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PROLOGO

Esta investigacidn ha sido {ruto del empefio por inda -
gar lo poco explorade, mis no para expresar algo diferente,
sino para descubrir el significado de &ste ordenamiento, -
1o cual no ha resultade tarea ficil, pero si satisfacteria,
debido a la carencia de bibliografia sobre el tema.

Este estudio trata de abrir brecha, ya que desde el -
afio de 1960 se habia venide anunciando una nueva ley de la
propiedad industrial, que aparecidé hasta el afic de 1976, -
con el nmombre de Ley de Invenciones y Marcas. C(Como se sa-
be, contiené algunas novedades que provocaron problemas de
aplicacidn, que ha;ta ghora estdn mds o menos clarificados.

En el afio de 1968, la Corte Suprema dejd de conocer de
controversias sobre propiedad industrial, las que se turna
ron al conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circui
to en Materia Administrativa, por lo que habrd de pasar al
glin tiempc para que se establezca alguna jurisprudencia -
firme, en lo conducente a la aplicacidn de una sola dispo-
sicién legai, en lo referente a la Caducidad de la Patente
por falta de explotacidn, ya que el Convenio de Paris adop
ta un criterio juridico diverso al de la Ley de Invencioc -
nes y Marcas, sobre la obligacifn de explotar las patentes,
en 1 tSrminc que sefizsla nuestra legislacibn vigente.

Con el transcurso del tiempo se han observado cambios

significativos en el sistema de propiedad industrial en -



México y en el mundo, Han surgido nuevas instituciones, co
mo los é;rtificados de invencifn y las marcas de sérviéios.
El régimen de licencias sobre patentes ha sido objeto de res
tricciones. '

Existen disposiciones ahora para el uso obligatorio de
las patentes y de las marcas y se ha venido limitando el de
recho de los titulares, para prevenir abusos contra el con-
sumidor o dafio a la economia, existiendo una mayor interven
cidn del Estado en las actividades de los tenedores de dere

chos de propiedad industrial.
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- CAPITULO I
., LAk 1L EULY 1

GENERALIDADES
A).- HISTORIA DE LA PATENTE.

La historiaz del derecho del inventor estd relacionada
con la evolucifn del sistems politico parlamentario. Los
.primeros datos gue se tiener de &ste derecho son ingleses -
¥ demuestran que las patentes eran verdaderos privilegios -
otorgados por el Rey,. que suponian para &ste una fuente de
ingresos. En 1623, come resultado de 1z lucha entre el Rey
¥ el Parlamento, &ste Oltimo consiguid limitar la facultad
real a conceder privilegios emn favor del inventor de una -~
"NEW MANUFACTURE™, por el plazo de catorce afios; en 1852, -
s& cred una oficina de patemtes; la patente se otorgaba por
el plazo de catorce afios; en 1883 se recomocid la transmisi
bilidad del derecho del inventor, y no fug sino hasta 1807,
cuando se empez@ a legislar las primeras leyes sobre paten-
tes.

En los Estados Unidos, 21 articule 8o. de la Constitu-
cidn Norteamericana declard una cbligacidén de la Federacidn
para el reconocimients de iz personalidad del inventor. En
1836 se introdujo el exdmen de novedad por técnicos.

En Francia, desde la Bevolucidn, existen leyes sobre -
iz materiza.

En Alemaznia, la primera Ley Federal de Patentes es.de

IBT7.



Lz Ley Sarda de 1853 se convirtid en ley italiana po-
cos afies después.

Lz nmateria de patentes ha sido objete de regulacidn -
intern=cicnal, para una mejor proteccidn a la propiedad in
dustrial, credndose de tal manera convenios,;tratados inter
nacionales y conferencias para adecuar un mejor desarrollo
industrial.

‘México denuncid esos tratados desde 1942.

'Lz primera Ley mexicana sobre patentes dejando a unA-
lado 1z aprobada por las Cortes Espafiolas en 1820, aplica-
da en MExico durante doce afios, es la Ley sobre Derecho de
Propiedad de los Inventores o Perfeccionadores de algfin Ra
mo de la Industria del 7 de Mayo de 1832.

A &sta sigui6é %a Ley sobye Patentes de Privilegio a -
los Inventores o Perfeccionaderes de 7 de Junio de 1890.

Las Leyes de Patentes de Invencidn de 1903; 1908 y -
1942 han regulado sucesivamente en México &sta materia, co
mo lo hace la Ley de Invenciones y Marcas*publicada en el
Diarie Dficial de 1a ngeraciéﬁ, del 10 de Febrero de 1976,
asi como su Reglamento.

Concepto de la Patente.

Lz Organizaciian de las Naciones Unidas ha definido a
la patente como "um privilegio legal concedido por el go-
bierno a los inventeres y a otras personas que deriven sus
derechos del inventor, durante un plazo f£ijo, para impedir

que otras personas produzcan, utilicen o vendan un produc-

G T s iy Tom inare—oe . M
G o oadolante ia denoninarercs LoiWll.



to patentado o empleen un m&todo o un procedimiento paten-
tado.

Al expirar el plazo para el que se concedid ese privi
legio, el invento patentado se pone a disposicidn del pii -
blico en general, o come suele decirse, pasa a ser del do-
minio pliblice™. (1)

De la definicidn anterior se desprende que la patente
“confiere en princifio a2 su titular un derecho exclusivo -
de explotacifn de la invencidn que constituye su objeto. -
Este derecho exclusivo comperia, consiguientemente, la pro
hibicidn a cualquier tercerc: a) de fabricar el producto -
objeto de la invencidn patentada; b) de introducir e impor
tar el producto patentado, de utilizario, venderlo ¢ poner
io de cualquier manéra en el comercio; c) de emplear o po-
ner en practica los medios o procedimientos; y d) de entrg
gar o de, ofrecer entregar & una persona no titular de una
licencia, medios a fin de Ilevar a la prictica una inven -

cidn, patentada"™. (2)

1. Definicidn citada en e} documento de la UNCTAR, la -
funcion del sistema de patentes en la transmisidn de
tecnologia a los paises en desarroiio. Informe prepa-
rado conjuntamente por el Departamento de Asunte Eco-
némicos y Sociales de las Naciones Unidas, la Secreta
ria de I1a UNCTAD y la Organizacidén Mundial de Ia Pro-
piedad Intelectual, Naciones Unidas, N° de venta -
S.75 1I.D.6, Nueva York, 1975, pdgs. 1 y 2.

2. Patentes, Transferenciaz de Tecnologia y Desarrellic en
América, documento preparado por la Organizaciéa de -
Estados Americanos, clave/Ser Q/IV.6 CJI-10. -
Washington, D.C., U.S.4A., Nov., 1872, pdgs. 24 ¥ 25.



En uma obra reciemte, la OMPI {Organizaci®n Mundial de
ia Propiedad Intelectual} ha definido a la patente como "un
documentc emitido, a selicitud, por una oficina gubernamen-
tal (o una oficina regional que actfia para diversos paises),
que describe una invencifn y crea una situacidn juridica en
ia que 12 invencibn patentada puede normalmente ser explota
da (fabricada, utilizadz, vendida, importada) sSlo com la -
autofizaciﬁn del titul=sr de la patente. La proteccidn que
confiere 1a patente estd limitada en el tiempo {generalmen-
te de 15 a 20 afios). .

La invencidn significa una solucidn a un problema con-
creto en la esfera de Xa tecnologia, que puede referirse a
un produacto o a un precedimiento. Es ‘patentable' si se tra
ta de upa invencidn mueva, que envuelve una actividad inven
tiva (es decir, que no es obvia) y que es susceptible de -
aplicacifn industrial™. (3)

El Convenioc de Paris para la proteccidn de la propie -
dad industrial, firmado en el afio de 1883, no contiene nin-
guna definicidn de lc gque es la patente. Sin embargo, G. -

H. C. Bodenhausen afirma que "se puede describir una paten-

3. Organizacifén Mundfal de la Propiedad Intelectual -
(oMP1). .

Guiza de Licencias para paises en desarrollo, publica -
cibn g?PI, nlimere 6§25(s), Gimebra, Suiza, afio, 1977, -
pPag. Y s



te, como un derecho exclusivo a uplicar una invencidn in -
dustrial'™. (4)

Esta definicidn destaca el aspecto juridico y contem-
pla a la patente, exclusivamente desde el punto de vista -
de su titular y por elle no nos parece adecuada.

En tealidad la patente otorga un monopolio del merca-
do a quien la detenta, y &ste es quizd el elemento mids im-
portante. La funcidn econdmica de la patente es el elemen
to que justifica su existencia y sin embargo, a4 veces no se
toma en cuenta o resulta obscurecida por el juego de los -
intereses creados.

En cuanto a nuestro sistema juridico, 1a L.I.M. al -
igual que su antecesora, no define lo que es la patente, -
aunque de Io establecido en su artic&io 30. se pueden obte
ner las caracteristicas principales de ésta institucidn, -
que son el hecho de que constituye un privilegio que otor-
ga el Estado, que implica el derecho exclusive de explotar
una invencidn, pero que el ejercicio de ese derecho estd -

sujeto a las modalidades que dicte el interés pGblico.

Especies de Patentes
Segiin el Convenio de Paris, el pdrrafo 4o. de su arti

culo lo., entre las patentes de invencidn se incluyen las

4, G, H. €. Bodenhausen, Guia para la aplicacidn del Con
venio de Paris para la proteccién de la propiedad in-
dustrial, Oficinas Internacionales reunidas para la -
proteccidén de la propiedad industrial (BIRPI), Gine -
bra, 1969, pag. 22.



patentes de importacidn, las de perfeccionamiento y las de
adicidn, asi como, cnalesquiera otras admitidas por Ias 1g
gislaciones nacionzles de los paises miembros de la Unibn.
(5).

En el caso de nuestro pais, 1a Ley de 1a Propiedad In-
dustrial® reconocia a las patentes de invencidn, de mejoras
y de modelos o dibujos industrizles. La L.I.M. reconoce en
su articulo 4o. sdlo dos categorias, la de invencidn y la -
de mejoras. La primera categoria se da respecto de inven -
ciones nuevas, resultando de una actividad inventiva y sus-
ceptibles de aplicacidn industrial. La segunda, respecto -
de una invencidn que constituya umna mejora a otra y que cum
pla con los tres requisitos que ya mencionamos.

Novedad

Puede tratarse de un invento subjetivamehte hablando -
en cuanto su autor ha realizado al proceso de investigacion,
que le ha llevado a obtener un producto normalmente patenta
ble y, sin embargo, mo ser nuevo por haber sido inventado -
con anterioridad.

Por eso, entre los requisitos de los inventos figura -
destacadamente la exigencia de la novedad, de ahi que Ia ley

considere como no patentable los inventos que no sean nue -

5. Véase al respecto Bodenhausen, op.cit., piags. 26-28.

*En adelante 12 denominaremcs L.P.I.



vos Yy que, en aquel ecaso en el que se hubiera concedide -
una patente ésta serd nula si la invencidn que ampara no -
tiene novedad. (Arts. 4 ¥y 59 Fraccidn II de 1z L.I.M.).

La Ley sefiala los casos en que una invenciln no tiene
novedad, lo gque ocurre si la misma est@ comprendida en el
estado de la técnica esto es, si se ha hecho accesible al
piiblico en el pais o en el extranjero, mediante publicidad
oral o escrita que permita su ejecucidn, con anterieridad
a }a fecha de presentacién de la solicitud de patente o de
la fecha de prioridad vdlidamente reivindicada (Art. 5o. -
de 1a L.I.M.}.

Sin embargo, la misma Ley (Art. 60.) considera que no
ha perdido novedad unaz invencidn, si su divulgacidn resul-
t6 del hecho de que el solicitante ¢ su causahabiente ha -
yan exhibido la invenci®n en una exposicidn internacional
oficial u oficialmente reconocida siempre‘y cuando cen an-
terioridad 2 la exhibicidn se hayan depositado ante la Se
cretaria de Comercio y Fomento Industrial, los documentos
que sefiala el Reglamento y que la solicitud de la patente
se presente dentro de los cuatro meses siguientes a la clau
sura de la exposicidn.

Patentabilidad.

Desde un punto de vista negativo, la lLey fija con cui
dado que es lo que no puede patentarse, por carecer de no-
vedad por ser principios c¢ientificos o ideas de concepcio-

nes que carezcan de adaptacién industrial, o por ser con -



8.

trarias a las leyes prohibitivas, é iz moral, o 2 las bue-
nas costumbres, o por tratarse de productos guimices o de
sistemas y planes comerciales, contables, financierss o de
publicidad, o de 1a aplicacidn o el empleo de una industria,
de una invencidn ya conocida o utilizada en otra industria
y los procedimientos que consisten simplemente en el emplec
o uso de un dispositiveo, miquina o aparaip que fumcionen se
glin principios ya conocidos, aln cuando el empleo sea nuevo
y la yuxtaposicidn de invenciones comecidas, su variacidn -

de forma, dimensiones o de materia, salvo que en rezslidad -

se trate de la combinacién o fusidn de una invencidnm, en
tal forma que no puedan funcionar separadamente ¢ gue las -
cualidades o funciones caracteristicas sean modificadas de
manera que se obtenga un resultado industrial novedoso. -

(Art. 10 de la L.I.M.).

. B} .- NATURALEZA JURIDICA DE LA PATENTE.

La naturaleza>juri&ica de las patentes de invencidn, -
son una‘forma de la propiedad inmaterial, (nombre ccmercial,
avisos, marcas, patentes}. Estos bienes son objeto de Ia -
iiamada propiedad industrial. Se ha negado que lz propie -
dad induétrial sea propiedad, pues se trata de un &erecho -
temporal (KOHLER (6). Esta posicidén ha sido definitivamen-

te superada por la moderna doctrina, que decididamente ha -

6. Xohler, op.cit., pgg. 4 y 5.



bla de la propiedad immaterial. Recae &sta scbre bienes in
materiales, es decir, sobre ideas, en cuanto senx porciones
del pensamiento desprendidas de su fuente (CARNELUTTI (7).
Como propiedad es un derecho absolute. La temporalidad no
excluye el concepto de propiedad, como no la exciuve en el
reporto ni en el fideicomiso. La propiedad immaterial ocu-
pa un lugar intermedio entre la propiedad sobre Ias cosas ¥
el derecho sobre la propia persona (CARNELUTTI}. Se trata
de una auténtica propiedad, si bien su objetc mo son cosas,
sino bienes inmateriales. En México, esto parece indiscuti
ble no s6lo por la estructura y redaccién del C&8digo Civil
del Distrito Federal, sino muy especialmente por la declarz
cidn terminante de la L.P.I. (Art. lo. y 228). {8}

La propiedad inmaterial se refiere al nombre comercial,
a los avisos,a las marcas, a las patentes. Estos elementos

deben ser usados.

C) .- DATOS ESTADISTICOS DE LA PATENTE.

El esquema que proporcionamos respecto a la operacidn
del sistema a nivel internacional, concurre em nuestro pais.
Se ha abusado del monopolio que implica la patsnte, en las -

tres Areas que sefiala Pedro Roffe, o sea, em cuanto a “"insu-

7. Francesco Carnelutti, Introduccidn al Estudio del Dere~-
cho. pigs. 244 a 248,

8. La Ley de la Propiedad Industrial del 31 de Diciembre -
de 1942, fué abregada por la nueva Ley de Invenciones vy
Marcas (L.I.M.), publicada en el D.0. del 10 de Febrero
de 1976.



10.
ficiente revelacidn de Iz invencién 2 la Oficina de Paten-
tes; falta de uso de la invencidn patentada y pricticas co
merciales zbusivas en los acuerdos de Iicencia. (2}

En cuznte a la titplaridad de las patentes, em ¢l afio
de 1972, de 5.700 patentes solicitadas hasta el mes de agos
to, sdlo 541, o sea el ¥.53% lo fuerom por mexicapes. El -
aBio anterior {1971), sBic el 7.3% se habian solicitado por
mexicanos. (18)

En cuantoc a las patentes concedidas, de acuerdo con -
los datos recopilados por Anthony Tillet, de 38.329 paten-
tes que otergd la Direccidn de la Prapieda& Industrial en
el periodo 1865-1870, s8&lo 2.735 se expidieron en favor de
cuidadanos mexicanos. (1)

Estos da?ns revelan gue los privilegios monopdlicos -
se han otorgado bisicamente a extranjeros. Ello resulta -
inconveniente desde &l punto de vista Zel interés nacional,
pues seaha implicado 1z concesién de ventajas en favor de
las corporaciones transmacionales propietarias de Ia tecno

logia originaria, en sus negociaciones con empresas locales,

9. Pedro Roffe, abuses of patent monopoly: A legal -
Appraisal, en la Revista World Dewvelopment.

10. Bernardo Sepﬁlveda y Antonic Chumacero, la inversidn
extranjera en México, Fondo de Cultura Econbmica, la
edicién, México, 1973, pig. 99.

ii. nntnﬁny B. Tillet, Fropledad y patentes: el caso de -
Mexlcc, Revista de Comercio Exterior, Vol. 26, N°8, -
México, agosto de 1976, pidg. 914.
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El rmaestro Rafzel de Pina, ex Director Genesral de In-
vencicnes y Marcas, expresd que "del totdal de patentes -
otorgadas por paises en desarrolle, el mayor porcentaje co
rresponde a extranjeros (en México, el 92%). Casi en su -
totalidad pertenecen a grandes empresas, generalmente na -
cionales de unos poces paises desarrcllados (en México, el
889 de las patentes se otorgan 2 empresas y sdlo el 12% a
individuos). Ademds la gran mayoria de las patentes conce
didas per los paises en desarrolls no se explotan a nivel -
industrial (se estima que entre el 90 a 95% no se utilizan
en forma absoluta}. (12)

Finalmente de 1o anterior hay gque afiadir la circuns -
tanciz de que "“se ha podido observar que una gran propor -
cifn de solicitantes de patentes de inventores mexicanos,
corresponde a nuevos sistemas o mercancias en estado em -
brionario, que no se desarrollan comercialmente*. (13)

Esta situacidn condujo a la expedicién de la L.I.M. -
Ellz refleja una nueva filosofia que ha encontrado su ins-

piracién en el bien comin ¥ no en los intereses privados.

