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INTRODUCECI ON

Intrinseco a’ la naturélgza humana ha - existido ' un espiritu
creativo con.la finalidad de superar su condicién, tratando de obtener

asi mayor perfeccionamiento, pero con la desventaja de que al

principio estas invenciones no tenian ninguna proteccién juridica.

Sabemos que las invenciones han alcanzado su  desarrollo vy

difusitn a través de un proceso lento y largo.

Desde tiempos remotos los legisladores, se dieron cuenta que era
necesario proteger a la persona que realizara un invento, con el
objeto de que se le reconociera al inventor la ventaja de =xplotar su

hallazgo, y asi se cred la patente.

La patepte de invencidn, desde que aparecid en el mundo ha
servido de incentivo y de gran impulso a la creatividad humana, puesto
que su funcidn es la de proteger al inventor, otorgandole un derecho

xclusivo de explaotacién del invento.




Cualquier personay, que considere que ha realizado un invento,
tiene el derecho a pedir que se le otorgue el titulo correspondiente,
que es5 la patente de invencién, la cual implica su explotacidon en

exclusiva, y asi gozar de la protecciédn juridica que se le otorga.

Actualmente sabemos que el duefo de una patente de invencidn,
tiene la facultad de permitir a otros que euxploten su invenecién,
asi mismo tiene el derecho a la paternidad de la misma, esto es, a ser

reconocido como el inventor para siempre.

Existe sin embargo en la legislacitdn vigente un plazo de veinte
afos improrrogables para explotar en forma exclusiva la patente de

invencieén,

Considero que debe realizarse una modificacién a nuestra actual
L.ey de Fomento y Froteccién de la Propiedad Industrial, por lo que se
refiere a la vigencia y prorrogabilidad de las patentes de invencion,
para lo cual analizaremos su regulacion Jjuridica - histérica, la
propiedad industrial, patente de invencién y finalizando con la
justificacién a la ampliacién de la vigencia y prorrogabilidad de la

misma.



CAPITULODO I

ANTECEDENTES HISTORICOS



cCaAPITULO 1

ANTECEDENTES HISTORICOS.

Podemos decir que es en Mesopotamia y Egipto donde encontramos
las comunidades humanas mas organizadas de la antiguedad.

El hombre civilizado hace su aparicidn en Mesopotamia, de ésta
manera se dieron las primeras invenciones, considerando a la invencién
de la escritura como el fin de la barbarie y el principio de una nueva
sociedad.

For 1o gue se refiere a la tutela de los derechgs de lps
inventores en ésta época no encontramos ninguna proteccién juridica a
sus invenciones, vya que el comercio y la propia industria tenian como
base 1 trabajo de los esclavos; asi mismo tenemos que la actividad
industrial era una ttrporacibn con poder absoluto y ésto tratia come
consecuencia que todo nueve procedimiento técnico, toda invencion vy
toda nueva regla de trabajo quedase bajo el monopolio de 1a misma
corporacién.

Posteriormente de los monopolios corporativos tenemos la
aparicién de los soberanos y éstos al tener todo tipo de autoridad,
enpiezan a conceder privilegios a los inventores, Yy éste consistia
también en un monopolio de explotacidn.

l.La nocién y concepto de conceder derechos exclusivos a los

inventores se dié en los siglos XV y XVI.

En la republica de Florencia, en el afo de 1421 encontramos el
primer derecho otorgade a up inventor en exclusividad dade por el

gobierno a Filippo Bruelleschi, dandole éste privilegio, para que de



é¢sta manera, realizara un trabajo artistico en ingenieria, en especial
para la construccion del Domo de ia Catedral en Florencia. Dicho
invento consistia en uwna barcaza equipada de una grua para el
transporte de marmol.

Filippo Bruelleschi rechataba hacer ésta miquina para que el
fruto de su ingenio y experieﬁcia no puediese ser robado por cualquier
persona, por tanto se le otorgd dicho privilegio; dandole derechos
exclusivos de una cla;e particular por un periodé de tres afos, vy
ninguna persaona podia utilzar el invento.

1.2, Venecia.

La introduccidtn de la imprenta en 1450 en Europa resalté 1la
necesidad de un sistema de patentes que fué introducido por primera
vez en VYenecia, ya que a los ipventores les daban el privilegio
monopblico con tal de estimular la invencidn.

“Em 1474, segun el historiador Romanin, la Republica de Venecia
prometia privilegios por die: afios a 1os inventores de nuevas artes vy
maguinas. Se le ha llamado "La Primera Ley de Fatentes" y se sabe que
fueron otorgados o solicitados cerca de cien privilegios para inventos
industriales, entre los afos de 1475 y 15505 o sea que la Venecia del
siglo XV poseyd un sistema bastante bien desarrollado de patentes para
los inventores; parece que la utilidad y novedad del invento eran
consideraciones importantes para otorgar un privilegio y se exigia al
inventor que pusiera en practica su invento dentro de un término
determinado.” (1)

(1) Penrose Edith T, La Ecopomia del Sistema Internacional de
FPatentes, Pag. 6&.
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Bajo éste sistema veneciano que operé cerca de cien afos, se le
otorgd una patente a Galileo en 1592 por inventar una maquina para

elevar agua e irrigar la tierra.

La primer patente que se dié en Inglaterra fué en el afo de
1552, el abuso que de ella se hiro mediante la concesién de monopolios
indiscriminadamente como un método facil de conseguir dinero por parte
de la corana.

"Hasta la década de 1570, 1los monopolios de patentes eran
otorgados principalmente para alentar la innovacién y la  invencién.
Si' bien el deseo de estimular la introduccién de nuevas artes siguid
siendo una importante razén para otorgarlos, después de esa época
otras razones adquirieron rapidamente mayor importancia. La concesién
de wn monopalio era una manera facil de recompensar a los favoritos,
de asegurar la lealtad de personajes prominentes a la Corona, de
obtener dinero y de establecer un control central sobre la industria:
bajo Isabel y Jacobo I, se usd cada vez mds con estos propasitos.

El clamor publico en contra de los privilegiados monopolios
restrictivos era fuerte y persistente, ya gue abarcaban a articulos de
uso comén, como la sal, los aceites, el vinagre, almidén, nitrato,
etc. De acuerdo con éstas primeras concesiones, los propie€arins de
las patentes tenian un extenso poder de control; podian registar los
locales y decomisar las mercancias de los supuestos infractores. Con
frecuencia éstos poderes eran ejercidos con considerable violencia,
despotismo e irresponsabilidad, lo que intensificaba el resentimiento
popular en contra de todo el sistema. En muchos caseos, no se fingla

que la concesién buscara el bienestar publico.



El otorgamiento de patentes para estimular la industria y con
vistas al bienestar publicoc fué reconocido como parte de las
péerrngativas reales; los monopelios contrarios al interés nacional y
sin ninguna "consideracian a la gpiniédn publica® se creaban violando
el derecho consuetudinario; de agqui que muchas de las patentes dadas
por Isabel fueran ilegales, pero objetarlas era un acto peligroso,
susceptible de ser interpretado como uwna falta de respeto a las
prerrogativas de la reyna, vy merecedor de las severas penas impuestas
en la Corte "por desacato a nuestros reales mandatos". Sin embargo,

en 1401 la rebeldia de la Camara de los Comines lliegd a tal punto que

la reyna, para evitar una accién en su contra, emprendid la reforma
del’ sistema, aboliendo los monopolios mas odiosos y sometié a los
demas al criterio del derecho consuetudinario. Casi inmediatamente,

con el famoso Case of Monopolies, Darcy vs. Allin (1602), se objetd la
patente para la importacién, venta y fabricacién de naipes. La
sentencia en éste caso finalmente establecid gque, segun el derecho
consuetudinario, las concesiones exclusivas para ejercer un comercio
con fines de lucro privado se oponian a la "libertad y beneficio de
luos subditos", y eran contrarias a ese derecho. Asi mismo, no habia
duda acerca de la legalidad de las concesiones gque favorecian el "bien
publico".

El fracaso de Jacobo 1 para ajustar sus concesiones de
monopolios al derecho censuetudinario, hizo necesario el Estatuto de
Monopplios de 1623, que reafirmé esencialmente la doctrina establecida
en Darcy vs. Allin. En virtud del estatuto los monopolios fueron
declarados nulos segin el derecho consuetudinario y se disponia que se

debta indemnizar a las personas que hubieran sido perjudicadas por



ellos.

Este Estatuto ha sido llamado la Carta Magna de los Derechos del
Inventor, no porgue iniciara la proteccién de la patente de inventor,
sine porque fué 1la primera ley general de un Estado moderno, que
establecid el principio de que solo al "verdadero y primer" inventor
de una nueva manufactura debia otorgirsele un monopolio de patente"(2)

Por medio de la ley de 1624 el parlamento puso fin a esa
précti;a tirdnica, aprobando el Estatuto de los Monopoliocs que
probhibia el monopolio de cualquier cosa que no fuera una nueva
invencién, acabd con los abusos, pero dejé a la Corona en libertad
para conceder derechos exclusivos bajo patente de privilegio por no
mas de veintiun afos.

1.4, Francia.

En Francia por 1o que se refiere a las patentes de invencion, en
sus inicios fué una historia similar a la inglesa, ya que se concedian
favores reales, caprichosos y arbitraries, y que al paso del tiempo se
convirtieron en un sistema regulado que se did como una excepcion a la
supresién general de los monopolios otorgados por el mismo Estado.

"Como en el resto de la Europa medieval, la vida economica vy
politica estaba organizada sobre la base de grupos. Los individuos
vivian y trabajaban bajo las reglas y como parte de las corporaciones
municipales, gremios de artesanos y gremios de comerciantes, gue eran
regulados en distintos grados por la Corona. La importancia de las
corporaciones variaba de oficio a oficio; pero el :nntrni que ejercian
sobre las actividades industriales y comerciales era reforzado vy

ampliado por las acciones de la Corona, que no solo trataba de

(2) Idem. pp. 9, 10.



regularlo,; sSino de usarlo como un medio para ampliar la autoridad
real. En muchos casos la accion de la Corona eliminaba serios abusos
y moderaba el irresponsable despotismo local; en éste sentido se puede
hablar de "la alianza entre la realeza y el desarrollo de los derechos
individuales”™.

Sin embargo, Ya dificultad con ésta ultima interpretacion
estriba en gue esas accidones "liberalizantes" de la Corona en parte
fueron obligadas por sus propios actos anteriores., En la Gltima mitad
del siglo XVII bajo Luis XIV, por ejemplo, al tratar Colbert de
reconstruir las finanzas e incrementar el poder y la fuerza econéomica
del Estado frances, aumenté ampliamente la regimentacién burocratica
de 'la vida econdmica. Al mismo tiempo, se hicierédn excepciones a las
estrictas regulaciones y fueron en tales excepciones en la que los
inventores e innovadores tuvieron que buscar apoyo." (3)

Para ®1 afo 1673 en Paris solo existian sesenta gremios
legalizados, los cuales cubrian un numero muy reducido de los negocios
referentes a la ciudad.

La monarquia se esforzaba desmedidamente en incrementar su
coantrol sobre la industria, por medio de reglamentos y edictos y logré
crear una estructura muy rigida por medio de la cual debia operar 1la
industria.

"Por consiguiente, el Estado tuvo que establecer un sistema
doble, con el objeto de permitir la innovacién; ésto, en si mismo,
creaba un conflicto. Los gremios se opusieron frecuentemente a las
patentes de inventores, vy el sistema segun el cual leos parlamentos

podian alterar los términos de las patentes del rey, permitia que los

(3) Idem. Pag. 11



intereses creados manifestaran su oposicién en una forma efectiva. No
bubo una politica general que hiciera distincién entre los privilegios
de 1los inventores y los otros privilegios otorgades por la Corona,
sino hasta 1762, Ese afio un edicto del rey establecid por primera vez
algunas reglamentaciones referentes a la concesién de los privilegios
del inventor; el periodo por el que eran otorgados se limitd a quince
afos, no se podian heredar, se requetia la prueba de su utilidad y era
obligatorio gue se les trabajara. El proposito de éste edicto no era
tanto estimular a los inventores, como eliminar algunos abusos que
rodeaban a la concesién de los privilegios de inventor.

La agitacién en contra de las rigidas reglamentaciones

modopnlisticas v del control de la industria siguid aumentando & 1lo

largo del siglo XVIII. En 1776, se suprimieron las corporaciones con
el famoso edicto de Turgot, que fué derogade casi inmediatamente y su
autor destituido. Sin embargo, la revolucion de 1789 tuvo como

resultado la abolicién de las viejas reglamentacinnes de los gremios y
se libero al comercio y a la industria de viejas restricciones.” (4)

Los inventores fuerédn liberados de las reglamentaciones, cuando
1los revolucionarios se deshicieron de la Corona v 1los privilegios
gremiales como parte del antiguo régimen.

En 1771 los principios del decreto ingles del afio 1623, pasaron
a formar parte de la Ley Francesa de Patentes de Invencien, pero ésta
era mas amplia ya gue afirmaron el principio de que se considerarian
atacados los derechos del hombre si un descubrimiento industrial no se
considera como propiedad de su descubridor, ésto es gue existia un

derecho abscluto de propiedad sobre los descubrimientos industriales

(4) Idem. pp. 12, 13.



que hiciera cualquier persona.

1.5. Estados Unidos de Norteamerica.

Varios gobiernos de las colonias otorgaron privilegios
exclusivos a los inventores y también algunos elaboraron disposiciones
legales especiales para ellos. Se otorgaron privilegios de monopolio
no so!amente para los inventos nuevos sino que también para las
innovaciones extranjeras.

"Por optro lado, algunas veces se previno especificamente en
contra de los abusos de esos privileglos, caomo los ocurridos en la
Inglaterra isabelina. ~En 1641, la legislatura de Massachusetts
decretd: "no se otorgara o permitira ningun monopolioc entre nosotros,
sino solae a los nuevos inventos que sean provechosos para el pais vy
eso solo por un corto tiempo”. Connecticut adoptd una ley similar en
1672.

En el siglo XVIII, varias colonias otorgaron numerosas patentes
de privilegio, algunas para inventores y otras para el establecimiento
de industrias nuevas.

Este sistema para alentar la importacién de industrias nuevas
desaparecio gradualmente y solo sobrevivid la propia patente de
invencion en la Constitucién Federal. Es evidente que la ley y la
practica inglesas tuvieron una gran influencia en las colonias, pero
la relaci6n entre el derecho ingles y el de las colonias no fué muy
clara; la conveniencia de recompensar a los inventores e innovadores
mediante el método del monopolio era ampliamente aceptada en los

Estados Unidos antes de que se estableciera el gobierno. federal." (S5)

(S5) Ildem. Pag. 14.



En 1790 el Presidente George Washington firmd la primera Ley
Federal de Patentes. En 1836 se instald una oficina de patentes con
el fin de proporcionar medios autorizades para sancionar la utilidad y
novedad de cada demanda.

1.6. México,

En el siglo XVI México tuve una gran trayectoria por lo que hace

al campo de la invencién en todos los &mbitos, y sobre todo en las

artes mecanicas.

En la Nueva Espafa al surgir la mineria, los congquistadores vy
los emigrantes tenian' la idea firme de hacer fortuna y de ser un
trqbajn manual detestado por los indigenas, la mineria se convierte en
una actividad noble, por el escalamiento social y sobre todo econdmico
que se le did.

Tuvieron la necesidad de crear mejores condiciones de trabaijo
mecanico, para salvar de la bahca rota a la naciente mineria, ésto
despertd entre los mineros el deseoc de demostrar que era posible
suplir de alguna forma esa grave deficiencia que imperaba en esos
momentos.

Los artefactos y herramientas mineras, aungue usados en jornadas
completas eran escasos y defectuosos. Los maestros mineros aungue
percatados de la bondad de las minas, sabian que solo existia un
remedio bara ésta situacidén, que era el de construir alqunos
artefa:tns mecdnicos adaptados al medio, traerlos de Europa o bien
inventar formas méas simples.

El primer inventor del gue se tiene noticia en la Nueva Espafa
fué un minero castellano llamado Miguel Pérex Aleman, quien €1 20 de

febrero de 1544 tras de haber presentado una relacion al virrey
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Antonio de Mendoza a través del tesorero Julio Alonso de Sosa,
proponia: dar una nueva invenciébn para hacer ingenios con barquines y
hacer fundir mejor los metales de plata, y que seria atil y provechoso
a todas las personas que tuvieran minas.

Miguel Férez Aleman obtuvo del virrey Antonic de Mendoza un
privilegio; éste fué el primer privilegio registrado que se concedid a
una invencién para que por tiempo de dos afos hiciera 1los inventos
para fundir metal. Esta es la primer patente de invencidn en Ménico.

Miguel Férez Alemén abrié una brecha firme, "no solo en el campo
de la invencion, sino en una de las atribuciones virreynales, como era
la de otorgar mercedes o privilegios a nombre del rey, cuando en
cierta forma los orgulloses peninsulares no hablan previsto que esos
privilegios también podian ser concedidos a los inventores y menos aun
a los de las Indias.

En la Nueva Espafa la concesion de privilegios de proteccién,
uso vy comercializacidén de los inventos, especificamente mecanicos,
desde muy temprano estuvieron relacionados con las concesiones en  la
explotacién minera. Los virreyes ejerclan la amplia potestad de
concederlos a nombre del rey. No obstante, cuando el inventor no
quedaba conforme teni& amplio derecho de acudir directamente por
escrito ante el rey, como en efecto algunas veces acontecio, segin se
desprende de las numerosas solicitudes elevadas a la real Cancilleria
de Indias.

Fué el abogado Francisco Xavier Gamboa quien en 1783, al
redactar las Reales Ordenanzas de Mineria de acuerdo con el Tribunal
de é&ste ramo, estipuld en uno de sus articulos la reglamentacién que

debisd seguirse al presentar inventos mineros que eran susceptibles de

11



ser protegidos por el privilegio real. El articulo 17, titulo 18 de
éstas Ordenanzas, disponia gue los "inventores de maquinas o arbitrios
los manifestaran en proyecto para demostrar y calcular su utilidad".
Esta manifestacidn podia hacerse de +tres maneras: "Detallando
menudamente las circunstancias y efectos de la invencién; presentando
un modelo (o magueta) o plan {dibujo) que los haga comprender, o ambas
cosas que es lo que mejor conduce a la claridad”. Esta reglamentacién
die p;uta a dictaminar sobre 1a»nuvedad de la invencién, a ordenar
examenes que debian ejecutarse para comprobar su utilidad, vy concluir
cual debia de ser el lapso para otorgar el privilegio o patente." (&)

La fiscalia civil de la Real Hacienda tenia a su cargo estudiar
las concesjones de privilegios y posteriormente recomendarlas al
virrey, se basaban en el criterio de las Ordenanzas de Mineria que
constituyeron la legislacion propia en materia de la invencién. Esta
fiscalia civil de la Real Hacienda a pesar de su interés por fijar los
gravamenes tributarios, consideraba que el sistema de privilegios
ocasionaba dafos al pablico que los usaba, vy que también fremaba 1la
industria y el cultivo del ingenio.

Al  finalizar el siglo XVIII, los sindicos de la fiscalia civil
de la Real Hacienda estaban en total desacuerdo en conceder cualguier
tipo de privilegio o monopolio, vya gue no era lo mismo cobrarile
solamente al privilegiado por la concesion aunque éste tributo fuera
alto, que cobrarselo a varias personas por el uso. Esto 1o
constataron de ﬁn modo evidente, cuando en el afio de 1809 el hilandero

José Maria del Valle presentd una solicitud de privilegio por veinte

(&) SANCHEZ FLORES, Ramon., Historia de la Tecnologia y 1a Invencion

en México, pp. 245, 246 y 247,
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aRos por una devanadera de seda, a pesar de que el artefacto era atil
los jueces hace’darios se negaron a otorgarle la concesién, no
solamente por los veinte alos de privilegio que solicitaba sino  que
también a otorgar mads privilegios.

“A partir de esas fechas no volvieron a concederse privilegios
exclusivos sobre supuestas invenciones, si bien ésto no retrajo a los
creativos e ingeniasos, hasta cierto puntc opuestos a los
introductores y gente de industria, quienes velan en los privilegios

una gran ganancia por la exclusividad y por el peder que ello

otorgaba. Esta actitud radical, como es de suponerse, se convirtid en
un arma de dos filos: por una parte, las invenciones consideradas de
primera necesidad, bhasta entonces privilegiadas, se convirtieron en

instrumentos emancipadores ya que todos podian usar de ellos; por otra
parte, los inventores de artefactos y maquinas gue solo podilan ser
adgquiridas por las manufactureras textiles o explotaciones mineras, se
negaban a ofrecer sus obras al carecer de la justa satisfaccidn de ser
recompensados pablica y economicamente.

El 2 de octubre de 1B20, las Cortes Espafiolas expedian El
Decreto para asegurar el derecho de praopiedad a los que inventen,
perfeccionen o intruduzcan algiin ramo de la industria, legislacién que
vino a frenar el <caos existente en el campo de 1a propiedad
intelectual e inventiva en Espafa y las colonias.

