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INTRODUCCION.

La logica del sistema capitalista es producir una gran masa de mercancias en el
minimo de tiempo, al mas bajo costo y con el maximo de ganancia posible, para
asi, realizarlas en el mercado. Para ello, al entrar en crisis, ya sea al descender el
ritmo de la productividad de! trabajo y la tasa de acumulacion, introduce
innovaciones tecnoldgicas tanto en proceso como en producto para obtener mayor
ganancia siendo el substrato de accién de los avances técnicos industriales, la
naturaleza y sus bienes y en este caso, lo que conocemos como biodiversidad, se
presenta, como el &mbito de accidn del sistema econdmico en cuestion para lograr

sus objetivos.

En el caso particular de México, la apertura comercial que se da con el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), suscrito en enero de 1994, y
tomando en consideracion la riqueza en mega-biodiversidad de nuestro pais, asi
como su relativo atraso y dependencia tecnologica hacia el exterior, se
promueven, en consecuencia, en el contexto de adopcidn y adaptacion de nuevos
instrumentos juridicos a través de cambios en las legisiaciones de propiedad

industrial.

Sin embargo, desde que se crea la primera ley “moderna”, es decir, la Ley de
Fomento y Proteccion a la Propiedad Industrial de 1991 es cuando se viene a dar
cumplimiento a las disposiciones de Convenios Internacionales para la Proteccion
de la Propiedad Industrial segun las cuales se establecen los lineamientos bajo los
que se protegen las figuras de patentes, modelos de utilidad, disefios industriales

y secretos industriales entre otras.

Meéxico en el contexto mundial, se distingue por su gran riqueza en recursos
bidticos y por tanto genéticos. Que sin embargo y debido a un atraso tecnoldgico
no le ha permitido aprovecharlos en su propio beneficio. Reproduciéndose con
este hecho el circulo vicioso de la dependencia tecnolégica con el exterior. Tal



vez porque ha sido poco estudiado el aspecto del desarrollo y las relaciones entre
ciencia y tecnologia con respecto la evolucion de los marcos juridico politicos que
se derivan de estas relaciones, en especial los derechos de propiedad industrial y

transferencia de tecnologia.

Esto nos lleva a interpretar la relacion juridica contenida en él. Es decir aun
cuando, en la mayor parte de los estudios se pasa por alto la relacion que existe
en el proceso productivo y los condicionamientos juridicos resultantes del mismo
que, son en Ultima instancia en el juego de la oferta y la demanda en el mercado
tecnolégico, los que regulan precisamente el poder de negociacién relativo que

existe entre el comprador y el vendedor.

Esto es asi dado que, no cabe la menor duda que, independientemente de los
enfoques que se puedan tomar, la influencia mutua de las fuerzas
socioeconémicas y juridicas y el progreso técnico, son la relacion mas inmediata
que nos permitird mirar con objetividad los cambios que en las ultimas décadas se
han realizado dentro de las legislaciones de propiedad industrial.

De ahi que el progreso tecnolégico no pueda ser examinado al margen de las
fuerzas sociales que condujeron a él, permitiendo su materializacion y su siguiente
incorporacién a las actividades productivas y sociales. Este punto de vista, puede
ser adoptado como una figura de descripcion del proceso histéricamente
observado, pero también puede ser asumido en un sentido normmativo, con un
nuevo estilo de desarroilo y una nueva légica de produccién conduciendo a un
nuevo estilo y una nueva logica de progreso tecnologico. En consecuencia,
anadimos que una nueva légica de aparicion de figuras juridicas no es sino sélo el
resultado de ios nuevos estilos de desarrollo derivados de las nuevas logicas de

produccion y de progreso tecnologico.

La proteccion de la propiedad intelectual no puede extenderse a recursos
genéticos naturales ni a los sostenidos socialmente, si bien los recursos de esta



indole, o la informacién derivada de ellos, pueden protegerse con patentes,
secretos y otros mecanismos, siempre y cuando estos bienes resulten del ingenio

humano y lo pemitan las leyes nacionales.

La distincién concerniente al tema de propiedad intelectual con frecuencia se
confunde con los intereses adquiridos en la propiedad fisica y el comportamiento
cultural, Visto de este modo, los sistemas de propiedad intelectual no intervienen
en la resolucion de disputas relativas a la propiedad de materiales o de
informacién que se dan naturalmente, que se procuran de manera colectiva o que

forman parte del dominio publico.

Solo aqueillos productos y procesos innovadores pueden gozar, por un tiempo
limitado, de algtin tipo de proteccién relativa a la propiedad intelectual; se trata
pues de recursos genéticos o de productos y procedimientos derivados que no
figuran por si solos en la naturaleza y cuya existencia es resultado de la

intervencién humana.

El acceso a semejante mecanismo de proteccion, tanto en el pais de origen como
en aquel hacia donde se transfiere la tecnologia, constituye un prerrequisito
fundamental para fomentar las actividades de cooperacion precursoras de
acuerdos sobre la transferencia tecnoldgica y la inversidn extranjera en paises

importadores de tecnologia.

Por ello, en la medida que la produccion de mercancias se intensifica para reducir
costos y generar mayores ganancias, la introduccion de innovaciones tecnoldgicas
se convierte en una necesidad apremiante de las empresas en competencia en el
mercado. Esto trae la finalidad de que sean creadas, a la vez, nuevas figuras
juridicas que tengan como objetivo una mayor proteccién sobre el derecho y
exclusividad en el uso y explotacion de las innovaciones tecnolégicas en el ambito

de la concurrencia en el mercado.




Lo cual significa que la evolucion de los derechos y exclusividad en el uso y
explotacién de éstos depende de la intensidad en la introduccion de las
innovaciones tecnologicas, que lleva como consecuencia la aparicion de nuevas
figuras juridicas que regulen la aplicacion de dichas tecnologias. Por tanto, a
mayores innovaciones tecnolégicas, mayor es la necesidad de establecer nuevas
figuras juridicas que justifiquen y reafirmen la propiedad de los derechos de la

propiedad industrial.

Por lo antes sefalado, planteamos que, al cambiar la estructura del sistema de
produccion, cambia la evolucion del desarrollo tecnolégico; y al cambiar aquél y
éste cambia radicaimente la superestructura juridico-politica. Mas atn, en la
transferencia de biotecnologia, el Estado y las empresas como agentes sociales
dentro de una economia de mercado, se ven en la necesidad de adecuar las leyes
y figuras juridicas a las nuevas condiciones técnicas que resultan de éstas con la

finalidad de garantizar los derechos de propiedad industrial.

El presente estudio tiene como objetivo principal el investigar, por un lado, algunas
de las consecuencias juridicas y politicas que han resultado de los cambios que
se han dado dentro de la legislacion mexicana desde 1976 con la Ley de
Invenciones y Marcas hasta la Ley de Propiedad Industrial actualmente vigente,
asi como de la influencia que ha tenido la firma dei Tratado de Libre Comercio con
EE.UU y Canada hacia México, en el contexto de la industria y los derechos de
propiedad industrial que se derivan del hecho de la apertura comercial a nivel

global.

De la investigacion se obtuvieron los siguientes resultados, los que se presentan

en un total de cinco capitulos, a saber:

En el capitulo primero, a efectos de conocer mas a cerca de la propiedad
industrial, se parte de un analisis histdrico que comienza en la Europa medieval,
con los primeros privilegios que los reyes otorgaban a personas que lograran



realizar un invento con beneficio para el reino principalmente y asi hasta llegar a
tiempos mas actuales de regulacion en materia de propiedad industrial.

Ademas, de precisar los conceptos y definiciones de las patentes, disefios
industriales, modelo de utilidad, certificados de invencion y variedades vegetales,
con el fin de comprender cada una de las figuras establecidas en las legislaciones

analizadas y sefalar la importancia de esta materia a nivel internacional.

En el segundo capitulo se analiza ya la evolucion de las patentes respecto de la
legislacion mexicana como es ia Ley de Invenciones y Marcas de 1976 que se
puede considerar creada en un periodo proteccionista para el comercio y
transferencia de tecnologia, sin embargo, establece aun de forma un poco
rudimentaria pero no menos importante, lineamientos respecto de algunas figuras
de la propiedad industrial como son las patentes, disefios industriales y el
certificado de invencion, éste Gltimo figura juridica vigente solo en esta ley.

En el capitulo tercero, el analisis parte de principios de la década de los noventa,
periodo en que la apertura comercial comienza a tener un auge a nivel mundial,
siendo México uno de los principales actores, ya que en esos momentos
comenzaba a gestionarse la suscripcion del TLCAN y México comenzaba a
realizar cambios mas profundos dentro de ias legislaciones.

En este caso surge la Ley de Fomento y Proteccion a la Propiedad Industrial de
1991, que introduce dos figuras importantes en este marco juridico como son el
modelo de utilidad y el secreto industrial, asi como el notable incremento en los
castigos y sanciones a quienes infrinjan estos derechos. En sintesis, los cambios
legisiativos de la Ley de Fomento y Proteccion a la Propiedad Industrial
significaron un fortalecimiento de la proteccion y de los beneficios derivados de

dichos cambios.




En el cuarto capitulo, se analiza la estructura de organismos en materia de
propiedad industrial, pero en el contexto internacional, como son la creaciéon de la
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, los Acuerdos sobre los aspectos
de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, asi como
la propiedad industrial dentro del marco legal del TLCAN y el impacto de su
suscripcion en esta materia en México en el ambito legislativo e institucional.

En tanto que en el quinto capitulo, se establecen los resultados de esta evolucion
en materia de patentes, al establecer las reformas llevadas a cabo en la Ley de
propiedad industrial, derivadas de reformas a la LIM y a la LFPPI, asi como de la
aplicacion que en la materia se establece en el TLCAN. A través de un nuevo
contexto institucional donde las empresas transnacionales y nacionales
desplieguen estrategias tecnologicas, a través del fortalecimiento de los derechos

de propiedad industrial.

Consecuencia de todo lo anterior encontramos que, la evolucion patentaria en
México, en el periodo de 1976-2001, en el contexto del TLCAN, reafirma la
hipétesis planteada en un principio segun la cual al elevarse el nivel cientifico-
técnico y tener éste una incidencia directa en el modo de producir e innovar tanto
en procesos como en productos industriales ello conlleva a cambios en la
estructura juridica de la propiedad industrial y las patentes.




CAPITULO PRIMERO.
PRODUCCION Y EVOLUCION PATENTARIA. MARCO TEORICO CONCEPTUAL.

1.1. Propiedad Industrial.

En la produccion donde domina la propiedad privada sobre los medios de
produccién e innovacion, uno de los aspectos de mayor relevancia en la evolucién
patentaria es el que se refiere a la propiedad industrial, misma que abarca la
patente en si como uno de sus principales instrumentos juridicos en el cual se
basa el presente estudio. En consecuencia la propiedad industrial es considerada

como:

“El privilegio de usar en forma exciusiva y temporal las creaciones y los
signos distintivos de productos, establecimientos y servicios. Comprende
cuatro grupos de instituciones.

Un primer grupo de componentes de la propiedad industrial lo constituyen
las creaciones industriales (...) son las patentes de invencion, certificados
de invencion ios registros de modelos de utilidad, los registros de modelos
industriales, los registros de dibujos industriales, secretos industriales y
variedades vegetales.

Un segundo grupo de elementos de la propiedad industrial consiste en los
signos distintivos (...) son los siguientes: las marcas, los nombres
comerciales, las denominaciones de origen y los anuncios © avisos
comerciales.

En tercer término se incluye como vinculada con (a propiedad industrial la
represién de la competencia desleal.

Mas el adelanto econdmico y el progreso de la técnica han motivado que en
los Gltimos afios se amplie el ambito de la propiedad industrial a otras
esferas como la de los conocimientos técnicos o know-how y Ja de las
distintas fases que conforman la tecnologia y su transmision”.

' RANGEL MEDINA, David. Derecho Intelectual, Fd. Mc Graw Hill, México 1998, p.2

I




La propiedad industrial es “ €l conjunto de derechos que sirven para proteger a las
personas fisicas o morales que desean feservar sus creaciones (patentes,
modelos de utilidad, disefios industriales), a distinguir sus productos o servicios de
otros de su misma especie o clase (marca, denominaciones de origen) proteger la
originalidad de sus avisos comerciales, conservar la privacidad de sus derechos
industriales o comerciales, distinguir la identidad de sus establecimientos
comerciales, de otros dedicados al mismo giro y que les den derecho también a
enajenar dichos bienes inmateriales y a perseguir ante las autoridades

competentes a los que infrinjan tales derechos”. ?

“La propiedad industrial intenta proteger basicamente ideas empresariales
industriales y comerciales, aplicaciones de descubrimientos cientificos y la
fabricacion de bienes de consumo”.®

Es decir, la propiedad industrial es el conjunto de derechos que protegen las
creaciones como patentes, modelos de utilidad, modelos y dibujos industriales
secretos industriales y variedades vegetales asi como los signos distintivos para
que sus creadores puedan explotarla de forma exclusiva y temporal.

1.1.1. Antecedentes.

El origen de los sistemas de propiedad industrial, se encuentran en el siglo XV en
los principados alemanes. Sin embargo, es en Venecia, Italia, donde se sanciona
la primera norma que regula la propiedad industrial el 19 de marzo de 1474 y
donde se establece el otorgamiento de la patente. De aqui comienza a regularse
la actividad inventiva, entendida como una serie de mecanismos legales que

protegen e incentivan la labor creadora.

2 VINAMATA PASCHKES, Carlos. La Propicdad Intelectual, Ed. Trillas, México 1998, p.123
> ESCORSA CASTELLS, Pere y Jaume VALLS PASOLA. Tecnologia ¢ innovacion en la empresa, dircccién

y gestion, Ed. UPC, Espafia 1997, p.199




Por lo que se le ha considerado y “se le ha llamado “la primera ley de patentes” y
se sabe que fueron otorgados y solicitados cerca de cien privilegios para inventos
industriales, entre los afos de 1475 y 1550; o sea que la Venecia del siglo XV
poseyod un sistema bastante bien desarrollado de patentes para los inventores”.*

Los reyes y gobernantes de la Edad Media otorgaban a los individuos particulares,
derechos exclusivos para ejercer un detemminado comercio, vender un producto o

usar un proceso, tales concesiones eran un modo de recompensa o de

concederles favores.

En el siglo XIV podemos encontrar numerosos ejemplos de privilegios otorgados a
los inventores sobre todo en la region europea. Como anteriormente habia
mencionado, en el siglo XV surgié en Venecia el uso de otorgar a los inventores el
privilegio de explotacion exclusiva con una vigencia de diez anos con el fin de
estimular la invencién principalmente en las nuevas artes y maquinaria. En esta
ley ya se tomaba en cuenta la utilidad y la novedad del invento para su

otorgamiento asi como la obligacién al inventor de explotar su invento.

En el siglo XVI las patentes eran ampliamente utilizadas, sobre todo por los
principes alemanes. Podemos citar un ejemplo dei principe Augusto de Sajonia
quien mostraba gran interés por los inventos o métodos de mejora que se llevaban
a cabo en los procesos para la extraccion de minerales, esto porque el principe
era poseedor de minas y recibia importantes regalias por estas, fue asi como
considerd importante el otorgamiento de patentes que cumplieran con los

requisitos de novedad, utilidad y trabajo.

En Inglaterra la regulacion del sistema de patentes era ambigua, ya que se
otorgaban cédulas, privilegios, franquicias, licencias especiales, lo cual no permitia
que se distinguiera facilmente la patente de innovacion de los otros privilegios

* PENROSE, Edith, La Economia del sistema internacional de patentes, Ed. Siglo XXI, México 1974, p.6




concedidos por la Corona; sin embargo, en 1623 se le da reconocimiento a la
importancia de la patente y queda plenamente justificado el hecho de considerarla

distinta de los demas privilegios.

Bajo los reinados de Isabel y Jacobo | la concesion de patentes se utilizé
principalmente para recompensar a los favoritos asi como para asegurar lealtad de
personajes prominentes y de obtener dinero y establecer un control central sobre
la industria llegando incluso a los excesos de crear monopolios que iban en contra

del derecho consuetudinario inglés y del interés nacional.

Para 1601, la Camara de los Comunes emprendi® una reforma del sistema,
aboliendo los monopolios que fueron violatorios de su derecho. Con el caso de
monopolio Darcy vs Allin en 1602 se objeto la patente para la importacion, venta y
fabricacion de naipes. La sentencia de este caso establecié que segun el derecho
consuetudinario inglés, estas concesiones de explotacion exclusiva se oponian a

la libertad y beneficio de los sibditos.

Consecuente de estas reformas en 1623, se crea el Estatuto de Monopolios que
reafirma la doctrina establecida en el caso Darcy vs Allin, este Estatuto ha sido
considerado la "Carta Magna” de los derechos del inventor por ser la primera ley
de un Estado moderno que establecia el principio de que sdlo al auténtico y primer

inventor debia otorgarse la patente.

Este Estatuto es la base principal de las leyes Britanicas y la de sus antiguas
Colonias: Estados Unidos de América, ya que tuvo una vigencia de por lo menos
150 aios. Sus principios fueron adoptados mas tarde por Francia en 1791.

Asi como en Inglaterra, en Francia la patente de invencion fue también una
historia de favores reales, pero en este caso la Monarquia mediante edictos y
reglamentos se dedico a crear una rigida estructura dentro de la cual operaba la

industria con el fin de incrementar el control sobre ésta.




Fue en 1762 que por un edicto del Rey se establecieron por primera vez algunas
reglamentaciones referente a la concesion de patentes y se le da una vigencia de
quince afios para su explotaciéon exclusiva. Esta regulacion incluia que no podria
heredarse, asi como los requisitos de utilidad y explotacion para su otorgamiento,

con el fin de acabar con los abusos en la concesidn de patentes.

Retomando los principios del Estatuto Monopolista Inglés, en 1791 se
establecieron las bases estatutarias de la patente de invenciéon fa cual declaraba
un absoluto derecho de propiedad sobre descubrimientos industriates.

Por lo tanto la Gnica “ley de patentes creada en el siglo XVIll, fue 1a de los
Estados Unidos. La constitucion dio al Congreso poder para promover el progreso
de la ciencia y de las artes utiles asegurando por tiempo limitado, a los autores e
inventores los derechos exclusivos de sus respectivos escritos vy

descubrimientos”.®

Anteriormente los gobiernos coloniales habian otorgado privilegios exclusivos a los
inventores y no solo para inventores nacionales sino también a innovaciones

extranjeras, siempre cuidando de no caer en los abusos que caracterizaron a las

monarquias europeas.

El principal motivo por el cual se adoptd el sistema de patentes en Estados Unidos
fue para alentar la importacion de industrias nuevas, este sistema de patentes de
invencion fue ampliamente aceptada en este pais y en 1790 se aprueba sin mayor
problema su primera Ley de Patentes.

En tanto que los paises europeos adoptaban leyes formales sobre las patentes a
principios del siglo XIX, el sistema de privilegios que habia prevalecido en las

* Ibidem, p.13



leyes de patentes europeas comenzaron a tener un auge entre los paises poco

industrializados.

En Brasil el primer edicto por el cual se otorgaba proteccion a los inventores se
promulgé en 1809, aun cuanto en 1752 ya habia concedido un privilegio a una

planta descascadora de arroz, que usaria la maquina patentada.

En 1813 se promulgaron en Argentina dos leyes especiales por las cuales se
protegieron un invento relacionado con la manufactura de adobe y la otra para
proteger un método de propulsion de embarcaciones. Posteriormente, en 1817 la
Constitucion Argentina faculto al Ejecutivo para otorgar privilegios a inventores de
artes y establecimientos que fueran de utilidad publica.

De acuerdo con Penrose en Austria se establecid formalmente una Ley de
Patentes en 1810, en Rusia en 1812, Prusia en 1815, Beéigica y Holanda en 1817,
Espana en 1820, Baviera 1825, Cerdefia 1826, Vaticano 1833, Suecia en 1834,
Wuttember en 1836, Portugal en 1837, Sajonia 1834, dando como resultado una
intensa actividad econdmica del mundo occidental, teniendo grandes progresos en
el comercio y la industria, las relaciones economicas entre las naciones
comenzaron a hacerse mas estrechas y complejas, necesitando una cooperacién

internacional en materia de finanzas y patentes.

A medida que el sistema de patentes se extendia de un pais a otro en el siglo XIX,
aumentaba la demanda de los diferentes sectores para que se adoptaran
reglamentaciones internacionales. Fue por esto que abogados especialistas en

patentes y productores se unieron para solicitar una legislacion internacional.

La primera conferencia que se ocupd de la proteccién de los inventores a nivel
internacional tuvo lugar en Viena en 1873, ya que en ese aio se iba a realizar una
exposicion internacional para lo cual los Austriacos emitieron una ley especial para

proteger los inventos en la exhibicion.
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Se convoco en Paris a una conferencia a raiz de otra exposicion internacional en
la cual hubo 500 participantes (11 representantes gubernamentales, delegados de
48 Camaras de Comercio y Sociedades Industriales y Técnicas). Al igual que la
reunion anterior estos fueron acontecimientos extraoficiales, sin embargo se
puede decir que es el primer paso para la creacion de un proyecto de convencion.
Ya que se crea una Comisién en 1878 que comenzé a trabajar en un proyecto
para la creaciébn de una ley universal en la materia. Una vez terminado el
proyecto el gobierno francés envio a los otros gobiernos el proyecto, junto con la
invitacion para una conferencia diplomatica internacional. La respuesta fue positiva
y en 1880 tuvo lugar la Conferencia Oficial en Paris con representantes de cada

gobierno.

El proyecto de convencion fue aprobado por los demas paises y éste contenia
disposiciones sobre la proteccion de las diferentes formas de la propiedad
industrial, en 1883 hubo una conferencia que finalmente aprobé y firmé la
Convencién y en 1884 surgi¢ la Convencion Internacional para la proteccion de la

propiedad industrial.

Las leyes de propiedad industrial en general establecen el sistema por el cual el
Estado se compromete a proteger los derechos de exclusividad del titular para la
explotacion de la invencién, mientras que por otro lado el titular debe promover el
desarrollo industrial y la explotacion de la invencion para continuar disfrutando del

mismo.

Estas legislaciones han ido evolucionando con el tiempo ain cuando sus
caracteristicas principales se mantienen hasta nuestros dias, tratando de ajustarse
a la situacién economica de cada momento, con el fin de dar un adecuado marco

para la promocion y proteccién de la actividad inventiva.

Las leyes que han desarrollado las pautas a seguir para la obtencién de estos
derechos de propiedad industrial son relativamente modernas ya que “la primera



ley vigente en México, en materia de patentes, fue el Decreto expedido por las
Cortes Espafolas del 2 de octubre de 1820, con el interés preciso de proteger a

los inventores”.®

Antes de esta fecha solo se puede hablar de una actividad legal para reconocer
los derechos del inventor y que se refleja en las Reales Cédulas de Privilegio de
Invencidon que se establecen en Espafia y que protegen la propiedad dei inventor

de forma similar a como lo hacen las patentes.

En México, es hasta el 7 de mayo de 1832, que aparece una verdadera ley de
patentes, en la que se desarrolla el procedimiento a seguir en la obtencion de una
patente y se sefiala el alcance temporal de la misma que seria de 10 afos.

En esta legislacion que desarrolla distintos puntos como: cual es el objeto de
proteccidn, quién puede solicitarlo; qué proteccion se consigue, por cuanto tiempo

y las tasas para pagar su obtencion.

“A esta legislacion continuarian leyes expedidas ya en el sigio XX que son
la muestra de la tendencia (...) en el sentido de hacer de la patente un
derecho que habra de adquirirse”.”

Entre los primeros antecedentes tenemos:

-La ley de patentes de invencion o perfeccionamiento, expedida el 7 de junio de
1890, en la cual se establecia una vigencia de 20 afios para la patente, la cual
podia ser prorrogada por cinco afios en casos exclusivos y para obtener los
beneficios de la patente se tenia que acudir a la Secretaria de Fomento.

¢ SEPULVEDA, César. La posicion del invenmtor mexicano ante el sistema nacional e internacional de
patentes, nam.33-34, aflo XVII, enero-dic. México 1979, cit. por. SERRANO MIGALILON, Femando. La
propiedad industrial en México, Porria, México 2000

" SERRANO MIGALI.ON, Fermando, La propiedad industrial en Aéxico, Porria, México 2000, p.13




-Coincidiendo con la llegada del nuevo siglo, en 1903 se aprueba la ley de
patentes de invencion, esta “tenia dieciséis capitulos: De las patentes; de la
peticion y concesién de patentes; De los plazos y derechos fiscales; De la
explotacion; del titulo y sello; De la publicidad oficial; Del examen; De la
transmision de los derechos que confieren las patentes; de la expropiacion; De la
caducidad y nulidad de las patentes; De la responsabilidad penal y civil de los que
infrinjan los derechos que otorga una patente; Procedimiento para obtener la
revocacion de las resoluciones administrativas, Procedimientos para los juicios
civiles; Procedimiento para los juicios penales; De las publicaciones y museo y de

las patentes por modelos y dibujos industriales™.®

-La Ley de patentes de invencion expedida por el Ejecutivo el 26 de junio de 1928,
que igual que las anteriores buscaban regular el derecho de los inventores, de su
invento y de la proteccion de éste frente a terceros. Sefiala que la patente podia
expedirse a nombre de dos o mas personas, conjuntamente o a favor de tercero,
pero no dos o mas invenciones distintas en una sola patente. Iguaimente
contempiaba que la explotacion de la patente no traia aparejada la pérdida total de
los derechos, sino que reducia su vigencia y se concedia licencia a terceros si
ésta no se explotaba en los siguientes tres afos de su otorgamiento. Su vigencia

era de 20 afios improrrogables.

-La Ley de Propiedad Industrial, expedida el 31 de diciembre de 1942, sefialaba
que la vigencia de las patentes era de 15 afos improrrogables; términos y
condiciones para su explotacion, transmision y explotacion de las mismas; examen
de novedad; casos de invasion de uso; explotacion o importacion ilegal; también
sefialaba respecto de las marcas debian usarse como se registraban y de la
extincion de estas al no usarse por cinco afos. Se establecen los delitos

especiales, las penas, casos en que procedia la reparacion del dafio.

* Ibidem, p.28




Es asi como la propiedad industrial recae sobre creaciones de la inteligencia, es
decir, sobre creaciones o productos de {a mente y que deben ser juridicamente

protegidos.

1.1.2. Patente.

E! término “patente”, derivado del participio presente del verbo latino patere (estar
descubierto o manifiesto), significa por si solo, “titulo o despacho real para el goce
de un empleo o privilegio”. No es pues, la patente sino un documento en que se da

a conocer, “se hace patente” la concesion de un derecho determinado”.®

Etimolégicamente la palabra patente, se deriva de la expresion latina literae
patentae, es decir, eran las cartas en las que se otorgaba un privilegio y eran
denominadas asi porque eran publicas, es decir “porque no estan cerradas, sino
expuestas a la vista, con el gran sello colgando al final, y normalmente dirigidas

por el soberano a todos ios subditos de su reino”. °

LLos autores latinos (patente) y los anglosajones (patent law y patentrecht)
consideran normalmente a la patente como un documento por el cual se otorga la
concesiéon de un derecho exclusivo para explotar un invento a favor de una

persona determinada.

Nuestra doctrina sigue esta tendencia como podremos ver en las definiciones de

los siguientes autores.

Ei Doctor Rangel Medina sefiala que la “patente es el documento expedido por el
Estado, para hacer constar el derecho exclusivo temporal que una persona fisica o

? BAUCHE GRACIADIEGO, Murio. La empresa, nuevo deerecho industrial, contratos mercantiles »
sociedades mercantiles, Porriaa, 22, Ed. México 1983. p, 137

19 BERCOVITZ, Alberto. Algunas nociones preliminares para el fio del derecho de patente, Revista
Derecho Mercantil, num 105 y 106, julio-dic, 1976 Madrid, p.82, cit. por. BAUCHE, tbidem, p. 137




juridica que tiene para explotar a nivel industrial un invento que reuna las

exigencias legales”.!

Por su parte Vinamata Paschkes dice que "debemos entender la patente como un
derecho subjetivo que concede al titular la explotacion en exclusiva de su invento,

con determinadas limitaciones, como la territorialidad y la temporatidad”. '2

En efecto, De Pina nos dice que “se denomina patente al derecho de explotar en
forma exclusiva un invento o sus mejorfas, o un modelo o dibujo industrial.
También recibe el nombre de patente el documento expedido por el Estado, en el

que se reconoce y confiere tal derecho de exclusividad”.'?

Mantilla Molina define como sigue “se llama patente tanto al derecho de
aprovechar, con exclusion de cualquier otra persona, bien un invento o sus
mejoras, bien un modelo industrial como el documento que expide el Estado para

acreditar tal derecho™.'*

Barrera Graf indica que la “patente estriba, por una parte en el derecho absoluto
de explotacion exclusiva de la invencion que la ley concede al inventor o
causahabiente, asi como en la obligacion que el beneficiario contrae de pagar
periodicamente ciertos derechos fiscales y el deber de explotar debidamente la
invencion; por la otra consiste en el titulo o documento que el Estado expide a

favor del inventor o causahabiente™.'®

(" TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

(

"' RANGEL MEDINA, op. cit. p.23
2 VINAMATA. op. cit. p.153
3 Elementos de Derecho Mercantil, Mdxico, p. 27 cit,| por BAUCHL, op. cit. p. 143

" Derecho Mercantil, Introduccion y 7 S les, sociedades, Portia, 29ed. cit. por. BAUCHE,
Ibidem. P.143
'* Instituciones de Derecho Mercantif, Porriia, 2%, Ed. 1991, cit. por. BAUCHE, ldem. p.143
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Por su parte Arias Pérez-llzarbe define que “una patente confiere a su propietario
el derecho sobre la explotacion de una invencion (fabricacion, venta y distribucién
comercial) por un cierto periodo de tiempo con exclusion de terceros. Surge de
esta forma una relacion contractual por la que el Estado otorga un monopolio
temporal que hace posible la recuperacion de las inversiones, y por otro lado se
exigen ciertas condiciones al titular de la invencion, entre las que la divulgacion de

la innovacion es {a mas importante".16

En tanto que el Doctor Aboites define las patentes como “un derecho exclusivo
(monopolio) otorgado por el estado para explotar (producir, usar o vender) durante
un periodo determinado, una invencion de producto o de procesos que reune los

siguientes requisitos: novedad, aplicabilidad industrial y no obvia respecto al

estado del arte"."?

