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PROLOGO

La disciplina juridica ofrece una variedad tal de cam- -
pos, que al momento de tener la necesidad de elegir un tema -
para elaborar la tesis, surgen infinidad de asuntos interesan
tes para ser tratados, sin embargo, un tema apasionante y has
ta hace algunos afnos poco conocido para la generalidad de los
estudiosos de la materia, es el de la Propiedad Industrial, -
mismo que a Gltimas fechas debido a los importantes cambios -
que se han suscitado, resulta de gran trascendencia para gl =

progreso de nuestro pais.

En consecuencia decidi elaborar mi tesis sobre un aspec-
to de capital importancia en la actualidad: la Patente y el -
Certificado de Invencibn, instrumentos juridicos que protegen

los derechos del propietario de una invencifn.

La tarea del legislador para proteger estos derechos des
de su génesis hasta nuestros dias ha sido compleja, pues la -
naturaleza de &stos, difiere en gran medida de la de los dere

chos derivados de los bienes comunes.

La invencién no s6lo representa beneficios para el crea-
dor de la misma, sino que sus resultados repercuten en la co-
lectividad, quien se verd afectada por sus consecuencias, por

lo cual, la proteccién juridica'que se dé a las invenciones -
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debe equilibrar los intereses del inventor y de la sociedad -

.misma.

Nos encontramos en una dificil etapa, en la que se gene-
ran a un ritmo acelerado necesidades que inevitable y necesa-
riamente deben satisfacerse siendo la solucibn para estas ca-
rencias b&sicamente las invenciones. Imposible seria compren
der el desarrollo industrial, sin la aportacibén cientifica y-
técnica, toda vez que estos factores son los que determinan -
el avance industrial y por ende el econfmico de un pais. De-
ahi la importancia de reconocer y proteger los derechos que -

le asisten al titular de una invencién.

Por ello me he permitido exponer a ustedes este estudio,
que intenta ser una pequefia aportacifn mds a la Materia actua

lizada de la Propiedad Industrial.

Ma. Oralia Baldemar Dominguez.



CAPITULO I

ANTECEDENTES HISTORICOS SOBRE EL ORIGEN DE LA

PROTECCION DE LAS INVENCIONES.

I.1l. EL HOMBRE Y LA TECNICA.

El hombre desde su aparicién buscé los medios m&s adecua
dos para satisfacer sus necesidades que le permitieran sobre-
vivir, y es asi como con su talento creador comienza a dar so

lucién a los problemas propios de su estadio.

La genealogfa de los inventos se remonta a los tiempos -
prehist6ricos. El primer elemento usado para la fabricacibn-
de utensilios, armas y herramientas fue la piedra en su esta-
do natural, esto es, sin pulimentar, de ahi el nombre de este
perfiodo conocido como el Paleolitico. Posteriormente se uti-
lizan instrumentos de piedra pulimentada mé&s perfeétos, de me
nor tamano; se utiliza el barro para la fabricacibn de utensi
lios que se dejaban secar al sol y al fuego; asi nace la cerd
mica, tan importante para los arquedlogos que estudian esta -
&época llamada Neolitica; las fibras de las plantas se usan pa

ra tejer; aparece el principio de la industria textil.

Y asf, con el devenir del tiempo, de la &poca Paleoliti-
ca se pasa a la Neolftica y de &sta a la de los Metales, pe—-

riodo en donde verdaderamente comienza la historia, pues con-



tamos con documentos escritos.

La Edad de los Metales nace con el uso del bronce, ele--
mento preferido para la fabricacifn de objetos de adorno, ar-
mas y herramientas. Otro metal importante es el hierro, con-
siderado como uno de los metales m&s antiguos, toda vez que -
aparece mezclado con el bronce y el cobre, elementos que mis-
tarde originarfan la creacién y la fabricacién de maguinaria-

pesada aplicable en la denominada Revolucidn Industrial.

Es asf como la tecnologia, comé instrumento bisico para-
el desarrollo social, da sus primeros pasos en la &poca pre--
histbrica, sin que por ello y hasta el momento haya llegado a
su culminacibn, ya que al cubrirse unas necesidades surgen --

otras nuevas que es imperativo satisfacer.

En este sentido, la invencifn es la solucifn a un proble
ma t&cnico en el &mbito industrial, la cual valié&ndose en oca
siones de otras invenciones ya existentes da lugar a otras --
que indiscutiblemente mejoran a la primitiva, &stas son las -
llamadas invenciones de mejoras; o bien si se trata de una in
vencién totalmente novedosa y original ser& precisamente una-

invencién.

La actividad creadora e inventiva del hombre en cualquie
ra de sus mGltiples manifestaciones del pensamiento cristali-
zada en un material o en otro, ha existido desde la antigue--

dad y llegado a nosotros estudiada y clasificada por los his-
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toriadores a través de culturas y civilizaciones; sin embargo,
.la relacién de la mente humana y la de su creacibn no fue in-
vestigada juridicamente, sino hasta una &poca relativamente -

reciente.

Roma, que ha pasado a la historia como la médula del De-
recho, y cuyas Instituciones en gran parte han influido y da-
do origen a las Instituciones actuales sobre esta materia no-

nos dejdé referencia alguna.

Nada conocemos del inventor en la antiguedad ni en Roma,
ni en Grecia, ya que los escasos inventores que habia eran es
clavos; la Gnica clase que se ocupara de las Artes Mecanicas;
en tanto que los ciudadanos romanos y griegos eran una clase-
orgullosa y desinteresada, como para pretender por crear de--
terminado invento, 'un provecho material. Sefialaba el histo-—-
riador Frumkin, citado por Breuer, que: "Plutarco alababa a -
Arquimedes por no descubrir sus invenciones, producto de un -

.arte vil, bajo y mercenario". (1)

Es de presumirse que los inventos realizados en esa &po-
ca pertenecian principalmente al campo cientifico mis que al-
industrial, toda vez que los esclavos quienes se dedicaban a-
estas artes, no eran sujetos de derecho y por lo tanto no se-

les reconocia la propiedad de sus ideas.

(1) Breuer Moreno P.C. Tratado de Patentes. Vol. I. Ed. -
Abeledo-Perrot. Argentina, Buenos Aires. P&g. 5.
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Ahora bien, en la Edad Media, el sistema legal que prote
gilera los derechos del propietario de una invenci6n, comienza
a implantarse, mediante el otorgamiento de privilegios o mono
polios que aparecen con el cardcter de Soberano Absoluto, ya-
fuese principe o un Cuerpo Colegiado. Estos concedfan a titu
lo de gracia o merced, monopolios de explotacién. En un prin
cipio esos monopolios no se referian a verdaderas invencio- -
nes; el Soberano, con el propb6sito de recompensar a alg@n va-
sallo o sfibdito, le concedia la gracia o merced de cierto pri
vilegio que le permitiera a &1 mismo obtener un beneficio de-
algo que fuese Gitil a la sociedad; en ocasiones el Soberano =

daba por terminada la vigencia de los monopolios que otorgaba.

En Inglaterra, Eduardo III con la finalidad de atraer te
jedores flamencos, en 1331 comenz6 a otorgar a los tejedores-
que acudieran, Cartas de Proteccibn, que consistian en permi-
sos para establecerse en el pais; sin embargo, no concedian -

exclusividad alguna sobre su obra creada.

En Francia, Felipe VI en 1330 concedif un privilegio a -
un inventor llamado Philippe de Caqueray, a efecto de que &s-
te protegiera sus derechos sobre una manufactura de vidrio --
que habia creado, imponiéndole la obligacibén de pagarle al So

berano tres libras anuales o veinte fanegas de avena.

Probablemente en este privilegio haya tenido origen el -
pago de las anualidades que se requiere por las diversas le--

gislaciones de patentes, a efecto de que su titulo patentario
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no caduque por la falta de pago correspondiente a cierta anua

. lidad.

El primer privilegio industrial concedido en Inglaterra,
fue el 1449 a John Utynam por Enrique VI, con el objeto de --
que esta persona viniera a su pais a hacer los vitrales de la
Capilla de Eton. Se le asegur$ la exclusividad de la fabrica

cibén de estos productos segfin m&todos conocidos en Bélgica.

En 1427 en Florencia se otorgs el primer privilegio que-
ciertamente protegeria una invencién, su titular fue un arqui
tecto de nombre Filippo Brunelleschi cuya invencién consistia
en un nuevo tipo de barco provisto de elementos elevadores de
carga, los cuales fueron utilizados por &1 mismo, para trans-
portar mirmoles y materiales que precisaba para la construc--

cibn de los edificios que a su cargo tenia.

Aproximadamente en ese mismo periodo en Venecia dos in-—-
ventores intentaron, infructuosamente obtener privilegios por
sendas invenciones, uno de ellos llamado Theotonicus, quien -
lo habfa solicitado para proteger sus derechos respecto a un-
molino de granos. El Senado designd a Leonardo de Aym6 y a -
Felippo Belengo, para que examinaran y probaran el molino, =--

sin embargo, el monopolio no fue concedido.

En ese mismo afno se someti6 a examen de revisifn un in--
vento realizado por un ciudadano de nombre Bartolomeo Verde,-
el cual tampoco consiguib que se le otorgara proteccifn a tra

v8s del privilegio.



Podemos considerar este examen como el precedente a lo -

que hoy en dia es el examen técnico de novedad.

I.2. LA PRIMERA LEY DE PATENTES. VENECIA 18 DE MARZO DE 1474.

En Venecia, el 18 de marzo de 1474, el Senado por 116 vo
tos contra diez abstenciones dictd la primera Ley de Patentes,
la cual fue publicada por Mandich, mencionado por Breuer, cu-

yo texto era el siguiente:

"MCDLXXIV marzo XVIII. Hay en esta ciudad y sus alrede-
dores atraidos por su excelencia y grandeza muchos hombres de
diversos origenes que tienen sutilisimas mentes y aptos para-
imaginar y descubrir diversos artificios e ingenios. Y si se
dispusiera que otros no pueden hacer ni tomar para si, para -
aumentar sus honores, los trabajos y artificios descubiertos-
por tales hombres descubririan y harian cosas de no pequeia -
utilidad y ventaja para nuestro estado.

Por lo tanto; Se decreta por Autoridad de este Consejo -
que cualquiera qgue haga en esta ciudad un nuevo e ingenioso -
artificio estard obligado a registrarlo en la Oficina de los-
"Proveditori" de la Comuna tan pronto como sea posible usarlo
y aplicarlo. Quedaréd prohibida a cualquier otro, en cualquier
parte de nuestra tierra y lugar hacer cualquier otro artifi--
cio a imagen y semejanza de aqu&l, sin el consentimiento del-
autor, durante el té&rmino de diez ahos. Y si a pesar de ello
alguno lo hiciera, el dicho autor podrd citarlo ante cualquier
oficial de esta ciudad y aquel que haya imitado ser& compeli-
do a pagar cien ducados y el artificio serd inmediatamente --
destruido. Pero nuestro Gobierno, tendrd la libertad a su en
tera discrecidn de tomar y usar para sus necesidades cualquie
ra de dichos artificios e instrumentos, bajo la condicibén, --
sin embargo, de que nadie aparte de su autor, pueda emplear--
Fo®.o (2)

Sin embargo, esta Ley, no se aplicd estrictamente ya que

(2) Opus. Cit. Vol. I. P&gs. 7, 8.



se concedian privilegios que en su gran mayoria no se refe- -
rian a invenciones, lo cual se hizo notar al asentarse en una
lista las patentes que se habian concedido en Venecia hasta -

el ano de 1550.

Las condiciones para otorgar un privilegio llamado "Pa-
tente" eran: que dicho invento fuera Gtil, que tuviera la ca-
racteristica de ser novedeso; y que dicho inventc fuera explo

tado dentro de cierto tiempo.

En el Siglo XVI las patentes se utilizaban principalmen-

te por los principes alemanes. Augusto de Sajona, se intere-
s6 en gran medida por las invenciones fomentando su crecimien
to y divulgacién, asi como otorgando privilegios de patentes-
a los inventores a efecto de estimularlos en la actividad in-

ventiva.

No aprobaba conceder privilegios a quien no fuese el ver

dadero inventor, o bien, si se trataba de una mejora a un pro

cedimiento o a un producto, ya
a la que fuera original y no a

la preexistente.

Alemania, en el siglo XVI
vado, que le permitid ocuparse

dustrial,

lo cual, debido a esa constante dedicacibn e interés,

cuya esencia eran primordialmente los inventos.

que sblo consideraba invencisn

la que consistiera de mejorar-

alcanzd un nivel econfmico ele
por fomentar el desarrollo in-
Por

se otor

gd a los inventores una proteccién juridica a sus derechos.
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1.3. ANTECEDENTES EN INGLATERRA.

EL ESTATUTO DE MONOPOLIOS DE 1624.

En Inglaterra, como en otros paises, la vida comercial y
mﬁnicipal se basaba en cé&dulas, privilegios y franquicias, --
principalmente, por lo que no era facil distinguir la patente

de invencibn de otros privilegios concedidos por la Corona.

Los privilegios comerciales otorgados a las compafifas --
mercantiles e industriales, eran sb8lo diferentes especies del
mismo género en el que eran usuales las mezclas, sin que para
el efecto se otorgaran para amparar reales invenciones.. Sin-
embargo, en 1623 se le dio reconocimiento estatutario a la pa
tente de invencifn, por ser un monopolio justificado el cual-
era preciso se distinguiera de los otros privilegios mbnopo——

listicos.

El poder de los gremios para regular los oficios y con--
trolar los términos de acuerdo con los cuales podian explotar
se las invenciones se hacfa sentir con frecuencia, con la fi-
nalidad de retardar las invenciones que pudieran protegerse -

en menor tiempo por la Ley.

Posteriormente, cuando el estimulo del progreso indus- -
trial, se convirti6 en una politica estatal, consciente de la
situacibén que en aquél entonces imperaba se le reconocid la -
importancia que debia dirsele a la patente de invencibén, con-

cediéndose &sta al innovador para que llevara su arte, lo que
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se hacifa, ain en contravencibn a las disposiciones de los gre

.mios.

Esta era parte de la nueva politica de la Corona, cuyo -
principal objetivo era fomentar la industria a escala nacio--
nal, lo que a su vez, permitiria unificar a la nacibén bajo --
una autoridad central, misma que pudiera destruir a los pode-
res locales; asi como hacer al pais econfmicamente indepen- -

diente.

En los siglos XVI y XVII sb6lo Inglaterra, tenia un Esta-
do lo suficientemente bien integrado, el mercado sobre el que
se aseguraba la proteccibn a una estabilidad aceptable era --
fuerte y la opinién pfiblica era la adecuada para que el mono-
polio de patente de inventor llegara a tener importancia y re

conocimiento nacional.

Si bien es cierto, el propbsito por estimular la intro--
duccibén de nuevas artes, siguid siendo una importante razén -
para otorgar monopolios, tambi&én lo fue para conceder una re-
compensa a los preferidos de la Corona; para asegurar la leal
tad de los personajes prominentes de la Corte; para obtener -

dinero y para establecer el control sobre la industria.

Los monopolios concedidos en contravencibén del interés -
nacional, violaban los derechos que emanaban de la costumbre,
de ahf que las patentes dadas por la reina Isabel fueran ile-
gales y no obstante que lo fueran, manifestarlo era un acto -

muy peligroso.
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La inconformidad de la C&mara de los Comunes se puso de-
manifiesto en 1601, ante la reina Isabel y &sta para evitar -
una accién en su contra, inicié la reforma del sistema, de es
ta forma se ordena abolir parte de los monopolios concedidos-
que con mayor claridad se vislumbraba se habian otorgado con-

traviniendo el derecho consuetudinario.

Posteriormente y como reaccifn ante este sistema que to-
davia no era convincente para la C&mara baja, ni tampoco para
el pueblo, en 1624 se dicta el Estatuto de Monopolios, que de
rog6 los monopolios existentes en Inglaterra, y s6lo permitié

~en lo subsecuente otorgar privilegios que protegieran lés de-
rechos del propietario de una invencién, limitando asi las fa
cultades del rey, pues &ste, s6lo podia conceder privilegios-
a los inventores bajo ciertas condiciones que consistian en -
que su invencién deberia referirse a cualquier clase de manu-
factura que fuese distinta a las ya existentes y cuya aplica-
cibn se estuviese dando en el momento de concederse la paten-

te.

Se establecen condiciones de patentabilidad que actual--
mente son consideradas para constituir una patente como; que-
el invento sea novedoso y que su aplicacién se dé en el &mbi-

to industrial.

La patente debia concederse al verdadero inventor. Asi-
mismo, el Estado dispuso que el invento aparte de ser novedo-

so, no deberfa de contrariar a la Ley, perjudicar al comercio
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o enganar al estado mismo.

El Estatuto de Monopolios ha sido llamado la Carta Magna
de los derechos del inventor, no porque iniciaia la protec- -
cibn juridica de &stos, sino porque fue la primera ley gene--
ral de un estado moderno, que_establecia el principio.de que-
s6lo el verdadero inventor era el primero en crear una nueva-
manufactura, por lo que debia concedérsele un monopolio de pa

tente.

La evolucibn de la legislacibén inglesa se bas6 en el Es-
tatuto de Monopolios de 1624, que estuvo vigente aproximada--
mente durante dos siglos. De igual manera la legislacién in-
glesa sobre propiedad industrial que entre otros derechos in-
cluye los del inventor o del propietario de una invencién fue
desarrolldndose lentamente auxiliindose de la jurisprudencia-

y de la costumbre caracteres propios de este régimen legal.

En 1730 bajo el reinado de la reina Ana, se hizo obliga-
toria la presentacifén de la descripcibn del invento, este re-
quisito tuvo consecuencias poéitivas para el solicitante, yar
que de proceder el otorgamiento de la patente, su invencifn -
seria mejor protegida, toda vez que mediante la descripcién
que deberia ser exacta y veraz con el objetorque se trataba
de patentar se §arantizaba que a la expiracidh de &sta, otr: .
personas interesadas en explotar tal invencién podriun baéer-
lo sin perjuicio del qﬁe fuera su titular, ya que su viéencia

por el transcurso del tiempo habfa caducado, como dirfamos --
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hoy en dia.

En 1835 se dict6 una ley para modificar el derecho del -
inventor que a la vez consistia en dos leyes; la primera ley-
reglamentaba las declaraciones de patentes o también llamadas
solicitudes de patentes; la segunda ley trataba de las condi-
ciones necesarias para el otorgamiento de patentes, exigié&ndo
se asi mayor nmero de condiciones. En esta ley se introduje
ron modificaciones de importancia como: la presentacibén ini-
cial de descripciones provisorias que aseguraban la posibili-
dad de solicitar una patente antes de terminar del todo la in
vencibn; se introdujo el "disclaimer" o sea la renuncia par--
cial de los derechos reconocidos en la patente, cuando el in-
ventor se enteraba de que parte de su invencidn no era.novedo
sa; se dispuso que el Comité Judicial del Privy Council (Con-
sejo Privado) tuviera conocimiento de la falta de novedad y -
de la prioridad; se faculta a terceros interesados en impug--
nar la patente que careciera de novedad, siempre que tal im--
pugnacibén se demandara antes de otorgarse el titulo, cre&ndo-
se de esta forma el régimen de las oposiciones; y se pugna --
porque se aplique el castigo a quienes se atribuyeran el ca--
rdcter de "patentados". Ademds permitid que la vigencia de -

las patentes fuera por el té&rmino de siete afos.

Posteriormente se dicta en 1839 otra ley que concede una
prérroga de siete afios m&s siendo entonces la vigencia del mo

nopolio por el té&rmino de catorce afios.
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El 7 de julio de 1852, surge la nueva ley Orgdnica, que-
-hizo extensivos los efectos de la patente a todo el Reino Uni
do, y se constituyé la Oficina de Patentes; se simplific6 el-
procedimiento para la solicitud de patente reduciéndose a la-
presentacidén de la solicitud, con las descripciones del inven
to provisorias o completas a efecto de continuar con los tr&-
mites para la peticifn de Garantia y Sello. No se llevaba a-
cabo el examen previo de novedad, sin embargo, se conservé el
sistema de oposiciones establecido en la Ley de 1835; la tasa
de la solicitud se redujo al pago de 25 libras esterlinés, pe
ro el patentado qued6 obligado a pagar 50 al cabo de tres - -

afios de concedida la patente y 100 al cabo de siete afios.