12. Rafael de Pina Vara, Lz Muevaz Ley mexicana de Inven -
ciones y Marcas, Revista de Derecho de la Integracidn,
Banco Interamericano de Desazrrollo, Instituto para la
Integracién de la Amé&rica Latina, Vol. LX, No. 21, -
Buenos Aires, Argentina, marzo de 1976, piag. 225.

13. Juan Guillermo Becker Arreola, la Importancia de las
patentes y de la técnologia en el Desarrollo Econémi-
co de México, Revista Mexicana de la Propiedad Indus-
trial y Artistica, Afio V, No. 9, México, enero-junio,
pag. 140.



ESTADISTICAS BASICAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 1981
SOLICITUD DE PATENTES POR NACIONALIDAD DE LOS TITULARES
1981 ’

NUMERO
ALEMANIA ESTADOS REINO

PAIS TOTAL MEXICO FEDERAL UNIDOS FRANCIZ  ITALTA  JAPON UNIDO  ESPARA  OTROS
TOTAL  5.338 704 392 2.712 256 152 261 174 111 616
ENERO 461 4z 39 232 23 19 21 19 10 51
FEBRERO 367 34 26 701 19 15 g 21 3 39
MARZO 133 55 48 243 19 14 14 14 4 52
ABRIL 150 51 24 227 31 21 22 7 13 54
MAYO 1356 42 25 260 22 ) 10 6 53
JUNIO 627 220 42 191 32 18 31 16 11 66
JULIO 437 16 38 206 16 17 21 19 17 55
AGOSTO 104 59 52 209 16 9 15 13 11 40
SEPTIEMBRE 437 54 26 263 21 8 15 13 : 53
OCTUBRE 179 39 38 281 20 9 18 15 12 49
NOVIEMBRE 404 33 21 220 27 7 28 o 6 53
DICIEMBRE 353 a8 33 172 20 6 5 13 14 41



ESTADISTICAS BASICAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 1981

ACTOS QUE MODIFICAN LA TITULARIDAD DE LAS PATENTES, CERTIFICADOS DE INVENCICN Y REGISTRCS DE MODELD

1881

NUMERO DE ‘ LICENCIAS LICENCIAS  CAMBIOS
REGISTROS DE OBLIGATO- DE

CONCEPTO___ o eoo. OTORGADOS . _____ TOTAL. __ .. CESIONES _____. EXPLOT. ..___ RIAS ____. NOMBRE
PATENTES 2.210 312 87 173 - 52
CERTIFICADOS DE INVENCION 615 38 20 1 - 17

REGISTROS DE MODELO 344 11 4 - - 7



ESTADISTICAS BASICAS BE PROPIEDAD INDUSTRIAL 1981 i

PATENTES Y CERTIFICADOS DE INVENCICN OTORGADOS A LAS PRINCIPALES EMPRESAS

EMPRESA Y NACIONALIDAD

TOTAL
AM.P. INCORPORATED
Norteamericana
BAEXTER TRAVENOL LABORATORIES
Norteamericana

BORG-WARNER CORPORATION
Norteamericana

CARRIER CORPORATION
Norteamericana

CELANESE CORP. OF. AMERICA
Nortegamericana

CIBA-GEIGY, A.G.
Suiza

COLGATE PALMOLIVE
Norteamericana

DEERE AND COMPANY
Norteamericana

DIAMOND SHAMROCK CORP.
Norteamericana

16

16

“

1981
CERTIFICADOS DE
PATENTES INVENCION

" 469 149

35 -

7 -

15 1

14 Z

6 -

10 4

24 2

21 -

7 -



Asi lo habia sefialade Campillo Sdinz en su discurso inaugu
ral de la reunidn de la Asociacidn Internacional para la -
Proteccién de la Propiedad Industrial: "Es principio pric
ticamente aceptado de manera universal que la propiedad de
los bieness en general, debe desempeRar una funcidn social

¥ que el Estado -al menos &sta es la norma de nuestro -
pais- tieme el derecho de imponer a la propiedad privada

ias modalidades que dicte el inter&s pfiblico. S§i &ste. -
principie rige en general para todas las formas de la pro-
piedad, cabe preguntarse, si no debe también aplicarse a -
la Ilamada propiedad industrial, de tal manera que los pri
vilegios que ella confiere se ajusten a las demandas del -
interés colectivo y se utilicen con un sentido de benefi -

1)

cio social¥. (14)

D) .- OBSERVACION EN CUANTO A LAS PATENTES Y LA LUCHA CON -

TRA LOS MONOPOLIOS.

El problema en que diversos paises se presenta entre
las leyes protectoras z Ios inventores y las leyes antimo-
nopolistas, no existe propiamente en México. Ya se ha di-
cho que la legislacitn de patentes tiene su apoyo en el ar
ticulo ZB (Lonstitucional y es &ste mismo precepto el que -

sefiala Ias bases para evitar los abusos o consecuencias no

-

14, Josg€ Camplllo Sdinz, discurso en la ceremonio de inau
guracidén del XXVIII Congreso de la A.I.P.P.I., pronunm
ciado el dia 13 de noviembre de 1972, publicado en Re
vista Mexicana de 1la Propiedad Industrlal y Art15t1ca,
afie X, No. 20, Méxice, julio-diciembre 1972, pig. 366.



civas que pudieran derivar del reconocimiento y proteccidn
del derecho de los inveatores, en perjuicio de la industria
» del progresc econdmico. En efécto, el segundo pirrafo -
dz2l mencionadc articulo dispone que la ley castigari cem -
toda eficacia “todo acto o procedimientc que evite o tien-
da a evitar Lz libre concurrencia en la produccidn, indos-
tria o comercic y "todo lo gue coustiturva una ventaja ex -
clusiva indebida a favor de una o varias personas determi-
nadas y con perjuicio del pfiblico en general, o de alguna
clase social™. Mediante &stz formula la legislacidn man -
tiene un equilibrio entre Iz regla genéral de libre concu-
rrencia consagrada por la propia Comstitucidn y el recomo-
cimiento y concesidn de un privilegic, que viene a ser una
excepcidn de la libertad de trazbajo y de la industria. Es-
cierto qﬁe el monopolio de la patente representa una restric
cidn de la 1ibre concurrencia, pero tal restriccidn de la 1i
bre concurrencia, es legitima y tolefable cuando se encie-
rra dentro de los limites que reclama laz armonia entre el
iﬁterés piblico y el bien ﬁarticular. En el sistema mexi-
cano esa concerdia entre el interé&s del particular duefic -
de la patente y el interés gue reclama el progreso e indus
trializacifn no se rompe. Para ello la propia legislacifn
de patentes, en su rigorisme para conceder el monopolioc y
en su eficacia para revocarlo cuando indebidamente se expi
de, sirve de garantia para mantener em marcha el progreso

industrial, comercial, ecomfmico y cultural del pais den -

)
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tro del marco de respeto a la imiciativa privada, a la 1i-
bertad de trabajo y a la libreé concurrencia.

En conclusidn, puede afirmarse que todo intercambio -
de conocimientos y experiencias en el campo de la ciencia
aplicada y la tecnolegia, que forme parte de un esfuerzo
individual o colective, nacional o internaciomal, encamina
do a acelerar el desarrollo econdmico e industrial, podrd
realizarse sin interferencia o mengua de los derechos de -

los duefios de patentes.

E}.- CRITERIOS JURIDICOS SOBRE LA CADUCIDAD.

Salvat dice (15} gue la teeria de la caducidad es una
de las mis obscuras, y hay quienes creen que ella se confun
de en absoluto con 1z prescripcién. Este pensar, se ha he
cho extensivo al campo de la jurisprudencia donde se han -
confundido con frecmencia.’

Desde el punto de vista juridico se dice gue la cadu-
cidad es: La sancidn que se pacta, o se impone por la Ley,
a la persona que dentro de un plazo convencional o legal,
no realiza voluntaria y concientemente la conducﬁa positi-
va para hacer que mnazca, o0 para gue se mantenga vivo, un -
Derecho sustantive o procesal, segln sea el caso.

Ile esto se despremde que el acte positive en la espeg
cie, es la conducta humana que sirve para evitar --en com

tra de guien la realiza-- una sancidn o castige, pactado

15. Salvat. op.cit. T. III No. 2314, piag. 684.
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o fijado por la ley.

Desde el punto de vista Convemncional de la Caducidad
se dice: Es la sancidn que se pacta,se aplicarZ a una per
sona de las gue intervienen en un convenio, si ck un plaze
que al efecto determinan, no realiza una conducta positiva,

P

voluntaria y consiente para que nazca o para mantener vivo,
un derecho. o B

Otro dngulo es el que establece la ley, y dice, que -
la caducidad es la sancidn que impone la ley, a la persona
que dentro del plazo que la propia establece, no realiza -
voluntaria o consientemente la conducta positiva para que
nazca, o para mantener vive, un Derecho sustantivo o proce
sal.

En el fondo del concepto se encuentra siempre la mis-
ma sancidn: no nacimiento de un Derecho, o pérdida de un

Derecho ya nacido, por noc realizar voluntariamente un acto

positivo tal y cual marcaban las leyes caducarias.

NUEVA FILOSOFIA EN MATERIA DE CONCESION DE PATEN -

'ri
AT
#
1
-
5

ES.

]

El sefior Lic. Jos& Campillo Sdinz, al presentar la -
iniciativa de la L.I.M. ante la Camara de Senadores, el dia
23 de diciembre de 1975, expresd que: mo son aceptables ni
pueden ser valederos los lineamientos ideolSgicos del libe
ralismo burgués del siglo pasado, gue considerd z las pa -
‘tentes como un derecho natural de propiedad y como un pri-

vilegio monopélico que pudiera ejercerse sin tomar en cuen



ta el interés piiblico.

Hoy sin dejar de dar estimulo a los inventores se re-
conoce universalmente que el ejercicio de sus derechos, de
be tener como limite el interé€s de la colectividad y el de
recho de los paises al desarrolleo y 2 la independencia eco
nomica.

Esta nueva filosofia quedd plasmada en el articulo 3o.
de 1z L.I.M. que textualmente establece: la persona fisica
que realice una invelicién o su causahabiente, tiene el derg
cho exclusivo de explotarla en su provecho, por si o por -
otros con su permisc de acuerdo con las disposiciones con-
tenidas en &sta ley y su reglamento. Este derecho se adhie
re mediante el privilegio de patente que otorgue el Estado
Y su ejercicio‘estaré sujeto a las modalides que dicte el
interés plblico. EI1 interesado puede optar sin embargo, -
por un certificado de invencifn, en los términos del arti-
culo 80 de ésta ley. »

“En México siempre se ha considerado a la patente co-
mo un monopolio de explotaciﬁn de la industriz o arte a -
que el invento se refiere. E1 monopolio consiste en el es
pecial privilegio concedido por el Estado al autor de una
invencidn que reGna determinadas exigencias iegales, acre-
ditédndose la existencia de tal consecidn con el certifica-
do llamado "Titulo de la patente que expide el poder Ejecu
tivo™.

Ahora bien, como es el Estado el que otorga el privi-
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iegio en faver del titular, €ste como contrapartida, tiene
que satisfacer una serie de obligaciones que se han esta -
blecido en beneficio de la comunidad de¢ entre las cuales -
destacan, como 1o sefialdé el Lic. Rafael de Pina Vara, la -
de divulgar la invencidn a lz Oficina de Patentes {articu-
1o 17 de 1la L.I.M.) y la de explotarla en el territorioc na

cicnal (art. 41 de la L.I.M.}.



CAPITULO 11

A) .- RESUMEN HISTORICQ SOBRE LEGISLACION.

Segiin el articulo 28 de la Constitucidn Politica de -
1917, "En los Estados Unidos Mexicanos no habri monmopolios,
... ni prehibiciones a titulo de proteccidn a la industria;
exceptuZndose (nicamente los relativos... a los privilegios
... gue, para el uso exclusivo de sus inventos, se ogtorguen
a los inventores o perfeccionadores de alguna mejora". Por
su parte, la fraccién XV del articulo 89 del mismo ordena -
miento autoriza al Presidente de la Reptblica a "Conceder -
privilegiss exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a -
la ley respectiva, a los descubridores, inventores, o per -
feccionaderes de algilin ramo de la industria".

Dichas disposiciones constitucionales son las gue sir-
ven de apoyo a la legislacidn sobre patentes. Y aiinp cuando
pudiera pensarse que expresiones tales como "inventores', -
"perfeccionadores de mgﬁoras", 'perfeccionadores de algfin -
Tamo de industria" ¥ "descubridores!, son anacrénicas, ellc
no es asi porque dicha terminologia arranca de las leyes -~
que han regido el derecho de patentes. En efecto, la prime
Ta ley gemeral que se dictS em México fué la de las Cortes
Espafioclas de Z de Octubre de 1820 "para asegurar el derecho
fe prepiedad a los que inventen, perfeccionen o introduzcan
algln ramo de industriaY. La ley de 7 de mayo de 1832, "so
bre priviliegio exclusivo a los inventores o perfeccienado -

res de algin ramo de industria", con su simple deneminacidn

* ol g i W
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esti denotando tambi&n las diversas categorias o modalida-
des que reviste el sujeto titular del privilegio. E1l signi
ficado preciso de los términos evoluciona en la misma medi-
da que la legislacida es reformada, y asi encontramos que -
ia ley de 9 de junic de 1890 s6lo versa "Sobre Patentes de
Privilegio a los Inventores o Perfeccionadores®. La Ley de
Patentes de Invencidn de 25 de agosto de 1903, como su nom-
bre lo indica s8lo se refiere a dicho concepto, sin mencio-
nar ya las patentes de mejora, de perfeccionamiento, de des
cubri&igg;i y de introduccidn. En cambio establece la cla-
sificacién de las patemtes en patentes de invencidn, paten-
tes por modelos industriales y patentes por dibujos indus -
trijales. Designacitn que también fué adoptada por la iéy -
de Patentes de Invencidn de 26 de junio de 1928, que in -
cluia ademds de las patentes de perfeccionamiento. La Ley
de la Propiedad Industrial que entrd en vigor desde el lo.
de enevo de 1943, comnserva el criterio de distinguir las pa
tentes en patentes de invencidn, patentes de mejoras y pa -
tentes de modelos o dibujo industrial.

Mis tarde se abrogd dicha ley de 1943, com la gque se -
halla en vigor desde el 10 de febrero de 1976. Con el nom-
‘bre de L.I.M., que versa sobre Patentes de Invencidn, de 4;
los Certificados de Invencidn y de Dibujos y Modelos Indus-
triales.

a}.- Ley sobre Derechos de Propiedad de los Invento -~

res o Perfeccionadores de algiin ramo de la industria de 7 -



mayo de 1832.- Este crdenamiente es muy simple ¥ primitivo

y en realidad solamente contiene unas cufintas prescripcio -

nes sobre proteccitn a cierto tipo de ideas o inventos. GSe

percibe en €1 la influencia colonial espafiola y fuera de -

ser una curiosidad histérica, no significa ninglin anteceden

te técnico seric. $Empero, es menester mencionarlo, para que
se vea como desde entonces ha existido preocupacidn por re-

gular de alglin modo &sta rama.

Es hasta 1889 en que, bajo el gobiernc de Porfirio -
Diaz, comienza a legislarse con sentido técnico sobre la ma
teria. E1 régimen de Diaz alentd siempre una marcada idea
de desarrollo industrial y comercizl de'Méiico, inspirado ~
seguramente en las ideas eurcpeas. El primer cuerpo legis-
lativo importante de &ste tipo de propiedad Fué la Ley de -
Marcas de Fédbrica de 28 de moviembre de 1899. Esa lLey es -
bastante rudimentariz y sin embargo, muchas de las dispbsi~
ciones actuales, reglamentarias y otras, provienen desde en
tonces, ¥y es factible advertir algunas coincidenciaé de len
guaje entre aquella Ley y la presente. Puede advertirse la
influencia francesa en &ste ordenamiento.

b).-- La Ley de Patentes de Privilegio, z los inventores
o Perfeccionadores de 7 de junio de 1890.- Es un dispositi-
vo legal interesante, y el cencepto de patentabilidad estd
tomado de la ley francesa de 1844, que influyd scbre ésta -
rama de derecho en muchas partes del mundo. Ese concepto -

de patentabilidad continud perpetufindose en los ordenamien-
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tos mexicanes, y sigue mds o menos intacte hasta iz L.P.I.
de 1943. La Ley de 1880 sufrié una reforma el 27 de marzo
de 1896, para introducir algunas pequefias novedades técni-
cas y para facilitar el aspecto reglamentario de la misma.
El campo de aplicacidn de ambos cuerpos legales de fimes -
de siglo fué m#s bien estrecho, ya que el movimientc de la
propiedad industrial por esosvtiempbs era parvo.

c).- La Ley de Patentes de Invencidn de 25 de agosto
de 1903.- En unos cuantos afios se di6 un salto importante,
pués aparece la Ley de Marcas Industriales y de copercio -
561‘25 de agosto de 1803, influida ya por las corrientes -
internacionales de la propiedad industrial ya que Tecoge -
bastante de los conceptos de la Revisidn de Bruselas de -
1900 a 1a Convencidn de lz Unidn de Paris de 1883. Mucho
mids t&cnica y mds moderna qﬁe su predecesora, introduce no
vedades, como los nombres y avisos comerciales. En 1509 -
se publica un reglamento para el registro internacional, -~
conforme al arreglo de Madridlde 1891, en el que se pro -
veia el régimen intermacional dc las marcas.