Este decreto fue de gran importancia para México, que si bien ya
se habia independizado de Espafa, lo adoptd y mantuvo vigente hasta
1832 en que fué derogado por una nueva legislacion. Los articulés de
ésta ley de 1B20, que fueran adoptados de legislaciones vigentes en
varios paises europeos, c¢olocaban al inventor en el justo nivel de su

importancia intrinseca ante la ley. Esta contemplaba, entre algunos
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de sus articulos, lo siguiente: todo el que inventase, perfeccionase o
introdujese un ramo de industria teni4 derecho a su propiedad; el
gobierno no examinaba si los inventos, perfecciones o introducciones
fuesen o no Gtiles, sino en el caso que contrariasen otras leyes; el
inventor tenid derecho a que se guardara sigilo sobre su invento si
asi lo deseaba; tenid derecho a un certificado de invencién que le

amparaba por diez afos; podia mejorar su invencion sin  perder los

derechos adquiridos; en caso de semejanza con otro invento registrado
prevalecila el dereche del presentado en primer lugar; los
certificados de invencidén eran nulos sobre formas, proporciones o

adornos; el propietario de la invencién podia ceder su derecho todo o
en parte, unirse en sociedad, venderlo, permutarlo o contratarlo en
los términos establecidos por las leyes de contratos; el inventor
tenia el derecho de perseguir ante los tribunales a los que turbasen
el uso exclusivo de su propiedad; vy en el caso de los gue preparaban
una invencidn, poadian ampararla temporalmente antes de su registro,
con un simple certificado cuya vigencia no era mayor que un periodo de
seis meses.

Esta ley, por otra parte, definia por primera vez al inventor,
que en el criterioc de la época era: aquel que hace por primera vez una
cosa que hasta entonces no se habia hecho, o se habia hecho de otro
modos y por mejorador: al que adade, quita o varia algo esencial a las
invenciones con el objeto de hacerlas mas dtiles. Por consiguiente
sefalaba uno de los articulos serd inventor el gque idee una maguina,
aparato o procedimiento desconocido; lo sera también el que haga la
aplicacién de las invenciones a mecanismos o metodos ya conocidos" (7)

(7) Idem. pp. 250, 251.
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Cuando México abre sus puertas al mundo en 1823, se le presenta
un  grave problema, ya que en la gran variedad de herramientas,
artefactos y miquinas, asi como de metodos y procedimientos de otros
palses cue llegaron eran adaptados con grandes dificultades.

“En esos afos wuna simple innovacién, reacomodo o el mismo
establecimiento de las técnicas extranjeras, se llegbda calificar
indebidamente de invencidn por los menos apercibidos. De ahi que en
1823 el Gobiernc del Poder Ejecutive formado por Nicolas Bravo,
Guadalupe Victoria y Pedro C. Negrete, a falta de instruccion juridica
y sin mids norma que la ey de Patentes de 1820, otorgara facul tades al
ministerio de Gobernacién para seguir una norma sobre los derechos de
prdpiedad de los inventos y perfeccionamiento de industrias que
regularia el estudio de los privilegios por invencitn o simple
introduccién gue deberia conceder el Ejecutivo.

A partir de la segunda década del siglo XIX aumentos
considerablemente el nu'ero de solicitudes de patentes de invencioén,
lo que wvino a crear 1la necesidad de reformar continpuamente la

legislacidn que amparaba la propiedad intelectual e industrial.

Fué Lucas Alamén, como celoso promotor e investigador de los
acontecimientos de la industria naciente en el pais, quien se percato
de la necesidad de normar y reglamentar, de acuerdo con las
necesidades vy condiciones del pais, la concesitn de privilegios vy
patentes a los creadores de nuevos intrumentos o procedimientos de
trabajo en cualquiera de los campos de la actividad humana. Después
de varias proposiciones para modificar o abolir el Decreto de las

Cortes Espafiolas del 2 de octubre de 1820, ya considerado obsoleto,.
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una comision del Congreso se dedicd, a peticiéon de Alaman, en
estruéturar un proyecto de ley apegado a la realidad vigente.

€l 7 de marzo de 1832, durante el gobierno de Anastasio
Bustamante, el Congreso General decretd la Ley sobre Privilegios
Exclusivos a los Inventores o Perfeccionadares de algin Ramo de 1la
Industria. En uno de sus articulos mAds notables, destacaba 1la
proteceién del derecho de propiedad intelectual e industrial en todos
los Estados de la Federaciébng vy estipulaba que el Ministerio de
Relaciones Exteriores e Interiores estaria encargado de otorgar las
patentes; el gobierno no juzgaba si eran o no Gtiles las invenciones o
mejoras; la vigencia de la patente cubria durante diez afes a las
invenciones y durante seis a los de perfeccionamiento; una patente de
invencién no era alterada por la concedida al perfeccionador del mismo
invento; se hacian publicos los inventos en una Baceta o periodico
oficial, pero se dejaba en libertad al inventor que desease no se
publicara.”" (8).

El 14 de abril de 1832 se otorgéd a Juan Andrés Velarde el primer
privilegio comprobable sobre una invencion autentificada por Lucas
Alaman entonces Ministro de Relaciones.

Esta 1ley simplificdba a la anterior, pero seguia conteniendo
lagunas por lo que se refiere a la concesién de privilegios y sobre
todo por la elasticidad con que la autoridad manejaba los términos de
invencion y mejora.

Represento varios problemas y confusiones el gque se le diera 1la
facultad de otorgar los privilegios a las autoridades del Ministerio

de Relaciones, ya que se vieron en la necesidad de reglamentar la Ley

(8) Idem. pp. 291, 3I7& y 3I77.
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de 1832. Esta reglamentacién fijd las reglas que debian observarse
para la ‘obtencibn de privilegios exclusivos, ésta se expidid el 12 de
julic de 1852.

E1 Ministerio de Fomento, Colonizacidn, Industria y Comercio

-instituldo por la Ley del 22 de abril de 1853, le fueron delegadas

entre otras funciones "las medidas conducentes al fomento de todos los
ramos ° industriales, en todas lineas, considerésndose como estimulo
indirecto la expedicion de patentes y privilegios y las exposiciones
piublicas de la industria agricola, minera y fabril." (%).

Al ser el Ministerio de Fomento el encargado de controlar vy
extender las patentes vy privilegios, se cred una oficina 1llamada
Seccidn Segunda, la cual guedd modificada el S de febrero de 1857,
cuando en la Constitucion se facwlté al Congreso para conceder
privilegios por tiempo limitado a los inventores y perfeccionadores;
ésta medida aumentaba las facultades del Congreso vy doblaba su
actividad vya que tendria que estudiar y atender a la concesiétn de
patentes y  privilegios ademis de tener tareas de orden politico vy
sopcialy por lo que existio tardanza en la resolucion de las
solicitudes, convirtiendose ésto en un caos, por lo que el Ministerio
de Fomento, solicitéd en noviembre de 1881 una reforma constitucional
al articule 72 fraccion XXV1  para gue se trasladara al Poder
Ejecutivo ciertas facultades del Congreso con lo cual se reformaba a
su vez el articulo 85. Esta reforma prospert y fue sancionada el 2 de
junic de 1882, y asi nuevamente el Poder Ejecutivo delegd sus
funciones al Ministerio de Fomento.

-En 1882 el Ministro Carlos Pacheco propusc un proyecto de ley

(9) ldem. p. 292.
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para reglamentar el articulo 28 de la Constitucién en materia de
privilegios exclusivos 21 cual no prosperd, sino hasta el 7 de junio
de 1890, cuando el Congreso decretéd la primera ley completa y bien
fundamentada sobre la propiedad industrial en México, "la cual en sus
IX capitulos y 24 articulos contemplaba cambios radicales en la
materia, Entre los mas sefalados deben mencionarse: la posibilidad de
privilegiar todo descubrimiento, invencién o perfeccionamiento que
tuviera por objeto un nueve producto industrial, un nuevo medioc de

produccién o© la aplicacién nueva de medios conocidos para obteper un

resultado o un producto industrial. También eran patentables los
praductos quimicos vy farmacéuticos. Los derechos de patente
mexicanos eran independientes de los otorgados en gl extranjero; se

precisaba que el objeto de la patente era el de privar a toda persona,
sin permiso del propietario de la misma, del derecho de producir
industrialmente el objete de la invencidn, de ponerlo en el comercic y
de venderlo. Semejantes eran las disposiciones relativas a las
maquinas: los efectos de la patente no eran extensivos a los objetos y
productos en transito o en aguas territoriales; existia el plazo de un
afio para que el inventor solicitase patente de perfeccionamieto; las
patentes se otorgaban por veinte afos y podian ser prorrogadas por
cinco aRos mé&s  en casos excepcionales a juicio del Ejecutivo; 1la
Secretaria de Fomento era la encargada de otorgar las patentes; las
solicitudes se publicaban en el Diario Dficial y las concedidas en un

libro especial.

Después de haberse producido cambios en la legislacion de marcas

industriales {1B%7), se comenzo a estudia} la posibilidad de emprender
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la mas ductil vy moderna legislacién sobre patentes de entonces.
Después de varios estudios y compulsas con leyes extranjéras, el
Congreso autorizd al Ejecutive por la Ley del 28 de mayo de 1903 a
reformar la legislacién sobre patentes de invencidn, marcas de fabrica
y demas rubros de la propiedad industrial, especificamente para que
las patentes se concedieran sin examen previo eh cuanto a la novedad vy
utilidad, y sin responsabilidad para la nacién.

Esta facultad dada al Ejecutivo permitié la elaboracién de 1la
Ley expedida el 25 de agosto de 1903, y que comenzd a regir el 1o. de
octubre de ese afo. Era una legislacién de especial importancia vya
que preveia los nexos con legislaciones de otros paises en cuanto a
tratados interpacionales. No hacia obligatoria la explotacidon de upa
patente, pero si pasados tres afos no se aprovechaba industrialmente
dent#u del territorio o se suspendia su explotaciétn, 1la oficina de
patentes podia conceder licencia a terceras personas para explotarla;
se normaba el respeto absocluto al pago de ganancias o regalias de
explotacion; y establecla que una patente de invencion podia ser
expropiada por el Ejecutivo por causa de utilidad pablica, previa

indemnizacion.

Desde 1899 México tenia suscritos tratados bilaterales con
paises extranjeros en materia de patentes y marcas. El primer tratado
(16 de mayo de 1899) se celebré con Alemania, vy protegia marcas de
fabrica y comercio. Siguit el del 17 de septiembre de 1900 establecido
con Francia sobre patentes de invencién y marcas en general. Fue de
significativa importancia la fecha en Que México se adhirié el lo. de

Junio de 1903 a la Unién Internacional para la Proteccion de 1la
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Propiedad Industrial. Posteriormente acudid ya como miembro, a la
Reunién  Técnica Interpacional sobre la propiedad industrial celebrada
en- la ciudad de Berna el 1o. de agosto de 1904, En junio de 1911
participé México en la tercera Convencién para la Proteccién de la
Propiedad Industrial, celebrada en la ciudad de Washington, y se
adhiriéd a las modificaciones de la primera convenciédn de Paris de
18B3."  (10).

Después de la Revolucidén Mexicana, se expiden las Leyes de

Patentes de Invencidn y de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales,

21 27 de julio de 1928. Por lo que hace a las patentes, éstas se
despachaban con un examen practicado scbre las solicitudes de
patentes. El reglamento de é&sta Ley fugé publicado pocos meses

después; era minucioso y complementaba la Ley; vya gue cubria algunas
deficiencias normativas.

La Ley de Fropiedad Industrial de 1943, est& influenciada por la
revision de tondres, hecha en 1234 al Convenio de Unién de Paris; a
ésta Ley se le cansidera como un dispositiveo legal muy moderno, ya que
concede una proteccitdn muy amplia a los titulares de derechos.

A pesar de sus defectos, la Ley de 1943, constituye el
antecedente de la Ley de Invencicnes y Marcas de 1974, “pues por una

parte en ¢sta se perpetuaron bastantes de los errores de ese cuerpo

legal, y por la otra, se tomaron la mayor partz de sus articulos para
integrar el nuevo ordenamiento. En lugar de hacer una nueva ley, se
recurrié  al criticable procezdimiento de efectuar parches, sin hacer

las corressondientes adetuaciones en las porciones antiguas que

permanecieron, Yy se dejaron sin resolver algunos problemas, porgus se

(10) Idem. pp. 3BC a 383.
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suprimieron secciones de la Ley precedente sin substituirlas por
nuevas instituciones.

No puede negarse que la Ley de 1943 fué un instrumento Gtil a lo
largo de sus treinta y tres afos de vigencia. Esta asociada al
considerable progreso industrial de México que se observa en la misma
época. A través de su copstante aplicacion se formo un considerable
cuerpo’ de jurisprudencia y de préactica admnistrativa que siguié siendo
util a cada paso. Pudo ella haber sobrevivido con una inteligente
reforma en varias de sus partes, mas se prefirid el largo y espinoso
camino de un nuevo cuerpo legal, sin tender un puente, generando
nuevas series de problemas, creando lagunas en la interpretacién,
introduciendo innecesaria desconfianza y sembrando areas de
confusién. " (11).

La Ley de Invenciones y Marcas, tuvo una vigencia de solo quince
afos, 1la cual fué abrogada por la Nueva Ley de Fomento y Protecciéon a
la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de 1la

Federacian el 27 de junio de 1991.

(11) Sepulveda, Cesar, El Sistema Mexicano de Propiedad . Industrial,

‘pag. 4.
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CAPITULOD 11

PROPIEDAD INDUSTRIAL



CAPITULODO II.

PROPIEDAD INDUSTRIAL.

2.1.~ Concepto.

Con la intencion de proteger las invenciones, vy al mismo tiempo
recompensar al inventor, se crea el sistema de propiedad industrial,
que esta estrechamente ligado al desarrollo tecnolégico.

"Como ha sefalado la Organizacion Mundial de 1la Propiedad
Intelectual (OMPI), cuanto mas moderna sea la tecnologla y mas elevado
sea el grado de especializacién del procedimiento y del producto,
tanto mas probable es, que esa tecnologia este sujeta a derechos de
propiedad industrial y que esa informacién técnica, calificaciones o
experién:ia profesional, esté controlada en forma exclusiva por un
particular o una empresa que a menudo opera en muchos palises". (1).

La propiedad industrial a pesar de su gran importancia practica,
no bha sido muy estudiada, en virtud de que nace en el mupda moderno,
siendo resultado de la industria y la libertad del comercio, l1a cual
solo se ha desarrollado en un régimen de competencia economica.

En la doctrina existen discrepancias sobre el concepto de
propiedad industrial, pero la gran mayoria de los autores acepta que
los derechos que integran la propiedad industrial son inmateriales, ya
que versan sobre cuestiones intangibles.

Podemos decir, que por consiguiente la Propiedad Inmaterial
comprende 1los derechos de las producciones intelectuales del dominio
literario, cientifico y artistico, ast como las patentes de

(1) ALVAREZ SORERANIS, Jaime, La Regulacién de las Invenciones vy

Marcas y de la Transferencia Tecnolégica; pag. 37.

23



invencion.

La Propiedad inmaterial es definida como: “el conjunto de
derachos resultantes de las concepciones de la inteligencia y del
trabajo intelectual, contemplandose desde el aspecto del provecho
material que de ellos puede resultar"., (2).

Tradicionalmente se ha dividido a la Propiedad Inmaterial en dos
grandes grupos gque son:

‘ Propiedad Intelectual y

Propiedad Industrial.

La Fropiedad Intelectual abarca 1las creaciones de la
inteligencia humana en e1 &mbito de las artes o de las ciencias; esto
es los derechos de autor, defipidos en el articulo 1o. de 1la Ley
Federal de Derechos de Autor publicada en el Diarioc Oficial del 21 de
diciembre de 1963,

Articulo lo....; Sus disposiciones son de
orden pablico y se reputan de interes
social; tieme por objeto la proteccion de
los derechos que de la misma establece en
beneficio del autor de toda obra intelec -—-
tual o artistica y 1la salvaguarda del -
acervo cultural de la nacion.

Reconociendoles a los autores los siguientes derechos:

a).— El derecho moral o de crédito consistente en la facultad
que tiene el autor, de publicar la obra artistica o cientifica, o bien
de abstenerse de hacerlo.

b).— E1 derecho de exigir que se conserve la integridad de 1a
obra.

c).— El derecho de autorizar en su caso, cualquier
transformacion o modificacion a la obra.

(2) Rangel Medina David, Tratado de Derecho Marcario, Pag. 89.




d).— E1 derecho de que se le reconozca indefectiblemente su
calidad de autor de la obra.

e).~ El derecho pecuniarioc que consiste en obtener un lucro por
la explotacion comercial de la obra.

Por 1o que se refiere a la Propiedad Industrial, los derechos
recaen sobre dos aspectos:

a).— Las creaciones nuevas de 1la industria,

b).— Los signos distintivos.

Segin el Diccionario de la Lengua Espafola la palabra propiedad
significas; " Derecho o facultad de gozar y disponer de una cosa con
exclusion del ajeno arbitrio y de reclamar la devolucién de ella si
estd en poder de otro". (3).

El maestro Rafael De Pina, define la Propiedad Industrial como
una " Manifestacidn o modalidad de la propiedad representada, por el
derecho exclusive al uso de un nombre comercial, marca, patente vy
certificado de invencion, dibuje o modelo industrial, etc., conferido
de acuerdo con la legislacitn correspondiente." (4).

Antonio de Ibarrola, nmos expone en su libro, Cosas y Sucesiones,
" Que realmente es una propiedad industrial la que ampara las
patentes, marcas y nombres comerciales. Evidentemente es un derecho
real auténomn, que debe diferenciarse de la propiedad ordinaria que
solo recde sobre cosasj; aguella recae sobre creaciones de la
inteligencia, sobre productos del esfuerzo mental y se refiere a
intereses que deban ser juridicamente protegidos, reconociendosele al

inventor el correspondiente privilegio, y al comerciante el uso

(3) Diccionario de la Lengua Espafola, tomo 11, pag. 1111, Espafa 1984

{(4) PINA Rafael DE, Diccionario de Derecho; pag. 402.
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exclusivo de los nombres y marcas que hubiere elegido". (5)

"El término ‘“propiedad industrial”" para algunos se considera
falso e inapropiado. En primer lugar - dicen - la palabra “industrial®
es ambigua; proviene del teérmino "industria", que puede ser tomado en
sentido estrecho, por oposicién al comercio, a la agricultura y a las
industrias extractivas, o bien en un sentido amplio, comprendiendo
toda 1a gama d=sl1 trabajo humano. En segundo lugar, la palabra
"propiedad” no se aplica en este caso a los objetos tangibles a los
que se refiere en general; esta llamada a abarcar intereses y derechos
de naturaleza muy irregular." (6).

2.2.- Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad

Industrial.

Durante el siglo pasado, se suscitd una gran controversia entre
los partidarios de la creacién de un sistema de patentes y quienes
estdban en contra, vya que crelan que esto iba a entorpecer el libre
comercio, pero finalmente triunfaron los que solicitaban la proteccién
para las invenciones.

Esta proteccidn primeramente se did a nivel nacional, Y
posteriormente se empezd a promover internacionalmente este sistema de
patentes.

€1 proptsito de la creaciéon del Tratado de Paris, es muy claro,
ya gue su intencion fué la de proteger las invenciones, para que estas
a su vez no fueran objeto de pirateria internacional.

{5) DE IBARRDLA, Antonio, Cosas y Sucesiones, p. 445.

(&) RANGEL. MEDINA, David, op cit., p. 101,
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Decimos que el concepto de Propiedad Industrial, visto desde el
punto de vista del Derecho Internacional lo encontramos expuesto en el
articulo io. del Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad
Industrial, del 20 de marzo de 1883, el teito que transcribimos
corresponde a la revision de Estocolmo del 14 de julio de 1967, el

cual establece:

ARTICULD 1o.- 1.~ Los paises a los cuales se
aplica el presente Convenioc se constituyen
en Unidn para la proteccién de la propiedad
industrial.

2.~ La proteccién de la propiedad industrial
tiepe por objeto las patentes de invencién,
los modelos de wutilidad, los dibujos o
modelos industriales, las marcas de fabrica
o de comercio, las marcas de servicio, el
nombre comercial, las indicaciones de
procedencia o denominaciones de origen, asi
como la represion de la competencia desleal.
Z.~ La propiedad industrial se entiende en
su acepcidn mas amplia y se aplica no solo a
la industria vy al comercio propiamente
dichos, sino también al dominio de las
industrias agricolas y eistractivas y a tados
los productos fabricados o naturales; por
ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco,
frutos, animales, minerales, aguas minerales
cervezas, flores, harinas.

4.- Entre las patentes de invencién se
incluyen las diversas especies de patentes
industriales admitidas por las legislaciones
de 1los paises de 1la Unién, tales como
patentes de importacioén, patentes de
perfeccionamienta, patentes vy certificados
de adicien, etc.

En este orden de ideas podemos desprender que este articulo

lo., de la Convenciotn de Paris para la Proteccién de 1la Propiedad
Industrial, solamente enumera algunos de los derechos que caen dentro
del Aambito de 1a propiedad industrial, pero realmente no da una

definicién en concreto.
De lo anteriormente expuesto, decimos que el Sistema de

Fropiedad Industrial se creé con el fin de que se diera proteccion a

27



las invenciones y al mismo tiempo se recompensara al inventor.

