ser levada a cabo por su titular o bien por
terceras personas, asi lo establece la lesis de jurisprudencia que a continuacion se
transcribe:

PATENTE. LA EXPLOTACION INDUSTRIAL DE ESTA PUEDE SER HECHA POR EL TITULAR
DE LA MISMA, POR UN TERCERO AUTOKIZADO POR EL TITULAR Y POR UN TERCERO
AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE LA ECONOMIA.

Dicen los articulos 3o de la vigenie ley ve ta propredad ndustnal y su antecedente el 10. de |a foy
de patentes de invencion de 1928, que la persona fisica que haya hecho una invencion patentable
tienoe el derecho exclusivo de explofarla en su provecho, por si1 o por olros con su permiso, de
acuerdo con las disposiciones de [a ley y su reglamento, provienen los articulos 55 de la pnmera de
eslas leyes y su antecedente ef 44 de fa ley de patenti-s de invencion de 1928, que si pasados tres
aftos de su fecha legal no se explotare industialmente una patente en et terntono nacional, ia
Secrelaria de fa economia podrd conceder a terceras personas hicencias para hacer 13 explotacion;
de lo que establecen fos mencionados preceptos se deduce que la explotacidn industnal de una
patente puede ser hecha pot el btular de la palente, por un tercero autonzado por el titular, y por un
{ercero autorizado por ta Secretaria

Juico de Amparo promovido Pot Gustava Vazquez Glumer, Contra Actos Del Secretano de
Economia Nacional Toca 25630/953/2a fallado ef 25 de noviembre de 1955 Amparando
Por Unanimidad de Cinco votos Ponente el seior Ministra Octavio Mendoza Gonzalez.
Secrelano Jose Orozco Lomel La Msma Tess, En Igual Fecha Que La Anterior y Por
unamimidad de Cinco volos. Se Sustento En o Toca 2571/9501a Guslavo Vazquez
Glumer. Ponente Mendoza Gonzilez. Secretano Lic Jose Orozco Lomelin

3 RANGEL Medina, David; *Invasion, nulidad y caducidad de las patentes de invencion”; Revista €l
Foro; cuarta época; Nomero 40; enero-marzo, 1963, p. 74
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Instancia: Segunda Sala. Fuente: Informes. Epoca: Quinta Epoca. Informe 1956, Tesis: Pagina:
§7. Tesis Alslada.

Respecto a la concesién de licencias, el articulo 63 de la Ley establece:

ARTICULO 63.- El titular de la patente o registro podra conceder, mediante
convenio, licencia para su explolacion, Lalicencia debera ser inscrita en el Instituto
para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

Podra solicitarse mediante una sols promocion la inscripcion de licencias de
derechos relativos a dos o mas solicitudes en tramite o a dos o mas patenles o
registros cuando el licenciantey el licenciatario sean kos mismos en todos ellos. E|
solicitanle debera identificar cada u 1a de las solicitudes, patentes o registros enlos
que se hard la inscripcion. Las larifas comespondientes se pagaran en funcion del
numero de solicitudes, patentes o registros involucrados.

Existen tres lipos de licencias, las voluntarias, las obligatorias y las licencias por
causa de utilidad publica.

Lalicencia voluntaria. contraciual o convencional, s la autorizacidn que eltitular
de la patente concede a un tercero para que use el invento patentado. Es la licencia
concedida mediante convenio, de la que se ha venido hablando en lineas anteriores.

La obtligacion del titular de la patente, es poner en practica et invento, expiotario,
usaro, sinembargo cuando transcurren 3 anos y no o ha explolado y tampoco ha otorgado
voluntariamente una licencia para que un tercero explole el invento patentado, el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, esta facultado para otorgar una licencia obligatoria a
quien lo solicile. Al respecto el articulo 70 de 1a Ley de la Propiedad Industrial dispone:

ARTICULO 70.- Tratdndose deinvenciones, despueés de tres aios contados a partic
de la fecha delotorgamiento de la patente, o de cuatro aios de la presentacion de 1a
solicitud, sequn lo que ocurra mas larde, cualquier persona podra solicitar al
Instiluto la concesion de una licencia obligatoria para explotaria, cuando la
explotacidn no se haya realizado, salvo que existan causas debidamente justificadas.
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No procederd el otorgamiento de una licencia obligatoria, cuando eltitular de la
patente o quien tenga concedida vcencia conlractual, hayan estado realizando la
importacién del producto patentado u obtenido por el proceso patentado.

La licencia obligatoria es el permiso que oforga el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, a persona distinta del titular de la patente, para que realice la
explotacion del invento. Sin embargo !a licencia obligatoria Gnicamente podra ser
concedida si transcurridos 3 afos contados a partir de la fecha del otorgamiento de la
palente, o transcurridos 4 afios después de la presentacion de la solicitud, segun lo que
ocurra mas tarde, el titular de |a patente no ha explotado el invento.

Las licencias obligatorias pueden ser solicitadas por cualquier interesado enllevara
cabo la explotacion del invento patentado.

Las licencias abligatorias no son exclusivas, en virtud de que no impiden la
explotacion de la patente por el propietario u otras personas.

ARTICULO 67 .- Salvo estipulacion en contrario, la concesion de una licencia no
excluird 1a posibilidad, por parte del titular de fa patente o registro, de conceder
olras licencias ni realizar su explotacion simultaned por si mismo.

Respeclo al olorgamiento de licencias obligatorias, es menester hacer referenciaalo
que establece la primera parte del articulo 72 de la Ley de Ja Propiedad Industrial. Dicho
numeral establece que antes de conceder la primer licencia obligatoria, el Instituto dard
oportunidad altitular de la patente para que dentro del plazo de un aio, contado a partir de
la notificacion personal que se le haga, proceda a su explotacion; es decir, que enrealidad
la primera licencia obligatoria sera otorgada por el Instituto Mexicano de la propiedad
Industrial al cuarto afo después de suexnedicion, siempre y cuando no hubiere sido
explotada.

Es decir, una vez que es solicitada una licencia obligatoria, se notificara al titular de
la patente, concediéndole la oportunidad para que dentro del plazo de un ano lleve a cabola
explotacidn del invento; en caso de que transcurra el afo que se ke concede al titular de la
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patente para que explote el invento patentado, y esto no ocura, el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial procedera a olorgar la licencia de explotacién solicitada.

Por ultimo, !a licencia por causa de utilidad publica tiene lugar cuande ocurre algan
acontecimiento que trastore la vida econémica o social del pals, en caso de que exista
algun invento patenlado que sea lil para hacer frente a dicho acontecimiento, la
explolacion de dicha patente puede llevarse a cabo mediante la concesion de ficencias de
utilidad pablica.

El articulo 77 de la Ley de la Propiedad Industrial establece:

ARTICULO 77.- Por causas de emergencia o seguridad nacional y mientras duren
éslas, el Inslituto, por declaracion que se publicara en el Diario Oficial, detemminara
que la explolacion de ciertas patentes puede hacerse mediante la concesion de
licencias de ulilidad pablica, enlos casos en que, de no hacerio asl, se impida,
enlorpezca o encarezca la produccion, prestacion o distribucion de satisfactores
basicos para la poblacion.

Ladeclaracion a que se refiere este articulo, la realizara el Instituto de la Propiedad
Industrial, previo acuerdo del Secretario de Comercio y Fomento Industrial con el
Presidente de la Republica.

Una vez que las causas de emergencia o seguridad nacional han cesado, el Instituto
publicard en ¢l Diario Oficial la resolucidon que asl lo declare.

La licencia de utilidad publica, es intransferible.

La explotacion de la patente, al se. una obligacidn para su titular, al presentarse el

incumplimiento de la misma, la consecuencia que trae aparejada es la caducidad del
derecho de patente por falta de explotacion,
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Ahora bien, 1a explotacion de 1a patente debe flevarse a cabo dentro del plazo de tres
afos contados desde la fecha de expedicion, sidentro de ese plazo no se ha explotado la
misma, o bien no se ha otorgado una licencia voluntaria, cuakjuier persona puede solicitar
la concesion de una licencia obligatoria. Al respecto, el arliculo 70 de la Ley de la
Propiedad Industrial, transcrito con anterioridad, establece que tralandose de invenciones,
después detres aios contados a partir de! olorgamiento de la patente, y siempre y cuando la
patente no hubiere sido explotada, cualquier persona podra solicitar al Instituto 1a concesidn
de una licencia abligatoria.

Transcurridos tres aios después de que se otorgd la palente y el titular o sus
causahabientes no la han explotado, y tampoco han otorgado una licencia voluntaria, la
patente caducard. La caducidad operard siempre y cuando no sea solicitada alguna licencia
obligaloria, ya que en caso de que sea solicitada alguna, el licenciatario contara con dos
afos mas 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 dard la caducidad de la patente en 3 afios.

Elarticulo 72 de la Ley de la Propiedad Industrial establece un plazo de gracia
conslante de un afio, para que eltitular de la patente explote el invento antes de otorgar la
primer licencia obligatoria.

ARTICULO 72.- Anles de conceder la primera licencia obligatonia, el Instiluto dara
oportunidad allitular de la patente para que dentro de un plazo de un afo, contado a
partir de Ia notificacion personal que se haga a éste, proceda a su explotacion.

Al solicitarse una licencia obligatoria, el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial notificara al titular de la patente tal circunstancia, a padtir de esa notificacion, el
titular tendrd un plazo de un afo para que proceda a la explotacion del invento. Sidentro
del plazo de gracia otorgado para que proceda a la explotacion del invento, esto Gltimo no
ocurre, el Instituto otorgara la licencia obligatoria.

Es decir, que enrealidad, la falta de explotacion de la patente acarreard su caducidad
alcuarto ano de su vigencia, siempre y cuando en el Gitimo aio de ese cuatrienio se hubiera
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solicitado el otorgamiento de una licencia obligatoria. “Existe una percepcion a la
caducidad, y ella es que si se solicila una licencia obligatoria en cualquier tiempo antes del
vencimiento de esos cuatro aiios, la patente, cobra nueva vida y no caducara.™

Lo asentado anteriormenie tiene una excepcion, misma que ocurre cuando
transcurren cualro anos después de la presentacion de Ja solicilud de 1a patente, y dicho
lapsoocurre mas farde que los tres anos iz tiene el titular de |a patente para llevaracabola
explotacién del invento, en el entendido de que el plazo de tres anos empiezan a contar a
partir de la fecha del olorgamienio de Ia patente.

Como ya quedd asentado, la ley vigente en materia de patentes de invencion, no
establece lo relativo ala caducidad por falta de explolacion del invento cuando no se
solicite el olorgamiento de una licencia obligaloria, sino que solamente regula lo relativo a
la caducidad de Ia patente por falla de explotacion del invento una vez que se han sido
solicilada una o mas licencias obligatorias.

La licencia obligatoria puede ser solicitada por cualquier persona interesada dentro
del afio que siga a los tres primeros de la patente.

Para solicitar ¢l otorgamiento de una licencia obligatoria, es menester que el
solicitante demuestre que tiene capacidad técnica y economica para llevar acabo la
explotacién del invento.

La ley unicamente contempla la caducidad de la patente una vez que se han
otorgado licencias obligatorias. Al respecto la parte primera del articulo 73 dela Ley dela
Propiedad Induslrial establece lo siguiente:

ARTICULO 73.- Transcumido el lérmino de dos afos contados a partir de la fecha
de concesién de fa primera licencia obligatoria, ¢l Instituto podra declarar
administrativamente la caducidad de la patente, si la concesién de la licencia
obligatoria no hubiese corregido la falta de explotacidn de la misma, o si el titular de
1a patente no comprueba su explotacién o la existencia de una causa justificada a
juicio del Instituto.

> SEPULVEDA, César. Ob. Cu., p. B4
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El articulo anterior establece los supuestos en los que opera la caducidad de la
patente una vez que han sido olorgadas licencias obligatorias.

Anles de analizar los supuestos que establece elarticulo 73, es conveniente hacer
referencia a que dicho precepto legal, refiere que el Instituto podrd declarar
administrativamente la caducidad; es decir que el Institulo decidira si opera o no la
caducidad.

El primer supuesto contemplado por ¢l articulo 73 de la ley, es la caducidad de la
patente por falta de explotacion del invento, cuando transcurridos dos afios dela fechade
concesion de la primera licencia obligatoria, la concesién de la licencia; no cortrigio la falta
de explolacion del invento patentado.

Es decir, la palente caduca si el licencialario no inicia la explotacién del invento
dentro del plazo de dos aiios contados a partir de la fecha en que le fue concedida la
licencia no corrigio 1a falta de explotacion del invento patentado.

El articulo 75 de la ley establece que:

ARTICULO 75.- Quien goce de una licencia obligatoria deberd iniciar la
explotacion de la patente dentro del plazo de dos afios, contados a partirde 1a fecha
en que se le hubiere concedido. De no cumplirse esto, salvo que existan causas
justificadas a juicio del Instituto, procederd la revocacion de la licencia de oficio o a
peticion del titular de la patente.

El segundo supuesto establecido por el articulo 73 de la ley, es 1a caducidad de la
patente por falta de explotacion cuando a los dos anos de la concesidn de la primer icencia
obligaloria, el titular no comprueba que el invento ha sido explotado.

Eltitular de la patente tiene 1a obligacidn de comprobar dentro de los dos aios
siguientes, contados a partir de que fue concedida la primer licencia obligatoria, que el
invento ha sido explotado; sino lo comprueba dentro de ese témino, el Instituto podra
declarar administrativamente la caducidad de la palente.
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Es importante mencionar que el precepto legal citado, obliga al titular de la patente
a comprobar que el invenlo ha sido explotado y no asi al titular de la licencia obligatoria,
situacidon que a mi juicio tiene justificacion en virtud de las regalias que recibe el titular de
la patente con molivo de la concesion de la licencia obligatoria.

EnlaLeydela Propiedad Industrial no se establece el mecanismo para que el titular
evidencie esa explotacion del invento.