El lo. de enero de 1884, entr6 en vigor otra Ley, que -
agrupaba a las patentes de invencién; disefios industriales y-
a las marcas de fdbrica en un solo orden; asimismo, reorgani-
z6 a la Oficina de Patentes, confiriéndole facultades al jefe
de la Oficina, el aceptar o no las patentes que estimara re--
gistrables; toda persona sfibdita, britdnica o no, podia soli-
citar una patente; dos o mds personas podian solicitarla tam-
bién colectivamente. La solicitud debia comprender una decla
racién en la que se manifestara que &l o los solicitantes-as-
taban en posesifén del invento y una descripcibn proviscria o-
completa del invento. La descripcifn completa deberiaz de pre
sentarse dentro de los nueve meses después de presentada la -

provisoria. La descripcifn se sometia a examen si el examina



16

dor consideraba esta descripcidn clara, el invento se patenta
-ba; una vez aceptada la descripcién &sta era publicada para -
provocar oposiciones. En el caso de que hubiese oposicifn se
examinaban las pruebas en contra de la patentabilidad del in-

vento, decidiéndose si eran admisibles o no.

Si se consideraba que el invento era fitil y novedoso se-
concedia la patente; se perfecciond el disclaimer (renuncia -
parcial de derechos del inventor); el solicitante.o el paten-
tado podian en cualquier tiempo, por peticibn escrita ante la
Oficina de Patentes solicitar autorizacién para modificar su-
descripcién y los dibujos gque formaban parte de ésta, expli--
cando la naturaleza de la enmienda y las razones que la moti-

varon.

Esta Ley, establecid también un sistema de licencias - -
obligatorias para explotar el invento; el Board of Trade (Mi-
nisterio de Comercio) podia otorgar licencias obligatorias de
explotacidén a quien se lo solicitara siempre que el solicitan
te cumpliera con las condiciones requeridas como: que el in--
vento que se protegiera por la patente no fuese explotado en-
el Reino Unido; cuando esta explotacidn no fuese suficiente -
para satisfacer la demanda pGblica y cuando la patente impi--

diera la explotacifn de otra ulteriormente concedida.

Por otra parte, las patentes podian revocarse mediante -
L
el ejercicio de una accibn que entablaba el Attorney General-

(Procurador del Ministerio de Comercio) en Inglaterra e Irlan
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da, o por el Lord del Ministerio de Comercio de Escocia, o —--
por cualquier otra persona que tuviera interé&s legitimo. La-
ley establecif que cada patente debia tener una sola inven- -
cibn, aunque podia contener varias reivindicaciones; si una -
persona estaba en posesién del invento que no habfa sido afin-
patentado y moria, la solicitud de patente podia traﬁitarse -
por su representante legal, dentro de los seis meses a la - -
muerte del inventor; que una patente otorgada al primer inven
tor, no seria invalidada por una solicitud de patente presen-
tada en fraude de sus derechos, ni por la proteccién proviso-
ria obtenida de esa manera; ni por la explotacién del invento
O su publicacién, hechas con posterioridad a la solicitud - -
fraudulenta; y que un inventor podia ceder su patente a una -
localidad o a alguna parte del reinado inglés o a la Isla de-

Man.

Finalmente, la Ley dispuso la publicacién periddica de -
las patentes que se habian otorgado, asi como de todos los fa
llos y decisiones referentes a las patentes concedidas. Esta

ley de 1883, fue modificada en 1885, 1886, 1888, 1901 y 1902.

De acuerdo con lo manifestado por el profesor Breuer, la
ley de 48-49 Victoria, c. 63 del 14 de agosto de 1885 se esta
blecié: "que en el caso de que varias personas solicitaran --
conjuntamente una patente poiilo menos una de ellas deberia -
de presentgrse a los seis meses siguientes a la presentacifn-

de la solicitud provisoria asi como otras disposiciones sin -
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mayor trascendencia, relativas al tramite". (3)

La ley 49-50 Victoria c. 37 de 1886, autorizé aclarar la
interpretacién que deberia dirsele a los textos legales; esta

blece el requisito de los dibujos.

La ley 51-5 Victoria c. 50 de 1888, autorizb también, al
Comptroller (Interventor del Ministerio de Comercio) rechazar
una solicitud, cuando el examinador opinara que no habfa sido
preparada en la forma prescrita; determind que las resolucio-
nes del Comptroller serian apelables ante el Law Officer (Au-

toridad legal).

La ley Edward I, c. 18 de 1901, condicion6 la legisla- -
cibén a las disposiciones de la Unién Internacional para la --

Proteccibén de la Propiedad Industrial.

La ley Edward II, c. 344 de 1902, modificd el sistema de
licencias obligatorias; el inico fundamento para solicitarlas
fueron "los requerimentos razonables del pGblico". Si el pa-
tentado no se ponia de acuerdo con el solicitante de la licen
cia, el Board of Trade (Ministerio de Comercio) debia de some
ter el conflicto a la decisibn del Comité& Judicial del Conse-

jo Privado.

La ley de 1907, introdujo el examen previo de novedad, -
esto es, el examen previo a la patentabilidad del invento; --
sin embargo, la bfisqueda de antecedentes se efectud hasta cin
cuenta anos_anteriores a la fecha de la solicitud.

(3) Op. cit. Vol. I. p&g. 23.
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La ley de 1949, al igual que las anteriores no contempls -
"una definicién de lo que se considera una invencidn, sino que
s6lo se referia a una simple invencién en los siguientes tér-
minos: invencidn significa cualquier clase de manufactura que
sea objeto de patente y de concesifn, de privilegio dentro --
del Estatuto de Monopolios y cualquier otro método nuevo, o -
procedimiento de control aplicable a la mejora o control de -

una manufactura.

Las principales innovaciones de la Ley de 1949 fueron és
tas: ya no se hace necesario que el inventor solo o con otras
personas solicite la patente; puede cualquier persona autori-
zada previamente por &ste solicitarla mediante ceconsentimiento
expreso; se determina la'prioridad de la invencién con la fe-
cha de la solicitud de la patente; reglamenta las invenciones
secretas o sea aquéllas que no deben darse a conocer al pGbli
co por razones de seguridad nacional; el Gobierno determina -
que invenciones deber&n ser secretas e indemniza al inventor;
permite modificar las descripéionés de.una solicitud de paten
te ampliando ésta, pero conservando siempre la unidad del ob-
jeto; implanta las patentes "“adicionales" que cubren todo - -
aquello que no se describif en la patente original, pero no -
serd objeto de patente independiente; el patentado que des--
pués de haber bresentado su solicitud observe que a &sta no -
reivindicé debidamente todas las clafisulas de proteccibén de -

su invento podri darle mayor alcance mediante la patente adi-
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cional que menciondbamos, la cual caducari al mismo tiempo --

que la original.

Asimismo, se agregaron tres nuevas causales que obligan-
al patentado a otorgar una licencia por via compulsiva siendo
éstas: que la invencién no fuese explotada en el Reino Unido;
la de no proveer el mercado de exportacién y la de impedir la
explotacifn de una patente que representara una importante —-
ayuda al avance de la industria. Por lo cual la Ley concede-
accidén al licenciado para la defensa de sus derechos, siempre

que la licencia sea exclusiva.

Por lo anterior concluimos que el Estatuto de Monopolios
de 1624 de Inglaterra, es la base de la vigente legislacibn -
de patentes de la Gran Bretafia y el antecesor directo de la -
de los Estados Unidos, asi como un determinante precedente -
para nuestra propia legislacién que en gran medida guarda el-
procedimiento para la obtencifn de una patente asi como los -
requisitos. Esta ley fue la finica estatutaria en ese pais, -
asi como en otros del orbe, durante ciento cincuenta anos, =-—-
hasta que finalmente sus principios fueron adoptados por Fran

cia en 1791.

1.4. ANTECEDENTES EN FRANCIA.

Al igual que en Inglaterra, en Francia, la historia de -

los primeros privilegios fue una concesi6n arbitraria y capri
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chosa, que con el transcurso del tiempo se convirti8 en un -—-
-sistema requlado que subsisti6 como una excepcidn a la supre-

si6n general de los monopolios patrocinados por el Estado.

La vidareconémica y politica estaba organizada por gru--
pos, los individuos trabajaban y vivian bajo las reglas que -
se institufan en los gremios de los artesanos y de los comer-
ciantes, asi como por los municipios que &stos mismos consti-
tufan y que eran regulados por distintos grados por la Corona.
La importancia de las corporaciones variaba de oficio a ofi--
cio; sin'embargo el control que ejercian sobre las activida--
des industriales y comerciales era reforzado y ampliado por -
la Corona, que no sélo trétaba de regularlo sino que las usa-
ba como un medio para ampliar la autoridad réal, no obstante-
ello, la Corona controlaba las actividades de estos gremios, -

cuando su actitud era irresponsable y desp6tica.

A efecto de que la Corona pudiese ejercer un control di-
recto y estricto sobre los gremios, eiite edictos y reglamen-
tos, lo cual cred una estructufa rfgida mediante la que oper6
la industria. Por consiguiente, el Estado tuvo que estable--
cer un sistema qﬁe incluyera dos objetivos; permitir la inno-
vacifn y regular la inconformidad de los gremios ante este ob

jetivo primordial.

Ante este sistema 10s gremios se opusieron continuamente,
principalmente a la concesifn de los privilegios que otorgaba

la Corona a los inventores. El rey concedfa monopolios sobre

e
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manufacturas que en realidad en muchas ocasiones no eran nove

dosas.

En el siglo XVI, se hizo preciso que el privilegio real-
se inscribiera en el Parlamento, a efecto de darle mayor vali
dez. Regularmente el Parlamento se asesoraba de técnicos, ==
que a veces modificaban el té&rmino dé vigencia del privilegio

fijado por el rey, o bien rechazaban el privilegio.

En 1669 Luis XIV rey de Francia, dictd un reglamento con
sistente en que los inventos debfan examinarse previamente --
por la Academia de las Ciencias, sin embargo, el rey concedia
los privilegios sin consultar a la Academia y sin someterlos-

a la aprobacién del Parlamento.

En diciembre de 1762, se promulga un edicto real que re-
gula el otorgamiento de los privilegios a los inventores, li-
mitando la vigencia al plazo de quince anos y reimplantando -
el tr&mite anterior, de concesién real y aprobacién del Parla

mento.

Este sistema de privilegios y pragmidticas continfia hasta
la revolucidn francesa, es en este suceso hist6rico, cuando -
por primera vez y de manera formal se reconocen los derechos-
de los inventores, al contemplarse en la Ley del 7 de enero -
de 1791, denominada Decreto relativo a los Autores de Descu--

brimientos Utiles, la cual en su preambulo senalaba:

"La Asamblea General, considera que toda idea nueva, cu-
yo desarrollo o manifestacién pueda ser fitil a la sociedad, -
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pertenece privativamente a quien la ha concebido y considera-

_que serd@ atacar los derechos del hombre, no considerar un des
cubrimiento industrial como propiedad de su autor; considera-
al mismo tiempo cudnto la falta de una declaracibn positiva y
auténtica de esta verdad debe haber contribuido hasta el pre-
sente a descorazar a la industria francesa, provocando la emi
gracibén de muchos artistas distinguidos y haciendo pasar al -
extranjero un gran mayor nfimero de inventores de los cuales -
Francia debi6 sacar. provecho...

En su articulo lo. establecia:

"Todo descubrimiento, toda nueva invencién en cualquier-
género de industria es propiedad de su autor, garantizdndole-
asi la Ley pleno derecho y entero goce, con las peculiarida--
des en cuanto a modo y tiempo que en ella se determinen".

Esta Ley, garantiza a los autores de los inventos el go-
ce pleno de é&stos, asi como a los descubridores, siempre que-
su aplicacibn sea en el sector industrial, considera también-
invencién el perfeccionamiento a un invento anteriormente - -
creado, es decir la invencién de una mejora, como se contem--

pla en la vigente Ley de Invenciones y Marcas de nuestro pais.

Con la finalidad de que los inventores protegieran sus -
derechos, la Ley instituyd dos vias; podian solicitar su soli
citud de patente o privilegioipor escrito al Directorio (Per-
fectura Municipal Local), reservdndose el derecho de explota-
cibn; la otra via consistia en solicitar al Cuerpo Legislati-

vo una recompensa nacional.

Este instrumento jurfdico les confirié la facultad de so
licitar ante las autoridades correspondientes la confiscacibn
de los objetos falsificados y el derecho a reclamar una indem

nizacibn al falsificador, que adem&s debfa contribuir con el-
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pago de la multa equivalente a la cuarta parte del valor del-

dano causado.

Las patentes se concedian por un periodo de cinco, diez-
o quince afios, sin embargo, el Cuerpo Legislativo podia pro--

rrogar su duracién.

Es asf como la Ley de 1791 de Francia, inspirada funda--
mentalmente en el Estatuto de Monopolios de Inglaterra, prote
gi6 los derechos de los inventores, al grado de que considera
ba que existia un derecho absoluto de propiedad sobre los des

cubrimientos e invenciones cuyo autor era el inventor.

I.5. EL CONVENIO DE PARIS DEL 20 DE MARZO DE 1883.

Por otra parte, contamos con una fuente de Derecho Inter
nacional; el Convenio de Paris puesto en vigor el 20 de marzo
de 1883, y cuya Gltima revisidn se efectu6 en Estocolmo en --

1967.

Los antecedentes histbricos que dieron origen a este Con
venio, se iniciaron en 1823. Con motivo de celebrarse en Vie
na una exposicién internacional de creaciones inventivas que-
se relacionaran con las distintas ramas de la industria se in
vit6 a inventores de todo el mundo, los cuales no concurrie--
ron por el temor de ver imitados sus inventos posteriormente-
por la industria austriaca, esto motivdé que los legisladores-

instituyeran una nueva ley que protegiera a los expositores, -
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la cual al poco tiempo entrd en vigencia, misma que se puede-

. considerar como la primera ley de este tipo.

En este ambiente de temor y desconfianza por parte de --
los inventores, para éxponer al pfiblico sus obras, fue preci-
SO que se creara una proteccibén juridica internaciona{, asi -
tuvo lugar el Congreso.de Té&cnicos de diversos paises, reali-
zado del 4 al 9 de agosto de 1873. Este Congreso se ocupf --
inicamente del estudio de las patentes de invencién, cuyas re
soluciones mds relevantes fueron: que el derecho del inventor
debia protegerse en todas las naciones civilizadas; que de- -
bian darse bases para una adecuada y Gtil Ley de Patentes ade
mis que los gobiernos de los paises del mundo dgberian formar
un "entente" internacional para proteger las invenciones y --
crear asimismo una.concesibn ejecutiva que llevara a cabo ;a-

obra empezada.

En 1876 a causa de la Exposicibn Internacional de Paris,
se organizé un Congreso para la Proteccién Internaciopal de -
la Propiedad Industrial, cha>tematica a tratar era md8s am--
plia gue la que se habia ventilado en el Congreso de TE&cnicos
de Viena, pues no s6lo trataba el tema de las patentes de in;
vencibén sino también se analizd lo referente a los dibujos y-

modelos industriales; obras fotogr&ficas; marcas de f&brica;-

nombres comerciales y recompensas industriales.

Cuando se pasb a tratar sobre la unificacifn de las dife

rentes legislaciones y crear un derecho comin se creyS que re
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sultaria imposible, sin embargo las circunstancias econbmicas,
sociales y culturales de esa época vefan con optimismo las re
laciones internacionales, el progreso, la ciencia, lo que pro
picib la elaboracién del Proyecto para la Proteccibén de la --
Propiedad Industrial, que seria la mé&dula para las discusio--
nes de la Conferencia de Paris de 1880, para la unificacién -

de criterios de los paises miembros de esa Unidn.

El Convenio de Paris, dispone que la proteccibn de la --
Propiedad Industrial tiene por objeto las patentes modelos de
utilidad; modelos industriales; marcas de f&brica o de comer-
cio; el nombre comercial; indicaciones de procedencia o deno-
minaciones de origen, asi como la represifén a la competencia-

desleal.

En el texto de este Convenio, revisado en Estocolmo, se-
hace mencibn especificamente a los certificados de inventor,-
figura juridica que se introdujo en la vigente Ley de Inven--
ciones y Marcas, puesta en vigor el 11 de febrero de 1976, fi
gura que en el Capitulo V de este trabajo con detenimiento se

tratara.

Actualmente el Convenio de Paris, se encuentra sujeto a-
revisibn, porque se considera que su aplicacién provoca hoy -
en dfa un desequilibrio entre los paises industrializados y -
los paises no industrializados, por lo que se estima que ta--
les disposiciones frenan el desarrollo industrial en detrimen

to de los paises en vias de desarrollo, dada la insuficiente-
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capacidad técnica y cientifica de éstos.

Debido a los cambios que viene sufriendo la industrialy—
el comercio, se hace imperativo revisar este Convenio, y los-
objetivos por los cuales se analiza perifdicamente se determi
nan en la Declaracidn de Objetivos del Convenio de Paris, la-
cual fue aprobada en la reunibn llevada a cabo en Ginebra del
15 al 22 de diciembre de 1975, por el Grupo Especial de Exper
tos Gubernamentales, en la que entre otras cuestiones se esta

bleci8b:

El Convenio de Paris: a) deberd contribuir al estableci
miento de un nuevo orden econémico internacional en él que --
prevalezca la justicia social y se reduzca la desigualdad eco
némica de los paises; b) las invenciones deben constituir un
elemento al proceso de transferencia de tecnologia y deben. --
contribuir al logro de nuevos progresos en el campo tecnolbgi
co; c¢) la propiedad industrial deberd servir para la realiza
cibén de los objetivos de un nuevo orden econfmico, en espe- -
cial a través de la industriaiizacién de los paises en desa--
rrollo; d) fomentar la explotacibn efectiva de las invencio-
nes; e) establecer las obligaciones y derechos de los titula
res de cierta propiedad industrial; £) facilitar el desarro-
llo de la tecnologfa de los paises no industrializados, recep
tores de tecnologia proveniente de los paises industrializa--
dos, en condiciones equitativas; g) fomentar la capacidad de

los paises no desarrollados para juzgar el valor real de las-
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invenciones; h) contribuir a la formacién de centros de docu
mentacién e informacidn en los paises no desarrollados; i) -
permitir a los paises miembros tomar medidas que sean necesa-
rias para combatir las précticas abusivas; y Jj) facilitar el
desarrollo econfmico y asegurar la cooperacién entre paises -

que tengan sistemas diferentes de proteccién industriél.

Por lo cual, nuestra sociedad al encontrarse en una atméi'
fera de transformaciones que desean satisfacer inevitablemen-
te necesidades de gran magnitud, tiende a obtener al igual --
que otras naciones cambios radicales en su economia y por 19-
mismo en la del exterior ya que la transferencia de tecnolo--
gia y sus consecuencias, afectan directamente el avance indus

trial y por consiguiente el econfmico de un pais.



CAPITULO II

LA NATURALEZA JURIDICA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

EN LAS INVENCIONES

El hombre por su esencia misma es un ser gregarista que -
vive en sociedad, tan es asi que su conducta afecta la circuns
cripcidn que le rodea y de la cual forma parte. Al llegar las
consecuencias de sus logros y fracasos que obtiene a influir -

negativa o positivamente en la colectividad.

Cuando los logros obtenidos, por su naturaleza son inme--
diata y directamente benéficos para el progreso y bienestar co
m@n, el Estado, participa como protector de ese resultado, for
jando un equilibrio entre el interés individual y el interés -

de la colectividad, a través de la aplicacidn de las leyes.

El inventor, al realizar una actividad creativa combinan-
do sus conocimientos cientificos y té&cnicos obtiene un resulta
do: la invenci6n. Para la culminacidn de este resultado ejecu
ta una jornada de trabajo, realiza un trabajo que debe ser re-
munerado independientemente de la forma y modalidades de que -
se valga para hacerlo. En consecuencia, el Estado como ente -
juridico y representante del interé&s social, pugna por adecuar
la conducta humana al Orden Jurfdico a efecto de equilibrar --

justamente el interé&s particular frente al social.
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De la Ley Francesa de 1791, nuestra legislacién sobre la-
Propiedad Industrial, -conservaba las palabras "Propiedad Indus
trial y Propiedad del Inventor", mismas que tuvieron vigencia-
hasta el 11 de febrero de 1796, fecha en que entrd en vigor la
actual Ley de Invenciones y Marcas, abrogando asi la Ley de la

Propiedad Industrial de 1942.