2.3.~ Clasificacién.

Para efectos de su estudio el derecho de . la Propiedad
Industrial lo podemos clasificar:

a).— Creaciones Nuevas.- El derecho se manifiesta en monopolios
legales temporales, la ley establece un derecho exclusive de
explot;:ibn por un tiempo determinado sobre el objeto protegido en
beneficio de su autor; éste primer grupo est& constituido por:

Patentes de invencid’n.
Modelo de utilidades.
Disefos industriales.

b).~ Signos Distintivos.- Son los derechos que reservan a un
productor su uso exclusivo y que le sirven para la conservacion de su
clientela. Estos derechos son menos completos que las creaciones
nuevas, ya que no aseguran al titular un monopolio verdadero; este
segundo grupo esta constituido por:

Marcas.
Denominaciones de origen.

Avisos comerciales.
Nombres comerciales.

2.4.~ Creaciones Nuevas.

2.4,1.- Patentes de invencioén.

Nosotros definimos a la patente de invencién como: el derecho
que reconoce el Estado para explotar en exclusiva un invento, bien sea
por su autor o por cualquier otra persona con la previa autorizacion

de éste.

Al ser la patente de invencidn el tema central de nuestra
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investigacion ahondaremos en ella en 1os capitulos subsecuentes.

2.4.2,- Modelo de Utlidad,

Se consideran modelos de uwtilidad 1los objetos, utensilios,
aparatos o herramientas que, como resultado de una modificacitn en su
disposician, configuracién, estructura o forma presenten una funcién
diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto
a su utilidad,

Fara gue un modelo de utilidad pueda ser registrado se necesita
que sea nuevo y susceptible de aplicaciéon industrial.

De esto desprendemos:

a).~ Oue sea nuevo.

Un modelo de utilidad lo podemos considerar como nueve si no se

encuentra en estado de la técnica, esto es si no ha sido accesible al
pablico.
b}.- Oue tenga aplicacion industrial.

Esto es que sea utilizado por la industria.

€1 plazo de vigencia de los modelos de utilidad serad de diez
aflos improrrogables contados a partir de la fecha de presentacion de
la solicitud, durante log cuales el titular va a temer un derechoc de
uso exclusivo.

2.4.3.—- Disefo Industrial.

“"Las obras de arte aplicadas a la industria, 1llamadas en
Inglaterra "disefos industriales" y designadas mas comunmente como
dibujos vy modelos industriales son creaciones del espiritu que tiene

por objeto responder a esa necesidad de la  industria moderna de



explotar el gusto del publico por medio de la forma y la presentacién
de los productos, independientemente de sus cualidades técnicas" (7).

ta Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual convocé en
1969 a una comisién de expertos para elaborar una Ley Tipo sobre
Modelos y Dibujos Industriales para los paises en desarrollo.

"Este proyecto de la Ley considera que los modelos y dibujos
industriales pertenecen al campo de la estética pero que tienen como
finpalidad servir de tipo para la fabricacién de un producto industrial
o de artesania, vy constituyen una materia especial de la propiedad
industrial distinta a las patentes que comprenden, creaciones de orden
técnico. Como creaciones estéticas el maodelo y el dibujo pueden gozar
de ' cierta proteccién concedida por las leyes sobre dereche de autor.
La mayoria de los paises han sometido al modelo o dibujo industrial a
una regulacion  juridica gque cae en el campo de la propiedad
industrial. En todeo caso es importante sefalar que el numeral 2) del
articulo 1o. de la Ley Tipwo, selala concretamente que la proteccidn
gue hace dicha ley, no excluye los derechos que puedan derivar de
otras disposiciones legales especialmente de la ley sobre derecho de
autor.

Esta dualidad en 1la proteccion por dos institutos juridicos
distintos, tiene una amplia significacién en cuanto a la proteccion
misma se refiere, vya que siendo el derecho de autor de mayor duracién
que la del modelo o dibujo, una vec vencido el términc dado por la Ley
de Propiedad Industrial, la protectidn se prolonga por el término que

(7) RANGEL MEDINA, David, Proteccién al Arte aplicado, Revista

Mexicana de la #ropiedad Industrial y Artistica, Nums. 29 - 30, p. 13.



da la ley sobre el derecho de autor.” (8).

No pasd inadvertida esta problematica de la dualidad [=]
acumulacién de la proteccibdn, vy los proyectistas de 1a Ley Tipo,
argumentdron gue ya gue la acumulacién era posible con el derecho de
autor, entonces cual es el interés practico gue tiene la Ley Tipo para
la proteccién de los dibujos y modelos industriales.

“Ese interés es triple:

1.~ Interpretado de manera estricta la Ley sobre el derecho de
autor, en el sentido de que solo protegeria a los otros de un cierto
nivel artistico, gozaria de la proteccion de esa Ley solamente una
parte de las creaciones de orden estético que constituyen los dibujos
o ‘modelos. Las otras creaciones no podran estar protegidas sino en
virtud de la Ley sobre los dibujos o modelos.

2.- E1 registro previsto por la Ley sobre dibujos y modelas
facilita 1la prueba de la novedad y crea una presuncion legal de 1la
calidad de creador del dibujo o modelo. La Ley sobre dibujos vy
modelos responde asi a las necesidades practicas de la industria y de
la artesania.

Z.- La proteccion que confiere el registro de un dibujio o modelo
va mas alla de lo gue se admite generalmente en el derecho de autor,
en el sentido de que no exige el conocimiento del objeto plagiado o

imitado.” (9).

{8) UICATEGUI URDANETA, Mario, E1 Modelo Industrial y su Proteccion

legal en Venesuela, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial vy

Artistica, Numero Especial 21 - 22, p. 434.

(%) Idem, pp. 434 y 435.



2.4.3.1.- Dibujo Industriai.

Para el maestro David Rangel el dibujo industrial ‘"es una
disposicién de lineas o de colores que representan imAgenes que
producen un efecto decorativo original. Es un efecto de orpnamentacién
que . da a los objetos un caracter nuevo y especifico." (10).

La Nueva de Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad
Indusé;ial en su articulo 32 nos define al dibujo industrial:

Art. 32.- Los disefos industriales com ---—
prenden a:

1.~ Los dibujos industriales, que son toda
convinacién de figuras, lineas o colores -
gue se incorporen a un producto industrial
con fines de ornamentacién y que le den un
aspecto peculiar y propig,....

De este concepto podemos desprender cinco elementos:

a).- Combinacién de figuras, lineas o colores:

La combinacion es dimencional y puede consistir en una
impresién, pintura, bordado, tejido, grabado, incrustacidén, etc.

b).- Que sea nueva la combinacién:

Un disefio 1o podemdos considerar como nuevo si no se encuentra en
estado de la técnica, esto es si no ha sido accesible al publico vya
sea por medio de una descripcitn oral o escrita, o bien por el uso o
por cualquier otro medio.

c¢).~ Incorporadas a un prnducto industrial:

Esto es que dicha combinacién sea utilizada en un producto que
va ser fabricado o utilizado por la industria.

d).— Con fines de ornamentacién:

Este es un fin estético ya que tiende a agradar la vista,

(10) RANGEL MEDINA, David, op cit., p. 15.



mejorar la apariencia del producto al que se va incorporar el diﬁujc
sin que esto implique efectos té’cnicos o que modifique la esencia del |
producto.

e).~ Que le den un aspecto peculiar y propio:

Esto se refiere a la apariencia misma del producto una vez que
se le ha incorporado el dibujo industrial, el cual debe ser original y
diferente a los demas de su misma especie.

2.4,3.2.- Modelo Industrial.

FPara Mariano Uzcategui el Modelo Industrial "es una forma
plastica que llena una necesidad estética dentro de una funcion, pero
que tiene un sentido industrial, es decir que se produce en serie y no
comp especie individual y Unica como lo es la pieza de arte." (1i).

El articulo 32 de la Ley de Fomento y Proteccién de la Fropiedad
Industial nos define al Modelo Industrial:

ART. 32.- lLos disefos industriales compren-

den a:

Il.- Los modelos industriales, constituidos

por toda forma tridimencicnal que sirva de-

tipo o patrdédn para la fabricacién de un pro-
ducto industrial, que le de apariencia espe-
cial en cuanto no implique efectos técnicos.

De este concepto desprendemos cinco elementas:

a).~- Toda forma tridimencional:

Agul encontramos cualquier volumen, que constituya un patrén
para la fabricacién de cualquier producto industrial, ya sea una pieza
de maquinaria, una estatua, utilizadas industrialmente.

b).~ Que sea nueva:

El modelo lo podemos considerar como nuevo si no se encuentra en

(11) UZCATEGUI URDANETA, Mario, op cit., p. 249.



estado de la técnica, #ésto &5 sino  ha sido accesible al publice vya
sea por medio de una descripcién oral o escrita, o bien por el uso o
por cualguier otro medio.

c).~ Oue sirva de tipo o patréon para la fabricacidn de un
producto industrial.

d).~ Que le de apariencia especial:

Esto se refiere a que el modelo debe ser diferente a los demas
de su especie esto es en cuanto a su peculiaridad y originalidad.

e).— Oue no implique efectos técnicos:

Esto es que el modelo industrial solamente se refiere al aspecto
externo, a la configuracitn morfolégica del producto.

El plazo de vigencia tanto de los modelos industriales como el
de los dibujos industriales es de quince afos improrrogables contados
a partir de la fecha de presentaciétn de la solicitud, durante los

cuales el titular va a tener un derecho de uso exclusivo.

2.5.- Signos Distintivos.

Sabemos que las marcas forman parte de la propiedad industriail,
y por tanto los derechos exclusives que otorga la legislacién sobre
marcas, son derechos de propiedad.

"Ahora bien el derecho de propiedad en su mas amplia expresion,
la que comprende todos los bienes que entran en nuestro patrimonio vy
por ende también la propiedad industrial relativa a las marcas y a su
posesion, est4 garantizada por la Constitucién tante en el articulo 14

que dispone que nadie podra ser privado de sus propiedades, posesiones
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o derechos sino mediante Jjuicio seguido ante los tribunales
previamente establecidos..., como en el articulo 146, segun &1 cual
nadie puede ser molestado en sus papeles o posesiones, sino en virtud
de mandamiento escrito de la autoridad competente,...

El articulo S5o. Constitucional garantiza la libertad de que cada
quien se dedique a la profesion, industria, comercio o trabajo que le
acomndé, siendo licitos, El complemento de esa libertad es la
garantia del aprovechamiento de los productos del trabajo, segun lo
consigna el propio articulo constitucional al establecer que nadie
puede ser privado del products de su trabajo, sino por resolucién
Judicial.

Por tanto, del conjunto de esos principios consagrados por la
Constitucidn surgen légica y forcosamente las garantias individuales
de la propiedad industrial sobre los signos distintivos de mercancias.
0 dicho en otra forma: los derechos relativos a la propiedad de 1las
marcas estan asequrados por las garantias constitucionales que otorgan
los articulos So., 14 y 16." (12).

El uso de 1las marcas se encuentra reglamentado en todas las
legislaciones de propiedad industrial que existen y varias de ellas
consideran que el registro de la marca es constitutivo del derecho
para usarla a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos de
Norteamerica, aqui el derecho a la marca se obtiene a través del uso.

En cuanto al origen del derecho de las marcas hay dos puntos de
vista:

a).— Se afirma que el derecho exclusivo a una marca pertenece a
aquel que primero usd la marca para identificar mercanclas o bienes;

(12) RANGEL MEDINA, David, Tratado de Derecho Marcario, pp. 134, 135.




b).~ Para algunos paises de derecho escrito, se genera con el
registro. de la marca, esto lo podemos constatar con claridad en el
texto del articulo B7 de la Ley de Fomento y Proteccion de la
Propiedad Industrial, que dice:
ART. 87.- Los industriales, comerciantes o -
prestadores de servicios podran usar una -——
marca en la industria, en el comercio o en -
los servicios que presten. Sin embargo, el -

derecho a su uso exclusivo se obtiene me ——-
diante su registro en la Secretaria.

2.541.1.~ Concepto de Marca.

Seguin el Dr. Ladas, para quien una marca es fundamentalmente un
signo, un simbolo o emblema que sefala, distingue las mercancias de un
producto de las de otro.

Fara Mario Rotondi la marca es una contrasefa grafica impresa o
aplicada al producto, a fin de distinguirlo de todos 1los otros
productos similares existentes en el comercio y procedentes de otra
bacienda.

Para Pedro Breuer, marca es el signo caracteristico, con que el

irdustrial, comerciante o agricultor, distingue los productos de su

industria, comercio o explotacién agricola”. (13).

Par otro lado, la Organizaciotn Mundial de 1la Propiedad
Intelectual, entiende por marca " un signo visible, protegido por un
derecho exclusive concedide en virtud de la ley, que sirve para

distinguir las mercancias de una empresa de las de otras

(13) RANGEL MEDINA, David, op cit., pp. 155, 158.
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empresas".{14).,

ART. B8.~ Se entiende por marca a todo
signo visible que distinga productos o
servicios de otros de su misma especie
o clase en el mercado.

2.5.1.2.~ Clasificacién de las Marcas.

Tradicionalmente se ha clasificado a las marcas en industriales
y comerciales.

ta marca industrial o de fabrica es un signo distintivo
utilizado por el industrial, para distinguir el prnduc{o que es creado
por su empresa. En cambio, la marca comercial es el signo distintiveo
que usa quien distribuye los productos; hay ocasiones en que éste
signo se afade a un articulo previamente marcado por el productor. La
finalidad de ésta wmarca comercial, es 1la identificacién de 1la
negociacion que vendid el producto al consumidor.

No obstante que en ésta clasificacitn no se encuentran previstas
las marcas de servicio, las podemos incluir come aquellos signos que
distinguen los servicios que se prestan en determinado
establecimiento, de otros.

2.5.1.3.~ Funcicnes de la Marca.

a).~ Funcién de distinciédn.- Una de las funciones que tiene 1la

marca es gue sirve para diferenciar un producto de otro producto de su

(14) Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual.— "Transferencia

de Tecnologla a los Paises en Desarrollo. Aspectos Juridicos de los

Acuerdos de Licencia en el Campo de las Patentes, las Marcas vy los
Conocimientos técnicos. Documento PJ/92, Ginebra lo. de junio de

1975, p. 3.
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mismo género. La mercancia logra su individualidad a través de la
marca que hace que se distinga. Entre mas estimada sea la mercancia
mas valor tiene la marca. La esencia de la marca estriba en su
naturaleza distintiva, ya que su destino es identificar.

b) «~ Funcién de proteccién.- La marca debe proteger a su titular
de sus competidores. Permite al productor gQue sus productos sigan en
el mercado y que pueda controlar su difusién.

c}.~ Funcién de indicacién de procedencia.- Esta se utiliza para
dar. a conocer al consumider la procedencia del producto.

d}.— Funcitn de propaganda.— Esta se refiere a 1la acciéan
publicitaria que se hace del producto hacia el publico en general.

@).- Funcidén de garantia de calidad.- Es una garantia para el
consumidor y para el fabricante, para el primero porque estd asegurado
de gue se le d& el producto que quiere comprar; para el segunda, que
encuentra asi un medio de distinguirse de sus competidores y de
afirmar el valor de sus productos.

Martin Achard nos dice "el publico estid habituado a comprar
ciertos productos, a recibir mercancias de una naturaleza especial, de
urt  valor especial. La marca entonces no sirve para garantizar el
origen mismo del producto sino su calidad". (15).

Es frecuente que el comerciante o fabricante que goza de
prestigio y alto renombre de su marca, la emplée para otros productos
diversos, y cuyas calidades dejan mucho que desear, Yy aunque el
consumidor este consciente de esta situaciédn opta por adquirir estos
productos porque gozan de una marca de prestigio y renombre.

(15) RANGEL MEDINA, David, op cit., p. 177.
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“Por otra parte M. Gabay afirma que gracias a la Tfuncion de
calidad, el consumidor tiene los medios para reconocer una marca
particular como representacion de una calidad constante de productos
determinados. Y agrega, que la mayor parte de los especialistas del
derecho de las marcas admiten ahora, 1o que se ha 1lamado la "funcién
de ﬁarantia de ca!idad"_y el hecho que !a marca indica no solamengé al
origen~dé'un producto sino maniobra su nivel de calidad". (16).

f).- Funcion ‘de colector de clientela.- Es una actividad por
medio de la cual se penetra entre el publico consumidor llevandose asi
el proceso de formacitn de la clientela y por lo tanto podemos decir
que la marca es el medio principal para atraer a la clientela hacia
una 0 mas mercanclas.

g).— Funcién econdmica.~ La marca sin lugar a dudas, tiene una
gran importancia de caracter econémico, sin embargo, a primera vista,
la funcion de identificacién de la marca no aparenta tener
consecuencias econémicas sobre el proceso de desarrollo en los paises,
pero las tiene y muy importantes, sole que no son evidentes.

En efecto, las marcas son parte del proceso de comercializacién,
repercutiendo consecuentemente en la generacidn y expansién de 1la
demanda, asi como en general en su evolucién, y de ésta manera
influyen en agquel proceso.

El incremento en el nimero y variedad de bienes que genera el
aparato productivo, fortalece 1la presencia de las _marcas en el
mercada, ya que constituyen el Gnico instrumento que tiene el
consumidor a su disposicién para identificarlos vy poder seletcionar

el de su preferencia.

(14) NAVA NEGRETE, Justo, Derecho de las Marcas, p. 155.




Podemos cnpcluir diciendo que la marca tieme una importante
funcion .econ;:)mica ;debido al papel relevante que desempefia en el
proceso de comercializacién de bienes y satisfactores, y su vigencia
serd de diez afos contados a partir de la fecha de presentacién de la

solicitud, este plazo es prorrogable por periodos iguales.

2.8.2.— Denominacién de Origen.

La denominacién de origen tiene su inicio a principios del siglo
XiX, 1los pruductc_r-es franceses se esforzaron por proteger cilertos
productps que tenian una gran calidad pur"ser originarias. de una
determinada | r_egipn_ q‘eogréfi:q que hacian que esos productos fueran

prestigiados, vy asi evitar el fraude al consumidor y que existiera la

usurpacitn en el extranjero.

El primer intento que se dié para proteger la denominacisbn  de
origen internacionalmente fué en la Convencién de Unién de Paris en
1883, fué una proteccidn indirecta, ya que contenia algunas reglas que
restringian o impedian la circulacién internacional de los productos
que contuvieran falsamente una indicaci6on de procedencia o el nombre
de una localidad, embargandolos o decomisandolos. Desgraciadamente
estas disposiciones fueron insuficientes; posteriormente en el afo de
1891, se did el Arreglo de Madrid, que reprimia las falsas
indicaciones de procedencia de los productos, protegiendo en primer
lugar al consumidor y en segundo lugar al fabricante, este arreglo
contenia disposiciones mas severas gue el anterior vy que de igual
manera no logréo evitar las falsificaciones ni el fraude.

La DOficina Internacional de la Propiedad Industrial propuso un
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nueva pacto que fue aprobado en la Conferencia de Revisién del
Convenio de Unibtn en Lisboa en 1958, surgiendo de aqui el Arreglo de
Lisboa relativo a la Proteccidn de las Denominaciones de Origen.

Las ideas basicas de éste arreglo son: hace referencia a las
denominaciones de origen y no a las indicaciones de procedenciag
intenta una protecciétn directa de un derecho, se protege las
denominaciones de origen a peticién del Estado interesado.

Este arreglo entré en vigor en el afo de 1966, México forma
parte de el desde 1964.

La proteccién que bhace la Nueva (ey de Fomento y Protecciéon de
la Propiedad Industrial a las denominaciones de origen se inicia con
la ' declaracién que hace la Secretaria de Cnﬁer:io v Fomento
Industrial. E1 plazo de vigencia de la declaracién de proteccion es
indefinida como lo establece el articulo 145 de la mencionada ley. Las
denominaciones de origen son parte de la riqueza nacional y por tanto
el titular de las denominaciones de origen es el Estado. La Secretaria
de Comercio y Fomento Industrial a través de la Secretaria de
Relaciones Exteriores va a tramitar el registro de las denominaciones
de origen que hayan sido materia de una declaraciéon general de
proteccidn en conformidad a 1o dispuesto por la ley, para obtener -su
proteccién internacicnal, de acuerdo a los tratados sobre la materia y
particularmente el Arreglo de Lisboa. .

La duracién de los efectos del registro del derecho a usar una
denominacién de origen dura diez afos contados a partir de la fecha
de presentacién de la solicitud, este plazo es prorrogable por

periodos iguales.
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2.35.2.1.- Concepto y Distincitn entre Indicacién de Procedencia vy

Denominaciébn de Origen.

Indicacion de Procedencia.— "Se entiende por tal la designacidn

de . un,nombre geografico sobre un producto, indicando simplemente el

lugar de fabricacion. elaboracion, recoleccién o extraccion del
producto.
Denominacién de Origen.- Se entiende por tal un nombre

geografico que se usa, de manera leal y constante en el mercado, para
designar un producto fabricado, elaborado, cosechado o extraido en el
lugar geografico al cual corresponde, el nombre usado como
denominacién y que reune determinadas caracteristicas y calidad". (17)

La indicacién de procedencia solamente se usa para indicar el
lugar de origen del producto, es la indicacién geogr&fica que figura
Junto con el nombre del productor en los productos que llevan marca,
etiqueta o envase. La denominacitn de origen sirve para denominar un
producto determinado el cual es conocido en el mercado por el nombre
geografico del lugar de origen.