Caducard la palente en un término de dos aios contados a partir de la fecha de
concesion de la primer licencia obligatoria, si el titular de la misma no compnseba ante el
Instituto la explotacion del invenlo.

Eltercer y Ultimo supuesto que eslublece el multireferido articulo 73 de'a Leyde la
Propiedad Industrial es la caducidad de la patente cuando el titular de la patente no
comprueba ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a existencia de una causa
que justifique fa falta de explotacion del invento patentado, dentio det plazo de dos ailos
contados a partir de |a fecha de 1a concesion de l1a primer licencia obligatoria.

Es decir, puede ocurir que elinvento no haya sido explolado después de haberse
concedido la primer licencia obligatoria, sin embargo la falta de explotacion puede ser
originada por akjuna causa juslificada, y en tal supuesto el titular de la patente tendra que
demostrar al Instituto que la falta de explotacion se debid a dicha causa justificada, y ental
virtud 1a patente no caducard por falta ce explotacion.

No se hallevado a cabo la explotacon delinvento patentado dentro del plazo de dos
afos posteriores al otorgamiento de la primer licencia obligatornia. Sin embargo, si el titular
de la patente compiueba ante el Inslituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que la
explotacion delfinvento no ha sido llevada a =abo por existir una causa que asi ko justifica,
la patente no caducara.

La obligacidon de comprobar ante el Institulo la causa que justifica la falta de
explotacién del invento patentado, comesponde altitular de 1a patente, y no al icenciatario.
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Eltitular o su causahabiente tendran la oblqacion de acreditar ante el Instituto, la dificultad
o imposibilidad material absoluta para no haber llevado a cabo la explotaciondel invento.

Unavez que es olorgada la primer licencia obligatoria, el titular de la misma tiene la
obligacion de explotar elinvento patentado, para lo cual se le concede el plazo de dos aios,
contados a partir de la fecha en que le es otorgada la licencia, si dentro de ese término no
lleva a cabo la explotacion del invento, el litular de fa palente tiene la obligacion de
comprobar ante el Institulo Mexicano de la Propiedad Industrial que |a falta de explotacion,
se debid a una causa que asi lo justifica, de lo contrario la patente caducara y caerd bajo el
dominio pubtico.

Los anteriores, son los tres supuestos que contempla el articulo 73 dela Ley dela
Propiedad Industrial respecto de la caducidad por falta de explotacién del invento
paleniado.

“La pena mas lrascendental por no explotar el invento, es la caducidad del
privilegio, la calda al dominio ptiblico del nvento que ampara". ¢

La caducidad es una de las sanciones por no explotar ef invento, sin embarga el otro
aspeclo de las sanciones por la falla de explotacion del invento, es la obligacion de olorgar
licencias obligalorias, las cuales pueden ser solicitadas por cualquier interesado dentro del
ano que siga a los tres primeros de vig=ncia de la patente.

Sin embargo elolorgamiento de una licencia obligatona, es Unicamente una sancién
que se impone altitular de la patente, y no constituye una forma de tenminacién del derecho
de patente. Al olorgarse una licencia obligatoria, el licenciataro cuenta con el plazo de dos
anos para comegir Ia falta de explotacion del invento, podria decirse que la patente recobra
vida; por ello el otorgamiento de la licencia obligaloria no provoca la extincidn de la
patente.

Respecto a la caducidad de las patentes por falta de explotacion, el tratadista Cesar
Sepulveda establece que lal medida pued- encontrarse bastante radical, y talvez untanto

% SEPULVEDA, César. “La explolacion do las palenles en o derecho mexicano”, Revista
Mexicana de ta Propiedad Indusltrial y Artistica; Ao XV Encro-Diciembre 1977; Méxica D. F.; p. 61.



108

excesiva, tal sancion parece extremay pudiera eventualmente desalentar la presentacion de
patentes. La caduckiad de una patente por no explotacion, es una penatrascendental, y no
parece obtenerse provecho con una medida tan drastica. Poruna parte, siconello se
desanima a quienes proponen obtener patentes, disminuye el nimero de ellas. Porotra
parte, la aspiracion de que las patentes caigan pronto al dominio publico, sobre ser unaidea
que no produce resultados précticos hace que paradojicamente pierda atractivo su
explotacion por cuakjuiera, pues se carece de la exclusividad que da la patente vigente. La
caducidad muy anlicipada, existiendo un régimen de licencias bien estructurado, notiene
sentido y no beneficia a nadie. *

3.- Caducidad de las patentes por {alta de pago de las anualidades.

ElEstado desde su aparicidn, ha tenico la necesidad de allegarse de recursos que le
son necesarios para Hevar a cabo sus funciones.

ElEstado se allega de los recursos que le pemmiten realizar las funciones que le son
inherenles, principalmente a través de:

Impuestos,

Aportaciones de seguridad social,
Conlribuciones de mejoras,
Derechos,

Aprovechamientos, y

Productos.

El otorgamiento de una patente, implica que se realice una investigacion con el
objeto de establecer si elinvento reline los requisitos de patentabilidad, situacién que
genera gastos, ks cuales deben ser cubiertos por el Estado; por ello, al cobrar cierta cuota
durante los veinte aios de vigencia de la patente, el Estado se allega de recursos para
desempenar sus funciones.

¥ bidem. Pag. 66
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A los ingresos que percibe el Estado por.concepto de las patentes que olorga, se les
denomina anualidades, y las mismas quedan comprendidas dentro de los ingresos que
percibe el Estado, especificamente dentru del rubro de derechos.

La fraccion IV del articulo 2° del Codigo Fiscal de la Federacion define lo que son
los derechos, en lo siguientes términos:

ARTICULO 2°.- Las contribucioncs se clasifican en impuestos, aportaciones de
seguridad social, contribuciones de mejoras y derechas, las que se definen de la
siguiente manera:

V.- Derechos son las conlribuciones establecidas en Ley por el uso o
aprovecharniento de los bienes del dominio pablico de la Nacidn, asi como por
recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho publico, excepto
cuando se presten por organismos descentralizados u érganos desconcentrados
cuando, en este Ultimo caso, se trate de contraprestaciones que no se encueniren
previstas en la Ley Federalde Derechos. También son derechos las contribuciones a
cargo de los organismos publicos d2scentralizados por prestar servicios exclusivos
del Estado.

En atencion a lo anterior, podemos afirmar que la anualidad es una contribucion
que cobra el Estado, misma que constituye un derecho, y no unimpuesto, como se le ha
llegado a confundir, en virtud de que elimpuesto es 1a prestacion que fija el Estado de
forma unilateral y obligatoria para todo aquel que realice el acto que genera el crédito
fiscal.

El derecho es una conlraprestacion, es decir, que el particular a cambio de la
cantidad que paga, obliene de!l Estado 1a prestacion de un servicio, por el contrario el
impuesto es una prestacion, es decir, una cantidad que paga el particular sin recibir nadaa
cambio.

En vitud de que el Estado no impone la obligacién al inventor de solicitar la
proteccidn de su invencion mediante la expeaicidn de una patente, sino que por el contrario,
es éste quien de manera voluntaria acude ante el Instituto Mexicano de la Propiedad




110

Industrial, para solicitar que su invento sea prolegido mediante la expedicion de una
patente, el inventor debe pagar los derechos que se establecen para realizar los estudios
respectivos de la invencion asi como para manteneria vigente, y en tal virtud las
anualidades no constituyen un impuesty, sino un derecho.

Enelcaso de las patentes, el olorgamiento de las mismas genera gastos, como son
los relativos a la investigacion, tramite, expedicion del titulo, etcélera. Se puede decirque el
particular paga al Estado por los servicios que le presta, asi como para mantener vigente el
derecho que le fue otorgado.

Segun Raul Rodriguez de Lobato, los derechos son “las contraprestaciones que
eslablece el Estado conlorme a la Ley, con caricter obligalorio a cargo de las personas
fisicas o morales que de manera directa e individuat reciben la prestacion de servicios
juridicos administrativos inherentes al propio E stado en sus funciones de derecho publico, y
que estan destinados al sostenimiento del servicio.™®

Se designa como anualidad, "cada uno de los afios de vigencia de la patente,
contados a partir de la fechalegal de ésta. Elténmino se emplea para senalar cadaunadelas
etapas en que se divide el plazo de la patenle, para determinar y hacer el pago de derechos
por concepto de vigencia™

El pago de las anualidades es una obligacion que debe cumplir el titular de ta
patente para que se mantenga vivo su derecho, taly como se desprende del articulo 23 de la
L.ey de la Propiedad Industrial:

ARTICULO 23.- La patente tendrd una vigencia de 20 aios improrrogables
contados a partir de la fecha de presentacion de la solictud y estara sujeta al pago de
la tarifa correspondiente.

* RODRIGUEZ de Lobato, Rail; "Derecho fiscal’; Ed Hara, 2* ed , México, 1988; p. 77.

® RANGEL Medina, David. *Las palentes de invencion y ¢f pago de sus anualidades”; Revista 1
Foro, Nimero 40 Enero-Marzo 1963; pags. 65 y 66
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Para que se mantenga vigente el derecho exclusivo de explotacién delinvento
patentado, el titular de la patente estd obligado a realizar el pago de las anualidades
correspondientes.

La Ley de la Propiedad Industrial, en ninguno de sus articulos hace alusién al
témino “anuatidades”, la ley vigente en materia de propiedad industrial, habla de pago de
las tanfas comespondientes, no obstante ko anterior, como ya quedd asentado, las patentes
otorgaias en México estan sujelas al pago de las anualidades.

Como ya se dijo, las anualidades conslituyen ingresos para el Estado, los cuales
quexdan comprendidos en el rubro de derechos. Ahora bienlos derechos como ingresos del
Estado, son regulados por la Ley Federal de Derechos.

En el Diario Oficial de I Federacion de 31 de diciembre de 1981, se publict laLey
Federal de Derechos, en ella se establecia la obligacién del titular de la palente de
invencion de pagar anualidades por cada aiio de vigencia de su patente de invencion.

En laley Federalde Derechos se regulan las contribuciones que se cobran porlos
servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho publico, o por el uso o
aprovechamienio de los bienes del dominio publico de la nacion.

Cuando la ley establezca que los derechos se pagaran por mensualidades o
anualidades, se enlendera que dichos pagos son previos a la prestacion del servicio
correspondiente. Las mensualidades y anualidades corresponden al pago de los derechos
por la prestacion de los servicios proporcivaadoes durante un mes de caiendano o durante el
afio de calendario.

La seccion segunda del capitulo IV de la Ley Federal de Derechos se denominaba
“Propiedad Industrial’, y era la seccion de dicha ley que regulaba lo relativo a las
anualidades que tiene que cubrir el titular de una patente; sin embargo dicha seccidnfue
derogada al publicarse el “Acuerdo por el que se da a conocer la lanfa por los servicios que
presta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial” en el Diario Oficial de la
Federacion el 23 de agosto de 1995, al que haremos referencia mas adelante.
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EnlaleyFederal de Derechos se establecian 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 prioridad;

- por el examen de novedad;

- por la reconsideracién interpuesta en contra de la negativa de patente;

- por la comprobacidn de la explotacion;

- por la revision de cada reposicion de documentacion o complementacionde
Informacién;

- por la expedicion de titulos incluyendo fas tres primeras anualidades de
vigencia;

- por cada anualidad de vigencia a partir de la cuarta;

- por el registro de la fusion de titulares o de la transmision de los derechos
que confiere una palente o que pueda derivarse de una solicitud en tramite;

- por ¢l registro o modificacion de una licencia obligatoria o contractual de
explotacion; y

- por el cambio de nombre del solicitante o del titular de una patente.

Las anualidades a que hacia referenia laley, correspondian al pago de derechos por
la prestacion de servicios proporcionados durante el afio de calendario.

Una cuestidon imporlante que establecia la comentada Ley Federal de Derechos era
la situacion de que al otorgarse la patente, se tenian que cubrir las contribuciones por
conceplo de la expedicion del titulo y ademas tenian que cubrirse por adelantado las
contribuciones por cancepto de las tres primeras anualidades de vigencia de las patentes.

Asimismo se establecia que la obligacion del pago de las anualidades era a cargo del
{itular de la patente, siendo transferible dict.a obligacion; el pago tenia que efectuarse enlas
oficinas autorizadas por la Secrelaria de Hacienda y Crédito Publico.

Sin embargo, en el Diario Oficial de la Federacion de 23 de agosto de 1995, se
publicé el “Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta al
Instituto Mexicano de la Propiedad industrial”, 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° de
septiembre de 1995), y en lo que no se oponga a la misma, quedaran sin efeclos las
disposiciones administrativas en materia de aplicacion de larifas por los servicios que presta
el Instituto emitidas con anterioridad; es decir, que dicho Acuerdo derogé la seccionde la
Ley Federal de Derechos que contemplaba las tarifas a cubrirse en materia de propiedad
industrial.

A partir del 1° de septiembre de 1995 el ordenamiento juridico que regula el pago
de anualidades respecio de las patentes de invencion, es el "Acuerdo por el que seda a
conocer la tarifa por los servicios que presta al Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial”.

El articulo 1" del citado acuerdo establece:

ARTICULO 1°.- Por los servicios que presta el Instituto en maleria de patenles, se
pagardn las siguientes tarifas:

a).- Por la presentacion de solicitudes de patentes, asi como por los servicios
a que se refiere el articulo 38 de 1a Ley; $3,678.00.

b).- Por la entrada a la fase nacional de una solicitud de patente confonme al
Capitulo | del Tratado de Cooperacidn en Materia de Patentes; $2,745.00.

c).- Por la entrada a la fase nacional de una solicitud de patente conforme al
Capitulo I del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes; $1,830.00.

d).- Por 1a publicacidn anticipada de la solicitud de patente; $572.00.
e).- Por la expedicién del titulo de patente; $1,343.00.
f).- Por el cambio de texto o dibujos de una patente concedida para comegir

errores impulables al solicitante, asi como para limitar la extensién de las
reivindicaciones, por cada vez que se solicite; $245.00.
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Elarticulo transcrito con anterioridad, establece la tarifa que debera cubrirse porla
realizacion de diversos tramites relacionados con las patentes de invencion, sin embargo
para el presente capitulo, el aliculo del citado Acuerdo que mas nos interesa, es el articulo
2°, que es el que regula lo relativo al pago de las anualidades que deben ser cubientas por el
titular de la patente.