El 23 de diciembre de 1975, el entonces Secretario de In-
dustria y Comercib, comparecid ante la Cédmara de Senadores, pa
ra exponer la iniciativa de la ley que en un principio se deno’
minara Ley que regula los Derechos de los Inventores y el Uso-
de los Signos Marcarios, la cual a los siete dias de haber_si?
do expuesta fue aprobada bajo la nueva denéminacién de Ley de-
Invenciones y Marcas, en el documento de la Fundamentacidn de-

esta Ley, entre otras cosas manifestd:

"por ello, dentro del nuevo orden internacional y de la -
nueva estrategia para el desarrollo que seguimos en lo interno,
es indispensable un nuevo cuerpo juridico que regule los dere-
chos de los inventores y el uso de las marcas, de acuerdo con-
el orden piblico y atendiendo al interés social. No son acep-
tables ni pueden ser valederos los lineamientos ideolbgicos —--
del liberalismo burgués del siglo pasado que considerd a las -
patentes como un derecho natural de propiedad y como un privi-
legio monopblico quepudiera ejercerse sin tomar en cuenta el -
interés piblico. Hoy sin dejar de dar estimulo a los invento-
res, se reconoce universalmente que el ejercicio de sus dere--
chos debe tener como limite el interé&s de la colectividad y el
derecho de los paises al desarrollo y a la independencia econd
mica.

Este proyecto de Ley, concede un rango dominante al inte-
rés pfiblico; a la necesidad de estimular a la industria nacio-
nal para que satisfaga la demanda y el mercado interno; a im--
pulsar la actividad inventiva de los inventores mexicanos; a -
reducir las importaciones, y a establecer disposiciones juridi
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cas que promuevan nuestras exportaciones; a apoyar Ii3 mctivi=
dades industriales y comerciales efectuadas por nacionales; a-
dar proteccidén a la colectividad consumidora; a promover el de
sarrollo y a robustecer la independencia econémica de &xico".{

En efecto la propiedad no s6lo estd limitada por ei Orden’
Juridico, sino que es una creacidn del mismo. La Ley determi-
na tanto sus limites como su propio contenido. La propiedad -
no sblo es fuente de derechos sino también de obligaciones, y-
por ende su uso debe servir al bien de la comunidad. En esta-

vinculacibén social de la propiedad radica la negacibén del con-

cepto individualista y romanista de la misma.

El Estado, est& obligado a procurar que exista un orden -
social justo, en el cual la fﬁncién social de la propiedad es-
una consecuencia de la pertenencia del individuo a la comuni=--
dad, y supone un limite para &sta en la medida en que mds inci

da sobre la esfera social.

Esta concepcidn del derecho de propiedad fue lo gque moti-
v8 el espiritu visionario y humanista del Constituyente de Qﬁg
rétaro en 1917, quien a partir de la naturaleza juridica que -
le diera a la propiedad privada y en atencidn a su funcién so-
cial, la nacidn quedd facultada para imponer a ella las modali
dades y limitaciones que dicte el interé&s ptiblico y para regu-

lar en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos -~

(4) Campillo Sainz José. Exposicidn ante la Cémara de Senado--
res del Congreso de la Unibn, 23 de diciembre de 1975. Ver
sién mimeogrédfica. Pag. 2.
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naturales susceptibles de apropiacibn.

2.1. EL PATRIMONIO Y SU CONTENIDO

Desde tiempos inmemoriales el hombre, a través de sus es-
fuerzos y de su espiritu poseedor y acumulativo, se ha visto -
compensado con satisfacciones principalmente de cardcter econd
mico, constituyendo de esta forma el patrimonio, compuesto de-

bienes, derechos y obligaciones, que se traducen en dinero.

Diversas teorias se han creado para definir el patrimonio,
de las cuales citaremos la. cldsica de los civilistas franceses-
Aubry & Rau, porque en nuestro concepto consideramos que es la

teoria que méds se apega a la definicidén del patrimonio.

Al respecto, los autores de esta teoria Aubry & Rau, cita

dos por el profesor de Ibarrola, exponen:

"S6lo las personas pueden tener un patrimonio, ya que s&-
lo ellas son capaces de derechos y de obligaciones. Toda per-
sona necesariamente debe tener un patrimonio. Cada persona sd
lo tendrd un patrimonio: es una masa inica. El patrimonio es-
inseparable de la persona. Una persona no pueda enajenar en -
vida su patrimonio. El patrimonio es la prenda t&cita que ga-
rantiza las deudas contraidas por la persona". (5)

En efecto, el patrimonio estd ligado a una persona que go
za de capacidad juridica, ya que en este sentido podr4 con- -

traer derechos y por lo mismo obligaciones que se traducen en-

(5) De Ibarrola Antonio. Cosas y Sucesiones, 4a. Edic. Edit. -
Porrua, S.A. Av. Repfiblica Argentina 15, México, 1977, - -
Pags. 42, 43. :
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una valorizacibn pecuniaria. Estableciendo de este modo, una-
relacidén juridica entre €l como titular del patrimonio en su -
cardcter de sujeto pasivo y entre el titular del otro patrimo_
nio en su cardcter de sujeto activo, al celebrarse un contrato
de mutuo, (préstamo en dinero), que el Activo, verd respaldado,
ciertamente como lo indican estos éutores de la teoria cl&sica,
en los bienes y derechos que conforman el patrimonio del suje-
to Pasivo. Por lo que conciuimos, que el patrimonio es la ge-
neralidad de derechos, bienes y obligaciones con un contenido-
econémico, y cuyo titular del mismo, s6lo puede ser una perso-

na con capacidad juridica.

Ahora bien, los derechos que forman el patrimonio se en--

cuentran divididos en reales y personales.

Respecto a los derechos reales, podemos decir que es el -
poder juridico que una persona propietaria de una cosa tiene -
sobre ésta, el cual se opone a terceros que sin su autoriza- -

cibn quisieran disponer de ella.

En cuanto a los derechos personales se refiere, manifesta
mos que es el derecho inherente a la persona, y que sblo ésta- -

como titular de ese derecho puede hacerlo valer.

Asimismo, los bienes que constituyen el patrimonio de una
persona se encuentran divididos en diversas clasificaciones --
que atienden a la naturaleza misma de &stos, como los bienes -
muebles, inmuebles, fungibles, ‘noc fungibles; los corpdreos e -

incorpbreos; los referentes al propietario al que pertenecen, -
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como los bienes del dominio ptiblico, del dominio privado; los-

bienes mostrencos y vacantes.

En el patrimonio de una persona, mientras no sea inventor,
claramente se pueden apreciar y clasificar los derechos y bie-
nés que lo constituyen. Sin embérgo, cuando estos derechos>y—
bienes versan sobre invenciones, no permite conceptuar con pro
piedad el tipo de derecho o bien, respecto al que pertenece --
esa invencidn, la naturaleza jurfdica de la misma, ya que se -
trata de un derecho sui géneris, que por sus consecuencias no-

admite clasificarse solamente en una clase de derecho o bien.

A continuacidn trataremos las diferentes teorias, gque en-
relacién con la naturaleza juridica de los derechos del titu--

lar de una invencién se han suscitado.

2.1.1. BIENES MATERIALES.
En el antiguo Derecho Romano, los bienes materiales eran-
aquéllos que podian ser tangibles, corpbreos y susceptibles de

apreciacién ante los ojos de cualquier individuo.

Ahora bien, una invencidn, que ha sido resultado de ﬁn -
trabajo de investigacidbn cientffico y técnico se va a palpar -
en un objeto tangible, material, esto es, en una miquina para-
la obtencidén de radios, por ejemplo, la cual es perceptible an
te nuestra mirada y por lo tanto es un bieﬁ material. Por lo-
que respecta a esta teoria, finicamente se inclina a la crista-

lizacifn de la idea en el resultado de la misma; la invencidn,



35,

esto es, el objeto creado.

2.1.2. BIENES INMATERIALES.

Esta teorfa, esti enfocada no al objeto que se ha materia
lizado en una invencidn como la anterior, sino que reeae, SO-—
bre el nacimiento que ha dado lugar a una invencibn, esto es,-

la idea.
En relacidn- con esta teoria el profesor Breuer nos dice:

"El derecho del inventor no recae sobre un objeto mate- -
rial; recae sobre una idea para la ejecucidn de una cosa; idea
que originariamente el inventor conoce". (6)

Por lo que se refiere a esta teoria que parte de la idea-
que concibe el inventor para la creacibn de un invento, para -
establecer que es un bien inmaterial éobre el cual versa el de
recho de su autor. En efecto es un derecho que sdlo es legi--
ble a través de un escrito, a través de planos, de dibujos o -
simplemente que se encuentra guardado en la inteligencia del -
inventor y que por lo tanto no es perceptible ante nuestros --
sentidos si esta idea inventiva no es contenida en un objeto -
visible y tangible. Toda vez que, es la idea capaz de crear -
una invencidn, la que constituye precisamente el reconocimien-
to de llamar a una persona inventor, puesto que dentro de su -

patrimonio no s6lo se encuentran derechos o bienes comunes, si

(6) Breuer Moreno P.C. Tratado de Patentes. Vol. I. Edit. Abe-
ledo-Perrot. Argentina, B. Aires. P&g. 45.



36

no que por su naturaleza, distan en gran medida de ser diferen
tes, a los derechos y bienes que forman parte del patrimonio -

de una persona.

En consecuencia, el derecho de que goza el inventor que ha
creado a través de su talento una invencién, es un derecho in-
material que reside sobre la idea que le es propia y que ha -
surgido de si mismo. Siendo por lo mismo, un derecho especial

y distinto a los comunes.

2.1.3. DERECHOS REALES

Como anteriormente lo habiamos indicado el derecho real,-
es el poder juridico que una persona en su cardcter de propie-
taria tiene sobre una cosa, el cual es‘oponible a terceros que
sin autorizacidn del titular de este derecho quisiera disponer

de ella.

Durante varios afhos, a través de las diferentes legisla--
ciones sobre los derechos del titular de una invencidn, se ha-
bfa admitido que el derecho que se ejerce sobre una invencidn-

es una de las m@iltiples formas de propiedad.

La Suprema Corte de Justicia de Espana, en agosto de 1921,
estableci6, que todo derecho patrimonial es propiedad, en los-

siguientes té&rminos:

"Sea poco o mucho aquello que se le quite al propietario-
por la accibén de la Ley, ya no es posible concebir a &sta con-
el articulo 17 de la Constitucidn que ampara la propiedad con-
tra los actos de los particulares y contra la accidén de los po
deres pfiblicos; que protege todo aquello que forma el patrimo-
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nio del habitante de la nacidn, tratese de derechos reales o -
personales, de bienes materiales o de bienes inmateriales que-
todo esto es propiedad a los efectos de la garantia constitu--
cional®™,

Al respecto, el profesor Laborde, citado por Breuer, seﬁg

la:

"El derecho del inventor es un derecho directo porque es-
ejercido directamente sobre su objeto uno mismo retira de ese-
objeto la utilidad que puede.producir; no es necesario dirigir
se a su deudor para procurdrsele. Es un derecho absoluto, de-
riva del precedente, puesto que todo derecho que no tiene suje
to pasivo se impone respecto a todos.

En fin, es un derecho exclusivo, porque considerado antes
de sufrir desmembraciones, absorbe la entera utilidad de su ob

jeto, no permitiendo rival alguno”. (7) ¥

Efectivamente, el derecho que se ejerce respecto un inveg
to es un derecho directo, sin embargo, el titular o propieta--
rio de éste no retifa por mutuo propio su utilidad, que pudie-
ra producirle, sino que sg encuentra sujeto a las disposicio--

nes legales y a las modalidades que dicta el interé&s pfiblico.

Nuestra Ley de Invenciones y Marcas en su articulo 3o0. -

dispone:

"La persona fisica que realice una invencibn o su causaha
biente, tienen el derecho exclusivo de explotarla en su prove-
cho, por si o por terceros con su permiso, de acuerdo con las-
disposiciones contenidas en esta ley y su reglamento. Este de
recho se adquiere mediante el privilegio de patente que otor--—
gue el Estado y su ejercicio estaré sujeto a las modalidades -
que dicte el interés pfiblico..."

Por lo tanto, la exclusividad de que habla el profesor La

(7) Opus Cit. Vol. I. p&g. 52.
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borde, se encuentra limitada por la propia Ley y por los inte-
reses de la sociedad, y en consecuencia tampoco podrd tratarse

de un derecho absoluto.

Estimamos, que los derechos de que goza el titular de una
invencidn, no se pueden clasificar como derechos reales, ya --
que cuando se quiere proteger una invencidn se ampara la idea-
inventiva que concibid un nuevo procedimiento para la obten- -
cidn de un producto etc., mas no el objeto material que fue re
sultado de la idea concebida. De lo contrario se protegeria -
ya no la idea que originé el invento sino el bien material, --
tangible y com@n que representa esa nueva y novedosa mdquina o
producto que se ha creado y que por lo tanto no seria mds que-
un simple bien material como cualquier otro, que para su pro--
teccibén no requerirfa de la Ley de Invenciones y Marcas que ri
ge en nuestro pais en defensa de los derechos del titular de -
una invencibén, sino de la legislacidn civil, que entre otros -

derechos protege los derechos reales.

2.1.4. DERECHOS PERSONALES

Por lo que respecta a esta teoria, los derechos que tiene
el titular de una invencidn son derechos que emanan de la pro-
pia personalidad del autor, de la misma, esto es, aquellos de-
rechos que se consideran unidos a la persona y que sblo a ella

pertenecen:

Como lo indic&bamos, la naturaleza juridica de los dere--
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chos de que goza el propietario de una invencidn por su propia

esencia, difieren de los demds derechos y bienes comunes.

.Anteriormente, se consideraba qﬁe el derecho del inventor,
era un derecho natural y por lo tanto personal, que no era més‘
gue una prolongacidn de su personalidad y que inica y exclusi-
vamente a &1 como autor de la invencidn correspondia. No obs-
tante ello, las necesidades que surgen sin medida hacen que el
espiritu y conciencia del legislador de marcha atrfs a esos —--
conceptos personales e individualistas, para dar paso a un con
cepto ya no restringido al derecho de una persona, sino que --

abierto y sensible ante las carencias de la colectividad.

Por lo que consideramos que el derecho o derechos que de-
rivan de una invencidn no son personales, toda vez el titular-
de una invencidn ya no podrd decidir por si mismo los efectos-
y causas que podrd originar esa invencién, ya que se encuen- -
tra ese derecho limitado por el tiempo, porque al protegerse -
una invencidn con los tftulos gue para el caso otorga el Esta-
do, como son entre otros la patente y el certificada de inven-
cidn sy vigencia serd de diez anos improrrogables,}siempre y -
cuando cumpla con las disposiciones que establece la Ley y su-
Reglamento. Una vez transcurrido este periodo la patente de -
invencifn que protegiera cierto invento caducard y en conse- -
cuencia el invento pasari al dominio pfiblico. Por lo tanto --
los derechos del inventor, han dejado de ser personales, para-

convertirse en derechos que obedecen a los intereses de la so-
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ciedad.

2.1.5. DERECHOS INTELECTUALES
Edmund Picard en su obra Embriologifia Juridica expuso su -
teorfa de los derechos intelectuales, que recaen sobre la pro-

piedad industrial y literaria.

Ahora bien, los derechos que emanan de las producciones -
intelectuales del dominio literario, cientifico y artistico --
pertenecen a la propiedad literaria. En tanto que las creacio
nes que tienen por objeto los inventos, que constituyen una --
obra novedosa que en el campo de la industria no era conocido,
o bien que simplemente esa invencidn constituye una mejora a -
la ya conocida, que sea un invento consistente en un disefio o-
bien en un modelo industrial, pertenecerdn al campo de la in--

dustria.

Con frecuencia, es comfin que se confunda la naturaleza ju
rfdica de los derechos del inventor frente a los derechos del-
autor de obras litera;ias. La pauta que nos va a permitir di-
ferenciarla con claridad, es lé aplicacidn que en la misma - -

pr&ctica una invencidn y una obra literaria tienen.

Las invenciones, materia de nuestro trabajo, se encuen- -
tran contenidas dentro del campo industrial, toda vez que por-
su utilizacidn se aplican a la industria, fomentando con ello-
el avance técnico industrial. No asi las obras literarias que

se destinan al campo educativo y cultural, principalmente.
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Una vez aclarado, el mundo sobre el cual se desenvuelven-
las invenciones de explotacifn industrial y las obras litera--
rias, pasemos ahora al concepto de los derechos intelectuales-_
de que nos habla Picard, citado por Amor Ferndndez, al respec-

to nos dice:

"Todo derecho se compone de tres elementos: el objeto so-
bre el cual se ejerce; el sujeto que lo ejerce; y la relacibn-
juridica entre el objeto y el sujeto. De estos tres elementos
sdlo el objeto puede servir de base para una clasificacién de-
derechos. Porque el sujeto es invariable — la persona — y la-
relacidn varfa, en cambio al infinito. De una clasificacidn -
hecha en base de la relacibn resultaria que cada derecho es --
distinto de los demds. Los derechos sb6lo pueden ser clasifica
dos tomando como base el objeto, de estos. iy

El objeto puede ser: a) las cosas del mundo material; y -
cuando esto ocurra estaremos en presencia de derechos reales;-
b) las acciones positivas o negativas de otras personas; que -
caracterizan a los derechos personales u obligaciones, y c) --—
las manifestaciones de la inteligencia del hombre o de los va-
lores emergentes de'signos distintivos, que no son cosas corpd
reas ni prestaciones de otras personas, pero cuya utilizacidn-
representa un valor patrimonial. Estos derechos constituyen -
una nueva categorfa, los "derechos intelectuales". (8)

En efecto, nos encontramos ante una clase de derechos, --
que por su naturaleza propia, sus consecuencias y por su finé—
lidad, no pueden comprenderse dentro de la clasificacidn de —--
los derechos reales o personales ya que su manifestacidn se re
fleja en forma distinta a los derechos que contiene la clasifi
cacidn clisica toda vez que los derechos intelectuales, a la -

vez inmateriales, protegen, la exclusividad temporal de explo-

(8) Amor Ferndndez Antonio. La Propiedad Industrial en el Dere
cho Internacional. Madrid, Espana, 1963. Pag. 20.
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tacibén de las ideas nuevas y originales que traen consigo la -
creacidn de un invento. Esto es, se protege la idea inventiva,
‘un bien inmaterial, no tangible, cuyoc derecho de exclusividad-
sobre la explotacibén de la invencibn de que goza su titular es

t4 limitada por el tiempo.

En nuestra legislacidn de Invenciones y Marcas, la vigen-
cia de exclusividad de que hablamos, la protege el titulo de -
Patente de Invenci®n, el cual el Ejecutivo a través del Secre-
tario de Patrimonip y Fomento Industrial lo expide, por el tér
mino de diez afos, por lo que dicho derecho es temporal y por-
ende limitado. En tanto que un derecho real o personal no po-

drfa limitarse.

Consecuentemente, son derechos intelectuales porque son -
\
resultado de una actividad creativa, que ha requerido del inte
lecto humano para su realizacidn, bien sea, producto de la - -

ciencia o de la tecnologia.

De hecho, grandes y trascendentales inventos de los que--
ahora disfrutamos, como el telé&fono, el telégrafo, los plésti-
cos, etc., fueron obra dé los hombfés, que interesados en el -
campo de las invenciones, auxili&ndose de algunos conocimien--
tos .cientificos vieron la posibilidad de crear algo relaciona-
do con determinado problema existente, explotando asi una idea
para la culminacidn del invento, que diera la solucibn a ese -

problema o necesidad.

A medida que la poblacibén va creciendo, surgen mayor nfime
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ro de necesidades que inevitable y necesariamente deben ser sa
tisfechas a efecto de que &stas no representen un problema, b3
sicamente quien es la solucién para estas carencias, es el in-
ventor, quien con su talento creativo es capaz de responder a—.
nuestras inquietudes, sin embargo al pasar el tiempo se compli
ca mds poder dar una solucibn, hoy en dia no es tan sencillo -
gue un inventor que se encuentre aislado produzca una inven- -
cidn ya que requiere de maydres exigencias que le permitan con
cretizar su idea, por lo que ahora sblo en grupo se lograré@ en

menor grado de dificultad la obtencién de un invento.