La Ley de Patentes de Invencidén, de 25 de agosto de -
1903, muesira asimismo mis avance respecto a la anterior -
de 1890. Tambidn muy progresista, refleja la influencia -
internacional de la revisidn de 1900, hecha en Bruselas al
Convenic de Unifn. Un ex@men comparativo entre las leyes
de 1889 y 1890 y las de 1903 podria servir para darse cuen

ta del progreéso industrial del pais, que empezaba a ser re
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levante, a2si como para advertir la influencia europez em -
puestros ordenamientos juridicos.

d).- Ley de Patentes de Invencidén de 26 de Junie de -
1928.~ Después de un cuartc de siglo -en el que tuve lugar
1a Revolucidn Mexicana- se expiden las leyes de Patentes de
Iﬁvencién y de Marcas y de Avisos y de nombres Comercizles,
de 26 de junio de 1928, que ya tienen un sello de moderni -
dad. ’

Por lo que se refiere z las patentes, en la Ley de -
1928 ellas se despachaban con un exdmen practicado scbhre -
las solicitudes de patenﬁe ¢ patentes mexicanas qué existie
ran. No habia el conceptoc de *novedad absoluta"™ al hacer -
el exdmen f8c¢nico de ellas. Introducia (articule 643 una -
nueva institucidn, el exdmen extraordinario de novedad de -
las invenciones, gue tenfa por cbjeto averigpar, respecio a
ias patentes expedidas conforme a la ley de 1903 como de -
las concedidas de acuerdo con la propia Iey de 1928, si 1la
invencidn que ampara la patentes era nueva en absoluto, lo
cnal permitia cierto control para prevenir abusos. Esto -~
era una incoestionable mejora sobre el sistema de 1883, gue
establecia, a peticidén del intéresado, un ex@men "sinm garan
tias". La declaratoria administrativa de invasidn de 1a pa
tente podria atarse através de um procedimiento interesan-
te de revocacién, que se tramitaba através de los jueces de
Distrito. Se creaba un procedimiento judicial civil suma -

rio para las controversias civiles suscitadas con motivo de
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la eoperacidn de Iz Ley.

El reglamente, publicado meses mas tarde, era bastante
minucioso, y complementaba lz ley, cubriende algunas defi -
ciencias normativas.

La Ley de Marcas y Avisos y nombres Cemerciales de -
1928, aunque calcada en buena parte sobre 1z ley respectiva
de 1903, conteniz algunas novedades.

Por ejemplc, se establecid por primera vez la posibili
dad de declarar el usc obligatorio de marcas para cierto ti
po de mercancias {articulo 30.}.

Se imponiaﬁ n&s restricciones a los gue pudiera consti
tuir una marca. Se introducen los nombrés ¥ avisos comer -
ciales. De manerz similar a las patentes, se instituye un
procedimiento de revocacifn de las rescluciones administra-
tivas, y se dispomian normas para un procedimiento judicial
civil ante los tribunales federales. Ambos ordenamientos -
de 1928 recogian mis o menos los avances ocurridos hasta en

tontces en el munde en &sta clase de propisedad, manifiesto -

f

sn Iz Copvencidn de Unidn de Paris de 1883, e incorpeors 1a:

{

novedades de la revisidn de Washington de 1811, y las de 1la
Revisidn de la Haya, de 1925,

e).- La Ley de la Propiedad Industrial de 1943.- Pue-
de considerarse z 1a Ley de la Propiedad Industrial de 1943,
come un dispesitive legal muy moderno, que concede una pro-
teccidn muy amplia a los titulares de derechos. Esta influf

da por la Revisi&n de Londres, hecha en 123§ al Convenio de
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Paris. Sin embargo, contiene deficientes, nociones impro -
pias, y defectos notorios de técmica legislativa.

La Ley de 1943 concedia una proteccidn tal vez demasia
do extensa, y por ello andando el tiempo provocd una reac -
cidn en su contra.

Pese a todos los defectos que se le quisicran achacar,
la Ley de 1943 tiene importancia, porque es el antecedente
obligado por la Nueva Ley de Invenciones y Marcas de 1976,
pués por una parte en &sta se perpetuaron bastanﬁes de los
errores de ese cuerpo legal, y por la otra, se tomaron la -
mayor parte de los articulos para integrar el nuevo ordena-
miento, En lugar de hacer una nueva ley se recurrid al cri
ticable procedimiento de efectuar "parches", sin hacer las
correspondientes adecuaciones en las porciones antiguas que
permanecieron, y se dejaron sin resolver algunos problemas,
porque se suprimieron secciones de la Ley precedente sin -
substituirlas por nuevas instituciones.

No puede negarse que la Ley de 1943 fué un instrumento
4til a lo largo de sus treinta y tres afios de vigencia. Es
td asociada al considerable progreso industrial de Méxice -
que se observa en la misma €poca. Através de su constante
aplicacion se formZ un considerable cuerpo de jurispruden -
cia y de prictica administrativa que sigue siendo Gtil a ca
da paso. Pudo ella haber sobrevivido con una inteligente -
reforma en varias de sus partes, mis se prgfirié el largo y

espinoso camino de un nuevo cuerpo legal, sin tender um puen
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te, generando muevas series de pruhlemas, creando lagunas -
en la interpretzcidn, introduciendo innecesaria desconfian-
za y sembrando Zrea de confusidn, algunas de ellas afin vi -
vas.

La Ley de 1843 ha servido como un podersso tronco para
insertar en ellz el injerto de nuevas dispesiciones, algu -
nas de las cuales no pudieron prender. No puede prescindir
se de la ley aunterior al examinar analiticamente la L.I.M.
y por eso podri cbservarse que al ir tratandec de diversas -
instituciones se tendri que hacer obligada referencia en -
ella, asi como a la jurisprudencia que ella generd. Ello -
no es por un recuerdo romdntico. La precisidn de la herme-
néutica y del anflisis legal lo exigen en Este caso. Y pue
de concluirse fimalmente, que de no haber existido la ricz
préctica de la L.P.I. de 1943 no hubiera side factible 1la -
creaﬁién de un erdenamientc aparentemente novedoso, que en
su mayor parte ¢std inspirado en el r&gimen anterior. Y es
que la propiedad industrial es uma materis tan arraigada y
tan precisa que es muy dificil inventar o imnovar en ella.

f).- La Ley de Invenciones y Marcas de 1976.- Aspec -
tos esenciales.- La L.I.M. de 10 de febrerc de 1976 respon
de a una serie de medidas econdmicas emprendidas por el Eje
cutivo en esa &poca, en un periodo en que predominaron cier
tas teorias sobre 1la propiedad industrial vy sus efectos, -
myyen boga en Ia América. del Sur, pero tal vez despegadas -

de la realidad, ¥ que en cierta forma han empezado a encon-



contrar rectificacién. La promulgacidn de la Ley sohre el
Registro de la Transferencia de Tecnologia y el Uso de la -
Explotacidn de Patentes y Marcas, de 30 de Dicembre de 1970,
era un aviso de que podria esperarse cambios en el sistema
mexicano de la propiedad industrial. ILa Ley del Registro -
de tecnologia, que por cierto preduce un impacto lIateral -
perceptible en la prédctica oficial de nuestra rama, recono-
ce su origen en un decreto de la Repiiblica Argentina deroga
do un poco mds tarde.

El acuerdo de Cartagena, sobre todo la decisidn No. 24
(diciembre 1970), y la decisidn No. 85 de la Comisidn del -
Acuerdo de Cartagena, denominada Reglamento para la Aplica-
ciftn de las Normas de 12 Propiedad Industrial representan -
un antecedente de algunos a§pectos.significativos de la nue
va ley, especialmente en lo que se refiere a los conceptos
de patentabilidad, a las invenciones de los asalariados, al
término de 1la patente, a 1la obligacidn de explotar, y a co-
mo se debe comprobar la explotacidn de las patentes. La -
Ley de 1976 recoge. inclusive el lenguaje de la referida Re-
solucidn Ne. 85 en todas sus partes, y en algunas porciones
de la seccibn de marcas.

la Ley de 1976 representa un sincer¢ esfuerzo para eli
minar en lo posible algunos abusos del sistema de patentes
tal como la c¢reacidn de monopolios virtuales en perjuicio -
de la economia nacional, y a la vez, para tratar de someter

al sistema a las necesidades de que haya un menor grado de
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dependencia tecnoldgica, v de que las patentes se explotan
realmente, asi como paraz evitar el servilismo hacia los -
productos de origen extranjero. Pero esas buenas intencio
nes no se satisfacen con sse aparate legislativo.

Veames en concreto las novedades que se pueden perci-
bir respecto al ordenamiemto anterior. Ello es relevante,
porque de E&sta manera se pueden apreciar los cambios parti
culares ocurridos en cada una de las instituciones del sis
tema. Por 1o que se refiere a las patentes, pueden mencio
narée: :

1. La reduccidn de ics campos de los que puede cons-
tituir invencidn patentable;

2. La disminucidn del plazo de vigencia de las paten-
tes; )

3. Un régimen aparentenente mis preciso de licencias
obligatorias;

4. Introduccidn de las licencias de utilidad pidblica;_

5. Un régimen algo diferente sobre explotacién sobre
los privilegios; '

6. Lz caducidad plena por falta de eéplotaci&n de pa-
tentes;

7. Lz institucién de los certificados de invencidn,

Otras novedades contenidas en la Ley es lo relativo -
a ias infracciones y sanciones, ya que se introducen las -
sanciones administrativas, bastante rigurosas, por infrac-

ciones o derechos de propiedad industrial, lo cual no tie-



ne paralelo en el mundo. 7Tal vez se guiso dotar a la depen
dencia respectiva de muchas facultades para hacer cumplir -
asi las propias determinaciones de los funcionarios. Puede
comentarse que se trata de algo inusitade en la evolucidn -
de la propiedad en Méxice.

En lo general, puede observarse gue la parte nueva de
la Ley de 1976 es bastante atrevida, pero ciertamente no -
ayuda mucho a los titulares mexicanos de derechos de propie
dad industrial, asi sea z los inventores, a los explotado -
res de patentes y otros derechos, a les tenedores de marcas
y de otros privilegios. Un exdmen analitico y suscinto de
la Ley permite observar gque las cargas de la porcidn nueva
recaen en realidad sobre los mexicanos, pese a gue precisa-
mente quisc favorecérseles.

Por ejemplo, en Io que se refiere a la licencia obli-
gétoria de patente, los tramites son nuy complicados y poco
claros y precisos para um solicitante mexicano, y propenden
a descorazZomnar a los nativos. Bn cambio, si se trata de -
dos empresas extranjeras en competencia, el tramite les re-
sulta ventajoso porque pueden competfir de igual a igual.

Por 1o que tiene que ver con luos requerimientos para -
explotar patentes veremos que los privilegios favorecen mis
a los extranjeros adheridos al citado Convenio de Unidn pa-
ra justificar la no expletacidn de Ia patente.

La excesiva rigider acerca de 1as "marcas extranjeri -

zantes" ponen en desvemtaja al productor mexicano frente a
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los extranjeros, pues le quita coaccidn para competir con -
ellos.

El sistemz de sanciones pesa mds scbre las empresas es
tablecidas en México que sobre las extranjeras, ¥y que ferman
mayorié de les tenedores de derechbs, pites &stas lltimas es
capan por le general a cualquiera accifn represiva o puniti
va, por nao temer domicilie o establecimiento en el pails.

Los procedimientos para obtener la proteccidn de los -
derechos de patente, de certificados, de marcas, de nombres
cemerciales, etc., son elaborados y lentos y no permitemn -
una ripida tutela de los derechos violades, y tienen el de-
fecto ademis que se conducen ante la misma auvtoridad admi -
nistrativa en lugar de llevarse a tribunal diferente.

Si bien podemos comcluir en lo que respecto a lz Trans
ferencia de Tecnologia, que la Ley de 1976 ha recibido to -
das éstas preocupaciones sobre el fendmeno tecnolSgico, mis
no puede decirse que se han -insertado con fortuna, y que el -
binomio propiedad industrial-transferencia de tecnologia ha
¥a sido resuelto con el beneficio esperado. De manerz que
se debe esperar todavia algiln tiempo para determinar, des -
pués de estudiar bien elaborados, si la ley de 1976 tal co-
mo ha quedads es realmente fitil en &ste fendmeno de iz -
transferenciz tecnolbgica y de la creacidn de la tecnolo -
gia propia, o si es del caso imprimirle cambios y retogues.

g).- Reglamento de la Ley de Invenciénes y de Marcas.-

El 20 de febrero de 1981 aparicidn en el Diario Oficial el
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Reglamento de la L.I.M. de 10 de febrero de 1976, por la -
premura con que &sta aparecid no se le acompafid un Reglamen
to, sino que se siguid aplicando el relativo a la Ley de -
1943, que por cierto contenia anacronismos y oscuridades. -
Después de cinco afios fué factible gue saliera el Reglamen-
to mds o menos adecuado a las dispesiciones de Iz Ley, y cu
vas partes mis salientes comentaremos en detalle lo siguien
te:

Puede enderezdrsele alguna critica general a éste dis-
positivo legal. Algunas de sus regias van mis alié de 1o -
previsto en la Ley. Contiene todavia algunas normas no muy
¢laras. 8in embargo, debe reconocerse que, después de todo,
no deja de representar un adelanto respecto a lo anterior.

Entre 1las partes mds salientes del nuevo Reglamento -
estd Io que a continuacidn se enumera:

1. Caducidad de la instancia.

2. Nuevo nomenclator, o sea nueva clasificacidn de mer
cancias y de servicios.

3. Sefizlamiento de términos, gue generalnente son de -
30 dias.

4. Aprobacién por la Secretarfa de actos y convenios.

5. Requerimientos para la transmisidn de derechos.

6. Completa a la Ley en lo reiativo a descripciones de

las invenciones de 1os certificadss.
Y
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invencidn.

;S. Atenuacidn del rigorismo para comprobar la explota-
cidn.

Examinaremos algunas de €stas secciones:

1. Caducidad de la instancia.- Sefiala el articule 13 -
del Reglamento una disposicién bastante rigurosa, que tra -
tdndose de una selicitud en trZmite, cuando el interesado -
deje de promover por un lapsoc mayor de un afio, a partir de
su @iltima promocidn, o del Gltimo acto de autoridad, salvo
en los casos en que la Ley establece un placzo distintoc, la
solicitud respectiva se considerara abandonada, esto es, -
perdida.

Esta disposicitn tienme sus fundamentos seguramente en
el deseo de terminar con el emorme rezago de la oficina res
pectiva. Es, desde luego, una regla muy rigida y, adenmis,
establece de por si un mayor rezago, porque automidticamente
ios interesados estardn promoviendo periddicamente, a fin -
de evitar la caducidad en instancia y obligando en cierta -
forma a la Secretaria a responder de acuerdo con el articu-
lo 80. de la Constitucidn.

Trae ademds algunas dificultades por su falta de clari

[

dad. Por ejemplo, el articule 20 de la Ley sefiala que el

interesado deberd solicitar dentro de los 90 dias siguien

tes al afio de presentar la solicitud un exdmen de novedad
de 1a invencién.

Como el articulo 13 del Reglamento no establece clara



L
ta
*

mente &ste caso de excepcidn, podrd correrse £l riesgo que
la imvencidn objeto de 1a soligitud de patente caiga al do-
minio piblico, por mo haberse promovido en el intervalo que
sefizla dicha disposicitn.

Por otra parte, tampoco se establece enr &I desde cuan-

do comenzarid a contarse el afio a partir del Reglamento, es-
to s, si debe comtarse un afioc a partir de Iz Gitima promo-
cidn que se hizo en el expediente respectiva; o si, por el
contrario, debe empezarse a contar el térmimg a partir del
23 de febrero de 1981, para el cﬁmputg de ese afio, en lo su
cesivo tratindose de asuntos nuevos, a partir de nuevas sc-
licitudes. Como se observa, €ste precepto establece una -
complicacidén bastante seria en los asuntos.
. 2. Nueva clasificacidn de mercaderias ¥ servicios.- De
be refutdrse como un progreso el que por fin la autoridad -
administrativa se haya decidido a establecer una clasifica-
cidn mds de acuerdo con la internacional de articulos y tam
bién mis uniforme con la realidad. En la nueva clasifica -
citén hay 55 clases para mercaderias y 20 né&s relativas z -
los servicios.

Puede notarse que, por ejemplo, de acuerdo con la reco
mendacidon de los erpertos, la clase & que comprenderia tres
sub-clases o §éa productos quimices, farmacéuticos, articu-
los de tocador ¥ belleza, abarcan ahora solzmente los pro -
ductos quimicos y las medicinas y preparaciones farmacéuti-

cas van a la clase 51 y a la 5Z los cosméticos y productos
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la clase 4 ha sido dividida, conserviandose en ella los
abrasivos y materiales para pulir ¥ enviando a la 50 los ja
bones y los detergentes. Desgraciadamente, no se ha esta -
blecido a gue clase pertenecen los materiales limpiadores.

Por Gltimo 1z clase 39, de vestuario, ha sido tambié&n
subdividida y ahora el calzado aparece en el nuevo grupo 53.