ARTICULO 2°.- Por cada anualidad de conservacién de los derechos que confiere
una patente, se pagaran las siguientes tarifas:

a).- De la primera a la quinta, por cada una; $391.00.
b).- De la sexta a la décima, por cada una; $726.00, y
¢).- A parlir de la décimo primera por cada una; $1.092.00.

Como ya dijimos, 1a Ley de la Propiedad Industria! en ninguno de sus articulos
menciona las anualidades, Unicamente se refiere al pago de las tarifas, sin embargo como se
desprende del articulo 2° del Acuerdo comentado, se tendrin que pagar contribuciones por
cada aio de conservacion de los derechos que confiere una patente, contribuciones que
reciben el nombre de anualidades.

Las anualidades que deben cubrirse por la vigencia de los derechos que confiere la
patenle, estan contempladas en ef Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa porlos
servicios que presta al Instituto Mexicano de la Propiedad industrial.

Respecto al lugar de pago de las tarifas que establece el Acuerdo, debera efectuarse
enlas oficinas del Instituto Mexicano de 1 Propiedad Industrial o en las Instituciones de
crédito que éste autorice para tal efecto.

Los sujetos obligados al pago de las tarfas, sonlas personas fisicas o morales ya sea
nacionales o extranjeras, que sean usuarios del sistema de propiedad industrial.

Ahora bien, las solicitudes de patentes no estan sujelas al pago de anualidades, en
tanto no se conceda esta.
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Con el pago que ampare la expedicion del titulo de la patente, se consideraran
cublertas las anualidades a partir de la fecha de presentacion de las solicitudes hasta, e
inclusive, el afio calendario inmediato anterior afafecha enla que se conceda la patente.

Una situacion importante que estatlece el Acuerdo, es que al momento de
efectuarse el pago correspondiente a la expedicion deltitulo de 1a patente, se deberan
enterar también las anualidades cormespondientes a ese ano calendario y las de las cuatro
siguientes.

Es decir, que al cubrirse las contribuciones correspondientes por concepto de
expedicion del titulo de palente, también deberdn cubrirse las contribuciones
correspondientes a las primeras cinco anualidades de vigencia de las patentes.

Por cuanto hace ala forma en la cual debe efectuarse el pago de la tarifa por
concepto de anualidades, el Acuerdo establece que los pagos se efectuaran por quinquenios
anticipados y por afo calerxario completo, y podrdn pagarse dos 0 mas quinquenios en
forma anticipada.

Las anualidades deberdn pagarse dentro del mes que corresponda al aniversario de
la fecha de presentacion de ta solicitud de patente. Al respecto el maestro David Rangel
Medina establece que la iniciacidn de la prirnera anualidad de las patentes, coincide con su
fecha legal, (dia y hora de presentacion de la solicitud de patente, en tanto dicha solicitud
reune los requisitos legales) y el vencimierto de dicha primera anualidad ocune el litimo
dia del afio contado precisamente a parir de la fecha legal de la patente.
Consiguientemente, el principio y teminacién de cada una de las restantes anualidades
posteriores ala primera, se encuentran delimitados por cada afio qQue empiece y acabe
después de haber transcurrido la primera anuvatidad. *°

Las anualidades pueden ser clasificadas desde el punto de vista de la oportunidad en
que se efecta su pago, desde tal punto de vista el pago de las anuahidades puede sernormal
o anormal.

“ ibidem. Pag. 66.
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a).- Pago normal. El Acuerdo por el que se da a conocer la tanifa por los servicios
que presta el Inslituto Mexicano de la Propiedad Industrial, contiene un capitulo
denominado “Disposiciones generales”, y en el parrafo dltimo de la disposicion segunda se
establece que las anualidades deberan pagarse dentro del mes que corresponda al
aniversario de la fecha de la solicitud de patente,

El pago nomal de las anualidades, ocurre cuando éste se efectua dentro delmes que
corresponda ai aniversario de la fecha de 'a solicitud de la patente. Es decir el pago de las
anualidades se realiza dentro del plazo establecido por el Acuerdo.

b).- Pago anormal. La fraccion Il del articulo 80 ¢e la Ley de la Propiedad Industrial
eslablece un plazo de gracia de seis meses para realizar el pago de las anualidades cuando
dicho pago no fue cubierio oportunamente, es decir, se da una oportunidad al titular de la
patente para que pague, dandose un pago anormal o extemporaneo de las anualidades.

Sieltitular de la patente no cubre el pago de las anualidades respectivas dentro del
mes que corresponda al aniversario de la fecha en que se solicité la patente, la fraccion Il
del articulo 80 de la Ley de la Propiedad Industrial, le concede un plazo de gracia de seis
meses para que electie el pago cormespondiente; si el titular efecta el pago dentrode ese
plazo de gracia, se considera que el pago fue anormal o extemporaneo.

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 primer quinquenio de vigencia de 1a patente tendrd que efectuarse a la
expedicidn de! tilulo de patente. El pago de! segundo y los subsecuentes quinquenios,
tendran que efectuarse dentro del mes que coresponda al aniversario de la presentacion de
1a solicitud de patente.

El titular de |a 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 de las patentes no tendrd que ser efectuado cada afio de calendario, el
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pago dedichas anualidades tendra que ser cupierto cada cinco afios; al vencimiento de cada
quinquenio se tendré que cubrir el equivalente a cinco aios més de vigencia de las patentes.

Elpago de las anualidades es una obligacidn que tiene que cumplir 1a persona fisica
0 moral, sea nacional o extranjera que obtenga una patente de invencion. Cuando el titular
de la palente cumple con dicha obligacion no tendré ningin problema con su patente.

Sin embargo, la patente caducara y en consecuencia caera bajo el dominio publico
cuando por cualquier circunstancla, no se zubran oportunamente las anualidades. La
consecuencia de no pagar las anualidades es la caducidad de la patente; asi bo prevéla
fraccidn Il del articulo 80 de la Ley de la Propiedad Industrial.

ARTICULO 80- Las patentes o registros caducan y los derechos que amparan caen
en el dominio pablico en los siguientes supuestos:

IL.- Por no cubrir ¢l pago de la tarifa previsto para mantener vigentes sus derechos, 0
dentro del plazo de gracia de seis meses siguientes a este.

La fecha de presentacion de la solicitud de patente ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, esimportante respecto al pago de las anualidades, en vitud de que el
entero de las mismas lendra que efectuarse tentro del mes que comesponda al aniversario
de la referida fecha de presentacién.

El pago por concepto de anualiiades se efectuara por quinquenios, respecto ala
fecha de pago del primero de los quinquenios de vigencia de 1as patentes, no hay ningun
problema, ya que en el Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que
presta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se establece que tendra que
efectuarse al mismo tiempo en que se efectue e! pago comespondiente a la expedicion del
titulo de patente.

Ahora bien, para efectuar el pago de los subsecuentes quinquenios, sitendra que
tomarse en cuenta la fecha de presentacion de la solicitud de patente, en virtud de que el
pago tendrd que efectuarse dentro del mes que corresponda al aniversario de la fecha de
presentacion de solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad industrial.
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Una vez que ha transcurrido el mes q.e comesponde al aniversario de la fecha de
presentacion de la solicitud de patente y no se ha realizado el pago por conceplo del
siguiente quinquenio de vigencia de la patente, la Ley de fa Propiedad Industrial, concede
un plazo de gracia de seis meses para que eltitular moroso pague las anualidades omitidas.

Encaso de que ranscurra el plazo de gracia que se concede al litular moroso, y éste
omite realizar el entero de la tarifa respectiva por concepto de vigencia de las siguientes
cinca anualidades de la patente, esta ultima caducard y caera bajo el dominio publico.

La omision de pago de cualquier anualidad, dentro de los plazos a que se refieren
los pamafos precedentes, traerd como consecuencia la caducidad de la patente; asitenemos
que la patente caducard y caera en el dominio publico en caso de que no se pague la
anualidad en un plazo de seis meses a parlir de que el mismo sea exigible.

Hemos hecho referencia a los supuestos que contempla la Ley de la Propiedad
Industrial para que opere la caducidad de las palentes, dichos supuestos de acuerdo con lo

establecido en el articulo B0 de la ley son:

ARTICULO 80.- Las patentes o registros caducan y los derechos que amparan caen
en el dominio pablico en los siguientes supuestos:

I.- Al vencimiento de su vigencia,

I1.- Por no cubrir el pago de latarifa previsto para mantener vigentes sus derechos, o
dentro del plazo de gracia de seis meses siguienles a dste;

IIt.- En el caso de! articulo 73 de esta ley.

La caducidad que opere por el solo transcurso del tiempo, no requerira de
declaracion administrativa por el Instituto.

El articulo 73 de la Ley establece:
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ARTICULO 73.- Transcurrido el término de dos afos contados a partir de la fecha
de concesidn de la primera licencia obligatoria, el Instituto podrad declarar
administrativamente la caducidad de la patente, si la concesion de la licencia
obligatoria no hubiese corregido la falta de explotacion de la misma, o si el titular de
la patente no comprueba su explotacion o la existencia de una causa justificadaa
juicio del Instituto.

El pago de las regalias derivado de una licencia obligatoria concluira cuando
caduque o se anule la patente, o par cualquier olra causa prevista en esta ley.

La caducidad de la patente opera por el transcurso del tiempo por el cual fue
otorgada, por falla de explolacién o bien por fatta de pago de las anualidades. Cuando la
caducidad opera por ¢l simple transcurso del tiempo, no se requerira que el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial emita declaracién administrativa al respecto.

Por el conlrario, cuando la caducidad opere por falta de explotacidn o por falta de
pago de las anualidades, se requerira que el Institulo Mexicano de la Propiedad Industrial,
emita declaracion administrativa que asi lo sefale

La dedlaracion administrativa de caducidad de la patente se substanciard conforme a
lo establecido en el capitulo Il del Titulo Sexto de la Ley de la Propiedad Industrial.

4.- Medios para impugnar la caducidad de la patente.

Una vez que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha emitido su
declaracion administrativa de caducidad de la patente, el inventor afectado puede impugnar
dicha declaracion mediante la rehabilitacion.

Sin embargo la rehabilitacion inicamente podra ser solicitada por el titular de la
patente, siempre y cuando la declaracién administrativa de caducidad haya sido decretada
por falla de pago oportuno de las anualidades.
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La rehabilitacién no opera cuando la caducidad fue originada por el franscurso del
tiempo por el cual fue otorgada, por obvias razones, ni cuando se origine por falta de
explotacion de la patente.

La rehabililacion esta contemplada en el articulo 81 de la ley de la Propiedad
Industrial.

ARTICULO 81.- Se podrd solicilar 1a rehabilitacion de la patente o registro caducos
por falta de pago oportuno de latarifa, siempre que la solicitud correspondiente se
presente dentro de los seis meses siguientes al plazo de gracia a que se refiere la
fraccion Il del articulo anterior y que se cubra el pago omitido de la tarifa, mas sus
recargos.

Como ya quedé asentado, 1a falta de pago de cualquier anualidad dentro de los
plazos legales, traerd como consecuencia la caducidad de la patente, y se requerird que el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial emita declaracion administrativa que asi lo
indique.

Una vez quo el Instituto haya emitido Jeclaracion administrativa de caducidad de la
patente por falta del pago de las anualidades, el titular afectado por la declaracidn de
caducidad, contard con un plazo de seis meses, contados a partirde que venza el plazo de
gracia de seis meses a que se refiere la fraccion It del aiculo 80 de la Ley de la Propiedad
Industrial, para solicitar la rehabilitacion de la patente caduca por falta del pago oportuno
de las anuatidades. La rehabiltacion podrd ser solicitada siempre y cuando se cubra el pago
de la tarifa que se haya omitido, mas los recargos respectivos.

Los requisitos para solicitar la rehabilitacidn de la patente, Gnicamente son:

a).- que se solicite dentro de los seis meses postenores al plazo de gracia a que se
refiere la fraccion |l del articulo 80 de la Ley de la Propiedad Industrial;

b).- que se cubra el pago respectivo a las anualidades omitidas, mas los recargos
respeclivos
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c).- que se cubra la farifa correspondiente por el estudio de la solicitud de
rehabilitacion de la patente.

Al respecto el Licenciado Mariano Scdi, establece que las patentas otorgadas en
México estan sujetas al pago de anualidades. Se concede un plazo de gracia de seis meses
para el pago extempordneo de las anuatidades. Las patenles caducan silas anualidades no
son pagadas durante dichos plazos. La Ley de la Propiedad Industrial establece la
restauracion de las patentes que hayan caducado por falla de pago de las anualidades,
siempre que los derechos respectivos y sus recargos, se cubran dentro de un plazo de seis
meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia.*'

La rehabilitacion de la patente pourd ser solicitada por su titular o bien por
cualquiera de los licenciatarios.

Auncuando la Ley no lo especifique, el procedimiento a seguir para solicitar la
rehabilitacion de la patente, es el contemplado en el capitulo | del Titulo Sexto de la Ley de
la Propiedad Industrial. £ntal virtud, la solicitud de rehabilitacion de 1a patente deberd
presentarse por escrilo y ser redactada en espafiol; ademas dicha solicitud debera ser
firmada por el interesado y estar acompaiada del comprobante de pago de la tarifa
correspondignte, asimismmo tendrd que sefalarse domicilio para oir y recibir notificaciones.

E! capitulo Il del Titulo Primero del reglamento de la Ley de la Propiedad
Industrial, regula de manera mas especifica el procedimiento de las solicitudes que se
presenten ante el Instituto Mexicano de 1a Propiedad Industrial.