Para impulsar a las mentes creativas a unladecuado y bené
fico desarrollo en el sector'industrial, es menester fomentar-
la planeacidén, programacidn, coordinacibén, orientacidn, siste-
matizacidn, promocidn y encauzamiento de las actividades rela-
tivas a la ciencia y tecnologia, tanto. nacional como interna--
cionalmente, de acuerdo como lo establece el articulo 2 frac--
cién I de la Ley que crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tec
nologfa, vigente en nuestro pafs. Institucibn juridica que --
fortalece la investigacibn cientifica y tecnolbfgica con apoyo-

de los diferentes 6rganos del Estado.

Ahora bien, la Organizacidén Mundial de la Propiedad Inte-
lectual dependiente de la Organizacibn de las Naciones Unidas,
promueve la proteccibn jurfdica de la propiedad intelectual --
mundialmente, con la cooperacibén de los distintos paises, asi-

mismo, desempefia funciones de administracidn de varias "Unio--
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nes", que gozan de los beneficios del Trato Multilateral.

La Propiedad Intelectual, de acuerdo con este Organismo,-
comprende dos ramas principales: la propiedad industrial, en--
tre la que se encuentra: las invenciones, las marcas de fébri-
ca y de comercio; los dibujos y los modelos industriales asi -
como el derecho de autor gue sobre sus obras literarias, musi-

cales, artfsticas, fotogréficas y cinematogréficas.

Esta teorfa de los Derechos Intelectuales, ha sido muy =
discutida, no obstante ello, se ha acordado en designarse Qsi,
ya que son resultado de una actividad creativa, proveniente de
un intelectual como lo es el artista, literato, cientificq e -
inventor, atendiendo a que la persona dedicada preferentemente

al cultivo de las ciencias y letras es un intelectual.

2.1.6. TEORIA DEL MONOPOLIO DEL DERECHO

Por lo que respecta a esta teoria, podemos decir que el -
término de monopolio, m&s que un concepto juridico es econSmi-
co, y que las consecuencias que con ello traiga podrian ser mis

bien juridicas.

cada derecho, independientemente del objeto, sujeto o re-
lacién jurfdica de que lo constituya representa para su titu--
lar una privacia en la que s6lo 81, puede entrar, formando de-
esta forma cierta modalidad de lo que podemos considerar como-

monopolio.
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Uno de los instrumentos juridicos que protegen a las in--
venciones, entre otros es la patente de invencibén a la que he-
mos hecho mencién en los puntos anteriores. La patente de in-
vencidn, es un privilegio que otorga el Ejecutivo mediante el-
Secretario de Patrimonio y Fomento Industrial, y ll&mese privi
legio porque concede al inventor o causahabiente de la inven--
cibn el derecho que en exclusiva tiene para explotar su inven-
to, sea por si mismo o autorizando a terceros interesados en -
esa explotacidn, facultédndolo paré que se oponga ante terceros
que sin su autorizacibn quisieran disponer de la explotacidén -
del invento. Este privilegio de exclusividad, estd sujeto al-
plazo de diez afios, por lo que al transcurrir este periodo, la
patente caducard y la invencidbn pasard al dominio pfiblico. Es-
to es, el derecho de exclusividad que se otorga mediante la pa
tente de invencibn al titular de &ste, es un privilegio si pe-
ro sujeto al limite del tiempo, el cual'contiene una privacia-
que se hace notoria y palpable, aunque temporal, de alli que -
conciban a la patente de invencién como un monopolio, diferen-

tes autores.

Por lo que se refiere, a esta teorfa el profesor Antonio-

Correa, manifiesta:

"En México siempre se ha considerado a la patente de in--
vencidn como un monopolio de explotacidn de la industria o ar-
te a que el invento se refiere. El monopolio consiste en el -
especial privilegio concedido por el Estado al autor de una in
vencidn que reuna determinadas exigencias legales, acredltando
se la existencia de tal concesifn con el certificado llamado -
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titulo de la patente que expide el Poder Ejecutivo." (9)

La patente de invencibn, como se ha asentado inserta un -
privilegio limitativo por el tiempo, consistente en el derecho
que le asiste a su titular de explotar en exclusiva su invento
y de oponerse a que terceros sin su consentimiento lo exploten.
Ciertamente, este privilegio, estimamos, constituye un monopo-
lio temporal, que equivale al té&rmino de diez afios, siempre y-
cuando su titular, observe las disposiciones de la Ley de In--
venciones y Marcas y de su reglamento, ya que éste, al gozar -
del privilegio de referencia, si a sus intereses conviene s&lo
y exclusivamente &l podrd explotar la invencidn que protege el
titulo de patente en el &mbito industrial y por lo tanto comer

cial.

frente a las consecuencias que originan los monopolios en
materia de propiedad industrial, en diversos paises del orbe -
se han aplicado tres clases de proteccidn juridica contra: las
précticas restrictivas al comercio y a la industria, especial-
mente en lo relativo a la concesién de licencias de explota- -
cibn y contratos de traspaso tecnoldgico, estos instrumentos -
juridicos son: la legislacifn sobre patentes, las Leyes Antimo
nopolistas y recientemente las Leyes sobre Transferencia de --

Tecnologia.

(9) Correa M. Antonio. La legislacibén mexicana sobre patentes-—
de invencibn. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial-
y Artistica, No. 1, México, Enero-Junio de 1963. P&g. 10.
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"La promulgacibn de estas leyes Especiales sobre Transmi-
sién de Tecnologia y Procedimientos de Registro y Seleccidn --
respecto a la concesidn de licencias que se estd aplicando en-
algunos paises no industrializados, obedece a una causa: a la-
problemédtica que actualmente impera en la economia nacional, a
consecuencia del déficit en la balanza de pagos, asi como las-
restricciones a las exportaciones en los acuerdos de transfe--
rencias de tecnologia, asi como también el deseo de eliminar -
restricciones al comportamiento tecnol8gico del receptor. El-
instrumento del Registro Nacional de Transferencia y Tecnolo--
gfia, tiene por objeto, el examen y control de las condiciones-
formales, bajo las cuales se lleva a cabo la comercializacidn-
de la tecnologfa desincorporada y busca eliminar los abusos y-
restricciones que con frecuencia contienen estos contratos". -
(10)

En México, al igual que en otros paises no industrializa
dos se ha promulgado una legislaci®n que controla y restringe-
los abusos que se suscitan al celebrarse un contrato de trans-
ferencia de tecnologfa entre el pais transmisor y'receptor de~
tecnologia, esta es la Ley Sobre el Registro de la Transferen-
cia de Tecnologia y el Uso y Explotaci®n de Patentes y Marcas,
publicada en el Diario Oficial de la Federacibn el dia 30 de ;

diciembre de 1972.

La expedicibn de patentes de invencibn esti fundamentada-
en los articulos 28 y 89, parrafo primero y fraccidn XV, res—-—
pectivamente de nuestra Carta Magna. E1l primero de los articu

los dispone:

"En los Estados Unidos Mexicanos, no habrd monopolios ni-
estancos de ninguna clase; ni exencién de impuestos; ni prohi-
biciones a titulo de proteccifn a la industria exceptudndose -

(10) Nadal Egea Alejandro. Instrumentos de Politica Cientifica
y Tecnoldgica en México. El Colegio de México. la. Edic.-
México, 1977. P&g. 157.
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dnicamente los relativos a la acunacién de moneda, a los co- -
rreos, telégrafos y radiotelegrafia, a la emisidn de billetes-
por medio de un solo Banco que controlard el Gobierno Federal,
y a los privilegios que por determinado tiempo se conceden a -
los autores y artistas para la reproduccién de sus obras, y a-
los que, para el uso exclusivo de sus inventos se otorguen a -
los inventores y perfeccionadores de alguna mejora".

El segundo de los articulos establece las facultades y -
obligaciones del Presidente de la Repfiblica entre otras se en-

cuentra:

"Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con
arreglo a la Ley respectiva, a los descubridores, inventores o
perfeccionadores de algfin ramo de la industria.”

sin embargo el privilegio monopdlico que contiene la pa--
tente de invencidn, estd sujeto a las modalidades que dicte el
interés piblico, ademds que como se ha indicado sblo es tempo-
ral, Y pbr io tanto estimulativo para los propietarios de de--
terminada invencién, que es objeto de protegerse medianteleste

instrumento juridico.

2.1.7. TEORIA DEL CONTRATO

Uno de los autores gue sostiene que los derechos que con-
fiere una patente de invencibn a su titular no es mds que un -
contrato que celebran el inventor y el Estado, es el maestro -

Toulmin, citado por Breuer, al respecto manifestd:

"El tftulo de patente representa un contrato entre el in-
ventor y el gobierno que la extiende. Estd salvaguardando en-
la misma forma que los demds contratos. De esta manera el dere
cho material sobre la invencidn se expande hasta ser un dere—-—
cho exclusivo por un tiempo limitado, a cambio de comunicar pu
blicamente su invencidn, que puede ser asi enteramente gozada-
por el pfiblico, al terminar el término exclusivo, sin pagar na
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da al inventor. En el interin, el pfiblico se benef1c1a, por -
el deseo natural del inventor de promover su invencidn, vender
la, construir f&bricas y dar trabajo para utilizar el invento-—
y beneficiarse con &1". (11)

~

En esta teorfa, se considera que el derecho del inventor,
cuando ha solicitado la proteccién juridica de su obra y :man-
do el Estado a través de la patente se la ha concedido, ez un-
acto contractual, celebrado, entre el Estado concedentely el -
beneficiario patentado, esto es, el derecho que recae sobre el
invento, es la compensacifn que recibe el Estado, el que apor-
ta a la sociedad un artfculo nuevo o que introduce en la indus

tria un novedoso descubrimiento.

Ahora bien, siguiendo la teoria de Montesquiu, respecto a
la divié&én de poderes del Estado, podemos decir que a efecto-
de conservar el equilibrio de la actividad estatal existen - -
tres poderes: el poder legislativo, encargado de crear y san--—
cionar las normas juridicas aplicables a las conductas de nues
tra sociedad; el poder jurisdiccional, encargado de aplicar la
ejecucibn de los preceptos legales correspondientes; y el po--—
der ejecutivo, cuya funcidn primordial es la actividad adminis

trativa y gubernamental.

La Administracifn Pfiblica, tiene como objetivo fundamen--
tal la satisfaccidén de las necesidades del interés general. El

Estado, en sus mltiples funciones realiza actos juridicos de-

(11) Opus Cit. Vol. I. P&g. 56.
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naturaleza administrativa entre ellos, el contrato administra-

tivo, el cual se ha definido como:

"El negocio bilateral que el Estado realiza con una o va
rias personas, privadas o pfiblicas, con propdsitos de utili-—
dad pdblica, para constituir, modificar o extinguir un vincu-
lo patrimonial o econbmico regulado por las leyes del interés
pGblico". (12)

No obstante las facultades gue le asisten al Estado, como
ente juridico.que vela por los intereses de.lé sociedad, cuan-
do celebra un contrato administrativo frente al particular, lo
efectlia a un nivel de coordinacibn, adquiriendo asi una perso-

nalidad de igualdad respecto al gobernado.

El régimen juridico de estos actos, es auténomo porque su
objetivo principal es obtener los satisfactores que demandan -
las necesidades de la colectiiidad, el cual estd por encima --
del particular. El acuerdo de voluntades se encuentra en un -

nivel de igualdad, sin embargo su interés, si es desigual.

Expuesto lo anterior, consideramos si la expedicién del -
tftulo de patente de invencibén que hace el Ejecutivo, al inven
tor o causahabiente de una obra inventiva, constituye o no, un

acto juridico contractual.

Las invenciones obviamente que ocupan un lugar de suma im

portancia en el contexto del desarrollo industrial y por lo --

(12) Serra.Rojas Andrés. Derecho Administrativo. Libreria de -
Manuel Porrfia, S.A. 5 de Mayo de 1949. Mé&xico 1, D.F. - -
P&ag. 1031.
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tanto econémico de un pafis. El Estado tomando en considera- -
cidn los beneficios que consigo trae una obra inventiva, obje-
to de ser protegida por el titulo de patente de invencibn, en-
reconocimiento a esos resultados positivos que da a la humani-
dad, concede a su propietario un privilegio, consistente en el
derecho que en exciusiva tiene para explotar su invencién en -
un periodo comprendido de diez anos sea por si mismo o por ter
ceros con su autorizacidn, siempre que cumpla con las formali-
dades y requisitos que establece la Ley de la Materia. Privi-
legio que se otorga con fundamento en los artfculos 28 y 89 de

nuestra Constitucibn.

En consecuencia, consideramos que la patente de invencidn,
de ninguna manera puede comprenderse como un acto contractual,
entre el Estado y el inventor o el propietario de la inven- -
cibn, ya que es una concesidn que hace el Ejecutivo en ejerci-
cio de las facultades que le asisten, en respuesta a la solici

tud que hace el titular de la invencidn.

"T.a concesibn, es la gracia o merced, o reconocimiento, -
tdcito o expreso que otorga la administracifén mediante ciertos
requisitos o formalidades, confirmando un derecho, permitiendo
su ejercicio o creando, bien a solicitud de un particular o --
bien por oferta administrativa". (13)

Por lo que el otorgamiento del titulo de patente es una -
concesibn administrativa, y por lo mismo un acto unilateral --

que realiza el Ejecutivo dentro de las actividades administra-

(13) Opus. Cit. Pag. 840.
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tivas que le corresponden, sin que por tal motivo estuviera -
realizando un acto juridico de caré&cter contractual, toda vez-
que la naturaleza juridica de una invencidn por su alcances co
mo derecho inmaterial e intelectual, el Ejecutivo protege y re
conoce, sin que para tal efecto existan derechos y obligacio--
nes para el Estado quien concede este privilegio y el propieta
rio de la invencidn que lo recibe, en virtud de que no estamos
en presencia de un contrato administrativo en el cual median -
las voluntades de las partes contratantes para su validez, si-
no que se trata de un acto unilateral, mismo que le asiste al-

Ejecutivo.



CAPITULO III-

LAS INVENCIONES Y SU PROTECCION JURIDICA

3.1. CONCEPTO DE INVENCION

Con frecuencia es com@n escuchar el término descubrimien-
to, cuando se hace referencia a una, invencién, sin embargo, el

concepto de uno y otro es totalmente distinto.

Al respecto, la Enciclopedia Universal, nos da las dife--

rencias de cada uno.

"Invencibén. Se contrapone a veces a descubrimiento, consi
derdndose éste como el hallazgo de cosas o ideas preexistentes
y la invencién como la produccidn nueva, efecto del poder crea
dor del entendlmlento y de la imaginacidn". (14)

En efecto, el inventor, obviamente que valiéndose de los-
medios materiales que a su alcance tiene, y poniendo en marcha
su ingenio y talento, crea algo novedoso, sin que por ello, ha
ya descubierto su propia obra foda_vez, que haciendo uso de --
los bienes que con anterioridad existfan en la naturaleza, com
bindndolos entre si y sometiéndolos a procedimientos ideados -

por &l mismo encuentra en&stos, una respuesta a su labor de in

(14) Enciclopedia Universal Ilustrada.- Europeo.- Americana. -
Tomo XXVIII. 2a. parte. Espasa-Calpe, S.A. Bilbao. Madrid,
Barcelona. Rfos Rosas, 20 y Diputacibén 251, 1926. P&gs. -
1879, 1880.
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vestigacibn; su propia obra inventiva. En tanto que en el des
cubrimiento, no obstante que también se realice una actividad-
cientifico-técnica, para la obtencidn de un resultado, no se -
crea un producto o procedimiento nuevo y oriéinal que nunca an
tes hubiese sido conocido, sino que fnica y exclusivamente se-
encuentra, se pone de manifiesto, a la luz de nuestros ojos aL
go que existfa pero que estaba oculto o en secreto y por lo --
tanto era desconocido para nosotros. De ahfi la diferencia en-

el crear como inventar y en el encontrar como descubrir.

3.2. INVENCIONES PROTEGIDAS POR LA LEY.

La capacidad inventiva del ingenio humano es ilimitada, -
incansablemente el intelecto se encuentra ideando novedosas --
creaciones que reditfien a la humanidad beneficios innestima- -
bles, sin embargo esa capacidad no s6lo estd destinada para -
crear resultados benéficos sino, también maquinaciones que per

judiquen el bienestar y la seguridad social.

Para ello, nuestra Ley de Invénciones y Marcas, ha esta--
blecido dos figuras juridicas, que protegen los derechoé del -
propietario de una invencidn asi como, al pfiblico adquirente -
de los productos que se ampafan mediante estos instrumentos --
que son principalmente, la patente y el certificado de inven--

cibn.
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Asi, nuestra legislacibn es clara y concisa al establecer

en su artfculo 9o. lo siguiente:
“No son invenciones para los efectos de esta ley:

I. Los principios tebdricos o cientificos y los mé&todos-
matemdticos.

II. El descubrimiento que consista en dar a conocer, ha-
cer patente u. ostensible algo que ya existia en la naturaleza,
ain cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre.

III. Los sistemas y -planes comerciales, contables, finan-
cieros, educativos y de publicidad; caracteres tipogr&ficos; -
las reglas de juegos; la presentacién y los programas de compu
tacibn.

IV. Las creaciones artfsticas o literarias.

Los métodos de tratamiento quirfirgico o terapéutico del -

cuerpo humano y los relativos a animales o vegetales, asi como
los métodos de diagnbstico en estos campos."

De este precepto legal, para empezar nos determina cudles
creaciones del talento del hombre no pueden comprenderse como-
invenciones, afin cuando provengan del ingenio, ya que no refi--
nen los caracteres que en el campo industrial se requieren pa-

ra considerar una obra producto del talento, como invencidn.

Por lo cual, se considera como invencibn objeto de ser -
protegida por la ley, aquélla que es novedosa, resultado de -
una actividad inventiva y susceptible de aplicacién industrial,
y que &sta no se contemple dentro de las que dispone el articu
lo 10 de la ley, exceptuando las fracciones V, VI y VII, que a

la letra dice:

" I. Las variedades vegetales y las razas animales asi co
mo los procedimientos biol8gicos para obtenerlas.
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II. Las aleaciones.

III. Los productos quimicos exceptuando los nuevos proce-
dimientos industriales de obtencidn y sus nuevos usos de cardc
ter industrial.

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

V. Los procedimientos de obtencidn de mezclas de produc
tos quimicos, los procedimientos industriales de obtencién de-—
aleaciones y los procedimientos industriales de obtencidn, mo-
dificacién, o aplicacién de productos y mezclas a que se refie
re la fraccidén anterior.

VI. Las invenciones relacionadas con la energia y seguri
dad nuclear.

VII. Los aparatos y equipos anticontaminantes, ni los pro '
cedimientos de fabricacibn, modificacidén o aplicacibn de los -
mismos.

VIII. La yuxtaposicidn de invenciones conocidas, su varia-
cién de forma, de dimensiones, o de materiales, salvo que en -
realidad se trate de la combinacidén o fusibén de esas invencio-
nes de tal manera que no pueden funcionar Separadamente o que-
las cualidades o funciones caracteristicas de las mismas sean-
modificadas para obtener un resultado industrial novedoso.

IX. La aplicacibn o el empleo en una industria, de una -
invencidn ya conocida o utilizada en otra industria y los pro-
cedimientos que consisten en el empleo o uso de un dispositivo,
mdquina o aparato que funcionen segfin principios ya conocidos-
con anterioridad, ain cuando dicho empleo sea nuevo.

X. Las invenciones cuya publicacién o explotacibén fue--
sen contrarias a la ley, al orden pGblico, la salud, la seguri
dad pfiblica, la moral o las buenas costumbres.

Ahora bien, nuestro sistema legal de invenciones se prote
ge, como lo indic&bamos a través de la patente de invencidén y-

del certificado de invencién.

El primer instrumento juridico, ampara todas aquellas in-

venciones que no se comprenden dentro de las que senala el ar-
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ticulo anteriormente mencionado. En tanto que el segundo, pro
tege en exclusiva las invenciones que aluden las fracciones Vi,

VI y VII del mismo precepto legal.