Esta clasificacién fué complementada con un catdlogo -
de subclases y la lista de bienes y servicios, publicada en
la Gaceta de Invenciones y Marcas. Este catdloge podrd ser
modificado a medida de que lo reguieran los 3§amces o los -
requerimientos nacionales e internacionales.

Conviene anotar, con respecto a esto, que Ios titula -
res de registros de marcas anteriores deberd, cumando se so-
licite 1a renovacidn del registro, adecliarlo 2 Iz clasifica
cifn nueva de productes y servicios. De no cumplirse con -

© éste requerimiento no se tramitarid la renovacidn de la mar-
ca,

3. Sefialamiento de términos.- En el articule 70. se -
gunda parte, se establece ademids de tos plazos gue se sefia-
lan especificamente en la L.I.M. o en €l mismo Reglamento,
se pozari de un plazo general de 30 dias siguientes cuando
la autoridad considere que debe hacer algiin regquerimiento -
de aclaracidn o informacitn que se estime necesaria. ‘Esto
termina con la anarquia.

4. Aprobacién, por la Secretaria de los conwvenios, ac-
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tos, etc., poer los cuales se transfieren derechos de propie
dad industrial.- En el articulo 14 del Reglamento se consig
na gque todos los actos e instrumentos relaztivos a transmi -
sién de derechos deberdn ser sometidos a la aprobacidn de -
1z Secretaria.

5. Requerimientos para transmisidén de derechos.- De -
conformidad con el articulo 15, las solicitudes para la -
transmisi6n de cualquiera de los derechos que reconoce la -
ley deberd hacerse solicitud por duplicado, que tenga el nit
mero del expediente o del derecho que se esti transfiriendo
cen los dates gue permitan identificarlo; tal como el nom -
bre de la patente, o de la marca, del aviso o nombre comer-
cizl; el nombre del titular anterior, y el nombre, naciona-
iidad y domicilio del adquirente, asi como la ubicacién de
1z fabrica o del establecimiento.

A la solicitud se agregari una copia certificada del
contrato o convenio por el que se cede, asi como el origi -
nal de la comnstancia que en su casoe expida el Registro Na -
cional de Tramsferencia de Tecnologia. Ello implica, por -
tanto, que se debe ocurrir previamente a &sta dependencia,
para tramitar esa constancia, cubriendo ademds los derechos
respectivos. .

Si el conwvenio o contrato se refiere a dos o mds titu-.
iss o registros, deberd tramitarse en cada uno de 10s expe
dientes, y tendrd que enviarse copia certificada de cada do

cumento a cada pno de los expedientes.
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En realidad, aunque ya la practica estaba ajustada a -
lo que dice el Reglamento, &ste viene a cubrir algunas lagu
nas de la Ley, y uniforma el estilo ds las solicitudes de -
registro de transmisidn (v@anse articulos 46, 141 y 169 de
la L.I.M.}. Ello significa que, ademis de la aprobacién -
que Sse obtiene en la Pireccidn del Registro Nacional de -
Transferencia Tecnoldgica, se conceden atribuciones a la Di
reccidn General de Invenciones y Marcas, para determinar si
un acto ¢ un convenic es o no aprobable. De manera que que
da sujete al arbitrio de esa dependencia el aprobar o no -
una cesidn de dereches y por ello parece conveniente, antes
de iniciar un tramite, asegurarse de gue no habri proble -
mas para la transmisifn respectiva. Esto por supuesto, va
mis allda de las facultades que establece la L.I.M. y es por
tanto irregular. ,

6. Complementacién de la Ley en lo que se refiere 2 la
redaccidn de las reivindicaciones.- En los articulos 22 al
25 inglusive se establece, con mucha mejorﬁprecisiﬁn que en
el Reglamento antiguo, los requerinientos que deben obser -
varse para efectuar la descripcién del invento y laz redac -
cidn de la invencién.

Ello permite al no iniciado completar su docunentacidn
y cumplir a la vez las estrictas prescripciones de la L.I.M.
y de su Reglamento, al mismo tiempo, le permite proteger me
jor sus derechos frente a terceros.

7. Derecho de modificar las solicitudes.- E1 articulo



33 del Reglamento vieme a clarificar con precisién el procg
dimiento de cambio comtenido en el articulo 80 de la L.I.M.,
una solicitud de invencidn por una de certificadso de inven-
cidn. En el régimen del mismo articulo el solicitante era
el finice que podria efectuar &ste cambio, y temndria que ha-
cerlo en cualquier tiempo antes de que se hubiera resuelto
en definitiva la solicitud de patente. De acuerdo con el -
articulo 33 del Nuevo Reglamento, la autoridad puede comuni
car al peticionario que tiene derecho de transférmarla, lo
que no ocurria antes. Este comstituye un positivo adelanto
y protege los derechos de quienes les solicitan.

8. Sustitutos del clisé.- EI articulo 48 del Reglamen
to establece que deberdn entregarse al efectuarse el pago -
por expedicidn de titulo de patente tres pruebas finas, pro
cedente de mnegativo en papel couch& con medidas de 11 x 7 -
cms., en caso de un s8lo dibujo o de 14 x 11}, para dos & -
mids dibujos, para efectos de la publicacidn de la patente -
que se establece en los articulos 31 y 202 de 1a Ley, en la
Gaceta de Invenciones y Marcas. Esto viene a sustituir al
antiguo clisé, y se explica en razdn del sistema de offset
que se emplea ahora para la impresidn de dicha Gaceta.

0. Atennacidn del rigorismo para comprobar la explota-
cidén.- Esto trata de una disposicibn beneficiosa, pues re-
duce el rigor de la Ley en su articulo 43, y permite algu -
nas ventajas para los titulares mexicanos, puede justificar

su inaccidén con s6le formular una declaracién de que les bg



tA

neficia el articulo 50. del Convenio de Paris.

10. Obligacidén de exhibir modelos.- Cenforme al arti-
cuipo 50, el solicitante deberZ proporcionrar, si lo reguiere
1z Secretaria y dentro del t&rmino de dos meses un ejemplar
¢ modelo de lo que se pretenda registrar, de tamafio natural
o 2 escala reducida.

11. Mayor precisidén del articulo 117 de Ia L.I.M.- Co-
ma se recuerda, €sta disposicidn establece en forma peco -
elara que cuande vna misma marca aparece registrada en va -
rias clases, se puede comprobar el uso efectivo de la misma
er s6lo una de ellas, y con eso se comprueba automidticamen-
te el uso de todas ellas. Faltaban sin embargo, algunas -
precisiones, que el articuloc 63 del Régistralproporciona. -
En efecto, el articulo 117 de 1a Ley no lo establecia, mu -
chos pensaron que bastaba con cubrir derechos en la marca
usada, para que automiticamente se entendiera, evidenciando
el uso en todas las demds, y eso llevd a mzlos entendidos.

Ahora con el texto del articulo 73 del Reglamento que-
da aclarado que es ménester presentar en cagda uno de las -
marcas unag declaracidn mencionando la clase en la que fué -
Zemostrada el uso, pagando ademis, en cadz caso, los dere -
chos vespectivos. BEsto termina con unz incertidumbre.

Aunque el Reglamento parece bastante concreteo, se deja
ren de incluir algunas particularidades, por ejemple, cdmo
solicitar Ia prioridad de un nmodele de utilidad que se pre-

sente como patente en México © viceversa, o cfmo instrunen-



tar la peticién de prioridad para un modelo o dibujo indus-
trial.

De cualquier manera, parece prudente esperar a que las
nuevas disposiciones en el Reglamento encuentren una aplica
cidn intensiva, puds serd entonces que empezaridn a surgir -
las interpretacicnes que permitan una mayor precisidn para

¢l manejo de éste dispositivo legal.

B).- LEGISLACION INTERNACIONAL.

a) .- Antecedentes Histdricos del Convenio de Pa -
ris.- En el siglo pasado, se ecenificd una interesante con-
troversia entre los partidarios del establecimiento de un -
sistema de patentes y quiénses consideraban inadecuada la -
formulacién de tal sistema porque pensaban que entorpeceria
el 1ibre comercio.

El ecenario principal de ésta lucha ideclégica, fué gl
Continente Europeo y en ella triunfaron finalmerite quienes
demandaban proteccifn para las imnvenciones. Esto fué asi,-
porque en esa &poca muchos de los paises actualmente en de-
sarrollo dependian de sus metrdpolis y los que eran indepen
dientes carecian de influencia en un ambiente en el que s&-
10 se escuchaba la roz de las "naciones civilizadas™.

Una vez que se establecif, la proteccidn a nivel nacip
nal, pronto se bercataron los industriales y comerciantes,
de las dificultades derivadas de la territorialidad del sis

tema de patentes, es decir de aquellas surgidas como conseg
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cuencia de la gran diversidad legislativa y eésto lo condujo
a promover la internacionalizacifdn del sistema.

El Tratado de Paris pretende responder a esos afanes,
su propbsito es muy claro; proteger las invenciones para -
que no fueran objetoc de pirateria internacional.

El Tratado surge en una época triunfalista "Europa -
siente que su misidn consiste en comstituirse como guardian
de Ia civilizacidn y el clima psicoldgico es de una enorme
confianza en la Ley ¥y el orden como metas supremas de la so
ciedad. Es una época éae suefia con la unidad internacional
bajo la hegemonia europea y cree en el Derecho Natural como
fuente de paz entre las naciones. Esta filosogia tuvo una
influencia predominante en las discusiones que precedieron
a la redaccidn del Convenio. En ella se adoptd el punto de
vista de que hay un derecho natural de los inventores al -
fruto de su creacidn de la ley civil debe recopocer.

Los trabajos que condujeron a su promulgacidn del Con-
venio se iniciaron en la Conferencia de Paris de 1878, que
tuvo como motivo fundamental la exposicidn intermacional. -
En ella, como en las subsecuentes, dominan las opiniones de

los duefios .de las patentes'. (17}

17. Acerca de los antecedentes de la Convencidn, puede ver
se de Edith T. Penrose, la Economia del sistema inter-
nacional de Patentes, siglo X1I, Editores Sociales y -
Culturales. S. A., traduccifn de Clementina Zamora. la.
Edicién en espafiol, México, 1974, pédgs. 41 a 58.
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Por eso desde su fundacidn la Convencidn favorecid ex-
clusivamente a2 los inventores individuales, sin preocuparse
de facilitar la transferencia tecnolbgica, ni evitar otros
efectos negativos implicites en el monopolio creado por 1la
patente, otorgando excesivos beneficios para aguellos pai -
ses productores de tecnologia propia.

b).- Propdsitos del Convenio.- Debide a las cir -
cunstancias econfmicas, sociales y culturales de la &poca,
el objetivo primordial del Convenio se hizo comsistir em -
otorgar una amplia proteccidn a los derechos del inventor,
y esto favorecid a los paises tecaolGgicamente méds avanza -
dos, el fundamento ideol6gico de la postura "proteccionista®
y defensiva de los derechos del inventor, es la ingenua com
viccién en la bondad del desarrello industrial per se, ¥y -
consecientemente en el deber de imcentivar a aguellas inven
ciones que lo provocan. Se considers que la concesidn de -
monopolics a través de la patente promueve la actividad in-

ventiva y favorece 1a realizacifn de

Fode

nversiones en el dmbi
to de la investigacidn bdsica y aplicada.

Hasta ahora, tales supuestes ideolégicos ne han compro
bado su eficacia en la prictica.

c).- Principios Fundamentales.- Los principios -

fundamentales del Cenvenioc son los siguientes:

1. El1 principio de un "“"trats nacional” ¢ de "igualdad
de tratamiento establecido en los articulos 2Zo. y 30. de la

Convencién, que consiste en "que los nacionaies de cualquier

e
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pais, Miembrc de la Unidn gozaridn en todos los otros paises,
las mismas ventajas y los mismos privilegios que otorgan a
sus nacionales*®,

2. Las disposiciones "auto-aplicativas'". De ellas, las
mds importantes desde el punto de vista de su eventual modi
ficacidn para adecuarlas a las necesidades de los paises en
desarrollo, a juicio de Vaitsos (18) son:

i} La seccitn A del articule 5 de la Convencidn -
que se refiere a la institucidn conocida como "Licencia @ -
Obligatoria', que debe otorgarse cuando la patente mo se -
utiliza en el pais que 1a otorga, asi como a 1los requisitos
para la cancelacidén de la patente.

ii) E1 Articule 5 quater de la Convencidn que se -
equipara a los privilegios otorgados a las patentes de pro-
cedimiento, que han sido usadas en el resto del mundo para
manufacturar productos importados por un pails, aquellos pri
vilegios que se otorgan a los procedimientos usados domésti
camente para la produccidn de los correspondientes articu -
Jos.

iii) El derecho de prioridad (articuleo 4), que con-

siste en la proteccifn que se otorga a las invenciones sur-

18. Constantino Vaitseos, The Revision of the International
Patent System; Legal Considerations for a Third World
Position, World Development, Vol. 4, MNe. 2, Pergamon -
Press, Londres, Gran Bretafia, Abril de 1976, pdgs. 85
a 102. La traduccidn es nuestra.



gidas en cualguiera de los ;.ises de la Union, durante un -
afio, para que puedan ser pcientadas em varios de eilps.

iv) El primcipic de lz ™ independencia de las patentes"
(articulec 4 bis), consiste <m que aquellas patentes gue han

sido anuladas o canceladas o3 uno de leos paises miembros, -

pucden seguir siendo vilidus en otro de los paises que la

hava concedide.

]

v) Las disposiciones de “Derecho Imternacional Pibli
ce®. que se refieren al derecho de denunciar al Tratado, -
mismo que no puede ejercerse sino cinco dfios después de la
fecha de membresia (articulec 26) y el articulo 19 que esta-
blece la prioridad del Comvenio sobre eotros acuerdos que -
pueden ser firmados per les Estados Miembros.

Segflin Ernesto Aracama Zorraquin, las disposiciones
fundamentales del Convenie de Paris son:

1. E1 trate naciomnal {articulos 20. y 30.), ¥y

2. E1 derecho de prioridad (articuls Jo.).
las relativas especificamente al derecho de patentes son las
siguientes:

1. Indepemdencia de las patentes (articulo 4o. bis).

2. Mencién del inventer emn la patente {articule do, ter)

3. Patentzbilidad en casc de restriccidn legal &e la -
venta (articule Jo. gquarter}.

4. Limitaciones y sanciomes en caso de no-explotacidn
{articulo 50.).

5. Periodo de gracia parz el pago de inpuestos y tasas
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{(articulo S5o0. bisj).

6. Introduccidn libre de objetos patentzdos que formen
parte de medios de locomocidn {articule 5¢. ter).

7. Introduccifn de productos fabricades por la aplica-
cién de un procedimiento patentado en el pzis de importa -
cidn {articulo So. gquarter).

8. Proteccidn temporal en lzs exposiciomes (articulo -
lio.}.

8. Creacidn de un servicic especial pzrz lz comunica -~
cidn al pfiblico de las patentes de invemcidn (articulo 12e.}
(18}

El Convenic se encuentra actualmente en revisidn por -
que se estima que su implementacifn acarrez precblemas a los

paises en desarrglle.

D) .- INNOVACIONES AL CITADQ CONVENIO.

El proceso de tevisidn del Convenioc de Paris parz
adecuarlo a las necesidades de los paises en vias de desa -

niernacionai -

b

rrolia. En el afic de 1883, uma Conferencis
adopt8 el Convenie Internmacional para la Proteccidn de la -
Propiedad Industrial, mejor ceocnocido come “Convenio de Pa -

ris" por haberse firmado en esa ciudad y en 1§34 surgis ia

19. Ernesto D. Aracama Zorraquin, El1 Convenio de Paris y -
los paises de América Latina, Revista de 1a Propiedad
Intelectuzl de la Organizacidn Mundizl de lz Propiedad
Intelectual, (€MPI). Afic VIII, No. 2, Ginebra, Suiza,
1975, pags. 119 y 120.
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Unidn Internacional-para la Proteccidén de la Propiedad In -
dustrial, constituida por once estades de los cuales ocho -
eran enTopeos.

Actvalmente, {datos de 1975}, la Unidn cuenta con 82 -
miembres 20 de los cuales son paises desarrollados de econg
mia de rercado, 7 son paises de economia centralmente plani
ficada de Europa Oriental, 4 estados de Europa Meridional,
"y 46 paises en desarrolle. El nilimerc de estados en desarrg
110 que se han incorporado a la Unidn ha crecide significa-
tivamente en los Gltimos afios. De nueve miembros en 1934,
han pasado a 44 en 1973. No obstante, lo anterior, recien-
temente diversas naciones del tercer mundo han cuestionado
la utilidad de adherirse al Convenio y oficialmente, el Gru
po Andinc ha recomendado a sus miembros que no se integren
a la Unigdn. (20])

A partir de 1884, el Convenio ha sido sometido a seis
’revisiones {Bruselas 1900; Washington 1911; 1a Haya 1925;
Londres 3834; Lisboa 1958}, y la @iltima que se verificd en

Estocolno en el afio de 1967. (21)

20. Fuente: Conferencia de las Naciomes Unidas sobre Comer
cio ¥ Desarrolle. La funcidén del sistema de patentes
en la transmisidn de tecnologia a los paises en desarro
1Xo, informe preparado conjuntamente por el Departamen
to de Asuntos Econdmicos y Sociales de las Naciones -
Unidas, la Secretaria de la UNCTAD y la oficina Inter-
nacional de la Organizacidn Mundlal de la Propledad In
telestual, TD/BSAC.11/19/Rev. 1, Publicacidn de las Na
ciones Unldas No. de venta $0.75.I1.D.6, Naciones Uni
das, Nueva York 1975, Cuadro 5, pdg. 36.