El ariculo 4° del Acuerdo por el que se da a conocer la tanfa por los servicios que
presta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dispone:

ARTICULO 4° .- Por el estudio de la solicitud de rehabilitacidn de la patente caduca
por falta de pago oportuno de la anualidad correspondiente; $1,167.00.

' SONI, Mariano; "Aspecios sobresalientes de la Nueva Ley Mexicana de Fomento y Proteccion de
la Propiedad Industrial™; Revista Ei Foro; 8* Epocs; Tomao IV, N* 1; México, Distrito Federal, 1991.
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En el caso de que no se solicite |3 rehabilitacion de la patente dentro del plazo
sefialado por la ley, la caducidad de la patente serd irreversible.

Ahorablen, 1a Ley de |a Propiedad In-lustrial no contempla recurso o medio alguno
paraimpugnarla caducidad de la patenle por falta de explotacion, en consecuencia el inico
medio de defensa con el que cuenta el titular afectado una vez que se declare
administrativamente la caducidad por la falta de explotacion es e! juicio de amparo.

Por otra parte, es obvio que la ley no contemple medio alguno para impugnar la
caducidad de!a patente por el transcurso del tiempo por el cual son otorgadas, ya que las
mismas se otorgan por un plazo improrrogable de 20 afos y ental vitud, al cumplirse
dicho plazo la patente caducara por el vencimiento del plazo por el que son otorgadas.
Como ya quedo asentado es la pérdida del derecho de uso exclusivo del invento en vitud
delproceso normal de terminacion de su vida legal, constituyendo un modo normal de
exlincion que obedece a la temporalidad de la patente.

Respeclo alos recursos procedentes contra la declaracion de caducidad de las
palentes, resulta interesante ranscribir 1a siguiente tesis de jurisprudencia;

PATENTES, CADUCIDAD DE LAS. NO ES SANCION. (IMPROCEDENCIA DEL RECURSO
ORDINARIO DE REVISION ADMINISTRATIVA),

Las sanciones. entendidas como penas, presuponen una conducta contrana a la ley. reahzada por
el sancionado, y su finatdad es eminentemer:e correlativa. Por tanto, cuando se declara la
caducidad de una patente por falta oportuna de los pagos que condicionan sy vigencia, no puede
admitrse que se le aphique upa sancion al titular del derecho en esa forma extinguido Lo anterior,
porque la falla oportuna de los pagos no constluye una conducta contrana a la ley, sino
simplemente el incumplirienio de una condicion a fa cual estd sujeta a vigencia de los detechos
defivados de la patente; luego enlonces, la ¢ lundad no constituye una sancion, porque niedianie
ella no se cashga una infraccion ni se persigue ninguna finalidad correctiva Consecuentemente,
conlra la resolucion que declara ta caduodad de una patenle no procede el recurso ordinario de
revisién que eslablece ef articulo 231 de la Ley de Invenciones y Marcas, pues dicho medio de
delensa se da Unica y exclusivamente, en contra de las sanciones administralivas impuestas con
fundamenio en dicha ley y ademas disposiciones denvadas de ella

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN
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Amparo en revision 1216/85. Schulemberger Surenco, S. A. 12 de marzo de 1986.
Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuilo. Fuente: Semanario Judicial de la Federacion. Epoca:
Séptima Epoca. Volumen 205-216 Sexta Parte. Tesis: Pagina: 343. Tesis Aistada.
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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 clinvento pueda ser objelo de proteccion 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 caracter industrial y el caracter licito del invento™ *?

Sielinvento no es susceptible de ser protegido mediante la expedicion de la patente
por no reunir las condiciones legales, la ley concede la facullad para solicitar la nulidad de
la patente.

Sin embargo como lo sefiala el maestro David Rangel Medina, la validez de las
patentes también se pierde por razones que no atafien a los defectos de la invencién
propiamente dicha, sino al cumplimiento de formalidades legales y reglamentarias,
relacionadas con la solicitud de expedicion ¢z los certificados de patente.*’ La validez de
las patentes se pierde también por otras causas como se verd mas adelante.

La concesion de una patente no garantiza de manera definitiva a su titular 1a validez
de la misma por los veinle anos por los que son concedidas. Todas las cuestiones
intrinsecas de la invencion no podrian resolverse en el momento del otorgamiento de la
palente, ni preverse el sin numero de circunstancias que atafien a la patente. Por eflo se han
establecido las causas de nulidad. Todas ellas garantizan a la sociedad la existencia de
privilegios fundados sélo en razones justas. Por lo tanto, la patente se presumira valida
mientras no se declare su nulidad.**

‘? CORREA Ob. Cit p. 11
“ RANGEL Medina. David; “Conceptos fundamentales sobre nulidad de las patentes da invencion™;
Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistea™, Aido 1t N* § Enero-Junio de 1965; México,

D.F.
* SEPULVEDA . “Et sistema mexicano de propiedad industrial; p 201,

SIS CON
FALLA DE ORIGEN
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Respeclo a lo que se entiende por nulidad, el tratadista Rafael de Pina Vara sefiala
que es la “ineficacia de un acto juridico, como consecuencia de laificitud de suobjeto o fin,
dela carencla de los requisitos esenciales exigidos para su realizacion o de la concumencia
de alglin viclo de la voluntad en el mom2nto de su celebracién, =*

En el diccionario de la Lengua Espaiiola se define la nulidad en los siguientes
términos; calidad de nulo; vicio que disminuye o anula la estimacion de una cosa;
incapacidad, ineptitud; persona incapaz, inepta.*®

La patenle 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 detenmninar si una patente esta afectada de nulidad,
sera necesario que nos encontremos dentro de los supuestos que contempla laley vigente en
su articulo 78.

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

|.- Cuando se hayan otorgado en contravencidn a las disposiciones sobre requisitos
y condiciones para el otorgamiento de patentes o registros de modelos de utilidad y
disefos industriales. Para efectos de o dispuesto en esta fraccion se consideran
requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes y registros los
establecidos en los articulos 16, 19, 27, 31y 47.

I1.- Cuando se hayan otorgado en contravencidn a 1as disposiciones de la ley vigente
en el momento en que otorgd la palente o el registro.

La accidn de nutidad basada en esta fraccion no podra fundarse enfa impugnacién a
la representacion legal del solicitante de la patente o del registro.

* DE PINA, Vara Ratael; *Diccionario do Derecho™; Ed. Porria; p. 263.
*® Diccionario de |a Lengua Espanola; Real Acz lemia Espadala, Tomo IV, p. 933
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lll.- Cuando durante el trdmite se hubiere incumido en abandono de la solicitud, y

lll.- Cuando e! otorgamiento se enconlrare viciado por error o inadvertencias
graves, o se hubiese concedido a quien no tenia derecho para obtenerla.

La accidn de nulidad prevista en las fracciones |y || anteriores, podré ejercitarse en
cualquier tiempo; la que deriva de los supuestos previstos en las fracciones il y IV
anteriores, podra ejercitarse dentro del plazo de cinco afos contados a partirde la
fecha en que surta efectos la publicacion de la patente o registro enla Gaceta.

Cuando la nutidad solo afecte a alguna o algunas reivindicaciones, o a una parte de
una reivindicacion, la nulidad se deciarard solamente respecto de la reivindicacion o
reivindicaciones afectadas, o ta parte de las reivindicaciones afectadas. La nulidad
podra declararse en la forma de una limitacién o precision de la reivindicacion
correspondiente.

Es precisamente el articulo 78 de la Ley de la Propiedad Industrial el que sefala las
causas por las que se decreta la nulidad de las patentes. Es importante sefalar que el
articulo transcrito, establece los supuestos en los que puede ser decretado nulo el registro de
los modelos de utilidad o los disefios industriales, sinembargo para el presente capitulo
unicamente nos interesan las causas por las que deviene la nulidad de las patentes.

La fraccion | del articulo 78 establece que la palente sera nula cuando sea otorgada
en contravencion alas disposiciones sobre requisitos y condiciones para su otorgamiento,
considerandose como requisitos y condiciones para el olorgamiento de patentes los
establecidos en los articulos 16, 19y 47.

El articulo 16 establece los requisilos posilivos de patentabilidad, y sefala lo que

auln siendo invencion y reuna dichos requisitos, no podran ser objeto de proteccion
mediante la expedicion de una patente.
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- 'ARTICULO 16.- Seran patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de
una aclividad inventiva y susceptib'es de aplicacién industrial, en los términos de
" esla ley, excepto:

|.- Los procesos esencialmenle bioldgicos para la produccion, reproduccion y
propagacion de plantas y animales;

I1.- Ef material bioldgico y genético tal como se encuentra en la naturaleza;
lil.- Las razas animales;

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

V.- Las variedades vegetales.

Como anteriormente estudiamos, las patentes se conceden solamente sila invencion
reune los requisitos de ser nueva, resullado oe una actividad inventiva y es susceptible de
aplicarse industrialmente.

Resulta obvio que al otorgarse una patente sin reunir alguno de los requisitos de
patentabitidad, la misma serd nula.

Respecto ala novedad de la invencion, son aplicables las tesis de jurisprudencia que
se transcriben a continuacioén:

PATENTES DE INVENCION, NULIDAD DE LAS.

Si 1a patente tieno por objelo proleger una invencion, y si conforme al articulo 20. de la Ley de
Patentes, se roputa como invencidn patentable la nueva aphicacton de medwos concedidos para
obtener un producto o resultado industrial, debe enlenderse que este producto liene que ser nuevo,
no conocido con antenoridad, pues en caso contrano no habria nvencdn En consecuencia, si no
se trata de un invento, sino de un producto conocikdo en cuya fabnicacsdn se han aplcado medios
conocidos, o si 13 vanedad de todas las formas 4 apicacion de esos medies conockdos, no conduce
a oblener algo desconocido, que sea realinente una invencidn, que introduzca una mejora en el
arte o en la industria, debe estimarse que la resolucidon que declara la nulidad de la patente que
ampara un producto en esas condiciones, estd arreglada a derecho
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TOMO LXUIiI, Pag. 3411.. Amparo Direclo 6889/1939, Sec. 2a.- Calderén Miguel.- 15 de
marzo de 1940.- Unanimidad de 4 volos.

Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federacion. Epoca: Quinta Epoca.
Tomo LXIN. Tesis: Pigina: 3411, Tesis Aislada.

PATENTES INDUSTRIALES DE INVENCION, NULIDAD DE LAS.

De acuerdo con el articulo 62 de la Ley de Pateiies de Invencion de 1928 y su correlalivo el 93 de
la Ley de Propiedad Industnal vigenle, una patente es nuta cuando ampara algo que no es
pateniable, o cuando ampara algo que no lenga novedad, o cuando se haya expedido para
amparar dos 0 mas inventos, etc. Los iérminos de esle precepto hacen indubitable que fa nutidad
s0lo se establece en r1az6n de lo qua la patente ampara, en tal wirfud, o amparado por una patente
es el conlenido del capitulo de “Novedad de la Invencdn™, y no puede declararse la nuhidad de esa
palente en 1azon del conlenido da 1a descripeidn o de los dibujos, que no estan amparados. Asil ¢s
que una palente puede contener en Su parfe descriphiva cosas que no tengan novedad, y no serd
nula si fo que conliene en su capitulo de "Novedad de la Invencidn® si e3 novedoso; y puede una
patenie refenrse en su parte descriptivay @ dos 0 mas inventos, y no sera nula si en su capitulo de
"Novedad de 1a Invencion® s6lo contiene un invento, y puede contener en su parte descriptiva todas
1as cosas no patentables que se quietan suponef, y no serd nula si lo contenido en su capitulo de
"Novedad de la thvencion” si es palentable

Amparo en revision 70/50. General Motors de México, S. A de C. V. 25 de noviembre de
1955. Unanimidad de cinco votos. Ponente. Octavio Mendoza Gonzdlez

Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federacion. Epoca Quinta Epoca
Tomo CXXVI Tesis: Pagina: 566. Tesis Aislada

Enlas fracciones |, Ii, lll, IV y V del articulo comentado, se enumeran invenciones
que aun cuando retnan los requisitos de patentabilidad, son invenciones no patentables; en
tal concepto, si se otorga una patente para brindar proteccion a algun invento de los
comprendidos en alguna de dichas fracciones, dicha patente sera nula.

£n resumen, una patente serd nula <ila misma se concedid estando enel estadode la
técnica otra igual, 0 ya estuviera extinta otra igual; cuando siendo evidente para un técnico
en lamateria, se concede ésta; cuando elinvento patentado no tenga posibilidad de ser
utilizado en la industria; y cuando la patente [ue otorgada para proteger un invento que ain
cuando reunié los requisitos de patentabilidad, la ley expresamente regula que dicha
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Invencion no es susceptible de ser protegida mediante la expedicién de una patente de
invencion.

Por otra parte, el articulo 19 de la Ley de la Propiedad Industrialenumera en ocho
fracciones, aquello que no se considera invencién. En consecuencia, en caso de que se
conceda una patente para proteger algan principio tedrico o cientifico; un descubrimiento
que consista en dar a conocer o revelar algo que ya existia enla naturaleza, ain cuando con
anterioridad fuese desconocido parael hombre; alguin esquema, plan, regla o método para
realizar actos mentales, juegos o negocios; algun método matematico; un programa de
computacion; alguna forma de presentacion de informacion; akjuna creacion estética; obras
artislicas o literarias; algun método de tratamiento quirargico, terapéutico o de diagnostico
aplicables al cuerpo humano orelativos a animales; o la yuxtaposicion de invenciones
conocidas 0 mezclas de productos conocidos, su variacion de uso, de forma dimensiones o
maleriales, dicha patente concedida serd nula, en virtud de que legalmente no estamos en
presencia de invenciones, y como ya se menciond, es precisamente el invento la materia de
las patentes.

Elanticulo 47 de la Ley de la Propiedad Industrial menciona lo que deberd anexarse
a la solicitud de patente.