3.3. INSTRUMENTOS JURIDICOS QUE PROTEGEN LOS DERECHOS DEL TITU

LAR DE UNA INVENCION.

En México, estando vigente la ahora ébrogada Ley de la -
Propiedad Industrial, se encontraba como finico medio para pro-
teger los derechos del propietario de una invencibn, la paten-
te; instrumento juridico que consiste en el privilegio que - -
otorga el Ejecutivo a través del Secretario de Patrimonio y Fo
mento Industrial, al titular de una invencibn, concediéndole -
el derecho de explotar en exclusiva su invento, por el té&rmino
de diez afios y de oponerse a que terceros sin su autorizacidn-

lo explotaren.

La patente de invencidn de aquel entonces, protegia toda-
clase de inventos inclusive los relativos a la salud, alimenta

cidn y anticontaminacién del ambiente.

Sin embargo, el 11 de febrero de 1976, al entrar en vigor
la actual Ley de Invenciones y Marcas, se introdujo a &sta, —--
una novedosa figura jurfidica que también protegerfia los dere--
chos del propietario de un invento &sta es el certificado de -

invencibn; documento que expide el Secretario de Patrimonio y-
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Fomento Industrial al propietario de una invencidn, con la fi-
nalidad de que éste, permita a todo aquel interesado, explotar
su invento, a cambio del pago de las regalias y condiciones in
herentes que por este concepto se generen. Es decir en el cer
tificado de invencién no existe monopolio de explotacidn sino-
todo lo contrario, todo aquel interesado en explotar la inven-
cibn que este certificado ampare, estd facultado para hacerlo-
previo acuerdo con el titular del mismo o bien a falta de éste,
la Direccidn General de Transferencia de Tecnologfia fijard el-

pago de las regalfas correspondientes.

Por lo que hoy en dia, los instrumentos juridicos que pro
tegen los derechos del titular de una invencibén, se encuentran

bajo el amparo de la patente y del certificado de invencidn.

Ahora bien, entre la patente y el certificado de inven- -
cibn existen grandes diferencias que radican en su propia natu
raleza, siendo asi, distintos los alcances y las limitaciones-

de cada figura juridica.

En principio, la patente de invencién, es una concesidén -
administrativa que otorga el Ejecutivo al titular de una inven
cidén, bien sea el inventor o su causahabiente, consisteﬁte en-
el derecho exclusivo de explotar en exclusiva el invento que -
protege este tftulo por un periodo de diez afios, sea por si --

mismo o por terceros con su autorizacién.

En el certificado de invencibn, no hay ninguna concesidn,
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ningGn monopolio, ningfin privilegio que a través de eéte docu~-
mento se pudiera hacer valer; sino que lejos de existir un mo-
nopolio de explotacibén sobre el invento que protege el certifi
cado, hay el libre acceso a la explotacibn del invento, por --
cualquier tercero que en ello se interese, previo el acuerdo -
por lo que respecta al pago de regalias que deberd pagar el in

teresado, al titular del certificado de invencidn.

En la patente de invencidn, el titular tiene la facultad-
de otorgar o no, su consentimiento para permitir a un tercero-

la explotacidn de su invento.

En el certificado de invencibén, el titular carece de esta
facultad, ya que necesariamente deberd consentir a terceros, -
explotar su invencidn a cambio del pago de regalias que por es

te concepto dard el interesado.

En la patente de invencién, si el titular, dentro del té£
mino de los tres afios contados a partir de la fecha de su expe
dicidén no ha iniciado su explotacibén; si ésta fue suspendida -
por mi&s de seis meses consecutivos; si no satisface el mercado
nacional e internacional; es s8lo en este sentido, cuando el -
tercero interesado en la explotacibn de este invento, afin sin-
consentimiento del titular de la patente podrd obtener la con-
cesidn de una licencia obligatoria de explotacibn, la cual se-
ri expedida por la Secretarfa de Patrimonio y Fomento Indus- -

txrial.
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Por lo que se refiere al certificado de invencidn, no obs
tante que su titular no explotara la invencibén, o bien que ex-
plotédndola no se satisfaciera la demanda nacional e internacio
nal; o que durante cierto lapso se dejara de explotar; no se -
concederd&n licencias obligatorias de explotacidn, toda vez que
la finalidad por la cual se cred esta novedosa figura juridica
es precisamente, el que su titular consienta todas las solici-
tudes de explotacibn que le presenten terceros en ello intere-
.sados, claro, previo acuerdo sobre condiciones pecuniarias y -
demds que correspondan, sin que eso implique el que su titular
hubiere incumplido en la explotacibn, ya que &l estd facultado

para explotar o no su invencidn.

En la patente de invencidn, si no se explota el invento -
que protege, dentro de lés tres anos transcurridos a partir de
la expedicibn del titulo de la patente, y ni tampoco después -
de mds de un afio a este plazo, asimismo, que no se hubiesen so

licitado licencias obligatorias, la patente caducard.

En el certificado de invencién, la caducidad por la falta
de explotacibn o de su iniciacibn dentro de determinado perio-
do, no se da, en virtud de que en esta figura, no se requiere-
la comprobacifn de la explotacidn correspondiente y por tal mo
tivo, afin sin explotar el invento que ampare, sea por el titu-

lar o por terceros el certificado de invencidn no caducaré.

En relacibn con la materia inventiva que ampara la paten-

te de invencibn, &sta se limitd, debido a las abrogaciones que
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por la vigente Ley se efectuaron, por lo cual este instrumehto
juridico podré proteger todas las invenciones que no estén com
prendidas dentro de las que seifiala el articulo 10 de la Ley de

la Materia.

En cuanto al certificado de invencibén se refiere, protege
en exclusiva las invenciones gue menciona el articulo 10 en --
sus fracciones V, VI y VII de la Ley de Invenciones y Marcas,-

las ‘cuales no podrin ampararse por la paténte de invencidn.

Por lo anteriormente asentado, consideramos que basta con
comprender el objetivo por el cual se introdujo el certificado
de invencibn, para poder diferenciar las limitaciones y alcan-

ces de &ste frente a la patente de invencidn.



CAPITULO IV

LA PATENTE DE INVENCION

4.1. CONCEPTO DE PATENTE DE INVENCION

El progreso de la humanidad realmente, en gran parte de---
pende de la capacidad inventiva del intelecto humano, toda vez
que son las invenciones las que determinan el curso que deberd

seguir el modus vivendi de la sociedad.

Ciertos filbsofos y economistas hacen depender casi toda-
la evolucibn de la historia, desde la creacidén de las invencio
nes. De trascendental importancia fue la creacidn de la im- -
prenta, obra de Gutenberg, que significé un adelanto inconmen-
surable en la comunicacifén humana, y que a partir de entonces-
se utilizara la palabra escrita como uno de los medios mds efi
caces y precisos para plasmar las inquietudes, sentimientos y-
emociones del pensamiento humano, hasta los lugares mis recén-
ditos de la tierra.

Dado el interés social que representan las invenciones, -
en el avance industrial de un pais, se hace imperativo darles-
una especial proteccién juridica que permita compensar a su au

tor, el inventor su talento creativo.

Uno de los instrumentos jurfdicos que protegen los dere--
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chos del propietario de una invencifn, entre otros, es la Pa--

tente de Invencidn, como su nombre lo indica.

E1l hablar de. patente implica hablar de una invencibﬁ, ob-
viamente, si, pero de una invencibn, que sea objeto de ser pro
tegida por este titulo, es decir, no toda invencidn se va a am
parar. Las invenciones que son materia de la Patente deben --
cumplir con estos requisitos:’ a) que sea novedosa, lo que im-
plica originalidad; b) qﬁe no sea conocida en el complejo de -
la industria y de la técnica; y c) que su aplicacibn sea indus
trial. Asimismo que dicha invencidn no se encuentre comprendi
da dentro de las que sefiala el articulo 10 de la Ley de Inven-

ciones y Marcas, vigente en nuestro pais.

De lo anteriormente sefalado., podemos manifestar gue la -
Patente de Invencibn, como uno de los instrumentos protectores
de determinadas invenciones, es el privilegio que otorga el Es
tado a una persona fisica o moral, consistente en el derecho -
exclusivo de explotar en su provecho por si, o por terceros --
con su permiso un producto o procedimiento que haya resultado-
de una actividad inventiva, durante un plazo de diez anos im--

prorrogables.

El privilegio del cual goza el titular de una patente, -
tiene vigencia de diez afos, que se computardn a partir de la-

fecha de expedicidn del titulo.

La funcién de la patente, aparte de compemsar la activi--
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dad inventiva del individuo, es fomentar el interés por la in-
vestigacién cientifica y tecnolbgica, a efecto de fortalecer -

m&s la industria de nuestro pais.

4.2. PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL TITULO DE PATENTE DE INVEN-
CION.

Afortunadamente hoy en dia, el reconocimiento y la protec
cibén que nos otorga el Estado, a quienes somos titulares de un
derecho o de un bien, es claro y justo, lo cual nos permite --
disfrutar y gozar de nuestro patrimonio con tranquilidad y se-

guridad.

Ahora bien, el :patrimonio del inventor, est& constituido-
entre otros derechos, bienes y obligaciones de un derecho cuya
naturaleza jurfidica hemos definido como un derecho intelectual
y como un bien inmaterial. El objeto sobre el que recae el de
recho del inventor, es una idea, misma que es capaz de conce--
bir la realizacibn tangible de una creacidn inventiva, esto es
una invencidén. Idea inventiva} que nicamente el inventor co-
noce, hasta en tanto no se proteja juridicamente, y se de asi-
a conocer pfiblicamente, el modus operandi de esa obra que pue-
de consistir en la creacibén de un nuevo procedimiento para la-
obtencibén de un producto, o, de un nuevo producto, que repre--

senta una novedad en el campo industrial.

La Patente de Invencidn, es el instrumento juridico, en--
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tre otros, que amparan los derechos del inventor, es por lo tan-
to, el instrumento imprescindible para poder disfrutar del de-
recho de explotar en exclusiva la invenéién que éste protege,-
y de impedir de esta forma que terceros sin su permiso lo hi--

cieran.

El procedimiento para obtener la concesién del titulo de-
Patente de Invencibén, reside en la satisfaccidén de los siguien

tes requisitos:

Todo aquel que desee obtener una Patente de invenciéﬁ, pa
ra empezar deberd solicitarse por el inventor o su causahabien
te sea persona fisica o moral, teniendo la opcidn de promover-
dicha solicitud, por su propio derecho o por medio de su repre

sentante.

En el caso en que varias personas hayan realizado la in-—-
vencibn, sblo podrd actuar una de ellas como representante de-
signada por las demds, para los efectos de la tramitacidn del-
expediente. De no especificario en la solicitud, se tendrd co

mo representante comfin a la primera de las nombradas.

Cuando la persona fisica o mqral, solicite la patente por
una invencién de la cual no es autor, deberd comprobar su ca--"
racter de causahabiente, a través de un documento firmado por-
el inventor ante MNotario PGblico, en el cual se asiente la ce-
sibén de de;echos que hace el inventor al cesionario llamado --

causahabiente, mismo que serd nombrado titular de la Patente -
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de Invencibn.

La solicitud de patente deberd referirse a una sola inven
cién. Sf no se llena este requisito y en la solicitud se pre-
senta a registro una invencidn que contiene a la vez otras in-
venciones;, deberd dividir esta solicitud en varias, conservan-
do la fecha de la solicitud inicial para todas las demds, como
fecha legal. Al dividirse la solicitud que fue presentada ori
ginalmente, deberd presentarse asimismo, para las otras, las -
descripciones, reivindicaciones, pléﬁos y dibujos necesarios, -

para llenar estas adicionales solicitudes.

A efecto de que se reconozca como fecha de las nuevas so-
licitudes la de la solicitud inicial, deberén presentarse den-
tro del término de cuatro meses, a partir del requerimiento --
respectivo siempre y cuando la Secretaria de Patrimonio y Fo--
mento Industrial, no haya resuelto en definitiva la solicitud-
inicial.

La solicitud de Patente de Invencidn, deberd éontener:-el
nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante y del inven--
tor, la denominacidn que se de al invento y la clase de la mis
ma. Asi como el nombre del apoderado si lo hubiera y el domi-
cilio para oir y recibir notificaciones. Se acompafiard la des-
cripcibn de la invencibn, que deberd ser lo suficientemente --
clara, precisa y completa, para que el perito experto en la ma

teria a que pertenezca esa invencidn esté& en aptitud de com- -
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prender la novedad de esa invencibn, descripcifn que deberd -
iniciarse con el titulo o nombre que de a la invencidn. Asi--
mismo, deberé ind;car bajo protesta de decir verdad que es el-
mejor método conocido por su parte para llevar a la préctica -
esa invencibén. A esta descripcidn se acompaﬁaran los planos o
dibujos té&cnicos que fgciliten mejor la comprencién del inven-
to. Finalizar§d esta descripcibn, con una o mds descripciones-
que precisen el alcance de la proteccidn que se solicita. Las
reivindicaciones deberdn ser claras y concisas y no podran ex-
ceder del contenido de la descripcibdn, mismas que se enumera--
rén y se firmarin por el inventor, causahabiente o apoderado -
en su caso, mencionando la fecha y lugar en que se firman. Y-
deberi enterar los derechos que por este concepto establece la

Tarifa relativa?:

Esta solicitud, deberd dirigirse y presentarse ante la -
Oficialfa de Partes de la Direccibn General de Invenciones y -
Marcas de la Secretaria de Patrimonio § Fomento Industrial. Si
la solicitud no cumpliera con los requisitos mencionados, por-
una sola vez se otorgard al interesado un plazo hasta de trein
ta dias para que la perfeccione, de no hacerlo denfro de ese -
término, se tendrid por no presentada, comunicé&ndosele esta re-

solucibn.

Una vez satisfechos los requisitos que establece la Ley -

de Invenciones y Marcas y su reglamento, se hard un examen de-
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novedad de la invencidn, mismo que el interesado deberd solici
tar dentro de los noventa dias siquientes al vencimiento de un
ano de presentada la solicitud, de no considerarlo se tendri -

por abandonada.

Si del resultado del examen de novedad existe una posible
invasibén total o parcial de derechos previamente adquiridos --
por un tercero que con anterioridad ha obtenido o solicitado -
el titulo de patente, o que dicha solicitud carece de novedad,
se le hard saber al interesado para que manifieste lo que a su
derecho convenga teniendo un plazo de dos meses para ello. .De
‘no hacerlo de igual manera se considerard abandonada su solici
tud. Si en caso contrario, dicha invencidn que pretende prote
gerse, si constituye una novedad en el &mbito industrial y no-
lesiona los derechos de terceros gque cén anterioridad han ad--
quirido el titulo de patente, o bien que previa a esta solici-
tud se hubiere presentado otra de distinto interesado, la soli
citud procederd aceptablemente concediéndose la Patente de In-

vencibn.

Por lo que, siguiendo estos lineamientos, los cuales dis-
ponen los preceptos 14 a 36 de la Ley de Invenciones y Marcas,
y su Reglamento, la Secretaria de Patrimonio y Fomento Indus--
trial, en ejercicio de las facultades que le delegd el Ejecuti

vo Federal, expedird el titulo de Patente de Invencidn.
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4.3. DERECHOS QUE CONFIERE LA PATENTE DE INVENCION A SU TITU--

LAR.

El derecho del inventor, como se ha visto es tan especial
que necesita de la intervencibén del Estado para ser protegido.
Esta proteccibn se concede mediante el titulo de patente, en--—

tre otros instrumentos. juridicos.

La Patente de Invencidn, por su propia esencia como lo ig
dicdbamos, es un privilegio que concede el Estado al inventor-
o causahabiente, de explotar en exclusiva su invencidén por un-
periodo de diez anos de acuerdo a nuestra legislacidbn, y de --

oponerse a gque terceros sin su autorizacidn la explotaran.

Bisicamente, la patente de invencibn, confiere a su titu-
lar el derecho de explotar en exclusiva su invencidn, derecho-
que se encuentra limitado por el tiempo, ya que la vigencia de
este privilegio durard una década siempre y cuando su titular,
observe las disposiciopes legales de la Ley de Invenciones y -
Marcas. Ahora bien, este privilegio, se encuentra limitado --
también por el espacio, toda vez que su proteccidn juridica, -
al concederse la paﬁente, estd restringida territorialmente, -
en virtud de que sb6lo en el pais en el que se presente la soli
citud de obgencién de patente y en el que se conceda, serd el-
que reconozca y proteja ese privilegio. En el caso de hacer -
extensivo este privilegio el titular de la patente en otro u -

otros paises, deberid previamente acreditar el Derecho de Prio-
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ridad, que le asiste, este derecho que es inherente a la obten
cién misma de la patente, consiste en la anterioridad de haber
presentado la solicitud a efecto de obtener la patente, respec
to a otras solicitudes que con posterioridad fueron presenta--
das ante la Oficina correspondiente. Este derecho se adquiere
a partir de la fecha de depdsito de la solicitud respectiva. -
Derecho que se reconocerd por los paises miembros del Convenio

de Parfs, esto es, si hay reciprocidad con el pais de origen.

La exclusividad de la explotacidn del invento patentado -
por el término sefalado, ciertamente, es un derecho, es un pri
vilegio, que a la vez implica una obligacidn, ya que de no cum
plir con la explotacidén del invento que ha sido protegido por-
la patente, sea por si mismo o por terceros, la patente caduca

rd y el invento pasard al dominio pdblico.

Este privilegio, de que goza el titular de una patente de
invencibén, como lo sefialdbamos puede hacer uso de él, es decir,
explotando en exclusiva su invencién por si mismo; consintien-
do que otros la exploten, o bien que ambos reélicen su explota
cidn.

Este es otro derecho que deriva del titulo de pateﬁte de-
inve;cién, haciendo de esta forma, que la explotacidén del in--
vento patentado no se restrinja finicamente para su titular, si
no que ademds podrd explotarse por terceros que cuenten con el

consentimiento del titular.
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Cuando el titular de la patente va a permitir que terce--
ros exploten su invencidn, podré hacerlo mediante una Licencia
de Explotacibén, previo convenio celebrado por las partes inte-
resadas, legalmente. La Licencia de Explotacidn, es el contra
to por medio del cual el titular de una patente, consiente a -
alguien a explotar su invencidn sin transferirle la propiedad-
de la misma. Distinto seria si se tratara de una Cesidén de De
rechos, en la cual si se transmitirfa la propiedad del titulo-

de la patente.

A fin de que la Licencia de Explotacidn surta los efectos
legales correspondientes; deberd éer aprobada y registrada por
la Secretaria de Patrimonio y Fomento Industrial en los té&rmi-
nos de la Ley sgbre‘el Registrc de la Transferencia de Tecnolo

gia y el uso y Explotacién de Patentes y Marcas. (15)

El inventor que ha obtenido la patente de invencidn y de-
la cual es titular, si carece de los medios econfmicos necesa-
rios para explotar su invenciéﬁ, a efecto de que su patente no
caduque, precisamente por la falta de explotacién, transmite-
la titularidad de la patente a un tercero interesado en ello,-

por medio de la Cesibn de Derechos, a la cual hicimos mencidn.

Estos derechos que confiere la patente a su titular, fo--

mentan el interés por las creaciones inventivas ya que el pro-

(15) Arts. 45 y 2 respectivamente.
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pietario de una obra de esta naturaleza, goza del reconocimien
to que a través de esta figura jurfdica le hace el Estado y ===
por lo tanto de la seguridad y confianza de que en un momento-
dado al afectarse sus derechos con una falsificacidn o imita--
cibn del producto o procedimiento patentado, &l podrd demos- -
trar con pruebas plenas el derecho de explotar en exclusiva su
invencifn, que le asiste con anterioridad respecto del falsifi

cador o imitador, tema que posteriormente trataremos.

4.4. OBLIGACIONES QUE IMPONE LA PATENTE DE INVENCION A SU TITU

LAR.

El ser titular de un derecho adquirido, trae consigo di--
\
versas consecuencias sea positivas o negativas segfin se cumpla
con las disposiciones legales requeridas para conservar ese de

recho que la misma Ley ha concedido.