Como podemos ver la doctrina Mexicana llama patente, tanto al derecho de
explotacion como al documento que ampara ese derecho. Por lo que podemos
concluir y definir que la patente es el documento expedido por el Estado a persona

determinada, por el cual se hace constar el derecho exclusivo de explotaciéon

temporal sobre la invencion que reuna los requisitos legales.

1.1.3. Disefos Industriales.

El disefo de nuevas formas, estructuras, representaciones, para hacer mas
atractivos los productos, es una tendencia creciente en la sociedad actual, en la
que los consumidores buscan productos no sélo por sus cualidades de utilidad o

calidad sino por su estética agradable.

1 Lax patentes como fuente de informacion tecnoldgica, OEPM, Espafia 1998, p.4
"7 tnnovaciin, Propicdad Intelectual y Estrategias Tecnoldgicas, UAM-Porria, México 1999, p3s
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La doctrina mexicana define a los disefios industriales como “las obras de arte
aplicadas a la industria, llamadas en tnglaterra “disefios industriales” y designadas

mas comunmente como “dibujos y modelos industriales”.

Son creaciones del espiritu que tienen por objeto responder a esa necesidad de la
industria moderna de explotar el gusto del publico por medio de la forma y la
presentacion de los productos, independiente de sus cualidades técnicas.
Doctrinaimente los disefios se clasifican en:

-dibujos industriales: es una disposicion de lineas o de colores que representan
imagenes que producen un efecto decorativo. Es un efecto de ornamentacion que
da a los objetos un caracter de nuevo especifico.

-modelo industrial: o forma plastica, esta constituido por una maqueta; por un

modelado, por una escritura”.'®

Por otra parte Vinamata sefala que “el disero industrial es toda creacion humana
que mediante la combinacion y disposicion de lineas y colores dé a un producto

industrial, un aspecto peculiar y propio”.'®

Por otro lado “el disefio es una creacion estética que se manifiesta materialmente
en la combinacion de formas, lineas, colores, incorporados a un bien material, al
cual otorgan un aspecto peculiar y propio; cuando el objetivo de la creacién del
mismo es su incorporacion a un producto que se producira industrialmente (dibujo
industrial) o servir de tipo o patron para la fabricacion de un producto (modelo
industrial) se trata de un disefo industrial”.?®

También se considera a este titulo de la propiedad industrial que “cuya funcién
principal esta asociada a la competencia por la via de la diferenciacion de

% RANGEL MEDINA., op. cit. p.43
:" op, cit. p. 184

* PEREZ MIRANDA, Rafael, Propiedad industrial y competencia en México, Pormia, 2% ¢d. México 1999,
p.116




productos. Su objeto es proteger ias caracteristicas distintivas de los disefios y

modelos ornamentales aplicados en la industria”.?

“El disefio industrial se protege mediante los dibujos y modelos industriales,
que estan dirigidos a las innovaciones referentes a la forma, aspecto
externo o presentacion de los objetos e instrumentos de caracter industrial:
-modelo industrial: protege los objetos tridimensionales

~-dibujo industrial: objetos bidimensionales”.

Derivado de lo anterior se concluye que el disefio industrial es una creacién
humana cuyo objeto es la proteccién de caracteristicas distintivas que se den por
la combinacién de lineas y colores a los dibujos (objetos bidimensionales) y de los
modelos (objetos tridimensionales) aplicados en la industria.

1.1.4. Modelo de Utilidad.

Los modeios de utilidad se diferencian de las patentes por el menor grado de
invencion asi como de la proteccion temporal ya que si bien las patentes su
protecciéon es de 20 ainos el modelo de utilidad es de 10; también se puede decir
que las invenciones relativas a procesos, por propia definicion no se pueden

proteger mediante modelos de utilidad.

Al respecto Vifilamata seiala " que el modelo de utilidad es toda creacion humana
que impliqgue una modificacion a la forma, configuracidn, disposicion o estructura
de objetos, herramientas, aparatos o utensilios e implique una funcion diferente
respecto a las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad".2®

“Los modelos de utilidad son las invenciones que consisten en dar a un
objeto una configuracion, estructura o constitucion de la que resulte alguna
ventaja practicamente apreciable para su uso o aplicacion™.24

' ABOI'TES, op. cit. p.35

2 ARIAS PEREZ-ILZARBE, op. cit. p.7
2 op.cit. p.184

H RANGEL MEDINA, op. cit. p.47

24



: Por lo que podemos definir al modelo de utilidad como una creacién industrial
consistente en darle nueva forma a un objeto de uso practico, que mejora

funcionalmente a este ultimo.
1.1.5. Certificados de Invencion.

Los certificados de invencidn se crearon en su momento, para proteger
principalmente dos casos especificos:

- Los procedimientos para la obtencion de bebidas y alimentos para su consumo
humano y,

Ciertos procedimientos biotecnologicos de obtencion de aigunos productos
como farmaco quimicos, medicamentos, alimentos y bebidas para su consumo
animal, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas y productos con

actividad biologica.

A lo cual el Dr. Rangel sefala que era un “titulo expedido por la Secretaria de
Comercio y Fomento Industrial a favor del autor de un invento que siendo
materialmente patentable, no lo era por disposicion expresa de la Ley. Este titulo o
certificado implicaba que la invencion a que se referia habia sido registrada y
acreditada el derecho de obtener el pago de regalias, temporalmente, por la

explotacion del invento”.?®

En este sentido el Dr. Serrano Migallén senala que “el certificado de invencion era
una figura que la practica operaba como un mecanismo que protegia invenciones
cuyo interés es escaso para el publico y que aveces no recibe proteccion en el
extranjero por no estar incluida en los principales tratados en la materia. Se
trataba de un caso en donde si bien no se permite el uso exclusivo de la patente,

si daba derecho a exigir por su derecho el pago de regalias”. %°

2 bidem, p.40
2 SERRANO MIGALLON, op.cit. p.10
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Es decir, las caracteristicas del certificado de invencion es que era un titulo de
propiedad cuyo objeto era la proteccion de inventos que podian ser susceptibles
de ser patentados pero que no 10 eran por disposicion expresa de la ley pero que
otorgaban a su titular el derecho de obtener pago de regalias aun cuando no

otorgaba la exclusividad del invento.

Los certificados de invencion fueron creados en la Ley de Invenciones y Marcas
en 1975, que ley fue abrogada por la Ley de Fomento y Proteccion de la
Propiedad Industrial, de 1991. Con esta ley desaparecen los certificados de
invencion, sin embargo los dltimos certificados expedidos en 1991, que tenian

vigencia de catorce afos caducaran hasta el afio 2005.

1.1.6. Variedad Vegetal.

Aunque del término variedad no se tiene un concepto preciso, se acepta que la
expresion guarda una estrecha relacidn con el destino que se desea dar a la
planta y que las caracteristicas que revistan importancia para ese destino o
utilizacién son decisivas para determinar si un grupo de plantas forma o no una

variedad.

“La actividad humana consistente en desarroliar tipos de plantas mejor
adaptadas a las necesidades o deseos del hombre, se conoce con el

nombre de obtencion de variedades vegetales”.?’

“Es un titulo de propiedad intelectuai nuevo y asociado a las innovaciones
desarrolladas en la biotecnologia. Se otorga a las variedades de plantas
gue son nuevas, estables, homogéneas y distinguibles. La exclusividad
incluye la venta y distribucion del material de propagacion por periodos
determinados, y dependiendo por la legislacion de cada pais”.?

27 RANGEL MEDINA, op.cit. p.55
® ABOITES, Jaime y Manucl SORIA, op, cit. p.37




Por lo tanto se puede decir que “se considera un bien intangible susceptible de
apropiacion exclusiva, y en consecuencia un bien que se encuentra en el
comercio, a ciertas variedades vegetales que han sido productos de accionar

humano".?®

De las tres definiciones anteriores observamos que, por un lado, el enfoque puede
circunscribirse de manera muy amplia a la actividad humana cuya finalidad seria la
de obtener mejores variedades de plantas que satisfagan determinadas

necesidades.
1.2. Importancia del patentamiento.

1.2.1. Ambito Internacional.

Los procesos acentuados de globalizacion econdmica y de integracion regional
que viene presenciando la sociedad actual, ain cuando ésta no es ninguna
novedad, sino un proceso econdémico, de expansién de las relaciones capitalistas

tanto en extension geografica como social.

La razén fundamental de la puesta en marcha de este proceso econémico fue la
rentabilidad decreciente del capital, causada por una disminucién de la

productividad.

Si analizamos los principales mecanismos de la globalizacion econémica actual
podemos notar lo siguiente. Primero se realiza una integracion de los procesos de
producciéon y de distribucién que no toman en cuenta las fronteras, también
tienden a una concentracion de la produccion de la distribucidn de la comunicacion
a través de grandes empresas o empresas transnacionales. El capital financiero
es el que predomina y finalmente haya una extension de las fronteras del
capitalismo tanto geograficas como tecnologicas.

* PEREZ MIRANDA, op.cit. p.233
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Y si bien estos procesos no han afectado el caracter nacional del derecho privado
como son el civil y mercantil, una excepcion en este sentido ha sido el sistema de
propiedad industrial que ha sido regido por diversos tratados internacionales y que
dejan poco margen de manejo en kas legislaciones nacionales.

A partir de los avances tecnologicos de las Ultimas décadas, como se da en el
campo de la biotecnoiogia, microedectronica y genética entre otros campos de la
actividad econdmica, las cuales no habian sido protegidas por las instituciones
tradicionales, estimularon precisamente su proteccion, modificando el sistema
juridico actual sobre fin propiedad industrial, a partir de dichos avances cientificos.

Tal es el poder econdmico de las empresas transnacionales, que con el tiempo
han ido transformando las legislaciones nacionales amenazando con no realizar
inversiones en el pais que no les dé seguridad juridica y cuando esta amenaza no
es suficiente los paises sedes de las empresas matrices llegan a utilizar medios de

presion alternativos.

“Los Estados Unidos de América tienen una larga experiencia en este
sistema de intromision en las legislaciones nacionales, aplicando la clausula
llamada super 301 commespondiente a su l.ey de Comercio Exterior. En los
ochenta, Reagan amenazé a Brasil con cerrar sus fronteras a las
exportaciones de café de ese pais si se sancionaba una ley sobre
desarrollo de la informatica que consideraba lesiva para los intereses
econémicos de las empresas de USA".°

iguales presiones, se hicieron a México cuando se realizaban las negociaciones
para la fiima del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canada y
Meéxico.

“l.as nuevas tecnologias y el proceso de globalizacion econdmica mundial,
impuisaron nuevos tratados ailgunos para materias especificas
(semiconductores, obtenciones vegetales), otros con vocacién regional

¥ tbidem. p. 48
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(Pacto Andino, Tratado de Libre Comercio para América del Norte,
Mercosur) o universal (Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio administrado por la
Organizacion Mundial de Comercio)™.*’

Como se sefala con anterioridad, estas tendencias se le pueden atribuir
principalmente a Estados Unidos, ya que fue este pais quien tuvo mayor impulso
en las negociaciones de los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS), asi como en las
negociaciones del TLCAN, para que las legislaciones de propiedad industrial
tuvieran una homologacién a nivel mundial; esto es por la importancia que tienen

estos derechos intelectuales y su impacto en el ambito econémico.

Un claro ejemplo es la tendencia a patentar las invenciones, por ser actividades en
las que resuita mas conveniente protegerlas con esta figura, por lo facil de la
reproduccion o utilizacién ilicita y porque en algunas ocasiones, es dificil e
inconveniente guardar por mucho tiempo el secreto industrial dentro de una

empresa.

Esto es importante, ya que ain cuando los Convenios Internacionales como ei
Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial, tiene principios
favorables a los paises industrializados, los cuales son retomados dentro de la
Organizacion Mundial del Comercio a nivel internacional para los paises en
desarrollo, el no adherirse a estos Convenios presentaria una mayor desventaja.
Esto se justifica, pues son estos ultimos los receptores y compradores de
tecnologia, y en consecuencia, los titulares extranjeros al no sentir que sus
creaciones estan protegidas no llevarian a cabo contratos de transferencia
tecnologica ni realizarian inversiones, debido a la poca seguridad juridica a la cual
se expondrian. Esto provocaria en los paises menos desarrollados un rezago

tecnolégico y un impedimento de captar inversiones extranjeras.

3 tdem, p.35



“La oposicion inicial de varios paises de Ameérica Latina de incluir ia
propiedad intelectual en el marco de las negociaciones comerciales fue
cediendo al comprobar que para poder tener acceso a los mercados de los
paises industrializados y poder beneficiarse de los avances en los sectores
de bienes y servicios se debia aceptar los acuerdos TRIPS".*?

Otra cuestion importante de la Propiedad Intelectual es la caracteristica de que la
patente al ser pulblica cualquier persona puede consultaria en las oficinas
especializadas de patentes, lo cual ayuda a que haya una difusion de la tecnologia

y que haya un mayor avance cientifico.

La importancia de la propiedad industrial es tal, segun el Doctor Aboites que
senala el hecho de que Estados Unidos ha empujado y en muchas instancias
logrado armonizar las legislaciones de la materia en el Continente Americano.
Actualmente y por la importancia economica que representa a este pais, pretende
la armonizacién con los paises del Sudeste Asiatico. Por su parte, la Comunidad
Europea ha hecho lo propio al crear la European Patente Convention, este
Convenio establece un acuerdo comun para conceder la patente en diecisiete
Estados. Se puede presentar una sola solicitud en una sola lengua, y se pueden
obtener proteccidn en todos estos paises a la vez, con la sola designacion del
Estado o Estados en que se quiera proteger la innovacion. Es importante sefialar
que no es la misma patente para todos los paises, sino que se otorgan tantas
patentes como paises designados en la solicitud, esto porque cada uno de los
paises Europeos sigue siendo soberano en esta materia.

Estados Unidos y Japon se han destacado en discusiones sobre los sistemas de
patentes “debido al éxito econOmico y tecnolégico de Japén y, por la otra, a la
indudable importancia mundial del sistema de patentes estadounidense. No se

* HUERTA CASADO, Yolanda. £l TLC en materia de propiedad i ual, en M. | BECERRA
RAMIREZ, Derecho de la propiedad intelectual. México, UNAM, Instituto de Investigaciones juridicas,
1998, p.133
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trata solamente de las dos economias industrializadas mas importantes en la
actualidad, que son los polos de creacion y atraccion de patentes mas significativo
de los paises industrializados, sino que también representan dos paradigmas de
industrializacion y, sobre todo, dos vias alternas de desarrolio de capacidades
innovativas, que han influido decisivamente en el disefio de politica industrial y

tecnolégica de paises industrializados y en desarrollo”. 33

Japoén, por una parte se podria considerar que tiene un sistema de propiedad
industrial menos rigido que el de Estados Unidos, ya que Japon llevé a cabo su
industrializacion mediante la imitacion e importacion de tecnologia, es decir, sus
politicas cientifico-tecnoloégicas estaban dirigidas a la apropiacion de tecnologia
extranjera para utilizarlas en la industria nacional y mejorar su desempefio

(patentes y modelos de utilidad).

En tanto, Estados Unidos ha venido pretendiendo que los paises Asiaticos como
Corea, Taiwan y China modifiquen su legislacion hacia un modelo Americano,
para evitar toda la reproduccion ilegal que se da en estos paises de productos o

inventos Americanos y Europeos.
1.2.2. Ambito Nacional.

Anteriormente con una economia cerrada, tanto a la importaciSn como a la
inversion una de las pocas formas en las que los duefios de tecnologia de
productos o de procesos extranjeros podian obtener algun beneficio de ella era a
través de otorgamiento de licencias o de la transferencia del Know-how a
empresas mexicanas a cambio del pago de regalias. En este entorno los contratos

tendian a ser mas o menos restrictivos y el marco legal cerrado.

3 ABOITES, Jaime y Manuel SORIA, op. cit. p.22
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Sin embargo, ante una economia actual que inexorablemente tiende a abrirse
cada vez mas con el resto del mundo, se han generado marcadas tendencias a la
giobalizacién de empresas asi como a la creacion de bloques regionales, es decir,
el industrial extranjero encuentra ahora mucho mas atractivo y redituable obtener
beneficios del mercado mexicano exportando hacia él o bien invirtiendo
directamente, sin necesidad de otorgar licencias a terceros, que ponen en riesgo
su conocimiento. No podemos olvidar que México tiene un gran mercado potencial
de consumidores de airededor de 100 millones de habitantes, es obvio que dentro
de la competencia las empresas extranjeras pretendan introducirse a nuestro
mercado para asi obtener el maximo beneficio de las relaciones econdmicas que

de este se generan.

Este panorama sugiere que la apertura se convierta en un estimulo a la
investigacion nacional haciendo mas atractiva a las empresas del extranjero la

contratacién de servicios de investigacion en México.

Sin embargo estas tendencias que conducen a un incremento notable en Ia
actividad de investigacion y desarrollo de nuestras industrias es obvio que no se
daran en todo su potencial en un marco juridico que no dé confianza no solo al

extranjero sino también al empresariado nacional.

De tal forma que podemos concluir que dado el entorno internacional, el nivel de
competencia mundial ante el cual México se ha abierto y la trascendencia del
conocimiento adquirido via el desarrollo tecnolégico como medio para adquirir una
paridad y/o una posible ventaja competitiva, demandada un reconocimiento de la
necesidad de proteger de forma clara y precisa la propiedad industrial.

Por su parte, sin dejar de lado la competencia, dentro del ambito nacional los
intereses protegidos por la propiedad industrial deben ser basicamente destinados
a las empresas nacionales, a los consumidores y a la economia nacional.




CAPITULO SEGUNDO.

LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

La Ley de Invenciones y Marcas fue publicada en el Diario Oficial de la Federacién
el 10 de febrero de 1976, y sufrié algunas reformas por medio del decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federacion del 16 de enero de 1987. Esta Ley
fue derogatoria de la antigua Ley de Propiedad Industrial que estuvo vigente
desde 1943.

Con la creacion de esta ley comienza una etapa de “modernizacion” de las leyes
de propiedad industrial, que pretendia un desarrollo mucho mas sostenido y
autosuficiente encaminado a disefiar una politica cientifica y tecnolégica dejando
atras los periodos gubernamentales caracterizados por una politica nacionalista y

con una economia dependiente.

Aun cuando a nivel interno las modificaciones no fueron profundas, esta Ley
permitio observar los cambios que se estaban generando en el desarrolio
tecnolégico a nivel mundial en esa época, asi como el cambio en el contexto
econdémico y la presion de los paises desarrollados para que, los paises de menos
desarrollo, realizaran cambios en sus legislaciones en materia de propiedad

industrial.

Otra caracteristica importante de esta Ley fue que comienza a cambiar el
concepto que habia seguido el liberalismo, al establecer que la patente no es un
derecho natural sino por el contrario, es “un privilegio que el estado otorga y cuyo
campo de aplicabilidad, alcance y ejercicio, quedan sujetos a los términos que el

propio Estado decide considerarla”.3*

HGARCIA MORENO, Victor Carlos. Comentarios a la nueva Ley mexicana de Invenciones y Marcas
Revista de la Facultad de Derecho México, nim. 103 y 104 [ T. XXV}, julio-diciembre 1976 p.239
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Es decir, es un derecho que se adquiere, no es inherente al inventor, ya que si
fuera un derecho natural seria intocable e ilimitado, como veremos en el analisis
de la patente en la Ley de Invenciones y Marcas, asi como, en las leyes
posteriores, el derecho de patente no es intocable y mucho menos ilimitado.

2.1. Definicion de patente.

Para la Ley de Invenciones y Marcas la patente otorga al titular de la invencion o
causahabiente "el derecho exclusivo de explotaria en su provecho, por si o por
otros con su permiso (...). Este derecho se adquiere mediante el privilegio de
patente que otorgue el estado y su ejercicio estara sujeto a las modalidades que

dicte el interés publico *.3°

En el Articulo 3ro. de esta Ley, se establece el derecho de explotar una invencion,
es decir una actividad novedosa o innovativa Io cual conlleva una combinacion
nueva de conocimientos existentes y el cual tenia que reunir las caracteristicas

que sefalaba la misma.

En este articulo no solo se referia a las patentes de invencion sino que también
abarcaba las patentes de mejora asi como los certificados de invencién; es decir,
el titular de la invencién podia optar por proteger dicha invencion bien mediante
una patente o un certificado de inventor, ya que como veremos posteriormente los
inventos susceptibles de ser protegidos por la patente también lo eran por los

certificados de invencion lo cual no siempre ocurria al revés.

En cuanto a la vigencia de la patente se mencionaba que era de 10 afios
contados a partir de la fecha de otorgamiento de la misma, pero con las reformas
de 1987, a esta ley se aumenta la vigencia a 14 afos contados a partir de la fecha

de concesion.

* | ey de Invenciones y Marcas de 1976, Articulo 3ro
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2.1.1. Objeto de proteccion de la patente.

El objeto de la patente es la proteccion de productos y procesos derivados de una
actividad inventiva y novedosa, asi como de una invencién que constituya una
mejora a otra y que sea susceptible de aplicacion industrial, es decir que se pueda
fabricar o utilizar dentro de la industria, asimismo que reuna las caracteristicas que

sefiala la ley para el otorgamiento de dicho derecho.

Como sefialabamos en el parrafo anterior, en esta ley se puede patentar tanto los
procedimientos como el proceso de obtencion de una invencion, lo cual no se
llevaba a cabo en la ley de 1942, ya que solo podia patentarse el procedimiento de
obtencién mas no el producto, sin embargo con las reformas realizadas en 1987

se regresa al sistema de autorizacion de patentes sobre procesos.

Por otro lado la ley también sefialaba en su articulo 9 aquellas materias que no se
consideraban invenciones, asi tenemos:

-Los principios tedricos o cientificos y los métodos matematicos.

-El descubrimiento que consista simplemente en dar a conocer, hacer patente u
ostensible algo que ya existia en la naturaleza, aun cuando anteriormente fuese
desconocido para el hombre.

-Los sistemas y planes comerciales, contables, financieros, educativos y de
publicidad; caracteres tipograficos; las reglas de juegos; la presentacién de
informacién y los programas de computacion.

-Las creaciones artisticas o literarias.

-Los métodos de tratamiento quirirgico o terapéutico del cuerpo humano y los
relativos a animales o vegetales, asi como ios métodos de diagndstico en estos

campos.
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Ahora bien, “se entiende que no son invenciones lo mencionado con anterioridad,
ello sin perjuicio en que sea dable obtener su proteccién con otros medios, tales
como el derecho de autor (creaciones artisticas y literarias), tratados o uniones
internacionales (caracteres tipograficos, obtenciones vegetales, etc.) o que apenas
se esté procurando llegar a acuerdos internacionales y estos se lieguen a
concretizar (descubrimientos cientificos, programas de computacion, etcétera)".®

Cabe mencionar que las cuestiones anteriormente descritas consideradas no
invenciones, son practicamente ias mismas que reconocen la mayoria de las

legislaciones actuaimente vigentes.

Por otra parte entre los procesos y procedimientos establecidos en el articulo 10

como no patentables, se encuentran:

-Las variedades vegetales y las razas animales asi como los procedimientos
biolégicos para obtenerlas. Con la reforma de 1987 se establece como especies a

los vegetales y animales y se sefalaba también ia prohibicién de sus variedades.

-Las aleaciones, en cuanto a las aleaciones en el decreto de reforma a la LIM de
1987, se mencionaba que el proceso para su obtencion si sera patentable.

-Los productos quimicos farmacéuticos y sus mezclas, medicamentos, bebidas y
alimentos para uso humano o animal, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, y

fungicidas.

-Los procedimientos de obtencidén de mezclas de productos quimicos, los
procedimientos industriales de obtencion de aleaciones y los procedimientos
industriales de obtencion, modificacidon o aplicacion de productos y mezclas a que

se refiere el parrafo anterior.

3¢ tbidem p. 241
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-En cuanto a las invenciones relacionadas con la energia y la seguridad nuclear,
aqui se adiciona una excepcion, que de acuerdo al dictamen de la Comision
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, si se consideraba que no
afectaba la seguridad nacional se podia patentar, esto siempre sometido a un
estudio de la Comision por el cual se determinaba si afectaba o no la seguridad

nacional.

-Los aparatos y equipos anticontaminantes no podian ser susceptibles de patentar
ni los procedimientos de su fabricacion, modificacién o aplicacion de los mismos,

(esta prohibicion desaparece en el decreto de reforma a la LIM de 1987).

-La yuxtaposicion de invenciones conocidas, su variacion de forma, de
dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de la combinacién o
fusidn de esas invenciones, de tal manera que no puedan funcionar
separadamente o que las cualidades o funciones caracteristicas de las mismas
sean modificadas para obtener un resultado industrial novedoso.

-La aplicacion o el empleo, en una industria, de una invenciéon ya conocida y los
procedimientos que consistan simplemente en el empleo o uso de un dispositivo,
maquina o aparato que funcione segun principios ya conocidos con anterioridad,

aun cuando dicho empleo sea nuevo.

-Las invenciones cuya publicacion o explotacion fuesen contrarias a la ley, al
orden publico, la salud, la seguridad publica, la moral o las buenas costumbres.

-Por su parte con las reformas de 1987 se adicionan los proceso genéticos para la
obtencién de vegetales, animales o sus variedades con lo cual se puede ver que
en ese momento se estaban comenzando los procesos que mas tarde veremos

con |a biotecnologia y la genética.

37



Sin embargo, al estudiar mas adelante la figura del certificado de invencion
podremos observar que aln cuando no sean patentables los procedimientos de
obtencién de mezclas de productos quimicos, invenciones relacionadas con la
energia nuclear y todo lo relacionado con la tecnologia anticontaminante si son

amparados por esta figura.

En cuanto a las reformas de 1987 que en materia no patentable se dieron, el
articulo transitorio 2° del decreto de reformas sefialaba que la prohibicion de
patentabilidad que se aplicaba a los procesos biotecnolégicos de obtencién de
productos farmacoquimicos, medicamentos en general, bebidas y alimentos de
consumo animal, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, funguicidas, procesos
genéticos para obtener especies vegetales, animales o sus variedades, asi como
los productos quimicos y quimico-farmacéuticos quedarian liberalizados a partir
del 16 de enero de 1997, es decir, que las invenciones anteriormente

mencionadas, serian patentables a partir de esta fecha.

Segun la exposicion de motivos se considera que este periodo resulta
indispensable para que se hagan las adecuaciones necesarias en las areas
administrativas e industriales, lo cual implica un cambio gradual y evitar giros
bruscos que pudieran deteriorar {a planta nacional, esto con la finalidad de que el

pais logre una reconversion industrial
2.1.2. Requisitos de patentabilidad.

“Segun los principios universalmente pregonados por la doctrina y la
legislacion, la proteccion del invento depende de la satisfaccion de
condiciones que pueden ser de dos tipos: condiciones positivas de
patentabilidad y condiciones negativas de patentabilidad".>”

37 RANGEL MEDINA, op.cil. p.24. Se agregaron cursivas
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Las condiciones que se pueden tomar como positivas obedecen a la naturaleza

misma de la creacion de la patente las cuales son:

-La existencia de una invencion

-Que dicha invencién provenga de una actividad inventiva

-Que dicha invencién sea novedosa, es decir, que no esté comprendida en el
estado de la técnica o bien, que se haya hecho accesible al publico en general
mediante descripciones orales o escritas de dicha novedad con anterioridad a la
presentacion de la solicitud de la patente o anterior a la fecha de prioridad; cabe
sehalar que la divulgacion que se menciona no es causa de pérdida de la novedad
siempre que se hayan presentado ante la Secretaria de Industria y Comercio los
documentos que se establecen en el reglamento de esta Ley.

-Que la invencion sea susceptible de aplicarse en la Industria, es decir, que pueda
fabricarse, utilizarse dentro de las diferentes ramas industriales en las cuales en

algunas ocasiones se llevan a cabo las invenciones.

En tanto que, las llamadas condiciones negativas, obedecen a las prohibiciones
que la ley establece y que hemos estudiado anteriormente, es decir, se refiere a
inventos que no se consideran novedosos, y resultado de una actividad inventiva o
susceptible de aplicarse a la industria pero que por disposicion de la Ley no tienen
acceso a ser patentadas

2,2. Tramitacion de la patente.

2.2.1. Personas que pueden iniciar el tramite.

De acuerdo con lo que hemos analizado en los puntos anteriores, podemos

concluir que las personas o sujetos de la patente son:

Las personas fisicas que realicen una invencion, es decir, toda persona que se
ostente como inventor podra en cualquier momento presentar la solicitud para que
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le otorguen la patente, esto era sefialado por la Ley de Invenciones y Marcas en
su articulo tercero; asimismo incluia a; las personas causahabientes de los
derechos que otorgan las patentes tales como seria el cesionario o heredero entre
otros. Es decir, los derechos de patente podrian ser transmisibles mediante
cesidén, donacién, herencia o cualquier otro titulo legal, en todo caso el
causahabiente tenia que comprobar su caracter de tal conforme a derecho.

Por otra parte, seiialaba la Ley que cuando una invencion se hubiera desarroliado
por varias personas conjuntamente, al inicio de la tramitacion se tendria que
designar expresamente a un representante comdn. De no haber sido designado,
se tendria por representante a la primera persona que se hubiera mencionare en

la solicitud.

Sin embargo, aun cuando no eran sujetos de iniciar el tramite, si podian ser
sujetos de derecho de patente, es decir, las personas fisicas 0 morales quienes
por virtud de que se les hubiera otorgado una licencia obligatoria o bien por haber
celebrado un contrato de licencia o de franquicia podran disfrutar los derechos que

concedia la patente de un tercero.

Finalmente, el articulo 11 de esta ley nos sefalaba, que tanto personas fisicas
como morales podian ser titulares de las patentes, asimismo sefalaba que se
presumia inventor a la persona que se ostentara como tal en la solicitud de
patente y que éste tenia derecho a ser mencionado en la misma o bien o oponerse

a esta mencién.
2.2.2 Ante quién se solicita ia patente y datos de la solicitud.
Segun la Ley de Invenciones y Marcas de 1976 la solicitud se presentaba de

forma escrita ante la Secretaria de Industria y Comercio, con las reformas de 1987
se presentaba ante la Secretaria de Comercio y Fomento industrial.

40



En dicha solicitud se “haria constar el nombre, nacionalidad y domicilio del
solicitante y del inventor, asi como la denominacion que se dé a la invencién y la
clase de la misma, asi como los demas datos que prevengan esta ley y su

reglamento."®

Como se menciona, la patente podia ser solicitada por el inventor o por su
causahabiente, dicha solicitud debia referirse a una sola invencion, pero en el
caso de que fueran varias invenciones la ley nos daba algunos casos de
excepcion en la cual si podra referirse a mas de una invencion en la solicitud.