En las denominaciones de origen se produce un fenomeno de
identificaciéon de ideas, asi tenemos por ejemplo, gue al mencionar la
palabra Champafia que es un lugar gE;gré:a, asociamos dicho término
con un vino espumante de determinadas caracteristicas.

{17) MASCAREAS, Carlos, Las Indicaciones de Procedencia y las

Denominaciones de Origen en el Derecho Britanico y en el Derecho

Norteamericano, Cuadernos de Derecho Anglo Americano, Numero 78,

Espafa 1257, p. 39.
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Los nombres geograficos no pueden ser registrados como marcas
cuando constituyan indicaciones del lugar de procedencia o cuando sean
falsas indicaciones del lugar de procedencia. Tampoco podran
registrarse cuando correspondan a una zona caracteristica por la
produccion de determinado articulo, fruto o producto gque se haya
acreditado en el comercio por sus cualidades o atributos especiales en
farma "tal que no pueda darse en la mente del consumidor, la idea del
producto de la zona geografica de la cual proviene; tampoco podran

registrarse las falsas indicaciones de origen.

2.5.2.2.- Denominaciones de Origen en el Extranjero que no lo son

en el Pais de Origen.

En ciertos casos se produce el fendmeno de que un producto en el
pais de origen no es conocido en el mercado nacional con uwna
denominacién de origen, es conocido con esta en uno o varios paises
extranjeros. Esto sucede en aquellos casos, en que en el extranjero se
designa al producto con el nombre del pais y no con el nombre de un
término municipal o de una comarca, aungque también puede ocurrir con
un nombre geagrafico correspondiente a una zona reducida. Hay
numerosos productos que son conocidos en el extranjero con el nombre
del pals de origen por ejemplo queso de Holanda, relojes Suizos, café
de Brasil, mantequilla de Dinamarca, alfombras de Persia.

Lo m&s seguro es que en tales casos los correspondientes
productos no son conocidos en el mercado del propio pais de origen por
el nombre del pals y por tanto, no existe para ellos denominacion de

origen.



Esto es logico pues al aplicarseles una denominacidn de origen

que es la de todo el pais carece en el propio pais de valor

distintiva.
2,5.2.3.~ Denominaciones Geograficas que no Constituyen
Denominaciéon de Origen.
En la vida comercial se usan, también, como denominaciones de

ciertos productos, denominaciones geograficas que no constituyen
denominaciones de origen porque no expresan ni quieren expresar un
origen geografico ni una especialidad de un lugar determinado por ser
o bhaberse convertido en expresiéon genérica del producto, asi tenemos
por ejemplo agua de Colonia, jabon de Marsella, jamon de York, tinta
China.

Algunas de estas denominaciones genéricas eran anteriormente
denominaciones de origen que por el uso comin del producto se han

convertido en denominaciones genéricas.

2.5.3.~ Avisos Comerciales.

El aviso comercial sirve para atraer a la clientela, vya que
llama la atenciéon hacia un establecimiento o hacia alguna mercancia
determinada.

El aviso comercial debe ser original, gque no haya sido usado
anteriormente, este puede formarse con leyendas y figuras o solamente
con leyendas.

De 1lo anterior podemos desprender que el aviso comercial es un
anuncio ya que guarda una estrecha relacién con un establecimiento o

con algin producto.
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El articuloc 100 de 1la Ley de Fomento y Proteccion de la
Propiedad Industrial no nos define el aviso comercial unicamente nos
¢
habla de frases que sirvan para anunciar.
ART. 100.- Se considera aviso comercial -
a las frases u oraciones que tengan por -
objeto anunciar al publico establecimien-
tos o negociaciones comerciales, indus —-
triales o de servicios, productos o ser -
vicios, para distinguirlos facilmente de-
los de su especie.
De este articulo podemos deducir:
a).— La existencia de un uso de oraciones o frases.
b).— Distincién entre los de su especie.
€).— Derecho de uso exclusive de usar oraciones o frases.
Nosotros definimos al avisoc comercial como un medio de
comunicacion destinado a informar al puablico en general de 1la
existencia de productos o servicios para que sean adquiridos por
ellos,
El plazo de vigencia del registro del aviso comercial solamente

durara diez afos, contados a partir de la fecha de presentacién de la

solicitud, este plazo es prorrogable por periodos iguales.

2.5.4.—~ Nombre Comercial.

Por _nombre entendemos a la palabra que nos va a servir para
designar a las personas o a las cosas. La funcién del nombre es el
evitar gque existan confusiones, por lo que se refiere a las personas
fisicas o morales y también nos sirve para_distinguir una cosa de
otra.

Los nombres propios tanto de personas fisicas como de personas

morales y nombres ficticios o de fantasia, en el comercioy en la
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industria, son usados como signos que sirven para identificar empresas

y establecimientos fabriles o comerciales.

Tomando en cuenta lo expuesto en el parrafo inmediato anterior,
el nombre en el comercio tiene una funcién muy importante que es la de
identificar vy distinguir, ya que cuando se realira una actividad se
debe dejar perfectamente establecida su individualizacibn para asi
evitar confusiones por lo gue hace a la identidad de 1las personas

fisicas o morales y tambien para distinguir una cosa de otra.

El nombre comercial como cbjeto de protecciédn dentro del derecho
de propiedad industrial nace por primera vez en el Convenio de Union
de Paris del 20 de marzo de 1883; en el articulo 8, el cual fus
modificadeo en la Conferencia de Revisién de la Haya en 1925.

E1 articulo 8 nos dice que el nombre comercial estard protegido
en todos los paises que pertenezcan a la Unidn sin que eiista la
obligacian de registrarlo, ya sea que éste forme parte de una marca de
comercio, de fabrica o no. Lg intencién de los autores de eéste
articulo fué la de evitar que el nombre comercial representase una
cnsa nula tanto en las legislaciones internacionales como en las
nacionales, pero sin embargo la reglamentacion que hace es ambigua,
general y se presta a confusion, va que por un lado le da, proteccion
al npombre comercial vy por el otro se entiende que da margen a una
interpretacion flexible al suprimir toda obligacion de registro.

Enrique Correa afirma que "el nombre comercial es el signc
adoptado por industriales, productores y comerciantes, sean personas

fisicas, sea personas morales, para distinguir sus negocios de los
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demas que se dedican a una actividad mercantil del mismo genero." (18)

"El nombre de comercio o nombre comercial sirve para identificar
a un comerciante, a su negociacidn, para distinguir la actividad
comercial de una persona de la de otra. Pero es también 1la
representacidon sintética de un conijunto de cualidades poseidas por una
empresé, como el grado de honestidad, la reputacién, la confianza, la
seriedad, la eficiencia y muchas otras mas." (1%)

Podemos decir que se usa como nembre comercial, cuando el nombre
de 1los comerciantes, el propio o el nombre ficticico que se haya
escogido tenga como funcidon principal identificar y distinguir a la
empresa o al establecimiento frente al de sus competidores. Utilizado
de esta manera se convierte en un signo distintive, bien sea del
establecimiento o de la empresa.

Al ser usado el nombre comercial como un signo que le sirve al
comerciante de ideptificaciétn y distincion de su empresa Q
establecimiento frente al de sus competidores, y asi mismo para
proteger, afirmar y extender su clientela evitando asi la competencia
dasleal.

La necesidad de que se de una proteccitn al nombre comercial
estriba en que e! ejercicio de 1la 1libre concurrencia sola sea
permitido cuando no se atecte el derecho de otro.

ta proteccion al nombre comercial tiende a prevenir el desvio

de la clientela de un establecimiento a otro ya que ésta constituye el

(18) CORREA, Enrique, Proteccién del Nombre Comercial en Mésxico,

Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica, Num. 1. p. 23

(19) SEPULVEDA, Cesar, op cit., p. 171.

a7



bien protegido.

Fodemos decir que existe conflicto entre nombre comercial vy
marca: se considerara usurpada una marca si persona distinta a su
propietaria, . sin consentimiento de ésta 1la adopta como nombre
comercial para un establecimiento cuyo giro es de la misma naturaleza.
Este caso presenta tres hipotesis: que la marca se haya utilizado con
anterinridad al uso del nombre comercial; que la marca baya sido
registrada antes de la adopcidn del nombre comercial; o que la marca
utilizada como nombre comercial este protegida tanto por su registro
como por su uso, efectuadeos con anterioridad.

AN  cuando no se reproduzca integramente la marca también se
considera invalida, cuando el nombre comercial se forma con palabras,
frases o figuras que la imiten.

£1 nombre comercial resulta afectado cuando sin la autorizacion
de su propietaria, otra persona lo emplea a titulo de marca, para
distinguir articulos del mismo género.

La usurpacién se da independientemente de que el nombre
comercial esté o no publicado pues el derecho exclusivo al nombre
comercial, surge por 21 solo hecho de su uso, no estando subordinada
su protecciédn a ningln registro o publicacién. Por tanto, se justifica
el derecho de oponerse al uso del nombre a titulo de marca si ademas
de las circunstancias antes mencionadasg, existe el uso anterior del
nombre comercial.

€1 nombre comercial puede oponerse al uso de una marca compuesta
de elementos que lo imiten.

El articulo 105 de la Nueva Ley de Fomento y Protecciéon de 1la

Propiedad Industrial establece:
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ART. 105.~ El nombre comercial de wna em-
presa o establecimiento industrial, co --
mercial o de servicios y el derecho a su-—
uso exclusivo estaran protegidos, sin ne- |
cesidad de registro. La proteccién abar—--
cara la zona geografica de la clientela-
efectiva de la empresa o establecimiento~
al que se aplique el nombre comercial y -
se extenderd a toda la Republica si exis-—
te difusion masiva y constante a nivel -~
nacional del mismo.

El derecho de exclusividad que menciona la ley se refiere al uso
efectivo que se le dé al nombre comercial, pero también es necesario
que sea distintivo, licito y novedoso.

El gque use un nombre comercial puede pedir su publicaciéon en la
Baceta ante la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. Los
efectos de la publicacién duran diez aRfes a partir de la fecha de

presentacién de la solicitud y son prorrogables por periodos iguales.

2.6.- Competencia Desleal.

Fara que exista la competencia se necesitan tres elemeptos que
son:

a).~ Competidor.- La intencién del competidor es la de fomentar
su actividad en detrimento de otros miembros de la competencia.

b).— Clientela.- La clientela se forma por medioc de los
consumidores de mercancias o servicios ofrecidos por los competidores.

c).— Mercancia.— La mercancia es el bien o la actividad que los
competidores ofrecen, prestan o anuncian.

La competencia permite a cada persona participar en cualquier
actividad, 1llegandose a dar, como es natural la coincidencia de
actividades realizadas por varias personas.

La existencia de la libre concurrencia es buena, ya que permite
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a los consumidores obtener y escoger el mejor producto, asi mismo
equilibra la oferta y la demanda, evitando el exceso de producciédn;
permitiendo a su vez canalizar los recursos hacia sectores gue
garantizan un mejor rendimiento.

En concreto la competencia es la base del comercio y un factor
importantisimo en el progreso econdmico.

Al eristir la 1libertad de concurrencia se presenta la
posibilidad de no hacer buen uso de ella y perjudicar a un competidor
o al comercio en general o a los consumidores. De ahi, que tal
libertad se regula por medio AE la competencia desleal, con lo cual se
reprimen aquellos actos gque son utilizados para desviar la filosofia
misma de la concurrencia en donde gana no el mejor, sino el viva que
se aprovecha de la honestidad de su competidor.

Para Rafael de Pina la competencia desleal es la "conducta de un
comerciante o industrial dirigida a desviar en provecho propio 1la
clientela de otro por medio de maquinaciones dolosas, produzcan 0o no
el efecto perseguido." (20},

Para que se dé la competencia desleal es necesario gue el acto
ilicito sea la respuesta de una competencia comercial entre
comerciantes del mismo género; ésta a su vez, tiende a entorpecer los
procesos normales de formacion de la clientela.

Para gque se dé la competencia desleal es necesario que se den
los siguientes elementos:

a).— Que exista un acto de competencia entre comerciantes.

b).~ Bue exista una conducta ilicita de quien realiza la

competencia.

{20) DE PINA, Rafael, op cit., p. 164.



c).— La circunstancia de que la competencia provoque un
perjuicio al competidor.

d).=~ Que exista claramente la intencion de beneficiarse.

De lo anterior podemos desprender que en el fondo la competencia
desleal es el excesivo empleo de la libertad de comercio, ya que
cualquier persona lo puede ejercer en cualquier momento.

La competencia desleal se puede realizar de diferentes maneras
asi tenemos que por ejemplo el aprovecharse del prestigio de un
comerciante en sus productos; imitar ya sea la marca o nombre
comercial, creando con ello confusién en 1la clientela; crear
siQua:ians o medios que engafen al cliente sin llegar a la imitacién;
comparar el producto sefalando las deficiencias del competidor;
boicotear al competidor; e:xistencia de monopolios comerciales ya que
los competidores fuertes tienen la posibilidad de ofrecer precios mas
bajos que no resisten los comerciantes con menores posibilidades
econédmicas; la publicidad es el medio mas idé6neo de dar a conocer al
publico las maquinaciones fraudulentas de los competidores desleales,

La competencia desleal en nuestra legislacién no se encuentra
sistematizada en una sola ley, vya Que podemos encontrar reglas en la
Ley Beneral de Sociedades Mercantiles como en la Ley de Fomento vy
Proteccian de la Propiedad Industrial, que es donde deberia
“ancontrarse su regulacién.

La Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial
contiene un concepto muy reducido de lo que es competencia desleal vy
solo constituye una infraccidén administrativa. Las disposiciones a que

hace referencia el articulo 213 de la antes mencionada ley son:
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Art. 213.- Son infracciones administrativas:
IX. fectuar,. en el ejercicio de activida ——
des induetriales o mercantiles, actos que -—-
causen o induzcan al pablico a confusién, ——-
error g engafio, por. hacer creer o suponer in-
fundadamente: .

a),~ La exdistencia de una relacién o asocia -
cibn entre un establecimiento y el de un ter-—
cero; . .

b).- Gue se fabriquen productos bajo especi-
ficaciones, licencias o autorizacién de un -
tercero;

c).— Gue se prestan servicios o se venden —=--
productos bajo autorizacién, licencias o es -
pecificaciones de un terceroj

X.- Intentar o lograr el propodsito de des —---
prestigiar los productos, los servicios o el-
establecimiento de otro..

Ante é&stas carencias de la ley, son aplicables las disposiciones
de la Convencion de Unidn de Paris de 1883, revisada en Estocolmo el
14 de junio de 1967, ya que al ser éste un tratado interpacional se
puede aplicar como Ley suprema de acuerdo al articulo 133

Constitucional.

ART 10 BIS.- 1) Los paises de la Unién
estan obligados =& asegurar a los na —-
cionales de los paises de la Unibn una
prroteccidn eficaz contra la competen -~
cia desleal. .

2) Constituye acto de competencia des-—
leal todo acto de competencia contra -
rio a los usos honestos en materia in—
dustrial o comercial.

3) En particular deberan prohibirse:
1.~ Cualquier acto capaz de crear una-
confunsién, por cualquier medio que —-—
sea, respecto del establecimiento, los
productos o la actividad industrial o-
comercial de un competidor;
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2.~ Las aseveraciones falsas en el -~
ejercicio del comercio, capaces de de-
sacreditar el establecimiento, los —--—
productos o la actividad industrial o-
comercial de un competidor;

3.— Las indicaciones o aseveraciones -
cuyo empleo, en el ejercicic del co ——
mercio pudieren inducir al publico a -
error sebre la naturaleza, el modo de-
fabricacién, las caracteristicas, la -
aptitud en el empleo o la cantidad de-
los productos.

Podemos concluir diciendo que desafortunadamente la competencia

desleal no proporciona buenas bases para su represiotn  tanto en el

admbito nacional como en el internacional.
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CAPITULD I 11

PATENTE DE INVENCION
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CAPITULD III.

PATENTE DE INVENCIDN.

3.1.- Fundamento Constitucional y Legal.

Podemos

decir que en México el fundamento constitucional de

la

patente de invencion se encuentra previsto en los articulos 28 y B89 de

la Constitucion Politica.

una

De la lectura de este ultimo parrafo,

clara referencia a los privilegios de patentes concedida

Art. 2B.~ En los Estados Unidos Mexicanos
quedan prohibidos los monopolios, las ---
practicas monopolicas, los estancos y las
exenciones de impuestos en los términos -
y condiciones que fijan las leyes. El1 -
mismo tratamiento se dard a las prohibi--—
ciones a titulo de proteccién a la indus-—
tria...

No constituiridn monopolios las funciones-
que el Estado ejerza de manera exclusiva-—
en las areas estrategicas a las que se --—
refiere este precepto: acufdacidon de mone-
da; correos, telégrafos, radiotelegrafia-—
¥y la comunicacidn via satelite; emisidén -
de billetes por medio de un solo banco,..
Tampoco constituyen monopolios los privi-
legios que por determinado tiempo se con-
cedan a los autores y artistas para la --
produccion de sus obras y los que para el
uso exclusivo de sus inventos se otorguen
a los inventores y perfeccionadores de -~
alguna mejora.

inventores a traves del Estado.

Art. 89.- Las facultades y obligaciones ——
del Presidente son las siguientes:——~—=-——
fr. XV.- Conceder privilegios exclusivos —
por tiempo limitado, con arreglo a la ley—
respectiva, a los descubridores, invento -
res o perfeccionadores de algun ramo de la
industria.
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De 1lo anterior podemos decir que es facultad del Presidente de
1a Republica el otorgar patentes, esta facultad la ejerce dentro del
‘ambito de la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiesdad Industrial,
la cual entré en vigor el 28 de junio de 1991 y constituye el

fundamento legal de las patentes, el articulo 2o0. que establece:

Art. 20.~ Esta Ley tiene por objeto: —-——-—--
fr. V.~ Proteger la propiedad industrial me-
diante la regulacién de patentes de inven ——
ciébn; de registros de modelos de utilidad, -
disefos industriales, marcas y aviscos comer-—
ciales; de nombres comerciales; de denomina-
ciones de origen,....

Existen otras leyes que también sirven como fundamento legal,
asi tenemos entre otras, a la Ley Federal del Trabajo que en su
articulo 163 reglamenta las invenciones de los trabajadores; 1la Ley
para Promover la Inversién Mexicana y Regular la Inversién Extranjeras;

ast como el Convenio de Paris para la Proteccién de 1a Propiedad

Industrial.

3.2.- Concepto de Invencién.

€1 Diccionario de la Academia Espafola define 1a palabra
inventar "hallar o descubrir a fuercza de ingenio y meditacién, o por
mero acaso, URa COsa pueva 0 no coneocida." (1).

"Se denomina invencién a la combinacién de elementos sensibles
ideada por una persona, cuya mera aplicacion a determinada materia o
energia produce un resultado Gtil para la satisfaccion de una

(1) Diccionario de la Lengua Espafola, T. 11, p. 785.

=1}



necesidad humana, originando la solucién de un problema técnico no
resuelto con anterioridad". (2).

Art. 13,—- Se presume inventor a la persona o per—
sonas fisicas que se ostenten como tales en la —-—
solicitud de patente o de registro....

Art. 1b6.— Se considera invencién toda creacion —-
humana que permita transformar la materia o la -
energia que existe en la naturaleza, para sy --—--
aprovechamiento por el“hombre, a través de la sa-—
tisfaccidn inmediata de una necesidad concreta. -
Ouedan comprendidos entre las invenciones los -

procesos o pr/‘pductos de aplicagion industrial. .-

Debemos de hacer una diferenciacion entre lo gque es un
descubrimiento y un invento, pues en la materia que nos ocupa no deben
quedar confundidos ya que sus resultados son diferentes.

E1 descubrimiento presume una cosa existente, en cambio la
invencién supone una ctosa nueva que no existe aln; ésto da solucidn
nueva a un prablema; y como un ejemplo claro de esto podemos mencionar
como descubrimients la Ley de Gravedad y como invento la Rueda, que
fué una solucién al problema de transporte.

Podemos decir que el invento debe tener por resultado 1la
creacion de un nuevo medio de satisfacer necesidades bhumanas, que
hesta entonces son desconocidas para todos.

De esta forma, podemos apreciar con claridad que el articulo 19
de 1la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial, nos
expresa esta diferencia:

Art. 19.—- No se consideraran invenciones bara los
efectos de esta Ley:

fr. 11.~ Los descubrimientos que consistan en dar-
a conocer o revelar algo que ya existia en la na--

(2) BAYLDS CORRDZA, Hermenegildo, Tratado de Derecho Industrial, p.

S537.
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turaleza, aun cuando anteriormente fuese descono —
cido para el hombre; ....
El invento debe tener originalidad al ser una creaciétn de 1la
inteligencia del inventor o autor, estoc es gue sea una idea nueva vy
fque no haya sido tomada de otra, pues en éste caso ya no seria el

producto de 1la actividad del pensamiento.