El otorgamiento de la Patente de Invencidn implica la - -
obligacifn de explotar el invento que protege este titulo, den

tro del territorio nacional.

En nuestra legislacifn patentaria al igual que en la mayo
ria de las demds legislaciones del orbe al concederse una pa--
tente, &sta débera proteger ﬁna invencién que séa Gtil y sus--
ceptible de explotarse en la industria, esto es, que represen-
te en el sector té&cnico e industrial un provecho y un benefi--

cio.
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En efecto, uno de los objetivos primordiales al conceder--
ée una patente, es fomentar el desarrollo de nuestra industria,
que mucho necesita de invenciones que en grandes O en menores-
proporciones con sus novedades acrecienten el avance en el cam
po de la tecnologia. Y cdmo seria posible, si uﬁa vez otorga-
do el titulo de patente, el titular no comprobara la explota--
cién del invento, podria incurrirse en el error de haber otor-
gado un privilegio, que no representara ninguno de los objeti-
vos por el cual se concedib, ya que bien podrfa ser el caso de
que su titular, Gnicamente detentara ese monopolio temporal, -
de explotacibn exclusiva del invento, patentado, sin que pafa—
ello redituara a la sociedad ninguna aportacidén toda vez que -
éste no explotarfa esa invencidén, y en tal circunstancia esta-
rfa en manos muertas. De allf la importancia de explotar el -
invento patentado, ya que de no ser asi, la expedicién de pa--

tentes careceria de justificacién.

Ahora bien, la explotacidn de un invento, en los términos

de la Ley de Invenciones y Marcas vigente en Mé&xico, significa:

"Para los efectos de esta ley, es explotacibén la utiliza-
cidn permanente de los procedimientos patentados o ‘de la fabri
cacibén del producto amparado por la patente, efectuadas direc-=
tamente por el titular de la patente, sus causahabientes o li-.
cenciatarios, en volfmenes que correspondan a una efectiva ex-
plotacidn industrial y en condiciones adecuadas de calidad y -
precio.

La importacifén del producto amparado por la patente o pro

ducto fabricado con el procedimiento patentado, no se conside—
raré explotacibn." (16)

(16) Art. 43.
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Dicha explotacibn deberd iniciarse dentro de un plazo de-
tres afios contados a partir de la expedicién de la patente. Se
concede este lapso en atencibn a las condiciones econfmicas --
que consigo trae la explotacifn del invento patentado, para su
titular, toda vez que el titular de la patente, si se le exi--
giera que en menor tiempo comprobara la explotacidn del inven-
to probablemente no tendria la capacidad econdmica para tal --
fin y ante tal circunstancia caducaria su patente. Por lo - -
cual el legislador ha considerado pertinente ese té&rmino, pla-

zo 'que tambi&n nosotros estimamos prudente.

La explotacifén del invento patentado, deberd demostrarse-
a satisfaccibn de la Secretaria de Patrimonio y Fomento Indus-
trial dentro de los dos meses siguientes a la iniciacidn de su

explotacibn.

Si vencido el plazo de tres afios a que se ha hecho men- -
cibn, el titular de la patente no hubiere iniciado la explota-
cibn de la invencidn, o si habié&ndola iniciado no satisfaciera
el mercado nacional e internacional, cualquier persona intere-
sada en su explotacidn podré haceria, siempre y cuando demues-
tre tener capacidad econémica y técnica para ello. Ante tal -
circunstancia el titular de la patente, estd obligado a propor
cionar a los licenciatarios la informacibén necesaria para la -
explotacidén. El incumplimiento de esta obligacidn producird -
la revocacidén de la patente. Lo mismo sucederd si se trata de

una licencia de utilidad pfiblica, esto es, por causas de salud
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pGblica, defensa nacional o cualquier otra que afecte el inte-
rés pGblico la Secretaria de Patrimonio y Fomento Industrial -
en cualquier tiempo, mediante declaracién que se publicard en-
el Diario Oficial de la Federacibn, determinard que la explota
cibén de ciertas patentes puede efectuarse mediante el otorga--
miento de licencias de utilidad pfiblica, en este caso el titu-
lar de la patente, de igual forma deberd instruir a los licen-
ciatarios el "Know How", es decir, el cbémo hacer o el que ha--
cer para la obtencibén del resultado té&cnico industrial conteni
do en ese invento. Si el titular de la patente no 1lo hiciere;

como lo sefialdbamos su patente serd revocada.

A fin de que el titular de la patente de invencibén manten
ga en vigencia su privilegioc, deberd cumplir con el pago que -

por este concepto fija la Tarifa respectiva.

Por cada afio de vigencia de una patente deberdn pagarse -
los derechos fijados por la Tarifa de la Secretaria de Patrimo
nio y Fomento Industrial, por ia aplicacién de la Ley de Inven
ciones y Marcas, computdndose el ano a partir de la fecha de -
expedicibén del titulo de la patente. Al otorgarse la patente-
deberdn cubrirse los derechos que por concepto de expedicidn -
del titulo y de las tres primeras anualidades fija la Tarifa -

respectiva.

El pago de las subsecuentes anualidades deberd hacerse an

ticipadamente, es decir, con anterioridad a la iniciacién del-
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siguiente afo de vigencia que corresponda.

El incumplimiento de esta obligacidn dentro del plazo que
para dicho efecto se concede, no afectard la validez de 1la pa-
tente, si el pago respectivo se efectfia dentro de los seis me-
ses siguientes a la fecha en que la anualidad fuere exigible, -
asimismo, si se cubren los recargos que indique para el caso -

la tarifa.

Por lo anteriormente expuesto damos por concluido este -

punto, para tratar ahora La Patente de Invenci®n en relacidn a

terceros.

4.5. LA PATENTE DE INVENCION EN RELACION A TERCEROS.

‘Diffcil tarea para el legislador y para todos aquellos -
que directa e indirectamente nos vemos envueltos en controver-
sias que afectan nuestros derechos, es hacer comprender a los-
demds el respeto a la titularidad de un derecho, del cual so--

mos propietarios.

El propietario de una invencidn que ha sido juridicamente
protegida a través de la patente, le asiste el derecho de ex—-
plotar en exclusiva su invencibn sea por si mismo o por terce-

ros, si a sus intereses conviene durante determinado plazo.

Los derechos que confiere una patente no producirdn efec-

to alguno contra personas que con propdsitos de estudio, inves
-



77

tigacidn cientifica o tecnolégica experimentales o recreati- -
vos, fabrique un producto o use un procedimiento igual o subs-
tancialmente igual al patentado; contra cualquier persona que-
con anterioridad a la fecha de presentacibn de la, solicitud de
patente en el pais o de la fecha de expedicibn validamente - -
reivindicada fabrique el producto o utilice el procedimiénto -
objeto de la invencibén o hubiere hecho los preparativos necesa .
rios para llevar a cabo tal fabricaci®n o uso. Contra el em--
pleo, a bordo de navios de otros paises, de los medios que - -
sean objeto de patentes en el caso del navio, en las méquinas,
aparejos y demds accesorios, cuando dichos navios penetren tem
poralmente en aguas del pais,'siempre que dichos medios sé em-
pPleen exclusivamente para las necesidades del navio. Contra -
el empleo de los meéios que sean objeto de la patente en la --
construccifén o funcionamiento de- los aparatos de locomocidn agé
rea o terrestre o de los accesorios de dichos aparatos; cuando

éstos penetren temporalmente en el pafs.

En efecto, ante tales hip6Stesis los derechos que confiere
la patente a su titular no tendré&n trascendencia, toda vez que
por motivos de investigacibn cientffica, por necesidades de --
transporte como se menciond o bien cuando una persona, con an-
terioridad a la fecha legal de la patente, esto es, la fecha -
de preéentaciﬁn de la solicitud de patente, ha venido usando o
explotando.el producto o procedimiento objeto de esa patente, -

ya que con antelacifn al titular de la patente esta persona ha
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creado esa invencibn por lo que en consecuencia para ella, los
derechos del titular de la patente no le afectardn por lo que-
se refiere al derecho de explotar en exclusiva el invento pa--
tentado, en virtud de que antes de la concesibén de dicho titu-
lo existfa como precedente a éste el derecho que esta persona-

al haber creado tal invencidn obtuvo para si.

En el punto anterior, menciondbamos que el privilegio que
concede la patente de invencidn a su titular versaba sobre el-
derecho de explotar en exclusiva su invencibn, derecho que a -

la vez contiene una obligacién.

Cuando el titular de una patente no ha cumplido con el ob
jetivo por el cual se le expidi6 el titulo de patente, es de--
cir, si dentro del plazo de los tres anos siguientes a su con-
cesibn no inicib la explotacidn del invento patentado, cual- -
quier persona interesada en esa explotacidn podrd hacerla. O -
si en el caso, el titular de la patente no satisfizo la deman-

da pfiblica.

El tercero interesado en la explotacidn del invento paten
tado por las razones expuestas, podra solicitar ante la Secre-
tarfa de Patrimonio y Fomento Industrial la concesién de una -

licencia obligatoria.

Si es el caso de que el titular de la patente no satisfi-
zo el mercado nacional o cuando los mercados de exportacidn no

fueron cubiertos por la explotacibn, antes de conceder la li--
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cencia obligatoria, la Secretaria de Patrimonio y Fomento In—;
.dustrial, dard una oportunidad a &ste, para que satisfaga la -
explotacibn que de la misma se hace necesaria, otorg4ndole asf
un plazo de dos meses para que presente por lo menos un progra
ma de fabricaci6n similar al programa presentado por el gque so
licita la licencia. Asimismo deberd otorgar fianza para garaa
tizar su cumplimiento. si dent;o del plazo de dos meses el --
titular de la patente no presentara todavia el programa de fa-
‘bricacibén que le permita satisfacer'la demanda nacional e in-~-
ternacional de la explotacifn de su invento podrd solicitar --
una Gltima e improrrogable ampliacifn temporal, la cual se le-

concederi por el mismo plazo.’

El que solicite una licencia obligatoria deberi presentar
a la Secretaria mencionada, un programa que demuestre la capa-
cidad técnica y econbmica necesarla para la fabricacidn y ex--

plotac16n del invento patentado.

Una VezAaéeptada la solicitud de licencia obligatoria, -
érevia audiencia de las partes, la Direcci6n General de Inven-~
ciones y Marcas decidird si otorga o no esta licencia, si lle=
gara a proceder, de conformidad con lo que manifieste la Direc
ciéaneneral'ael Registro Naciénal de Transferencia y Tecnolo-.
gfa, fijar&n el término de su duracibn, las condiciones bajo -
las cuales se concede, el campo de su aplicaci6n y el monto de

las regalfas que deber&n corresponder al titular de la patente.
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Ahora bien el titular de una licencia obligatoria, al -
igual que el titular de la patente de invencidn, para cumplir-
con la finalidad misma de la concesibén de este privilegio o de
la obtencibén de la licencia obligatoria, deber& comprobar a sa
tisfaccibébn de la citada Secretaria, la explotacidn del invento
patentado dentro de los dos meses siguientes a la iniciacidn -
de la referida explotacidén la cual serd iniciada en el plazo -
de dos anos contados a partir de haberla obtenido. Si el titu
lar de la licencia obligatoria no cumpliera con esta obliga- -
cibn, la finalidad de proteger los derechos de un tercero en -
explotar una invencién patentada que no fue explotada por su -
titular, careceria de objetivo y consecuentemente procederi su

revocacibn, ya fuera de oficio o a peticién de parte.

Por otra parte, existe la relacibn juridica del titular -
de una patente frente a un presunto infractor de sus derechos,
que sin su consentimiento estd explotando su invencidn. Situa
cibén en la cual se ven afectados sus intereses negativamente,-
y por la cual lo demandard ante el Departamento Contencioso de
la Direccibn General de Invencioneé y Marcas, de la Secretaria
de Patrimonio y Fomento Industrial, ya que al conferirse un de

recho se otorga una accibn, para su conservacidn.

Es asi, como la Ley de Invenciones y Marcas vigente en M&
xico, en sus articulos 210 incisos a) y b) fraccibén I y 211 --

fracciones I, II y V respectivamente, disponen:
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"Son infracciones administrativas:

a) Las violaciones a las disposiciones de esta ley y las-
que de ella deriven.

b) La realizacidén de actos relacionados con la materia -
que esta ley regula, contrarios a los buenos usos y costumbres
en la industria, comercio y servicios que implique competencia
desleal.

I. El hacer aparecer como productos patentados aquellos
que no lo estén. Si la patente ha caducado o fue nulificada,-
se incurrird en la infraccibn después de un afo de la fecha de
caducidad o, en su caso de la fecha en que haya quedado firme-
la resolucibdn de nulidad.

"Son delitos:

I. Fabricar o elaborar productos amparados por una pa--
tente o un certificado de invencibn, sin consentimiento de su-
titular o sin la licencia o autorizacidn correspondiente.

II. Emplear métodos o procedimientos patentados o ampara
dos por un certificado de invencibn sin los requisitos a que -
se refiere la fraccibén precedente.

III. Reproducir dibujos o modelos industriales protegidos
por un registro, sin consentimiento de su titular o sin la 1li-
cencia respectiva. .

V. Ofrecer en venta o poner en circulacién los produc--
tos a que se refieren las fracciones I, II y IV del presente -
articulo o aquellos a que se contrae la fraccibén II del articu
lo 210, no obstante la declaratoria de confusibén que la misma=
prevé..."

En efecto, el titular de una patente puede encontrarse -
afectado de sus derechos, esto es, cuando se fabrica lo paten-
tado, cuando se usa industrialmente un procedimiento o método-
patentado, cuando se copia un modelo o dibujo, o cuando se ven
den o importan productos similares a los amparados por la pa--

tente, sin el consentimiento de &ste. No obstante que el titu

lar de una patente tenga gl goce del derecho exclusivo de ex--
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plotaci6n de un invento, los terceros ajenos a este derecho, -
infringiendo las disposiciones legales de la Ley de la Materia,
falsifican dicha invencién, y no conforme con ello incurren en

la venta ilfcita de los productos falsificados.

La falsificacibn de un producto o de un procedimiento pa-
tentado, constituye un delito que tanto civil como penalmente-

es castigado.

La falsificaci®n consiste en el empleo de los medios y de
las formas de utilizar &stos, para obtener el mismo resultado-
de aplicacién industrial al que protege la patente, sin la pre

via autorizacibn de su titular.

Las consecuencias que acarrea el falsificar una invencibn
patentada son de trascendental resultado, ya que, no solamente
afectarin el derecho que le asiste al titular de la patente, -
sino que lesionard tambié&n al pGblico consumidor de esos pro--
ductos o a quienes utilicen los procedimientos para la obten--
cibén de &stos, toda vez, que generalmente la calidad de estas-
falsificaciones dista en gran medida de ser igual a la auténti

ca invencidn.

Al respecto, encogtramos que la venta de productos u obje
tos falsificados, es efectuada, por quien sin derecho los fa--
bricé; sin embargo, en ocasiones el fasificador-fabricante rea
liza sus véntas a través de intermediarios minoristas, llevan-

do a cabo de esta forma una venta ilfcita e inmiscuyendo a per
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sonas quiz8s incautas o no conocedoras de tal ilicito a que -
sean defraudadores en relacibn con los compradores que a su —--
vez consumen dichos productos falsificados sin saberlo, y so--
bre todo considerando que tienen la misma procedencia y cali--

dad de los auténticos.

Es asi como, afin existiendo una resolucidn administrativa
que contenga la declaratoria de confusibn respectd a las inven
ciones que con anterioridad fueron patentadas y que constituye
ron el derecho de explotar en exclusiva estas invenciones a su
titular, al ofrecerse o ponerse en circulacibén las invenciones
falsificadas por el falsificador, infractor y usurpador de los
derechos del patentado, se constituye un delito. Delito que -
lesionard el patrimonio del titular de la patente, ya que At —
sacarse al mercado los productos. o procedimientos patentados, -
asi como los falsificados, éstos al ser adquiridos por los res
pectivos compradores desplazan la venta de los originales y pa
tentados inventos, ocasionando. con ello un menoscabo en su pa-
‘trimonio, en virtud de que al efectuarse estas ventas,el titu-
lar de la patente deja de percibir las utilidades acostumbra--
das cuando comercializaba finicamente &1, sus produétoé patenta

dos.

La accibn persecutoria de los usurpadores de los derechos
que confiere la patente de invencibn, compete a su titular sea
el propio ‘inventor o su causahabiente, y no asi al titular de-

una licencia de explotacibn aln cuando &sta, fuera exclusiva.
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El titular de la patente que se ha visto perjudicado con-
estos actos ilicitos, independientemente de la sancidn adminis
trativa que se le aplique al infractor, podrd demandar de el -
autor o autores de estos actos, la reparacidén y el pago de los
danos y perjuicios sufridos con motivo de la infraccién o del-

delito cometido.

Por otra parte, nos encontramos en otro tipo de relacién-
juridica; en la Eual el titular de una solicitud de patente se
ve obstaculizado para poder obtener el privilegio que concede-
el Ejecutivo al otorgar la patente, debido a que al realizarse
el examen de novedad correspondiente, le citan como anteriori-
dad otra u otras invenciones, cuyos puntos esenciales para --
constituir una invencidn propiamente dicha son idénticos, con-
la que el solicitante presenta; o bien porque el demandante de
la declaracidn administrativa de nulidad haya sido previamente

demandado por invasidn de derechos.

Ahora bien, el actor de un procedimiento de déclaracién -
administrativa de nulidad de patente, para solicitarla, deberéd
verse afectado por la patente que solicita se nulifique esto -
es deberd existir un inferés juridico de su parte, como lo men
ciondbamos que dicha patente sea un obstdculo para obtener pa-
ra si la patente. Para ello se basard en las disposiciones le
gales que establece el articulo 59 de la Ley de Invenciones y-

Marcas, que a la letra dice:



85

"Las patentes serdn nulas cuando por error, inadvertencia,
carencia de datos u otros motivos semejantes, se hayan otorga-
do en contravencibén a lo dispuesto en esta ley. Por tanto, se
rédn nulas en los siguientes casos: -

I. Si la invencibn no es patentable de acuerdo con lo -
dispuesto en esta ley.

II. Cuando la invencién gue amparen no tenga novedad o --
aplicacién industrial.

III. Cuando amparen dos o mids invenciones que deban ser -
objeto de patentes independientes; pero serd parcial, ya que -
podréd subsistir por la invencibfn reivindicada en primer lugar.

IV. Si la descripcibn de la invencibn o las reivindica--
ciones no se ajustan a lo dispuesto en el articulo 17 de esta-
ley.

V. Cuando durante el tr&mite se hubiera incurrido en --
abandono de la solicitud.

En efecto, al otorgarse un titulo de patente el titular -
no esti exento de la posibilidad de que ésta por alguno de los
citados supuestos pueda nulificarse, ya que al concederse la -
patente no podria del todo preverse el sinnfimero de circunstan
cias que la atafien. Es asi, como el tercero que de alguna for
ma le afecta a.sus derechos, la vigencia de la patente concedi

da solicita su nulidad, no obstante que é&ste carezca de un de-

recho protegido o derivado por la Ley de la Materia.

Por lo anteriormente expuesto damos por terminado este te
ma para de inmediato tratar el siguiente; La Terminacidn de la
Proteccibn y de los Efectos Juridicos de la Patente de Inven--

cibn.
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4.6. LA TERMINACION DE LA PROTECCION Y DE LOS EFECTOS JURIDI--

COS DE LA PATENTE DE INVENCION.

La concesifn que otorga el Ejecutivo a través del Secreta
rio de Patrimonio y Fomento Industrial mediante el ti;ulo de -
patente que le da a su titular, el derecho de explotar en ex--
clusiva la invencibén que protege, estd limitada por el tiempo,
en virtud de que el privilegio que contiene la patente es por-
el término de diez afos, por lo que al transcurrir ese plazo -
la patente de invencibn caduca y el invento que protege pasa -

al dominio pfiblico.

La vigencia que se concede a una patente, por determinado
tiempo, tiene una clara y l6gica justificacibn, ya que por una
parte se le otorga al propietario de una invencibén, el recono-
cimiento a su obra, que redituard a la humanidad beneficios --
inestimables, otorg&ndole asi el derecho de explotar en exclu-
siva su invento por cierto tiempo, esto es, se le da una recom

pensa mediante el titulo de patente por la obra creada.