“Cabe senalar que la LIM preveia la posibilidad de presentar una o varias
solicitudes de patente, cuando segun el caso un invento sea divisible, ya
porque asi lo considere fa SECOFI, o bien, porque el interesado se percate
dice la ley, de que la invencion no es “unitaria”, durante el procedimiento de
la solicitud de registro™?

Tal era el caso que cuando existian diversas modalidades de algun conjunto o de
alguna parte de una maquina o aparato, siempre que esta sea invencion del
solicitante; o bien cuando la maquina o aparato sea inherente al procedimiento y
no susceptibles de aplicacion general, o cuando el producto resulte consecuencia
del procedimiento en estos casos se concedian en una sola patente.

Por el contrario si a juicio de la Secretaria de Industria y Comercio o SECOFI
(1987), la solicitud de patente tuviese que dividirse en varias solicitudes cada una
conservaria como fecha legal la fecha en la que se hubiera solicitado la patente
inicial. Cuando esto sucedia cada solicitud de patente tenia que anexar las
descripciones, dibujos, planos, reivindicaciones de cada una, sin embargo, esta no
sufria alteraciones que modificaran la invencién iniciaimente presentada.

¥ ey de Invenciones y Marcas, 1976 Anticulo 14,
¥ SERRANO MIGALLON, op.cit. p.6

41




Ademas de los documentos mencionados anteriormente, también acompadnaba a
la solicitud una descripcién de la invencién, esta descripcion tenia que ser de
manera minuciosa, es decir tenia que ser comprendida de forma cabal, hecha por
una persona perita en la materia; también la ley requeria que bajo protesta de
decir verdad se mencionara el mejor método para llevar a practica la invencion,
inclusive, se pedia que fuera acompanada por documentos que permitieran

identificarla como planos o dibujos.

En la misma solicitud debia de sefalarse el alcance de la proteccion que se
solicitaba, es decir, indicar las reivindicaciones que se consideraran pertinentes las
cuales tenian que ser claras y precisas, por lo que no podian llevar un alcance
mayor al contenido de la descripcion de la invencion.

Una vez que se presentaba la solicitud y sus anexos ante la Secretaria de
Industria y Comercio o ante la SECOFI (1987), fa autoridad en caso de que el
interesado no satisficiera los requisitos sefialados anteriormente o bien no fuera
claro algun punto de la solicitud, se requeriria al interesado para que subsanara

dicha omisién o imprecisién.

Otro cambio importante que se dio con las reformas y adiciones, es que se fij6 un
plazo de seis meses para darle al interesado fa opcion de poder cambiar de la
solicitud que se hizo del certificado de invencion a una solicitud de patente, esto
siempre y cuando l|a materia patentable se hubiera hecho posible con dichas
reformas, es decir, que se hubiera podido amparar dicho invento originalmente
excluido de la materia patentable.

“De acuerdo con esta aplicacion retroactiva del Articulo Cuarto transitorio,
se beneficiaron quienes solicitaron originaimente un certificado de invencion




por ser ésta la anica figura disponible para amparar una invencion con
anterioridad a la entrada en vigor de las reformas™.*°

Finalmente, cuando la solicitud de una patente se hubiera presentado después de
haberlo hecho en otro pais, la fecha en la cual se hubiera presentado se
retrotraera a la de la presentacion de la primera solicitud, siempre que se haya
presentado dentro de los plazos establecidos por la ley, es decir, dentro de!l afio de

haber sido solicitada en el pais de origen.

En cuanto a los requisitos que debian satisfacerse para que se concediera el
derecho de prioridad, la Ley sefialaba que el solicitante tendria que presentar las
constancias que acreditaran la fecha de presentacion de la primera solicitud, asi
como no pretender mayores privilegios que los otorgados en la solicitud extranjera.

Con la reforma de 1987 se establece que en caso de que pretendiera mayores
derechos que los otorgados en la solicitud presentada en el extranjero la prioridad
solo se tendria como parcial y solo referente a esta solicitud, pero se podria
realizar una nueva solicitud respecto del nuevo derecho de prioridad sobre la
materia agregada, asi como cumplir con los requisitos legales dentro del termino
de tres meses siguientes a la presentacion de la solicitud y por ultimo que hubiere

reciprocidad con el pais de origen.
2.2.3. Examen de forma, examen de novedad, conclusion del tramite.
El examen de forma lo podemos considerar como el estudio que hace la

Secretaria ante la cual se presenta la solicitud, es decir, solo seria una revision de
que la solicitud cumplia con todos los requisitos que anteriormente hemos

“*“RANGEL ORTIZ, Horacio, Andlisis de las refurmas de 1986 y la ley de Invenciones y Marcas de 1975 en
materia de patentes, Cuademos del Instituto de Investigaciones Juridicas. afo I11, num. 9 septicmbre-octubre
1988 p.864
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sefalado, asi como en su caso el apercibimiento al interesado para que subsanara

en caso de omision de algun requisito.

Una vez que esas deficiencias se le hubieran dado a conocer al interesado bajo
apercibimiento de que se tendria por abandonaba la solicitud, tal persona contaba
con un plazo de dos meses para cumplir con lo requerido; por otra parte si la
solicitud no cumplia con los requisitos que sefiala la ley y su reglamento se le
otorgaba un plazo de 30 dias para que la perfeccionara, pero si después de dicho

plazo no lo hacia, la solicitud se tendria por no presentada.

En cuanto al examen de novedad, la ley sefalaba que el interesado tenia que
solicitario dentro de los noventa dias siguientes al cumplimiento de un afio de
presentada la solicitud, de no realizarlo asi se consideraria como abandonada de

pleno derecho dicha solicitud.

El examen de novedad constituia basicamente en establecer de forma previa a la
concesion o negacion de las patentes, si el invento que se pretendia patentar
realmente tenia novedad, si era resultado de la actividad inventiva y susceptible de
aplicarse en la industria es decir, que se haya innovado sobre algun producto o
algun procedimiento que tuviera la calidad de nuevo.

Con la ley de 1976 solo se tenia como valido el examen de novedad de la oficina
nacional de patentes, pero con las reformas de 1987 se aceptarian examenes de
novedad de aquellos paises con oficinas de caracter examinador, segun lo
establecido por el Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes o practicado

por la Oficina Europea de Patentes.
Es decir, con el decreto de reformas se introduce una nueva alternativa en el

examen de novedad de la invencion en la solicitud de patentes y certificados de

invencién, esta alternativa consistia en la posibilidad de que la oficina de patentes

44




nacional aceptara el examen de novedad realizado por una oficina de patentes

extranjera.

Esta disposicién buscaba reducir el trabajo en las oficinas nacionales, y agilizar la
tramitaciéon de las patentes, ya que como podemos pensar no tenia caso que se
diera un segundo examen de novedad cuando ya se habla realizado previamente
en un pais que incluso pudiera tener un mayor grado de complejidad que los que

se realizaban en las oficinas nacionales.

Sin embargo, la misma ley establece algunas restricciones tanto de forma como
de fondo a las que se debian sujetar los examenes extranjeros. Por ejemplo,
para que los resultados del examen de novedad fueran aceptados, tenian que
provenir de una oficina de patentes que tuviera el caracter examinador conforme al
Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes o bien que proviniera de la

Oficina Europea de Patentes.

Oftro requisito que debia cumplirse es que el interesado de forma expresa debia
solicitar la aceptacion del examen de novedad realizado en el extranjero.
Asimismo, tenia la obligacion de presentar los resultados del examen debidamente
aprobados en el idioma espafnol o con su correspondiente traduccion asi como de
documentos que acreditaran la realizacion del examen de novedad por oficinas de

patentes extranjeras.

“La ley establece que cuando los exadmenes provengan de oficinas
examinadoras en donde se practique el sistema de oposicion, el examen de
novedad podra ser aceptado sodlo hasta que haya transcurrido el plazo para
presentar oposicion por parte de tercero o hasta que la oposicion se hubiere
resuelto definitivamente”.*'

Pero si bien el examen de novedad se refiere al estado de la técnica que es un
concepto universal, esto no presuponia que dicho examen traia como

“"Ibidem, p. 868
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consecuencia el otorgamiento de una patente ya que este examen solo daba una

presuncion de la novedad, no el otorgamiento.

En este caso la solidez de dicha presuncion se debia basar en los niveles que
tenian los exdmenes de novedad de cada pais, y la aplicacion de esta ley debio de
haber contemplado que no hubiera contradicciones importantes entre el sistema

de novedad nacional y extranjero.

En cuanto a la conclusion del tramite este se daba o bien con el otorgamiento de
la patente o por su negacidn, si la patente a juicio de la Secretaria de Industria y
Comercio o bien de la SECOFI era negada, esta negativa tenia que comunicarla
por escrito, fundada y motivada al interesado.

Por su parte el interesado podia promover el recurso de reconsideracion
administrativa contra dicha resolucion, el cual tenia que ser interpuesto dentro de
los dos meses a partir de la notificacion.

Por el contrario si la concesion de fa patente era otorgada, su expedicion se tenia
que notificar al solicitante para que dentro del término de dos meses presentara
las impresiones necesarias para la publicacion de la solicitud y para que cubriera
los derechos por expedicion del titulo; en caso de que el solicitante no cumpliera
dichos requisitos dentro del plazo senalado se tendria como abandonada.

En esta legislacion solamente se hacia del conocimiento publico fa informacion
técnica contenida en la patente al momento de su otorgamiento, mediante la
publicacion de un resumen en la Gaceta de invenciones y Marcas.

Cabe mencionar que el titulo de la patente era expedido a nombre del Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos, y tenian que ser firmados por el Titular de la
Secretaria de Industria y Comercio o por la persona en quien se delegara esa

funcién.
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El titulo por el que se concedia la patente debia de hacer constar “el nimero y
clase de la patente; nombre de la persona o personas a quienes se concede;
nombre del inventor o inventores, en su caso, plazo de vigencia; denominacion
que corresponda a la invencion, fecha legal de la patente; la de prioridad, en su
caso, y la de expedicion del tituio™.*

Por su parte también el titulo debia de contener la descripcion y dibujos
presentados en la solicitud que acredite los derechos del titular.

2.3. Derechos del Titular de la Patente.

“LLa patente confiere al titular principalmente el derecho de explotacion en
forma exclusiva la invencién, ya sea por si o bien por otros con su
consentimiento, el alcance del privilegio conferido por la patente estara
determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripcion y los

dibujos o planos serviran para interpretarlas”.*?
También el titular de la patente tiene el derecho de impedir que un tercero sin su
licencia pueda explotar la invencion, es decir, que pueda venderla, usarla incluso
tiene el derecho de impedir a terceros que utilicen el proceso patentado, asi como
el derecho a reclamar el pago de indemnizacion por dafios y perjuicios que le
hubiera ocasionado el uso o venta ilegal de! producto o procedimiento que no se

hubiera licenciado.

Tenia el derecho a que la Secretaria de Industria y Comercio resuelva sobre la
procedencia o improcedencia de la inscripcion en el Registro Nacional de
Transferencia de Tecnologia, dentro de un plazo de 90 dias siguientes a la fecha
en que se hubiera presentado el documento en que se hiciera constar, el acto,
convenio o contrato por el cual se otorga la concesion de uso o autorizacion de
explotacion de patente de invencién, de mejoras o de modelo o dibujo industrial,
una vez transcurrido este término sin que se hubiere dictado una resolucion, el

2 Ley de Invenciones y Marcas, Articulo 34
43 Ibidem, Articulo 37
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documento de que se trate tenia que ser inscrito en el Registro Nacional de

Transferencia de Tecnologia.

Por otra parte también la Ley sobre el registro de la Transferencia de Tecnologia y
el Uso y Explotacion de Patentes y Marcas establecia en su articulo 14 el derecho
que tenian las personas, para presentar el recurso de reconsideracion, cuando
éstas se consideraban afectadas por resoluciones que hubiese dictado la
Secretaria de Industria y Comercio, este recurso se podia interponer dentro de los
8 dias siguientes a que surtiera efectos la notificacion de dicha resolucion.

Este recurso se presentaba por escrito ante la Secretaria, en el cual se ofrecian
todas las pruebas, excepto las pruebas testimonial y confesional las cuales no
eran admitidas por mandato de la ley, una vez desahogadas éstas dentro del
plazo que no excedia de 45 dias tenia que dictarse la resolucion; en caso de no
dictarse dentro de este plazo, la resolucion se consideraba a favor del

promovente.

Por otro lado, la ley conferia al titular el derecho de otorgar licencias voluntarias o
contractuales de explotacion del invento patentado asi como el de fijar el
porcentaje de regalias por concepto de estas licencias, incluso el derecho de pedir

que se revoquen esas licencias.

Tenia el derecho de dar en cesidn total o de transmitir los derechos de la patente
asi como ha obtener beneficios econdmicos por dicha transmision, incluso gozaba
del derecho de solicitar y obtener la rehabilitacion de la patente en los casos en
que hubiera caducado por no pagar oportunamente las anualidades; por otra
parte, cuando se hubiera otorgado una patente que constituya una invasion a su
invento patentado podia solicitar que se declarara la nulidad de dicha patente.
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2.3.1. Transmision de derechos de la patente.

“Una patente confiere a su titular diversos derechos: el principal es la
posibilidad de explotacion exclusiva por parte de su titular. Este derecho es
transferible, total o parcialmente, e incluso podra el titular conceder licencia
para su explotacién por medio de un convenio, para lo cual se exigia la
aprobacion de SECOFI, o bien la transmision podra operarse también via
testamentaria”.

En el primer caso e! titular de la patente podia conceder la licencia para la
explotacién de su invento patentado a través de un convenio celebrado legalmente
por el cual otorgaba una licencia contractual para que un tercero pudiera usar,
vender, fabricar dicha invencion previo acuerdo del pago de regalias al titular por
esa explotacion, sobre este caso hablaremos mas adelante.

En cuanto a los derechos que confiere una patente estos podian cederse o
transmitirse en su totalidad o parcialmente por cesién o por via sucesoria,
lievandose a cabo mediante las reglas que se establecen en el derecho civil. En
caso de llevarse a cabo la transmision la ley sefalaba que cuando se realizaran,
bien por un contrato de cesion o se hiciera por via testamentaria se tenian que
inscribir en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia. para que estos

tuvieran efectos contra terceros.
2.3.2 Limitaciones de derechos de la patente.

Desde la antigua Ley de 1976 las limitaciones a los derechos de las patentes no
han cambiado de forma radical, el articulo 39 sefalaba cada una de las
limitaciones y como veremos posteriormente con las reformas a esta vy la
creacion de nuevas leyes no cambia mucho la esencia de estos limites.

HSERRANO MIGALLON, op.cit. p.7
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En principio ios derechos que confiere ia concesién de una patente se veran
limitados cuando terceros con fines de investigacion cientifica o tecnoldgica,
experimental o recreativos fabricaran el producto o bien el uso del procedimiento
igual al patentado, es decir, el titular tendra la obligacion de permitir que cientificos

investiguen sobre su producto o proceso.

Esto hiciera pensar que con esta limitacion se estaba dando a conocer la forma
por la cual se llegd a dicha invencion e incluso poder utilizar de forma ilicita, pero
en este caso lo que se pretende es que se desarrollen mayores innovaciones en el
pais, incluso el titular de la patente podria realizar algun contrato con las
instituciones que estudian o experimentan con su invento, y las mejoras que
resultaran de esta investigacion tendrian la oportunidad de patentaria y obtener

mas ganancias por ello.

Otra de las limitaciones en los derechos de patente se daba cuando una persona
fabricaba o utilizaba el producto o la invencion o bien hubiera hecho preparativos
para ello siempre y cuando esto hubiera sido antes de la presentacion de la

solicitud de patente.

También se consideraba limitacion el hecho de permitir a los transportes navieros
que utilizaran objetos patentables para el caso de que se emplearan en el casco
del navio, en maquinarias, aparejos y demas accesorios, esto siempre y cuando el
barco penetrara de forma temporal a aguas mexicanas y que estos objetos sean
destinados exclusivamente para satisfacer necesidades det navio.

Siguiendo esta tendencia también se empleaba la misma disposicion para los

aviones y trenes cuando estos penetren temporalmente al pais.
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2.4. Obligaciones del titular de la patente.

El titular de la patente tiene como principales obligaciones la de explotar el invento
patentado asi como comprobar dicha explotacion, por otra parte, también tiene la
obligaciéon de otorgar licencias obligatorias cuando no tuviera la capacidad de

explotar su invento.

El titular también tenia la obligacion de pagar los derechos que se derivaran de la
solicitud, expedicion y vigencia de las patentes, certificados de invencién, modelo

y dibujo industrial.

La Ley de Invenciones y Marcas establecia en su articulo 204 que por cada arfio
de vigencia de una patente (contado a partir de la fecha de expedicién de! titulo de
la patente) se tenia la obligacion de pagar los derechos generados; también se
tenia la obligacion de cubrir los derechos de expedicidn del titulo asi como las tres

primeras anualidades.

Esta ley establecia que la obligacion del pago de anualidades es a cargo del titular
y era intransferible, sin embargo, aun cuando la ley sefiala posteriormente que el
pago puede ser efectuado por el propio titular o cualquier persona sin necesidad
de presentar un poder de ninguna clase, la admision del pago se efectuaba por

escrito.

En los casos en los que se presentaba una solicitud inicial de patente, para que
ésta fuera admitida a tramite, se requeria que el pago de los derechos se
efectuara al presentarse, esto para llevar a cabo el estudio y examen de la misma;
en caso de no cubrirlos se consideraba abandonada la solicitud perdiendo la fecha

de presentacion.

La falta de pago oportuno de alguna anualidad de patente no afectaba su validez,
esto siempre que finalmente se cubriera dicho pago dentro del plazo de seis
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meses siguientes a la fecha en que hubiera sido exigible, de lo contrario

caducaba.

Los pagos de derecho segun el articulo 209 de la LIM, no se podian devolver, esto
aun cuando el tramite no hubiere llegado a su conclusion, bien por alguna

circunstancia o porque el término fuera adverso al interesado.

Otra de las obligaciones que tenia el titular, se sefialaba en la Ley sobre el
Registro de la Transferencia de Tecnologia y el Uso y Explotacion de Patentes y
Marcas que en su articulo 2, mencionaba la obligacién de inscribir en el Registro
Nacional de Transferencia de Tecnologia, los actos, contratos o convenio de
cualquier naturaleza que deban surtir efectos en el territorio nacional, celebrados
con motivo, en este caso seria por la concesion de uso o autorizacion de la
explotacion de patentes de invencioén, de mejoras o dibujos o modelos industriales.

Es decir, que se tenia que presentar el documento en el cual se hubiera celebrado
el acto, ante la Secretaria de Industria y Comercio para su inscripcion en el
Registro, esto dentro de los 60 dias siguientes a la fecha de su celebracion, para
considerar sus efectos desde la fecha de celebracion, ya que en el caso contrario
los efectos de inscripcion surtirian a partir de la fecha en que se hubiera

presentado ante la Secretaria.

Una obligacion mas que se establecia en la Ley sobre el Registro de la
Transferencia de Tecnologia, era la de dar aviso a la Secretaria de iIndustria,
cuando las partes dieran por terminado de forma anticipada el acto celebrado,
aviso que tendria que ser notificado dentro de los 60 dias siguientes a la fecha de

terminacion del mismo.

Como estudiaremos a continuacion el otorgamiento de una patente obligaba a su
titular a la explotacion de la misma, y esta explotacion tenia que ser permanente,
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dentro del territorio nacional, y tenia que comprobarse ante la Secretaria que

habia otorgado la concesion.
2.4.1. Explotacion de la patente.

Segun esta ey el otorgamiento de la patente traia aparejada su explotacion, como
vimos anteriormente, el titular de la patente tenia que iniciar esta explotacién
dentro de una plazo de tres anos contados desde la fecha de expedicion de la
misma ya que de lo contrario se veia obligado a conceder licencias obligatorias.

“Es explotacion la utilizacion permanente de los procedimientos patentados
o la fabricacion del producto amparado por la patente, efectuadas
directamente por su titular, sus causahabientes o licenciatarios, en
volumenes que comrespondan una efectiva explotacion industrial y en

condiciones adecuadas de calidad y precio”.*®
La explotacion del producto o procedimiento patentado forzosamente tenia que ser
comprobado ante la SECOFI, dentro de los dos meses siguientes en que se
hubiera iniciado la explotacion y la ley preveia que en el caso que fuera necesario,
la autoridad administrativa realizaria inspecciones de comprobacién para

cerciorarse que se llevara a cabo.

Para comprobar la fecha de inicio de la explotacion de una invencion, el interesado
tenia que presentar dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de

explotacion una declaracion que segun el articulo 52 LIM expresara:

La fecha de inicio de la explotacion; el lugar de explotacién con indicacién de su
ubicacion exacta; asi como el titulo y nimero de la patente que se estaba
explotando, el nombre del licenciatario en el caso de que hubiera; y la forma en

que se estaba realizando la explotacion.

*3.ey de Invenciones y Marcas, Articulo 43
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La Direccidon General de Invenciones y Marcas y Desarrollo Tecnoldgico, era ia
encargada de verificar la explotacion de la patente; es decir que ésta verificacion
se llevaba a cabo para saber si se estaban utilizando de forma permanente los
procedimientos patentados o la fabricacion de del producto amparado por la
patente, siempre que los procedimientos o dicha fabricacion se estuvieran
realizando en el territorio nacional, o que los productos se encontraran en oferta
en el mercado nacional o internacionales y que estuvieran cumpliendo con los

volimenes que correspondian a una efectiva explotacion industrial.

En la Ley de 1942 la explotacion se referia al uso de la patente en el ambito
productivo, comercial, licencia e importacion, sin embargo, en 1976 la explotacion
de la patente se restringidé notoriamente, es decir se dejoé de considerar a la
importacién como forma de explotacion de la patente; esta concepcion se mantuvo

alin en las reformas de 1987.

En contraste con las leyes de 1991 y 1994 el concepto de explotacion se redefine
y se incluye de nuevo a ia importacion como forma legal de explotacion de la
patente, esto podiamos pensar que la existencia de la restriccién a la importacion
que se dio en la Ley de Invenciones y Marcas era un enorme obstaculo para la
firma de un acuerdo comercial como lo es el Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos, Canada y México, ya que su esencia era limitar la libertad de

comercio entre paises.

Sin embargo para la época 1976-1987 esta disposicion lo que pretendia era
favorecer la concesidon de patentes y que fueran a explotarse directamente en la
planta industrial mexicana, asi como el de evitar que se diera el patentamiento con

el proposito de bloqueo comercial.
Esta explotacion como ya indicabamos anteriormente debia iniciarse dentro de los
tres anos posteriores a la expedicion de la patente, al término del cual, cualquier

persona podia solicitar la concesion de una licencia obligatoria en los términos
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que la ley sefalaba, es decir, tenia que presentar un programa de fabricacion y
demostrar que tenia posibilidades para flevar a cabo la explotacion de la patente.

“Con anterioridad a las reformas de 1986, el articulo 48 de la ley establecia
que la patente caducaria si vencido el plazo de tres afios establecia mas de
un afo sin que el titular de la patente iniciara la explotacion, y si dentro de
ese Ultimo afio no se hubieren solicitado licencias obligatorias. La ley no
consideraba la posibilidad de justificar la no e):glotacién de la patente contra
de una explotacion insuficiente de la patente”.

Con las reformas de 1987 se modifica el articulo 48 ya que era contrario al texto
del articulo 5A(3) del Convenio de Paris en el que se sefalaba que la accion de
caducidad no podia alegarse antes de la expiracion de dos afios contados a partir

de la concesién de la primera licencia obligatoria.

Por o que el articulo 48 modificado sefalaria que la caducidad de la patente seria
dentro de los dos anos contados a partir de la fecha de concesion de la primera
licencia obligatoria. Con este texto podria alegarse la caducidad en cualquier
momento dentro de ese plazo de dos afos, lo cual no sucede en el articulo de la
Convencidn de Paris, ya que en éste se sefiala que la caducidad procediera solo
hasta el vencimiento de los dos afios a partir de otorgada la licencia no antes.

2.4.2. Licencia Obligatoria.

La licencia obligatoria es una figura legal permanente desde la legislacion de
propiedad industrial de 1942, pero como analizaremos a continuacion su
regulacion ha variado de una legislacién a otra, dentro de esta ley se sefalan
diferentes tipos de Licencias como son, la licencia de explotacion que se otorga al
titular de la patente para que realice la explotacion de su invento y la cual debe de
estar debidamente aprobada y registrada por la Secretaria de Industria y Comercio

** RANGEL ORTIZ, op. cit. p. 870
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en los términos de la Ley sobre el Registro de la Trasferencia de Tecnologia y el
Uso y Explotacion de Patentes y Marcas.

También la ley sefalaba que habria licencias de Utilidad Publica y estas serian
determinadas cuando medien causas de salud publica, defensa nacional o
cualquier otra de interés ptblico, procediéndose en los mismos térmminos las
licencias obligatorias, con la peculiaridad de que éstas seran intransmisibles y la
Secretaria podia determinar la explotacion de ciertas patentes en los casos

anteriores.

Por el contrario el otorgamiento de una licencia obligatoria procedia siempre y
cuando el titular de la patente no hubiere realizado la explotacion dentro de un
plazo de tres anos contados a partir de la fecha de expedicion de la patente, para
o cual vencido el piazo, cualquier persona podia solicitar que se le concediera una
Licencia obligatoria para realizar la explotacion del bien patentado, dicha licencia
tenia que ser solicitada ante la Secretaria de Industria y Comercio.

Los casos especificos que sefalaba la Ley para otorgar una licencia obligatoria
eran “cuando la invencion patentada no haya sido explotada; si la explotacion de
la patente ha sido suspendida por mas de seis meses consecutivos; cuando la
explotacion de la patente no satisfaga el mercado nacional; cuando existan
mercados de exportacion que no estén siendo cubiertos con la explotacion de la
patente y alguna persona manifieste su interés en utilizar la patente para fines de

exportacion”.¥’

Para los casos en los que la explotacion de la patente hubiera sido suspendidos
temporalmente o bien cuando hubiese mercado para la exportacion de la misma,

el titular no lo aprovechara y hubiera un interesado en realizar la exportacion de la
patente, se le concedia al titular una oportunidad para corregir la insuficiencia de la

¥ Ley de Invenciones y Marcas, Articulo 50
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explotacién, asi como de la exportaciéon para cubrir la demanda interna y externa,
pero éste con conocimiento de las licencias obligatorias debia presentar un plan
de venta y fabricacion en el cual sustentaba que tenia la capacidad para satisfacer
la explotacion o bien la exportacion, previa otorgamiento de fianza para garantizar

el cumplimiento.

Por su parte la Secretaria que otorgaba la concesion, tenia el deber de otorgarle
una ampliacion del plazo de dos meses si asi lo solicitaba el titular de la patente
para que éste presentara su plan de ventas o de fabricacion siempre y cuando el

plazo fuera solicitado antes de que concluyera el primer término.

Por su parte la persona que solicitaba una licencia obligatoria, tenia el deber de
presentar ademas la solicitud de explotacion ante la Direccion General de
Invenciones y Marcas con sus datos generales y los elementos o pruebas que
demostraban su capacidad de explotacion asi como el programa de fabricacién y
las especificaciones de donde y como realizara la explotacion.

Asimismo la solicitud debia ser acompariada por las pruebas que demostraran su
viabilidad econémica y técnica; en caso en que no pudiera acreditar este ultimo, la
Direccién tenia que comunicar al solicitante dicha deficiencia para que fuera
subsanada en un término no mayor de seis meses, concluido éste sin que se
hubiere subsanado la deficiencia se tenia como abandonada la solicitud de

licencia obligatoria.

En cuanto al titular de la patente, éste podia oponerse al otorgamiento de la
licencia obligatoria, pero tenia que ser con causas justificadas y tenia la obligaciéon
de probarias, para este caso la Secretaria le daba a conocer al solicitante la
oposicion del titular al otorgamiento de la patente y le concedia un plazo de un

mes para que expresara lo que su derecho conviniera.
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Una vez concluido el plazo y recibidas las pruebas y alegatos del titular y el
solicitante, la Direccion de Invenciones y Marcas con opinion de la Direccion
General de Transferencia de Tecnologia, convocaba a audiencia de las partes
para decidir, sobre el otorgamiento de ia licencia obligatoria fijando las condiciones
en que se otorgaba y el porcentaje de regalias que se debia otorgar al titular,
asimismo determinaba el campo de aplicacion.

Para el caso de que el titular de la patente o el de la licencia obligatoria quisieran
maodificar las condiciones contractuales de la licencia podian solicitarlo ante la
Secretaria y ésta podia modificarlas siempre que hubieran sido resuitado de
causas supervenientes y que se mejoraran las condiciones contractuales.

Una vez otorgada la licencia obligatoria el titular de ésta debera explotarla dentro
de los dos afios siguientes a su otorgamiento y no podia suspenderlas por un
periodo mayor de seis meses, asimismo tendria que probar ante la Secretaria que
ha iniciado la explotacion de la patente dentro de los dos meses siguientes a su
iniciacidn, para el caso en que no cumpliera lo anterior se le revocaba la licencia

ya sea de oficio o a peticién del titular de la patente.

Otra caracteristica de las licencias obligatorias es que no eran exclusivas, es decir,
el titular de esta licencia no podia cederlas sin previa autorizacion de la Secretaria
y del titular de la patente, tampoco podia otorgar sublicencias sin previo
consentimiento y mucho menos podian ser transmisibles.

Para los casos en que se otorgara este tipo de licencia el titular de la patente tenia
la obligacién de asesorar al titular de la licencia con la informacion debida para
realizar la explotacidn de la patente, de no llevar a cabo esta asesoria traeria

como consecuencia la revocacion de la patente.

Por su parte el titular de la licencia quedaba en total libertad para obtener
informacién tecnologica respecto de la tecnologia licenciada, aun cuando no fuera
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informacion que le hubiese sido proporcionada por el titular de la patente sin que

pudiera alegarse terminacion o revocacion de la licencia por este caso.

“La licencia obligatoria es uno de los pilares del Convenio de Paris del siglo
pasado, que a su vez es el modelo de las actuales legisiaciones nacionales
en materia de patente. La licencia obligatoria ha sido atacada en diversas
ocasiones por los paises desarrollados, quienes alegan que contradice la
propiedad privada de la materia patentada. Recuérdese que la licencia
obligatoria tiene por objetivo evitar que alguien patente aigo y no lo utilice

como sefialaba la ley, lo que se considera un uso indebido del monopolio de
patente otorgado por el Estado”.*®

Ya que si recordamos, en el primer capitulo se sefaldé que, una de las
caracteristicas importante a nivel internacional es que las invenciones patentadas
pueden fungir como difusor de las innovaciones tecnolégicas, y esto permite que
toda persona tenga en determinado momento acceso al conocimiento de nuevas
tecnologias y que incluso haya avances en estos, no solo en el pais de origen sino

a nivel mundial.
2.5. Modos de concluir la patente.