21. Publicado en D,0.F. el dia 27 de julio de 1976. Este -
decreto ha sido publicado incomplets en el D.0. No ha
sido publicada la {& de erratas.
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No obstante, el preceso aparentemente dindmico de ac-
tualizacidn del tratado, éste no ha sido instrumento capa:z
de promover. la satisfaccitn de las mecesidades tecnolégi -
cas de les paises no imdustrializados y, por el contrario
en alguna medida, ha obstaculizade su proceso de desarro -
1llo.

Elle obedece a diversos y muy complejos factores; de
indole histdrica, cultural, econdmica, social y legal.

Son convincentes las justificzsciones expresadas acer-
ca de la necesidad y urgencia de reformar sustancialmente
los principios de la coavencién, para adecuarlos a las ne-

cesidades de los paises en vias de desarrollo.



CAPITULO III

A).- LA PATENTE EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

No basta con que la invencidn posea todas las caracte-
risticas de novedad y de originalidad y que sea suceptible
de explotacidn industrial. Es menester ademids, gque quien -
desee obtenmer el privilegio cumpla con unz serie de requisi
tos de forma, reglamentarios, podria tambiZn decirse, para
que se le extienda el titulo que écredite la invencidn fren
te a terceros. En primer t&rmino ¢l interesado debe concre
tar su invento de manera que el Estado determiﬁa para que -
fno se concedan los privilegios sino bajo ciertas condicio -
nes de extensidn de claridad, de formate, en unz palabra, -
de ahi resulta gue la peticidn de patente debe revestir -
siempre ia forma eserita.

Ello es necesario entre otras cosas, para poder compra
bar la fecha de nacimiento de Ia invencitn, y por lo mismo,
para poder establecer el punto de partida de su vigencia, -
asi como para determimar la extensidn del invento y para es
tar en sitwacidn de sefialar al titular.

Después el inventor debe declarar por si mismo qué es
lo que reserva, para gque ello concomitantemente quede prote
gido.

Se critica a veces la larga serie de condiciones forma
- les requefi&és por la E.I.M. para la tramitacidn de una pa-

tente, sin observar que se justifican precisamente en la ne
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cesidad de proteger al inventor en lo que ticne su creacidn
de novedosz, a la vez gue para establecer claramente las -
obligaciones de terceros frente al titular de la invencidn.

a).- Solicitud y expedicidén de las patentes.- Para ob-
tener el privilegio de patente deberid presentarse solicitud
escrita en la Secretaria de Comercic y Fomento Industrialj
en la que se hard constar el nombre, nacionalidad y domici-
lio del solicitante y del inventor, 1a denominacidn que se
dé a la invencidn y la clase de la misma, asi como los de -
mids datos que prevenga la L.I.M. y su Reglamento.

La patente podri ser solicitada por el inventor o por
sus causahabientes. '

8i varias personas han hecho conjuntamente una inven -
cidn, en 1la tramitacibn del expediente sdélo podrd actuar co
mo represemtante comln, la que se designe expresamente. De
no hacerlo asf, se entenderid como representante comin a la
primera de las nombradas.

La solicitud de patente deber? referirse a una sbla in
vencidn, salvo los casos de‘excepcién ?revistos por la -
L.I.M. y su reglamento.

A la solicitud deberi acompafiarse la descripcién de -
la invencidn, que deberid ser lo suficientemente clara y com
pleta para permitir una comprensién cabal de lz misma y, en
su caso, el proceso para su realizacidn a una persona que -
posea pericia y conocimientos medios en la materia. Deberd
asimismo indicar bajo protesta de decir verdad el mejor mé-

* Anteriormente Secretaria de Patrimonio y Fomento Industrial.



todo conocido por el solicitante para llevar a la prictica
la invencidn.

La descripcibn deberi ir acompafiada de los planos o -
dibujos técnicos que se requieran para su comprensidn.

T.a descripcidn finalizarid con una o mis reivindicacio
nes que pfecisen el alcance de 1a proteccibn que se solici
ta.

Las reivindicaciones deber@n ser claras y concisas y
no podrin exceder del contenido de la descripcidn.

Presentada la solicitud Y sus anexos, la Secretaria -
de Comercio y Pomento Industrial, podri requerir que se -
precisen o aclar¥en en lo que crea conveniente. De no cum-
plir con dicho requerimiento en un plazo de dos meses, se
considerari abandonada la solicitud. Los documentos acla-
ratorios por ningin motivo contendrin elementos que dem ma
yor alcance & la invencién a que se refiera la solicitud -
original, ¥a gque en &ste caso serd necesaria nueva solici-
tud y se perdetri la fecha de presentacidn.

Si la solicitud no cumple con los requisitos dg forma
establecidos por la L.I.M,, y su Reglamento, por una sdla
vez se le otorgard al interesado un plazo de treinta dias
para que la perfeccione y, de no hacerio, se tendrd per no
presentada, comunicindosele €sta resolucidn.

Satisfechos los requisites legales vy reglamentaries -
se¢ hard un exdmen de novedad de la invencidn, que el inte-

resado deberid solicitar dentro de los noventa dias siguien
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tes al cumplimiento de un afio de presentada la solicitud o
ésta se considerard abandonada.

Si del exdmen de novedad de la invencidn resulta iz po
sible invasidn, total o parcial, de derechos adguiridos por
tercers © que aguella carece de movedad, se le hard saber
por escrito al solicitante para que dentro un pizzo de dos
meses manifiesta lo que a su derecho convenga. Si omite ha
cerleo, la solicitud se considerarZ abandonada.

¥o podrdn comprenderse en upa sdla patente invenciones
distintas, entendiéndose como tales aquellas gue sean suceg
tibles de explotacidn por separado o independientemente de
la mZquina, aparateo o dispositive del cual se trata de ha -
cerles formar parte; pero si podrin consignarse en una s6la
patente diversas modalidades de algiin conjunte o parte de -
una miEguina o aparato, afGn cuando solamente alguna de ellas
pueda e deba usarse en combinacifén con éste, siempre que éi
cha mZquina o aparato sea también invencidn del solicitante.

Una mdquina y su producto deberin ser obisto de paten-
tes imdependientes.

Un procedimiento y las mdgquinas o aparates que con -
aquél se usen serin objeto de patentes independientes, szl-
vo el caso de gue tales miquinas o dparatos sezn inherentes
a2l procedimiento mismo y no suceptibles de aplicacidn genz-
ral. Eun éste caso podrin comprenderse en una sola patente,
perg sclamente gquedarin amparadas en combinacifa con el pra

cediniento junto con el cual se patentan.
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Un procedinmiento y su procducto, cuando €ste sca paten-
table, pueden ampararse emn unz sola patente.

Un procedimiento cn el gume un producte necesite otro u
otros procedimientos para su cbtencidn, reguieren dos o nis
patentes, pere si el productoc resulta como consecuencia ne-
cesaria del procedimiento mismo bastari umna sola patente.

Un dibujo o un modelo imdustrial y el procedimiento, -
miaquina o aparato para 6btenerzos, serin ohjeto de registros
¥ patentes independientes.

Si a juicio de la Secretaria de Comercio y Fomente In-
dustrial, la sclicitud no satisface el requisito del precep
to 16, el solicitante deberz dividirla en varias solicitu -
des, conservande como fecha de cada una la de la solicitud
inicial.

En los casos en que una solicitud de patente tenga que
dividirse deberZnpresentarse las descripciones, reivindica-
cicnes, planos ¥ dibujos mecesarios para cada patente; pero
los nuevoes plames y dibujos, descripciones y reivindicacio-
nes que se exhiban, no sufririn alteraciones que modifiquen
fa jinvencitn presentada originalmente.

Para que se reconozca como fecha de las nuevas solici-
tudes, la de la solicitud imicial, las mismas deberin pre -
sentarse dentro del términc de cuatro meses, a partir del
reguaerimiento respectivo.

Cuando a juicio de ia Secretaria de Comercio y Fomento

Industrial, 1a invencidn sea nueva, pero no satisfaga algu-



no de los requisitos seflalados em la L.I.M., y su Reglamen-
to, se le comunicari@ por escrite al interesado para que den
tro de un plazo de des meses cumpla con los requisites que
le sean exigidos.

$i no se satisfzcen los requisitos exigidos em el pd -
rrafo anterior o hubieren sido cumplidos fuera del té&rmino,
se negzrd la patente o se tendri por abandonada, segiin el -
caso.

En caso de que 1z Secretaria de Comercio y Fomento In-
dustrial, niegue Ia patente, lo comunicard por escrito al -
interesado, expresando los motives y fundamentos legales de
su decisidn.

En contra de la tesolucidn anterior procede el recurso
de receﬁsideracién administrativa, el cual deberd ser inter
puestc por éscrito ante la propia Secretaria. E@ recursoc -
deberi interpornerse dentro del mes siguiente al dia en que
se notifique la resclucidn.

Dicho recurse se substanciari en los té&rminos del capi
tulo IV del titulc dé&cimo de Ia L.I.M.

Cuando procedz la expedicifn de la patente, se notifi-
carid gl solicitante para que, dentro del t&rmino de dos me-
ses, presente los ciisés necesarios para lz publicacién y -
cubra los dereches por expedicién del titule. Si el solici
tante mo cumple en tiempo con lo anterior se considerari -
abandcnada.

La Secretariz de Comercie y Fomento Industrial, por mgo



tivos justificados y cuando se le solicite antes de la expi
racidn del plazo respectivo, por uma sola vez podrd conceder
ampliaciones del mismo y hasta por un término igual a los -

establecidos en los preceptos 18, 21, 28, 29 y 31 de la -

L.I.M.

Los titulos de las patentes ser@n expedidos en nombre
del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, e irdn fir-
mados por el Secretario de Comercic y Fomento Industrial, -
0o por el funcionario en quien delegue &sta facultad.

En el titulo se hari constar: niimero y clase de la pa
fente; nombre de la persona o personas a quienes se concede;
nombre del inventor o inventores, en su caso; el plazo de -
vigencia; denbminaciﬁn que corresponda a la invencidn; fe -
cha legal de la patente; 1a de prioridad, en su caso, y la
de expedicidn del titulo.

El titulo de la patente con un ejemplar de la descrip-
cidn y dibujos, si los hubiere, constituiri el documento -
que acredite los derechos del titular.

Cuando se sclicite una patente después de hacerlo en ~
otro pais, la fecha de presentacidn se retrotraeri a la de
presentacidn en aquel en que lo fuere primero, siempre que
se presente en México dentro de los plazos que determinen -
los tratados internacionales, de les que el mismo sea parte.
Si no los hubicre, deberi presentarse dentro del afio de so-
licitada 1a patente en el pais de origen. --

Para conceder &ste derecho de prioridad, deberdn satis
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facerse los requisitos siguientes:
I. Que al solicitar la patente se haga constar -

el pais de origen y la fecha de presentacidn de la solicitud.

II., Que la solicitud presenfada en México no pre
tenda el otorgamiento de mayores derechos que los que se de
riven de la presentadsz en el extranjefo. |

I1T. Que dentro de los noventa dias siguientes al
de presentacidn de 1z solicitud, se llenen los requisitos -
que sefialen los tratados internacionales de los que México
sea parte, la L.I.M.y su reglamento.

IV < Que exista reciprocidad en el pais de origen.

B}.- DERECHOS QUE CONFIERE LA PATENTE.

Con 1las limitacienes previstas en la L.I.M., la paten-
te confiere a su titular el derecho de explotar en forma ex
clusiva la invencidm, ya sea por si misme o poer otros con -
su consentimiento.

La patente no conferird el derecho de importar el pro-
ducto patentado o el fabricado con el procedimiento patenta
do.

El alcance del privilegioco conferido por 12 patente es-
taréd determinado potr el tenor de las reivindicaciones. La
descripcidn y los dibujos o plamos serviridn para interpre-
tarlas.

Los derechos gue confiere unz patente no producirinefe

to alguno:

i. Coutra tercere gus con fines

!‘ *
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vestigacién cientifica o tecnoldgica, experimentales o re -
creativos, fabriquen um producto o use un procedimiento -
igual o substancialmente igual al patentado.

II. Contra cualquier persona que con anteriori -
‘dad a la fecha de presentacidn de lz solicitud de patente -
en el pais o de la fechz de prioridad vilidamente reivindi-
cada, fabrique el producto o utilice el procedimiento obje-
to de la invencidn ¢ hubiere hecho 1os preparativos para -
llevar a cabo tal fabricacidn o uso.

I¥1I. Contraz el empleo, abordo de navios de otros
paises, de los medios gue sean objeto de patentes en el cas
co del navio, en las miAguinas, aparejos y demis accesorios,
cuande dichos navics penetren temporalmente en aguas del -~
pais, siempre que dichos medios se'empleen exclusivamente -
para las mecesidades del navio.

IV, Contra el empleo de los medios que sean obje-
to de la patente en la construccidn o funcionamiento de los
aparatos de loconiocién aérea o terrestre o de 1os accesorios
de dichos aparatos, cuando estos penetren temporalmente en
el pais.

El plazo de vigencia de las patentes seri de diez afios
improrrogables a partir de la fecha de expedicidn del titu-
lo; pero se téndrd come fecha legal de la patente el dia y

hora de la presenticidn de su solicitud.

C) .~ EXPLOTACION DE LAS PATENTES.

El otorgamiento de Ia patente implica la obligacidn de
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explotarla en territorio nacional.

La explotacidn deberi iniciarse dentro de un plazo de
tres afios contados desde la fecha de expedicidn de la pa -
tente.

El titular de 1a paténte deberi comprobar el inicio -
de 1z explotacidén a satisfaccidn de la Secretaria de Comer
cioc v Fomento Industrial, dentro de los deos meses siguien-
tes a dicha iniciacidn. ‘

Para los efectos de la L.I.M. es explotacién la utili
zaci&n permanente de los procedimientos patentados o la fa
brxaifn del producto amparadc por la patente, efectuadas
directamente por el titular de la patente, sus causahabien
tes o licenciatarios, en voliimenes que correspondan a una -
efectiva explotacidn industrizl y en condiciones adecnadss
de calidad y precio.

La importacidn del producto amparado per una patente o
del producto fabricado con el procedimiento patente, no se
considerari explotacidn.

El titular de la patente podrd conceder licencia para
su explotacién mediante convenio celebrado legalmente.

Las licencias de explotacifn deberdn ser aprobadas y -
registradas por la Secretaria de Comercic y Fomento Indus -
trial en los t&rminos de la Ley sobre el registro de la -
transferencia de tecnologiz y el Uso y Explotacidn de Paten
tes ¥ Marcas.

Los dereches que confiere una patente podrin cederse o
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transmitirse en todo o emr parte por actos entre vives o por
via suceseria, con las formalidades estzblecidas por la le-
gislacidn comiin. Para que la cesiGn ¢ transmision surtan -
efectos contra terceros, se requerirf su registro en la Di-
reccidn General de Invenciones y Marcas.

Cuando dichas cesiones o transmisiones se efectiien por
actos entre vivos solamente surtiridn efectos si fuerom apro
badas e inseritas en el Registro Nacicmzal de Transferencia
de Tecnologia,

Salvo estipulacifn en contrario Iz concesidn de una 1li-
cencia no excluird la posibilidad, por parte del titular de
ia patente de conceder otras licencias ni de explotar simul-
tZneamente la patente por si mismo.

La patente caducari si vencido el plazo a que se refie-
Te el preceptv 41, tramscurriere mids de un afio’ sin que el ti
tular de la patente inicie la explotaci&n ni dentro de este
#iltimo lapso se hubiere solicitado licencias cbligatorias.

Los productos amparados por una patente deberin llevar
una indicacidén que exprese'el hecho de estar ﬁatentades ¥y el
nimero de la patente.‘ 8i los objetos ne se prestaren z ello,
dichos datos deberdn aparecer en los envases o empagues de -
Ilos productos.

Lz ompisidon de &ste requisito no afectarg la validez de
ia patente, pero privarid al titular de las acciones gue le
concede Ia L.I.M..

D).~ LICENCIAS OBLIGATORIAS Y DE UTILIDAD PUBLICA.
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¥Yencido el plazo a que se retiere el precepto 41, cual
quier persona padrZ solicitar a la Secretariz de Comercio ¥
Fomento Industrial la concesidn de una licenciz obligateria
para explotar ung patente en los siguientes C250S53

I. Cuarnde la invenciln patentada no haya sido ex
plotada.

. ITI. 8i Iz explotacidn de la patente ka sido sus -
pendida por mids de seis meses consecutivos.

ITI. Cuzndo la explotacién de la patemte no satis-
faga el mercado nacional.

IV. Cuando existan mercados de exportaciln que neo
estén siendo cubiertos con la explotacidn de la patente y
alguna persona manifieste su interé&s en utilizar la patente
para fines de exportacidn.

En los casos de las fracciones III y IV, antes de con-
ceder la licencia, se dard oportunidad al titular de 1a pa-
tente para que corrija la insuficiente explotacién de la -
misma, otorgiandole el derecho preferente de ampliiar su ex -
plotacidn para cubrir adecuadamente el consume nacional o -
la demanda internacional. Para dicho efecto la Secretaria
de Comercio y Fomentoc Industrial, Ie dardi a conocer la solil
citud de licencia obligatoria, a fin de que en um plazo de
dos meses presente un programa de fabricacifn, en condicio-
nes por lo menos similares a los programas presentados por
quien selicite la licencia, y otorgue fianza para garanti -

zar su cumplimiente. La Secretaria de Comercio y Fomento -



Industrial, podrd comceder por una sola vez y hasta por un
término de otros dos mest, amplizcidn déi’ﬁlazo para pre-
sentar el programa de fabricacitn, si asi lo solicita el -
interesado antes de la expiraciGa del t&rminmo concedido en
primer Iugar.