La ipvencion es por io general un proceso.lento, que se inicia
debilmeénte, vy va teniendo su avance lenta y progresivamente, logrando
asi su desarrollo y difusitn, decimos entonces que el progreso de

cualquier invento es mera funcién del tiempo.
“La vida de una nueva idea tiene tres estados sucesivos:

1.- Periodo incipiente.— Concepcitn de una idea lbgica, de un

descubrimiento o de una invencién.

2.- Periodo de desarrollo.- Aplicacién practica de una idea, se

fabrica un producto.

3.~ Periodo de saturacibn.- Ya se han realizado la mayoria de las
grandes mejoras, aqui, las mejoras son de pequefa importancia, el
progreso se nivela. En este periodo se continda la fabricacien del
producto con pequeros cambios, ya sea hasta el momento en que le
sustituya otro producto de competencia o hasta que se introduzca otra
nueva idea bésica, para cambiar tan radicalmente el producto

saturado.” (3).

(3) UICATEGUI URDANETA, Marianmo, El Inventor y su Medio, Revista

Meiicana de la Propiedad Industrial y Artistica, No. 5, pp. 144 145,
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3.3.— Concepto de Patente.

La Ley de Fomento y Proteccidén de la Propiedad Industrial en
todos sus articulos no contiene ningin concepto de lo que es la
patente, solo se limita a anunciar disposiciones sobre la materiaj él
no estar definida por la ley, no es obsté&culo para que los estudiosos
del derecho emitan su definicien. Afortunadamente en la doctrina
encontramos varios conceptos.

Seglin 21 Diccionario de la Lengua Espafola "Patente del latin
patens-entis; p. a. de patere, estar descubierto, manifiesto. Fatente
de Invencion.- "Documento en que oficialmente se oteorga un privilegio
dE‘ invencién vy propiedad industrial de lo que el documento
acredita”.(4).

Fara Antonio de Ibarrola "la palabra patente viene de litterae
patentes, 1las cartas enviadas por el soberano a todos los que la
presente vieren, y en las gue concedia un titulo, un empleo, un
monopolio: no eran selladas, sino abiertas y por eso se llamaron
patentes". (3).

El maestro Rafael de Pina en su Diccionario de Derecheo define a
la patente " se denomina asi al derecho de explotar en forma exclusiva
un invento o sus mejoras. Asl mismo recibe el nombre de patente el
documento eupedido por el Estado, en el que se reconoce y confiere tal
derecho de exclusividad." (&).

:;;-;;::innariu de la Lengua Espafiola, p. 1025.
(95) DE IBARROLA, Antonio, Cosas y Sucesiones, p. 445.

{6) DE PINA, Rafael, Diccionario de Derecho, p. 379,




La Organi=zacién Mundial de la Propiedad Intelectual ha definido
a 1la pateA;E como “un documento emitido a solicitud, por una oficina
gubernamental que describe una invencioén y crea una situacion juridica
en la que la invencién patentada puede normalmente ser explotada, solo
con 1la autorizacién del titular de la patente. La proteccion que
cnnfiere la patente esta limitada en el tiempo." (7).

Nosotros definimos a la patente de invencién, como: el derecho
que reconoce el Estado para explotar en exclusiva un invento, bien sea
por su autor o por cualguier otra persona con la previa autorizacion
de esta.

Consideramos gque el concepto Qque dé la patente se de, va a
variar, segin el sistema juridico desde el cual se estudie dicha
institucion.

Podemos decir que la persona que invierte su  tiempo, su
esfuerzo, trabajo, dedicacién y su ingenio en la creacién de nuevos y
mejores medios de produccibn, ésto es, que realice inventos, le dan
derecho al inventor de recibir una compensacién, que es la patente, es
decir el inventor va a gozar de un privilegio y garantias aseguradas
por 1la ley por el simple hecho de haber producido alguna cosa que
constituya un invento.

"De donde resulta obvio que la aplicaciton de la ley presupone
necesariamente la existencia de invenciébn: si existe, se aplica la ley

si no existe, 1la ley no es aplicable. Es claro también que no

(7) Organizacidn Mundial de 1a Propiedad Intelectual, Buia de

licencias para paises en desarrollo, p. 27.
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habiende invencién, no ha lugar a la proteccién legal porque no hay
derechos que proteger.

Se considera como un postulade de firmeza indiscutible gue 1la
patente no crea el derecho sino que lo reconoce y garantiza, pues la
obtencién de la patente no importa la adgquisicién de un  derecho
originario, sine una simple consagracién y garantia del preexistente
derecho del autor.

La patente solo constituye el reconocimiento del derecho del
inventor." (8).

De lo anterior podemos desprender que el derecho del inventor no
va a ser reconbcide en tante no se haga constar por medio de un titulo
oficial, y éste es una Patente de Invencién, esto 1o apreciamos
claramente en el articulo 9 de la Ley de Fomento y Proteccion de la
Propiedad Industrial:

Art. 9.— La persona flsica que realice una inven—
cidn, modelo de utilidad o disefo industrial, o -
su causahabiente, tendrin el derecho exclusivo --—
de su explotaciétn en su provecho, por si o por --—
otros con su consentimiento, de acuerdo con las —

disposiciones contenidas en esta Ley y su regla -
mento.

3.4.— Clases de Patentes.

El desarrollo industrial ha provocado que las diversas
legislaciones contemplen cierta forma para la obtenciéon de un
privilegio exclusivo, bien sea con una patente de invencién,

de mejora, dependiente, precaucional, de introduccidn, etc.

{8) RANGEL MEDINA, David, Conceptos Fundamentales sobre Nulidad de las

FPatentes de Invencién, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial vy

Arrtistica, No. 5, p. 24.
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€1 Convenio de Paris para la Proteccidén de la Propiedad
Industrial contempla en su articule lo., parrafo 4o.; entre las
patentes de invencién se incluyen las diversas especies de patentes
industriales admitidas por las legislaciones de los paises de la
Unibn.

En el caso de nuestro pais, la Ley de Invenciones y Marcas
abrogada, reconocia solo dos tipos de patentes: las de invencion y las
de mejoras. Nuestra actual Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad
Industrial no menciona ninguna clase de patente por lo que decimos que

es aplicable el Convenio de Faris.

3.5.- Naturaleza juridica de la patente.

tos tratadistas han creado diversas teorias por la que se
refiere a la naturaleza juridica de los derechos que se derivan de las
patentes.

a).~ Teoria del derecho de propiedad.

Por muchos afos se acepto como evidente verdad, que el derecho
sobre un invento era una de las diversas manifestaciones del derecho
de propiedad.

Si tomamos la palabra propiedad en su sentido amplio, tomando en
cuenta todos los derechos patrimoniales del individuo, que representen
un  valor pecuniario, asi el derecho del inventor se puede considerar
como propiedad.

Esta es una de las tesis mAs profesadas y defendidas. Se trata
de la primera etiqueta impresa sobre el derecho de los creadores por

medio de la cual se incorpord a los ordenamientos juridicos. Por otra
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parte es la tesis que ha demostrado tener un vigor mayor para poder
sobrevivir a la evolucién de las concepciones juridicas y al paso del
tiempo. Entre algunas objeciones a ésta teoria del derecho .de
propiedad encontramos:

"1.~ Oue cualquier clase de propiedad se adquiere sin
intervencién de poder pdblico, lo que agquil es requisito indispensable.

2.~ E1 ser derechos temporales frente a la perpetuidad de 1la
propiedad y del dominio.

3.— La imposibilidad del seforio directo, asi como de la
situacién excluyente de los demas, siendo ambas caracteristicas
esenciales de la propiedad.

Pugliati afirmd en el Congreso Agrario de Palermo de 1952, no
hay propiedad sino propiedades muy distintas unas de otras,
concebida asi la propiedad, pueden salvarse todas las objeciones
posibles." (?).

b).~ Teoria de los bienes inmateriales.

Esta teoria surge en contra de la teoria del derecho de
propiedad. Kohler nos dice que "se trata de un derecho exclusivo sobre
la obra considerada como un bien inmaterial, economicamente valioso y,
por écnsiguiente, de indole distinta que el derecho de propiedad, que
recae sobre cosas materiales." (10).

"Segun Kohler, todo derecho tiende a proteger el resultado del

trabajo del hombre; y lo protege porque ese resultado representa un

{7} AMOR FERNANDEZ, Antonio, La Propiedad Industrial en el Dereacho

Internacional, p. 20.

(10) BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, op. cit. p. 41a.
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interés econédmico o necesario para su evolucién o bienestar. Interesa

sefialar que Kohler recuerda que el hombre no solo se apropia de cosas

materiales, o contrata con sus semejantes, sino que crea bienes que
son solo obra de su espiritu. A estos llama "bienes inmateriales", y
estoe bienes son el objeto de los derechos inmateriales.”" (i1).

Lo gque persigue esta tesis es la de crear un tipo de objeto
adecuado a la naturaleza especial de la proteccién que se otorga  al
inventor; al igual que en el derecho de propiedad ésta posee una
referencia objetiva inmediata.

Lo ngue realmente define a ésta teoria es la atencidn prestada a
la distincién y definicion del objeto sobre el que estos derechos
recaen.

Esta teoria también ha sido criticada; se ha dicho gue carece de
finura y profundidad de analisis, que s una simple construccién, pero
formada de metdforas, que es una generalizacién verbal para expresar
derechos parciales.

c}.~ Teoria del Contrato.

Esta teoria supone un verdadero contrato entre el autor de un
invento y 1la sociedad, vya que el primero aporta el producto de su
inteligencia y la segunda le garantiza las ventajas de la explotacion
exclusiva durante un tiempo limitado. -

Resulta obvio que esta tesis no difiere en mucho en 1la teoria
del derecho de propiedad ya que ambas suponen que el inventor, acepta
convertir éste derecho en temporal a cambio de la tutela que la ley le
otorga.

{11} BREUER MORENO, Fedro, Tratado de Patentes de Invencién, Tomo I,

p. 98.
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Esta tesis también ha sido criticada diciendo que la revelacién
de la invencién, para obtener el titulo de patente, excluye la
autonomia de 1la voluntad, que es condiciéon para la existencia del
contrato; por otro lado, las supuestas partes en dicho contrato, no
pueden negociar las condiciones del mismo.

d).— Teoria de los derechos de la personalidad.

Kohler sostiene que el bien inmaterial nace con la concesién vy
mientras la invenciéon es mantenida en secreto por 21 inventor, &sta,
forma parte del dominio de la persona gue la ha concebido, de agui, el
derecho a su paternidad y todos los que se derivan del mismo como lo
es &1 de proteger su invencitn y exigir el castigo a quien la usurpa o
la difama.

Esta teoria se ha criticado diciendo que es inherente a 1la
persona, solo el proceso intelectual gue conduce a la invenciotn, pues
tan pronto ésta se proyecta al exterior, no solo es titulo idéneo para
la obtencion de una patente, 5100 un bien economicamente no diverso

del gue nace a la vida en virtud de la ley especial.

F.6.- Justificacion de la patente.

La patente tal como la conocemos en la actualidad surgi® sin
tener gran relacitdn con los principios fundamentales, escapando de la
planeacién social del hombre por diversos caminos.

Las patentes historicamente se justifican por diversas teorias
que se han agrupado en cuatro diferentes categorias:

"a).- Derecho natural de propiedad.— Un hombre tiene el derecho
natural a la propiedad sobre sus ideas, cuya apropiacién por otro

debe, por lo tanto considerarse como un robo. La sociedad esta
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moralmente obligada a reconocer éste derecho de propiedad. La
propiedad es exclusiva en esencia, vy por lo tanto un privilegio
exclusivo, es 1la Unica forma apropiada en que la sociedad puede
reconocer éste derecho particular.

b).~ Derechos del inventor a la debi&a y justa retribuciéon por
los servicios gue proporciona a la sociedad.- Un hombre tiene derecho

a recibir retribucién por sus servicios y por tanto la sociedad esta

obligada moralmente a darle una, proporcional a la utilidad gue esos
servicios tengan para la sociedad. Los inventores prestan  servicios
atiles; un privilegio exclusivo, en la forma de un monopolio de

patente es la retribucion mas adecuada para los inventores.

Aplicando a 1las patentes, el argumento implica que: 1) un
invento es el trabajo de un inventor identificable; 22) el ingreso
total maximo que puede obtener un monopolista en @1 mercado es 1la
medida correcta de la utilidad de un invento para la sociedad; 3) el
mérito moral del inventor estA en proporcién con la utilidad del
invento.

c).— Estimulo a la invencién.- €1 papel del sistema de
patentes como incentivo para una mayor actividad inventiva.- E1
progeso  industrial es deseable. bLos inventos y su  explotacion son
necesarios para asegurar el progreso industrial. Ni la invencién, ni
su  explotacion se desarrollaran adecuadamente, a menos que los
inventores y los capitalistas tengan esperanzas de gque el éxito de la

empresa en que se arriesgan rendird suficientes beneficios comoc para

que valgan la pena sus esfuerzos y 21 arriesgar su dinero. No habré
posibilidad de éstos beneficios a menos que se btomen medidas
especiales, La medida mas simple, efectiva y barata es un derecho
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exclusivo de patentes sobre los inventos.

d).~ Divulgacién de secretos.- Su papel como incentivo para ser
publicos los conocimientos aumentando asi Bl acervo de conocimientos
accesibles al pablico.- E1 progreso industrial es deseables los
inventos vy su explotacidn son necesarios para asegurar el progreso
industrial. Al faltar la proteccién en contra de la imitacion por
otros, un inventeor guardard en secreto su invento; ese secreto morird
con el inventor y la sociedad habr& perdideo un nuevo arte. FPor
consiguiente, debe buscarse la manera de inducir al inventor a revelar
su  secreto para uso de las generaciones futuras. La mejor manera de
hacerlo =s garantirandole una patente eiclusiva gque lo proteja de la
imitagign." (12).

Z.7.~ Derechos del inventor.

La legislacidn mexicana protege al poseedor de un  bien,
presumiéndolo propietaric de la cosa objeto de proteccidn, hasta que
o se demuestre lo contrario.

Sabemos que éste derecho preexiste, y con el reconocimiento que
el Estado hace por medio de la patente unicamente se adguiere el
derecho exclusivo de explotacion del invento.

El derecho del inventor es precario e impe?%ectn mientras no
solicite & la autoridad competente el titulo de patente, y por lo
tanta no surgird su derecho de privilegio. Pero esto no quiere decir
que el dinventor tenga forzosamente la obligacién de solicitar la
patente, ésto es, el derecho exclusivo de explotar su invento, ya que

(12) PENROSE T, Edith, La Economia del Sistema Internacional de

fatentes, pp. 23 - 35,
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se puede reservar tal hallazgo para si mismo, aunque con ésta
situacion asume el riesqgo de que su invencién se divulgue en el caso
de que sus medidas adoptadas no sean adecuadas para mantenerlo en
secreto.

El derecho del inventor que no goza de una patente no tiene
limite de duraciéon, en cambio el derecho del inventor gue goza de’
patente su duraciéon es temporal.

Con la concepcidn misma del invento, ésto es, concretizado en
forma debida y que se pueda realizar surge sin mas el derecho de
solicitar la patente.

‘SDH pues el inventor o su causahabiente ios unicos que pueden
golicitar a la autoridad competente la concesion de una patente como
lo podemos constatar en el articulo 39 de la Ley de Fomento vy
Proteccién de la Propiedad Industrial:

Art. 39.- La patente podra ser solicitada directamente
por el inventor o por su causahabiente o a traves de -
sus representantes.

Uno de los derechos mas importantes que tiene =1 inventor es la
obtencion de la patente por medio de la cual obtiene el derecho de
expliotarla en exclusiva.

El derecho a 1la obtencién de la patente no es totalmente
personal, ya que éste, puede ceder su invento y entonces otra persona
que a su vez se convierte en el adguirente, y que va a sustituir en
sus derechos al inventor puede solicitar la entreqga dél documento en
que se haga.constar la patente. '

En el caso de que el inventor muera sin- haber obtenido o
solicitado el titule de patente el derecho de solicitarlo pasa a sus

herederos.
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Decimos que la invencion es protegible por su contenido
intelectual. E1 inventor que no tiene patente wmuestra una cierta
titularidad material, pero es insuficiente para el ejercicio del
derecho exclusivo de explotaciotn, al igual gue el propietario de una
casa, que no tiene la posesién de ella, en la que vemos que se vé
impedido de disfrutar de ella, sin que por esta circunstancia deje de
ser el duefio. En cambio si el inventor solicita y obtiene la patente,
lo que consigue es 21 derecho de disfutarlo.

De lo anterior podemos desprender que sin lugar a dudas, quien
tiene un invento tiene el derecho de propiedad sobre el,
independientemente de tener o no un titulo de patente.

Otro derecho del que goza el inventor es el llamado derecho de
paternidad, esto es que el nombre del autor se dé a conocer y que
tenga el privilegio de ostentarse como Gnico autor de su  invento, o
bien de oponerse; as! como lo menciona el articulo 13 de la Ley de
Fomento y Froteccién de la Propiedad Industrial.

Art, 13.- ... El inventor o inventores tienen -
derecho a ser mencionados en el titulo corres —
pondiente o a oponerse a esta mencidn.

De lo antes mencionado desprendemos que es un derecho personal,
es intransferible y por lo tanto es eterno, el cual se puede hacer

valer en cualquier tiempo.

Existe también el derecho de euxplotacién exclusive del invento,
que es un monopolio que excluye a los demas que lo quieran explotar vy
de 1o que entendemos que, sin e1 consentimiento del titular, el
ejercicio del invento es ilicito y ademas constituye un delito como lo

consagra el articulo 223 de la citada ley.
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Art. 223.- Son delitos:

fr 1.- Fabricar o elaborar productos ampa--—
rados por una patente de invencién o por -
un registro de modelo de utilidad, sin con-
sentimiento de su titular o sin la licencia
respectivas

11.- Ofrecer en venta o poner en circula --
cion productos amparados por una patente de
invenciétn © por un registro de modelo de --
utilidad, a sabiendas de que fuerén fabri -
cados o elaborados sin consentimiento del -
titular de la patente o registro o sin la -
licencia respectivaj;

IT1I.- Utilicar procesos patentados, sin ——-
consentimiento del titular de la patente o-
sin la licencia respectivaj;

IV.- Ofrecer en venta o poner en circula =--
cidn productos que sean resultado de la ———
utilizacion de procesos patentados, a sa -~
biendas gque fueron vtilizados sin el con --
sentimiento del titular de la patente o de-
guien tuviera una licencia de explotacién.

El contenido de este derecho representa una garantia para el
inventor, vy de @&sta manera la ley otorga el derecho exclusivo de
explotacién  al  inventor cumpliendo con los requisitos que la misma

establece.

Asi mismo, encontramos en el articulo 22 de la ley excepciones a
los derechos que confiere la patente, gue sin lugar a dudas son
excepciones del derecho de explotacion exclusiva.

Art. 22.—- El derecho que confiere una patente-
no produciréd efecto alguno contra:

I.— Un tercero que, en el Ambito privado o -——
académico y con fines no comerciales, realice-
actividades de investigaciéon cientifica o tec—
nolégica puramente experimentales, de ensayo o
de enserfanza, y para ello fabrique o utilice -
un producto o use un proceso igual al patenta—
dos

I¥.~ Cualguier persona que comercialice, ad —-
quiera o use el producto patentado u obtenido-
por el proceso patentado, luego de que dicho——
producto hubiera sido introducido licitamente-
en el comercio;
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Otro

explotacion

corresponde unicamente al titular del invento,

derecho que se tiene,

111.- Cualquier persona gque, con anterioridad-
a la fecha de presentacién de la solicitud de-
patente o, en su caso, de prioridad reconoci--
da, utilice el proceso patentado, fabrigue el=-
producto patentado o hubiere iniciadao los pre-
parativos necesarios para llevar a cabo tal --
utilizacién o fabricacion;

IV.- El empl=zo de la invencidn de que se trate
en los vehiculos de transporte de otros palses
que formen parte de ellaos, cuando éstos se en—
cuentren en transito en territorio nacionalj
V.~ Un tercero que, en el caso de patentes re-
lacionadas con materia viva, utilice el pro --—
ducto patentado como fuente inicial de varia -
cién o propagacion para obtener otros produc -
tos, salvo que dicha utilizacién 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 circulacidn o-
comercialice por productos patentados, para ——
fines que no sean de multiplicacidn o propaga-—
cidn, desplues de que éstos hayan sido introdu-—
cidos licitamente en 21 comercio por el titu -
lar de la patente, o la persona gue tenga con-
cedida una licencia.

La realizacion de cualquier actividad contem —
plada en el presente articulo no constituira -
infraccién administrativa o delito en los ter-—
minos de esta Ley,.

come nos la marca el articulo 43 de la ley.

es el de otorgar licencias para

Art. 63.- E1 titular de la patente o registro po-

dra conceder mediante convenio, licencia para su

explotacién. La licencia deberd ser inscrita en

la Secretaria para que pueda producir efectos en-

perjuicio de terceros.

Pademos decir que al otorgarse una licepcia unicamente se da

facultad de explotar el invento, mas no indica una transmisioén

de derecho sobre la patente,

licencias como quiera, vy de ésto, desprendemos que e1 titular
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licencia no la tiene en exclusiva.