La patente concluia su vigencia una vez que hubiera concluido el plazo de
vigencia que la Ley establecia y que eran de diez y posteriormente catorce afios
improrrogables a partir de la fecha de concesion de la patente, también concluia
que cuando faltaba algtin elemento de validez en el otorgamiento de la concesion
de patente es decir por Nulidad y cuando existia una presuncion legal de que se
han abandonado sus pretensiones en cuando a la concesion de la patente, es
decir, cuando se presentaba la figura de Caducidad.

Por otra parte se tenia por concluida la patente cuando por causas de utilidad
publica el Ejecutivo con base en la Ley de Expropiacion determinaba que se

expropiara una patente.

** ABOITES, op. cit. p.53
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2.5.1. Nulidad de la Patente.

“L.a nulidad de una patente se presentaba cuando hubiera error,
inadvertencia o carencia de datos en el otorgamiento de la misma. Los
efectos de esta nulidad eran retroactivos a la fecha de la presentacion de la
solicitud Y podia ser solicitada por la misma SECOFI| o por el Ministerio
Publico™.®
La ley nos sefala los casos en que se da la nulidad de concesion de la patente por
haberse dictado en contravencion con esta ley; si la invencion se encontraba
dentro de las invenciones no patentables del articulo nueve y no obstante se

hubiera patentado.

Asimismo, cuando la invencion amparada no cumpliera con los requisitos de
patentabilidad como son el de novedad y el de aplicacion industrial, o bien cuando
se otorgue en una patente dos o mas invenciones que tenian que ser patentes
independientes, para este caso la nulidad era parcial ya que subsistiria por la

primera invencion reivindicada.

También eran causa de nulidad, si ia descripcion de la invencion no cumplia con
los requisitos de claridad que permitiera su comprension cabal, asi como la
descripcion del proceso para su realizacion hecha por peritos; en cuanto a las
reivindicaciones debian ser claras y no exceder del contenido de la descripcion,
por otra parte, si durante el tramite de solicitud de la patente se abandonaba

también se le aplicaria la nulidad.

La nulidad aplicada a los casos anteriores, se empleaba de forma retroactiva por
disposicion de la ley es decir, que se retrotrala a la fecha en que se hubiera
presentado la solicitud respectiva.

* SERRANO MIGALLON, op. cit. p.8
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La declaracion de nulidad se hacia administrativamente por parte de la Secretaria
de Industria y Comercio o SECOF! y esta declaracion era de oficio, a peticién de
parte o del Ministerio Publico cuando la Federacion hubiera tenido interés en ella,
esta resolucion tenian que comunicarse al titular de la patente y publicarse en la

Gaceta de invenciones y Marcas.

2.5.2. Caducidad.

“Las patentes caducan y las invenciones que amparan caen de pleno
derecho bajo el dominio publico, al vencimiento del plazo para el que
fueron otorgadas y en los demas casos establecidos en esta ley".®

La falta de pago de cualquier anualidad dentro de los plazos establecidos por la
ley, traia como consecuencia la caducidad de la patente o del certificado de
invencion, esto se daba sin necesidad de declaracion expresa, pero tenia que

publicarse en la Gaceta de Invenciones y Marcas.

Para éste caso el titular de la patente, del certificado de invencion o bien de la
licencia, tenian el derecho de solicitar ante la Secretaria la rehabilitacion de la
patente siempre que esta peticion fuera presentada dentro de los seis meses
siguientes al vencimiento de! plazo para que pagara la anualidad y se demostrara

que la patente se segula explotando.

Por su parte si el licenciatario de la patente no la explotaba dentro del plazo de
dos afios contados a partir de la fecha de haberla obtenido se le revocaba la
licencia de oficio o bien a peticion del titular de la patente, ya que caducaba su

derecho a explotarla.

La extincién de los derechos o la caducidad que operaban como consecuencia de
una omisioén o por el transcurso del tiempo no requerian declaracion expresa por

3 Ley de Invenciones y Marcas, Articulo 62
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la Secretaria, pero esta caducidad tenia que anotarse en el expediente respectivo
y tenia que publicarse en la Gaceta de Invenciones y Marcas.

2.5.3. Expropiacion.

En cuanto a la expropiacion, podemos decir que es la facultad que tiene el Estado
via decreto expropiatorio y conforme a lo estabiecido en la Ley de Expropiacion,
de desposeer de una cosa a su propietario por causa de utilidad publica, dandole
en cambio una indemnizacion. En este decreto debia establecerse si la patente
expropiada pasaba a propiedad del Estado o si caia en el conocimiento difundido.

Para los casos en que la patente era por un invento de alguna arma o bien de
algan instrumento de guerra que pudiera haber sido susceptible de aplicacién en
la defensa nacional, y que a juicio del Ejecutivo hubiera tenido que guardarse en
secreto, no solo se expropiaria el invento sino también la produccion de éste aian
cuando no hubieran sido todavia patentados; en este caso no caerian bajo
dominio publico, sino que quedarian bajo tutela del Estado y la Secretaria tenia la
obligacién de no pubilicar ni difundir esa tecnologia en estos casos.

2.6. OTRAS FIGURAS REGULADAS.

Dentro de la Ley de Invenciones y Marcas se encuentran diferentes titulos que se
regulan dentro de ésta y podemos clasificarla en dos: por una parte la patente,
dibujos o modelos industriales y el certificado de invencion y por otro las marcas o
signos distintivos, pero para el efecto solo analizaremos los dibujos industriales y
el certificado de invencion que algunos autores consideran como “patentes

menores”.




2.6.1. Certificado de Invencién.

La creacion del Certificado de Invencion se fundd basicamente en la figura juridica
del Certificado de Invencidn ruso, que aunque similar a este, el Certificado
mexicano si tenia una vigencia de 10 afios al igual que la patente, en tanto que el

Ruso era ilimitado.

Otra diferencia del Certificado de Invencion mexicano con el ruso era, que el
primero daba la opcién a cualquier persona de explotario sin autorizacién previa
pero con el pago de regalias al titular, en tanto que la legislacion rusa no

contemplaba ese hecho.

En México el Certificado de invencion fue creado principalmente para proteger las
invenciones relacionadas con ia salud y el alimento de la poblacion, con la energia
nuclear, con la produccion agricola y con el medio ambiente ya que éstas no
podian ser amparadas bajo la figura juridica de patente.

Las invenciones que se podian proteger dentro del Certificado de invencion con la
reforma de 1987 eran: alimentos y bebidas para consumo animal, procedimientos
para obtencién de bebidas y alimentos para consumo humano, medicamentos,
fertiizantes, herbicidas, fungicidas, plaguicidas, productos bioldgicos vy
procedimientos biotecnolégicos de obtencion de farmaco-quimicos.

Antes de la reforma no eran susceptibles de proteccion las invenciones
biotecnoldgicas, ni via patente, ni mediante certificado de invencion, esto es
porque dichas creaciones no se consideraban invenciones sino descubrimientos,
ya que los procesos biolégicos no podian ser controlados por el hombre., Sin
embargo la principal razén que llevé a México a amparar las invenciones
biotecnoldgicas fue que en Estados Unidos si eran patentables y como en México
la mayor parte de patentes provienen de ese pais no tenia opcion, aiun cuando la
tendencia internacional era que no se patentaran las invenciones biotecnolégicas.
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Una vez que el certificado de invencion era acreditado, se expedia el registro por
la Secretaria y se hacian constar los datos que lo identificaran como numero y
clase de registro nombre de la persona a quien se concedia, plazo de vigencia
que, como se sefald anteriormente era de 10 aifos en 1976 y con la reforma de 14
anos a partir de su otorgamiento; denominacion de la invencion; fecha legal del
registro; fecha de prioridad y fecha de expedicién del titulo.

“El Certificado de Invencion era una proteccion no exciusiva de la
tecnologia. Esto significa que un tercero podria solicitar al titular de un
certificado de invencién, en cualquier momento y sin condiciones previas, el
otorgamiento de una licencia obligatoria. Esto no sucede con la patente,
que es una proteccion exclusiva, es decir, un tercero no puede solicitar en
cualquier momento ? sin condiciones previas una licencia obligatoria al
titular de la patente”.’

A este Certificado se le puede considerar como una proteccién menor a la de una
patente porque no es exclusiva; ya que como sefalo en la cita anterior el titular
tenia la obligacion de licenciar si alguien ke hubiera solicitado la licencia para
realizar la explotacion de la invencion registrada en este certificado. Por su parte el
licenciatario tenia la obligaciéon de pagar el monto fijado de regalias y para que
surtiera efectos frente a terceros, el acuerdo celebrado tenia que ser aprobado e

inscrito en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia.

En cuanto a los derechos y obligaciones del titular del certificado de invencion
eran muy similares a los que otorga una patente, es decir, el titular tenia el
derecho de explotar la invencion ain cuando no fuera de forma exclusiva; tenia el
derecho de recibir regalias por licenciar la invencién; inclusive podia demandar la
reparacién del dafio y pago de dafios y peijuicios que le ocasionara la explotacién
indebida de su invento; asi como establecer las condiciones de explotacion y
porcentaje de regalias en el contrato de transferencia de tecnologia.

*! ABOITES, op. cit. p.50




Como principales obligaciones tenian la de dar toda la informacién necesaria para
la explotacion del invento, pagar las correspondientes anualidades y cumplir las
condiciones del contrato de transferencia de tecnologia.

Como podemos ver el Certificado de invencion se tramitaba y se concedia bajo las
mismas reglas de la patente salvo algunas excepciones, incluso como se indicé
lineas arriba, con las reformas se podia optar entre solicitar una patente de
invencion o un certificado de invencién o cambiar de una solicitud a otra, siempre y

cuando se sujetara a la normatividad aplicable al caso.

Actualmente el Certificado de Invencién ha perdido su vigencia, ya que las leyes
actuales no lo contemplan como una figura juridica dentro de la propiedad
industrial, inclusive algunas de las invenciones que amparaba, han dejado de ser
amparadas dentro de la propiedad industrial o bien tienen otra forma de

regulacion.
2.6.2. Modelos o dibujos industriales.

Los modelos o dibujos industriales son otra de las figuras juridicas de la propiedad
industrial y se refieren a figuras, lineas o colores que se incorporan a un producto
de aplicacion industrial, es decir, que hace mas atractivo el producto.

El disefio industrial es una creacion humana cuyo objeto es la proteccion de
caracteristicas distintivas que se den por la combinacion de lineas y colores a los
dibujos (objetos bidimensionales) y de los modelos (objetos tridimensionales)

aplicados a la industria.

Los modelos industriales se registran y en la Ley de 1976 se le concedia al titular
el derecho de uso exclusivo por el término de 5§ afos que eran improrrogables.
Con las reformas de 1987 su vigencia aumenta a 7 afios improrrogables contados

a partir de la fecha del registro.
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Cabe mencionar que esta figura de modelo o dibujos industriales ya habia sido
incluida desde la Ley de propiedad industrial de 1942 en tanto que el certificado de
invencion fue hasta 1976 que se introdujo a esta ley.

Una vez que se presentaba la solicitud de dibujo o modelo industrial ésta debia
contener los mismos requisitos que la solicitud de patente, es decir, datos
generales que permitieran identificar al dibujo o modelo, asi como a su titular. A
estos requisitos se tenia que anexar una reproduccion grafica o fotografica del
objeto o dibujo de la solicitud; asi como la indicacion del género de produccion en

el cual se utilizaria el dibujo o modelo.

Basicamente se puede decir que las disposiciones sobre patentes en cuanto a la
novedad, aplicacién industrial, invenciones de trabajadores, descripciéon de
examen, publicacion derechos, licencias caducidad y proteccién legal eran las
mismas que se aplicaban a los dibujos y modelos industriales.

Actualmente los modelos o dibujos industriales siguen teniendo vigencia, y atn
cuando las disposiciones sobre estos no han cambiado radicalmente, su vigencia
ha ido en aumento a 15 afios improrrogables con la salvedad de que este plazo
comenzara a partir de presentada la solicitud de su registro.

2.7. Delitos y Sanciones.

El concepto de competencia o concurrencia sefiala que, “para concebir dicho
concepto con apego a la propiedad industrial, ésta se entiende como la facultad de
los comerciantes para acudir a un mismo mercado en cierta igualdad de
circunstancias con el fin de ejercer el principio de libertad de iniciativa, en el cual

se fundamenta todo progreso econémico e industrializacion”.%2

32 JUAREZ PAPAS, Jorge. La competencia desleal en el marco de la propiedad industrial, Cuademos del
Instituto de Investigaciones Juridicas, UNAM, afio 111, nim.9, septiembre-diciembre 1988
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En cuanto la competencia desleal, de la misma forma que se ha conceptualizado
lineas arriba en cuanto a la competencia, aqui se contempla la concurrencia de
varios comerciantes pero esta concurrencia se desarrolla basicamente frente a la
clientela sin observar las reglas que hacen a esta contienda honesta y legitima.

Aun cuando en la antigiledad, carecia de importancia la competencia desleal que
pudiera haberse dado entre los comerciantes antiguos, al momento en que el
derecho mercantil comienza a evolucionar, debido a la produccion industrial en
masa, adquiere una importancia el regular el acceso de los productos en el

mercado.

En este momento comienza a darse la libertad de acceso al mercado y como
consecuencia se hace necesaria la creacion de una reglamentacion mas
adecuada que regule y evite los abusos consecuentes de dicha libertad.

Sin embargo la libre competencia tiende a perder funcionalidad para ceder terreno
a la competencia monopdlica, de tal manera que el precio del monopolio se
determina por el costo de produccién mas la alta ganancia monopolista, puesto
que en él rige precisamente la ley de la alta ganancia monopolista.

Los monopolios del gran capital, en su afan desmedido de ganancias, una vez
disminuidas las posibilidades reales del mercado interno advierten que la tasa de
ganancia tiende a ser menor en el propio pais, por lo tanto, el siguiente paso es ia
conquista de los mercados del exterior, con especial preferencia al de los paises
subdesarrollados, donde las condiciones les son todavia mas favorables.

Esto nos lleva a seiialar que el competidor mas fuerte econémicamente, tiene la
posibilidad de vender mas barato, lo que conduce a la desaparicion del competidor
econdmicamente mas deébil, transformando la pretendida libre competencia en un

monopolio.
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“Debe distinguirse la competencia desleal de la competencia ilicita, ya que
ésta es la que se refiere a los actos que el legislador ha prohibido
expresamente en cuanto a su realizacion como falto de honradez en la
competencia. Por lo que toca al acto de competencia desleal, esto no esta
prohibido expresamente por la ley, sino que éste es contrario a la
concurrencia honrada en materia industrial o comercial”.’

Uno de los avances de esta ley fue encuadrar a la competencia desleal como un
acto particularmente ilicito, ya que en su articulo 210 sefalaba que la realizacion
de actos de la materia que fueran contrarios a los buenos usos y costumbres
dentro de la industria, comercio y servicios que implicaran competencia desleal

seria considerada como infracciones administrativas.

Dentro de las infracciones administrativas en materia de patente sefialaba lo
siguiente; era considerado como infraccién el hecho de sefialar un producto como
patentado cuando éste no lo era o bien hubiese caducado o hubiera sido

declarada nula su patente.

También constituia una infraccion los actos realizados con el objeto de
desacreditar los productos, servicios o establecimientos de otro o bien efectuar
actividades ya sea industrial o mercantil con el objeto de inducir al publico a la
confusion, error o engafio para hacer creer la existencia de una relacién o
asociacion entre establecimientos o bien la fabricacién de productos bajo normas,
licencia o autorizacion de un tercero, asi como la prestacion de servicios o venta

de productos bajo autorizacién, licencias o normas de un tercero.

Sin embargo, la Ley calificaba otra serie de actos de competencia desleal en su
articulo 211 como delitos, para lo cual éste bien tutelado y la forma del ilicito
resultaban de mayor importancia a los comprendidos en el articulo 210, ya que
para el caso, en materia de patentes, certificados de invencién y modelos o
dibujos industriales las conductas consideradas como delitos en témminos

B1bidem
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generales eran el hecho de fabricar, elaborar, emplear los métodos,
procedimientos o productos patentados sin el consentimientos del titular.

Estos y otros delitos establecidos en la misma Ley establecia que se sancionaria
con 2 a 6 afios de prision y multa por el importe de 100 a 10,000 veces el salario
minimo general del Distrito Federal a quien realizara una invasion de patente.

Con las reformas de la Ley en 1987 se establece la posibilidad de utilizar medidas
cautelares para el aseguramiento del delincuente o de sus bienes, ante el ejercicio
de la accion penal mantenia la referencia de la previa declaracion de la SECOFI
con relacion a la existencia de los hechos que podian resultar consecutivos del

delito.

“La parte final que constituye el segundo parrafo del 213 mencionado, no
resulta feliz en su redaccion al sefalar que las declaraciones se formularan
desde un punto de vista técnico, sin prejuzgar sobre las acciones civiles o
penales que procedan, en virtud de que no resulta claro el hecho de si
puede actuarse directamente utilizando las vias civiles o penales en contra
de aquellos que cometan las acciones delictuosas previstas por el articulo
211 o bien es indispensable para el ejercicio de la accién penal el contar
con '%4 declaracién administrativa de la existencia del ilicito de que se
trate.”

3 Idem. p.770
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CAPITULO TERCERO.
LEY DE FOMENTO Y PROTECCION A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La Ley de Fomento y Proteccion a la Propiedad Industrial (LFPPI) fue publicada en
el Diario Oficial de la Federacion el jueves 27 de junio de 1991. Esta Ley puede
decirse, buscod sentar las bases juridicas para fincar el desarrollo econémico de
México en el contexto econdmico mundial, ya que a raiz del Plan Nacional de
Desarrollo de 1989-1994 que pretendia consolidar y profundizar los cambios que
anteriormente comenzaban a darse en el ambito del comercio y de la industria,
fomentar y proteger la propiedad industrial, se convirtié en una prioridad nacional
frente a la apertura comercial que se avecindaba con la firma del TLCAN.

Asimismo, se pretendié adecuar las circunstancias establecidas en el Programa
Nacional de Modernizacion Industrial y del Comercio Exterior de 1990-1994 para
avanzar en areas como la internacionalizacién de la economia, es decir,
promocionar mayores exportaciones y fortalecer el mercado interno, a través del
desarrollo tecnolégico y los avances cientificos que pudieran elevar la industria

nacional.

Por lo que, uno de los principales motivos por el cual se modifica la LFPPI es
precisamente para apoyar y darle una mayor seguridad juridica a 1a productividad,
en la innovaciébn y en la tecnologia, asi como para apoyar un procesc de
satisfaccidn de las demandas de calidad de los consumidores.

Incluso, el hecho de que la anterior ley denominada Ley de Invenciones y Marcas
(LIM), que se ha estudiado anteriormente, presentara desventajas comparativas
con oftros paises respecto del otorgamiento de patentes, en varias ramas
importantes de la tecnologia industrial, representaba un menor grado de seguridad
juridica en la proteccion de novedades tecnolégicas y de su reproduccion legal.
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Por otra parte, la creacion de esta Ley también pretendia formar en un solo
ordenamiento diversas disposiciones, como lo eran la Ley de Invenciones y
Marcas, la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnologia y el
Uso y Explotacion de Patentes y Marcas ya que en los articulos transitorios de la
iniciativa de Ley se pretendia su abrogacion.

3.1. Creacioén del Instituto Mexicano de la propiedad Iindustrial.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI1), fue creado por Decreto
Presidencial publicado en el Diario Oficial de ia Federacion del 10 de diciembre de
1993, como un organismo plblico descentralizado con personalidad juridica y

patrimonio propios.

Dentro de la Ley de Fomento y Proteccion a la Propiedad Industrial, creada en
1991, en su articulo 7° sefalaba las caracteristicas mencionadas en el parrafo

anterior, asi como algunas de sus atribuciones.

En este articulo se establecia que el IMPI era creado como un 6rgano de consulta
y apoyo técnico de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial en materia de
propiedad industrial, y entre sus principales funciones estaria la de difundir,
asesorar y dar servicio al publico en esta materia, asi como coadyuvar con la
Secretaria en la realizacion de sus funciones, tales como son el promover las
invenciones de aplicacion industrial y su desarrollo comercial, a través de la
divulgacién sobre acervos documentales de invenciones del pais o del extranjero.

También dentro de la Secretaria se realizaban con apoyo del IMPI, en principio, la
elaboracion, actualizacion y difusion de directorios de personas fisicas y morales
que se dedicaban a la creaciéon de invenciones o a la investigaciéon tecnoldgica,
asimismo el apoyo en la realizacion de concursos, certamenes o exposiciones que
estimularan la actividad inventiva y la creatividad en disefos y presentacion de

productos.
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Sin embargo, aun cuando el IMP! se haya creado dentro de la Ley de Fomento y
Protecciéon de la Propiedad Industrial, cabe mencionar que fue un periodo muy
corto por el cual se rigié el Instituto bajo esta ley, ya que como sefialaba lineas
arriba, el decreto por el cual se crea el Instituto, es del 10 de diciembre de 1993 y
la Ley es reformada en agosto de 1994 dando paso a la nueva Ley de Propiedad

Industrial.

Un punto muy importante es que cuando se crea la LFPPI, se prevé en ella la
necesidad de crear un Instituto especializado en la materia como o6rgano de
consulta, que incluso pudiera asumir la responsabilidad que en los ordenamientos
anteriores se le atribufa al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia.

Incluso para llevar a cabo sus funciones de difusion tecnolégica, se crea una
Gaceta de la Propiedad Industrial que se publica en forma mensual en la que
apareceria la informacion sobre invenciones, solicitudes de patentes e incluso se
puede revisar las inconformidades de interés presentadas respecto de la materia.
Cabe sefalar que la Gaceta en un principio era editada trimestraimente por la

SECOFL.

Tal fue la importancia que tuvo la creacion del IMP1 en la promocion y difusion de
las invenciones, que aun cuando el Instituto como organismo descentralizado, con
personalidad juridica y patrimonio propio, actué originalmente como apoyo técnico
de la SECOFI en materia de propiedad industrial, en el logro de objetivos de
promocién, por ejemplo la investigacion en derecho comparado de la materia,
difusion y asesoramiento de la propiedad industrial a las que posteriormente se le

atribuyen otras funciones.
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Sin embargo, “el 2 de agosto de 1994, fue publicado el decreto por el que
reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la LFPPI, y dentro de estos, se
dio un cambio sustanciai, al dar al IMPIl, de acuerdo con el articulo 1° las
facultades de vigilar la aplicaciéon administrativa de la misma, en sustituciéon de la

SECOF".%®

Como vemos, con el decreto del 10 de diciembre de 1993 se le otorgan
facultades al Instituto para ejercer funciones de autoridad administrativa, sin
embargo, en este punto solo seran mencionadas ya que en un Capitulo posterior

seran abordadas de forma mas amplia.

Dentro del mismo Decreto se establecia la posibilidad de crear oficinas regionales
en toda la Republica incluso en el extranjero, para realizar las actividades que

para ellas se crearon.

Dentro de la estructura organica del IMP| encontramos una Junta de Gobierno la
cual propondra las bases y montos de las tarifas por los servicios que preste el
Instituto, asi como el de aprobar la estructura organica, el estatuto organico,
manual de organizacion general asi como los manuales de procedimientos y

servicios al publico.

El IMP! cuenta también con una Direccion Generai, asi como Direcciones
Generales Adjuntas de Propiedad Industrial y Servicios de Apoyo, con una
Coordinacion de Planeacion Estratégica y diversas Direcciones Divisionales asi

como una Contraloria Interna.

3SERRANO MIGALLON, op.cit. p.18
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3.2, Definicién de Patente

Para la LFPPI las patentes se refieren al derecho exclusivo de explotaciéon en su
provecho, por si o por otros con su consentimiento de acuerdo a las disposiciones
establecidas en la misma, de una invencién que sea novedosa, que resulte de una
actividad inventiva y que sea susceptible de aplicarse en la industria.

Entre el concepto de patentes de la LIM y la LFPP! vemos que no sufre un cambio
radical, ya que sigue estableciendo un derecho exclusivo que tiene una persona
fisica O su causahabiente, para explotar por si o por otros una invencion. Sin
embargo, dentro de las figuras que regulan las invenciones se elimina el
“certificado de invencion” para consolidar el sistema de otorgamiento de patentes
ya que segun algunos autores la existencia de esta figura ha decentivado la
investigacion y el desarrollo tecnoldgico por el hecho de conferir una proteccion

menor a la concedida por una patente.

Sin embargo, no todo fue derogaciones dentro de esta Ley, ya que se adiciona la
figura juridica de Modelo de utilidad que en las anteriores leyes no se mencionaba

y que se estudiara posteriormente.

En cuando a la vigencia de la patente con relacion a la Ley anterior se aumenta de
14 afios a 20 afios improrrogables, pero en este caso seran contados a partir de
la fecha de presentacion de la solicitud y no de su otorgamiento como se

establecia anteriormente.

Una excepcion a la vigencia seiialada anteriormente, es la que se establecia para
el caso de patentes de productos farmoquimicos o farmacéuticos o de procesos
de obtencion de estos productos, la vigencia de la patente podia ampliarse por
tres afios mas, este caso era permitido cuando el titular concedia una licencia para
explotacion a alguna persona moral, siempre que esta contara con un capital

mayoritariamente mexicano.
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En este caso la licencia tenia que sujetarse a las siguientes disposiciones:

"Se debera conceder mediante convenio dentro de los seis meses
siguientes al otorgamiento de la patente o a la fecha en que la autoridad
competente otorgue el registro sanitario para efectuar la distribucion del
producto en México, lo que ocurra mas tarde”.>®

Dentro de estos requisitos también se contemplaba la inscripcion de la licencia, asi
como su caracter de irrevocable y de ausencia de exclusividad, es decir, esta
podia ser transferida a un tercero pero solo con autorizacion del titular asimismo,
se establecia que la duracién de la licencia tendria que ser desde la fecha de su
concesion hasta el vencimiento de la vigencia de la patente incluyendo dicha
prorroga, por otra parte se daba la cancelacién de la licencia de explotacion si
esta no se hubiera llevado en los términos convenidos.

3.2.1. Objeto de proteccion de la patente.

Como se habia mencionado anteriormente el objeto de una patente, es otorgar la
proteccién de invenciones sobre productos o procesos que sean hovedosos y que
hayan resultado de una actividad inventiva para la aplicacién en la industria.

Una diferencia que se da con la ley anterior (LIM), es la que se refiere a definir los
conceptos de novedad, estado de la técnica, actividad inventiva, aplicacion
industrial, reivindicacidn, fecha de presentacion e inventor los cuales estudiaremos

en los puntos subsecuentes.

En cuanto a la invencion, la LFPPI la considera como “toda creacién humana que
permita transformar la materia o la energia que existe en la naturaleza, para su
aprovechamiento por el hombre, a través de la satisfaccion inmediata de una

% Ley de Fomento y Proteccion a la Propiedad Industrial 1991, Articulo 23 fraccion |
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necesidad concreta. Quedan comprendidos entre las invenciones los procesos o

productos de aplicacién industrial."?

Sin embargo, la misma LFPPI en su articulo 19 sefalaba muestra lo que no se
considera como invenciones entre los cuales se encuentran:
> Los principios teoricos, cientificos;
» Esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o
negocios,
programas de computacion;
Las formas de presentacion de informacion;
Las creaciones estéticas y las obras artisticas o literarias;
Los métodos de tratamiento quirurgico, terapéutico o de diagndstico aplicables
al cuerpo humano y lo relativo a animales, en este punto desaparece la

v

v v

‘7

prohibicion en el campo de los vegetales;

> Los descubrimientos que den a conocer o revelen algo preexistente en la
naturaleza atin cuando este fuera desconocido por el hombre.

> Asi como la yuxtaposicion de invenciones conocida o mezclas de productos
conocidos su variacion de forma, dimension o material salvo que la

combinacién o fusién no pueda funcionar separadamente.

Sin embargo la LFPPI establece dos supuestos de invenciones referentes a
materias vivas; que en el primer caso seran patentables pero no asi en el segundo

supuesto: (el cual bien podria encuadrar en el articulo 19)
Por lo que la LFPPI considera invenciones en materia viva patentables:
- invenciones relacionadas con microorganismos, como las que se realicen

usandolos, las que se apliquen a ellos o las que resulten en los mismos
quedan incluidas en esta disposicion todos los tipos de microorganismos, tales

37 Ibidem. Articulo 16
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como las bacterias, hongos, las algas, lo virus, los microplasmas, los
protozoarios, y, en general, las células que no se reproduzcan sexualmente.
Los procesos biotecnoldgicos de obtencion de farmaquimicos, medicamentos
en general, bebidas y alimentos para consumo animal y humano, fertilizantes,
plaguicidas, herbicidas, fungicidas o productos con actividad biologica.

En el articulo 20 de ia LFPPI, también se establecen como patentables las

variedades vegetales, por régimen de excepcion.

Es importante reiterar, que esta Ley permite que se otorguen patentes a
invenciones que en la ley anterior (LIM) contemplaban que estas fueran otorgadas
hasta 1997, es decir, permite el otorgamiento de patentes en campos en los que la
legislaciones anteriores prohibian o habia postergado el patentamiento de esta

materia.

En tanto que las invenciones no patentables que se establecen en la LFPPI son
las siguientes:

-Los procesos esencialmente bioldgicos para la obtencion y reproduccion de
plantas, animales o sus variedades, incluyendo los procesos genéticos o relativos
a material capaz de conducir su propia duplicaciéon por si mismo o por cualquier
otra manera indirecta, cuando consistan simplemente en seleccionar o aislar
material biolégico disponible y dejarlo que actue en condiciones naturales;

-Las especies vegetales y las especies y razas animales;

-Material biolégico tal como se encuentra en la naturaleza;

-Material genético;

-Invenciones referentes a la materia viva que compone el cuerpo humano.

Este ultimo supuesto bien podria encuadrar dentro del propio articulo 19 de LFPPI
que establece lo que no se considera invencion; ya que aun cuando este ultimo
supuesto sefala casos que se pueden considerar invenciones, de todas formas no

son patentables.
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Sin embargo en principio la Ley permite que se pueda patentar las variedades
vegetales, pero dentro del supuesto de invenciones no patentables, sefiala que la
prohibicién de patentar los procesos esencialmente biolégicos para la obtencién o
reproduccion de plantas, asi como las especies vegetales.