El que solicite una licenciz obligatoria deberid pre -
sentar un programa de fabricacidm y demostrar tener capaci
dad técmica y econfmica para realizar una explotacidén efi-
ciente de iz invemncidn patentada.

Previa audiencia de las parte, la Direccidn General -
de Invenciones y Marcas decidiri sobre el otorgamiento de
1a licencia obligatoria, y en caso de que resuelva conce -
derla, fijari conforme a la opinidn de la Direccibn Gene -
ral del Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia,
el término de su duracibn las condiciones bajo las cuales
se concede, el campe de su aplicacidn y el monto de las re
galias gque correspondan al titular de la patente.

En el caso de que se pida uma licencia obligatoria -
existiendo otra,.gl titular de &sta deberd ser motificado
y oide.

A peticidn del titular de la patente o del de la 11 -
cencia obligatoria, las condiciones de &sta podridn ser mo-
dificadas por la Secretaria de Comercio y Fomento Indus -
trial, cuando lo justifiquen causas supervinientes, y en
particular, cuando el titular de la patente conceda licen-

cias comtractuales en condiciones mids favorables a las es



59.

tablecidas.

Bl tituiar de una licenciz obligztoriaz deberd iniciar
la explotacifn de la patente dentro del plazn de dos zfios
contados a partir de la fecha de haberiz cobtenido y ao po -
drd suspenderla por un periodo mayor de seils meses consecu-
tivos.

El licenciatario deberd comprobar el inicio de la ex-
plotacidn a satifaccidén de la Secretaria de Comercio y Fo -
mento Industrial, dentro de los dos meses siguientes a di -
cha iniciacitn.

De no cumplirse con lo dispuesto en este precepteo pro-
cederi 1la revocacidn de 1a licercia de oficio o 2 peticidén
del titular de la patente.

Las licencias obligatorias mo seriZm exclusivas. Su ti
tular no podrZ cederlas sin auterizacidn de la Secretaria de
Comercic y Fomento Industrial, ni conceder sublicencias sin
8sta autorizacidn y el consentimiento del titular de 1a pa-
tente.

Por causas de salud piblica, defensa nacional, o cual-
quier otra de interés piiblico, la Secretaria de Comercio y
Fomento Industrial, en cualquier tiempo, mediante declara -
cidn que se publicard en el Diario Oficizl de la Federa -
cioén determinard que la explotacidn de ciertas patentes pue
da hacerse mediante el otorgamiento de Iicencias de utili -
dad piblica.

Para el otorgamiento de &stas licencias se procederd -
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en los términos del articulo 52 de Ia L.I.M.

Estas licencias serdn instransmisibles.

En los casos de licencias obligatorias y de utilidad -
pfiblica el titular de la patente deberd propcrcionar a los
licenciatarios la informacidn necesaria parz su explotacidsa,
si la presentada en cumplimiento de lo previsto en el arti-
culo 17 de la L.I.M. fuese insuficiente. El incumplimiento
de &sta obligacibn producird la revocacidn de la patente.

El titular de una licencias contractual, obligatoriz e
de utilidad pGbiica quedari en libertad de adguirir la infor
macifn tecnolégica que requiera para la explotacidn de la -
patente, de otras fuentes de informacibdn diferentes dg} ti-
tular de la patente, sin que esto pueda ser causal de termi

- macifn o revocacidn de la licencia.

E).- NULIDAD Y CADUCIDAD DE LAS PATENTES.
. .

Las patentes serén nulas cuando por error, inadverten-
ciz, carencia de datos u otres motivos semejzntes, se hayan
otorgado en contravencidén a lo dispuesto por la L.I.M. Por
tanto,, seridn nulas en los sigunientes casos:

I. Si 1la invencidn ne es patentable de acuerdo -

con lo dispuesto en 8sta ley.
II. Cuando la invencifn que amparen no tenga nove

dad o aplicacidn industrial.
III. Cuando amparen dos o mis invenciones que de -

ban ser objetc de patentes independientes; psro serd parcial,

ya que podrd subsistir por la invencidn reivindicada en pri
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mer lugar.

IV. Si la descripcidn de la invencidn o las rei -
vindicaciones no se 2justan a lo dispuesto en el articule 17
de 1a L.I.M.

V. Cuando durante el trimite se hubierz iqcurri—
do en zbzndono de la solicitud. )

La declaracidn de nulidad de una patente se retrotrae-
rd a la fecha de presentacifn de la solicitud respectiva.

La declaracifn de nulidad de la patente, en los casos
que proceda, se harZd administrativamente por la Secretaria
de Comercic y Fomento Industrial, de oficio, a peticidn de -
parte o del ministerio pGiblico cuando tenga alglin interés la
Federacidn, observando el procedimiento establecido en el ti
tulo octavo de la L.I.M. La resclucidn administrativa se co
municard al titular de la patente y se publicard em la Gace-
ta de Invenciones y Marcas,

Las patentes caducan y las invenciones que amparan -
caen de pleno derecho bajo él dominio piiblico, al vencimien-
to del plazo para sl que fueron otorgadas y en los demds ca-
sos establecidos en la L.I.M. .

F}.- EXPROPIACION DE LAS PATENTES.

- Las patentes de invencidn podrdn ser expropiadas porfel
Ejecutivo Federal, por causa de utilidad piiblica, de confor-
midad con lo que al respecto establece la Ley de Expropia -
cidn.

En el decreto correspondiente se estableceri si la pa-



tente pasa a ser propiedad del Estade Mexicano ¢ si cae ba-
jo el dominrio pliblice.

Cuando se trate del inventc de umz nueva arma, instru-
mento de guerra, explosive, o en generzl, de cualguier mejo
ra en miguinas de guerra susceptible dJde ser aplicada a la
defensa nacional, y a juicio del Ejecmtivo Federzi, deba -
ser conservada en secrete, y que por Io mismo s8le deba ser
utilizada por el Estado, la expropiacifm, llevada a cabo -
con los mismos requisitos que establece el precepte anterior,
no s6le podri comprender la patente respectiva, sinec tam -
bién el objeto u -objetes producidos, afin cuando no hubieran
sido patentados todavia y, en estos casos, dichos cbjetos -
no caerdn bajo el dominioc pliblico, simo que el Estado se ha
rd duefio de ellos y de 1z patente correspondienmte, en su -
caso. La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, no -
hard publicidad alguna de dichos objetos ni de las patentes
que se expropien, en los casos a que &ste precepte se refie

.

Tre.



CAPITULO IV

A) .- CADUCIDAD DE LA PATENTE POR FALTA DE EXPLOTACIOXN.

El nfimero de patentes gue se explotz en territoric me-
xicano es, muy pequefio propercionalmente respecto a Iz de -~
otros paises. Pero la circumstancia de gue se trata de un
pais en desarralio, de econormia d&bil, hz hecho discurrir -
a los tebricos que esa circunstancia eptrafia un positivo -
abuso del monopolio virtual que representa la patente, que
causa un dafic considerable z la economiz, sobre todo, en -
cuanto ciega Iz introducci@m de una nueva y apropiadaz tecno
logia capaz de favorecer el desarrollc, o eén cuanto, limita
la exportacitén de manufacturas. Por tanto, se han pensado
en sanciones estrictas, para &l caso de que la patente no -
se utilice industrialmente en el pais.

En la ley de 1943 (articulos 41, S3, 55, 56, 57, 61, -
62 y 71) existiaz un vrégimen para prevenir la inactividad del
titular de la patente. Ese régimen consistia por umza parte,
en la reduccidzm de la vida de la pateate, y por otrz, en la
posibilidad de que se otorgaran licemncias obligatoerias, si -
1a explotacifn era impropia o insuficiente, ¢ si se hubiera
suspendido lz explctacidn por mids de sels meses ceasecutivos.
El régimen de iicencias erz bastante defectuoso y resultaba
de costo muy elevado para gquienes intentaban obtener una 1li-
cencia.

Es interesante observar que durante la vida de Ia L.P.I.
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(33 afios), no fué solicitada ninguna licencia obligatoria.
Esta circunstancia y el heche de que resultaba practicamen-
te imposible lograr la explotacidn de las patentes motivd -
que la dependencia encargada de la propiedad industrial, -
por equidad admitiera la llamada Yexplotacidn nominal® de -
ia patente, admitiéndose la tetal duracidn del privilegio,
més con la salvedad de que mo se lesionaran derechos de ter
cerg, y con la advertencia de que si hubiera una peticibn -
de licencia obligatoria ella se despacharia faVOréblemente,
pués en estricte rigor no habia auténtica explotacidn mate-
Tizl.

Entendida ia obligacién de explotar como una reconci -
Liacifdn entre el derecho de la colectividad y el derecho -
privativo del duefio de Ia patente, se mantenia vigente el -
derecho del inventor siempre que no se lastimara el interés
colectivo. S8i &ste no se manifestaba, podria haber inter -
pretacién favorable al titular de la patente, con la espe -
ranza de que ella pudiera explotarse en bemeficio gemeral.

Sin embargs, han surgidc las nuevas t€sis, mids radica-
les, que seflalan que existe un interés gemeral de que se ex
ploten las invenciones totalmente, para gque la industria se
martenga en grado aceptable de progreso, y para evitar £m -~
lo posible las importaciones de manufacturas. Ello explica
la presencia de las nuevas disposiciones, a& las que nos Té-
ferimos mds adeiante.

La L.I.M., contiene en los articules 41, 42, 43, 44, -

45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 v 58, las normas
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relativas a la obligacidn de explotar las patentes. En lo
que se refiere a la explotacidén de certificados de¢ invencidn,
resultan aplicables los (articules 68, 69, 70, 71, 72, 73, -
74, 75 y 77), del mismo ordenamiento.

No es factible encontrar la razfn por la cual el Legis-
lador decidié afectar de manera tan dri@stica el sistema tra-
dicional de la explotacidn de las patentes, decretando la ca
ducidad fulminante a su cuarto afio de vigencia, si la inven-
cidn no se pone en prictica. La exposicidén de motivos de la
Ley que el Ejecutivo ailadid al nuevo ordenamiento, al presen
tarlo al Legislativo, es bastante parco y confuso. Ahi se
expresa: vSe persigue (a través de las modificaciones]) impo-
ner la modificacidn de que las patentes sean efectivamente -
explotadas; de que su utilizacidn cubra integramente las ne-
cesidades del mercado domé@stico y que no se conviertan en un
freno a la exportacidn". Cierto, &stas frases de la exposi-
¢idén de motivos no proporcionan um buen fundamento técnice,
politico y econdmico, para reducir tan notablemente la vida
de la patente, sobre todo, sin haberse efectuado estudios -
analiticos sobre el asunto. .

De conformidad con las nuevas reglas de la L.I.M., la -
patente no s6lo debe explotarse sino que ello debe hacerse -
perentoriamente, la obligacidn de explotar en México los in-
ventos patentados es uno de los requerimientos bisicos para
obtener el privilegio. Es, pudiera decirse, una condicidn -

resolutiva en un pacto entre el solicitante de la patente y



1z avtoridad administrativa. El articulo 41 de l1a L.I.M.,
sefiala tajantemente que el otorgamiento de iz patente impli
ca la obligacifén de explotarla en territoric nacional. La
obligacifn debe imiciarse dentro del plazo de tres afics cen
tados desde 1z fecha de expe&icién de la patente. Deberid -
comprobarse tal wmtilizacidn a satisfaccidn de la dependen -
cia encargada, gue es la Secretaria de Comercio y Fomento -
Industrial, Direccién General de Invenciones y Marcas, den-
tro de los dos primeros meses de iniciada ta explotacidm. -
No existe diseftzdo un mecanismo para evidenciar esa cxplo-
tacidn.

La determinacifn de lo que es la explotacidén de una pa
tente, es muy rigurosa en la ley vigente. El articulo 43 -
de éste ordenamiento, sefiala que, para los efectos de ese -
ordenamiento es explotacién:

"La utilizacidn permanente de los procedimientos paten
tados o 1la fabricacidn del producto amparads por la patente,
efectuadas directamente por el titular de 1a patente, sus -
causahébientes o licenciatarios, en vollimenes que correspon
dan a una efectivz explotacidn industrial ¥ en condiciones
adecuadas de calidad y precio.

Descomponiendo €sta disposicién en sus diferentes ele-
mentos se encuentra primero, que la utilizacitn de la paten
te debe ser continua. En estricto rigor, bastaria que la -
explotacidn fuera intermitente para que no hubiera una uti-

lizacién valida, y se tuviera por caduca z su cuarto afio, -



LS

0 se justificafé una licencia obligatorid. Xo estd previs-
to en la Ley la manera de acreditar la explotacidn permanen
te y continua. Se debe esperan bien a la expedicién de un -
reglamento, o a que la autoridad administrativa seflale algu-
nas reglas pricticas.

Otra caracteristica de la explotacidn es gue se haga -
"en voliimenes que correspondan a una efectiva explotacidn in
dustrial™. Esta férmula es bastante vaga, no existe cierta-
mente un criterio para determinarla y se presta al subjeti -
vismo. jCudntas unidades servirdn para fijar un volimen -
aceptable? ;Qué comstituye una efectiva explotacidn indus -~
trial? . La imprecisidn rodea a €sta parte tan importante -
de la Ley que deja abierta la puerta a la interpretacidn y -
el abuso. Es incuestionable que debe reglamentarse con cla-
ridad y con minucia, 8ste aspecto tan trascendente de la vi-
da de los privilegios de la invesncidn.

Pero, hay un elemento mis, que introduce un factor alez
torio que puede descorazonar a quien explota industrial -
mente una patente. Esto es, que Ia explotacién se haga "en
condiciones azdecuadas de calidad y precio'. Se presta, éstz
disposicidn a diversas exégesis, pués por una parte pudiera
entenderse que la tabricacitn de los efectos patentados, ¢ -
el empleo de los procesos contenidos en la patente debe ha -
cerse en forma industrialmente costeable, lo cual exige una
prueba complicada y costosa de parte de quien efectiia la ex-

plotacidn, y por otro lado, es factible entender en el tras-



fonde que la calidad y el precio adecuado sean de las merca-
derias producidas. Si, pero ;Adecuadas a qué?

Abre &sta norma una gran imterrogante, que propicia Ia
incertidumbre del fabricante, ya que no expresa con apego I
que criterio se medird la calidad, o el precic de lo fahbhrica
de. Bien f&cil resulta no alcanzar el nivel que establexca
cuazlgquier funciomario, y que per ende, la patente se tengz -
per no explotada satisfactoriamente, ¥y se preoduzca su caduci
dad, o la licemncia obligatoria. Tal como estd redactada &Es-
ta parte del precepto se presta a arbitrariedades, y permite
el ztaque a las patentes desde varios dngulos, incluyende el
de los viocladores o invasores sistemdticos.

Sin duda como resultado de la critica, ¢ tal vez com -
una percepcidn més realista de las circunstancias, el regiag
mento de la L.E.M. expedido el 20 de Febrerc de 1981, o sea
cinco afios mds tarde que la ley citada, contiene una disposi
cidn, el articule 42 que merece citarse:

"Articule 42.- Para efectos de comprobacidn de explota-
cifn de una invencidn, se considerari que hay utilizacién -
permanente de 1los procedimientes patentados ¥ fabricaciénm en
el territoric macional del producto amparado por la patente,
cuzndo éstos se encuentren en oferta ante los mercados nacio
nal e internacional y sus abastecimientos sean suficientes -
y sportunos'.

Esta norma genera muchas interrogantes. En primer térmi-

no, si nos atuviéramos a la doctrina juridica mis racionzl,
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un Reglamento no deberia ir mds alld de la ley a la que re-
gula. ‘ ,

La Ley es expedida por el Poder lLegislativo en plenoc,
en tanto que el Reglamento es sdlo un decrete del Ejecutivo
y de categoria inferior a la Ley dentro de lz jerarquiza -
cidn de las normas. En consecuencia, gésta disposicién, que
su interpretacidn mi#s correcta y razonable concede al titu-
lar de la patente una situacién m3s favorable gue la que de
terminman los estrictos requerimientos de la Ley, tedricamen
te, no deberia tener valor para alterar o derpgar las seve-
ras exigencias de 1la Ley. Sin embargo, debe reconocerse que
en México la modificacidn de las leyes es factible a través
de un Reglamento del Ejecutivo, por razones pricticas y por
que es posterior y particwlar a Ios principios de "lex pos-
terier derogat priore, y lex especialis derogat lex genera-
1is'™, En consecuencia debe tenerse €sta disposicifn regla-
mentaria por vdlida y legalmente efectiva.

En segundo lugar, lo nuevo de la disposicidn no ha per
mitido una interpretacidn autoriczada, ya'que no se aclara -
cual es el alcance de la frase, 'cuando Estos se encuentren
en oferta ante los mercados nacional e internacional™.

Significa que la oferta se debe de hacer en ambos, o -
s6lo en cualquiera de ellos, iCOmo se prueba esa oferta? -
;Con cotizaciones a través de avisos en la prensa, o con -
ofrecinientos en anuncios, en catilogos, 0 en otros medios

publictarios?. Esto sin duda lo ird aclarandoe la prictica.
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En tercer t&€rmino, es més ficil imtegrar el extremo de
“gbastecimiento suficiente y oportuncs'; pufs depende del -
procedimients, del producto o de 1a mBguina patentada puss
si bien un igsumo industrial puede preveerse al momento y -
en cantidad suficiente, uma instalzcifin como por ejemplo, -
una torre de tratamiente de agua o une miquina-herramienta,
se surten s@lo por pedido especial.