ARTICULO 47 .- A la solicitud de patente se deberd acompadar:

1.- La descripcion de la invencidn, que debera ser fo suficiente clara y completa para
permitir una comprension cabal de la misma, y en sucaso para guiar su realizacion
POF UNa PErsona que posea percia y conocimientos medios en la materia. Asimismo,
deberd incluir el mejor método concido por el solicitante para llevar a la practica la
invencion, cuando ello no resulte claro de la descripcion de la invencion,

En caso de material biologico en el que la descripcion de la invencion no pueda
‘detallarse en si misma, se debera complementar la solicitud con la constancia de
depdsito de dicho material en una institucién reconocida por el Instituto, conforme a
lo establecido en el reglamento de esla ley;

II.- Los dibujos que se requieran pzra la comprension de la descripcion;
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lIt.- Una o mas relvindicaciones, fas cuales deberan ser claras y concisas y no
podran exceder del contenido de la descripcion, y

V.- Un resumen de la descripcion de la invencion, que servira tinicamente para su
publicacidn y como elemento de informacion técnica.

Al presentarse la solicitud de patente, a la misma tendran que anexarse la
descripcion del invento, fos dibujos necesarios para la comprensidn de la descripcidn, las
relvindicaciones y un resumen de la descnpcidn.

Si se omite anexar a la solicitud alguno de los elementos antes mencionados, y no
obstante ello, la patente es otorgada, esta Ullima serd nula.

Las anteriores hipdtesis son las que contempla la fraccion | del articulo 78 dela Ley
de la Propiedad Industrial, en las cuales la palente sera nula.

Al respecto resulta interesante lo manifestado por el tratadista Cesar Sepulveda, en
el sentido de que parece problematico encortrar una solicitud de nulidad fundada en esta
hipotesis, porque la invencidn ya sufrié el examen de los dictaminadores pero podria haber
inadvertencia o falla de precaucion, y esta fraccion constituye una garantia que pone el
Instituto Mexicano de 1a Propiedad Industrial a salvo de cualquier equivocacion sufrida al
examinar la solicitud.*” Es decir, si alllevarse a cabo el examen de la solicitud de la patente
no se advierte algun defecto de la misma, la patente olorgada bajo ese supuesto, puede ser
anulada.

La fraccién comentada contempla la nulidad de fa patente cuando esta es concedida
violando 1a ley en lo que se refiere a novedad o patentabilidad.

La fraccion Il del articulo 78 de la ley establece que la patente serd nula cuando se
haya otorgado en contravencion a ladispos ciones de fa ley vigente en elmomenlo enel
que se otorgo la patente.

" SEPULVEDA. “El sisterna mexicano de propiedad industrial®; p_ 206
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Laley es una norma que emana del poder publico, obligatoria, general, abstracta,
permanente, provista de una sancién en caso de no cumplirse.

Todo acto juridico realizado bajo €l 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 ultima
contempla una sancion para dichos actos.

En el presente caso, cuando una palente es otorgada en contravencion a las
disposiciones de 1a Ley de la Propiedad Industrial, la sancion que contempla la propia ley
es que la patente serd nula. Enconsecuencia las patentes deben ser otorgadas acatando las
disposiciones contempladas por la Ley le la Propiedad Industrial, de lo contrario las
patentes seran nulas.

Es nula la patente que se haya otorgado en contravencién de la ley que se
encontraba vigente al momento en que fue otorgada.

Por otro lado, se establece en la ley que 1a accion de nulidad basada en esta fraccion
no podrd ser fundada en laimpugnacion a la representacion legal del solicitante de la
patente.

Por su parte la (raccion |l del articulo 78 de la Ley de la Propiedad Industrial
establece que la patente serd nula cuando se hubiere incurrido en abandono de la solicitud
durante el trdmite. Serd nulala patente que se expida no obstante que durante el trdmite de
la misma, el solicitante incurrid en alguna causa para considerar que fue abandonado el
trdmite de la solicitud de patente.

A continuacion se hara mencion de Jos diferentes casos enlo que de acuerdo conla
ley se considera que la solicitud de patente ha sido abandonada.

a).- Se considera abandonada la solicitud, cuando el Instittito cormunica por escrito a
quien a hecho el trdmite de la solicitud de la patente, que su solicitud la divida en varias, en
virtud de que la misma no se refiere a una sola invencion o a un grupo de invenciones que
relacionadas conformen un tnico conceplo inventivo, y el solicitante no cumple dicho
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requerimiento, es decir, no realiza la division en un plazo de dos meses, se fendra por
abandonada la solicitud. (articulo 44 de 1a Ley de 1a Propiedad Industrial)

b).- Se tendra por abandonada la solicitud, cuando el solicitante haya tenido la
obligacion de transformar la solicitud de patente en una de registro o de modelo de utifidad
o de diseiio industrial, en virtud de que del contenido de la solicitud de patente se infirid
que éste no concuerda con lo solicitado, y el solicitante no lleva a cabo dicha
transformacion de la solicitud dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su
presentacion o dentro de los tres meses siguientes ala fecha en que el Instituto le requiera
para que la trasforme. (articulo 49 de la Ley de la Propiedad Industrial)

c).- Se lendrd por abandonada la solicitud, cuando el Instituto requiere al solicitante
para que precise o aclare lo que considere necesario, o bien se subsanen sus omisiones,
después de haber realizado el examen de forma de la documentacion, y si este no atiende el
requerimiento en un plazo de dos meses, se considerard abandonada la solicitud. (articulo
50 de la ley de la Propiedad Industrial)

d).- Se tendrd por abandonada la solicitud, cuando el solicitante no cumple dentro
del plazo de dos meses el requerimiento que le haga el Instituto por escrito para que
presente la informacidn o documentacion adicional o complementaria necesaria, incluida la
relativa ala busqueda o examen practicaco por oficinas extranjeras; o para que modifique
las reivindicaciones, descripcion, dibujos, o haga las aclaraciones pertinentes cuando sea
necesario a juicio del Insliluto para la realizacién del examen de fondo y durante o como
resultado del examen de fondo se detectara que la invencion no cumple con los requisitos
de patentabilidad o se encuentra en alguno de los supuestos previstos en los articulos 16y
19 de la ley. (articulo 55 de la Ley de la Propiedad Industrial.)

e).- Se tendrd por abandonada la sohwitud, cuando se comunique al sofictante que
procede la concesion de la patente, y este deatro del plazo de dos meses no cumple conlos
requisitos necesarios para su publicacidn y no presenta ante el Instituto el comprobante del
pago de la tarifa correspondiente a la expedicidn del titulo. (articulo 57 delaLey dela
Propiedad Industrial)
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f).- El articulo 58 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que el solicitante
tendrd un plazo adicional de dos meses para cumplir los requisitos sefalados en articulos
44,50, 55y 57, ya expuestos enlos anteriores incisos a), b), d) y e), sin que medie solicitud
y comprobando el pago de la tarfa que corresponda; la solicitud se tendra por abandonada
si el solicitanie no da cumplimenio a los requerimientos formulados dentro del plazo inicial
o enel adicional, o no presenta el comprobante de pago de las tarifas correspondientes.

Los anterores son los supuestos en los cuales de acuerdo alaley, se considera que
la solicitud de patente ha sido abandonada. Si una patente es otorgada no obstante que
durante el tramite se dio una causa para considerar que la solicitud fue abandonada, dicha
patente sera nula.

Por dltimo la fraccion 1V del articulo del articulo 78 de la Ley de la Propiedad
Industrial, establece que la patente serd nula cuando el olorgamiento se encontrare viciado
por error o inadvertencia graves, o se hubiese concedido a quien no tenia derecho a
oblenerla.

Respecto a la primer parte de la fraccidn 1V, podemaos establecer que resulta vaga,
abstracta e incierta 1a determinacion del error o de la inadvertencia y se deja ala amplia
facultad discrecional que implica esta causal para quien la invoca o quien la utilice para
decretar la nulidad.

La segunda parte de la fraccidn en onmento se presentaria encaso de que el personal
de la oficina de patentes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por error o
indavertencia otorgé la patente a quien no tenia derecho.

Las cuatro fracciones del articul 78 anteriormente analizadas, establecenlas causas
por las que puede ser decretada la nulidad de las patentes.

Cuando se decreta la nulidad de la patente, 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 jamas. Es decir, una vez decretada la nulidad de la patente debe
considerarse como que jamas existio y no produce efectos:; ia declaracidén de nulidad se




retrotrae hasla la fecha de presentacidn de la solicilud. Al declararse nula se infiere que la
patente no produjo efectos.

La nulidad produce sus efectos tanto en el pasado como en el futuro, una patente
nula se considera como si no hubiera existido jamas, hay en toda nulidad una
retroactividad.

La parte final del articulo 79 de 1a ley establece que |a declaracion de nulidad
destruird retroaclivamente a [a fecha de presentacion de la solicitud, los efectos de la
patente.

La resolucion dictada por el Institulo Mexicano de la Propiedad Industrial por la
cual se decreta la nulidad de la patente, producira para sutitular, la pérdida de fos derechos
exclusivos que se le otorgaron indebidamente. Se ha manileslado que la declaracién
administrativa de nulidad en realidad declara 1a inexistencia del derecho sobre elinvento,
ya que las causas de nulidad son preexist2ntes al titulo.

Una cuestion importante que debe analizarse es la oportunidad que se tiene para
solicitar Ja nulidad de una patente olorgada indebidamente. Elliempo que se tiene para
solicitar que se decrele 1a nulidad de las patentes va a depender de la causa de nulidad que
se pretenda invocar. “Ef iempo idoneo para solicitar la declaracion de nulidad depende de
las causales que se invoquen para que la misma se decrele.™®

Sise solicita que sea decretada la nuficad de alguna patente invocando que esta se
olorgd en contravencion a la disposiciones sobre requisitos y condiciones de patentabilidad,
o bien fue otorgada en contravencion a las disposiciones de laley vigente enla fecha de
concesion, la promocidn solictando sea decretada la nulidad de la patente podra realizarse
en cualquier liempo.

Pero sila solicitud de declaracién de nulidad de la patente invocando que se otorgd
no obstante que se incunio en abandono de la solicitud; que suotorgamiento esta viciado
por error o inadveriencia graves o bien que se concedio a quien no tenia derecho a
obtenera, la promocion deberd efectuarse dentro del plazo de cinco afos, contados a partir

** RANGEL. *Derecho Intetectual”; p. 35
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de lafecha en que surta efectos la publicacion de la patente en la Gaceta de fa Propiedad
Industrial.

Elprocedimiento para que se lleve a cabo la declaracion de nulidad de la patente, se
rige por lo establecido en el titulo sexto, capitulo |l de la Ley de la Propiedad Industrial. A
continuacion se hard un breve andlisis de dicho procedimiento, haciendo la aclaracién de
que es el mismo procedimiento que se sigue para decretar la caducidad de las patentes por
falla de explotacion o por falta del pago de las anualidades.

Eltramite de la nulidad de las patentes se inicia con la presentacion de la soficitud
de nulidad de la misma.

Lasolicitud de nulidad de patente se presenta ante la misma autoridad que concedio
la patente, es decir, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El procedimiento podra iniciarse de oficio por el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, o bien a peticion de quien ter ga interés juridico y funde su pretension.

La solicitud de declaracién administrativa de nulidad, deberd presentarse por escrito,
estar redactada en espaiol, ademas de contener los requisitos de nombre del solicitante,
domicilio para oir y recibir notificaciones, nombre y domicilio de la contraparte o de su
representante, objeto de la solicitud, descripcion de los hechos y fundamentos de derecho.

A la solicitud deberan acompanarse las pruebas, asi como los documentos y
constancias en que se funde la accidn, No sc admitirdn pruebas posteriormente, a menos
que las mismas fueran supervenientes.

En el procedimiento de declaracidon administrativa de nulidad se admitirantoda
clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que el testimonio o la
confesidn estén conlenidas en la documental; de igual forma no son admitidas las que sean
contrarias a la moral o a derecho.



“Es un principlo general de derecho que la carga de fa prueba comesponde a quien
quiere deducir de ciertas afirmaciones la existencia de su derecho, la prueba de la nulidad
incumbe exclusivamente a quien la invoca.™®

Sila solicitud no cumple con todos los requisilos, el instituto requerira al solicitante
para que en el plazo de ocho dias subsane la omision y de no cumplirse el requerimiento en
el plazo antes indicado, se desechara la solicitud de nulidad.

Sila solicitud reine todos Ios requisitos o bien no reuniéndolos se subsana la
omision en el plazo concedido, se admite la solicitud de declaracion administrativa de
nulidad, y el Instituto notificara al titular afectado para que en el plazo de un mes
manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. El escrilo mediante el cual el titular
afectado formule sus manifeslaciones debera contener nombre del titular afectado,
domicilio para oir y recibir notificaciones, las excepciones y defensa, las manifestaciones u
objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaracién administrativa de nulidad
y los fundamentos de derecho.

Aligual que en la solicitud inicial, deberan presentarse las pruebas, los documentos
y conslancias en que se funde la objecién a la solicitud de nulidad.

Si el titular afectado se encuentra imposibiiitado para exhibir las pruebas por
encontrarse estas en el extranjero, se le podra otorgar un plazo adicional de quince dias para
su presentacion.

Una vez que el titular afectado presente sus manifestaciones, previo estudio de los
antecedentes relativos y desahogadas las pruebas, el Instituto Mexicana de la Propiedad
Industrial diclara la resolucion administrativa que proceda, la cual se notificara a los
interesados en el domicilio que hayan sefalado.

En la resolucién dictada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
respeclo de la solicitud de declaracidn administrativa de nulidad, esta Utima puede o no ser
decretada.

** RANGEL - *Conceplos fundamentales sobre nulidad de las patentes de invencion”; p. 35,
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Si el Instituto decreta la nulidad de la patente, esta podra ser nulidad total o nulidad
parcial.

“Es totalla nulidad de las patentes, ruando el vicio que 1a determina impera entodo
el objeto que conslituye el invento, en cuya hipdlesis la nulidad afecta todos los puntos
caracteristicos de la invencion."®

La nulidad es parcial cuando la invencion es alectada en parte, es decir, cuando
tnicamente alguna de las reivindicaciones del invento no es susceptible de ser protegida
mediante la patente.