Dentro de esta Ley, se puede ver que desaparecen expresamente la prohibicién
de patentar en materia de aleaciones, de productos quimicos farmacéuticos, asi
como en materia de energia y seguridad nuclear, aqui solo hace mencién a la
necesidad de requerir la opinién de la Comision Nacional de Seguridad Nuclear y
Salvaguardias, asimismo lo relacionado a aparatos y equipos anticontaminantes a

los cuales hacia mencion la LIM.
3.2.2. Requisitos de patentabilidad.

Tal como sefalaba en el segundo capitulo los requisitos de patentabilidad que
sefiala la doctrina y la legislacion, obedece a dos tipos de condiciones que se dan
dentro de la naturaleza misma de la creacion del invento, como son las
condiciones positivas y condiciones negativas de patentabilidad las cuales seran
determinantes para que se otorgue la proteccion del invento.

Para que se pueda otorgar una patente, debe de haber una invencion, pero ésta
debe contener ciertos requisitos como son: que haya una actividad inventiva, que

sea novedosa y que tenga aplicacion industrial.

Lo relevante en este punto es que la LFPPI define como nuevo todo aquello que
no se encuentre en el estado de la técnica y a su vez éste como el conjunto de
conocimientos técnicos que se han hecho publicos ya sea por una descripcién oral
o escrita, por explotacion o cualquier medio de difusidn o informacion nacional o

extranjera.
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Por su parte la “actividad inventiva” es considerada como un proceso creativo que
no se deduce del estado de la técnica de forma evidente para un técnico en la
materia. En cuanto a la “aplicacion industrial” se considera la posibilidad de que el
invento sea producido o utilizado en las diferentes ramas industriales.

En tanto la *“reivindicacion” es considerada *“la caracteristica esencial de un
producto o proceso cuya proteccion se reclama de manera precisa y especifica en
la solicitud de patente o de registro y se otorga, en su caso, en el titulo
correspondiente, en tanto que fecha de presentacion, es la fecha en que se
entrega la solicitud en la Secretaria, o en las delegaciones de ésta, autorizadas
para el efecto, en el interior del pais, siempre y cuando cumpla con los requisitos

que sefala esta Ley y su reglamento, en su defecto, cuando se cumplan éstos.” 58

3.3. Tramitacion de la patente.

La patente podra ser tramitada directamente por el inventor, o bien por sus
causahabientes, se entiende como inventor cualquier persona o personas fisicas
que se ostenten como tales en la solicitud de patente o registro; por otro lado se
entiende como causahabientes a quien adquiere el derecho que aquel tiene con
relacioén a determinada invencion por herencia o cualquier otro titulo legal.

3.3.1. Solicitud de la Patente y datos de la solicitud.

La LFPPI de 1991 sefialaba que la tramitacion de la patente inicia con la
presentacion de la solicitud escrita ante la SECOFI, en la que se sefiale nombre,
domicilio y nacionalidad del inventor y del solicitante en caso de ser personas
distintas como podria ser el causahabiente o el apoderado.

La solicitud presentada ante la SECOFI debera de reunir ios siguientes datos:

- Debera contener como mencionaba el nombre del inventor o del solicitante,

Bldem. Articulo 12, fraccion V y VI
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- Titulo de la invencion, el cual tendra que ser de tal naturaleza que por si solo
indique o connote ésta hasta donde sea posible. En este titulo debera omitirse
denominaciones de fantasia, marcas o nombres comerciales.

- Datos de prioridad, en el cual se debera de hacer constar el pais de origen y la
fecha de solicitud en ese pais, es decir se exhibird una copia del documento
relativo a la prioridad que se pretenda, certificada por la Oficina de patentes que la

expire.

En tanto que los documentos anexos a la solicitud de patentes seran los
siguientes:

- Poder o Cesitn, los poderes y la cesion deberan ser inscritos ante la Direccion
General de Invenciones y Marcas.

- Descripcién de la invencién, la cual debe de ser lo suficientemente clara y
completa para permitir una comprension exacta de ia misma, en esta también
podra darse ejemplos practicos o de aplicaciones especificas de la invencion para
su mejor comprension.

Esta debe ser una descripcion detallada de {a o los inventos |a cual debe ser clara
y precisa, de tal forma que pueda ser entendida por persona experta en la materia
y que incluso le permita de igual forma guiarse en ella para poder elaborarla;
dentro de la descripcion debera de sefalarse, el método preferido llegar a la
elaboracién o desarrollo de la invencion.

-Una o mas reivindicaciones que sean necesarias y que no excedan del contenido
de la descripcion, en la cual se expresaran las caracteristicas novedosas de la
invencion, asi como su alcance.

- Resumen, que consiste en un extracto de la descripcion de la invencion el cual
se publicara o bien se utilizara como informacién técnica.

- Dibujos, contendran los planos técnicos los cuales deberan contener una
descripcion visual, clara de las partes de la invencion que han sido reivindicadas
en la descripcion del invento.

- Deposito de material biolégico, para el caso de que en la descripcion de la
invencion no pudiera detallarse en si misma, a la solicitud se le anexara una
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constancia de depbsito de material bioldgico en  Institucion reconocida y
autorizada por la SECOF!.
- y finaimente la copia certificada de prioridad otorgada por la Oficina de patentes

del pais de origen.

Para que fuera reclamada la fecha de prioridad en México, dentro de este marco
legal, se establecian determinados requisitos que tenian que ser cubiertos al
momento de presentar la solicitud ante la SECOFI los cuales eran: primero que
dentro de la solicitud de patente se reclame la prioridad, sefialandose el pais de
origen asi como la fecha en la que se hubiese presentado la solicitud, que la
solicitud se presente dentro del plazo sefialado en los Tratados Internacionales o
en su caso dentro de los doce meses siguientes contados a partir de presentada la

solicitud en el pais de origen.

Por otra parte, dicha solicitud no debera pretender el otorgamiento de derecho
adicionales o mayores que en las reivindicaciones que se hubieran presentado en
la solicitud del extranjero, ya que para el caso contrario solo se reconoceria la
prioridad de forma parcial y referida a esta solicitud, aun cuando a los derechos
adicionales se pudiera solicitar un nuevo reconocimiento de prioridad esto siempre

que exista reciprocidad con el pais de origen.

En cuanto al tramite y los documentos anexos de la solicitud, seran confidenciales
hasta el momento de su publicacion. De aqui una diferencia importante con la LIM,
es que la solicitud de patente sera publicada lo antes posible después del plazo de
18 meses, contado a partir de la fecha de presentaciéon de la solicitud o en su caso
de prioridad reconocida, en tanto que en la LIM la solicitud era publicada hasta
que la concesion de la patente era otorgada teniendo que notificarle al solicitante
para que dentro de un término de dos meses, realizara las impresiones necesarias

para la publicacion.




Es decir, en la LFPPI no se tendrad que esperar hasta la concesion de la patente
para que se haga publica la solicitud y los documentos anexos, bastara con que
hayan transcurrido 18 meses una vez que se haya comenzado el tramite para que
se publique en la Gaceta la solicitud de concesion de patente, incluso se da la
opcion de publicarla antes de este plazo a peticion del solicitante.

Es importante seifialar la diferencia que hay entre la fecha de presentacion de la
solicitud y la fecha de prioridad. En cuanto a la fecha de presentacién como su
nombre lo indica asienta la fecha en la cual fue presentada la solicitud de patente
ante la SECOFI con todos los documentos que mencione anteriormente, por otro
lado la fecha de prioridad, es la fecha que se reconoce en los Tratados
Internacionales de que se ha presentado la solicitud previamente en otro pais
habiendo satisfecho {os requisitos que para ello se establezcan segun el articulo 4

del Convenio de Paris.

Por otra parte solicitud de patente debia referirse a una sola invencién o bien a un
grupo o conjunto de invenciones, siempre y cuando estas ultimas guardasen tal
relacion que conformen un solo concepto inventivo. Sin embargo, es hasta el
examen de fondo cuando la SECOFI determinara si la materia divulgada tiene

unidad de invencion.

Otro requisito que tenia que cumplirse al presentar la solicitud era el de sefalar el
alcance de la proteccion que se pretendia fuera otorgado con la patente, al indicar
las reivindicaciones pertinentes de tal forma que tuvieran la caracteristica de ser
claras y precisas sin llevar mayor alcance que el contenido en la descripcién del

invento.

Dentro de la descripcion debia de sefalarse, el método mas facil para llegar a su
elaboracién o desarrollo de la invencion, siempre que no hubiera sido posible que
la descripcién lograra sefnalarla de forma clara y entendible, para el caso del



material biologico bastard con que se presente la constancia de depésito del
material en una institucion que sea reconocida por la SECOFI.

Otro elemento importante que se adiciona con esta Ley es el hecho de optar por
muodificar la solicitud de patente, a una solicitud de registro de modelo de utilidad o
bien de dibujo industrial incluso da la opcién de optar de cambiar la solicitud de un
registro de un modelo de utilidad o de un dibujo industrial a una solicitud de
patente, cuando el contenido de la solicitud se infiera que éste no concuerda con

lo solicitado.

“El solicitante s6lo podra efectuar la transformacion de la solicitud dentro de
los tres meses siguientes a la fecha de su presentaciéon o dentro de los tres
meses siguientes a la fecha en que la Secretaria le requiera para que la
transforme, siempre y cuando la solicitud no se haya abandonado .™°

3.3.2 Examen de forma, examen de fondo, conclusién del tramite.

Una vez cubiertos todos lo requisitos anteriormente descritos y presentada la
solicitud ante la SECOFI, esta realizard un examen de fonna que basicamente
consiste en examinar que toda la documentacion cumpla con lo establecido en
esta ley, es decir, que sea una informacién clara y precisa, ya que de lo contrario
podia requerir al solicitante que se subsanara o corrigiera algiun punto que no
fuera claro o bien alguna omisién, para lo cual la Ley le otorgaba al solicitante un
plazo de dos meses para subsanar dicha falta, teniendo como abandonada la

solicitud en caso de no cumpliria.

Una vez llevado a cabo el examen de forma ante la Secretaria, se haria una
publicacion del resumen de solicitud en tramite que sera lo antes, posible después
del vencimiento del plazo de 18 meses contados a partir de la fecha de

3 Ibidem, Articulo 49
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presentaciéon de la solicitud, plazo que la autoridad tiene para realizar dicho

examen.

La publicacién de la solicitud de la patente, es una novedad en la legislacion
mexicana de 1991 respecto a la de los afios anteriores ya que “ la solicitud es un
medio de difusién de informacion técnica, y, también, de defensa de los derechos

adquiridos por terceros en relacién con una tecnologia similar.“5°

Una vez que se haya publicado el resumen de la solicitud de patente, la SECOFI
realizara un examen de fondo de la invencion, en el cual se determinara si se
satisfacen los requisitos de novedad, actividad inventiva y de aplicacién industrial,
es decir, si retne los requisitos positivos de patentabilidad para el otorgamiento de
la patente. Un cambio importante que se da con esta Ley es que al crear el IMPI,
éste asume la obligacion de la Secretaria para realizar este examen.

Para el caso de este examen de fondo o de novedad con la LIM habiamos
sefalado que, en un principio no aceptaba como valido el examen de novedad de
una oficina extranjera de patentes, mas tarde con ia reforma de 1987 se modifica
esta prohibicion aceptando examenes de novedad de paises con oficinas de
patentes que tuvieran caracter de examinador conforme al Tratado de
Cooperacion en Materia de Patentes (PCT). En la LFPPI se sigue este principio al
sefalar expresamente en el Articulo 54 la aceptacion de examenes de novedad

extranjeros.

Una vez que la Secretaria llevara a cabo este examen de fondo, bastara con que
se encontrase la existencia de una posible invasion total o parcial de derechos
adquiridos por terceros o bien la falta de novedad en la invencion o la omision de
datos o documentos adicionales o complementarios de la solicitud, para que se
requiera al solicitante por escrito, para que dentro del plazo de dos meses

“' ABOITES, op.cit. p. 42
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subsane la omision en documentos o informacién y realice las aclaraciones
pertinentes. En el caso de no cumplir dentro del plazo fijado, se tendra como

abandonada la solicitud.

En cuanto a la conclusion del tramite este se da bien con el otorgamiento de la
concesion de la patente o por su negacion. Si la patente a juicio de la Secretaria
no hubiere cumplido con todos los requisitos de forma y fondo establecidos en
esta LFPPI, se podia negar la concesion de la patente, esta negativa tenia que
ser comunicada al solicitante mediante escrito por el cual se deberia de fundar y

motivar el porqué de la misma.

Para el caso en que se otorgara la concesién de la patente, se tendria que
comunicar por escrito al solicitante para que dentro del plazo de dos meses
cumpliera con los requisitos para la publicacién, asi como para que cubra los
derechos por la expedicion del titulo, para el caso de que el solicitante no

cumpliera con estos requisitos la solicitud se tendria como abandonada.

Cabe mencionar que un cambio importante que se dio en esta Ley en materia de
la expedicion del titulo de patente fue que este deja de expedirse a nombre del
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para expedir un titulo por cada

patente y con reconocimiento oficial al titular de la misma.
El titulo de patente reunia las siguientes caracteristicas:

“Contemplaba un ejemplar de la descripcion, reivindicaciones y dibujos en
los que se hiciera constar el numero de clasificacion de la patente; nombre
y domicilio de la persona o personas a quienes se expide, nombre del
inventor o inventores; fechas de presentacién de la solicitud y de prioridad
reconocida en su caso y de expedicion; denominacion de la invencion y su
vigencia."®!

* Idem, Articulo 59
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Una vez concedida la patente, se publicaba en la Gaceta la cual contenia fa
informacion descrita anteriormente; también en esta ley se menciona una cuestion
novedosa en cuanto a permitir cambios en el texto o dibujos det titulo de una
patente lo que la LIM no contemplaba para el caso de que se pudieran corregir
errores evidentes o de forma, o para limitar la extensién de las reivindicaciones,

estos cambios también tenian que publicarse en {a Gaceta.
3.4. Derechos del Titular de la patente.

De acuerdo con la doctrina “la concesion de una patente confiere a su titular un
derecho exclusivo de explotacion industrial y comercial del producto o
procedimiento planteado (segun la invencion sea de producto o de procedimiento)
por un tiempo limitado. En gran niOmero de paises, |a patente tiene una duracion
de veinte afios, contados desde que fue solicitada. Por la exclusiva, el titular esta
facultado para prohibir a los terceros que sin su consentimiento fabriquen y
comercialicen el producto patentado u obtenido directamente por el procedimiento

patentado."™?

El derecho mas importante que se otorga al titular de la patente es el de explotar
de forma exclusiva su invento. El titular también tiene el derecho desde el
momento en que solicita la patente, a pedir que se le reconozca la fecha de
prioridad de una solicitud previamente presentada en el extranjero. Asimismo el
solicitante también tendra el derecho de pedir que se efectie una transformacion
de la solicitud cuando esto fuera posible, en un registro de modelo de utilidad o en

un disefio industrial o viceversa.

%2 DE LAS HERAS, Tomés, Europa y las patentes y marcas, Fundacién Universidad, Empresa, Madrid. 1989,
p. 15 cit. por. Viflamata Paschkes op. cit. p. 161
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Por otra parte el solicitante o titular tendra el derecho de pedir a la Secretaria que
la solicitud sea publicada antes del vencimiento del plazo de 18 meses que da al

examen de forma.

Asimismo, el titular tendra el derecho de transmitir los derechos que conlleva el
otorgamiento de una patente o registio los cuales podran ser transmitidos de
forma parcial o total. También podra conceder mediante convenio o licencia el
derecho de explotacién a la cual podra oponerse a su inscripcion en la Secretaria.

Otros derechos que le son conferidos al titular son: el derecho a ejercitar acciones
legales de proteccion a los derechos de patente, a oponerse a la concesion de
licencias obligatorias, y a solicitar la modificacién de lo estipulado en la licencia

obligatoria, siempre que fuera posible.

También tendra el derecho de pedir la rehabilitacion de la patente o registros que
hubiesen caducado por falta de pago oportuno de derechos de acuerdo con la

Ley.
3.4.1. Transmision de derechos de la patente.

Al conferir la patente diversos derechos al titular, también le confiere el derecho de
trasmitirlos total o parcialmente e incluso a conceder licencias para llevar a cabo
uno de los objetos de la patente, que es la explotacion de la misma.

En materia de transmisién se puede sefalar que no hubo grandes cambios
respecto de la LIM a la LFPPI ya que los derechos concedidos se llevaran a cabo
en los téminos y con las formalidades establecidas en la legislaciéon comun, sin
embargo, lo que si se elimina es la obligatoriedad de la inscripcion en el Registro
Nacional de Transferencia de Tecnologia, para que con esa reforma se inscriba
ante la Secretaria con el mismo fin de surtir efectos frente a terceros.
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En cuanto al ceder los derechos de explotacion de la patente o registro estos
tendran que hacerse mediante un convenio o licencia por el que se acuerde los
términos por los cuales se va a llevar a cabo la explotacion, este convenio o
licencia tendra que inscribirse ante la Secretaria para que surta efectos frente a

terceros.

l.a ley es explicita al sefalar que las licencias obligatorias no seran exclusivas al
otorgar al licenciado la posibilidad de cederla previa autorizacién de la Secretaria y
en el caso especifico que la transfiera junto con la parte de la unidad de
produccion donde se explota la patente licenciada.

3.4.2. Limitaciones de los derechos de la patente.

Dentro de las modificaciones que se dieron en cuanto a limitaciones, ademas de lo
establecido por las leyes anteriores tenemos que los derechos concedidos por una

patente se veran limitados en los siguientes casos:

- Cuando un tercero que con fines académicos, cientificos o tecnolégicos, pero
no comerciales fabrique o utilice un producto o bien use un proceso igual al
patentado.

- Cuando una persona comercialice o adquiera o use el producto patentado u
obtenido por el proceso patentado, después que el producto se hubiera
comercializado de forma licita.

- O bien cuando cualquier persona utilice el producto o proceso patentado o bien
hubiere iniciado los preparativos necesarios para llevar a cabo la utilizacion o
fabricacion, siempre que se realice con anterioridad a la fecha de presentacion
de solicitud de la patente o en su caso de prioridad reconocida.

- Cuando el producto patentado se emplee en vehiculos de transporte
extranjeros que formen parte de ellos, en el caso de que se encuentren en

transito en el territorio nacional.
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Un punto importante que fue adicionado dentro de las limitaciones que se dieron

para los casos de materia viva fueron:

“V. Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con productos que
consistan en materia viva, utilice el producto patentado como fuente inicial
de variacion o propagacion para obtener otros productos, salvo que dicha
utilizacioén se realice en forma reiterada, y

VI. Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con productos que
consistan en materia viva, utilice, ponga en circulacion o comercialice los
productos patentados, para fines que no sean de multiplicaciéon o
propagacion, después de que éstos hayan sido introducidos licitamente en
el comercio por el titular de la patente, o la persona que tenga concedida

una licencia.

Como podemos observar se adicionan dos importantes limitaciones en materia
viva ya que al permitir esta ley se otorguen patentes en esta misma es loégico que
dentro de los derechos que se le otorgan, también haya limitaciones que en este
caso van encaminadas a permitir investigacion sobre esta materia novedosa

dentro de la ley.
3.5. Obligaciones del Titular de la patente.

El principal derecho de exclusividad que se le otorga al titular de la patente
conlieva la principal obligacién que es la de explotacion del invento ya sea por si o
por terceros. En caso de no cumplirse esta obligacion, procedia la concesion de
una licencia obligatoria. El otorgamiento de una patente, obliga a su titular a la
explotacion de la misma, y esta explotacion tiene que ser permanente.

3.5.1. Explotacion de la patente.

Segun la LFPPI la explotacion de la invencion patentada consiste en la “utilizacion
del proceso patentado, la fabricacion o distribucién o la fabricacion o

o3 Ley F y Pr i6n a la Propiedad Industrial, Articulo 22
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comercializacidon del producto patentado, efectuadas en México por el titular de la

patente.”™®*

El articulo 70 de esta ley que establece la procedencia de las Licencias
Obligatorias, sefiala que dicha licencia no puede otorgarse si el titular de la
patente ha estado importando el producto. De ahi se pude inferir que la
importacion forma parte del derecho de explotacion de la patente.

Como podemos observar el concepto de explotacion en la LFPPI se precisa y se
incluye a la importacion como una forma legal de explotacion de la patente, lo cual
no se daba en la LIM, aun cuando es un proceso que forma parte de los acuerdos
internacionales expresados en la Organizacién Mundial de la Propiedad Industrial.

La explotacion de la patente segun los articulos 52 del Reglamento de esta Ley y
el articulo 70 de la LFPPI deberan de iniciarse dentro de un plazo de 3 afos
contados desde la fecha de otorgamiento de la patente o de cuatro afos de la

presentacion de la solicitud, lo que ocurra mas tarde.

3.5.2. Licencia Obligatoria.

El derecho exclusivo de uso de una invencion se obtiene precisamente por la
patente que otorga el Estado, al particular solicitante de dicho privilegio, previo
cumplimiento de las formalidades establecidas para ello.

Este derecho exclusivo de uso de la patente, le da la facultad al titular de ser el
unico que utilice el proceso para obtener un producto o bien el unico que lo use,
venda, produzca o importe en tanto que en el caso de que la invencién se refiera a
un producto, también sera el titular quien tenga el derecho exclusivo, para

fabricarlo, venderlo, importarlo.

“ 1dem, Artfculo 25
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Sin embargo, este derecho exclusivo de uso puede ser autorizarse o permitirse a
terceros ya sea mediante el otorgamiento de una licencia ya sea voluntaria,

obligatoria o por utilidad pablica.

En cuanto a la Licencia voluntaria “se da cuando el titular de la patente, registro de
modelo de utilidad o de disefio industrial acuerda con un tercero, en ciertas
condiciones, transmitirle total o parcialmente los derechos sobre sus creaciones, o
de los derechos de explotacion de las mismas inscribiendo el convenio respectivo

ante la autoridad competente mediante una simple solicitud.™®

Es decir en la licencia voluntaria, e! titular de una patente otorga una licencia a un
tercero para que realice la explotacion de su invento, esta debe concederse
mediante un convenio el cual debera ser inscrito en la Secretaria para que pueda
producir efectos frente a terceros, cabe sefalar que {a concesién de una licencia
no excluye la posibilidad por parte del titular de conceder otras licencias o bien de
explotaria simultaneamente por si mismo, a menos que expresamente se pacte

esa exclusividad.

En este caso, la persona que tenga una licencia de explotacién inscrita en la
Secretaria, tendra la facultad de ejercitar las acciones legales de proteccion a los
derechos de patentes como si fueran el propio titular, salvo lo que se haya
estipulado en el convenio por el cual se concedio la licencia.

La explotacion de la patente, que realice la persona a quien se le haya otorgado la
licencia se considerara como explotacion hecha por el titular con excepcién de la

explotaciéon de quien tenga una licencia obligatoria.

Por su parte las licencias de utilidad publica, estan determinadas para los casos
en que medien causas de salud publica o de seguridad nacional, llevandose a

“ VINAMATA PASCIIKES, op. cit. p.133
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cabo la concesion de estas licencias en los mismos términos que las licencia

obligatorias.

Como ya hemos seiialado la licencia obligatoria ha sido una figura legal que ha
permanecido en la legislacion de propiedad industrial desde 1942, y la LFPPI
sefala que “tratandose de invenciones, después de tres afos contados a partir de
la fecha del otorgamiento de la patente, o de cuatro afios de la presentacion de la
solicitud segun lo que ocurra mas tarde, cualquier persona podra solicitar a la
Secretaria la concesion de una licencia obligatoria para explotaria cuando ésta no
lo haya sido, salvo que existan causas técnicas o econdmicas justificadas.®

La licencia obligatoria procedera en el caso de las invenciones, cuando después
de tres anos a partir de la fecha en que se hubiera otorgado la patente o bien de 4
anos de la fecha legal, de acuerdo a lo que ocurra mas tarde, esta no haya sido
explotada, es este caso la persona que solicita la licencia obligatoria tenia que
comprobar su capacidad técnica y econdmica para poder llevar a cabo la

explotacion del invento.

En cuanto a los requisitos que el solicitante tenia que presentar, ademas de la
comprobacion de su capacidad de explotacion el reglamento de la LFPPI, tenia
que presentar una solicitud en la cual sefialara datos especificos de la patente
como son:

-Namero de patente y nombre de la invencion;

-Nombre y nacionalidad del solicitante;

-Caso por el cual cree que procede la licencia obligatoria, aportando las pruebas o
elementos que lo demuestren;

-También tenia que presentar un programa de fabricacion en el cual se sefale el
lugar donde se llevara a cabo la explotacion.

“ Idem, Aniculo 70
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Cuando habia uno o varios solicitantes de licencia obligatoria, la secretaria tenia la
obligacion de dar oportunidad al titular de la patente, para que éste dentro de un
plazo de un ano contado a partir de la nofificacion personal que se le hubiera
hecho, realizare la explotacion. La secretaria citaba a audiencia a las partes para
decidir sobre la concesion de la licencia obligatoria y de declarar la concesiéon de
esta si procedia debiendo sefnalar los términos en los cuales se concedia, es decir
tenia que fijar la duracion, condiciones, campo de aplicacion y monto de regalias.

Una vez que se hubiera integrado la solicitud de la licencia obligatoria, se tenia
que dar vista al titular para que este expresara lo que a su derecho conviniera,
esto en un plazo de dos meses siguientes a la notificacion de la solicitud; en caso
de que el titular se opusiera al otorgamiento de la licencia obligatoria, la Secretaria
tenia que notificarle al solicitante dicha oposicién para que este manifestara lo que

a su derecho conviniera.

La LFPPI, establece que una vez otorgada la licencia obligatoria, el titular de la
licencia tendria un plazo de dos afios a partir de la fecha de concesion de la
misma, para que llevara a cabo la explotacion de la patente, ya que de lo contrario
la Secretaria tendria la facultad de declarar administrativamente la caducidad de la
patente, asi como la revocacion de la licencia de oficio o a peticion del titular de la
invencion, en el caso de que el titular de la licencia no comprobara la explotacion o

la causa justificada a juicio de la Secretaria.

También se mantiene la cuestion de modificar las condiciones que se hubieran
establecido en el otorgamiento de la licencia obligatoria, lo cual seria a peticién del
titular de la patente o de la licenciataria y podria ser modificadas por la Secretaria
cuando lo justifiquen causas superveniente o cuando el titular de la patente
hubiese concedido licencias contractuales mas favorables que la de la licencia

obligatoria.
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Otra caracteristica es que no obstante la existencia de una licencia obligatoria, el
titular podia explotar el invento u otorgar licencias voluntarias. Quien tuviera una
licencia obligatoria podra cederla previa autorizacion de la Secretaria con la
salvedad que la transferencia debera incluir la parte de la unidad de produccién

donde se explota la patente objeto de la licencia.

La LFPPI no especificaba que el titular de la patente al conceder una licencia
tuviera la obligacion de asesoraba al titular de esta Gltima con la informacion
debida para realizar la explotacion de la patente, ni que el no llevar a cabo esta

asesoria traeria como consecuencia la revocacion de la patente.

3.6. Modos de concluir la patente.

La patente concluira al termino de su vigencia, que en esta ley se establecio de 20
afios improrrogables a partir de la fecha de presentacién de la solicitud, salvo en el
caso de que se tratara de productos farmoquimicos o farmacéuticos o de procesos
de obtencion de estos productos, en donde la vigencia de la patente podra
ampliarse tres afios mas, cuando el titular conceda licencia para su explotacion
siempre que esta se conceda a una persona moral con capital mayoritariamente

mexicano.

También concluira la patente por causas de nulidad, cuando en el otorgamiento de
concesién de la misma, hubiere faltado algiun elemento de validez y por
caducidad cuando exista una presuncion legal de que se ha abandonado ias

pretensiones en cuanto a la concesion de la patente.

3.6.1. Nulidad de la patente.

La LFPPI establecia los casos especificos por el cual la patente o registros podian

ser nulos y sefalaba que:
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Es nula la patente o registro de modelos de utilidad y disefios industriales cuando
se hayan otorgado en contravencion a los requisitos que deban de reunirse para
su otorgamiento, es decir, que no hayan cumplido con los requisitos de
patentabilidad de novedad, actividad inventiva y de aplicacion industrial o bien
que no siendo consideradas por esta ley como invenciones se hubiera tomado
como tal, o para el caso de que se hubiera concedido la patente para un elemento

no susceptible de ser patentado.

Sera nula también ia patente cuando se hubiere otorgado ésta, a un grupo de
invenciones, que no cumpliera el requisito de estar relacionadas de tal manera
entre si que conformaran un tinico concepto inventivo, es decir, que se hubijera
otorgado una patente a un grupo de invenciones cuando solo debi6 haberse
referido a una sola invencion, en este caso solo se le dara validez a la patente o
registro sobre la primera reivindicacion relativa a ia invencion o al primer modelo
de utilidad o el primer disefio industrial, procediendo la nulidad a los subsecuentes.

Otro caso de nulidad de la patente, serd cuandc durante el tramite el solicitante
hubiera incurrido en abandono de la solicitud o bien cuando el otorgamiento se

encontrare viciado por error o inadvertencia grave.

En los casos de nulidad las acciones derivadas de ésta causal, podran ejercitarse
dentro de un plazo de cinco afios contados a partir de la fecha en que surta
efectos la publicacion de la patente o registro en la Gaceta, mencién que no se
hacia en la ley anterior, sin embargo, se sigue conservando el efecto retroactivo
de esta deciaracion de nulidad a la fecha de presentaciéon de la solicitud
destruyendo los efectos de la patente o registro segiin sea el caso.

La declaracién de nulidad se sigue conservando igual, es decir, que se hara
administrativamente por la Secretaria, de oficio, a peticion de parte o del Ministerio
Publico Federal cuando tenga aigun interés la Federacion de acuerdo a lo

establecido por esta ley.
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Una diferencia importante que se da, de la LiIM a la LFPP! es que esta dGitima
prevé casos de nulidad no solamente para las patentes sino que también los prevé
para los registros de modelo de utilidad (figura juridica novedosa en esta ley) y

para los registros de disefnos industriales.

3.6.2. Caducidad.

Las patentes, los registros y los derechos que se deriven de €stos caeran en el

dominio publico en los siguientes casos:

La caducidad en el primer caso operara por el hecho en que se haya vencido la
vigencia de la patente, (20 afios improrrogables, en casos especificos de
variedades vegetales 23 arios) o bien por el vencimiento de la vigencia de un
registro de modelo de utilidad 10 afos o de disefio industrial de 15 afios.

En el segundo supuesto, la ley menciona que ya sea la patente o el registro
caducaran cuando el titular de éste no cubra el pago de derecho al que estan
sujetos dentro del plazo que fije la ley o dentro del ptazo de seis meses siguientes

a éste.