For 1lo que se refiere al aspecto patrimonial de la patente es
transmisible; la Gnica prerrogativa que no admite ser transmitida es
la de caracter moral gue corresponde al inventor, de ser considerado
autor del invento. For 1lo tanto el inventor puede ceder a otra
persona  su derecho patrimonial como lo copnsagra el articulo 62 de la
nueva ley.

Art. 62.- Los derechos de una patente o regis -
tro podréan transmitirse total o parcialmente en
los términos y con las formalidades que esta -~
blece la legislacion coman. Para que la trans -
misién de derechos pueda producir efectos en —-
perjuicio de terceros, deberd inscribirse en la
Secretaria.

De 1o anterior es importante hacer una aclaracién entre 1la
transmisidn de los derechos de la patente y la licencia; en la primera
se transmite totalmente la titularidad de la patente, eésto, es el
poder disponer de ella en exclusiva, Yy en la segunda el titular
unicamente cede el disfrute del derecho de explotacién, reservandose
la titularidad del mismo.

LLa transmisitn de la patente por 1o general se da, por muerte
del titular, pero también se da entre vivos, vya sea por voluntad del
inventor o en contra de su voluntad como es el caso de la
expropiacién.

El titular de la patente tiene dos opciones de llevar a cabo la
transmisitny bien <sea a titulo oneroso, que puede ser por venta,
permuta, etc., o a titulo gratuito por medio de una donacién.

Para poder hablar del derecho de prioridad hablaremos primero de
la Convencion de Unién de Paris para la Proteccién de la Propiedad

Industrial; =n la cual encontramos cuatro tipos de disposiciones todas



ellas diferentes:

"Primeramente se encuentran aquellas gque pueden considerarse de
derecho internacional publico, vy que se refieren a los derechos vy
cbligaciones de los Estados miembros y a la vez, que establecen a 1la
Unibn y a sus organos.

El segundo grupo de disposiciones son las que permiten o exigen
a los Estados miembros legislar en el campo de la propiedad
industrial. Asi podriamos mencionar el articulo 40., . que reqguiere o
permite a 1los Estados miembros regular algunbs aspectos tue se
refieren al derecho de prioridad.

Un tercer grupo esta constituido por lo que podria llamarse el
derecho unionista, o sea el principio de la igualdad o asimilacitdn con
los nacionales, sin el requisito de la reciprocidad.

Por @ltimo, un cuarto tipo de disposiciones que se refieren a
los derechos y a las obligaciones de los particulares". (13).

"Ladas sostiene que el llamado derecho de prioridad no es un
derecho independiente, sino solamente un medic legal de defensa del
derecho del inventor sobre su invento. En realidad, la Convencién de
la Unién no ha modificado principio basico alguno del dereche de
patentes; no ha hectho mas que corregir deficiencias en 1la técnica
legislativa. En efecto, débese recordar que el principio fundamental
es gue todo inventor tiene el derecho de patentar su invento, La
condicién de que la invencién no haya sido publicada previamente, fué
establecida en las primeras leyes de patentes come condiciédn de

existencia de 1la invencién: lo conocido no es invento vy, por

(13) SEFULVEDA, Cesar, El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial,

pp. B = 9.
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consiguiente, no es patentable. Pero por la forma en que se
establecid resultd ser un requisito formal de patentabilidad, que en
muchos casos privé de su patente al verdadero inventor.

La Convencitn de Unién ha corregido en parte esa falla de 1la
ley, porque permite que el inventor publigue su invento, dentro de
cierto plazo, sin que la publicacién invalide las patentes solicitadas
dentro de ese plazo, pero después de publicado el invento". (14).

La Convencién regula diferentes tipos de prioridades, asi
tenemos la ordinaria o comun; la multiple o conjunta y la parcial.

Derecho de prioridad ordinaria o comin.- Es el derecho que se le
confiere & un solicitante de un titulo de patente para pedir la misma
proteccién en otros paises retrotrayendose la fecha de presentacién de
las solicitudes extranjeras a la fecha del depésito inicial o nacional
siemp?e y cuando se ejerza dentro de los plazos legales.

Derecho de prioridad maltiple.- ﬁnr lo general el inventor
modifica su peticién al mejorar su invento o bien la sustituye por
otra para complementarla; este tipo de prioridad favorece "al inventor
permitiendole que toda la evolucién inventiva en el mismo orden de
ideas y con respecto al mismo objeto, pueda ser protegida, con el
minimo de gasto, en una sola patente que contenga los elementos todos
de ese proceso evolutivo.

Solicitud compleja.—- Puede suceder que el conjunto de
solicitudes que forman una patente de "prioridad maltiple" vaya mas
alld de la idea original y se haya revestido, en el proceso de

tramitacién, de una serie de nuevos elementos que, congénitos a la

(14) BREUER MOREND, Pedro, op cit., pp. 371 - 372,
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primitiva invencié n, se hayan ido apartando como ramificaciones de la
idea central, resultando entonces al ser presentada en el segundo pais

una solicitud compleja, o sea, Qque abarca varios asuntos a la vez,

cada uno de los cuales, de acuerdo con la ley interna, debe ser sujeto

de una patente separada.

Prioridad parcial.—~ Desde hace vya bastante tiempo, se
consideraba por los autores el caso de una solicitud de patente que
contuviera elementos en demasia de la solicitud unionista, no
tratandose de una reivindicacion con pluralidad de prioridades vy fué
resuelto en el sentido de que deberia reconocerse prioridad a la parte
de esa segunda solicitud que guarde concordancia con la peticion
convencional, ésto  es, que éra recomendable se concediese el
reconocimiento de una prioridad parcial." {(15).

En seguida transcribiremos las partes prircipales del art. 4o.
del Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial de
20 de marzo de 1883:

Art. 4o0. A) 1. Quien hubiere depositado regularmente una

solicitud de patente de invencién, de modelo de utilidad

de dibujo o modelo industrial, de marca de fabrica o de-

comercio en algunc de los paises de la Unién o su causa-—

habiente gozara, para efectuar el deposito en los otros—

paises, de un derecho de prioridad durante los plazos --

fijados mas adelante en el presente.

2. Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo
depésito que tenga valor de depésito nacional regular, en
virtud de la legislacién nacional de cada pails de la —==-
Unién o de tratados bilaterales o multilaterales conclui-
dos entre paises de la Unién.

3. Por depédsito nacional regular se entiende todo depbsi-
to que sea suficiente para determinar la fecha en la cual
la solicitud fué depositada en el pails de que se trate, —
cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.
B) En cosecuencia, el depésito efectuado posteriormente -

en alguno de los demds paises de la Unién, antes de la --

(15) SEPULVEDA, Cesar, op cit., pp. 17-24.
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expiracion de estos plazos, no podrd ser invalidado por -
hechos ocurridos en el intervalo, en particular, por otro
depbsito, por la publicacién de la invencién o su explo—-—
tacion, por la pussta a la venta de ejemplares del dibujo
o del modelo o por el empleo de la marca, y estos hechos-—
no podran dar lugar a ningun derecho de terceros ni a ———
ninguna posesién personal. Los derechos adquiridos por ——
terceros antes del dia de la primera solicitud que sirve-
de base al derecho de prioridad quedan reservados a lo -
que disponga la legislacidn interior de cada pais de la -
Union.

C) 1. Los plazos de prioridad arriba mencionados seran de
doce meses para las patentes de invencion....

D) 1. Ouien desée prevalerse de la prioridad de un depbo——
sito anterior estara obligado a indicar en una declara —-—
cién la fecha y el pais de éste déposito. Cada pais de —-
terminard el plazo m&ximo en que deberd ser efectuada és-—
ta declaracion.

F)} Ningun pats de la Uni6n podr& rehusar una prioridad o-
una solicitud de patente por el motivo de que el deposi——
tante reivindica prioridades maltiples, adn cuando éstas-—
procedan de palses diferentes...

H)} La prioridad no podrda ser rehusada por el motivo de --
que ciertos elementos de la invencion para los que se ——=—
reivindica la prioridad no figuren entre las reivindica -
ciones formuladas en la solicitud presentsda en el pals -
de origen, siempre que el conjunto de los documentos de -
la solicitud revele de manera precisa la existencia de ——
los citados elementos.

Por medio de éste articulo la solicitud de una patente en un
pais le d& derecho al inventor de que su peticion sera feconu:ida en
los demas paises en que su invento sea patentable.

Por 1lo que se refiere a la regulacitn del derecho de prioridad
en México, la Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial
lo contempla en sus articulos 40, 41 y en el articulo 34 de su
reglamento:

Art. 40.- Cuando se solicite una patente después
de hacerlo en otros paises, se podra reconocer -
como fecha de prioridad la de presentaciéon en ——
aquel en que lo fué primero, siempre gque se pre-—
sente en México dentro de los plazos que deter——
minen los Tratados Internacionales o, en su de--—

fecto, dentro de los doce meses siguientes a la-
solicitud de patente en =1 pais de origen.
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Art, 41.- Para reconocer la prioridad, a que se-
refiere el articulo anterior se deberan satisfa-
cer los requisitos siguientes:

I.- Oue al solicitar la patente se reclame la -—
prioridad y se haga constar el pais de origen y-
la fecha de presentacion de la solicitud en ese-
pais;

1I.- Que la solicitud presentada en México no ——
pretenda el otorgamiento de derechos adicionales
a los que se deriven de las reivindicaciones —-—-—
presentadas en el extranjero.

Si se pretendieren derechos adicionales a los —-—
que se deriven de las reivindicaciones conteni ~
da en la solicitud presentada en el extranjero,—
la prioridad deberé& ser solo parcial y referida-
a ésta solicitud. Respecto de las reivindicacio-
nes adicionales se podré& solicitar un nuevo re -
conocimiento de prioridad;

IIl1.~ Que dentro de los tres meses siguientes a-
la presentacitén de la solicitud, se cumplan los-
requisitos que sefialen los Tratados Internacio —
nales, ésta Ley y su reglamento,

IV.- Oue exista reciprocidad en el pals de ori--—
gen.

Art. 34 del reglamento.- Para obtener el derecho
a la fecha de prioridad a que se refiere el ar -
ticulo 40 de la Ley, el interesado, ademds de ——
satisfacer los requisitos a que dicho articulo -
se refiere, debera exhibir una copia del docu —-
mento relativo a la prioridad que se pretenda, —
certificada por la Oficina de Patentes que la —-
expida, con su traduccion al espafel, firmada --—
por perito autorizadeo, dentro del plazo que la -
Ley sefala.....

De 1lo anterior podemos desprender, que el derecho de prioridad
es una manera de acercarse al ideal de una patente universal. ya que
ésta seria una patente valida en todo el mundo una vez que se haya

obtenido el titulo de patente en un pais.

3.B.~ Obligaciones del Inventor.

El titular de la patente se enfrenta a la obligacitn de explotar
de un modo real y efectivo el invento, ademés debe hacerlo dentro de

un plazo marcado por la ley.
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Esta obligacién de explotarlo, no significa que solamente el
titular deba ejercerla, ya que también la puede realizar su
causahabiente.

De 1lo anterior podemos decir, que si una patente permaneciera
sin euplotar, ésto es esteril en manos del inventor apartaria al
derecho de patente de sus fines naturales, y le quitaria a la sociedad
un bien esencial para su progreso y crecimiento.

De no imponerse ésta obligacién se correria el peligro de que se
otorgaran patentes con el anico fin de evitar a los demas el uso de la
invencidn, lo que traeria como consecuencia entorpecer el progreso.

La patente implica la obligacién de explotarla; ésta explotacién
debe iniciarse dentro de un plazo de tres afos contados a partir de la
fecha en Qque se otorgd la patente o de cuatro afos a partir de la
presentacién de la solicitud, lo que ocurra mas tarde.

El articule 25 de la nueva Ley de Fomento y Proteccion de 1a
Propiedad Industrial nos explica en que consiste la explotaciédn.

Art. 25.- La explotacién de la invencién patentada
consiste en la utilizacién del proceso patentado,-
la fabricacién y distribucién o la fabricacién y -
comercializacién del producto patentado, efectua--
das en México por el titular de la patente...

Existe también 1la obligacién del pago de anualidades, que es
inseparable para la existencia de la patente, por lo tanto podemos
decir que ningun derecho se obtiene sin el pago correspondiente.

Art. 57.- Cuando proceda el otorgamiento de la pa --
tente, se comunicard por escrito al solicitante para
que, dentro del plazo de dos meses, cumpla con los —
requisitos necesarios para su publicacién y cubra -=
los = derechos por la expedicion del titulo. Si ven -
cido el plazo fijado el soclicitante no cumple con 1o

etablecido en el presente articulo se tendr& por —---
abandonada su solicitud.
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La obligacion de hacer éste pago, se encuentra establecida en la
Ley Federal de Derehos publicada en el Diario 0Oficial, el 31 de
diciembre de 1981 que representa la prestacién que hace el Estado al
otorgar y defender la patente, y éste es el motivo por el cual se debe
realizar el pago periodicamente y por todo el tiempo que dure.

Debe pagarse por su expedicién asi como las anualidades, esto es

cada unc de 1gs afos de vigencia de la patente.

3.9.- Clases de Licencias.

Desafortunadamente ocurre con frecuencia que el duefio de una
patente, carezca de los medios y elementos para explotar su invento y
por ésta razén se ve obligado a conceder licencias para gue su invento
sea explotado. -

La licencia es un contrato por medio del cual el titular de la
patente autorica a un tercero a explotar la invencidn sin transferirle
la propiedad.

3.9.1.— Licencia veluntaria.

Al concederse éste tipo de licencia solo se crea un derecho
personal de ejercicio del invento sin que exista transmision alguna de
derecho sobre la patente, de donde podemos desprender que el titular
de la patente puede conceder al mismo tiempo o sucesivamente otras
licencias como ya le mencionamos anteriormente y lo constatamos en el
articule &7 de la Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad
Industrials

Art. 67.- Salve estipulacitn en contrario, la conce —-
sién de una licencia no excluird la posibilidad, por -
parte del titular de la patente o registro, de conce—-—

der otras licencias ni realizar su explotacidn simul—-—
tadnea por si mismo.
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El derecho de conceder licencias corresponde al titular de 1la
patente, por medio de convenios; asimismo las licencias de explotacién
deben ser aprobadas y registradas por la Secretaria de Comercio vy
Fomento Industrial.

Por 1lo que se refiere a la extension de los derechos del que
tenga una licencia deber& atenerse al contrato, ya que puede
limitarse o no.

La licencia puede quedar sujeta a limitaciones en cuanto a 1la
forma de ejercicio, en cuanto a los lugares, al tiempo, a la calidad y
cantidad de produccion, bien sea para todos estos aspectos o solamente
para algunos.

De todo 1lo mencionado podemos decir que la existencia de
licencias modifica t;talmente el concepto de patente, ya que el

invento puede ser explotado por cualquier tercero.

3.9.2.— Licencia obligatoria.

La licencia obligatoria es una sancién en contra del titular por
la no explotacién de la patente, vya que lo priva del derecho
adquirido.

El articulo 70 de la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad
Industrial nos marca el momento en que se pueden otorgar las licencias
obligatorias:

Art. 70.—- Tratandose de invenciones, dezpués de tres—
afos contados a partir de la fecha del otorgamiento ~-
de la patente, o de cuatro afios de la presentacion de
la solicitud, segin lo que ocurra mas tarde, cual —--
quier persona podrd solicitar a la Secretaria la con—
cesién de una licencia obligatoria para explotarla, -
cuando é&sta no lo haya sido, salvo que existan causas
técnicas o econdmicas justificadas.

No procederd el otorgamiento de una licencia obliga—-
toria, cuando el titular de la patente o quien tenga-
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toncedida licencia contractual, hayan estado reali -—-
zando la importacitn del producto patentado u obteni-
do por el proceso patentado.

El solicitante de 1la licencia obligatoria debe presentar un
programa de fabricaciodn y demostrar tener capacidad técnica Yy
econdmica para realizar eficientemente la explotacién de la invencion.

La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, previa audiencia
de las partes debe decir si otorga o no la licencia, en el supuesto de
que la conceda fijara el término de duracién, las condiciones bajo las
cuales se concede, ©1 campo de su aplicacién y el wmonte de las
regalias que correspondan al titular. 8i existe una licencia
obligatoria y se pide otra, el titular de 1la primera debe ser
notificado y oido.

Otorgada la licencia obligatoria, ésta, puede ser modificada por
la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, a peticién de
cualquiera de las partes, ya sea por causas supervenientes o cuande el
titular de la patente otorgue licencias voluntarias en mejores
condiciones. {(art. 74).

Las licencias obligatorias no son exclusivas, ademas el titular
de la licencia debe tener la autorizacion de la Secretaria de Comercio
y Fomento Industrial para cederlas. (art., 76).

El que tenga licencia obligatoria debe iniciar su explotacién en
un plazo de dos aRos a partir de la fecha en que se le concedid la

licencia. (art. 75).

3.7.3.~ Licencia de utilidad publica.

Las licencias de utilidad publica son una variante de las

licencias obligaterias. La ley no define sus caracteristicas vy
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alcances.

Art. 77.- Por causas de emergencia o seguridad na-
cional y mientras duren éstas, la Secretaria, por-
declaracién que se publicard en el Diario Oficial,
determinard que la explotacién de ciertas patentes
puede hacerse mediante la concesién de licencias -
de utilidad pablica, en lps casos en que, de no —-
hacerlo asi, se impida, entorpezca o encarezca la-
produccion, prestacién o distribucién de satisfac—
tores basicos para la poblaciéon ....

3.10.~ Requisitos para la obtencidn de la patente.

Nuestra legislacién :ige una serie de requisitos tanto para
presentacion de 1la solicitud asi como para 1a expedicién de 1la
patente, estos requisitos en nuestra ley son muy importantes, ya que
de no llevarse a cabo de la manera establecida por la misma, no se
expedira patente alguna.
Existen dos tipos de requisitos para la obtencion de una

patente y son:

Requisitos Materiales y

Requisitos Formales.

3.10.1.~ Requisitos Materiales.

El articulo 15 de la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad
Industrial expresa:
Art. 15.- Seran patentables las invenciones que
sean nuevas, resultado de una actividad inven—--
tiva y susceptibles de aplicacion industrial, -
en los términops de ésta ley.
De 1la lectura de éste articulo podemos desprender 1los tres

requisitos materiales para que una invencion pueda ser patentable, vy

s0Nn;:
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Novedad de la Invencidn,
Resultado de una actividad inventiva, y
Cardcter Industrial.

3.10.1.1. Novedad de la Invencién.

Primeramente se requiere para la patentabilidad de un invento
que sea nuevo.

Art. 12.- Para los efectos de éste titulo se con-—
siderard como:

fr. I.~- Nuevo, a todo aquello que no se encuentre
en el estado de la técnica.

"El significado de "nuevo"” en la forma en que se usa en la ley
es mucho mas restringido que una definicién comdn . Significa
‘novedoso”, ésto es que tenga caracter diferente de una cosa que le
precedid. Un objeto puede ser nuevo en el sentido ordinario de la
palabra, pero puede no serlo a los ojos de la ley de patentes; vr. gr.
una camara fotografica puede ser nueva, porque no haya sido usado
todavia, pero en cambio, No es novedosa porque se han venido usando
camaras de la misma clase a lo largo de los afos y en éste concepto de
"novedoso", esta también implicita la nocién de originalidad, como lo
sefiala también al articulo 15 de la ley, puesto que representando el
invento una creacién de la inteligencia, el resultado del ejercicio de
las facultades inventivas, no de imitacién, no seria un producto de 1la
actividad del pensamiento del autor, si toma la idea de otros, vy
cuanto mas considerable es la originalidad de un invento tanto mas
completa y firme sera la proteccién." (14).

Puede ser gue 1 medio material utilizado sea conocido, y que el

(16) Idem., p. 50.
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resultade también sea conocido, pero si la relacion de causalidad
entre el medio y el resultado es novedosa, existe invento cuando ese
resultado o ese medio son realizables.

A ésta novedad de la relacidn se llaman novedad del invento vy
por lo tanto podemos decir que el invento que no es novedoso no es
invento.

Nuestra ley nos dice en sus articulos 17 y 18, cuando a un
invento se 1le da& el caracter de nuevo y también cu#ndo no existe
pérdida de la novedad.

Art. 17.- Para determinar que una invencién es nueva
y resultado de una actividad inventiva se considera-
r4 el estado de la técnica en la fecha de presenta -
cién de la solicitud de patentes o, en su casa, de -
la prioridad reconocida. Ademis, para determinar si-
la invencién es nueva, estaran incluidas en el esta-
do de la técnica todas las solicitudes de patente -
presentadas en México con anterioridad a esa fecha,—
que se encuentren en tramite .....

Art. 18.- La divulgaciéon de una invenciédn no afecta-—
ra que siga considerandose nueva, cuando dentro de -
los doce meses previos a la fecha de presentacién de
la solicitud de patente o, en su caso, de la priori~
dad reconocida, el inventor o su causahabiente hayan
dado a conocer la invencién, por cualquier medio de-
comunicacién o la hayan exhibido en una exposicién —
nacional o internacional. Al presentarse la solici -
tud correspondiente debera incluirse la documenta —-
cién comprobatoria en las condiciones que establezca
el reglamento de ésta ley.