Para que una patente pucda ser afectaca parcialmente de nulidad, es necesario que el
invenlo sea divisible, es decir, deberd estar compuesto de elementos dislintos, ya que si el
invento no se puede dividir, no puede decretarse la nulidad parcialy se decretard la nulidad
total.

La nulidad parcial, esta contemplada en nuestra legislacion de modo expresoen el
ultimo parrafo de! articulo 78, mismo que establece:

ARTICULO 78.- ...

Cuando la nulidad sélo afecte a una o a algunas reivindicaciones, 0 a una parte de
una reivindicacion, la nulidad se declarard solamente respecto de la reivindicacién o
reivindicaciones afectadas, ola parte de las reivindicaciones afectadas. La nulidad
podra declararse en la forma de una limitacion o precision de la reivindicacion
correspondiente.

2.- Quien puede plantear la nulidad de la palente.

* RANGEL. “Conceptos fundamentales sobre r Jlidad de tas palentes de invencién”: p. 36




De acuerdo con la ley, el procedimiento de declaracion administrativa de nulidad de
las patentles puede ser iniciado de oficio por la propia autoridad que otorgd 1a palente, es
decir por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Asimismo dicho procedimiento de declaracion administrativa de nulidad de la
patente puede ser solicitado por todo aquel que se crea perjudicado con ella, o por et
Ministerio Publico Federal cuando la Federacidn tenga algin interés.

ARTICULO 79.- La declaracion de nulidad se hara administrativamente por el
Instituto de oficio, a pelicion de paite »» del Ministerio Publico Federal cuando tenga
alguninterés la Federacion, en los ténminos de esta ley. La declaracion de nulidad
deslruira relroactivamente a la fecha de presentacion de la solictud, los efectos de la
patente o registro respectivos.

De oficio.- El procedimiento de declaracion administrativa de nulidad de la patente
podra ser iniciado de oficio por la autoridad que la otorgé, es decir, podrd iniciarse por el
Instituto Mexicano de 1a Propiedad Industrial. Al respecto el arliculo 188 de la Ley de la
Propiedad Industrial establece:

ARTICULO 188.- El Instituto podra iniciar el procedimiento de declaracién
administrativa de oficio 0 a peticion de quien tenga interés juridico y funde su
pretension.

A peticidn de parte - Las personas que pueden solicitar la declaracion administrativa
de nulidad de la patenie son aquellas a quien en general, la existencia de la patente les cause
un dafio o sea un obstaculo. De conformioad con el articulo anteriormente transcrito, todo
interesado en que se decrete la nulidad de la patente, deberd demostrar que tiene interés
juridico, ademas de fundar su pretension.

Al respecto es oportuno transcribir la siguiente tesis de jurisprudencia:

PATENTES. NULIDAD. INTERES JURIDICO PARA DEMANDARLA

Si de la resolucion reclamada aparece que el representante de la sociedad quejosa que demanda
nulidad de patente, impuld a la demandada anle la autoridad administrativa lercera perjudicada en
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el ampara, el que un representante de esld se presentd en la fabrica de aquella para decirle que
eslaba invadiendo 1a patente naciona! de que es titular 1a empresa lercera perjudicada citada, y al
contestar ésla no negd el hecho que le imput6 la demandante, sino que en forma elusiva dijo que
no podia afirmatlo, ni negarto, por imprecision en el sefialamiento de [a persona de que se trala,
por lo qua debe estimarse confesado et hecho, pues éste es propio de la sociedad demandada
anle la autoridad administrativa y ella debe saber si envié o no un representante suyo en los
términos indicados en ta demanda y esld, por lo tanto, mas capactada para identficar a su
reptesentante, pues no negod lisa y flanamente el hecho, resulla que en tales condiciones

e puede d narse |a accion de nulidad con base en la falta de inlerés de fa actora,
hoy quejosa; por otra parte, si la auloridad responsable tliene en su poder la escritura publica que
conliene la legal existencia de 1a socicdad quejosa y su objeto, debe examinarla en todos sus
aspeclos probalorios, y no unicamente en lo relativo a 1a personalidad del promovente que se
oslenta como representante de la sociedad quejosa. sino también para examinar el objelo social de
ta empresa

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 464/72. Industria Magnoplastica, § A. 30 de octubre de 1972. Unanimidad de
volos. Ponente: Jesus Ortega Calderdn

Instancia; Tnbunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de ta Federacion. Epoca:
Séptima Epoca. Volumen 46 Sexta Parte. Tesis: Pigina: 73 Tesis Aislada

Algunas personas que pueden solici:ar la nulidad de la patente, pueden ser entre
otros los siguientes:

- A quien se le ha demandado la invasién de derechos;

-La persona para quien la expedicion de 1a patente constituya unimpedimento para
la fabricacion del invento;

- A quien 1a patente constiluya un obstaculo para la explotacidn comercial de la
invencion.

- La persona a quien el otorgamiento de la patente constituya un obstaculo para la
utilizacién del procedimiento.

- Etcétera.




A peticion del Ministerio Publico Federal.- Ladedaracion administrativa de nulidad
de la patente podra ser solicitada por el Minislerio Publico Federal, cuando tenga algun
interés la Federacidn, para lo cual se dara vista altitular de 1a patente de invencion, fo
anterior con la finalidad de que manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las
pruebas que considere pertinentes.

3.- Autoridad compelente para decietar la nulidad de la patente.

La autoridad competente para conocer y suslanciar el procedimiento de declaracion
administrativa de nulidad de la patente, asi como para emilir la resolucién que comesponda,
es la propia autoridad que concedid la patente, es decir, el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial.

La Ley de la Propiedad Industrial es su articulo 6° fraccién IV, establece:

ARTICULO 6°.- El Instilulo Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad
administrativa en malenia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado,
con personalidad juridica y palrimonio propio, el cual tendra las siguientes
facultades:

V.- Suslanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelacion de los
derechos de propiedad industral, formular las resoluciones y emitir las
declaraciones administrativas comespondientes, conforme lo dispone esta ley y su
reglamenio y, engeneral, resolver 1as solicitudes que se susciten con motivo dela
aplicacion de la misma.

La primer parte del articulo 79 establece que la declaracion de nulidad se hard
administralivamente por el Instituto.

Ellnstituto Mexicano de la Propiedad Industrial fue creado mediante decrelo que se
publicé en el Diario Oficial de la Federacion el 10 de diciembre de 1993.
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Ellinstituto Mexicano dela Propiecad Industrial es un organismo descentralizado
con personalidad juridica y patrimonio propio, y esta comprendido en el sector coordinado
por la Secretaria de Comercio y Fomenrto Industrial,

La organizacidn y compelencia del Instiluto Mexicano de la Propiedad Industrial
son reguladas por su reglamento.

4.- Medios para impugnar la nulidad de la patente.

La Ley de la Propiedad Industrial no contempla recurso alguno que se pueda
interponer en contra de las resoluciones que emita el Institulo Mexicano de la Propiedad
Industrial en materia de nulidad de patentes. Con laresolucion, y posteriormente con la
notificacidn de ésta, termina el procedimiento administrativo que 1a ley regula.

Al no estar previsto ningun recurso ardinario para combatir las resoluciones del
Instituto Mexicano de la Propiedad Indusinal en cuanto a la nulidad de las patentes, el
unico instrumento juridico paraimpugnarla es el juicio de amparo indirecto, el cual deberd
interponerse ante un Juez de Distrito en materia administrativa.

La procedencia del amparo indirecto esta prevista en la fraccion Vil del articulo 107
constitucional, el cual expresa:

Fraccion VII.- El amparo contra actos en juicio o después de concluido, o que
alecten a personas exiraiias al juicio, contra leyes o contra actos de autoridades
administrativas, se interpondra ante el Juez de Distrito.

Contra la resolucién dictada por los Jueces de Distrito en los juicios de amparo
indirecto, procede el recurso de revision, el cual se 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 para cumplir con sus funciones necesila aflegarse de bienes, los cuales
adquiere de los particulares a través de con nra ventas, donaciones, herencias, etcétera. Sin
embargo también adquiere otros bienes que son necesanos para su actividad, bienes de los
que se allega aun en conlra de la voluntad de las particulares, como es el caso de la
expropiacion de bienes por causa de utilidad pablica.

El Estado adquicre muebles e inmuebles através de la expropiacidn por causa de
utilidad publica y mediante indemnizacion.

Es importante establecer lo que debe entenderse por expropiacion.

Conforme al Diccionario de la Lengua Espafola, la expropiacién es la acciony
efecto de expropiar; y expropiar es desposeer de una cosa a su propietario, dandole a
cambio una indemnizacion, salvo casos excepcionales. Se efectda legalmente por motivo de
utilidad pablica.®'

Al respecto eltratadista Miguel Acosta Romero establece que "la expropiacion por
causa de utilidad publica es un acto juridico de Derecho Publico, por medio del cual el
Estado impone al particular la transferencia oe propiedad de detenminados bienes, cuando
los mismos son necesarios para la realizacidn de la actividad del Estado y existe una causa
de utilidad publica que asi lo requiere, siempre que se cubra al particular una
indemnizacion por causa de esa transferencia.”>?

*' Diccionario do la Lengua Espanola. 20° Edicion; Tomo |. Madnd, Espada, 1981
*2 ACOSTA Romero, Miguel. *Segundo Curso de Derecho Administrativo”; Ed. Porriia; 2° ed.,
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“La expropiacion es un aclo administrativo por medio del cual se priva
coactivamente de un bien, inmueble o mueble a un particular por causa de utifidad ptiblica
y mediante una indemnizacion.”

La expropiacién ha sido definida en diferentes ténninos por diversos autores, sin
embargo lodos estan de acuerdo en que debe existir 1a causa de utilidad publica, la
indemnizacion, asi como la trasferencia de la propiedad del particular a la administracion
pablica.

Un requisito esencial para que sea procedente la expropiacion de los bienes, es que
exista una causa de utilidad pablica, inicamente en esos casos procedera la expropiacién de
los bienes. Sino existe alguna causa de utiidad publica, los bienes no podran ser objeto de
expropiacion.

La Ley de la Propiedad Industrial no contempla la expropiacion de las patentes, su
antecesora, la Ley de Invenciones y Marcas. siregulaba expresamente lorelativoa la
expropiacion de las patentes por causa de utilidad pUblica, los articulos 63 y 64 eranlos que
regulaban la expropiacion de las patentes, dichos articulos expresaban lo siguiente:

ARTICULO 63 .- las patentes de invencion podran ser expropiadas por el Ejecutivo
Federal, por causa de utilidad piblica, de conformidad con lo que al respecto
establece la Ley de Expropiacion.

En el decreto comrespondicnte se establecerd sila palente pasa a ser propiedad del
Eslado Mexicano o si cae bajo el dominio publico.

ARTICULO 64 .- Cuando se trate del invento de una nueva ama, instrumento de
guerra, explosivo, o en general Je cualquier mejora en maquinas de guerra,
susceptible de ser aplicada a la defensa nacional, que a juicio del Ejecutivo Federal
deba ser conservada en secreto, y que por lo mismo sdlo deba ser utilizada por el
Estado, la expropiacion, llevada a cabo con los mismos requisitos que establece el
articulo anterior, no sélo podra compiender 1a patente respectiva, sino también el

) NAVA Negrete, Alfonso; *Derecho Administrativo Mexicano”; Fondo do Cultura Econdmica,
México 1995; p. 271.
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objeto u objetos producidos, atin cuando no hubieran sido patentados lodavia y, en
estos casos, dichos objetos no caeran bajo el dominio publico, sino que el Estado se
hara duefio de ellos y de la patente correspondiente, en sucaso. La Secretaria de
Comercio y Fomento Industrial no hard publicidad algunade dichos objetos ni de
las patentes que se expropien, en 10s casos a que este articulo se refiere.

Los arliculos transcritos de la Ley de Invenciones y Marcas de 1975, eranlos que
regulaban lo relativo a la expropiacion.

Sin embargo, como ya quedo asentado, la Ley vigente en materia de propiedad
industrial, no contempla disposicion alguaa relativa ala expropiacion de las patentes de
invencién. Alrespeclo el maestro David Rangel Medina, alimpartir ka citedra de Patentes,
Marcas y Derechos de Autor, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
Auténoma de México, manifiesta que el becho de que la ley vigente no establezca
expresamente lo relativo a la expropiacion de las patentes, no significa que las mismas no
sean expropiables; por el contrario, la expropiacidn de las patentes se puede inferir de otras
leyes. Manifiesta que la expropiacion debe ser por causa de utilidad pablica y conforme ala
Ley de Expropiacion, por ko tanto las patentes a su juicio si son expropiables aun cuandola
ley no lo regule de manera expresa.

La mismaidea sigue cl tratadista M juel Acosta Romero quien al respecio eslablece
que se pueden expropiar derechos como los de patentes para industrializar un determinado
articulo que sea de interés general para ¢t Estado o los derechos de autor que sirven para
ampliar el acervo cultural de sus habitantes.™

Al respecto el maestro Alfonso Nave Negrete, en su obra Derecho Administrativo
Mexicano, sefiala que el objeto de la expropiacion es la adquisicion de los bienes de
particulares, y comprende la propiedad de bienes inmubles y muebles, y por esto Gltimo
esta incluida la propiedad inmaterial o propiedad intelectual, como son los derechos de
autor, patentes, marcas, etcétera.

Existen tesis de jurisprudencia que se refieren a la expropiacion de bienes mueblesy
derechos, entre las que destaca la siguiente::

-1

" pome T
ACOSTA Romero Ob, Cit p. 586 \ TESIS CON :
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EXPROPIACION, OBJETOS MATERIA DE LA.