Otro caso que la ley prevé en el cual operar la caducidad, es cuando una vez
otorgada la primera licencia obligatoria y transcurrido el término de dos afos
contados a partir de la fecha de concesion de ésta, la Secretaria puede declarar
administrativamente la caducidad de la patente siempre y cuando el titular de la
licencia no pueda comprobar la explotacidon de la patente o ia existencia de una

causa justificada a juicio de la Secretaria.

En los casos en que la caducidad opere por el solo transcurso del tiempo no se
requerira de declaracion administrativa por parte de la Secretaria. Para los casos
en que la patente o registro hubiera caducado por falta de pago oportuno de
derechos, se podra solicitar la rehabilitacion de la misma, siempre que la solicitud
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se presente dentro de los seis mese siguientes al plazo especificado para que se

hubiera hecho el pago, en el cual deberd cumplir con dicho pago mas los

recargos que hubiera generado la mora.

Esta ley no establece nada respecto a que las declaraciones de nulidad o de

caducidad tuvieran que publicarse en la Gaceta.

3.6.3. Expropiacion.

En cuanto a la figura de la Expropiacion “la facultad del Estado para expropiar
patentes —establecida desde 1942 por causas de utilidad publica- fue derogada en
1991. En la ley de 1991 se conservo solamente la obligacién de la oficina de
patentes de consultar a la Comision Nacional de Seguridad y Salvaguardas
respecto a ciertas invenciones relacionadas con la energia o la seguridad nuclear.
Sin embargo, también esto Gltimo fue finalmente derogado en la Ley de 1994”57

Esto implica el repliegue del Estado en la toma de decisiones en materia de
invenciones y patentes, lo que de cierta forma favorece y aumenta la proteccién a

la propiedad privada de estas invenciones.

3.7. Oftras figuras reguladas.

Las otras figuras juridicas de la propiedad industrial reguladas por la LFPPI son el
diseiio industrial y el modelo de utilidad, asi como las variedades vegetales,
nuevas en la legislacion mexicana, pero existentes de antafo en otras
legislaciones de paises industrializados. Como antes se mencioné la legislacion de

1991 derog? la figura del certificado de invencion.

¢7 ABOITES, op.cit. p.50
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3.7.1. Modelos de utilidad.

“Introduce en el derecho mexicano la proteccion juridica a la figura del
modelo de utilidad, misma que es susceptible de obtener un registro. El
procedimiento para obtenerio es notablemente mas simple que el aplicable
al examen de fondo de las patentes.

Como ya hemos estudiado el modelo de utilidad se refiere a utensilios,
herramientas, aparatos, que presenten una configuracién diferente como producto
de una modificacion a su forma o estructura y que esta funcion los haga diferente
o bien que le represente alguna ventaja, es decir, el modelo de utilidad es la nueva
configuraciéon de un objeto con la finalidad de mejorar su funciéon en su uso

practico.

Los modelos de utilidad se podran registrar y su vigencia es de 10 afios
improrrogables, contados a partir del momento de la presentacion de la solicitud
del registro, quedando sujeto al pago de derechos correspondiente.

En cuanto a la solicitud de registro del modelo de utilidad, se regira por las reglas
de tramitacion de patente, excepto por lo establecido a las reglas de las
publicaciones, asimismo no se seguira lo sefialado en materia de energia nuclear,
cuya previa publicacion en materia de patentes se requiere la opinion de la
Comisién Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias quien determinara el

otorgamiento o negacion de la patente.

En cuanto a la publicacion que en materia de patentes se da, en la figura del
modelo de utilidad no es aplicable ya que en este caso no hay publicaciéon de 18
meses es decir, solo hay publicacion después de la concesion.

Para el caso en que la Secretaria niegue el registro, ésta debera notificar por
escrito fundado y motivado su resolucion al solicitante, para el caso en que sea

“* SERRANO MIGALLON, op.cit. p.56
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otorgado el registro, este otorgamiento se le comunicara al solicitante para que
dentro del plazo de dos meses cumpla los requisitos de publicacion y cubra los
derechos por la expedicion del titulo, de lo contrario se tendra por abandonada la

solicitud.

Por su parte la Secretaria expedira un titulo que ampare el registro del modelo de
utilidad, en el cual se hara constar el numero y clasificacion del registro, nombre y
domicilio del o los solicitantes a quien se les otorgd el registro, fecha de
presentacion de la solicitud y de expedicion del registro, denominacion del modelo
y su vigencia, una vez otorgado el registro, la Secretaria hara la publicacion del

registro en la Gaceta.
3.7.2. Disefios industriales.

Los disefios industriales como se menciond en el capitulo anterior, tratan de
creaciones humanas que tienen por objeto, proteger caracteristicas omamentales
que se den por la combinacién de lineas y colores a dibujos (objetos
bidimensionales) y a modelos (objetos tridimensionales) aplicados a la industria.

Esta figura juridica comienza a regularse en la ley de 1942 y aGn cuando no sufre
cambios radicales de la LIM a la LFPPI cabe mencionar que una diferencia
significativa es el plazo de vigencia que se otorga al disefio industrial el cual se

amplia de siete afos a quince afnos improrrogables.

La solicitud de los registros de disefnos industriales contendra los mismos
requisitos que la ley prevé para la solicitud de patente, el procedimiento para
otorgar un registro de disefio industrial, se regira bajo los mismos lineamientos que
el designado para las patente, con la excepcion de que no hay publicacién de 18
meses, sino hasta la concesion del mismo, por otra parte los dibujos son

obligatorios al presentar la solicitud y solo habra una reivindicacion.
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3.7.3. Variedades Vegetales.

“Aunque las patentes relativas a cierto tipo de plantas estan consideradas
en la legislacion de Estados Unidos desde 1930, en la mayoria de los
demas paises se consideré originalmente que las leyes de patente eran
poco adecuadas para proteger nuevas variedades vegetales, producidas
con medios tradicionales de cultivo y seleccion.”®

Con la Plant Patent Act, se permitia proteger unicamente las plantas que se
reproducen asexualmente, es decir aquellas que no se reproducen a través de
semillas, sino por medios como el cultivo de tejidos vegetales o propagacion de

cortes.

Sin embargo, para la década de los 60's algunos paises comenzaron a crear
legislaciones que protegieran los derechos fitogenetistas o de variedades
vegetales, ademas se constituyo la Union Internacional para la Proteccion de
Nuevas Variedades de Plantas (UPOV), la cual se rige por el acta estatutaria de
1978, la cual en 1991 dio a curso una revision del acuerdo original, ya que las
versiones anteriores al acta de 1991, restringian la dimension de los derechos de
fitogenetistas a la comercializacion del material reproductivo de la variedad

protegida.

“El patentamiento de la materia viva en Europa ha tenido un desarrollo un
tanto diferente al caso de los estados Unidos. Las leyes de patentes de los
paises miembros de la Organizacién Europea de Patentes establecen, en el
articulo 53 de la Convencién Europea de Patentes (EPC) que no podran
otorgarse patentes para variedades de plantas o animales, ni tampoco para
procesos esencialmente biolégicos para la produccion de plantas o

animales."”®

“ OCDE, Propiedad intelectual, transferencia de tecnolugia y recursus gendricos, Ed. publicaciones OCDE,
México 1997

ni 1oy, iedad Intele !

7 SOLLEIRO REBOLLEDO, José Luis, Politicas Peblicas en gia: proy
Cambiotec, México, p. 10
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Sin embargo, mientras que plantas, animales y otros organismos, tomados como
individuos, constituyen bienes privados, no sucede lo mismo con la informacién
genética que contienen y que garantiza su preservacion, ya que como la misma
LFPPI sefiala que no seran patentables los procesos esencialmente bioldgicos
para la obtencién o reproduccion de plantas, incluyendo los procesos genéticos, ni

las especies vegetales.

Debido a las contradicciones presentadas en esta ley y a la poca seguridad
juridica que les otorgé a las variedades vegetales en las reformas de 1994 a la
LFPPI, se excluyo definitivamente del patentamiento a las variedades vegetales,
adn cuando el IMPI estaba autorizado para recibir solicitudes de los obtentores de
variedades vegetales, que le fueran presentadas hasta en tanto se dictara la Ley

que regulara la materia.

Finalmente “ en cumplimiento a los compromisos adquiridos en los mencionados
tratados internacionales, asi como del Convenio internacional para la Protecciéon
de las Obtenciones Vegetales de 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el
10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978, aprobado por el Senado
mexicano el 12 de diciembre de 1995 (DOF del 27 de diciembre de 1995), por
Decreto de 3 de octubre de 1996 se promuig6 la Ley Federal de Variedades
Vegetales (DOF) de 25 de octubre de 1996)."7}

En esta ley ya se sefalan los lineamientos por los cuales se va a regular el
derecho de obtentor otorgado a un proceso de mejoramiento o de desarrollo de
una variedad vegetal de cualquier género o especie, el cual tiene que reunir las
caracteristicas de ser novedosa, distinta, estable y homogénea, la vigencia fijada
para este derecho fue de 18 afios para especies perennes y sus portainjertos, y
quince aftos para las especies que no estén incluidas como perennes.

7' RANGEL MEDINA, op. cit. p.59
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Un punto importante que sefiala la Ley es que para que sea otorgado un titulo de
obtentor de una variedad vegetal, este debera tener calificada su procedencia por
un Comité dictaminador que estara integrado por un representante del IMPI y
otro de la Secretaria de Medio Ambiente y otro representante de las instituciones
publicas nacionales de investigacidon agricola, este Comité dictaminara la
procedencia de fa solicitud del titulo de obtentor y su inscripcion en el Registro

Nacional de Variedades Vegetales.

El derecho de obtentor es una forma de protecciéon exclusiva para variedades
vegetales, mediante esta modalidad de la Propiedad intelectual se protege el

material de propagacion de plantas, es decir la semilla.

Por lo que podemos finalizar que un cambio importante que se dio en la LFPPI es
el hecho de que permitia el patentamiento de la Materia viva, de las variedades
vegetales, de procesos biotecnoldgicos de obtencion de farmoquimicos,
medicamentos, asi como de alimentos y bebidas. En tanto que la LIM no permitia

el patentamiento de ninguna de las materias citadas.

3.8. Delitos y Sanciones.

En cuanto a los delitos y sanciones por violacidon de los derechos de propiedad
industrial, en general la tendencia ha sido desde 1942 incrementar las penas o
sanciones que en la ley de Propiedad Industrial de ese afio; la penalidad maxima
era de tres anos de carcel o 3000 pesos de multa, en tanto que en la Ley de
Invenciones y Marcas la muita era de 100,000 pesos y la pena maxima de carcel

de seis arios.
En general se mantiene el listado de sanciones administrativas que se

establecian en al ley anterior, como es el hecho de sancionar por realizar actos
que se consideren contrarios a los buenos usos y costumbres dentro de las ramas
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industriales, comerciales y de servicios y que esto pueda derivar en una
competencia desleal relacionada con la materia de propiedad industrial.

Otro hecho que se considera como infraccién administrativa es "Hacer aparecer
como productos patentados aquéllos que no lo estén. Si la patente ha caducado o
fue declarada nula, se incurrira en la infraccidbn después de una afio de la fecha
de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaracion

correspondiente.”’2

La LFPPI establecia que las sanciones para las infracciones administrativas serian
de una multa pero esta vez el importe seria calculado en diez mil dias de salario
minimo vigente en el Distrito Federal y en el caso especifico de que el sujeto
persistiera con la infraccién, se estableceria una multa adicional que podria ser
hasta por el importe de quinientos dias de salario minimo general vigente en el

Distrito Federal.

Otras sanciones que se senalan para las infracciones administrativas en materia
de propiedad industrial fue incluso la clausura temporal de hasta noventa dias o
bien clausura definitiva o en su caso un arresto administrativo hasta por 36 horas.

En este caso las investigaciones respecto de las infracciones administrativas
seran realizadas por la Secretaria lo cual sera de oficio o bien a peticién de parte
interesada para lo cual se tendra que realizar una visita de inspeccion por parte de
la Secretaria en la cual se determinara las observaciones que durante la diligencia

se hayan observado.

72 |.ey de Fomento y Proteccitn a la Propiedad Industrial, Art. 213 fr.ll
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Cuando por la calidad de la infracciéon no hubiera necesidad de realizar Ia visita de
inspeccion, la Secretaria correra traslado al presunto infractor, con las pruebas
que sustenten dicha infraccion, para lo cual este Gltimo tendra un plazo de cinco
dias para contestar y presentar las pruebas que a su derecho convengan.

Una vez concluido el plazo la Secretaria en base del acta de inspeccion levantada
o bien sin esta, cuando no hubiera sido necesario realizar la inspeccién asi como
con los elementos aportado por el presunto infractor, procedera a dictar una
resolucion debiendo tomar en cuenta para la determinacion de las sanciones: el
caracter intencional de la accién u omisién de la infraccién, las condiciones
econdmicas en las que se encuentra el infractor asi como la gravedad y el
perjuicio que haya ocasionado el acto u omisién infractora.

Estas sanciones o infracciones administrativas se impondran sin perjuicio de la
indemnizacion que por dafnos y perjuicios se cubra en términos de la legislacion
comun, asimismo la Secretaria debera dar aviso al Ministerio Publico Federal
cuando haya advertido que la realizacion del hecho sancionado puede constituir

algun delito en esta Ley.

En cuanto al listado de delitos que se establecen en esta ley practicamente es el
mismo que el de la ley anterior (LIM), con excepcion de los delitos que en materia

del Secreto Industrial se sefialan:

“ Xlil. Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con
motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeno de su profesion, relacion
de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin
consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, habiendo
sido prevenido de su confidencialidad, con el propésito de obtener un
beneficio econdmico para si o para el tercero o con el fin de causar un
perjuicio a la persona que guarde el secreto”.

3 |bid.. Art. 223 fr.X1H
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También se considera como delito el caso en que una persona se apodere de un
secreto industrial cuando sin consentimiento de quien lo guarda, lo usa o revela a
un tercero con el proposito de obtener beneficios economicos para si o para el
tercero o con el fin de causar perjuicio al portador del secreto industrial.

Con la regulacion del secreto industrial en esta ley se adicionan los delitos que
cuando por el uso, apoderamiento o revelacion de informacion, se hubieran
llevado a cabo sin el consentimiento de quien lo guarda y con la finalidad de
obtener beneficios pecuniarios o bien de perjudicar a terceros se divulgara el

secreto industrial.

Las sanciones que la ley establece para el listado de delitos que contiene es de
dos a seis aios de prision y muita por el importe de cien a diez mil dias de salario
minimo general vigente en el Distrito Federal, con esta ley la sancidon con multa se
especifica en salarios minimos y no con una cantidad especifica que en poco
tiempo pudiera quedar fuera de la realidad econdmica.

En cuanto al procedimiento no se modifica, la averiguacién previa la iniciara el
Ministerio Publico federal cuando tenga conocimiento de hechos que puedan
tipificarse, asimismo podra dictar las medidas cautelares segun el Coédigo Federal
de Procedimientos Penales, y para llevara a cabo el ejercicio de la acciéon penal
requerira contar con el dictamen técnico que para el efecto emita la Secretaria.

E! perjudicado independiente de la accidn penal que se este llevando a cabo,
podra demandar del o de los autores del mismo, la reparacion y el pago de los

danos y perjuicios sufrido con motivo de los delitos.

Las reformas en general que vinieron a determinar la LFPPI, asentaron los
estandares de una ley cuyo objeto y materia devendria en una importancia para el
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desarrollo de acontecimientos posteriores como lo fue el Acuerdo Comercial
Trilateral entre México, Estados Unidos y Canada.

La LFPPI permitié la actualizacion en la proteccion de nuevos titulos de propiedad
industrial ya que ésta tendria el mérito de ir estableciendo los precedentes para los
cambios institucionales acorde con las reformas comerciales y los nuevos

términos de insercion de la economia mexicana en la economia globalizada.

Finalmente se puede decir, que México paso vertiginosamente de ser un pais con
una estrategia dirigida fundamentalmente hacia adentro y con un apoyo de la
misma en sus recursos naturales, a una estrategia aperturista en la que el papel
del Estado como soporte y promotor del desarrolio principal queda mas delegada
a la iniciativa de nuevos marcos institucionales asi como de las empresas

nacionales y extranjeras.
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CAPITULO CUATRO

PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE
AMERICA DEL NORTE.

4.1. Propiedad Industrial en el contexto internacional.

Como se ha visto, la importancia de la protecciéon de la propiedad industrial ha ido
creciendo en estas ultimas décadas gracias al continuo desarrollo de tecnologias,
en los campos de computacion, de la comunicaciéon, de la genética, asimismo

como la competencia que se da a nivel mundial.

Aun cuando la importancia de la propiedad industrial, radica en proteger el
conocimiento derivado de las tecnologias, a su vez, es un factor que impuisa el
desarrollo tecnologico y economico que le permite al pais portador de esta

informacién tener una competitividad a nivel giobal.

Asli, ante la relevancia que juega la propiedad industrial se incluye dentro de las
negociaciones de la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles y
Comercio (GATT), el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, conocido por sus siglas en
inglés como TRIPS).

Meéxico también se suscribié el Tratado de Libre Comercio de América del Norte lo
que hizo que la Ley de Fomento y Proteccién a la Propiedad Industrial de junio
de 1991, se modificara en agosto de 1994.

Con los tratados de Paris, Berna, TRIPS y el capitulo XVIlI de TLCAN, se han

logrado estandares internacionales respecto de la proteccion de la Propiedad
Intelectual; aun cuando esos estandares reflejan las legislaciones de los paises
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desarrollados, las legislaciones internas de los paises menos desafrollados han

ido adecuandose a los mismos.
4.1.1. Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual.

La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, es un organismo
especializado de las Naciones Unidas, creado primordialmente para fomentar la
proteccion de la propiedad intelectual a nivel mundial, es decir, que su funcién es
velar por los derechos de los creadores o inventores, asi como promover el
reconocimiento al ingenio de ios inventores o artistas. Por otra parte la OMPI
establece la potencia que la propiedad intelectual tiene, para facilitar el
crecimiento econoémico de los Estados.

Con el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial que entré
en vigor en 1884 en 14 Estados; “se tiene el primer tratado internacional que
facilita que los nacionales de un Estado, pudieran obtener proteccién en los otros
Estados miembros para sus creaciones intelectuales a través de los derechos de
propiedad intelectual como son las patentes, marcas, modelos y dibujos

industriales”.”

Para 1886 entra en vigor del Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras
Literarias y Artisticas, el cual regulaba la proteccion a los derechos de autor,
teniendo asi cada convenio una Oficina Internacional encargada de realizar los
trabajos administrativos y de reunir a los Estados miembros. En 1893 las dos
Oficinas Internacionales, se integran y forman la Oficina Internacional para la
Proteccion de la Propiedad Intelectual (BIRPI), la cual se ocupaba de cuatro
tratados internacionales, se puede decir que esta Oficina fue la precursora de lo

que mas tarde seria la OMPI.

7 Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, hitp// www. wipo.org/about-wipo/es

108




Conforme se iba haciendo patente la importancia que tenia la propiedad intelectual
fue necesario reestructurar la Oficina Internacional (BIRPI), por lo que en 1970 y
con la entrada en vigor del Convenio que establece la Organizacion Mundiai de la
Propiedad Intelectual, asi con las reformas a la estructura y a la administracién en
1974, la OMPI pasa a ser un organismo especializado de las Organizacion de las
Naciones Unidas encargado de las cuestiones de la propiedad intelectual entre los

Estados miembros.

En 1996, la OMPI! concerta un acuerdo de cooperacion con la Organizacion
Mundial del Comercio, ampliando asi sus funciones y recalcando la importancia
que tenian los derechos intelectuales, actualmente la OMP! administra 20 tratados
asi como un programa de trabajo el cual tiene por objeto entre otras cosas
armonizar las legislaciones y procedimientos de los Estados miembros en materia
de propiedad intelectual, asi como facilitar la solucién de controversias en esta

materia.

La OMPI se encarga también de establecer nuevas normas que la hagan
mantenerse vigente en los ambitos de tecnologia, metodologia asi como en
conocimientos tradicionales, biodiversidad y biotecnologia.

Otra de sus principales funciones, es ofrecer asistencia técnica para el desarrollo
del capital humano en cuanto a su creatividad e innovacién, promocionando

inversiones para darle impulso a la economia.

La OMP! también incluye los servicios de informacion de patentes, que son
importantes para el desarrollo de nuevas tecnologias, ya que proveen acceso y
uso de informacion tecnolégica, estos comenzaron a funcionar sin cargos a los
constltantes, desde 1975 con la cooperacion de algunas industrias, asi como de
la Oficina Europea de Patentes. Los servicios incluian los reportes de los registros
e investigaciones sobre las colecciones de patentes, asi como de las bases de
datos en donde se establecia el estado del arte de la tecnologia especificada.
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Por otra parte la OMPI ha concertado varios tratados con el fin de que se pueda
simplificar y reducir costos en los tramites de solicitudes o presentaciones de
patentes o registros, como ejemplo podemos mencionar al Tratado de
Cooperacion en materia de Patentes (PCT) “el cual se basa en el principio de una
tnica solicitud de patente internacional valida en los demas paises miembros, es
decir, que una vez presentada la solicitud via PCT el solicitante dispone de tiempo
suficiente para decidir en que otros paises continua el tramite de la solicitud lo que

traduce en la simplificacion de tramites y reduccion de costos™.”

Por otro lado, la infraestructura creada en torno a la propiedad intelectual impulsa
otro de los objetivos de la OMPI, la participacion en el intercambio de valiosas
informaciones comerciales a nivel internacional, y en particular, el rapido y facil

acceso a la informacion sobre nuevas tecnologias.

Por otra parte, la OMPI es la encargada de organizar programas de formacion y
ensefianza, destinado a funcionarios de organizaciones dedicadas a la propiedad

intelectual, asi como a usuarios, con la finalidad de su promocién.

En cuanto la informacion, su funciéon es la de fomentaria con el fin de que los
Estados adquieran los recursos necesarios para desarrollar su tecnologia y
simplificar los procedimientos administrativos de gestion de sus propios recursos
de propiedad intelectual, para participar en la red mundial de informacion de la

OMPI.

La necesidad de contar con medios simplificados y de menos costo para
solucionar las controversias comerciales en materia de derechos de propiedad
intelectual, proporciona una alternativa a los juicios nacionales; es por ello que se
creo dentro de la OMPI el Centro de Arbitraje y Mediacion quien se encarga de

™ 1dem,
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ayudar a personas tanto a titulo individual asi como a empresas de los Estados

miembros para solucionar sus controversias.

Este Centro cuenta con mas de 800 arbitros de mas de 70 paises, quienes llevan
a cabo procedimientos de solucidn de controversias de acuerdo a los reglamentos
establecidos por la OMPI. Estos procedimientos se llevan a cabo en cualquier
pais y en cualquier idioma independientemente del derecho aplicable, por lo que
podemos decir que ofrece un gran margen de flexibilidad y se consideran eficaces

y menos costosos y prolongados.

El Centro de Arbitraje y Mediacion, fue autorizado en 1999, por la Corporaciéon de
Asignacion de Numeros y Nombres de iInternet (ICANN), para ocuparse de
solucionar controversias en materia de Nombres de Dominio. La labor del Centro,
es darle solucion a éstas demandas y respecto de 1999 en que inicid el centro
hasta principios de 2000, se reciben aproximadamente cuatro casos por dia de

diferentes paises.

La OMPI también recibe apoyo de algunos estados miembros, asi como de
algunos organismos internacionales ya que aportan contribuciones financieras y
en especie destinadas a proyectos especificos a favor de los paises en desarrollo,
por otra parte la OMP! también recibe apoyo del sector privado, quien es
considerado el principal usuario de los servicios de registro internacional que da la

OMPI.

4.1.2. Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
Relacionados con el Comercio (TRIPS).

El Acuerdo sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectuat relacionados
con el comercio, es un acuerdo derivado de ias negociaciones o dei Acuerdo de
Marrakech, por el que se establece la Organizacion Mundial del Comercio firmado

el 15 de abril de 1994,



“En la reunion de Punta del Este de 1986, que dio inicio a la denominada
Ronda Uruguay del GATT, se decidio incorporar como tema de negociacion
los servicios, las inversiones y la propiedad intelectual; en este ultimo punto
se incluian los programas de computo y la transferencia de tecnologia”.

Este Acuerdo se encuentra integrado por Vi partes dentro de las cuales se
estabilecen las disposiciones generales y especificas, asi como los principios
basicos respecto de los derechos de propiedad intelectual.

Aun cuando las Convenciones de Paris y Berna dieron origen a la OMPI, pronto el
régimen de éstas Convenciones comenzd a perder vigencia, no sin antes haber
creado seguridad en los mercados Europeos y Estadounidense, el cual permitio la
expansion de los mismos. Sin embargo el progreso tecnoldgico y sobre todo en los
medios de comunicacion vinieron a impulsar la creacion de nuevas legislaciones
que permitieran su fomento y proteccidn de acuerdo con las reglas de

competencia que se estaban dando en el mercado mundial.

Es decir, las nuevas tecnologias no eran patentables, o tenian muchas
limitaciones. Por ejemplo para el caso del know how o secreto industrial no habia
protecciéon en muchos paises, y para el caso de los exportadores de tecnologia no
habia un derecho que protegiera la transferencia de tecnologia que se estaba
dando en ese momento fue hasta la inclusion en la mesa de negociaciones del
GATT, que los TRIPS permitieron establecer un intercambio de concesiones en

materia de propiedad industrial.

Para el caso de los Dibujos y modelos industriales, el TRIPS sélo establece las
condiciones para su proteccion, por ejemplo, establece que la vigencia otorgada a
los dibujos y modelos industriales equivaldria a 10 afnos como minimo, también
establece derechos que el titular tiene como el de impedir que terceros sin su
consentimiento fabriquen, vendan o importen articuios que ostenten o incorporen

7 PEREZ MIRANDA, op.cit. p46

H2




el dibujo o modelo que sea copia del dibujo 0 modelo protegido, para el caso de

que estos actos se realicen con fines comerciales.

En cuanto a los limites del derecho del titular, sehala que cada Estado miembro
podra prever en sus legislaciones estas limitantes, siempre que estas no afecten
de manera injustificable la explotacion normal del dibujo o modelo.

En cuanto a lo relativo a la proteccion de las Patentes, el TRIPS establece como
materia patentable “todas las invenciones ya sean de productos o de
procedimientos en todos los campos de la tecnologia siempre que sean nuevas,
entrafien una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicacién industrial.”””

Este acuerdo también establece excepciones de patentabilidad, que de forma
general también se establecieron en la legislacibn mexicana, como son los
métodos de diagndstico, terapéutico y quirtrgicos para el tratamiento de personas
o animales; las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los
procedimientos esenciaimente biolégicos para la produccién de plantas o
animales, que no sean procedimientos no bioloégicos o microbiolégicos.

Por su parte, dentro de los derechos que el titular tiene se establece que son los
de impedir que sin su consentimiento se venda, fabrica, use o importe el objeto
patentado o bien de un producto obtenido directamente por medio de dicho
procedimiento, asimismo tendran el derecho de cederlas o transferir por sucesion
o por contrato de licencia la patente, mismos derechos que la LIM y la LFPP|

establecian en este caso.

La vigencia de la proteccion de la patente se establecié de 20 afos contados
desde la fecha de presentacion de la solicitud. En general los principios basicos
que rigen la patente son similares a los establecidos en la legislacion mexicana.

" . . . .
77 Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con ¢l comercio, art, 27
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En cuanto al analisis de solucion de controversias, en el TRIPS se prevén paneles
los cuales deben resolver las disputas entre los Estados miembros. De igual forma

se crea un Consejo encargado de revisar el Acuerdo.

En principio los paneles TRIPS durante cinco afos sélo pueden resolver de
asuntos relativos a violacién de las obligaciones del Acuerdo, pero no en el caso
de medidas de caracter no violatorio que tuviera que ver con los beneficios que

otorga este Acuerdo.

Con lo cual segun las teorias se puede alegar que los paneles TRIPS no tienen el
poder de crear una nueva legislacion, por lo tanto no podria llenar ningiin vacio
juridico a nivel internacional en materia de propiedad intelectual, ya que el mismo
Acuerdo establece que los paneles no pueden adicionar o disminuir los derechos y

obligaciones que establecen los acuerdos.

De lo anterior se concluye que los paneles TRIPS solo podran ajustar sus fallos a
las circunstancias de cada caso. Por otra parte hay teorias que sefalan que los
paneles si pueden ser fuentes de derecho y llenar los vacios juridicos, es decir
que los paneles TRIPS pudieran crear derechos que trasciendan las
circunstancias en cualquier caso, es decir, incluso pudieran aclarar derechos o

interpretar disposiciones legales.

En contraste las decisiones o fallos de los paneles TRIPS deberan asegurar los
derechos de cada miembro y encontrar su propio nivel jurisdiccional. Lo que si se
puede decir es que el objetivo de los Acuerdos TRIPS, es el de eliminar
“paraisos”, en donde se pueda propagar la pirateria.

Por lo que, “los paneles del TRIPS no deben oividar que los tribunales nacionales
deben interpretar los textos de las convenciones dentro del mas amplio contexto
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de las leyes nacionales, particularmente leyes constitucionales, en algunos casos
mas importantes que las leyes de propiedad intelectuat”.’”®

Aun cuando las decisiones del TRIPS no formen precedentes obligatorios en
materia de derecho internacional publico ni privado, sin embargo la jurisprudencia
de los TRIPS fomenta el régimen internacional al otorgar un marco legal mas claro
y coherente para los particulares y para los Estados miembros, también puede

servir como informacion al Consejo de las necesidades para corregir una ley.
4.2. Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

E!l Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canada (TLCAN)
entrd en vigor el 1 de enero de 1994, Su negociacion coincidid con las etapas
finales de la Ronda Uruguay del GATT. Muchos de los aspectos acordados en el
TLCAN no fueron mas que la ratificacién de lo que los tres paises ya habian

aceptado en el GATT.

“El debate empez6 en serio en los tres paises a raiz de un articulo
publicado en Estados Unidos en marzo de 1990 sefialando la posibilidad de
que se concertara un acuerdo de libre comercio entre México y Estados
Unidos, ya que la cuestion habia sido planteada en conversaciones
privadas entre miembros del gobierno de los dos paises.””®
Las razones fundamentales por los cuales México y Estados Unidos comenzaron
las platicas para celebrar un acuerdo fueron principalmente: la primera de caracter
interno, es decir el hecho de que México abriera su economia a las importaciones
durante los afos ochenta, por lo que el gobierno mexicano ya no tendria el

problema de enfrentarse contra los grupos proteccionistas.