Por lo que consideramos que nuestro sistema legal de pa--
tentes equilibra los intereses del particular como propietario
de la invencibn y de la colectividad quien se ver& influencia-
da por los resultados de la misma, toda vez que el titular de-
la patente al gozar del derecho de explotar en exclusiva su in
vencién durante cierto tiempo, obtendri el m&ximo de utilida--

des, y al vencimiento de su vigencia, el invento patentado pa-
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sard al dominio pGblico. Consecuentemente, cualquier interesa
30 en explotar la invencién que protegiera la patente ahora ca
duca, podrd hacerlo sin que para ello requiera la autorizacibn
del titular de la patente, ya que la invencién no se encuentra

bajo su dominio, sino del pGblico.

La caducidad por el s&lo transcurso del tiempo, es uho de
los efectos m&s obvios por el cual una patente de dinvencidn de
ja de producir las consecuencias de derecho correspondientes y
por lo tanto de gozar de la proteccifn juridica que concede la

Ley de Invenciones y Marcas.

Sin embargo, existen otras causas que originan la caduci-
dad éstas son: la falta de pago oportuno de los derechos que -
establece la tarifa respectiva y por la falta de explotacibn -

del invento patentado.

Por lo que respecta a la falta de pago oportuno de los de
rechos que dispone la tarifa sobre las anualidades, &stas debe
rén cubrirse por cada afno de vigencia de una patente, comput&n
dose a partir de la expedicifén del tftulo. Ahora bien, la fal
ta de pago oportuno de alguna anualidad de una patente, no -
afectard la vigencia de la misma, siempre y cuando el pago se-
efectfie dentro de los seis meses siguientes al plazo en que --—
fuera eiigible dicha anualidad. De no ser asi y habiendo - -
transcurrido el plazo que para tal fin se concede, la patente -

sf se verd afectada y en tal caso caducaréd.
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En relacibén con la falta de explotacibén del invento paten
tado, como otra causa que provoca la caducidad de la patente, -
manifestamos que al expedirse la patente de invencidn se conce
de un privilegio, consistente en el derecho de explotar en ex-
clusiva la invencibn protegida pudiendo efectuar dicha explota
cibn el titular de la patente o bien un tercero previa autori-

zacibn del propietario de este titulo.

Como en el punto anterior indic&bamos, el derecho primor-
dial que constituye una patente para su titular es precisamen-
te el derecho que le asiste de explotar su invencién de manera
exclusiva o a través de terceros si a sus intereses conviene.-
Ese derecho a la vez representa una obligacién que de no cum--
plirse traer& consecuencias y &sta serd la caducidad de la pa-
tente. Lo cual estimamos justo y procedente toda vez que la -
explotacibn del invento patentado justifica plenamente el éor—
que de haberse concedido ese privilegio y al no explotarse la~-
.invencidn respectiva se otorgaria una concesién infructuosa en
raz6n de que no rendirfa beneficios para la sociedad quien re-
cibe los efectos de cualquier invencién y por lo tanto se man-
tendria en vigencia un tftulo de patente que careceria de los-
objetivos por los que fue concedida, ya que tal monopolio de -
explotacifén lo detentaria el titular sin permitir a otros su -
explotacibn, de allf que al no cumplirse con dicha finalidad -
la patentercaduca y en consecuencia aquellos interesados en ex

plotarla podr&n hacerlo, en virtud de que como lo menciondba--
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mos pasa al dominio pﬁblicot

Otra de las causas que motivan la terminacién de la pro--
teccibn y de los efectos juridicos de una patente de invencifn
es la nulidad, a la que hicimos alusifn asimismo en el ante- -

rior inciso.

Efectivamente, al otorgarse una patente de invenciéh se -
pueden incurrir en errores cCoOmo por ejemplo que dicha inven- -
cibn no constituya ninguna novedad, que sea contraria a la mo-
ral, a las buenas costumbres, que afecte la seguridad ptGblica,
o bien que haya sido abandonada la solicitud durante el trémi-
te, o cuando no se haya observadé las disposiciones legales -

que para tal fin requiere la Ley de Invenciones y Marcas.

Por lo tanto se puede conceder el privilegio sobre la ex-
plotacibn exclusiva del invento patentado afin cuando exista la
posibilidad de que éste posteriormente sea nulificado, ya que-
al expedirse la patente, las oficinas administrativas pueden -
incurrir en una falta de apreciacifn sobre la novedad del in--
vento o simplemente en tr&mites de cardcter administrativo, --
por lo cual, al otorgarse este titulo se presume que es valido

hasta en tanto no se compruebe su invalidez.

De lo anteriormente asentado, se desprende que la vigen--
cia de una patente de invencibn estd supeditada; a la tempora-
lidad determinada por la que se concede, en nuestra legisla- -

cidn por el plazo de diez anos; al cumplimiento de las obliga-
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ciones que deberd realizar el titular de la patente y a la va-
lidez de la misma. En consecuencia, cuando se da el supuésto-
que configura la caducidad por el transcurso del tiempo, O por
el incumplimiento de las obligaciones del titular, o cuando se
declara administrativamente su nulidad, la terminacidén de la -
proteccibén y de los efectos jurfdicos inherentes cesan, toda -

vez que no hay materia, objeto de ser protegida legalmente.



CAPITULO V

EL CERTIFICADO DE INVENCION

5.1. ORIGEN Y DESARROLLO DEL CERTIFICADO DE INVENCION.

Somos protagonistas de trascendentales cambios que en -
nuestra &poca se estdn generando, esto se debe fundamentalmen-
te al cambio tecnol8gico, es decir, a la aplicacibén de la cien
cia con el fin de obtener nuevos procesos productivos que redu_
cen costos e incrementan la produccifn, con el propbsito de ad

quirir nuevos productos.

Dentro de la economfa ihternacional existe una franéa di-
ferencia, el mundo se encuentra dividido en péises industriali
zados y no industrializados. Los primeros atienden primordial
mente a la ciencia y a la tecnologfa como punto clave de su po
litica nacional;-sin embargo, los pafses no industrializados -
son quienes minimamente dan importancia o menor prioridad a --
los aspectos cientifico-tecnolégicos, lo gue ocasiona un lento

desarrollo industrial.

para obtener la innovacibén de un producto o procedimiento,
es necesario concatenar tres factores: capacidad cientifica y-
tecnolégica, demanda actual o potencial en el mercado y la ade

cuacién de los satisfactores a las necesidades imperantes.
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Hoy en dfa el explotar una invencibén no representa para -
su propietario un riesgo de que &sta sea imitada impunemente,-
ya que la legislacién de patentes protege y reconoce los dere-

chos del inventor.

La proteccibn juridica que nuestra legislacibén otorga es-
td basada principalmente en la patente de invencidén, figura ju
ridica que ya estudiamos y en el certificado de invencidn, mo-

tivo de este tema.

El Certificado de Invencidn, como se denomina en nuestro-
pais, tiene su origen en la legislacidén de los pafises socialig
tas de la Europa Oriental, como Bulgaria, CheCOSlovaquia, Polo
nia, Repﬁblica Democr&tica Alemana, Rumania y la URSS, asi co-

mo también Argelia.

En los paises socialistas donde existe una economfa plani
ficada, el sistema usual de recompensar a los inventores no es
el de concederles una patente de invencibn, sino que a los in-
ventores nacionales se les concede proteccidn y reconocimiento
a su obra mediante el certificado de inventor, instrumento ju-

ridico a través del cual se les da una recompensa en dinero.

En la Unibn Soviética el titﬁlar de un certificado de in-
ventor transfiere voluntariamente al Estado el derecho exclusi
vo sobre la explotacibn del invento, el cual puede ser utiliza
do por el Estado y por cualquier otra organizacién o empresa -

privada, sin que para ello se requiera obtener la autorizacibn
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especial del propietario de ese invento. El Certificado de -
‘Inventor cae en el conocimiento difundido inmediatamente des--
pués de que se otorga, permitiendo asi, a todos quienes se in_
teresen en explotar el invento que ampara puedan hacerlo a cam

bio del pago de determinadas regalfas.

Por lo que respecta a la explotaci6n del invento protegi-
do por el certificado de inventor, las licencias gbligatorias—
y demds medidas previstas por la falta de explotacifn no se —-
dan, toda vez que precisamente el derecho de utilizacidn o ex-
élotacién del invento, es conferido al Estado y por lo tanto -

las licencias obligatorias no tienen razbén de ser.

La legislacibn sobre invenciones de estos pafses limitan-
la posibilidad de expedir patehtes para ciertas categorfas de-
inventos, particularmente cuando se trata de alimentos y medi-
camentos, en las cuales finicamente se otorgan certificados de-
inventor, debido a que representan articulos de primera necesi
dad para la poblacibn, y ;nte tal circunstancia debe satisfa--

cerse al m&ximo la demanda pfiblica.

Por otra parte, en M&xico, al abrogarse la Ley de la Pro-
piedad Industrial de 1942, por la vigente Ley de Ihvenciones y
Marcas, se introdujo a &sta, una nueva figura juridica protec-
tora de los derechos del propietario de una invencibn, que s&-
lo en exclusiva puede proteger, esta figura es el Certificado-

de Invencibn.
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Nuestro pafs, inspirado en las leyes que protegen los de-
rechos de los inventores de los palses socialistas cred el Cer
tificado de Invencibn, cuya finalidad es procurar satisfacer -

el inter&s social, antes que el particular.

El Certificado de Invencidn, al igual que en los'paises -
socialistas, tiene en exclusiva la proteccién de las invencio-
nes que afectan directamente a la colectividad por lo que res-
pecta a la salud, seguridad y alimentacidén. En este orden de-
ideas podemos manifestar que este instrumento juridico tiene -
un alcance extensivo, que traspasa el interé&s individual, sin-
llegar a lesionarlo, ya que hay una recompensa que se traduce-
al pago de las regalfas que deberd otorgarle el tercero intere
sado en la explotacibén de su invento, satisfaciendo de este mo
do las necesidades imperantes e indispensables que exige socie

dad.

5.2. CONCEPTO DEL CERTIFICADO DE INVENCION

Dada la trascendencia que representan las invenciones de-
aplicacién industrial en una sociedad, por la influencia y de-
terminaci®n que en el bienestar y progreso ofrecen a la colec-
tividad misma, fue preciso que en la Ley de Invenciones y Mar-
cas, en vigor, el legislador incluyera una importante innova--
cién, e; certificado de invencidén, como otro instrumento juri-

dico que protege los derechos del propietario de ciertas inven
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ciones.

El Certificado de Invencidén, es un documento que expide -
el Secretario de Patrimonio y Fomento Industrial, firmado por-
éste o por el funcionario en quien delegue dicha facultad, pa-
ra proteger en exclusiva especificas invenciones o también pa-
ra amparar cualquier invencibén materia de la patente, si asi -

lo solicita el inventor o su causahabiente.

El concepto que se ha dado al certificado de invencibén -
partiendo del de la patente, es que es un derecho no exclusivo
que concede el Estado por un determinado plazo a una personaA—
fisica o moral para explotar un invento por si mismo o por - -
'otros, siempre que cada interesado en la explotacién pague al-

titular las regalias correspondientes.

Los Certificados de Invencién, se consideran pues, CoOmo -
una de las formas de proteccidn de la propiedad industrial del

sistema nacional e internacional.

A diferencia de la patente de invencibn, el certificado,-
otorga a su titular el derecho a recibir la remuneracidn que -
deberédn pagarle los terceros interesados en e;plotar su inven-
cibn, sin que para tal fin tenga el derecho a impedir qﬁe‘; -
otros la utilicen, toda vez que el objeto por el cual se inser
t6 en nuestra legislacibn es permitir la explotacibén del inven
to que protege el certificado, a todo el que se interese en -

ello, a efecto de no monopolizar la explotacién de cierto in--
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vento, como es en el caso de la patente.

5.3. DERECHOS QUE CONFIERE EL CERTIFICADO DE INVENCION A SU

TITULAR.

El ser humano es un ente lleno de necesidades y carencias,
que en tanto satisface unas surgen otras no previstas, para cu
brirlas combina su actividad creativa con los medios que le --
brinda la naturaleza a efecto de obtener las invenciones que -

satisfagan las necesidades imperantes.

cuando se logra obtener una invencidn capaz de cubrir una
necesidad los resultados que consigo trae son inestimables - -
pues permite a la sociedad ascender a otro nivel de vida en --

ocasiones hasta llegar a alterar su organizacibn social.

Obvio es que a todo trabajo, sin importar su naturaleza o
calidad corresponde una remuneracién, sea en dinero o en espe-
cie; mas, cuando se ha creado una obra inventiva, resultado de
la actividad intelectual, que beneficia, no sélo al propieta--
rio de la misma sino a la propia humanidad, reviste un aconte-
cimiento de suma importancia y de gran reconocimiento a su - =
creador, el inventor.

Ardua tarea representa para el legislador derogar o abro-

gar leyes que verdaderamente equilibren los intereses del par-

ticular y de la colectividad; sin embargo se hacen enmiendas, -
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Modificaciones a leyes, es el caso de la Ley de la Propiedad In
dustrial de 1942, derogada por la actual Ley de Invenciones y-
Marcas, puesta en vigor el 11 de febrero de 1976, de esta Ley,
se desprende que no finicamente existe la patente como instru--
mento protector de los derechos del titular de una invencidn,-
sino que también otra novedosa figura juridica; el certificado
de invencidn, en el punto anterior tratamos el concepto de es-
ta nueva figura, partiendo de ahf pasemos a analizar los dere-

chos que confiere a su titular.

Al respecto el artfculo 67 del Ordenamiento Legal citado-

a la letra dice:

"Los efectos del registro a que se refiere el articulo 65
durardn diez anos a partir de la fecha de su otorgamiento.

Durante dicho plazo el titular del certificado tendr& de-

recho a recibir una regalia de cada interesado que explote su-
invencién dentro de la vigencia del registro."

Este precepto legal especifica el alcance y contenido del
certificado de invencibén. En efecto, el propietario del certi
ficado, fundaﬁentalmente tiene el derecho de percibir las rega
1fas que deberdn pagarle todo aquel que se interese en explo--
tar la invencidn que dicho certificado ampara, sin que para --—
ello le asista el derecho de oponerse, toda vez que la natura-
leza y fin por el cual se introdujo en nuestra legislacidn, es
que la explotacibén de la materia inventiva que protege no se -

concentre en pocas manos y de manera exclusiva.

El derecho.a recibir las regalfas que fije el titular del
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certificado y que acepte el licenciatario, se encuenfra limita
do por el tiempo, no obstante que en este instrumento juridico
se permita a cualquier persona explotar la invencién que prote
ge, la limitacién temporal es por el término de diez anos. Por
lo que, dentro de ese plazo el titular del certificaddo de in--
vencién gozari de la percepcién de las regalias correspondien-

tes.

El interesado en explotar una invencifn materia de este -
registro l8gicamente que estd facultado para hacerlo, previo -
acuerdo con el titular del certificado de invencifn sobre el -
pago de las regalfas y dem&s condiciones inherentes a la explo
tacién de la invencién, ya que &ste, es quien mejor puede de—-
terminar la cuantfa de la inversibn realizada para la obten---

cibn del resultado industrial que contiene su invencidn.

s{ en el presente caso, el titular del certificado de in-
vencidén y el tercero no llegaren a un acuerdo respecto al pago
de las regalfas y condiciones pertinentes, la Direccidn Gene--
ral de Invenciones y Marcas, a solicitud del aspirénﬁe a licen
ciatario de la explotacibn en cuestién, los citard a una au- -
diencia de-avenimiento. Si el desﬁcuerdo persiste, el asunto-
se turnari a la Direccién General del Registro Nacional de - -
Transferencia de Tecnologfa, la cual previa audiencia de las -

partes, podrd autorizar la explotacién y fijar el pago de las-

regalias y, las condiciones inherentes que la regirén.

Cuando el titular del certificado, no concurra a la au- -
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diencia de dicha Direccibn, &sta resolverd con las probanzas -
de que disponga. Si en el caso contrario, quien no acudiera -
fuese el interesado, su solicitud de Licencia de Explotacidn,-

se considerard desistida.

Otro derecho que confiere el certificado de invencidén a -
su titular, es el de explotar por sf mismo la invencidn mate--
ria de este registro. Es decir, cuando el titular del certifi
cado, tiene capacidad econSmica suficiente para poner en mar--
cha la explotacifn de su invencidn, podrd efectuarla sin per--
juicio y sin limitacifn de terceros. En virtud, de que tratén
dose de los inventos objeto de proteccidn exclusiva del certi-
ficado de invenci®n, dado el inter&s que representan para la -
sociedad, a mayor explotacifn, mayor satisfaccibén de las nece-

sidades primarias y bé&sicas de la poblacifbn.

Asimismoc, el titular de un certificado de invencidn tiene
el derecho de prioridad, esto es, cuando el inventor o su cau-
sahabiente solicite un certificado de invencidn, después de ha
cerlo en otro pafs, la fecha de presentacibn se retrotraerd a-
la de depSsito en aquél en que la exhibié primero, siempre que
se presente en M&xico, dentro de los plazos que para tal fin -
establecen los tratados internacionales de los que el mismo -
sea parte, en el caso de que se trate de un titular que haya -
obtenido o solicitado el certificado de invencién en otro pais,
para los efectos de proteger sus derechos que le confiere el -

certificado, y que &stos le sean a su vez reconocidos en pais-
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extranjero basdndose para ello en el derecho preferencial,' -
“siempre y cuando haya reciprocidad con el pais de origen. En-
consecuencia, este derecho trasciende las fronteras de nuestra
legislacién, al reconocerle al titular del certificado de in--
vencibn, la fecha legal de su solicitud de obtencifn del certi

ficado, cuando se present6 en distinto pais.

Estos derechos que confieren el certificado de invencidn-
a su titular le brindan al propietario de una invencibén mate--
ria de ser registrable un estfmulo para cohtinuar con la acti-
vidad inventiva de esta naturaleza, toda vez, que independien-
temente de que goce de una solvencia econfémica necesaria para-
explotarla o no, o bien que dentro cierto tiempo no le solici-
tarin licencias de explotacifn, su certificado no caducara, ya
que la Secretarfa de Patrimonio y Fomento Industrial, no le --
exigird al titular, comprobaci&n de la explotacibén y por lo --
tanto su certificado no caducara y permanecerd vigente por el-

término de diez afios por el cual fue concedido.

5.4. OBLIGACIONES QUE IMPONE EL CERTIFICADO DE INVENCION A SU

TITULAR.

El ser titular de un certificado de invencibn trae en sﬁ,

derechos y por lo mismo obligaciones.

Como indic&bamos, el certificado de invencién concede a =

su propietario el derecho de recibir las regalfas que debersi -
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pagarle el interesado en explotar su invencibn, por el plazo -

de diez anos.

Ahora bien, de este derecho surge una obligacibn; la de -
proporcionar la informaci®n necesaria para la explotacibn de -
su invencidn, obligdndose a darla durante determinado‘tiempo y

asentando el alcance de la misma.

Claro es comprender que el licenciatorio de la explota- -
cibn del invento por el cual se interesa al no haberlo creado,
desconoce las técnicas de su funcionamiento y por ende para su
explotacibn requiere saber de los conocimientos cientifico-téc
nicos necesarios para tal fin. Consecuentemente el licencian-
te de la explotacién del invento, estd obligado a proporcionar
la informacién que precise el licenciatorio para la obtencidn-

del resultado deseado.

El autor de la obra inventiva deber& decir al interesado-
en su creacién en que consiste el "Know How" que menciondbamos,
al respecto Masnatta, citado por Alvares Soberanis nos dice: -
"Es el conjunto de informaciones necesarias para la reproduc--
¢ibén industrial que procedan de la experiencia en el proceso -
de produccién y que su autor desea guardar en secreto, sea pa-

ra su uso personal, sea para transferirlas a un tercero confi-
dencialmente". (17) :

Por lo cual, el titular del certificado de invencibn al -

(17) Alvarez Soberanis Jaime. La Requlacibén de las Invenciones
y Margas y de la Transferencia TecnolbSgica. Edit. Porrfa,
S.A. Av. Repfiblica Argentina No. 15, Mé&xico, 1979, P4g. -
307.
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celebrar el contrato de explotacifn con el tercero interesado,
se obligard a indicarle el método t&cnico para adquirir el re-
sultado industrial que dicho certificado protege, de lo contra
rio se le dejaria en un estado inm6évil, estdtico, que no produ
cirfa los efectos de interés social por el cual se cred esta -
figura juridica, de ahf la importancia y la consecuencia legal
que se da al omitir la informaci6én técnica que corresponda a -

la invencibn objeto del contrato de explotaci®n.