El propésito manifiesto del conslituyente al emitir .of primer parrafo del articulo 27 constitucional, fue
vincular ¢t régimen de 1a propiedad terntorial de la Republica, con la tradicion juridica que partio de
Ia época precolombina. se mantuvo en lo substancial en la colonia y se conservo en el México
independiente hasta la expedicion de las Leyes do mineria y del Codigo Civi de 1a dicladura, que
pretendieron nulificarla, refiriendo ta inslitucion de la propiedad inmobidiaria, al derecho romano y no
a sus anlecedentes legitimos, al autornzar la desocupacion de los bienes particulares, no se quiso
sino subordinar et interés privado al interés colectivo, hacer prevalecer este sobre aquel; y si esa
fus la finaldad que insprro ta declaracion del tegislador, no exisie razon bastante para considerar
que, en lo locante a los bienes muebles, la ocupacion de la propiedad privada no fue permitida. 13
justificacién de la ocupacion de la propiedad privada, reside en ta utilidad publica que la reclama, y
na en ¢l dominio eminenle que conserva la Nacion sobre las tierras y las aguas; por tanto, no hay
posibilidad, por este conceplo, para decir gue 1a expropiacion solo puede venficarse en los biengs
de qua trala ¢l primer parrato del arliculo 27 constiducional. ademas, el legislador no consigno
limilacion expresa alguna a la facullad de expropiar, ni establecid distinciones entre fos bienes que
pudieran ser objeto de la declaratona de expropiacion, por lo que no seria juridica la interpretacion
por medio de la cual 5o hiciera esa distincidn, y al decir objetos, en el segundo parrafo del inciso Vi,
del menciorado articulo constitucional, es incuestionable que el consttuyenie quiso referirse a
bienes muebles, porque gramatical y juridicamente, corresponde con mas acierto el termino objeto
a los bienes muebles, porque no se regisira su valor en las oficinas rentisticas y porque no puede
referirse a las tierras y aguas, ya que eslas son catastradas. tesis que se encuentra confirmada, si
so estudia el problema de inlerpretacion, desde el punto de vista de los antecedenles histonicos y
legisiativos, pues no solo desde 1917 a la fecha, sino desde hace ochenta anos. el eslado goza de
facullad constitucional para decretar Expropiaciones por causa de utdidad publca, y no unicamente
de 1a propiedad raiz. sino de loda clase de bienes. ademas, el principio de que la propiedad de las
personas puede ser alectada por causa de utiidad publica, se encuentra consignado también en
toda la legislacion sobre 1a matetia, anterior « 1917, como puede verse en la ley de palentes y
marcas de 1903, en la ley de 13 de septiembre de 1890 y en la de 31 de mayo de 1892. es pues,
una inconsecuencia, prelender que la Constitucidn vigente. Que entrada un progreso juridico y
social respecto a las de 1857, resirinja la facultad de expropiar a 1a propiedad terntorial, y debe
decirse que 1a expropiacion de |a propiedad privada, que autonza el articulo 27 constitucional, por
causa de utildad publica y medante Indemnizacon, puede atectar a toda clase de bienes de las
personas, esto es, a Inmuebles, muebles y derechos y. por lanto, el decrefo niumero 228, expedido
por la legislatura del estado de Yucatdn, el 27 de mayo de 1935, no es anticonstitucional

Castellanos Vda de Zapata Mercedes. Pag 2568 Tomo L 8 de diciembre de 1936,

Instancia: Segunda Sala Fuente. Semanario Judicial de ta Federaciéon. Epoca: Quinta Epoca
Tomo L. Tesis: Pagina 2568. Tesis Aislada

Siguiendo la idea de que las patentes son expropiables, haremos un andlisis de la
expropiacion como forma de conclusion de las patentes de invencion.
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1.- Caracteristicas que debe reunir la palente para ser expropiada.

Las expropiaciones solo podran lievarse a cabo por causa de utilidad publicay
mediante indemnizacién.

Teniendo en cuenta que los bienes 3nicamente son susceptibles de expropiarse por
causa de utilidad ptiblica, se puede establecer que un requisito para que la patente pueda ser
expropiada, es que la misma sea de utilidad pablica de conformidad con lo que establece la
Ley de Expropiacion.

Para saber lo que de acuerdo conla Ley de Expropiacion se considera como causa
de utilidad publica. debemos remitirnos al articulo 1° de dicho ordenamiento legal.

La Ley de Expropiacion fue publicada el 25 de noviembre de 1936 en el Diario
Oficial de la Federacion, y et articulo 1° de la misma, es el que establece las causas de
utiidad publica, dicho articulo fue reformado, publicindose dichas reformas en el Diario
Oficial de 1a Federacion del 30 de diciembre de 1949, quedando de la forma que sigue:

ARTICULO 1°.- Se considerardn causas de utilidad publica:
|.- El establecimiento, explotacién c conservacion de un servicio pablico;

I1.- La apertura, ampliacidn y saneamiento o alineamiento de calles, la construccion
de calzadas, puentes, caminos y tineles para faciitar el trnsito urbano y suburbano.

11l.- El embellecimiento, ampliacidn, y saneamiento de las poblaciones y puertos, la
construccion de hospitales, escuelas, parques, jardines, campos deportivos o de
atermizaje, construcciones de oficinas para el Gobiemno Federal y de cualquier obra
destinada a prestar servicios de beneficio colectivo.
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IV.-La conservacion de los lugares de belleza panoramica, de las antigliedades y
objetos de arle, de los edificios y monumentos arqueoldgicos o historicos, ylas
cosas que se consideran como caracteristicas notables de nuestra cultura nacional.

V.- La salisfaccion de necesidades colectivas en caso de guerna o trastornos
anteriores; el abastecimiento de las ciudades o centros de poblacion, de viveresode
olros articulos de consumo necesario, y los procedimientos empleados para
combatir o impedir la propagacion de epidemias, epizootias, incendios, plagas,
inundaciones u otras calamidades publicas;

VI.- Los medios empleados parala delensa nacional o para el mantenimientode la
paz publica;

VII.- Ladefensa, conservacion, desarrollo o aprovechamiento de los elementos
nalurales susceptibles de expropiacion;

VIIl.- La equitativa distribucion de la riqueza acaparada o monopolizada con
ventaja exclusiva de una o varias j.ersonas y con perjuicio de la colectividad en

general, o de una clase en particular;

iX.-La creacion, fomento o conservacion de una empresa parabeneficiode la
colectividad;

X.-Las medidas necesarias para evilar la destruccion de los elementos naturales y
los dafios que 1a propiedad pueda sufrir en perjuicio de la colectividad;

XI.-La creacion o mejoramiento de centros de poblaciony de sus fuentes propias de
vida, y

Xll.- Los demds casos previstos por leyes especiales.

Cuando la patente es de utilidad publica, es decir, cuando cae en alguno de los
supuestos enumerados con anterioridad, la misma puede ser objeto de exproplacion.



Enla actualidad la ley sélo establece un requisito que debe reuniria patente para
que pueda serobjeto de expropiacidn, siendo dicho requisito, el que la patente sea de
utilidad publica, de conformidad con lo que establece la Ley de Expropiacién.

Sila invencion sujeta a proteccion n.ediante una patente recae en cualquiera de los
supuestos considerados porla Ley de Expropiacion con causa de utifidad piblica, la misma
serd expropiable, para los efectos a que haya lugar, y en consecuencia elinventor ya no
estara posibilitado para seguir explotande su invencidn en forma exclusiva.

Alrespecto, el parrafo segundo del articulo 27 de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos establece que las cxpropiaciones sk podran hacerse por causa
de utilidad publica y mediante indemnizacién.

Asimismo, la fraccion VI, parrafo segundo del citado articulo, nos da la base para
saber quien determina lo que debemoas entender por causa de utitidad publica, la manera de
fijar la indemnizacion y 1a posible intervencion de la autoridad judicial en la expropiacion.

Vi.-Lasleyes de la Federacidn y de los Estados en sus respectivas jurisdicciones,
delerminaran los casos en que sea de wtilidad publica la ocupacion de fa propiedad
privada, y de acuerdo con dichas leyes la autoridad administrativa hard la
declaracion comespondiente. El precio que se fijara como indemnizacidon a lacosa
exproplada, se basard en la cantidad que como valor fiscal de ella figure en las
oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido manifestado por
el propietario o simplemente aceptado por é1 de un modo tacito, por haber pagado
sus contribuciones con esta base. El exceso de valor o el demérito que haya tenido ta
propiedad paricular por las mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la
fecha de la asignacion del valor fis cal, serd lo Unico que debera quedar sujeto a
juicio pericial y resolucién judicial. Esto mismo se observara cuando se trate de
objetos cuyo valor no esté fijado 2n las oficinas rentisticas.

Conforme al parralo segundo de la fraccidn Vldel articulo 27 constitucional, se
faculta al Congreso de la Union y a las legis'aturas estatales, para que expidan leyes de
expropiacion, es deir, ka Loy de Expropiacidn puede ser federal o local de cada unc delos
Estados.
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Lo anterior es importante en virtud de que al expedir cada una de las legislaturas la
Ley de Expropiacion de cada una de las Entidades Federativas, las causas de utilidad
publica variaran y seran distintas en cada una de ellas.

Respecto al procedimiento que debe seguirse para decretar la expropiacion de las
patentes, podemos deducir que el mismo que se sigue para realizar la expropiacion de los
bienes en genecral.

El procedimiento para decretar la expropiacion esta exento de formalidades, salvo
las relativas a la publickiad, y se integra previamente con los estudios que hace el Estado
para fundar y motivar la expropiacion y la necesidad de la obra a la cual se van a destinar
los bienes expropiados; una vez que existe fundamentacion y motivacion, el Ejecutivo hara
la declaratoria de expropiacidn en el Diasio Oficial de la Federacion.®

El articulo 2" de la Ley de Expropiacion dispone:;

ARTICULO 2°.- En los casos comprendidos en la enumeracion del articulo 1°,
previa declaracion del Ejecutivo Federal, procedera la expropiacion, la ocupacion
temporal, total o parcial, o la simple limitacion de los derechos de dominio para los
fines del Estado o en interés de la colectividad.

Parallevar a cabo la expropiacion de las patentes, el Ejecutivo Federal emitird un
decreto en el cual se hace publico que la patente ha sido expropiada por causa de utiidad
publica. Al respecto los articulos 3° y 4° de la Ley de Expropiacién establecen:

ARTICULO 3" .- La Secretaria de Estado, Departamento Administrativo o Gobiemo
del Distrito Federal segin comesponda, tramitara el expediente de expropiacion, de
ocupacidn temporal o de limitacién de dominio y, en su caso, el Ejecutivo Federal
haré la declaracidn en el decreto respectivo.

ARTICULO 4°.- La declaratoria a que se refiere ¢l articulo anterior, se hara
mediante decreto que se publicara en el Diario Oficial de la Federaciény serd

%% ACOSTA Romero. Ob Cit. p. 581.
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notificado personalmente a los interesados. En caso de ignorarse el domicilio de
éstos Ultimos, surtira efectos de notificacion personal una segunda publicacidon del
decreto en el Diario Oficial de |a Federacién.

Una vez que el Ejecutivo Federal public la declaratoria de expropiacién por causa
de utilidad publica, se concede altitular de la patente un plazo determinado para que realice
la entrega voluntaria de la misma.

Publicada por parte de! Ejecutivo la declaratoria de expropiacion en el Diario
Oficial de la Federacion, los titulares afectados cuentan conun término de 15 dias para
interponer el recurso de revocacion; los 15 dias son habiles y comienzan a contar aldia
siguiente al en que se realizo la notificacion del decreto. Asilo prevé el articulo 5° de la
Ley de Expropiacion:

ARTICULO 5" - Los propietarios afetados podran interponer, dentro de los 15 dias
habiles siguientes a la notificacidn del decreto recurso administrativo de revocacién
contra la declaratoria correspondiente.

Elrecurso administrativo de revocacion se interpondra ante la dependencia que haya
tramitado el expediente de expropiacion.

Si el titular afectado no hizo valer el recurso administrativo de revocacion, o bien el
recurso fue resuelto en contra de las pretersiones del recurrente, la autoridad administrativa
procedera a la utilizacién de la patente de cuya expropiacién se trate.

Respecto al monto de la indemnizacion, el precio fijado sera el equivalente al valor
comercial que se fije. En caso de que surja alguna controversia respecto ala indemnizacion,
se haré la consignacion aljuez comespondiente, quien fijara a las partes untérmino de tres
dias para que designen sus peritos, bajo apercibimiento de que en caso de no hacero, estos
seran designados por el juez.

El juez fijard un plazo que no podra exceder de 60 dias para que los peritos
designados rindan su dictamen. Silos peritos estuvieran de acuerdo respecto a la fijacion
del valor, el juez fijara elmonto de la indemnizacion; en caso de inconformidad, se dara
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intervencion a un perito tercero en discordia para que en un plazo que no exceda de 30 dias
finda su dictamen, y el juez resolvera dentro de un plazo de 10 dias lo que considere
procedente.

Contra la resolucion judictal que fije el monto de la indemnizacion, no procedera
ningun recurso.

La indemnizacion serd cubierta por el Estado cuando 1a patente expropiada pase a
ser di: sy palrimonio; cuando la patente puse al patrimonio de una persona distinta del
Estauds, dicha persona cubrird el monto de la indemnizacion fijada.

La indemnizacién deberd pagarse dentro del témmino de un afo contado a partirde la
fechade la declaratoria de expropiacion de la patente, y el pago debera efectuarse en
moneda nacional.

2- Consecuencias de la expropiacion de la patente.

La ley deinvenciones y marcas de 1975 establecia expresamente en el segundo
parrafo del articulo 63, cuales eran las consecuencias una vez que la patente fuera
expropiada.

ARTICULOG3 - Las patentes de invencion podran ser expropiadas por el Ejecutivo
Federal, por causa de utilidad piblica, de conformidad con lo que al respecto
establece la Ley de Expropiacion.

En eldecreto comespondienle se establecerd sila patente pasa a ser propiedad del
Estado Mexicano o si cae bajo el dominio publico.