™ GELLER, Paul Edward. La propiedad Intelectual en el mercado mundial, en Manuel BECERRA
RAMIREZ ,Derecho de la propiedad intelectual, México, UNAM, Insti de Investigaci Juridicas, 1998
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Una segunda razon interna, fue el hecho de que el sector manufacturero se
hubiera convertido en el principal motor del crecimiento en México, ya que el
mercado interno no estaba contribuyendo a impulsar el crecimiento durante ese
momento, sin embargo, México no estaba aun en condiciones de afianzar el
acceso de sus productos manufacturados al mercado Estadounidense.

En cuanto a las causas externas, se puede decir que estan muy relacionadas con
las internas, el hecho de la apertura econémica Mexicana y el hecho de que las
exportaciones manufactureras dieran impulso al crecimiento.

El propésito que se persigue en un area de libre comercio es aumentar la
eficiencia de la produccion y acopiar los beneficios sociales del comercio es alli

donde varian la eficiencia entre cada pais.
4.2.1. Impacto del TLCAN en materia de propiedad industrial en México.

Los profundos cambios que se dieron en ia economia internacional que llevé a una
creciente globalizacion de los sistemas productivos a nivel mundial, modificaron de
forma sustantiva el sistema internacional de comercio, asi como los flujos de

inversion.

Actualmente, el instrumento fundamental es la inversion extranjera directa
efectuada por empresas transnacionales, las cuales despliegan de forma
estratégica y manejan los flujos de tecnologia y de conocimientos. Por su parte la
informacién y el mercado del conocimiento han modificado las bases de
competitividad de los paises lo cual constituye una base determinante de

competencia.

Por su parte en materia de propiedad intelectual, se erige una fuerte proteccion y
apoyo a la innovacion tecnolégica en los paises industrializados, expresado en
aportaciones financieras de equipamiento dentro de sus fronteras nacionales, asi
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como la fuerte proteccién a esa tecnologia nueva cuando es incorporada a la

produccion en otros paises.

Sin embargo y debido a que los derechos sobre propiedad intelectual, se
acordaron con base a los estandares prevalecientes en las naciones
desarrolladas, varios paises de América Latina comenzaron a ceder en su
oposicion para establecer un marco legal de propiedad intelectual con el objeto de
beneficiarse de los avances industriales y tecnolégicos.

Sin embargo, aun quedan cuestiones que limitan en gran medida a la posibilidad
de seguir un patrén imitativo de desarrollo tecnolégico que se pueda basar en
ingenieria inversa o bien adaptacién y mejoras a las innovaciones existentes.

Entonces, el TLC beneficia principalmente a los empresarios de Estados Unidos y
Canada, permitiéndoles asi penetrar en el mercado mexicano sin sufrir mermas en

sus ganancias por las violaciones de los derechos.

En tanto que el impacto de la propiedad intelectual se puede establecer que
“propicia asl un sistema en el que la innovacién est4d monopdlicamente
centralizada por las grandes empresas transnacionales para competir en el control

de amplios seguimientos del comercio y de la inversién mundial”.®°

En esencia los paises en desarrollo como México, sélo podran optar a la
tecnologia a través de altos costos y una garantia absoluta de proteccién del
conocimiento y de la invencion extranjera sin poder apropiarse de esta mediante

procesos de mejoramiento y transformacion.

Por lo que los paises que se incorporen a un acuerdo de libre comercio deben
examinar los beneficios y los costos de las soluciones parciales. Es decir, que los

* CARDERO, Maria Elena, Prote bsidi ? smica en los paises del TLC. En su
Qué ganamos y qué perdimos con el TLC,p.23 México, Saglo XXI UNAM, 1996
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beneficios potenciales son los mercados mas amplios para los productos
nacionales, mientras que los posibles costos son la destruccion de las industrias
debido a su incapacidad de competir una vez eliminadas las medidas

proteccionistas.

Para el caso de México puede tener como ventaja una mano de obra mas barata y
que la ventaja de Estados Unidos radique en su mayor capacidad de investigacién
e innovacion, por lo que un punto fuerte seria que entre estos dos paises se
permitiera que las inversiones fluyan donde fuera mas eficiente la venta en el

mercado combinado.

Sin embargo alun cuando el libre comercio puede favorecer incrementos generales
en los salarios no todos obtendran estos ingresos mayores y que como vemos
actualmente la perdida del empleo es cada vez mayor sobre todo en los casos de
empresas o sectores en los cuales se va perdiendo competitividad.

Por lo tanto “el libre comercio implica mucho mas que transacciones comerciales.
El comercio es el resultado de otras politicas relacionadas con la educacion, las
inversiones, el desarrollo de tecnologia, la produccion, la innovacién, etc."®!

Se puede concluir que las ventajas principales que ha tenido México en materia de
propiedad intelectual es el de dar un aliciente para la inversion extranjera directa, e
inclusive el de poder evitar sanciones comerciales del tipo de la seccidon especial
301 de la ley Omnibus de Estados Unidos.

¥ 1dem.
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4.2.2. Cambios importantes en materia de propiedad industrial.

Podemos decir, que los origenes de la reforma en el régimen de propiedad
intelectual con la entrada del TLCAN, se establecen principalmente en los
siguientes puntos;

1. Con el creciente proteccionismo tecnoldgico que a nivel internacional se dio a
causa de las perdidas ocasionadas por la pirateria y una decreciente
competitividad tecnolégica de paisés industrializados como Estados Unidos;

2. La globalizacidon de la economia a nivel internacional y la presion unilateral que
Estados Unidos tuvo, para que se adoptaran los Acuerdos TRIPS, dentro del
marco de las hegociaciones multilaterales del GATT.

3. Un limitado efecto en el desarrollo tecnolégico nacional en los regimenes que
daban mayor control a las importaciones tecnolégicas y la entrada al TLC.

Con estas reformas comenzaron a darse cambios en las legislaciones sobre todo
en la legisiacién mexicana para dar u otorgar una mejor proteccion a la propiedad
industrial, con estas modificaciones a la ley, por ejemplo, en cuanto al examen de
los contratos de transferencia de tecnologia, se deja atras la intervencién estatal
que en muchos de los casos so6lo prolongaba las negociaciones de éstos

contratos.

Con el TLCAN se vino a crear un marco juridico que consolida los intercambios
comerciales, quedando asi Estado Unidos como el principal socio comercial para
Meéxico y para Canada, estableciéndose asi reglas comunes para los tres Estados
miembros en diversas materias como servicios, inversiones y propiedad industrial.

Cabe sefalar que en materia de propiedad intelectual los antecedentes del
TLCAN, se dieron en principio con lo establecido por el Tratado de libre Comercio
entre Canada y Estados Unidos, el cual entré en vigor (1989) antes que el TLCAN,
aun cuando las disposiciones en esta materia fueron muy generales fue un paso
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para que en el siguiente tratado se abordara de forma mas especifica sobre el

tema.

Es asi como en el capitulo XVIl del TLCAN se establecen disposiciones
especificas sobre los derechos intelectuales, el campo de la materia patentable se
incluye la proteccion a los productos y procesos farmaceéuticos y biotecnologicos

que en la Ley mexicana de 1991 se protegian.

En este capitulo también se da proteccion a los derechos sobre los disefios
industriales, secretos industriales, circuitos integrados y sobre las variedades

vegetales.

Otro cambio es el aumento de la proteccion y la liberalizacion en los regimenes de
transferencia tecnologica, ya que se ha otorgado amplias obligaciones a las
oficinas de propiedad industrial en el ambito de la divulgacion de informacién

tecnolodgica.

Un cambio importante mas fue el hecho de que se hubiera creado un instituto
auténomo con patrimonio propio y con un importante mandato legal respecto de la
divulgacion de la informacion tecnoldgica como es el IMP! actuaimente.

Si hacemos una comparacion de los cambios que en materia de propiedad
industrial se dieron entre lo acordado dentro de los Acuerdos TRIPS y del TLCAN

podemos sefnalar que:

En ambos se le da proteccion a la obtencion de nuevas variedades de plantas,
incluso dentro del TLC se establece que sus miembros deberan adherirse al
Convenio Internacional para la Protecciéon de Obtenciones Vegetales, de 1978 o la
Convencion Internacional para la Proteccion de Nuevas Variedades de Plantas,
1991, que constituye un Protocolo de Reformas del Convenio UPOV.
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Por otra parte el TLC es el primer tratado internacional que protege de forma
especifica a los secretos industriales ya que este tema no formé parte del acuerdo
TRIPS; a diferencia de estos lltimos el TLC no permite las licencias obligatorias
de los registros sobre circuitos integrados ni la ingenieria inversa con fines de

investigacion o de ensefanza.

Dentro del TLC también se establecen mecanismos de cooperacion y asistencia
técnica con el fin de eliminar el comercio de productos infractores de los derechos

de propiedad intelectual.

Aun cuando se hayan establecido todos estos lineamientos en Acuerdos
internacionales, ya se habian llevado a cabo reformas en las Leyes Mexicanas
creando asi la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Intelectual la cual
tenia como caracteristica un nivel equiparado de proteccion de la propiedad
intelectual con las leyes de paises industrializados como Estados Unidos. El TLC
a pesar de ser un acuerdo regional extiende la proteccion a ciertas areas no

cubiertas en el acuerdo TRIPS.
4.2.3. Mecanismos de defensa de la propiedad industrial.

Dentro de la regulacion establecida como contenidos minimos de proteccion que
se senalaron en el TRIPS, no se establecieron mecanismos que llenaran lagunas
o fueran eficientes en su aplicacion en lo relativo a recursos civiles y
administrativos o bien a las medidas precautorias en la defensa de la propiedad
intelectual. En principio la failta de tradicion juridica de paises como México, para
obtener una indemnizacion por dafnos y perjuicios por perdidas causadas por actos
de pirateria o de falsificacién del producto creo incertidumbre.

Por otra parte en México se llegd a establecer como practica juridica el de recurrir
a la accion penal como primer término, para impedir actos violatorios de los
derechos en esta materia, sin embargo y dada la naturaleza comercial de las



infracciones en materia de propiedad intelectual estos medios fueron deficientes.
Por ejemplo, “la preocupacion principal del titular de una marca que esta siendo
objeto de pirateria, no es la de meter al infractor en la carcel, sino de obtener una
indemnizacion por dafios y perjuicios o de negociar una licencia de explotaciéon

favorable a los intereses econdmicos del titular y asi legalizar la situacion
n 82

clandestina”.
Por lo que con lo acordado dentro del TLCAN lo que se trata de controlar es el
transito, fabricacion, importacion de mercancia falsificadas, a través de medidas

cautelares o precautorias de la autoridad correspondiente.

Hasta la ley de 1991, los conflictos en materia de propiedad intelectual debian de
resolverse por jueces y con la aplicacion del derecho mexicano, sin embargo, con
la entrada en vigor de tratados como el TLCAN o el acuerdo TRIPS las
discrepancias en esta materia podrian ser resuelitas en un tribunal arbitral y no con

la justicia mexicana.

Esto debido a que la propiedad intelectual tiene como fundamento uno de los
principios mas importantes a nivel internacional el de trato nacional, dentro del
cual se establece que las mercancias y productos de un pais miembro debe recibir
el mismo trato que los del pais que los recibe, es decir, un trato igual al de los

nacionales.

Algo que se puede ver claramente es que “a partir de su proteccion como
inversion los conflictos sobre propiedad industrial y derechos de autor vinculados a
una empresa son protegidos por las normas que protegen a las inversiones
externas, que implican poder recurrir a tribunales arbitrales internacionales, sin

necesidad de agotar o tan siquiera iniciar la instancia local".33

# HUERTA CASADO, Yolanda, &l TLC en materia de propiedad intel /, en M 1 BECERRA
RAMIREZ, Derecho de la propicdad intelectual, México, UNAM, 2000p.148
B PEREZ MIRANDA, op. cit. P.66




Para resolver los conflictos dentro del TLCAN, se recurrira al capitulo XI, donde se
establecen las reglas de conductas en materia de inversion, se considerara
también las interpretaciones que realice la Comision del TLCAN y supletoriamente
se regira por las regias que establezca el Derecho internacional.

En un principio cuando surjan asuntos que afecten los derechos de un pais
derivado de este tratado, el gobiemo de este pais puede solicitar consultas al
gobierno de los paises involucrados, es decir, este tratado concede prioridad a la

conciliacion como una forma de resolver una controversia.

Las consultas son resueltas por la Comision de Comercio en un plazo de 30 a 45
dias, en caso de que la Comisién no resuelva dentro de este plazo, cualquier pais
involucrado puede solicitar que se establezca un tribunal que resuelva la

controversia.

El pais demandante podra optar por someterse tanto a la instancia prevista por el
GATT o por el TLCAN, pero una vez seleccionada la instancia ésta sera

excluyente de la otra.

Si después de la intervencidn de la Comision de Comercio no se lograra una
solucién satisfactoria para los paises en conflicto, cualquier pais involucrado podra
solicitar que se establezca un tribunal para resolver la controversia, este tribunal
se integra por cinco miembros expertos en materia juridica y de comercio u otras
areas relevantes, escogidos de una lista previamente acordada por los paises

miembros.

Dentro del tratado se establece que “las reglas procesales, que la Comision
desarrollarda con mayor detalle, permitiran presentar comunicaciones escritas y
réplicas y otorgaran el derecho a, cuando menos, una audiencia. Para asegurar
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una pronta resolucion de los conflictos, las reglas procesales establecen plazos

estrictos™.®

Dentro de este procedimiento se pemmitirA la opinibn de comisiones sobre
cuestiones en materia de ambiente, normas técnicas y en nuestro caso asuntos

cientificos para el apoyo del tribunal.

El tribunal tiene la obligacion de presentar un informe preliminar dentro de un
plazo de 90 dias, con caracter confidencial a los paises en controversia, quienes a
su vez tendran 14 dias para presentar un informe con sus comentarios respectivos

al tribunal.

Una vez que se haya presentado el informe preliminar, el tribunal tendra un plazo
de 30 dias para presentar un informe final, el cual se turnara a la Comisién para su
publicacion, en cuanto se haya recibido el informe del tribunal los paises en
controversia acordara la solucibn con apego a las recomendaciones de la

resolucién dictada por el tribunal.
4.2.4 Cambios en el marco institucional.

Desde la creacion de un organismo internacional especializado en la materia de
propiedad intelectual, como fue la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual, la tendencia ha sido de ubicar oficinas de propiedad intelectual en el
interior de los paises que bajo la supervision de ministerios competentes no sélo
en esta materia sino también en materia de comercio, han logrado mantenerse

vigentes y con gran importancia en cada pais.

™ Tratado de Libre Comercio de América del Norte, resumen, comercio exterior, suplemento, septicmbre de
1992 p.30
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Dandose asi una vinculacién importante del sector comercial, de la inversion

extranjera y de la propiedad intelectual.

Por otra parte la creacién de institutos descentralizados, con patrimonio propio y
personalidad juridica, como es el caso del IMPI en México, creados con la
finalidad de otorgar derechos exclusivos, asi como de divulgar la informacién
tecnolégica incorporada en las patentes para fomentar la innovacion tecnologica

del pais.

Es tal la importancia que tienen estos institutos que sin sus servicios las
actividades de investigacion y desarrollo serian ineficaz para los Estados, pues no
les permitiria conocer el estado de la técnica de inventos lo que podria derivar en

duplicaciones o reinvenciones.

Es importante sefialar “que el gran valor de los documentos de patentes, como
instrumento de informacion, adquiere un mayor énfasis, por el hecho de que,
aproximadamente, solo 10% o 15% de los conocimientos técnicos contenidos en

los mismos puede encontrarse en otra literatura técnica en concreto, en peridédicos
n 85

técnicos".
Son estos servicios los que hacen importantes las funciones de estos Institutos, ya
que al ofrecer una investigacion sobre el estado de la técnica, busquedas sobre
patentes otorgadas en el pais o en el extranjero, asesorias para obtener licencias,
estudios sobre el derecho internacional en la materia, pemmiten a los innovadores
obtener una informacién veraz y actual, permitiendo asi un desarrollo tecnolégico.

Por lo que estas funciones y una mayor libertad legal en estas instituciones,
orientan su actividad a mejorar los servicios que se otorgan al publico, dejando
atras las funciones tradicionales de control y supervision con tramites largos y

® HUERTA CASADO, op. cit. p.150
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costosos; se puede decir que sus actividades y decisiones estan dirigidas con

mayor transparencia y predictibilidad.

Estos Institutos u Oficinas de propiedad intelectual deben ser organismos
modernos con instrumentos eficaces para intercambiar y facilitar la circulacion de
la informacién tecnologica, ya que tienen como principal funcion el divulgar la
informacion de patentes que se han otorgado a nivel nacional y a extranjeros en el
pais asi como de las otorgadas en otros paises.

Lo que lieva a mantener un marco adecuado para atraer actividades de
investigacion y desarroflo para evitar que un gran porcentaje de patentes sean
otorgadas a extranjeros, es decir, se debe establecer mecanismos adecuados por
los cuales se pueda identificar las necesidades del sector industrial, asi como de

los centro de investigacion a nivel nacional.

También es importante que dentro del marco institucional se favorezca la creacion
de una cultura de proteccion a la propiedad industrial, asi como promover la
capacidad innovadora dentro de los diferentes sectores industriales y de

investigacion.

Finalmente estos institutos tienen el deber de planificar las estrategias
empresariales en materia tecnolégica, para la adquisicion, desarrollo, explotacién

y transferencia de tecnologia a nivel nacional.

En cuanto al caso especifico del IMPI, el hecho de ser un organismo auténomo
cambia la estructura que se habia dado con ia LIM, en donde el Estado intervenia

en los procesos de inversion y contratacion de tecnologia.

Los cambios en materia de propiedad industrial que se realizaron a partir de 1991
al derogar la LIM, reincorpora a la escena internacional la materia de propiedad
industrial, dando asi una importancia a las instituciones en esta materia al



fortalecer y crear garantias para una explotacion adecuada de los derechos de
propiedad industrial exclusivos de tecnologia a través de la regulacion del
comercio internacional de tecnologia asi como al reforzamiento de la proteccion

interna.

Puede decirse del IMPI que es un organismo completo con puntos positivos que
cumple lo establecido en la ley, manteniendo una estrecha relacion entre las
empresas y la propiedad industrial al realizar asesorias y fungir como 6rgano de

consuita.

En general, las reformas que se dieron en materia de propiedad industrial,
respecto a la posicidon tradicionalmente adoptada por México lo ha llevado a
integrar una ley que aumenta la proteccion de las figuras juridicas en la materia, a
liberalizar los regimenes que controlaban (as inversiones y a promover las

exportaciones e innovaciones tecnolégicas.

Este fendmeno uniformizador de cambios en ésta materia estd dando como
resultado un cierto nivel de armonizacion en el continente americano y en general
a nivel mundial que tiene como base las negociaciones establecidas en el marco

del comercio internacional.

Es decir, se esta originando un nuevo proteccionismo tecnolégico pero ya en una
escala internacional, como consecuencia de las exigencias de compafias
transnacionales que buscan reglas generales y homogéneas en todos los paises
como reaccion a las elevadas y crecientes perdidas resultado de actos de

pirateria.

Con estos cambios, la ubicacion de un Organismo internacional como es la OMP!
o de oficinas internas como el IMPI en México, refleja la vinculaciéon cada vez mas
importante entre los intercambios comerciales, inversion extranjera y propiedad
industrial, a su vez la aportacion de soluciones juridicas que han garantizado el



equilibrio de las partes involucradas como son los titulares de los derechos, el
Estado como promotor del desarrollo econ6mico nacional, empresas

transnacionales y consumidores.

En términos generales con la firma del TLCAN se propuso la adopcion de recursos
de proteccion de fa propiedad industrial que podian ser de cardacter judicial o bien
de caracter administrativo, sin embrago, estos cambios se han inclinado hacia los
recursos administrativos principalmente, ya que con las facultades que tiene el
IMPI para fiscalizar y sancionar deja en segundo plano la via judicial.

Asimismo, la disposicion da una serie de patrones para la proteccion de los
derechos de la propiedad industrial, que ha permitido adoptar medidas que en
determinado momento han resultado eficaces en contra de actos que infrinjan los
mismaos, sin embargo, con los crecientes actos de pirateria que se estan dando no
so6lo en Meéxico, sino incluso a nivel mundial, es necesario que se realice
revisiones continuas a! marco juridico de la propiedad industrial y de sus
legislaciones afines con el objeto de que estas no se vuelva obsoletas.




CAPITULO QUINTO
LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

§.1. Reformas en materia de patentes.

El 2 de Agosto de 1994, fue publicado en el Diario Oficial de la Federacién el
Decreto por medio del cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas
disposiciones de la Ley de Fomento y Proteccion a la Propiedad Industrial.

Debido a la globalizacion econdmica mundial y a que la economia mexicana
estaba también en un proceso de intemacionalizacion, con este motivo se

presento una iniciativa de reforma a la LFPPI,

Aun cuando la LFPPI, habia constituido un instrumento fundamental para apoyar
el proceso de innovaciones tecnoldgicas en los sectores productivos y comerciales
del pais con la finalidad de elevar los niveles en la produccion y fortalecimiento de

las empresas a nivel competitivo en el mercado.

Con la expansion del comercio internacional y de un acelerado avance
tecnoldgico, es obvio que se necesitaba un marco juridico vigente y eficaz que
estableciera las reglas en el intercambio comercio y tecnologia, con el objeto de
perfeccionar el sistema nacional de propiedad industrial, asi como el de darle
cumplimiento a los compromisos asumidos por el pais con la firma del TLCAN, se
reforma la hasta entonces vigente LFPPI.

Finalmente esta ley pretendié en su momento dar una mayor seguridad juridica al
sistema de propiedad industrial, asi como el de consolidar la infraestructura

administrativa que se dio al crear el IMPI.




5.1.1. En el objeto de proteccion.

En materia de patentes, las modificaciones que se hicieron fueron especificamente
las relacionadas con la materia viva, al sefalar las invenciones patentables con
las caracteristicas novedosa, resultante de una actividad inventiva y de aplicacién
industrial, exceptuando, a los procesos esencialmente bioldégicos para la
produccion, reproduccion y propagacion de plantas y animales; material biolégico
y genético, tal como se encuentra en la naturaleza; las razas animales; el cuerpo

humano y las partes vivas y las variedades vegetales.

Derogando asi el articulo 20 de la LPI que preveia conjuntamente lo que era y lo
que no era patentable; por lo que en el articulo 16 de la misma ley, se establecen
los requisitos que debe cumplir una invencién patentable asi como supuestos que

quedan excluidos de la patentabilidad.

Sin embargo para el caso de las variedades vegetales, aun cuando quedan
excluidas de la posibilidad de ser patentadas, con las reformas se previé la
obligacion por parte del IMPI para seguir recibiendo las solicitudes de variedades
vegetales o de derecho de obtentor, en tanto se expidiera la ley que reglamentara
esta figura juridica; esto con la finalidad de asumir el compromiso obtenido con la
firma del TLCAN para dar cumplimiento a lo convenido en la Unién Internacional
para la Proteccion de las Obtenciones Vegetales (UPOV).

Por su parte, con las reformas se permitié establecer que aun cuando una
invencién fuera publicada o divulgada o introducida en el mercado, esta
divulgacion no afectaria su caracteristica de novedad, siempre y cuando la
solicitud de la patente no se realizara después de 12 meses una vez que se

hubiera presentado la solicitud.

Sin embargo las reformas también fueron en el sentido en que “las invenciones
que puedan protegerse por medio de un disefio industrial o de un modelo de



utilidad deberan cumplir con el requisito de novedad absoluta, a fin de evitar que
invenciones que ya son del dominio pablico en otros paises sean nuevamente

susceptibles de proteccién en el nuestro”.%

En cuanto a las patentes la duracién de su vigencia es la misma que la establecida
en la LFPPI, es decir de 20 arios; en cuanto a los modelos de utilidad sera de 10
afos contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud; en tanto que
para los disefios industriales sera de 15 afios a partir de la fecha de solicitud.

Aun cuando desde la LFPPI el secreto industrial ya era protegido, con la LPI, se
amplia la proteccion de este hacia los aspectos de las innovaciones que
legalmente no pudieran ser patentados por las empresas; se puede decir que el
secreto ampara conocimientos tecnoldgicos normalmente complementarios a los

difundidos en documentos de patentes.
5.1.2. Tramitacién de las patentes.

La tramitacion de la patente se inicia con la presentacion de la solicitud, asi como
los documentos anexos a esta, es decir la solicitud debera contener el nombre,
domicilio y nacionalidad del inventor, del causahabiente y nombre y domicilio del
apoderado en su caso; la denominacion de la invencion; los datos de prioridad en
los que se haga constar el pais de origen y la fecha de presentacion de la solicitud

en ese pais.

Con la solicitud deberan anexarse los siguientes documentos: el poder, la cesién,
descripcion, reivindicaciones, resumen, dibujos, depdsito de material biolégico si
fuera necesario, la copia certificada de prioridad, asi como el comprobante del
pago de las tarifas correspondientes, ademas debera anexar los datos de
divulgacion, es decir la fecha en que la invencién haya sido objeto de divuigacion

¥ SERRANO MIGALLON, op. cit. p. 153
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previa a la solicitud; asi como los documentos comprobatorios de ésta, como es el

medio de comunicacion en el que se haya dado a conocer.

La LP! establece con precision que la fecha de presentacion de la solicitud de
patente, sera la fecha y hora en que la solicitud sea presentada siempre y cuando
reina todos los requisitos que la ley sefala asi como documentos anexos
mencionados anteriormente, ya que en el caso contrario la “fecha de presentacién”
de la solicitud se tendria a la fecha en que reunieran todos los requisitos

mencionados.

Este ordenamiento no se establecia en las leyes anteriores, ya que en aquellas se
permitia un plazo para subsanar las omisiones en las solicitudes y seguir teniendo

como fecha de presentacion la fecha inicial.

Dentro de la tramitacion otra modificacidon que se realizd con la LP!, fue que para
el caso de que el IMPI decidiera dividir en varias solicitudes, las solicitudes
divisionales no serian objeto de publicacion al vencimiento del plazo de 18 meses
contados a patrtir de la fecha de presentacion.

En este caso la LPI establece que el solicitante debera de presentar con las
solicitudes divisionales las descripciones, reivindicaciones y dibujos necesarios

para cada solicitud.

Por su parte en la LPI se deroga el articulo 51 que establecia que para el
otorgamiento de una solicitud en materia nuclear se debia obtener la opinién de la

Comision Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.

“El otorgamiento de una patente relacionada con la energia nuclear, no
pone en peligro por si misma la seguridad nuclear, por considerar que el



otorgamiento o negativa de patentes tampoco aumenta o

garantiza los
niveles de seguridad nuclear en las instalaciones respectivas”.

8

Es decir que la Comision Nacional de Seguridad Nuciear y Salvaguardias cuenta
con los medios juridicos y reglamentarios para evitar que productos nucleares
sean mal utilizados o que afecten la seguridad nuclear, es por ello que se deroga

el articulo 51 de ia LPI.

Pero el principal cambio que se dio de la LFPP! a la LPI fue que la tramitacion de
las figuras juridicas de la propiedad industrial (patentes, modelos de utilidad etc.),
se realizaba ante el IMPI y ya no ante la SECOFI, aun cuando el IMPI fue creado
en 1993 con la LFPPI fue hasta las reformas de 1994 cuando al Instituto se le dan
facultades de autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, entre
otras para tramitar y en su caso otorgar patentes y registros de modelos de
utilidad, diserfios industriales, marcas y avisos comerciales.

5.1.3. Nulidad y Caducidad de las patentes.

La LPI sefiala en su articulo 78 los casos por los cuales la patente o un registro

son nulos:

En el primer caso se sefiala que una patente o registro sera nula cuando su
otorgamiento hubiera sido en contravencion de las disposiciones que la ley
establece como requisitos y condiciones para su otorgamiento, es decir, que no
hubiera reunido los requisitos de patentabilidad; que no fuera una invencién o que
la solicitud no cumpliera con los requisitos o documentos necesarios para darle

tramite.

En el segundo caso se establece que la patente o registro seran nulos cuando se
hubieran otorgado en contravencion a lo dispuesto por la ley vigente, aqui la

* Ibidem, p. 118
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reforma que se da es en el sentido de que la accion de nulidad que se base en
esta fraccion no podra fundarse en la impugnacion a la representacion legal del

solicitante de la patente o del registro.

Por otra parte también sera nula cuando el solicitante hubiera abandonado el
tramite de la solicitud o bien cuando la patente se hubiera concedido a quien no
tuviera derecho para obtenerla o bien el otorgamiento se encontrare viciado ya sea

por error o inadvertencia grave.

En este caso las acciones de nulidad que contenia la LFPPI!, contaban con cinco
afos para hacerlas vales pero ya de acuerdo a las reformas, las acciones
contenidas en los primeros dos casos mencionados establecidos en la LPI, se
pueden hacer vales en cuaiquier tiempo siempre que sea valida la patente o el
registro en tanto que los siguientes casos solo sera posible invocarios en el

término de cinco afos.

Por su parte se adiciona el hecho de que cuando la nulidad afectara a una o varias
o una parte de una reivindicacion, la nulidad seria declarada solo respecto de la

reivindicacion o reivindicaciones afectadas.

En cuanto a la declaracion de nulidad se hace administrativamente pero ya no en
la SECOFI sino, ante el IMPl y puede ser de oficio, a peticion de parte o del
Ministerio Publico Federal, cuando tenga algun interés la federacion.

Esta deciaraciéon de nulidad destruye de forma retroactiva los efectos de la patente
o registro a la fecha de presentacién de la solicitud.

En cuanto a la caducidad de los derechos de las patentes o registros

practicamente son los mismos supuestos que la LFPP! senalaba es decir: el
vencimiento de su vigencia, caducidad por no realizar el pago de la tarifa prevista
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para mantener vigentes los derechos o no haberia realizado dentro de un plazo de
seis meses siguientes a la fecha en que debia cubrirse (plazo de gracia).

O bien cuando habiéndose otorgado la primera licencia obligatoria no se hubiera
explotado la patente, transcurrido el témino de dos arios a partir de la fecha de
concesion de la licencia. En el caso de que la caducidad opere por el solo
transcurso del tiempo no se necesitara que el IMP! haga la declaracion

administrativa.

Sin embargo en este caso se podra solicitar la rehabilitacién de la patente o
registro cubriendo el pago oportuno de la tarifa y en su caso los retardos siempre

que éste se realice dentro del plazo de gracia.
5.2. Instituto Mexicano de la Propiedad industrial.