La explotacitn de Ias patentes puede hacerse por el -
titular del invento, y por sus causghabientes y licenciata
rios. La licencia voluntaria debe imscribirse ante la Di-
reccidn del Registro de Transfercncia de Tecnolegia, depen
dencia que aprueba el comvenio de licencia, si no se vio -
lan las disposiciones de 1z Ley de Tramsferencia de Tecno-
logia., Esta dependeﬁcia cuida de gue mo se cometan abusos
a través de las licencias v seflala limites razonables al -
monto de las regalias. Unz vez aprobado, el convenio de -
licencia ha de registrarse ante la Direccidn General de Ip
venciones y Marcas. Comnviene sefialar gue las licencias -
pueden ser exclusivas o ne exclusivas, y no impiden gue el
propietario de la patente Ia explote por si misma.

La falta de explotacidn de la patente acarreard la ca
ducidad de la misma al cusrto afio de su vigencia a menos -
que en el fGltimo afio- de ese cuatriefic se hubiése solicita-
do una licencia obligateria (articuic 48 de la L.I.M.}. -
Esta es la mis trascendentzl. Esto es, transcurrideos cua-

tro afios desde la fecha de 1la concesi@n de la patente sin



que se hayan hecho preparatives serios para explotarls, Ia -
invencién puede ser explotadaz libremente por cualquiera, se-
licitando previamente una licemcia obligateria de acuerde a

las disposicienes establecidas en la Lev.

B).- APARENTE CONFLICTQ DE INTERPRETACION ENTRE EL CONVENIQ

DE PARIS Y 1A LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

Como la L.I.M., no va muy de acuerde con la Convencién
de Unidén de Paris, revisada en Lisboa y Estocolmo, articulo
S50., parrafo A, inciso 3, que se refiere a la caducidad de -
1la patente, pugs conforme a la dispesicidn del tratade no -
puede decretarse la caducidad de la patente de un titular do
miciliado en algin pais de Iz Unidn, sino cuando han pasado
- dos afios de 1z concesidn de una licenciz obligatoria, se -
dispuso entonces un régimen para prevenir esa caducidagd por
no explotacidn, y la forma impresa para las declaraciomnes de
que se habla en el pirrafo precedente, puede utilizarse para
que el titular justifique su inaccidn con base en un acuerdo
administrative que establece gue si se trata de un nacional
de uno de los paises de lz Unidn, y dado gue hasta esa fecha
no se ha concedido la primera licencia obBligatoria, puede te-
nerse por cubierto el requisitc de la explotacidn ohligatoria,
¥y tecibirse las anualidades sucesivas que correspondzn, pro -
rrogandose la vida de la patemte. Estoc se hace sin perjuicio
de derechos de terceros, que pueden solicitar la licencia en
cualgquier momento.

Surge naturalmente upa cuestidén ceme hemos confirmado an



teriormente, por virtud del principio del '"régimen mis favo-
rable contenido en la Convencidén de Unidn de Paris, y que es
aplicable a los nacionales de otros paises &sta concesidn de
be entenderse extendida también a2 los titulares mexicanos, -
pués de no ser asi esto resultaria descriminatorio.

Ese concepto del que escribe, respaldado ello por una -
respuesta de las autoridades del ramo a una consulta especial,
un titular mexicano puede en los mismos términos de los domi
ciliados en otros paises de la Unidn de Paris, justificar Ia
falta de explotacitom. En todo caso los Tribunales Federales,
Jueces de Distrito y Tribunales Cclegiados en materia adminis
trativa- pueden confirmar &ste criterio en caso de no obtener
se €xito ante las autoridades administrativas.

Incuq;tionahlemente, es preferible intentar éste procedi
miento que dejar perder la patente por falta de explotacidn.

Por otra parte, debe advertirse que hasta la fecha no se
ha presentado ninguna solicitud de licencia obligatoria de pa
tente. Elloc hace mds justa la interpretacidn que se propone,
entendemos la obligacidn de explotar, como una reconciliacién
entre el derecho de la colectividad vy el derecho privatio del
duefio de la patente, y es razonable y sensato mantener el de-
recho del inventor, siempre que no se lastime el interé&s co -
lectivao.

Si éste no se acusa ni manifiesta, puede haber una inter
pretacidén favorable al titular de la patente, siempre con la

expectativa de que ella pudiera explotarse en beneficio gene-



ral.

Desde otro punto de vista el articule 5o., inciso 2},
3}, 4); del Convenio de Unidan de Paris, bien interpretado,
lleva a conclusiones de que la patente es vilida durante -
todo el tiempo, y de que no debe caducar por falta de ex -
plotacién, ya que la parte final del incise 3), categdrica
mente consignag la prohibicidn de declarar Ia caduciad de -
la patente por falta de expletacién si antes no han trams-
currido dos azfios a partir de 1a concesifén de la primerz 13
cencia obligateria, lo cual significa que de no existir és
ta, la pétente aunque no se explote, sigue viviente. En -
consecuencia existe una antimonia entre &stos preceptos ¥
las disposicones de la L.I.M., gue se refieren a la obliga
cidn de explotar, de acuerdc a las disposiciones estableci
das en los articulos 41, 42, 48 y sexto transitorio, de &s
te mismo ordemamiento, de no ser asi, la patente se decla-

¥a caduca y bajo el dominio pGblico.

C).- JERARQUIA DE LA LEY DE INVENCIONES ¥ MARCAS; SOBRE -

LAS LEYES EMANADAS DEL CONGRESO DE L& UNION.

El articule 133 de la Constitucidn no establece prefe
rencia, entre las Ie}es del Congreso de Iz Unidn, que ena-
nen de ella, y de los tratados que estén de acuerdo con la
misma, puesto que dicho dispositivo no propugna la tésis -
de la supremacia del derecho internacionzl sobre el dere -

cho interno, sino que adopta la regla de que el dereche in
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ternacional es parte del nacional. Esto no da a los trata-
dos un rango superior a las leyes emanadas del Congreso, si
no que el rango que les confiere a unos y a otras es el mis
o .

Por tanto, el Convenic de Unidn de Paris para la Pro -
teccidén de la Propiedad Industrial, no tiene un rango supe-
rior 2 1a L.I.M.,, ya que la jerarquia de ambos ordenamien -
tos es la misma. Aln cuando los tratados y las leyes ordi-
narias tienen una igual jerarquia, es vilida la regla de -
que un tratado posterior deroga las leyes procedeéntes que ~
se le opongan; &ste principic general de Derecho no es apli
“cable al caso en estudio, pu®s aln cuando el Convenio de Pa
ris fué promulgado por decrete publicado el 27 de Julio de
1876, o sea con posterioridad al 11 de Febrero de 1976, fe-
cha en.QUe entré en vigor la L.I.M., el Convenio de Paris -
no se eﬁcuentra en conflicto con las disposiciones de la -
L.I.M. por 1o gque tal convenio no es zaplicable al caso con-
creto.

De &sta manera podemos determinar que la jerarquia de
la L.I.M., sobre el C.P.P.P.I., es determinante ya que las
resoluciones que concluyen las autoridades administrativas
en declarar la caducidad de la patente por falta de explota
cidn; no es otra cosa gue, efectuar un acto de soberanfa -
por parte del Estado Mexicano, para que se cumplan los pre-
ceptos juridicos emanados de las disposiciones correspon -

dientes a la materia respectiva.



D}.- PRINCIPIO DE JERARQUIA DE LAS LEYES.

El problemz de la ordenacidén jerdrquica de los precep-
tos que pertenecen a un mismo sistema se complica extraordi
nariamente cuando el mismo corresponde a un REstado de tipo
Federal. Tomando en cuenta &sta circunstancia, haremos espe
cial referencia al orden juridico de nuestro pais.

El articulo 40 de la Constitucién de los Estados Uni -
dos Mexicanes establece que: "Es voluntad del pueblo mexica
no constituirse en una Repiiblica representativa, democrdti-
ca, y federal compuesta de estados libres y soberanos en to
do lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en -
una federacidn establecida seglin los principios de ésta Ley
fundamental". Y el articulo siguiente dispone: "El pueblo
ejerce su soberania por medio de los poderes de la Unidn en
los casos de la competencia de &stos, y por los de los Esta
dos, en lo gque toca a sus regimenes interiores, en los tér-
minos respectivamente establecidos por 1la presente Constitu
cidén Federal y los particulares de les estados, los que en
ninglin caso podrdn contravenir las disposiciones del pacto
Federal’.

El principio que determina las atribuciones que respec
tivamenie corresponden a los Poderes de la Unidn y de los -
Estados, es el que consagra el artfculo 124 de la propia ~
Constitucibn: "Las facultades que no estdn expresamente con
cedidas por &sta Constitucidn a los funcionarios federales,

se entienden reservadas a los Estados"™.



Seglin el zrticulo 49 Constitucicmal reformado: “EI Sun-
premo Poder de la Federacitn, se divide, para su ejercicio,
en Legislative, Ejecutivo y Judicial™.

"No podrin reunirse dos o mis de Estos poderes ea una
s6la persona © corporacifén, ni depositarse el Legislativo
en un individue,_salvo el caso de facuitades extraordina -
rias al Ejecutivo de la Unidn, conforme z lo dispuesto en -
el articulo 29¥. En ningfin otro caso, saivo lo dispuesto -
en el segundo pdrrafo del articulo 131, se otorgarin zl Eje
cutive facultades extraordinarias para legislar.

El capitulo II del Titulo Tercerc de la Constitucidn -
Federal refi&rese a la organizacidn y funcionamiento del Po
der Legislativo; el capitule III versa sobre el Poder Ejecu
tivo y el IV rsglamenta las atribuciones del Poder Jumdicial
de la Federacidn.

El precepto fundamentai del ordem jerirquico normativo
del derecho mexicano lo formula el articulo 133: "Esta Cons
titucidn, las leyes del Congreso de la Unibn, que emznen de
ella y todos Ios tratados que estén de acuerdo con la misma,
celebrados y que se celebren por el Presidente de la Repiibli
ca, con aprobacidn del Senado serin Ia Ley Suprema <e toda
la Unién. Los jueces de cada Estady se srreglar@n z dicha
Constitucidn. Leyes y tratados, z pesar de las dispesicio-
nes en contrario que pueda haber em las constituciomes o le-
yes de los Estados". (Principio de la supremacia de 1a Con-

titucidn).



El precepto revela que los dos grados de jerarquia nor-
mativaz estdn integrados, en nuestro derecho de laz forma si -
guiente:

1. Por la Constitucidn Federal.

2, Por las Leyes Federales y los Tratados Interna-
cionales. Estas leyes federales y los tratados internaciona
Ies tienen, pués de €sta forma y de acuerdo con las disposi-

ciones anteriores exactamente el mismo rango constitucional.

E).- CRITERIQOS SUSTENTADOS POR 1LOS TRES TRIBUNALES COLEGIA -

DOS DEL PRIMER CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.

a).- Resoluciones de caducidad.- De acuerdo con infor -
mes extraoficiales, en el Deépartamento de Titulacidn, Trans-
misifn y Conservzcitn de Derechos se han recibido a la fecha
aproximadamente 4.000 cuestionarios y se calcula que se reci
birén en total cerca de 6.000. Hasta hoy né se ha girado -
ningiin oficio en el que se comunique al titular de la patente
el acuerdo de prérroga de la wigencia de la patente, como Te
sultado de los estudios del cuestionario.

En cambio, respecto de patentes que ya habian sido expe
didas para el 11 de febrero de 1976, fecha de entrada en vi-
gor de la Ley de Invenciones y Marcas, se han dictado decla-
raciones de caducidad por no haher sido acreditada la explo-
tacidn del correspondiente imventc con base en 1o dispuesto
en el articulo Sexto Transitorio de la Ley de Invenciones y
Marcas, en relacidn con los articulos 41 y 48 de la misma ~

ley.
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b) .- Impugnaciédn ante los iuveces de Distrito.- Los afec
tados han impugnado por la via del juicio de amparo dichas
determinaciones aiegando esemcialmente:

1. Que 1a Oficina de Patentes aplica los articu -
los Sexto Transitorio, 41 y 48 de la Ley de Invenciones y -
Marcas; en lugar de aplicar el articulo 5 del Convenio de -
Paris para la Proteccidn de laz Propiedad Industrial.

.2. Que de acuerdo com el articulc 133 Constitucio
nal dicho tratade forma parte de la Ley Suprema.

3, Que la patente esti en vigor afin cuando no se
hubiere realizado 1z explotacidm en México porque su propie
tario es sfibdito de un pais signatario del Comvenio, cuyo -
articulo 5 le beneficia.

Los jueces de Distrito han concedido el amparo con fun

damento en que previa a la declaracidn de caducidad de la -

1

patente no existif de parte de un tercero 1a solicitud de

una iicencia obligateria; que tampoco hay pruebas de que
tal licencia haya sido concedida; ni de que de 1a fecha de
la concesién de la primera li;encia obligatoria al inicio -
del procedimiento de declaracién de caducidad, hayan trans-
currido por lo menos dos afios; ¥y que para tal efecto se le
haya dado oportunidad al tituiar de la patente para que pre
sentara excusas legitimas tendientes a justificar inaccidn.
Contra las decisiones que en tal sentido han pronuncia
do Ios jueces de Distrito en los amparos de los que en pri-

mera instancia han conocido, la ©ficina de Patentes interpu



so el recurso de revisidn del que conocen y resuelven como
@ltima instancia los tribunales colegiados en materia admi-
nistrativa del Primer Circuito, los cuales, a diferencia de
los juzgados de distrito que participan de un mismo criteric
al considerar como inconstitucionales las declarasciones de
caducidad de las patentes por falta de explotacién, sostie-
nen entre si opiniones diferentes, ya que uno de dichos tri
bunales, el primerc, confirma em sus sentencias las que dic
tan los jueces de Distrito, en tanto que el Segundo Tribu -
nal, lo mismo que el Tercero, revocan las decisiones de los
jueces de Distrito ¥ niegan el amparo solicitado por‘*los -
quejosos.

c}.- Tesis del Primer Tribunal Colegiadd: Ante el con
flicto entre la ley nacional y el Convenio de Paris deben -
prevalecer las disposiciones de éste Gltimo.- Los amparos
en revisién turnados al Primer Tribunal Colegiado en Mate-
ria Administrativa del Primer Circuito han sido resueltos -
en el sentido de confirmar las sentencias de los Jueces de
Distrito y de amparar a los duefios de las patentes conside-
radas caducas, basdndose para ello en éstos razcnamientos:

1. En los términos del articulo 133 de la Consti-
tucidn Federsal los tratados que celebra el Presidente de la
Repiblica con aprobacidn del Senado ser&n Ley Suprema del -
pais al igual que Ia propia Constitucidn, y en ese orden de
ideas, si el Presidente celebré el Convenio de Paris con la

aprobacidén del Senado, "las normas relativas a la caducidad
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de una patente contenidas especificamente en el articulo 5
del referido Convenio, son de aplicacifm preferente por te-
ner un valor jerdrquico superior a la ley ordinaria, que en
el caso es la Ley de Invenciones y Marcas™.

2. De la transcripcidn de los incisos A-2Z, A-3 vy
A-4 del articule 5 del Convenio y de les articulos 41, 48,
62 y Sexto Transitorio de Iz Ley de Invenciones y Marcas, se
advierte que de conformidad con la ley ordinaria Ytoda paten
te caducari en forma automdtica al vencerse un plazo de cua-
tro afios contados a partir de la fecha de su concesifn, si -
el titular de 1a patente no hubiere iniciado la explotacidn
o tampoco se hubiere solicitado licencias obligatorias™ y -
que el "articulo 5 del Convenio de Paris claramente estatuye
como requisite previo e indispensable que debe preceder a toda
caducidad de patente, que transcurrieran dos afios a partir -
de la fecha de concesidn de la primera licencia obligatoria.

3. Es falso que los supuestos que establece el -
articulo 5 del Convenio son meramente de caricter enunciati
ve, ya que "todos los preceptos que integran el referido -
Convenio, por tratarse de un tratado internacional debidamen
te suscrito por auestro pais, és de obserwvzncia obligatoria'.

4., ©Si bien es cierto que el Tratado da cabida a -
que sus Estados miembros legislen sobre 1z materia, ello de
ninguna manera implica "que los Estados miembros puedan le-
gislar en franca contradiccidn a lo dispuesto en las normas

del Convenio®.



5. Si previamente a la declaracidn de caducidad
de la patente de que se trata no se dié la hipStesis conte-
nida en el artfculo 5, la apreciacidn del Juez de primer -
grado en tal sentido es correcta ¥ procede confirmar la sen
tencia recurrida en cuanto concedié el amparo.

(Esta doctrina ha sido sustentada por unanimidad de ve
tés del Primer Tribunal en los siguientes negocios:

RA-167/82, Schering, A.G., sentencia de 13 de mayo de
1981.

RA-337/81, Stauffer Chemical Co., sentencia de 24 de
junio de 1981.

RA-540/81, Techniservice Corporation, sentencia de 24
de junio de 1981).

d) .- Tesis del Tercer Tribumal Colegiado: El Convenio
de Paris no tiene un rango superior a la Ley nacional y las
disposicienes de ambos ordenamientos no se éncuentran en -~
conflicto.- En un sentido opuestc al que se acaba de expo-
ner, el Tercer Tribunal Colegiado en Materiz Administrativa
del Primer Circuito viene pronunciando sus decisiones, ya que
al revisar las sentencias de los jueces de Distrito decreta
su revocacién y niega el amparc soclicitado por los propieta
rios de las patentes caducas, com apoyo en las siguientes -
consideraciones:

la. El articulo 133 de la Constitucidn no esta -
blece preferenciaz entre las leyes del Congreso de la Unidn

que enanan de ella y los tratados que estén de acuerdo con
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la misma, puesto que dicho dispositivo no propugna la tesis
de la supremacia del derecho intermacional sobre el derecho
interno, sino que adepta la regla de que el dereche interna
cional es parte del naciomal. No da a los tratades un ran-
go supericr a las leves del Congrese, sino que el rango que
les confiete a unos y octras es el mismo. Por tanto, el Con
venio de‘ia Unidn de Paris para la Proteccién de la Propie-
dad Industrial no tieme un rango superior a la Ley de Inven
ciones y Marcas la jerazrquia de ambos ordenamientos es la -
misma.