3.10.1.2.- Resultado de una Actividad Inventiva.

El invento no puede pretender la proteccién legal sino es el

resultado de la obra de un hombre.



Art. 12.- Para los efectos de éste titulo se consi-
derardé:
fr. 111.- Actividad inventiva, al proceso creativo-
cuyos resultados no se deduzcan del estado de la —-—
técnica en forma evidente para un técnico en la ma-
teria.

"Lo que resulta de todo esto es que para la ley no puede
considerarse como invencién algo que est4 ya en el arte, algo que solo
constituye un desarrolleo minimo de la técnica existente, que cualquier
entendido en la materia hubiese percibido, porque en si no constituye

un esfuerzo intelectual sino que es el resultado de la evolucien

natural de la artesania de la rama industrial de que se trate." (17).

3.10.1.3.~ Caracter Industrial.

Tedas las legislaciones consagran el requisito de gque las
patentes deben de tener el caracter de industrial pero ninguna lo
define.

Art, 12.- Para los efectos de éste titulo se consi-
derara como:

fr. IV.- Aplicacién industrial, a la posibilidad de
que cualquier producto o proceso, sea producido o -
utilizado, segun el caso, en la industria, inclu---
vyéndose en ésta a la agricultura, la ganaderia, la-
pesca, la mineria, las industrias de transformacion
propiamente dichas, la construccién y toda clase de
servicios.-

Esto significa que el Estado otorga la patente, pero no lo hace
como premic a una idea brillante, sino que lo hace a cambio de que la
invencién sea explotada por la industria y que posteriormente sea
explotada libremente por la misma industria al término de la vigencia

de la patente.

(17) ldem., p. S51.
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3.10.2.- Requisitos formales.

Son los reqguisitos establecidos por el procedimiento al cual
debe sujetarse el inventor para poder obtener el titulo de patente.

Estos requisitos los trataremos con amplitud en el siguiente inciso.

3.1l.~ Procedimiento para la obtencién de la patente.

La persona que desée obtener una patente debe llenar ademas de
los requisitos materiales una serie de regquisitos de forma; nuestra
ley regula el procedimiento para la obtenciéon de la patente desde la
solicitud hasta la concesién o el rechazo.

La peti:%bn de la patente debe ser por escrito, ésto es
importante para establecer el término de vigencia asi como para saber
quien es el titular.

El primer requisito al que nos enfrentamos es la solicitud, vy
é¢sta puede ser solicitada por el inventor o su causahabiente.

Cada solicitud de patente debe consagrar un solo invento (arts.
39, 43). La solicitud debe formularse en los formatos que se otorgan
gratuitamente y debe ser por triplicado.

Ante la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial se presenta
la solicitud escrita, 1la cual debe contener nombre y domicilio tanto
del solicitante como del inventor, nacionalidad del solicitante, la
denominacién que se dé a la invencion asl como los demas datos
requerides por la ley y su reglamento (art. 3IB8), ademas de exhibir el
pago de derechos.

El segundo requisito, es la descripcion de la invencion y  lo
encontramos plasmado en el articulo 47 de'la Ley de Fomento vy

Proteccién de la Propiedad Industrial.
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Art. 47.- A la solicitud de patentes se debers de
acompafar:

1.~ La descripcitn de la invencidén, que deber& ——
ser lo suficientemente clara y completa para per-—
mitir una comprensién cabal de la misma y, en su-
caso, para guiar su realizacién por una persona -
que posea pericia y conocimientos medioas en la ——
materia. Asimismo, deberd incluir el mejor método
conocido por 21 solicitante para llevar a la ———-—
practica la invencién, cuando ello no resulte —---
claro de la descripcion de la invencidn.
En caso de material biolégico en el que la des———
cripcio’n de la invencién no pueda detallarse en -
sl misma, se debera complementar la solicitud con
la constancia de depdsito de dicho material en —-
una institucidén reconocida por la Secretaria, ——-—
conforme a lo establecido en el reglamento de és~—
ta Leys

Los planos o dibujos técnicos que se requieran pa-
la comprensitn de la descripciong

1I1.- Una o mas reivindicaciones, las cuales debe-
rén ser claras y concisas y no podran exceder del-
contenido de la descripcién, y

IV.- Un resumen de la descripcion de la invencién,
que servird unicamente para su publicacién y como-
elemento de informacion técnica.

El objeto de la descripcion es identificar el invento, por sus
notas caracteristicas, debe ser hecha de una manera comprensible vya
que de no serlo es inaceptable.

lLa descripcion de la invencién debe hacerse en papel blanco de
36 kilogramos, tamafo 21.5 X 28 cms., en tinta negra a doble espacio,
dejando un margen izquierdo de 4 a S centimetros; también debe de
contener el nombre de la invencién, el nombre del inventor y del
cusahabiente si lo hay, nacionalidad y domicilio. Posteriormente se
bar& un extracto de la invencién describiendo con claridad el invento.
{arts. 30, y 31 del reglamento).

Después de la descripcién de la invencién debe escribirse, la
novedad de  la invencién, gque es el capitulo de reservas o clausas
reivindicatorias; que es todo lo que el inventor considera como propio

Yy nuevo de su invento, ésto va a ser la parte que se va a proteger, ya
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que la descripcidn solo es explicativa.

Art. 12.- Para los efectos de este titulo se con-
siderara como:

fr. V.- Reivindicacibn, a la caracteristica -——
esencial de un producto o proceso cuya proteccién
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.

Las reservas deben ger escritas con toda claridad y precisién
fijando el objeta del alcance o invento, refiriendose solo a los
elementos nuevos; también se debe evitar la ejemplificacién, las
ventajas del invento o sus propiedades caracteristicas, y se tiene que
referir escuetamente en qgue consiste el invento de una manera
enunciativa.

De manera concisa deben aparecer los medios que permitan obtener
el resultado que se dice que es novedoso.

Art. 45.- Una misma solicitud de patente podra con-
tener:

1.~ Las reivindicaciones de un producto determinado-
y las relativas a procesos especialmente concebidos-
para su fabricacién o utilizacidng

11.~ Las reivindicaciones de un proceso determinado-—
y las relativas a un aparato o a un medio especial--
mente concebido para su aplicacibn, y

IIl.- Las reivindicaciones de un producto determina-—
do y las de un proceso especialmente concebido para-—
su fabricaciéon y de un aparatoc o un medio especial -
mente concebido para su aplicacién.

t.as reivindicaciones no son un resumen de la descripcitbn, ni son
ejemplos de la invencién, sino tienen el proptsito de definir 1la
invencién.

De 1la forma como se redacten tanto la descripcién como las
reivindicaciones depende la obtenciédn del titule de patente, ya que se

pone de manifiesto el talento y sagacidad del conocedor de la materia.

Se bharan dibujos solo en aguellas invenciones que asi lo
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requieran, la descripcion debe contener la enumeracién de las
diferentes figuras de que se compone., (art. 36 del reglamento).

La solicitud de patente'se puede transformar en una de registro
de modelo de utilidad o de disefio industrial, y viceversa, cuando no
se cumpla con lo solicitado; si no se realiza dicha transformacién en
el plazo gque se conceda, se tendrd por abandonada la solicitud. (art.
49).

La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial hara un examen de
forma a la solicitud y podr& requerir que se aclare o precise lo que
considere necesario o que simplemente se subsanen omisiones, el
solicitante tendrd dos meses para cumplir con dicho requerimiento de
no hacerlo se tendra& por abandonada la solicitud. (art. 50).

La solicitud de patente en tramite debe publicarse lo mas pronto
posible despueés del vencimiento del plazo de dieciocho meses
contados a partir de la fecha de la presentacidn. (art. 52).

Publicada la solicitud, la Secretariaz de Comercio y Fomento
Industrial hard un examen de fonde de la invencién para saber si
satisface 1los requisitos de ser nueva, resultado de una actividad
inventiva, vy si es suceptible de aplicaciébn industrial, también podra
solicitar el apoyo técnico del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial y en caso necesario el de organismos e instituciones
especilalizadas. Si del examen de novedad resulta que carece de novedad
o existe invacion total o parcial de derechos adquiridos por tercero,
o0 que se necesiten datos y documentos adicionales o complementarios se
le hard saber al solicitante por escrito para que en un plazo de dos
meses haga las aclaraciones pertinentes o presente la informacion o

documentos requeridos, si no lo hace la solicitud se considerara
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abandonada. {(art. 55)

Art. 34.- La Secretaria podrd aceptar o requerir el
examen de fondo realizado por oficinas extranjeras-—
examinadoras, en los términos que establezca el re-
glamento de esta Ley.

Cuando 1la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial niegue 1la
patente, lo har& saber por escrito, expresando los motivos Yy
fundamentos legales de su resolucidn; el interesado tiene el recurso
de reconsideracién administrativa, el cual debe ejercer dentro de los
treinta dias a partir de la fecha en que se le notifico.

Si procede la expedicion de la patente se le notificarid por
escrito al interesado y en los dos meses siguientes debe cumplir con
los requisitos para su publicacién y pagar los derechos por 1la
expedicién del tituleo. Sino cumple con el plazo fijado se tendra por
abandonada 1a solicitud (art. 57).

Art. §9.- La Secretaria euxpedirad un titulo para cada
patente comb constancia y reconocimiento oficial al-
titular. El titulo comprendera un ejemplar de la —-—-—
descripcion, reivindicaciones y dibujos, si los hu -~
biere, y en el mismo se hara constar:

1.~ Namero y clasificacién de la patente;

I1.— Nombre y domicilic de la persona o personas a —
quienes se expide;

II1I.—~ Nombre del inventor o inventores;

IV.~ Fechas de presentaciéon de la solicitud y de —--
prioridad reconocida en su caso, y de expediciéng —-
V.- Denominacién de la invencién, y

VI.- Su vigencia.

Art. &60.- Otorgada la patente, la Secretaria procede-
ra a hacer su publicacitn en la Gaceta, que contendréa
la informacién a que se refieren los articulos 47 ——-—
fracecion IV y 59 de esta Ley.
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CAPITULO v

VIGENCIA Y PRORROGABILIDAD DE LAS PATENTES DE INVENCION
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CAPITULOD IV.

VIGENCIA Y PRORROGABILIDAD DE LAS PATENTES DE INVENCION.

En este capitulo hablaremos de 1la vigencia y prérroga por lo gue
hace a 1las patentes de invencion, es importante que entendamos el
significado de éstas palabras.

La palabra vigencia nos indica que existe vida, esto es que
tiene vigor o fuerza, Yy que estd actualizado, vya sea una ley, o
cualquier otra cosa, aqul estariamos en presencia de que la patente de
invencion tiene fuerza, esto es, que el plazo otorgade por el Estado
para explotar el invento en exclusiva estd aun vivo, por lo cual debe
ser explotado o utilisado por el duefo de la patente, su causahabiente
o el que tenga licencia autorizada.

Por lo que se refiere a la palabra prérroga entendemos gque
existe una continuacién o prolongacién de una cosa por un periodo de
tiempo determinado, aqui nos referimos a que el plazo de vigencia de
una patente se pueda alargar, e4to es, que se continue o prolongue por
un determinado tiempo.

Podemos decir gue es caracteristica esencial del derecho
exlusivo de explotacion de la patente de invencién que su duracion sea
temporal y ademas limigada.

De todo lo anterior podemos desprender que la vigencia de una
patente de invencién va ser el tiempo que dure esta teniendo vida o
fuerza, conforme a los requisitos previamente establecidos en la Ley,
ya que existen ciertos modos o formas de que concluyan los derechos
que confiere una patente de invencién, o dicho de otra forma se pierde
la vigencia de la patente de invencion y podemos decir que existe 1la

muerte de la patente.
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Existen tres maneras o formas de que se pierda la vigencia de
una patente, estas son:
Nulidad de la patente de invencién.
Caducidad de la patente de invencién vy,

Expropiacisn de la patente de invencién.

4.1.- Nulidad de la Patente de Invencién.

El maestro Rafael de Pina, en su Diccionario de Derecho nos
define 1lo que es la nulidad: "Ineficacia de un acto juridico como
consecuencia de la ilicitud de su objeto o de su ftin, de la carencia

de los requisitos esenciales exigidos para su realizacién o de 1la
concurrencia de algun vicio de la voluntad en el momento de su
celebraciéon. t.a nulidad puede ser absoluta (insubsanable) o relativa
{subsanable)". (1).

Puede ocurrir, que se otorgue una patente a un invento que no lo
es, VYa que el supuesto inventor solicita umn derecheo que no tiene, vya
que no ha inventado nada conforme a las leyes sobre patentes y por 1o
tanto podemos decir que la patente que protege una invencion con éstas
caracteristicas, no puede tener ni existencia, ni validez 1legal, vy
constituye un titulo sin ningun valor, ya gque no satisface las
condiciones o requisitos exigidos por la ley y que son: Que sea nuevo,
resultado de wuna actividad inventiva y susceptible de aplicacion
industrial.

Debe declararse la nulidad o ineficacia de la expedicién del

titulo de patente de invencién cuande sea contrario a la ley, por lo

{1) DE FPINA, Rafael, Diccionario de Derecho, p. 364.
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que podemos decir que el derecho a la patente subsiste mientras no se
declare su nulidad.

"Es claro que no es la declaracién judicial 1o que quita
patentabilidad al invento: el invento que no es invento no ha podido
originar un derecho privative. Pero la sentencia judicial resulta
necesaria para comprobar que el invento no era patentable.," (2).

La resolucion becha por la Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial, gque declare 1a nulidad de 1la patenté de invencién
producird, para su titular la pérdida total de los derechos esclusivos
que gozaba, ésto es, la sentencia de nulidad, declara la inexistencia
del derecho sobre el invento, Yy por lo tanto podemos decir que la
patente pierde su vigencia.

"La patente nula, Jjuridicamente es como si jamas hubiera
existido porque la nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas
al mismo o igual estado en que se hallaban antes del acto anulado. Por
consiguiente, 1la declaraciéon judicial de nulidad produce efectos
retroactiveos al dia de la concesion de la patente." (3).

- Las causas de nulidad estan consagradas en el articulo 78 de 1la
Nueva Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial.
Art. 78.- La patente o registro seran nulos en los
siguientes casos:
1.~ Cuando se hayan otorgado en contravencién a --—
las disposiciones sobre requisitos y condiciones -
para el otorgamiento de patentes .... Para efectos
de lo dispuesto en esta fraccién, se consideraran-
requisitos y condiciones para el otorgamiento de -

patentes.... los establecidos en los articulos 15,
19, 20 fraccioéon 1I;

(2) BREUER MDRENO, Pedro, Tratado de Patentes de Invencién, P. 495.

(3) Idem, p. 487.

94



II.- Cuando el otorgamiento se realice en contra-
vencion de lo dispuesto en el articulo 43 de esta
Ley. En este caso tendr& validez la patente o re-
gistro sobre la primera reivindicacién relativa a
la invencitn, el primer modelo de utilidad o el -
primer disefo industrial, segun el caso, proce --
diendo la nulidad respecto de los subsecuentes; -
1I11.~ Cuando durante el tramite se hubiere incu -
rrido en abandono de la solicitud, y

IV.- Cuando el otorgamiento se encontrare viciado
por error o inadvertencia graves.

Las acciones de nulidad que se derivan del pre --—
sente articulo podran ejercitarse dentro de un ——
plazo de cinco afos contados a partir de la fecha
en que surta sus efectos la publicacién de la pa-
tente o del registro en la gaceta.

Art. 15.- Seran patentables las invenciones que -
sean nuevas, resultado de una actividad inventiva
y susceptibles de aplicacién industrial, en los -
términos de esta Ley.

Art. 19.~ No se consideraran invenciones para los
efectos de esta Ley:

I.- Los principios tetricos o cientificos;

II.- Los descubrimientos que consistan en dar a -
conocer o revelar algo que ya existla en la natu-
raleza, aun cuando anteriormente fuese desconoci-
do para el hombre;

I111.~ Los esquemas, planes, reglas y métodos para
realizar actos mentales, juegos o negocios;

IV.~ Los programas de computacion;

V.~ Las formas de presentacion de informacién;
VI.- Las creaciones estéticas y las obras artis——
ticas o literarias;

VIl.- Los métodos de tratamiento quirdrgico, te--
rapéutico o de diagnéstico aplicables al cuerpo -
humano y los relativos a animales, y

VIII.- La yuxtaposicion de invenciones conocidas-—
o mezclas de productos conocidos, su variacidn de
forma, de dimensiones o de materiales, salvo que-—
en realidad se trate de su combinaciéon o fusidn ——
de tal manera que no puedan funcionar separadamen-—
te o que las cualidades o funciones caracteristi--
cas de las mismas sean modificadas para obtener un
resul tado industrial no obvio para un técnico en -
la materia.
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Art. 20.~ Las invenciones que se refieran a mate--—
ria viva, sin perjuicio de lo que se disponga en—-~
otros ordenamientos legales, se regiran por lo si-
guiente:

1.- Sera&n patentables:

a) Las variedades vegetales;

b) Las invenciones relacionadas con microorganis——
mos, como las gque se realicen usandolos, las que -
se apliquen a ellos o las que resulten en los mis~
mos. Quedan incluidos en esta disposicién todos --—
los tipos de microurganismos, tales como las bac
terias, los hongos, las algas, los virus, los mi
croplasmas, los protozoarios y, en general, las ——
células que no se repraoduzcan sexualmente, y

c) Los procesos biotecnolégicos de obtencitdn de --—
farmoquimicos, medicamentous en general, bebidas y-—
alimentos para consumo animal y humano, fertili
zantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas, o ---
productos con actividad bioldgica.

I1.- No ser&n patentables:

a) Los procesos esencialmente biolégicos para la ——
obtencién o reproduccién de plantas, animales o sus
variedades, incluyendo los procesos genéticos o re-
lativos a material capaz de conducir su propia du—-—
plicacién, por si mismo o por cualquier otra manera
indirecta, cuando consistan simplemente en selec —-
cionar o aislar material biolégico disponible y de—
jarlo que actde en condicianes naturales;

b) Las especies vegetales y las especies y razas -
animales;

c) El material biolégico tal como se encuentra en —
la naturaleza;

d) El material genético, y

e) Las invenciones referentes a la materia viva que
compone el cuerpo humano.

Art. 43.- La solicitud de patente deberd referirse—
a una sola invencién, o a un grupo de invenciones —
relacionadas de tal manera entre si que conformen -
un dnico concepto inventiva.
La accién de nulidad, solo puede ser iniciada por quien tenga
interés 1legitimo en la anulacion de la patente, y puede ser por 1a
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, a peticién de parte o por

el Ministerio Publico, como lo podemos apreciar en el articulo 79 de

la Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial.
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Art. 79.- La declaracion de nulidad se har& admi -
nistrativamente por la Secretarla, de oficio, a --
peticién de parte o del Ministerio Publico Federal
cuando tenga algun interés la Federacién, en los -
términos de esta Ley. La declaracién de nulidad ~-
destruird retroactivamente a la fecha de presenta-
cion de la solicitud, los efectos de la patente o

registros respectivos.

La accién para ejercer la nulidad prescribe en cinco afos
contados a partir de que surta sus efectos la publicaciéon de la
patente en la gaceta. Ejercida y declarada la nulidad de la patente
esta caera al dominio pidblico, ésto es, que ninguna persona podré
estar impedida para usarla, salvo los casos en que su contenido o forma
sean contrarios al orden publico, a la moral y las buenas costumbres.

Art. 1B89.~ La solicitud de declaracién administra-
tiva que se interponga debera contener los si ————
guientes requisitos:

I.- Nombre del sclicitante y, en su caso, de su -~
representante;

I1.- Domicilio para oir y recibir notificaciones;
I1l.~ Nombre y domicilio de la contraparte o de su
representante;

IV.- E1 objeto de la solicitud, detallandclo en ———
términos claros y precisos;

V.~ La descripcién de los hechos, y

VI.- Los fundamentos de derecho.

La solicitud de declaracién administrativa deberd acompafarse
por los originales o copias certificadas de los documentos Y
constancias en que se funde la accién, ademis de ofrecerse las pruebas
correspondientes. En caso de que se exhiban pruebas posteriores no se
aceptaran a menos que sean supervenientes. (art. 190).

La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial otorgara un plazo
de ocho dias para que se subsanen 1as omisiones o se hagan las

aclaraciones pertinentes en el caso de que no se hayan cumplido los

requisitos de la solicitud de declaracion administrativa, sino se
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cumple con éste requerimiento en el plazo mencionado se desechara 1la
solicitud. (art 191).

La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial notificara al
titular afectado de la patente de invencién, concediendole un mes para

que manifieste por escrito 1o que a su derecho convenga. (art. 193).
: ey .

Art. 197.- El escrito en que el titular afectado —
formule sus manifestaciones deber& contener:

I.- Nombre del titular afectado y, en su caso, de
su representantes; .

I1.- Domicilio para oir y recibir notificaciones;
I11.- Excepciones y defensas;

IV.- Las manifestaciones u objeciones a cada uno -
de los puntos de la solicitud de declaracion admi-—
nistrativa, y

V.- Fundamentos de derecho.

fPara la presentacion del escrito y el ofrecimiento
de pruebas serd aplicable lo dispuesto en el arti-
culo 190 de =sta Ley.