El articulo 64 de la Ley antes citada establecia que cuando elinvento se tratara de
una nueva arma, instrumento de guerra, explosivo o en general de cualquier mejora en
maquinas de guera, susceptible de ser aplicada en la defensa nacional, de los cuales fuere
procedente la expropiacion, una vez expropiados, dichos objetos no caian bajo el dominio
publico, sino que el Estado se hacia duefio de ellos y de |a patente correspondiente.
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Enbase alo expresado por los dos articulos citados de la Ley de Invenciones y
Marcas, podemos llegar a ta conclusion de que las consecuencias de la exproplaciénde la
patente podian ser dos, es decir, que la patente cayera en el dominio publico, o bien que la
misma pasara a ser propiedad del Estado Mexicano.

Sinembargo las anteriores, eran las consecuencias de la expropiacién de la patente
que contemplaba la derogada Ley de Invenciones y Marcas.

Como se ha vendo exponiendo en el presente capitulo, la ley de la Propiedad
Industrial no conliene disposicion alguna respecto a 1a expropiacion de las patente de
invencién, ni a las consecuencias que trae su expropiacion,

Laley de Expropiacion tampoco hace referencia a cuales son las consecuencias de
la expropiacion de los bienes en general, incluidas [as patentes.

Elordenamiento legal que establece cuales son las consecuencias de la expropiacidn
de los bienes, es la Ley General de Bienez Nacionales, 1a cual se publico en el Diario
Oficial de la Federacion el 8 de enero de 1982, y la cual en su articulo 14 establece:

ARTICULO 14.- Cuando se trate de adquisiciones por vias de derecho publico, que
requieran la declaratoria de utilidad publica, por parte del Gobiemo Federal
corresponderd a la autoridad del ramo respectivo determinar dicha utilidad; a la
Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia, determinar el procedimiento
encaminado a la ocupacion administrativa de la cosa; a la Comision de Avallos de
Bienes Nacionales, fijar el monto de la indemnizacién, y a la Secretaria de
Programacidn y Presupuesto determinar el régimen de pago, cuando sea a camgo de
la Federacion.

Enestos casos no seri necesaria la expedicidn de una escritura y se reputara que los
bienes forman parte del patrimonio nacional desde la publicacion del decreto
respectivo en el Diario Oficial de la Federacion. Este decreto llevara siempre el
refrendo del titular dela Secretaria Je Estado o Departamento Administrativo que
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haya delerminado la ulilidad publica, asi como el de los Secretarios de
Programacion y Presupuesto y Desarrollo Urbano y Ecologia.

En los casos que sefnala este articulo, el Gobierno Federal podra cubrir la
indemnizacion correspondiente tnediante la entrega de bienes similares a los
expropiados, y donar al afectado la diferencia de mas que pudiera resultar enlos
valores, siempre que se trate de personas que perciban ingresos no mayores a cuatro
tanlos del salario minimo general de la zona econdmica en la que se localice el
inmueble expropiado, y que éste se estuviera utilizando como habitacién o para
alojar un pequeio comercio, un taller o una industria familiar propiedad de afectado.

Cuando a campesinos de escasos recursos economicos se entreguen temenos de
riego en substitucion de los que les hiyan sido afectados como consecuencia de la
ejecucion de obras hidraulicas o de reacomodo o relocalizacion de tieras en zonade
riego, el Gobierno Federal podra hacer donacion, de la diferencias de valor que
resulten a lavor de aquellos.

Enlos casos a que se refieren los dos parralos anteriores, la dependencia que
comresponda, dard 1a intervencion previa que compete a la Secretaria de Desamolio
Urhano y Ecologia, conforme a esta ley.

Teniendo en cuenta o establecido por el parrafo segundo del articulo 14 de laLey
General de Bienes Nacionales, se puede llegar a la conclusion de que en la actualidad la
consecuencia de la expropiacién, es que los bienes pasan a formar parte del patrimonio
nacional, desde el momento de la publicacion de decreto respectivo en el Diario Oficial de
la Federacion.

Siguiendo con Ia idea que se ha verndo exponiendo, en el sentido de que tas patentes
son expropiables no obstante que la Ley vigente en materia de propiedad industrial no lo
contemple, se puede establecer que la consecuencia de la exproplacidn de la patente s que
la misma pasa a formar parte del patrimonio nacional.
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Cuando es expropiada una patente por causa de utilidad pliblica, se reputaque la
misma pasa a ser parte del patrimonio nacional desde la fecha de la publicacion del decreto
respeclivo en el Diario Oficial de la Federacion.

Es imporiante sefalar que el articulo 1° de la Ley General de Bienes Nacionales
establece que el palrimonio nacional se ..ompone de bienes del dominio publico de la
Federacion y bienes del dominio privado de la Federacién; y es la propia ley la que
establece cuales son unos y cuales son otros, asi como las caracteristicas de los misimos.

3.- Medios para impugnar la exproniacion de la patente.

Una vez que se declara procedente la expropiacion de la patente por causa de
utilidad plblica, el Ejecutivo Federal hara la declaratoria mediante decreto que se publicard
en el Diario Oficial de la Federacion, y se notificara personalmente a los interesados.

Los invenlores afectados pueden impugnar, oponerse al decreto expropiatorio,
interponiendo el recurso administrativo de revocacion, dentro de los 15 dias habiles
siguientes a la notificacion del decreto. El articulo 5° de la ley de Expropiacion establece lo
siguiente:

ARTICULO 5°.- Los propietarios afectados podran interponer, dentro de los 15
dias habiles siguientes a la notificacion del decreto recurso administrativo de
revocacion conlra la declaratoria correspondiente.

En el escrito por el cual se presenie el recurso, deberdn expresarse las razones de
hecho quie apoyan la inexistencia de alguna causa de utilidad publica y los fundamentos de
derecho en que se basan los hechos.

Asimismo se pueden ofrecer toda clase de pruebas, exceplo la confesional de las
autoridades. Para la admision, desahogo y valoracién de las pruebas se aplica
supletoriamente el Codigo Federal de Procedimientos Civiles.
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El recurso administrativo de revocacion se interpondra ante la dependencia que
tramit6 el expediente de expropiacion.

ARTICULO 6°.- El recurso administrativo de revocacion se interpondra ante la
Secretaria de Estado, Depariamento Administrativo o Goblerno del Temitorio que
haya tramitado el expediente de expropiacién, de ocupacién temporal o de
limitacién de dominio.

En caso de que enla resolucion que la autoridad dicte al recurso administrativo de
revocacion, se confinne la validez del decreto expropiatorio, el inventor expropiado puede
recurrir al juicio de amparo.

Cuando el inventor afectado por el decreto expropiatorio no haga valer el recurso
administrativo de revocacion, o bien una vez interpueslo, el mismo sea resuelto en contra
de las prelensiones del recurrente, la autoridad administrativa que comesponda procederd a
la ocupacion de la patente.

En conclusion podemos establecer que los medios de defensa paraimpugnar la
expropiacidn de la palente son el recurso administrativo de revocacion, y si la resolucidn
del mismo es contrania a las pretensiones drlinventor expropiado, podra recurrir al juicio
de amparo.

Por otra parte, en caso de que la patente no fuera destinada al fin para el cual fue
expropiada, eltitular afectado podra hace valer el derecho de reversidn, que consiste en
que la autoridad le devuelva la patente. Eltémmino que debe transcurir para hacer valer el
derecho de reversion es de 5 aios.

Procede el derecho de reversion sila patente se deslind auna causa de utilidad
publica distinta a la que invocd la autoridad para llevar a cabo 1a expropiacion, asimismo
procede si la patente no se destind a la causa de utilidad pablica invocada.

Sidentro de un plazo de 5 afios, contados a partir de la publicacion del decreto de
expropiacidn en el Diario Oficial de la Federacion, la autoridad administrativa no ha
destinado la patenle al fin de utilidad piblica para el cual fue expropiada, o bien se utiliza
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para unfin de utilidad ptiblica distinto, el inventor afectado podra presentar solicitud ante la
autoridad que tramité el expediente de expropiacion, para que dicha autoridad le vuelva a
transferir la propiedad de la patente.

La autoridad deberd dictar resolucion a la solicitud del inventor afectado dentro de
los 45 dias habiles siguientes a la presentacion de la solicitud.

Al respecto, el articulo 9° de la Ley de Expropiacién establece:

ARTICULO 9°.- Silos bienes que han originado una declaratoria de expropiacion,
ocupacion temporal o limitacion de dominio no fueren destinados lotal o
parcialmente alfin que dio causa ala declaratoria respectiva, dentro del término de
cinco anos, el propictario afectado podra solicitar a la autoridad que haya tramitado
el expediente, lareversidn tolal o parcial del bien de que se trate, o la insubsistencia
de la ocupacion temporal o limitacion de dominio, o ef pago de los dafios causados.

Dicha autoridad dictara resolucion dentro de los cuarenta y cinco dias habiles
siguienles a la presentacion de la solivitud. En caso de que se resuelva la reversion
total o parcial del bien, el propietario debera devolver unicamente la totalidad o la
parte correspondiente de la indemnizacion que le hubiere sido cubierta.

Elderecho que se confiere al propietario en este articulo, deberd ejercerio dentro del
plazo de dos afos, contados a partir de la fecha en que sea exigible.
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COMCLUSIONES

1.- El Derecho Intelectual es una rama autdénoma 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 cuatro grupos de instituciones, las
creaciones intelectuales nuevas, los signos distintivos, la represion de la competencia
desleal y por Gltimo la transferencia de tecnologia. Sin embargo existe otro grupo de
instituciones que son derechos conexos a las creaciones intelectuales nuevas y también
forman parte de la propiedad industrial.

3.- La patente de invencidn se define como el documento expedido por el Estado
para hacer constar el derecho exclusivo temporal que tiene el inventor o sus causahabientes,
para explotar uninvento que reuna los requisitos legales, y como tal queda comprendida
dentro de la propiedad industrial, en el grupo de creaciones intelectuales nuevas.

4.- Elinvento constituye la materia de la patente de invencion, entendiéndose por
tal, toda creacidn humana que pemite transformar la materia o 1a energla que existe enla
naturaleza para su aprovechamiento por el hombre, a través de la satisfaccién de una
necesidad concreta.

El descubrimiento difiere de la invencion, ya que el primero supone una cosa ya
existente, consisle en dar a conocer algo que ya existia, por el contrario el invento consiste
en crear algo, es una cosa nueva que no existia con anterioridad.
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5.- La palente puede concluir de tres maneras: a).- por caducidad, b).- por nulidad y
c).- por exproplacién,

La caducidad opera por vencimiento del plazo por el cual es olorgada al concluir los
20 aios de vigencia, por falta de explotacidn delinvento o blen por falta de pago de las
anualidades.

La nulidad opera cuando |a palente fue olorgada sin que el invento reuniera los
requisitos positivos y negativos de patentabilidad, cuando fue otorgada en contravencién a
laley que estaba vigente en la fecha del otorgamiento, cuando se haotorgado la patente no
obstante que durante su trAmite se dio una causa para considerar que fue abandonado el
tramite de solicitud o bien que por error o inadvertencia se otorgé la patente a quien no
tenia derecho.

6.- La vigencia del derecho que se tiene sobre una patente es de 20 anos
improrrogables, siempre y cuando se cumpla con el pago de las anualidades y con la
explotacidn delinvento patentado, ya que de no ser asi, el derecho exdlusivo caducard y el
invento caera bajo el dominio publico.

7.- Ellitular de la patente tiene la obligacion de explotar elinvento patentado, sin
embargo cuando se ve imposibiltado para llevar acabo su explotacion, puedeolorgar una
licencia para que untercero lleve a cabo su explotacion y hacer que se mantenga vivo el
derecho.

Cuando han lranscumido fres afos desde el otorgamiento dela patente yel titular no
ha explotado ¢! invento, y tampoco ha otorgado licencias volunlarias, y se solicita el
otorgamiento de una licencia obligatoria, e! Instituto Mexicano de la Propiedadindustrial,
concederd allitular de la patente un plazo de yradia de un ano a efecto de que pcedaasu
explotacion o bien al otorgamiento de una licencia voluntaria; en caso de queno sede la
explotacidon o bien no se otorgue licencia alguna dentro del plazo de gracia, el Instituto
podra olorgar 1a licencia obligatoria soficilada para la explotacién del invento.
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8.- Las patentes estén sujetas al pago detarifaspor cada anualidad de suvigencia. El
monto de las anualidades y la forma en la que debencubrirse 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”, elcual fue publicado en el Diario Oficial de la Federacion de 23 de
agosto de 1995.

La patente caducara si se dejan de cubrir las anualidades de vigencia de lamisma.

9.- Enrealidad, las causas de nulidad do la paltente se reducen a dos, en virtud de
que las otras dos son una forma de protec.ion para el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial en caso de cualquier equivocacion sufrida al examinar la solicitud de patente.

10.- La nutidad de 1a patenle tiene efecto retroactivo, ya que al decretarse se
eliminan todos los efeclos que pudo haber producido, y se considera como siesta no
hubliera existido jamas.

11.- La ley no contempla recurso ordinario alguno para combatir la declaracién o
negativa de nulidad de la patente. Lo que procede contra dicha resolucidn es promover el
juicio de amparo indirecto, que debera interponerse ante el respectivo Juez de Distrito en
materia administrativa.

12.- Las patentes de invencidn son susceptibles de ser expropiadas por causa de
utilidad publica y mediante indemnizacion, no obslante que 1a Ley de la Propiedad
Industrial no contenga disposicidn alguna al respecto.

13.- La consecuencia de la expropiacion dela patente, es que la misma pasaa
formar parte de patrimonio naciona! desde la fecha de la publicacién del decreto de
exproplacién en el Diario Oficial de ta Federacion.
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14.- Los medios de defensa para impugnar la expropiacién de la patente son el
recurso administrativo de revocacion, y si la resolucién del mismo es contraria a las
pretensiones del inventor expropiado, podra recurrir el juicio de amparo.

Por otra parte, en caso de que la patente no fuera destinada al fin para el cual fue
expropiada, el titular afectado podra hacer valer el derecho de reversion, que consiste en
que la autoridad le devuelva la patente expropiada.
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