Za. Alin cugndo los tratados y las leves ordina -
rias tiemem igual jerarguia, es vAlida la regla de que un -
tratado posterior deroga las leyes precedentes que se le =
opongan; perc este principio general de Derechoc no es apli-
cable al caso en estudic, pués aln cuando el Convenio de Pa
ris fué promulgado por Becreto publicado el 27 de julic de
1976, o sea con postericridad al 11 de febrerc de 1576, fe
cha en que entrd en viger la Ley de Invenciones y Marcas,
el Convenio de Paris nc se encuentrz en conflicto con las
disposiciones de la Ley de Invenciones, por lo que tal con
venio no es aplicable al caso concreto.

3z. Para decretar la caducidad de una patente -
por falta &e;explotacién industrizl, se requiere, por una
parte, que se concedan licencias obl :itorias para 1a eox -
plotacién industrial de Ia patente & .uc sc trate, v por

otra, que traascurrz z! menos un pla te dos afies a par -
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tir de la primera licemcia obligatoria.

2a. E1 Estado Mexicano ha cumplido con toda fide
1lidad sus obligaciones resultantes del orden juridico inter
nacional y conforme z Ic previsto por el articule 5 del Con
venio de Paris, ha tomadc medidas legislativas previendo la
concesidn de licencias obligatqrias.

S5a. Si no han sido otorgadas licencias obligato-
rias para la explotacidm de la patente de que se trata, es
porque no existe precepts alguno que obligue a la autoridad
a otorgarlas y de acuerdo con el articulo 50 de la Ley de In
venciones y Marcas, para conceder licencias obligatorias es
necesario gus €stas sean solicitadas por los particulares -
interesados.

6a. Siendo el espiritud del Convenio de Paris evi
tar que se abuse del derecho exclusivo que confieren las pa-
tentes, es il8gico que para que se dé la caducidad de la pa-
tente sea rvequisito indispensable que haya existido Ia soli-
tud de una Iicencia obligztoria, pués con ese razonamiento -
se estaria fomentando todo lo contrario a lo que el Convenio
pretende, sujetando el actuar de las autoridades al transcur
so indefinide del tiempo, pués mientras no se solicitara, y
en su caso, se otorgara, una licencia otligatoria, transcu-
rriendo al menos dos afics a partir de la primera licencia,
no se podriz dar figura de la caducidad, lo que evidentemen~
te no fué Io gue se pretendid en el Convenio.

o
R

. Es incorrecta la argumentacidn total del Dis-



84.
trito, que obliga a la Oficina de‘Patentes a que espere iﬁ-
definidaments el transcurso del tiempo para que algiin parti
cular se presente a solicitar el otorgamiento de una licen-
cia, para gue pueda aplicar los articule 41, 48, 62 ¥ Sexto
Transitorie de la Ley de Invenciones y Marcas.

&. BE1l legislador mexicanc no intentd legislar -
en conflicte con lo dispuesto por el Convenio de Paris, si-
no que complementd las disposiciones del mismo, por lo que
las disposiciones de la ley naciondl aplicadas al declarar -
la caducidad de 1la patente corresponden a la finalidad del -
tratado de combatir la falta de explotacidn industrizl de -
una patente. La Ley de Invenciones y Marcas no contraviene
las disposiciones de ese Convenio: Las complementa y por -
eso dicho ordenamiento nacional es el aplicable.

(La doctrina resumida en los parrafos precedentes ha si
do sustentada por unanimidad de los votos de los tres magis-
trados que 3mtegran el Tercer Tribunal Colegiado en los si -
guientes amparos en revision:

RA-2556781, C.H. Boehringer Sohn sentencia de & de julio
de 1981.

RA-Z63/81, José Erenesto Matsumoto-Matsuy, sentsncia de
14 de juliec de 1981.

RA-168/81, National Research Development Corporation, -~
sentencia de 16 de julio de 1981.

RA-183/81, C.H. Boehringer Schn, sentencia de 23 de ju-

lio de 1881.
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RA-389/81, Stanadyne Inc., sentencia de 30 de julio de -
1981. '

RA-769/81, Dr. Kar Thomae GMBH, sentencia de 30 de julio
de 1981.

RA-999/81, Standard Qil Co., sentencia de 4 de agosto de
1981).

e).- Tesis del Segundo Tribunal Colegiado: El Convenie
de Paris no obliga directamente a la antoridad mexicana y la
caducidad que &sta decreta conforme a la ley nacional no se -
ﬁpone al Convenio. - De igual manera que el Tercer Tribunal
Colegiade, ¢l Segundeo Tribunal estima gue el criterio de los
Jueces de Pistrito es errdneo y al resolver los casos que le
han sido turnado revoca la sentencia y niega al amparoc con -
fundamentos coincidentes con los del Tercer Tribunal pero -
ademis:

1. Porque el Convenio de la Unién de Paris no -
obliga difectamente a la autoridad administrativa mexicana,
sino que, de acuerde con el artfculo 25/1) obliga a los Es-
tados firmantes a ajustar su legislacidn al tratado y no de-
be entenderse que obligue a dichas autoridades a aplicarlo
preferentemente a la ley nacional, que es la que estdn obli-
gadas a acatar.

2. La Ley de Invenciones y Marcas en manera algu-
na se opone a los términos de articulo 5 del Convenio, cuyo
inciso A/2} califica de abusc el ejercicio del derecho exclu

sivo conferido por la patente, la falta de explotacidn, la -
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que es precisamente la motivacidn del acto reclamado, lo cual
en nada se opone al convenie, ya que sus disposiciones son -
armdnicas al sancionar los abusos del derecho de patente por
su falta de explotacidn.

3. Es equivocado interpretar que el Convenic sea
un obstidculo para caducar la patente, toda vez que nuestra -
ley también prevee las licencias obligaterias y si ninguna -
persona la solicitg, es absurdo pretender que deban existir
- ¥ que si no existen licencias obligatorias la patente no pue
da declararse caduca por faltaz de ese requisito.

4. Deecir que si »o hay una licencia obligatoria -
no puede caducar la patente, resulta contrario al convenio,
gue también prevee sancidn para el abuso del derecho de pa -
tente por su falta de explotacidn.

(El mencionado criterioc de este tribunal, ha sido sus -
tentado en los siguientes amparos en revisién:

RA-278/81, Toyo Koateu Industries Inc., sentencia de 6
de agosto de 1981.

RA-242/81, Vacummatic, S.A. sentencia de 18 de junio de
1981.

RA-248/81, Juan Sdnchez Qsuna, sentencia de 18 de junio
de 1981.

RA-232/81, Salvay & Ciz., sentencia de 9 de julio de -~
1981,

RA-422/81, Ing. Hans Qetiker, sentencia de 24 de julio
de 1981.
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RA-592/81, Shering A.G., sentencia de 30 de julis de -
1981.

RA-268/81, Kitsu Toatsu Chemicals Corporation, senten -
cia de 10 de septiembre de 1981. Todos por mayoria de votos
de los Magistrados Juan GSmez Dias y Manuel Castro Reves, -
contra el voto del Magistrade Carlos de Silva Nava, quien sos
tiene la tésis de que el Convenio de Paris es de aplicacidn
preferente a la ley de la materiz).

£}.- Algunas Observaciones finales.-

Primera.- La evolucidn del derecho positive mexica

no revela que desde hace mds de siglo y medioc se incib en -

nuestro pais la tendencia a condicionar la vigencia de las
patentes al requisito de llevar a la prictica la invencidn -
que amparan. Las disposicones que sobre &ste asunto infor -
man la Ley de Invenciones y Marcas, de reciente afio, no cons
tituyen pués ninguna novedad vy no debieran provocar reaccio-
nes alarmistas fincadas en uma supuesta politica que ticne -
en la mira al sistema proteccionista de los derechos del in-
ventor. Sea en forma radical como ocurrid con las primeras

leyes, sea de manera mis moderada como 1o estipularon los -
que han estado vigentes en lo que va de £sta centuria, todas
han recogido aquél principio. QCierto es gue en el marco de

la efimera etapa en que la demoagogia tercermundista presi -
did la vida del pais se entonaron trillados himnos coatra -
Ia propiedad industrial, pero también es wverdad que las re -

formas introducidas a la legislacidn tradicional no cerres -
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ponden - por fortuma - a las tromantes amenazas de implan
tar cambios para "ajustarla a unz nueva estrategia de desa
rrollo gque satisfaga las aspiraciones libertarias de los -
paises sometidos al ceoloniaje pelitico, econ@rico y cultu-
ral®". Analizadas sin perjuicios, las normas costenidas en
1os articulos 41, 48, 50, 62 y Sexto Transiterioc de la Ley
de Invenciones y Magcas, sobre la explotacitn de los inven
tos, las licencias obligatorias y la caducidad de las pa -
tentes, se advierte que responden al respeto de viejos prin
cipios pregonados por los legisladores y por la doctrina de
todas las epocaS‘y de todas las latitudes, como el de que -
las patentes se conceden pard la explotacidn de su objeto,
sin que pueda ni deba admitirse en ningiin caso que el disfru
te legal y racional de la concesifin que representen, queden
circunscritos z la obtencidn de &sta. O el de que la legis
lacidn reguladora del derecho de patentes tiende, por una -
parte, a 1a proteccifn de frutos particulares ¥, por otra,
que la legislacidn respectiva tiene comoc fondo un interds -
general, un inter8s superior que en la especie es la econo-
mia del pais y el formento y progrese de la industria. O, -
finalmente, ‘el argunento filos6fice seglin el cual 1a conce-
sidén de un titulo gue permaneciera estéril en manas del pri
vilegiado, aportaria el derecho de patente de sus fines na-
turales y quitaria a la sociedad un bien esencial para el
crecimiente de su prosperidad y cultura.

Segunda.~- En torno a las précticas muy variadas
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que en 1o econdmice y al mirgen de los dispositives legales
se adoptzm para eludir el acatamiento de los mismos, es acon
sejable que antes de aceptar su implantacidn, quienes tienen
a su cargo velar por un sano y aut®ntico respeto de los dere
chos de patente, mediten sobre las consecuencias de una atrac
tiva explotacidn firticia, artificial e inexistente. Ayer -
se suplid Iz obligacién de explotar el invento con el sub -
terfugio de ofrecer em la prensa la patente para conceder 1i
cencias; mds tarde el pago de una cuota para recoﬁpensar ago
biantes tarecas mel remuneradas, fu€ el instrumento utilizado
con el mismo fin. Ahotra se inventd Yla excusa fundada en lo
que dispone el articulo 5 del Convenio de Paris®. Solucio -
nes son, todas ellas, de duracidn efimera y con eficacia con
dicionada a las continrgentes cambios propios de la inestabi-
lidad en los cargos de la administracidn ptiblica. Es reco -
mendable también, que ante la nitidez de los preceptos lega-
les que imponen cargas a los duefios de las patentes no se -
opongan interpretacianes’que no siempre estin acordes con el
buen juicic, y con el verdadero espiritu de las institucio-
nes juridicas y con el contexto de su total reglamentacién.

Tercera.- Por lo que respecta a las discrepantes
opiniones de las auntoridades judiciales, en torno al real o
supueste conflicto entre las normas de la ley maciomal y las
del tratado internaciomal, es evidente que en aras de la se-
guridad juridica de les titulares, urge contar con un crite-

rio Gnico, cualquiera que €l sea. Para alcanzarloc es perti-



nente denunciar ante la Supresa Corte de Justicia de Iz Na-
cién las t&sis contradictorias de los tres Tribunales Cole-
giados en Materia Administrativa del Primer Circuite, como
lo ordena el articulo 195 Bis de 1la Ley de Amparo. Serd es
ta la segundz ocasidn que dicho precepto se aplique =l cam-
po de la propiedad industrial. El primer caso lo origina -
von las opiniones encontradas de los Tribunales Colegiados
Primero y Segundo en materia administrativa, a propSsito de
la proteccidn de las marcas de servicipo mediante su regis -
tro. Prevalecid como vdlida la jurisprudencia aue sostenia
dicha proteccifn precisamente a través del registre marca -
rio.

Cuarta.- Una Gltimz refleccidn que surge del exid
men de la jurisprudenciz mexicana que ha sido objete de €s-
tos comentariocs, es la relativa a la iImportancia que en el
marco juridico tienen los derechos de la propiedad indus -
trial. Les problemas que ztafien a su reglamentacidén exigen
una culturz juridica cada vez mds basta, en especial per -
parte de quisnes se ocupan de estudiar y dar solucién a di-
chos confiictos, ya sean abegados postulantes y consultores
e funcionarios gubernamentales que en iz esfera adninistrati
va y en el rzmo jurisdiccionazl tienen la tarea de interpre-
tar y aplicar 1la ley.

También se hace necesaria la informacidn oportunz de -
los acontecinmientos que stafen a la disciplina que cultiva-

mes.
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De ahi que nos atrevermes a exhortar z todos los miem -
bros de ASIPI a que, en cumplimiento de resoluciones adopta
das en otros congresos, establezcan un permanente intercam-
bio de noticias sobre las decisiones mis relevantes gue en

cada uno de nuestros paises se produzcan.



CONCLUSIONES

De conformidad con el articulo Sexto Tramsitorio de Ia
Ley de Iﬁvenciones y Marcas de 1976, las patentes expe
didas de acuerdo con la ley anterior seguirdn_ teniendo
validez por todo su término, pere para conservar su vi
gencia deberin comprobar su explotacidn, ¥ de no ser -
asi caducarin.

Serd necesario esperar la formacién de jurisprudencia

por las autoridades, para aplicar dichos criterios.

De esto, se deduce, que habrd que esperar que se reaill

cen peticiones de licencias obligatorias sobre de pa -

tentés, al término que establecen las disposicones le-
galeées, que regulan dicha materia, para sabetr cuidl serd
la prictica imperante entonces.

Es posible qiie iengamcsrque aguardar mis tiempo toda -

via antes de apreciar los "beneficios o los defectos™,

del régimen recientemente instaurado.

Considero pertinénte sugerir algunas reflexiones:

a}.- Puede resultar bastante radical, que la patente
caduque en el cuarto afio de haber sido expedida -
por falta de explotacién industrial del invento -
que contiene.

b).- La caducidad de una patente por no explotacidn es
una sancidén trascendental y no parece obtenerse -

ningin provecho con una medida tan dristica.
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c).- Consecuencia de esto es que, por una parte, con -
ello se desanima a quienes se proponen obtener pa
tentes; disminuye el caudal de ellas y la indus -
tria local no tiene mucho de dSmde escoger. Sabi
do es que cada nueva patente genera tres O cuatro.
mis, en el afidn de rodear al preoceso privilegiado,
presentando otras alternativas ¥ tal vez mejoras.

d).- Por otra parte, considero, que la aspiracidn de -
que las patentes pasan al domizmio pliblico, suele
ser una idea que mo produce resultados, hace que
paradéjicamente pierda atractiveo su explotacién -
pués se carece de 1a exclusividad que da la paten
te vigente.

Como andlisis de lo anterior, podemcs decir que la au-

sencia de la patente conserva "secreto el procedimien-

to", "({know-how)', o por lo menos retraido del conoci-
miento piiblico, afectando de &sta manera el progreso -
de la industria.

En cuanto a la caducidad muy anticipada, existiendo un

régimen de licencias bien estructurade, no tiene senti

do y no beneficia a alguien.

En raz6n de esto, poderos decir, gque el régimen de 1i-

cencias obligatorias establecido por la L.I.M., ofrece

deficiencias técnicas. Ya que se trata de un sistema
bastante esquemitico gue, ademis, delega considerables

atribuciones en las dependencias gue intervienem, o -
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sea, en 1la Direccidn de Invenciocnes y Marcas ¥ le Trans
ferencia de Tecnologiz, introduciendo bastante buracra-
tizacién en el proceso. Puesto que dicho procedimiento
da pauta a largas contiendas judiciales que descorazo -
nan al presunto licenciatario. Esto es notorio en nues
tro pais, en el que no se conocen casos de licemcias -
obligatorias.

En lo referente a la expedicifn de licencias de utili -
dad piiblica, prevalece un marcado criterio poelitico. -
Ademds de estar muy compendiada, s6lo aparece en esbozo.
Una figura juridica tan importante merece, una regula -
ciﬁﬁ completa.

Bien podemos decir, puesto que la experienciaz ha demos-
trado que existe un absoluto despego por las licencias
obligatorias, tal wez se pueda justificar su explota -
cibén buscando un régimen mias flexible, con algiin perio~
do experimental, transitorio, sujeto a un régimen mis -
definitivo y créandose incentivoes econdémicos ¥ fiscales
especiales a quienes deciden emprender el dificil paso
de acometer la explotacién a través de una licencia -
obligatoria.

Finalmente, por lo que respectz a las disposiciones de
la L.I.M., sobre el Convenio de Paris para la Protec -
¢cidén de la Propiedad Industrial en nuestro pais, aplica
das a la caducidad de la patente por falta de explota -

cidn, son legales, ya que asi 1o han establecido los -
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Tribunales Colegiados de Circuito en Materia adminis -
trativa. Esperando que en un tiempo no muy lejano se
haga jurisprudencia al respecto, y resuelva el conflic

to de aplicacidm.
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