Para que surtan los efectos juridicos conducentes, los -
contratos de explotacién de referencia, deberin inscribirse en
el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologfa y sujetar-
se a las disposiciones que establece lalLey Sobre el Registro-
Nacional de la Transferencia de Tecnologfa y el Uso y la Explo

tacibén de Patentes y Marcas.

Por lo que respecta al pago de derechos que deberd cu- -
brir el titular del certificado de invencibn, al solicitar el-
registro de la autorizacibn de la licencia de explotacidn y pa
ra la transmisidn de los certificados de invencibn, se atende-
réd a lo dispuesto por la Ley de la Materia, por lo que se re--

fiere a las patentes.

Asimismo, todos los actos relativos al registro de inven-
ciones que deban o deseen los solicitantes obtener bajo la pfé
teccidn del certificado de invencidn, estar&n sujetos al pago--
de los derechos que el Ejecutivo Federal senale en la tarifa -

respectiva.
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Como anteriormente indic&bamos, el certificado de inven--
cibn tiene una vigencia de diez afios, dentro de este lapso su-
titular cubrird los derechos por conceptoc de anualidades, de--
biendo cubrir el pago correspondiente por la expedicidn del =--
certificado de invencibn y el que corresponda a las tres prime
ras anualidades, y asi sucesivamente la siguiente anualidad a-

partir de la cuarta, hasta la décima.

Importante ventaja para el titular de un certificado de -
invencibn, representa el no tener la obligacibn de comprobar -
la explotacibén del invento que se protege mediante este certi-
ficado, ante la Secretaria de Patrimonio y Fomento Industrial,
ya que a falta de la comprobacibén de la explotacidn de su in--
vencién como sucede en la patente, &sta caduca y por lo tanto-
su tigular pierde el privilegio que se le habfa concedido pa--
sando la invencibn al dominio pGblico; sin embargo en el certi
ficado de iﬁvenciGn este caso no se da ya que la finalidad que
orillé al legislador para insertarlo en nuestra legislacidn de
invenciones, es mantener despierto el interés de los hombres -
de ciencia, a efecto de que su mentalidad inventiva no cese y-
éontinﬁe con la creacibn de més y ﬁés invenciones, en benefi--
cio de toda la colectividad. De esta forma se confiere al tiQ
tular del certificado de invencibn un fuerte estimulo para que
mantenga en vigencia su certificado y con ello tenga el dere--
cho a percibir las regalfas que deber&n pagarle todos aquellos

que se interesen en explotar su invencifn.
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5.5. EL CERTIFICADO DE INVENCION EN RELACION A TERCEROS.

El certificado de invencibn, representa para su titular -
la prueba mis idbénea para comprobar la novedad de su invencidn
frente a terceros que sin su consentimiento y sin el de la Di-
reccibn General del Registro Nacional de Transferencia de Tec-
nologia, explotara ésta, ostentdndose como el inventor de la -

misma.

Es el caso del tercero que sin autorizacibén alguna incu--

rre en los siguientes delitos:

a) que fabrique o elabore productos amparados por un cer-
tificado de invencibn sin consentimiento de su titular o sin -

la licencia de explotacibn correspondiente.

b) que emplee métodos o procedimientos amparados por un -

certificado de invencién sin la autorizacidén pertinente.

Esto es, al llenarse los supuestos juridicos que como de-
litos establece la Ley de la Materia se estén violando los de-
rechos inherentes al titular del certificado de invencidn,- -
quien tiene el derecho a recibir el pago de las regalias por -
permitir explotar a un tercero su invencidn, ocasionando con -

ello una lesibn a su patrimonio.

Por lo que al invadirse los derechos del titular del cer-
tificado de invencidn, con la reproduccibén industrial de pro--
ductos o bien con el empleo de los métodos o procedimientos am

parados por este-certificado, la falsificacibén que con esto se
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haga traerd consecuencias no s8lo para el propietario de la -
invencibn juridicamente protegida sino las consecuencias abar-
cardn al pGiblico consumidor de estos articulos. Consideramos-
que ahondar mis sobre este punto seria inoperante, toda vez --
que los pasos a seguir para la persecucidn de estos délitos, -
asi como las repercusiones que consigo traen frente a la socie

dad, se analiz6 en el punto referente a patentes.

Igualmente, por lo que se refiere a la solicitud de decla
racién administrativa de nulidad de un certificado de inven- -
cibn, se aplicard en lo conducente las disposiciones que regu-

lan la nulidad de las patentes.

5.6. TERMINACION DE LA PROTECCION Y DE LOS EFECTOS JURIDICOS

DEL CERTIFICADO DE INVENCION

En el &mbito de los derechos de la propiedad industrial,-
en razbn de la naturaleza juridica que es caracteristica del -
propietario de una invencibén que ésta no sea précticamente un-
derecho real, ni mucho menos'personal, sino intelectual e inma
terial, en virtud de que el bien gque se protege es la idea in-
ventiva, surgida del intelecto creativo del hombre, y cuyos re
sultados al divulgarse pGblicamente, la colectividad se con- -
vierte en el sujeto receptor del resultado de estas invencio--
nes, la vigencia que el Ejecutivo Federal otorga para la nove-

dosa institucibn del certificado de invencifn es por el t&rmi-



106
no de diez anos.

Durante este plazo el titular del certificado de inven- -
cibn gozard del derecho de percibir las regalias que deberén -
pagarle los interesados en explotar la invencibn que protege -
este certificado, al vencimiento de dicho periodo, la inven- -
cidn pasard al dominio pliblico, esto es, los derechos inheren-
tes al certificado caducar&n y por lo tanto cualquiera que se-
interese en explotar tal invencifn podrd estar en aptitud de -
hacerlo sin que para ello medie autorizaci6n del titular del -
certificado, toda vez que los efectos legales para éste se en-
cuentren carentes, ya que dicho certificado ha caducado, y en-

consecuencia no hay materia juridica que proteger.

Consecuentemente, al haber transcurrido el té&rmino de - -
diez anos por el cual el Ejecutivo Federal a través del Secre-
tario de Patrimonio y Fomento Industrial otorga el certificado
de invencién, &ste por el s6lo transcurso del tiempo caduca, -
terminando asf, sus efectos juridicos correspondientes, y la -

proteccibén legal que en principio se diera a su titular.

Al conferirse derechos necesariamente se otorgan tambi&n-
obligaciones, en este caso, al titular del certificado de in--
vencibn le asiste fundamentalmente el derecho de recibir el pa
go de una regalia, por permitir a un tercero explotar su inveh
cibn, sin embargo la obligacidn que deberd cumplir para poder-

disfrutar de este derecho seri, el informar al licenciatario -
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de la explotacién de su invencién el procedimiento cientifico-
y técnico requerido para la obtencidén del resultado industrial

que contiene y protege el certificado de invencidbn.

Si para tal fin, el titular del certificado de referencia,
se rehusa a proporcionar la informacifn que se precisﬁ, su in-
cumplimiento tendrd como consecuencia la cancelacidn del certi
ficado de invencibn y de la inscripcidn correspondiente en el-

Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia.

En este sentido, al cancelarse un certificado de inven- -
cibn, sus efectos y proteccibn juridica terminan, toda vez que
su titular incumpli6 con los objetivos por el cual fue creada-
dicha figura juridica, entre otros permitir que cualquier per-
sona interesada en la explotacibén de un invento que ha sido re
gistrable, lo efectué& sin que para ello se oponga ya que no se
ha conferido exclusividad alguna sobre la explotacién gel in-—
vento que se protege mediante el certificado sino gue por el con
trario se le ha implantado la obligacibén de consentir la explo
tacibén a un tercero, a cambio del pago de una regaiia, con la-
finalidad de cubrir en mejores condiciones la demanda del mer;

cado nacional e internacional.

Al expedirse un certificado de invencibn no se garantiza-
que &ste se encuentre exento de una superveniente nulidad, - -
efectivamente el hecho de otorgar este certificado no obstante,
que para ello se haya realizado un examen té&cnico ae novedad, -

con la finalidad de prever una posible invasifn de derechos en
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contra del titular de un certificado de invencién, que con an-
terioridad lo haya obtenido, la Direccibn General de Invencio-
nes y Marcas, quien se encarga de estas actividades no es res-
ponsable de las consecuencias negativas que pudiera ocasionar-
el expedir un certificado de invencibn cuando se estd con ello,
violando un derecho a un tercero, sin embargo, y previendo es-
ta situacibén la Ley de Invenciones y Marcas dispone los supues
tos de derecho en los cuales procede nulificar un certificado-
de invenci®n, es decir se estard a lo establecido para la nuli
dad de las patentes, ya que la propia Ley nos remite a estos -

supuestos.

Entre las causales de nulidad éue cita el articulo 59 de-
la Ley de la Materia est&n: cuando por error, inadvertencia, -
carencia de datos u'otros motivos semejantes, se hayan otorga-
do en contravencibén a lo dispuesto por esta ley; si la inven--
cibn que se protege no es registrable, esto es, si no es mate-
ria inventiva de ser protegida por el certificado de invencidn;
si la invencibén que se ha protegido carece de novedad o de - -
aplicacién industrial; cuando se amparen o protejan dos o més-—
invenciones que deban ser objeto de s6lo un certificado; si la
descripcibn de las reivindicaciones no son claras y precisas o
bien cuando durante el trémite se hubiere incurrido en abando-
no de la solicitud. Por lo que, al llenarse uno de estos su--
puestos jurfdicos que como causales de nulidad se establecen -

para que proceda la nulidad de un certificado de invencidn, la-
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proteccibén y los efectos juridicos del mismo terminan, ya que-
al emitirse la declaracifn administrativa de nulidad dél certi
ficado de invencibn sus efectos juridicos desaparecen, resta--
bleciéndose las cosas al estado primitivo que guardaban antes-

del acto anulado.



CONCLUSIONES

PRIMERA.~- Las invenciones son un factor determinante en-
el avance industrial y por lo mismo econémico de un pais. El
autor de estos cambios es el inventor, quien con su talento -
creativo permite modificar el status social, econfmico .y po-
lftico de una sociedad. Por consiguiente los derechos que --
emanen del instrumento juridico que proteja una invencibén de-

berdn remunerarse justamente.

SEGUNDA.- La patente de invencifn como uno de los instru
mentos jurfdicos que protege las invenciones, es una conce- -
sién édministrativa que hace el Ejecutivo a través del Secre-
tario de Patrimonio y Fomento Industrial al titular de la pa-
tente, al concederle el privilegio de explotar en exclusiva -
el invento protegido por este titulo. Para su expedicibén im-
plica haber cubierto los requisitos que fija la Ley de Inven
ciones y Marcas, esto es, el invento debe estar comprendido -
en la materia patentable, debe ser.original, novedoso y de --
aplicacién industrial, asi como haber cubierto el pago .de los

derechos que por este concepto fija la Tarifa Relativa.

TERCERA.- El derecho de explotar en exclusiva un invento
protegido por la patente de invencién, es caracteristica pro-

pia de este instrumento jurfdico, no obstante que &ste es un-
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derecho, a la vez implica una obligacién, ya que la falta de-
explotacidn del invento produce un efecto negativo, la cadu-
cidad, efecto que considero tiene una clara y légica justifi-
cacibn toda vez que la naturaleza juridica de un invento tie-
ne un alcance de contenido social y por lo tanto sus resulta-
dos 11egah a afectar aspectos econfmicos y sociopoliticos. En
consecuencia no podria protegerse juridicamente el derecho ex
clusivo de la explotacifn de un invento, si &ste no estd sien
do explotado y asi satisfaciendo la demanda del mercado nacio

nal e internacional.

CUARTA.- La obligacién que tiene el titular de la paten-
te de invencibn en explotar el invento protegido por este ti-
" tulo; tiene un cardcter extensivo, en virtud de que no necesa
riamente el titular de la patente debe explotarlo, sino que -
tambi&n podrd hacerlo quienes se interesen en ello y quienes-
sean autorizados por el titular, obligacifn que al transmitir
se mediante la Licencia de Explotacifn a un tercero, el titu-
lar de la patente cumple con el objetivo por el cu&l se le —-
concedib la patente de invencién, poda vez que se estdn satign
faciendo las necesidades que demanda el interé&s pfiblico, lo -
cual estimo favorece al propietario de la patente,'ya que por
este concepto obtendri regalfas y al cumplir con la explota—-—
cibn de su invento, afin sienab a través de un tercero su pa--

tente no caducari.

QUINTA.- La patente de invencidn, como uno de los instru
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mentos juridicos que protegen los derechoé que en exclusiva -
-tiene su titular, da seguridad, confianza y propicia con ello
mayor participacifn a los empresarios preocupados por el avan
ce tecnolégico, ya que el titular de la patente de invencibn-
disfruta en exclusiva de la explotacibén del invento protegido
por este titulo, y a la vez si a sus intereses conviene puede\
autorizar a quien se interese en la explotacifén del mismo, me
diante el pago de las regalias que se fijen en el Convenio SO

bre la Licencia de Explotacibn.

SEXTA.- Por lo que la patente de invencibn equilibra log
intereses entre la colectividad quien recibe los beneficios -
de determinado invento y el titulér de esta figura juridica,-
ya que al término de diez afios la invencibn protegida pasa al
dominio p@iblico y en consecuencia caduca el derecho exclusivo
a la explotacibén del invento del cual venia gozando su titu--

lar.

SEPTIMA.- Por otra parte, el Certificado de Invencibn, -
es un nuevo instrumentobjuridico que se estableci6 en la vi--
gente Ley de Invenciones y Marcas, en funcibn del interé&s pf-
blico, toda vez que las invenciones respecto a procedimientos
de obtencifn de mezclas de productos quimicos, procedimientos
industriales de obtencifn de aleaciones y los procedimientoéL
industriales de obtencifn, modificacibén o aplicacidn de pro--

ductos quimicos farmacéuticos y sus mezclas, medicamentos, be

bidas y alimentos para uso humano o animal, fertilizantes, --
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fungicidas, herbicidas, plaguicidas; las relacionadas con la-
energfa y seguridad nuclear y las referentes a aparatos y - -
equipos anticontaminantes, procedimientos de fabricacién, mo-
dificacibén o aplicacién de los mismos, que en exclusiva prote
ge, son invenciones bdsicas para la alimentacién, salud y se-

guridad social.

OCTAVA.- El Certificado de Invencibn, protege inventos -
de su finica y exclusiva proteccifn, sin embargo, la materia -
inventiva que protege la patente de invencifn puede ampararse
también con el certificado de invencién, por lo que con ello-
se hace extensivo para todas las invenciones el caricter so--

cial por el cual se cre6 esta figura juridica.

NOVENA.- El propietario del Certificado de Invencibn, a
diferencia del titular de la patente de invencién, no goza --
del derecho exclusivo sobre la explotacién del invento que --
protege este registro, sin embargo goza del derecho de perci-
bir las regalias que deberd remunerarle todo aquel interesado
en la explotacién de su invento, ya que una de las caracteris
ticas propias de esta figura jurfidica es que su titular debe-
rd autorizar las licencias de explotacifén a todo aquél intere
sado en explotar su invento, previo convenio sobre el pago de
las regalfas y condiciones inherentes a la explotacifén. Con-
venio que podrid celebrarse por mutuo consentimiento de las --
partes y a falta de &ste por la Direccibn General del Regis--

tro Nacional de Transferencia de Tecnologfa, misma que autori
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zard la licencia de explotacibn solicitada. ' Por lo que con -
‘ello se fomenta el inter&s por explotar invencioneé materia -
de este.registrb, toda vez gue afin cuando su titular se opon-
ga a la autorizacibn de la licencia de explotacibn solicitada,

la autoridad correspondiente la expedirid.

DECIMA.- Una de las ventajas que representa el Certifica
do de Invenci6n para su titular, es la no compfobacidn de la-
explotacibn del invento que protege. Sin embargo, la falta -
de comprobacién de la explotacién.del invento protegido por -
este registro, provocavincertidumbre.al no poderse verificar-
que la invencibn esté siendo explotada y por ende puede no es
tar cubriendo neéesidadeé del interés social. Por lo qué al-
.protegerse un invento que no satisféga la demanda pﬁblica se-

afecta directamente a la colectividad.

-DECIMA PRIMERA.— La Direccifn General del Registro Nacio
nal de Transferencia de Tecnologfa, en ejercicio de las facul
tades que le confiere la Ley de la Matéri&, al autorizar la -
explotacién del‘invento protegido por el Certificado de Invég
cién, cuando el titular se opone a autorizar la Licencia de -
Explotacif6n al interesado, quien se lo ha éolicitado; jursdi-
camente prStege los intereses del licenciatario toda vez que-
con ello é&ste no incurriri en los delitos que fija la Ley de
Invenciones y Marcas pot»el hecho de fabricar o elaborar pro-

ductos o emplear métodos o procedimientos amparados por el -
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Certificado de Invencifn sin auto:izacién del titular y por -
otra parte garantiza la calidad del resultado del invento gque

se estd explotando.

DECIMA SEGUNDA.- La insercifn del Certificado de Inven--
cién en la vigente Ley de Invenciones y Marcas, para amparar-
en exclusiva invenciones que repercuten directamente en el in
terés social, favorece a la misma colectividad, sin embargo, -
la falta de comprobacifn de la explotacién del invento que --
protege, consideramos que no es conveniente, toda vez que no-
se puede precisar si el invento se estd explotando, por lo -
que estimo que la comprobacibén de la explotacifn del invento-
déber& ser comprobada, no para el titular del certifiqado de-
invencién que en el caso podria carecer de recursos econfmi--
cos para explotarla, sino para el licenciatario quien se ha -

interesado en su explotacién.



PROPOSICIONES

I.- Consideramos, que en el Certificado de Invencién, la
explotacién del invento debe comprobarse, no para el>titu1at-
del certificado cuando &ste sea quien lo explote, sino para-
el licenciatario quien ha solicitado la licencia de explota-
cibén. Con la finalidad de comprobar, si efectivamente la ex-
plotacibén del invento se esti dando por quienes se interesan
en ella, y en consecuencia si se estd satisfaciendo la deman
da pGblica. Ya que trat&ndose de las invenciones que protége
el certificado de invencidn, esto es, alimentos, medicinas y-
articulos de consumo bisicos para el consumidor, se hace impe

rativo comprobar la efectividad del invento.

II.- En la Ley sobre el Registro de la Transferencia de
Tecnologfa y el Uso y Explotacién de Patentes y Marcas en su-
‘articulo 20. no se establece la obligacifn de inscribir ante
el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologifa, lo rela-
tivo a los documentos que contengan los actos juridicos deri-
vados del Certificado de invencicn, por lo que estimamos per-
tinente, se incluya en este precepto legal también los actos-

juridicos que se deriven de esta figura juridica.

III.- En la Ley de Invenciones y Marcas, del 11 de febre

ro de 1976, cuando un precepto legal’hace alusifén a la Secre-
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taria facultada para la concesién del uso o autorizacién de -
explotacién de marcas de patentes, certificados de invencién,
de nombres y avisos comerciales, se refiere a la Secretarfa -
de Industria y Comercio, misma que con los lineamientos poli-
ticos de la nueva administracién pasd a ser la Secretéria de-
Comercio y por otra parte en lo referente a la industria se -
formé la Secretaria de Patrimonio Y Fomento Industrial, que -
actualmente rige la polfitica que ha de llevar los destinos de

la industria y la tecnologia de México.

Por lo cual consideramos, deben derogarse aquellos pre--
ceptos legales que establezcan a la Secretarfa de Industria y
Comercio como la facultada, para la realizacidn de actos juri
dicos relativos a patentes, certificados de invencién, mar- -
cas, nombres y avisos comerciales, Ya que en la actualidad es
la S.E.P.A.F.I.N., la Secretarfa competente para la concesifn
Yy autorizacibn de los actos jurfdicos derivados de estas figu

ras juridicas.
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