El Instituto Mexicano de la Propiedad industrial, como ya se habia mencionado en
el tercer capitulo fue creado por el decreto presidencial publicado en el Diario
Oficial el 10 de diciembre de 1993 como un organismo publico descentralizado con

personalidad juridica y patrimonio propio.

Aun cuando en un principio fue creado como un érgano de consulta y apoyo
técnico de la SECOFI, en materia de propiedad industrial, con las reformas del 2
de Agosto de 1994 a la LFPPI creando asi la LPI, el IMPI tiene un cambio
sustancial al darle facultades para vigilar la aplicacion administrativa en sustitucion

de la SECOFI.
Es asi como el IMPI, se establece como el Instituto encargado de la conservacion

y defensa de los derechos de propiedad industrial, estableciendo mecanismos
necesarios para favorecer la creatividad que puede tener aplicacion industrial.
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E1 hecho de que se haya creado el IMPI ciertamente puede decirse que es para
“cumplir funciones que materialmente pueden considerarse como jurisdiccionales,
ya que puede pronunciarse no soélo sobre la validez de los derechos ya
constituidos, sino que interviene para imponer sanciones en los casos de
infracciones a los mismos, e inclusive, emite dictAmenes sobre la existencia de

hechos constitutivos de delito".®®

Es decir, el IMPI esta creado para satisfacer las necesidades que en materia de
propiedad industrial se van dando a nivel mundial, ya que a! hacer una mayor
demanda en la calidad de los servicios, el IMPI tendra que estar actualizado, para
poder dar cumplimiento y estar al nivel de otros Institutos extranjeros del mismo

fin.

5.2.1. Otorgamiento de facultades para ejercer funciones de autoridad

administrativa.

El IMP! esta reglamentado por diversos ordenamientos, como es el caso del
Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que fue publicado en
el Diario Oficial de la Federacion el 23 de noviembre de 1994, el Estatuto Organico
del IMPI, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 5 de diciembre de 1994;
asi como el Acuerdo que Delega Facultades en los directores, subdirectores, jefes
de departamento y otros subalternos del Instituto publicado el 5 de diciembre de

1994 en el DOF.

De acuerdo con estos ordenamientos el IMPI ser4 considerado como una
autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, como un organismo
descentralizado, con personalidad juridica y patrimonio propio. Dentro de las
facultades que el IMPI tiene como autoridad administrativa en la materia son las

siguientes:

5 JALIFE DAHER, Mauricio. Comentarios a la Ley de Propicdad industrial, Ed. Mc Graw Hill, México
1998, p. 14
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En primer lugar segin el articulo 6 de la LPI, el IMP| tendrd a su cargo la
coordinacion entre el instituto y diversas entidades involucradas con temas de
caracter tecnologico y asuntos relacionados con las instituciones que sefale la
LPI, ya que tiene como finalidad propiciar la participacion del sector industrial a
través de una politica para el desarrollo y aplicacion de tecnologia, es decir, el
IMPI promovera la participacion del sector industrial para que éste a su vez pueda
lograr incrementar la calidad, competitividad y productividad de sus productos.

Este precepto es importante debido a que la propiedad intelectual se invoca como
presupuesto entre las relaciones comerciales internacionales, ya que estas
demandan el mayor reconocimiento que la ley les brinde en estos derechos.

Esta facultad del IMPI para hacer participar a la industria incluso dentro de Ia
investigacion de nuevas tecnologias, se da por el hecho de que existen nuevas
exigencias respecto de las formas tradicionales de proteccion en la materia lo cual
pretende derivarlo en un fortalecimiento y crear garantias a estas nuevas formas

de proteccién teciologica.

Otra funcién mas es la de tramitar y en su caso otorgar la patente de invencion o
el registro de modelo de utilidad, disefio industrial, es decir esta facuitad, es la
que una oficina de patentes y marcas realizan en cualquier parte del mundo.

El IMPI es el encargado de sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y
cancelacion de los derechos de propiedad industrial, asimismo formular
resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes.

En este sentido, la problematica que pudiera representar los procedimientos
contenciosos en materia de propiedad intelectual pudieran resolverse creando un
tribunal especializado en la materia que pudiera conocer de los casos que

constituyeran una violacion a los derechos de propiedad industrial.
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El IMPI esta encargado de realizar las investigaciones de presuntas infracciones
administrativas; asi como de ordenar y realizar visitas de inspeccion, requerir
informaciéon o datos, ordenar y ejecutar medidas provisionales para prevenir o
hacer cesar la violacién a los derechos de propiedad industrial, oir en su defensa a
los presuntos infractores asi como imponer sanciones administrativas en esta
materia. Se puede decir que el Instituto estd realizando practicamente las
funciones de un tribunal en materia de propiedad intelectual.

El Instituto también podra designar peritos cuando se requiera, aun cuando
designar no precisamente se traduzca como atribucion sino que el IMPI puede
proponer a determinadas personas la calidad de perito autorizado por los
tribunales, también emitird los dictamenes técnicos cuando le sean requeridos,
efectuara diligencias y recabara pruebas para la emisién de éstos.

El IMP] también podra actuar como depositario, cuando sea designado por la ley
en el caso en que dentro de una diligencia se comprobara fehacientemente la

comision de una infraccidon administrativa o de algun delito.

El IMP! también tiene fa facuitad de sustanciar y resolver los recursos
administrativos que se interpongan contra las resoluciones que emita, en este
caso solo se prevé el recurso de reconsideracion de la negativa del otorgamiento

de una solicitud de patente.

Otra facultad de! Instituto es la de fungir como arbitro en la resolucion de
controversias relacionadas con el pago de los dafios y perjuicios derivados de la
violacion a los derechos de propiedad industrial, sin embargo la LPI no contiene
disposicion alguna para resolver por la via del arbitraje los conflictos propios de la

materia.

La publicacion legal a través de la Gaceta, la cual es una funcién trascendental ya
que hace la publicacion de los actos y derechos de la propiedad industrial del pais.
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"Por medio de la Gaceta no sélo genera el efecto trascendental de que se
inicie el computo de diversos términos sefalados por la LPl, para la
impugnacién de los derechos regulados por ésta sino que se surte la
consecuencia fundamental de que se considere que los terceros han tenido

conocimiento de la constitucion del derecho™.®°
Otra atribucién importante es el hecho de difundir, asesorar y dar servicio al
publico en materia de propiedad industrial, esta funcién la ha desarrollado a través

de cursos, seminarios a personas interesadas en los temas.

Promovera las creaciones de invenciones de aplicacion industrial, apoyandola a
través del desarrolio y explotacion en la industria y el comercio, impulsando la
transferencia de tecnologias es decir, extender la duracion de las ventajas
econdmicas de la innovacion como recompensa para el inventor, estimulando de

esta manera nuevas innovaciones,

También creara programas por los cuales se otorguen estimulos y apoyos para la
proteccién de la propiedad industrial, con la finalidad de desarrollar y facilitar la
aplicacion de la tecnologia mexicana en las actividades econdémicas, es decir, a
través de la informaciéon tecnolégica, crear una vinculacion empresa-propiedad

industrial para lograr mejores resuitados.

Para ello debera mantener una informacion actualizada sobre las publicaciones de
invenciones patentadas en México y en el extranjero, realizara investigaciones
sobre el estado de la técnica en el sector industrial y promovera la cooperacion
internacional a través del intercambio de personal y de informacién con oficinas
extranjeras de patentes, asimismo participard en los foros internacionales

organizados con motivo de esta materia.

* Idem

139




E! IMPI se encargara de preparar al personal para especializario en materia de
propiedad industrial ya que también actia como un dérgano de consulta o asesor
tanto de instituciones publicas como privadas, esto a travées de la coordinacion de
unidades competentes de la Secretaria de Economia en las negociaciones de

materia de propiedad industrial.

Como hemos visto, el IMPI tiene amplias facultades para llevar a cabo una buena
politica que tienda a mejorar la materia de propiedad industrial en México, asi
como para apoyar y proteger los derechos que de ésta se derivan, ya que la
informacion que se recaba en el Instituto puede revelar aspectos importantes
respecto de la situacion tecnoldgica de una empresa, inclusive de un pais al
permitir que dicha informacion genere una evolucion en el sector empresarial o

industrial
5.2.2. Modificaciones en el procedimiento Administrativo.

“El tiempo es un factor determinante para obtener y conservar la titularidad
de un derecho de propiedad industrial de ahi que la iniciativa contenga
precisiones en relacion con la fecha de presentacion de una solicitud y los
efectos que la misma produce en relacion con otras solicitudes”.

Esta cita es importante ya que se refiera al sefialamiento que la ley hace para
establecer la fecha de presentacion es decir, la fecha y hora en que se presenta
la solicitud de patente, esta fecha de prelacion establece el derecho a que la
solicitud presentada en primera instancia deba ser estudiada y resuelta antes que

cualquier solicitud posterior.

% SERRANO MIGALLON, op. cit. p.133
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Por su parte la LPI con el fin de realizar una simplificacion en el proceso
administrativo establece que el solicitante, cuando no hubiera cumplido todos los
requisitos que la ley sefala para presentar la solicitud, se le concedera un plazo
de dos meses para cubrir esos requisitos sin necesidad de que medie solicitud,
pero si comprobando el pago de la tarifa del mes en que se de cumplimiento, asi
lo que se deroga con la reforma es la solicitud de prérroga, es decir la ley concede
dos meses de plazo para cumplir con los requisitos necesarios para la publicacion
y el pago de tarifa, si vencido este plazo no los cubre entonces sin previa solicitud
de prorroga se le conceden dos meses mas para cubririos, lo cual ahorraria el

paso de la solicitud y su concesion.

Por su parte la LPI deroga el requisito de reciprocidad para el reconocimiento de
prioridad, este requisito lo contenia la LFPPI en el articulo 41 fraccién IV lo cual
generaba una carga administrativa al solicitante el hecho de demostrar la

reciprocidad existente entre cada pais.

Como ya se habia mencionado, se elimina lo relativo al requerimiento de opinion a
la Comisién Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias lo relativo a la

concesion de patentes relacionadas con energia nuclear.

Se adiciona en la LP| el hecho de permitir la aceptacion de enmiendas voluntarias
hasta antes de la resolucion del Instituto sobre el otorgamiento o negativa de la
patente, sin que dichas enmiendas prevean mayor alcance al del contenido en la

solicitud original.

Como lo establece en su primer articulo la LPI ai sehalar que la aplicacion
administrativa de la ley corresponde al Ejecutivo federal por conducto del IMPI “ya
que el Instituto cumple funciones que materiaimente pueden considerarse como
jurisdiccionales, ya que pueden pronunciarse no solo sobre la validez de los
derechos ya constitutivos, sino que intervienen para imponer sanciones en los
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casos de infraccion a los mismos, e inclusive, emite dictamenes sobre la
n 91

existencia de hechos constitutivos de delitos”.

En este sentido puede decirse que se le ha otorgado mayor independencia para
poder lograr los objetivos establecidos con una mayor eficiencia dado su

naturaleza descentralizada.

En el caso de procedimiento de declaracion de infraccion administrativa la ley
establece como novedad el hecho de que en la misma resolucién se imponga la
sancion cuando ésta sea procedente. Por su parte dentro de las medidas
provisionales “en los procedimientos de declaracion administrativa relativos a la
violacion de alguno de los derechos que protege esta ley, el Instituto podra

adoptar las siguientes medidas”.%?

Este precepto se puede decir fue una de las reformas mas significativas ya que la
existencia de medidas provisionales que permitan tomar acciones al inicio del

litigio son necesarias para impedir que se continien violando los derechos de la
propiedad industrial o bien que se siga dando un competencia desleal.

Las medidas provisionales que establece la LPl en su articulo 199 bis son

principalmente:

-El retiro de circulacion de mercancias, esta sin duda es una facultad que la
autoridad realiza para hacer cesar los actos violatorios de derechos de propiedad
industrial.

-El retiro de circulacion de objetos, utensilios, anuncios, es decir aqui se detalla

qué tipo de mercancias son las que van a ser objeto de retiro del mercado.

°! JALIFE DAHER, op. cit. pI5
92 |ey de propiedad industrial articulo 199
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-Prohibicién de comercializacion, esta prohibicion se dio en el sentido de algunas
veces habiéndose practicado el aseguramiento de mercancias infractoras, el
demandado continuaba produciendo productos para sustituir a las que hablian sido

aseguradas.

-Aseguramiento de mercancias, en el caso del articulo 211 de fa LPI su
seAalamiento es procedente, simplemente verificando en el momento de la
inspeccion la existencia de flagrancia, en tanto que en el articulo 199 bis1,
establece diferentes requerimientos para que proceda el otorgamiento de las
medidas provisionales como por ejemplo el otorgamiento de previa fianza.

-Orden general de suspension, es decir, que este precepto este orientado el
presunto infractor o los terceros a suspender los actos violatorios, y finaimente la

clausura.

Por su parte, la LP| establece los requisitos para las medidas provisionales y la
contrafianza; en principio se requerira que se acredite la titularidad del derecho ya
sea originaria o derivada al licenciatario, la existencia de una violaciéon o de una
inminente a su derecho; o bien ia posibilidad de sufrir un dafio irreparable o del
temor fundado que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren.

Otro requisito es el otorgamiento de fianza para garantizar la imposicion de las
medidas provisionales, también debe proporcionar informacién que permita no
caer en confusién o error, respecto de la negociacién o productos presuntos

responsables como infractores.

Por su parte también se establece que las personas a quien se le hubiera aplicado
una medida provisional se le otorga un plazo de 10 dias para que presente ante el
Instituto las observaciones que tuviera respecto de dicha medida, y el Instituto
puede modificar los témminos de la medida segan las observaciones presentadas.
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En tanto que el solicitante de las medidas provisionales sera responsable de los
dafos y perjuicios que hubiere causado a quien le fue aplicado dichas medidas en

los siguientes casos:

Cuando el IMPI por resolucion definitiva sobre el fondo determinara que no existié
violacién ni amenaza de violacion en los derechos del solicitante, o bien cuando
dentro del plazo de 20 dias contados a partir de la ejecucion de la medida no se
hubiere solicitado la medida provisional o no se hubiere presentado la demanda o
solicitud de declaracion administrativa de infraccion.

En cuanto a la disponibilidad de la fianza y de la contrafianza, el articulo 199 bis 4,
establece que el Instituto podra a disposicién del afectado la fianza o contrafianza
seran puestos a disposicion del afectado cuando se resuelva el procedimiento de
declaracién administrativa de infraccion, sin embargo el articulo 199 bis3 fraccion
|, establece que el solicitante de las medidas serd responsable de dafos y
perjuicios que se causen a su destinatario, al quedar firme la resolucion definitiva,
aqui podria haber un poco de confusidn en la redaccion de ambos articulos de
cuando se pueda disponer de la fianza, ya sea en el primer caso al resolver el
procedimiento de declaracién administrativa o bien cuando ésta la resolucion

definitiva quede firme.

En cuanto al levantamiento o definitividad de las medidas el articulo 199 bis &
establece que el IMPI decidird en la resolucién definitiva del procedimiento de
declaracién administrativa de infraccion, sobre el levantamiento o definitividad de

las medidas adoptadas.

“Respecto de la posibilidad de acordar su levantamiento, queda claro
que ello es procedente para el caso de que de se decrete la no
comision de infracciones administrativas, sin embargo, para el caso
de que la infraccién se hubiere cometido, es claro que las medidas
provisionales no pueden adquirir la calidad de “permanentes”.®

P JALIFE DAHER, op.cit. p.437
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Es evidente que la mercancia no puede conservarse bajo aseguramiento de forma
definitiva ya que esta medida podria afectar no sélo a la persona a quien se le
hubiera impuesto la medida sino también a quien lo hubiera solicitado, por lo que
seria viable destruir o retirar la marca de los productos, pero no conservarla bajo
aseguramiento, ya que la naturaleza de estas medidas son de transitoriedad de
forma que tengan eficacia s6lo durante la tramitacién del litigio.

Por su parte al aplicarse alguna medida provisional debera cuidarse que ésta no
viole algun secreto industrial o que constituya un medio para realizar competencia

desleal.

En tanto que la documentacion relativa a la medida provisional el solicitante sélo
podra utilizarla para iniciar el juicio correspondiente o para exhibirla en los autos
de los procesos en tramite teniendo la prohibicién de usaria o divulgaria a terceros.

Esto con la finalidad de que los documentos resuitado de la practica de las
medidas pueda hacerse constar cierta informaciéon confidencial cuya utilizacion

debe restringirse.

Por su parte ia LPI establece la obligacion del IMPI para buscar la conciliacién de
intereses involucrados en el procedimiento de declaracion administrativa de
infraccién, aun cuando la LPI no contiene disposiciones que expresen la
posibilidad de dar por concluido un procedimiento contencioso establecido en la
ley, a través de un acuerdo por las partes, es claro que la LP| establece la
intervencion del IMPI como mediador para que en cualquier momento de la
conciliacién de los intereses de las partes.
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5.3. Delitos y sanciones.

En la LPI la tendencia fue despenalizar algunas conductas para regularlas como
infracciones administrativas, esto derivado de un complejo y largo proceso penal
que en algunas ocasiones no es lo mas apto para resolver el tipo de situaciones
concretas que se presentan en las violaciones a los derechos de propiedad
industrial, por lo que con esta ley pretende tratarse dichas conductas bajo el
esquema de las infracciones administrativas, lo cual puede permitir una mayor
agilidad en el proceso y la imposicién de sanciones econtmicas que van mas de

acuerdo con el caracter comercial de estos derechos.

En general los supuestos de infraccion administrativa son muy amplias por lo que
sOlo por brevedad, se mencionaran las infracciones relativas a las violaciones

relacionadas con patentes.

En el primer caso de infracciones administrativas se da el supuesto general de
competencia desieal, es decir, queda la prohibicion de realizar actos que vayan
contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria comercio y servicios que

impliquen competencia desleal.

En tanto que en el articulo 5 Constitucional se fundamenta la libertad de comercio,
la competencia desleal segun Barrera Graf en su Diccionario Juridico Mexicano
dice que la prohibicion general de la competencia desleal en nuestro sistema legal
no esta contenida en una ley interna sino mas bien en un tratado internacional
como el Convenio de Paris para la proteccion de la propiedad industrial del 20 de

marzo de 1883.

Por su parte ia LP! establece también como infraccién administrativa el hecho de
hacer aparecer como productos patentados aquelios que no lo fueran.
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En los casos de las marcas serdn infracciones administrativas por falsa indicacién
de marca registrada, uso ilegal de marca confundible, uso ilegal de marca como
nombre comercial 0 denominacion social, uso ilegal de nombre comercial, uso de
maracas no registrables, uso ilegal de marca, nombre comercial y denominacion
social, uso ilegal de aviso comercial, uso ilegal de nombre comercial, uso ilegal de
marca, comercializacion de productos con marca ilegal, alteracion de marca, uso

ilegal de denominacion de origen.

La LPI establece actos estimados como ilicitos que atin cuando no se vinculan a
algunas de las figuras tuteladas por esta ley se establecen como infracciones
administrativas el hecho de inducir a confusion o engafo, por hacer creer o

suponer infundadamente que son legales:

-La existencia de una relacién o asociacion entre un establecimiento y el de un

tercero;
-que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencia o autorizacion de un

tercero;

-que se prestan servicios o0 se venden productos bajo autorizacién, licencias o
especificaciones de un tercero;

-que el producto de que se trate proviene de un territorio, region o localidad
distinta al verdadero lugar de origen induciendo a un error de origen geografico del
producto.

-el desprestigiar a un competidor ya sea por sus servicios, productos o
establecimiento es también causa de infraccién administrativa,

-el hecho de fabricar o elaborar, vender o utilizar productos patentados o
registrados de modelo de utilidad o disefio industrial sin el consentimiento o sin
licencia del titular, asi como el reproducir o imitar los disefios industriales sin
consentimiento del titular o sin licencia son causas de infraccion administrativa.
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Estas infracciones administrativas seran sancionadas por una multa hasta por el
importe de 20 000 dias de salario minimo general vigente en el Distrito Federal, en
la LFPPI Ia multa era s6lo hasta el importe de 10 mil dias de salario minimo.
También podra imponerse una multa adicional por cada dia que persista la
infraccién que seria hasta por el importe de 500 dias de salario minimo, que segun
el articulo 78 del Reglamento se impone cuando persiste la infracciéon
administrativa, es decir una vez que se hubiera notificado la resolucion en la que
se sanciona dicha infraccién y hubiera expirado el plazo concedido por el IMPI en
el que el infractor demostrara haber cesado en la comision de la infraccion

sancionadas.

En cuanto a la imposicion de las muitas no hay un precepto que establezca el
criterio para precisar el monto exacto de la multa para cada caso concreto, por lo
que se entiende que quedara a discrecionalidad del iInstituto imponer dichas

muitas,

Sin embargo, el Reglamento de la LP! en el articulo 75 establece que el calculo
del salario minimo general vigente para el D.F., se hara en la fecha de comisién de
la infraccion y que para el caso de infracciones continuas el calculo correspondera

al dia en que el Instituto tuvo conocimiento de la infraccion.

También podra sancionarse con clausura que podra ser temporal de hasta por 90
dias o bien clausura definitiva, o en su caso arresto administrativo hasta pro 36

horas.

Para la imposicion de estas sanciones debe de tomarse en cuenta el caracter
intencional del acto u omision constitutiva de la infraccion, las condiciones
econoémicas del infractor, asi como la gravedad de la infraccion y el perjuicio

ocasionado.
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En el caso del pago de darios y perjuicios la LPI introduce con las reformas, que la
reparacion del daio material o la indemnizacion de dafnos y perjuicios por la
violacion de los derechos que confiere esta ley no podran ser inferior al 40% del
precio de venta al publico de cada producto o de la prestaciéon del servicio que
haya implicado la violacién. Es decir, aqui se establece un parametro por el cual
se pueda reclamar la indemnizacion que deriva de algun ilicito de propiedad

industrial.

En cuanto a los delitos, el primer supuesto es la reincidencia de la mayor parte de
los supuestos considerados como infracciones administrativas que se han
mencionado anteriormente y que se encuentran establecidos en el articulo 23
fracciones, H-XXIl, sancionados penalmente, una vez que la primera sancién

administrativa hubiera quedado firma.

Se puede entender como reincidencia “cada una de las subsecuentes infracciones
a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos arios siguientes a la fecha en

que se emitié la resolucion relativa a la infraccion”.%*

En cuanto a delitos en materia de marcas se prevé el de falsificar marcas en forma

dolosa y a escala comercial.

En tanto que para el secreto industrial se dan tres supuestos en ia LPI:

-revelar el secreto industrial que conozca con motivo de su trabajo, sin
consentimiento de quien guarde el secreto industrial, con la finalidad de obtener un
beneficio econdmico para si o para terceros o bien con la finalidad de perjudicar a

quien lo guardara.

-Apoderarse de un secreto industrial sin derecho o sin consentimiento con la
finalidad de obtener beneficios econémicos.

* Ley de Propiedad Industrial, articulo 218
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-Usar dicha informacion con el mismo fin de los dos supuestos anteriores.

Los delitos previstos anteriormente se perseguiran por querella de parte ofendida.
En cuanto a la sancion por el delito no se realizé6 ninguna reforma es decir, se
impone de dos a seis afios de prision y muita por el importe de cien o diez mil dias

de salario minimo general vigente en el D.F.

Aqui lo que podria llamar la atencion es que el monto de la pena econtmica es
menor a la prevista para los casos de infraccion administrativa.

Para que se ejerza la accion penal en el caso de las reincidencias a las
infracciones administrativas y para el caso de faisificaciéon de marcas la LPI prevé
que el Instituto emita un dictamen técnico sin prejuzgar las acciones civiles o
penales, sin embargo aun cuando el dictamen que emite el IMPI no tiene el
caracter de vinculante para el Ministerio Publico, si puede considerarse como
definitivo pues tiene un peso notable en la determinacion del ejercicio de la accién
penal, al tener el IMPI la calidad de experto en la materia de propiedad industrial.

De forma independiente del ejercicio de la accién penal el perjudicado podra

demandar del infractor la reparacion y el pago de los dafios y perjuicios sufridos de
acuerdo a lo mencionado anteriormente respecto de este tema.
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CONCLUSIONES.

Se ha intentado demostrar que en la medida que la produccion de mercancias se
intensifica para reducir costos y generar mayores ganancias, la introduccién de
innovaciones tecnologicas se convierte en una necesidad apremiante de las
empresas en competencia en el mercado. Esto trae como consecuencia que sean
creadas, a la vez, nuevas figuras juridicas que tengan como objetivo una mayor
proteccion sobre el derecho y exclusividad en el uso y explotacion de las
innovaciones tecnolégicas en el ambito de la concurrencia en el mercado.

En consecuencia, las conclusiones a las que podemos llegar son:

1. Los avances tecnologicos y la concentracion del poder econémico no estan
desligados, ya que las empresas en todo momento buscan tener avances o
innovaciones tecnolégicas, asi como una mayor y mejor proteccién de éstas a
través de las figuras reguladas en la propiedad industrial para mantenerse

competitivas en el mercado no sélo interno sino mundial.

2. A partir de avances tecnolégicos sobre todo en el campo de la biotecnologia,
microelectréonica y genética, se va haciendo necesaria una revision continua de
las legislaciones de propiedad intelectual a nivel mundial con la finalidad de ir
actualizando su regulacion, incluso de crear nuevas figuras juridicas que vayan
protegiendo esas innovaciones con la finalidad de evitar que esas invenciones de
una materia tan importante como puede ser la genética se usen de forma

equivocada.

3. En cuanto al ambito nacionai, se concluye que el potencial de México hacia el
extranjero es su mercado de poco mas de 100 millones de personas, asi como el
12 por ciento de biodiversidad con el que cuenta, y que con un marco juridico en
materia de propiedad industrial mas confiable, hace que los paises extranjeros se
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interesen en introducir sus mercancias, asi como en el establecimiento de un

sistema de bioprospeccién dentro del territorio nacional.

4. Sin embargo y aun cuando en México las leyes de propiedad industrial se
consideren de primer nivel, es desafortunado sefalar que las empresas o institutos
mexicanos solo patentan menos del cinco por ciento de las otorgadas por el IMP,
en tanto que alrededor del 95 por ciento de patentes concedidas es en su mayoria
a personas 0 empresas extranjeras, principalmente a empresas Estadounidenses.

5. Los sectores en jos que mas se patenta en México, son el sector quimico,
electrico-electronico, maquinaria no eléctrica y transportes.

6. Por su parte, a cerca de la Ley de invenciones y Marcas, se puede sefialar que
era un ordenamiento orientado a tratar de estimular y dotar de una base
tecnoldgica suficiente a nuestro pals, dejando de lado la dependencia con el

extranjero.

7. Dentro del marco juridico de la Ley de Invenciones y Marcas, su objetivo
fundamental fue el de dotar de facultades amplias al Estado para que éste
interviniera en los procesos de inversidn y transferencia de tecnologia, lo que
redundaba en procedimientos mas costosos y largos asi como el de atenuar los
derechos de propiedad industrial correspondientes a los titulares de los mismos.

8. En tanto que la Ley de Fomento y Proieccion a la Propiedad Industrial fue
creada para apoyar y alcanzar niveles de cobertura en los derechos de propiedad

industrial que se exigian en el ambito internacionaj.

9. Con la LFPPI, no solo se establece una defensa adecuada de los derechos,
sino que se dan los cambios necesarios para llevar una apertura comercial que
desemboca en la firma de un Tratado de Libre Comercig entre Los Estado Unidos

de America, Canada y México.




10. Ante esta Ley se limita notablemente la intervencién del Estado en los
procesos de transferencia de tecnologia, se reduce la materia no patentable y se
crea un marco institucional adecuado para la materia, que permite la creacion del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como un drgano descentralizado
encargado de llevar la difusion y proteccion de los derechos de propiedad

industrial.

11. El nivel de competencia mundial ante la cual nos hemos abierto y la
trascendencia del conocimiento que se adquiere via desarrollo tecnolégico como
medio para adquirir ventajas competitivas, demanda el reconocimiento y la
necesidad de proteger la propiedad industrial de forma clara y decisiva.

12. La creacion del IMPI, es un evento trascendental en la consolidacion de la
propiedad industrial como materia fundamental para el desarrollo tecnolégico
nacional, ya que este Instituto viene a cumplir con los objetivos planteados en la
LFPPI, LPlI asi como en los estandares interihacionales establecidos para cada

oficina de patentes.

13. El IMPI, es la autoridad maxima en la materia, a quien incluso puede cumplir
funciones que podrian considerarse como jurisdiccionales, ya que puede
pronunciarse no sélo sobre la validez de los derechos ya constituidos, sino que
interviene para imponer sanciones en los casos de infraccién a los mismos asi
como la emision de dictamenes sobre la existencia de hechos constitutivos de

delitos.

14. La ley actual esta al nivel de los estandares internacionales, sin embargo,
deberia introducirse un sistema que permita frenar o regularizar la desenfrenada
busqueda de recoleccién, compra y robo de la diversidad bioldgica en México a
través de la bioprospeccion que llevan a cabo las empresas transnacionales en el

pais para después patentaria.
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15. La evoluciéon patentaria se basa fundamentalmente en tres puntos.

primero desde el punto politico; atendiendo a la politica tecnolégica que cada pais
desarrolla internamente, y a la politica tecnolégica que se lleva a cabo de forma
global.

segundo desde un punto econémico, es decir el grado de innovaciones o patentes
que se desarrollan dentro de una empresa que le permite ser competitivo.

tercero desde un punto juridico es decir el grado de proteccidn que se le otorgan a
los derechos de propiedad industrial
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ANEXOS.

(1) Ley de Invenciones y Marcas, publicada en et Diario Oficial de la Federacion el
10 de febrero de 1976.

11 Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, publicada en el Diario Oficial
de la Federacion el 30 de agosto de 1988.

(1] Ley sobre el registro de la transferencia de tecnologia y el uso y explotacion de
patentes y marcas, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de

diciembre de 1972.

(11 Decreto de reformas a ia Ley de Invencion y Marcas, publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el 16 de enero de 1987.

1) Ley de fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el 27 de junio de 1991.

1) Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 10 de diciembre de 1993.

(1) Ley de la Propiedad Industrial, reformada en agosto de 1994.

1 Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de
la Federacion el 23 de noviembre de 1994.

{11 Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el
Diario Oficial de ia Federacion el 14 de diciembre de 1999.

1) Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual
relacionados con el comercio, Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que
se establece la Organizacién Mundial de Comercio, fiirmado en Marrakech,
Marruecos, el 15 de abril de 1994.

0 Tratado de Libre Comercio de América del Norte, resumen, comercio exterior,
suplemento, septiembre de 1992.

£l Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, http// www,wipo.orp/about-wipo/es,
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