Una vez que el titular de la patente haya presentado sus

manifestaciones, se hard un estudico de 1los antecedentes y se
desahogaran las pruebas, posteriormente se dictarad 1la resolucién
administrativa que proceda, la cual deberi ser notificada a 1os

interesados. {art. 199).

4.2.~ Caducidad de la Patente de Invencion.

Rafael de Pina nos define en su Diccionario de Dertcha a la-
caducidad “extincien de un derecho, fdcultad, instdncia o recurso“(4).

El D;Ecionario de la Lengua Espafola define a 1%'caducidad como °
"aceibn y efecto de caducar, perder su fuer:za una Ley, un derecho"(53).

“La caducidad presupone un derecho constituido validgmengg, que

se extingue por el transcurso del plazo para el que nacié, o en que la

(4) DE PINA, Rafael, op cit, p. 134.
(5) Diccionario de la Lengua Espafola, p. 222.
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" aparicitn de determinados hechos posteriores a la concesién origina su
pérdida para el titular." (6).

De lo anterior entendemos que existe caducidad cuando hay
extincidtn del derecho exclusivo de explotar una patente de invencién,
ya sea por el proceso normal de la terminaciéon de su vida legal o por
la existencia de algun hecho al que la Ley le atribuye ese efecto
extintivo y por lo tanto podemes decir que cualquiera que sea la causa
que provoque la caducidad de la patente de invencién, ésta, pasa a ser
del dominio pablico, eésto es, que puede explotarse licitamente por
cualquier interesado, salvo en los casos en que su contenido o forma
sean contrarios al orden publico, a la moral y las buenas costumbres.

La éaducidad se puede dar porque termine el plozo de su vigencia
o por el incumplimiento de las obligaciones impuestas al duelo de la
patente de invencién como 1o podemos apreciar en el articulo 80 de la
Nueva Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial. Ademas
la caducidad de 1la patente de invencién carece de los efectos
retroactivos con que cuenta la nulidad.

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

1.- Al vencimiento de su vigencia;

11.- Por no cubrir el pago de derechos al gue es——
tan sujetos; en el tiempo que fije la ley corres—-—
pondiente, o dentro del plazo de gracia de seis —-
meses siguientes a éste;

111.—- En el caso del articulo 73 de esta ley,.

La caducidad que opere pnr 2} snlo trasncurso del-
tiempn, ne requerird de declaracién administrativa
por parte de la Secretaria.

El modo natural de que se extinga o caduque la patente es por

medin del vencimiento de su vigencia. Esta circunstancia obedece a 1la

(6) BAYLDS CORROZA,. Hermenegildo, Tratado de Derecho Industrial, p.

743.
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limitacion que existe en todas las legislaciones sobre patentes, ya
.

que todas marcan un determinado numero de afios de vigencia para una

patente.

"La reduccion del plazo de vigencia originalmente otorgado a las
patentes, se realiza por el simple transcurso del tiempo sefalado por
la Ley; no se precisa declaracidn alguna de autoridad que asi 1lo
estalezca. Obviamente, 1la caducidad que deriva de esa reduccidn por
falta de explotacién del invento, tampoceo requiere de una resolucién
administrativa o Jjudicial que declare la caducidad: ésta opera de
pleno derecho". (7).

Art. Bl.- Se podra solicitar la rehabilitacidn de-
la patente o registros caducos por falta de pago -
oportuno de derechos, siempre que la solicitud co-
rrespondiente se presente dentro de los seis meses
siquientes al plazo de gracia a que se refiere la-
fracciéon I1 del articulo anterior y se cubran los-

derechos respectivos, mas sus recargas.

4.3.~ Expropiacién de la Patente de Invenci6n.

Nuestra actual legislacién no menciona nada sabre la
expropliacién de las patentes de invencién, como lo hacia 1la hoy
abrogada Ley de Invenciones y Marcas, pero consideramos que esta es
una forma de que se pierda la vigencia de las patentes,

Para el maestro Rafael de Pina la expropiacién es: "limitacion
del derecho de propiedad en virtud de la cual el duefo de un bien,
mueble o© inmueble queda privado del mismo, mediante o previa
indemnizaciébn, en beneficio del interés publico”. (B).

(7) RANGEL MEDINA, David, Invacién, Nulidad y Caducidad de las

Patentes de Invencién, Revista El Foro, Nuas. 18-19, pp. 79-80.

(8) DE PINA, Rafael, op. cit. p. 264.
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Podemos decir que la justificacién de éste modo de perder la
vigencia, una patente de invencién, es el fundamento de la
expropiacién, vy éste es el interés pablico, la utilidad publica y el
bien comin, por lo tanto decimos que el interés de la colectividad,
siempre va a prevalecer sore el interés particular.

"Utilidad publica.- Recibe 1la calificacién de pablica la
utilidad que, directa o indirectamente, aprovecha a la generalidad de
las personas que integran la colectividad nacional, Qin que ninguna
pueda ser privada de ella, en cuanto representa un bien comun de
naturaleza material o moral. El concepto de utilidad publica es
sumamente interesante para resolver los casos de expropiacién forzosa.

Bien comiun.— Beneficio que desprendiendose de la convivencia
social debe ser compartido, proporcionalmente, por todos los miembros
de la comunidad, sin exclusién alguna, y al que todos deben contribuir
con sus medios y con su conducta." (9).

A continuacién citaremos los articulos 1o. y 20., de la Ley de
Exproplaciéns

Art lo.--Se consideraran de utilidad publica:

1.~ El establecimiento, explotacién o conservacién
de un servicio puablicoj

Il.- La apertura, ampliacién o alineamiento de ca-
lles, la construcciéon de calzadas, puentes, cami -
nos y taneles para facilitar el transito urbano y-
suburbano;

111.- El embellecimiento, ampliacién y saneamiento
de las poblaciones y puertos, la construccién de -
hospitales, escuelas, parques, jardines, campos —-
deportivos o de aterrizaje, construcciones de ofi-
cinas para el Gobierno Federal y de cualquier obra
destinada a prestar servicios de beneficio colec -
tivo.

IV.~ La conservacién de los lugares de belleza pa—
noramica, de las antiguedades y objetos de arte, -

de los edificios y monumentos arqueonlégicos o his-

(9) ldem., pp. 123 y 477.
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téricos, y de las cosas que se consideran como ca-
racteristicas notables de nuestra cultura nacio --
nalj;

V.~ La satisfaccion de necesidades colectivas en -
caso de guerra o trastornos interiores; el abaste-—
cimiento de las ciudades o centros de poblacién, —
de viveres o de otros articulos de consumo necesa—
rio, y los procedimientos empleados para combatir—
o impedir la propagaciétn de epidemias, epizootias,
incendios, plagas, inundaciones, u otras calamida-—
des publicas;

Vi.- L.os medios empleados para la defensa nacional
o para el mantenimiento de la paz publicas

VIii.~ La defensa, conservacién, desarrollo o apro-
vechamiento de los elementos naturales suscepti-——
bles de explotacién;

VIII.—- La equitativa distribucién de la rigqueza ——
acaparada o moncpolizada con ventaja exclusiva de-—
una © varias personas y con perjuicio de la colec-—
tividad en general, o de una clase en particular;
IX.- ta creacién, fomento o conservacién de una ——
empresa para beneficio de la colectividad;

X.~ Las medidas necesarias para evitar la destruc-—
ci6on de los elementos naturales y los dafos que la
propiedad pueda sufrir en perjuicio de la colecti-
vidad;

XI.- La creacion o mejoramiento de centros de po -
blacién y de sus fuentes propias de vidajg

XIl.— Los demas casos previstos por leyes especia—
les.

Art. 20.- En los casos comprendidos en la enumera-—
ciéon del articulo lo., previa declaracién del Eje-
cutivo Federal, procederd la expropiacién, la ocu-—
paciétn temporal, total o parcial, o la simple li--
mitacién de los derechos de dominio para los fines
del Estado o en interés de la colectividad.
l.as consecuencias de expropiacién pueden ser de dos formas, es
decir, gque la patenta caiga en el dominio publico, o bicn gue pase a
ser propiedad del Estado Mexicano.
En el primer caso, 1la patente expropiada por causa de utilidad
publica, caerd bajo el dominio publico, Yy cualquier individueo con

interés, tendra acceso a lo que antiguamente amparaba la patente, para

llevar a cabo 1la explotaciéon. En el segundo caso, la patente
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expropiada también por causa de utilidad publica, caerd bajo el
dominio del Estado, y solo el padri explotarla.

La formalidad a que se debe sujetar la expropiacién de 1las
patentes es que el Ejecutivo Federal, emitird un decreto en el cual,
se hara puablico, que la patente ha sido expropiada por causa de
utilidad publica, vy en el propio decreto, se estableceri si la misma

pasa al dominio publico o si pasa a ser propiedad del Estado.

4.4,- Problemadtica de Vigencia y Prorrogabilidad en la Legislacion

Vigente.

Encontramos, analizando algunas leyes anteriores referentes a
las patentes de invencion que:

a).,— Ley de Patentes de Privilegio de 7 de junio de 18%90.- En
sus - articulos 13 y 14, establecia gque las patentes de invencién se
otorgarian por un plazo de veinte afos contados a partir del dia de su
expedicién; asi mismo su duraciébn podia ser prorrogada sole por cinco

affos mas, solo en los casos excepcionales a juicio del Ejecutivao.

b).~ La Ley de Patentes de Invencién del 27 de julio de 1928.-
En sus articulos 31 y I3, establecia que el plazo de vigencia de las
patentes de invencion era de veinte afos como maximo, y que éste plazo
era improrrogable; ademas los plazos de vigencia de la patente de
invencién se contaran a partir de la fecha y hora de presentacién de
la solicitud.

c).~ La Ley de Propiedad Industrial de 1943.~ En sus articulos
38 y 40, establecia que el plazo de vigencia otorgado a una patente de
invencién serd de quince afos como maximo, Y que éste plazo es

improrrogable, adem&s los plazos de vigencia de la patente se contaran
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a partir de la fecha y hora de la presentacion de la solicitud,

d).~ Ley de Invenciones y Marcas de 1976.—- En su articulo 40,
establecia que el plato de vigencia otorgado a una patente de
invencién serd de catorce afos, y que éste plazo es improrrogable,
ademads los placos de vigencia se contaran a partir de la fecha de

expedicioén.

4.4.1.- Articulo 23 de la Ley de Fomento y Proteccién de la

Propiedad Industrial.

Art. 23.- La patente tendra una vigencia de veinte
aros improrrogables, contados a partir de la fecha
de presentacian de la solicitud y estars sujeta al
pago de los derechos que sefale la ley correspon -
diente.
En el caso de productos farmoquimicos o farmacéu -
ticos o de procesos de obtenciéon de estos produc -
tos, la vigencia de la patente podra ampliarse -
’ tres afos mas, siempre que su titular conceda 1i
cencia para su explotacién a alguna persona moral-
con capital mayoritariamente mexicano.
La licencia a que hace alusién el parrafo anterior
deberd sujetarse a lo siguiente:
1.~ Se debera conceder mediante convenio dentro de
los seis meses siguientes al otorgamiento de la ——
patente o a la fecha en que la autoridad competen-
te otorgue el registro sanitario para efectuar la-
distribucién del producto en México, lo que ocurra
mas tarde;
11.- Debera ser inscrita en la Secretariaj;
II1.- Su duracion debera ser de la fecha de su ———
concesién hasta el vencimiento de la vigencia de -
la patente, incluyendo su prérrogaj
IV.- Deberd ser irrevocable y no exclusiva y solo-~
podra transferirse a un tercero si se cuenta con -
la autorizacion del titular de la patente, y
V.- Proceder& su cancelacién si la persona a quien
se le concede no realiza la explotacieon de la pa -
tente en los terminos convenidos.

Como podemos darnos cuenta la vigencia de 1las patentes ha
variado en las diferentes leyes que hemos analizado, asi tenemos que
la vigencia maxima bha sido de veinte aRos a partir de la fecha de

expedicion de ésta.
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A continuacion haremos una aclaracién sobre la Ley de Fomento y
Proteccién de la Propiedad Industrial, que nos aumenta el plazo de
vigencia de 1las patentes con respecto de la ahora abrogada Ley de
Invenciones vy Marcas, la cual nos marcaba en su articulo 40 un plazo
de vigencia de catorce afos improrrogables a partir de su expedicién,
y nuestra actual ley nos marca un plaze de vigencia de veinte afos,
pero con la diferencia de que éste plazo se contara a partir de la
fecha de presentacion de la solicitud. De 1o que hemos mencionado, nos
podemos hacer el siguiente cuesticnamiento: Realmente existe aumento
en el plazo de vigencia de una patente de invencién?

La respuesta es compleja y ambivalente, a simple vista, podemos
decir que si, puesto gue existe una diferencia notoria de seis afos
entre los plazos de vigencia que tenemos, pero la respuesta, también
depende del tiempo en que tarde en otorgar la patente la Secretaria de
Comercio y Fomento Industrial.

La Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial
contiene una nueva disposicién que consiste en una ampliacién en el
éérminn de la vigencia de la patente de solo tres afos para el caso de
productos farmacéuticos, farmoquimicos o de procescs de obtencién de
éstos productos siempre y cuando el titular de la patente otorgue una
licencia para su explotacién a una persona moral, mexicana, y que ésta
tenga el capital mayoritario.

De 1lo anterior podemos desprender que la Ley de Fomento vy
Proteccion de la Propiedad Industrial, es la primera ley de todas que
hemos estudiado y analizado anteriormente, que otorga una prérroga de
sola tres eicasos afios, pero ésta prarroga no abarca a todas las

clases de patentes otorgadas sino que se limita unicamente a ciertas
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clases de patentes que son: los productos y procesos farmacéuticos vy
famoquimicos, los cuales deben reunir uwuna serie de requisitos,
mencionados en e]1 ya citado articulo 23.

Consideramos que tanto la vigencia como la prorroga de las
patentes son problematicas, ya que desafortunadamente las
legislaciones de los paises no se han puesto de acuerdo para regirse
por un patrén igualitario, creemos gue si mundialmente se estableciera
un plazo de vigencia y de prérroga, se lograria adoptar un criterio
uniforme, y asi no Existi;ia el problema de que en un pais se otorguen
mads o menos numero de afos de vigencia o prorroga de una patente de
invencién, sino que todos los paises gue se encuentren regulados por
éste criterio se regirdn por esas normas.

Realmente consideramos que la vigencia de las patentes es un
problema, puesto que en las diferentes legislaciones varia el plazo,
asi tenemos por ejemplo en Espaia, la vigencia de la patente, es de
veinte afos improrrogables, en Venezuela el término del plazo varia
segin la voluntad del inventor y éste va de cinco a diez afos, lo cual
creemos que es problemdtico para la persona que pretende obtener wuna
patente, ya que 1lo que pretende es buscarle el mayor tiempo de
proteccion legal para su invento, Yy asl lograr gue éste no pase o no
caiga tan rapidamente ;1 dominio puablico.

4.5.~ Necesidad de Reformar la Ley de Fomento y Proteccién de 1la

Propiedad Industrial.

De las leyes gque hemos analizado, encontramos que solo en dos de
ellas se habla sobre la existencia de una prérroga, pero ésta es
relativa, ya que se otorga por un plazo muy pequeio y no es para todas

las clases de patentes, como lo podemos apreciar en la Ley de
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Privilegio de 7 de junio de 1890, 1la cual nos dice en su articulo 14
que la duracién de la patente puede ser prorrogada por cinco afos mas,
pero solo en casos excepcionales y a juicio del Ejecutivo, y en
nuestra actual Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial,
en su articulo 23, nos expone que la vigencia de 1la patente de
invenciétn se podr& ampliar por un plazo de tres afios mas, solo en el
caso de productos o procesos de obtencidn de famoquimicos o
farmaceuticos, siempre y cuando el titular haya concedido licencia
para su explotacién a alguna persona moral con capital
mayoritariamente mexicano.

De lo anterior podemos desprender, gque la prorrogabilidad de la
patente estd condicionada, en la primera ley podemos ver ésta
condicionante en el momento en que se necesitaba la opiniédn, o dicho
de otra manera la decisién o fallo del €jecutivo, vy ademds debian ser
casos excepcionales, para que la patente pudiera ser prorrogada, en
nuestra actual ley ésta condicién desaparece, pero se establece otra,
ésta consiste en que el titular de una patente de invenciétn debe
otorgar una licencia para su explotacién siempre y cuando sea una
persona moral y que el capital sea mayoratariamente mexicano. E£n caso
de no cumplirse éstas condiciones o requisitos no se otorgard la
prorroga a la patente.

Lo que nosotros proponemos en éste trabajo es que la patente de

invencién deba tener prorrogabilidad, porgque no consideramos que sea
justo, que 1la persona gue invierte su tiempo, su trabajo y esfuerzo,
en lograr crear nuevos y mejores medios de produccién, ésto es, que

realice inventos, se vea privado de su explotaciéon en exclusiva, por
caer éste al dominio publico, vy asi poder ser utilizado por cualguier

persona que tenga interés en el.
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Si' existiera prorroga en todas ias clases de patentes de
invenciébn en nuestra legislacidn, muchos de los inventores Qque se
reservan para si mismos su hallazgo, ya no lo harian, puesto que
contarian con que el plazo de vigencia de su patente se prolongaria,
ésto es, que el invento patentado no perderia su vigencia como
actualmente se d&, vy por lo tanto existirian mas solicitudes de
patentes, ya que lo que realmente busca el inventor es que su hallazgo
sea protegido legalmente por tiempo indefinido, para‘asi explotarilo,
ya sea por si mismo o por cualquier otra persona, siempre y cuando el
la haya autorizado.

Nosotros proponemos que el plazo de vigencia de la patente de
invencién, se pueda prorrogar indefinidamente por periodos de tiempo
iguales, siempre y cuando la patente sea explotada licitamente, ya sea
por su  titular, su causahabiente o la persona a la que se le haya
otorgado licencia para la explotacién respectiva.

v Como vimos en renglones anteriores, la prérroga ha sido
condicionada por ciertos requisitos, y nosotros consideramos gque ésto
es injusto también para el inventor, puesto que es su inventao, y él lo
debe de explotar libremente y por lo tanto se deben suprimir toda
clase de requisitos, que entorpezcan y allanen la libre explotacién
del hallazgo. ‘

Como lo mencionamos en el punto anterior, nuestra legislacién
difiere con la hoy abrogada Ley de Invenciones y Marcas, en el punto
referente a la vigencia de la patente, ya que la actual Ley de Fomento
y Proteccitn de la Propiedad Industrial, empieza a contar la vigencia
de 1la wmisma desde la fecha de presentacién de la solicitud, y 1la

abrogada ley, contaba la vigencia desde la expedicion del titulo de la
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patente, ésta situacién pone en desventaja al inventor, al empezarle a
correr un plazo de tiempo del cual, el tedavia ignora si va & ser o no
protegido su invento por un titulo de patente, por lo tanto el plazo
de vigencia de la patente se debe contar a partir de la fecha en que
se haya expedido dicho titulo.

De todo 1o mencionado anteriormente, proponemos que se haga una
reforma al articule 23 de la Ley de Fomento y Proteccién de la
Propiedad Industrial, por lo que se refiere, tanto a lg vigencia como
a la prorrogabilidad, vy por lo tanto sugerimos que el precepto 1legal
antes mencionado quede de la siguiente manera:

Art. 23.— E1 plazo de vigencia de las patentes sera
de doce afos, contados a partir de la fecha de ex—-
pedicion, La duracién de las patentes podrd ser —--—

prorrogada indefinidamente por periodos de doce ———
afos.
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1.- E1 derecho que ahora se tiene sobre los inventos ha sideo el
resultado de una larga evolucién histérica. Esta evolucitn fué lenta,
Yy las primeras patentes de invencién, fueron otorgadas por los
soberanos absolutos, quienes elegian a quien otorgaban el privilegio
da explotacion en euclusiva, creando asi monopolios que podrian ser o

no utiles para la colectividad.

2.- En México el primer privilegio que se concedid fue al

minero Miguel Pérexz Aleman en el afo de 1544, para que fundiera metal.

J.—- El sistema de propiedad industrial se cret6 con la intencién
de que se protegiera al inventor, vy al mismo tiempo recompensarlo por

sus aportaciones y esfuerzos realizados.

4.-~ La patente de invencién es el documento, por medio del cual
el Estado reconoce en favor de un inventor el derecho a explotarlo en

exclusiva.

5.~ Para que se considere que existe un invento es necesario que
se reunan tres requisitos, 1los cuales son indispensables, éstos son:
que sea nueva, resultade de una actividad inventiva y susceptible de
aplicacitn industrial. De é#sto desprendemos que la invencitn, nos
manifiesta una cosa nueva, que anteriormente no existia, vya que es
toda solucidn nueva a un problema, a diferencia de lo que sucede con

los descubrimientos que presumen una cosa existente.
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&.— El derecho que otorga la patente de invenciédn, es un derecho
de propiedad, por lo cual el inventor puede disponer de &1, siempre

que lo haga de manera licita.

7.- Obtenido el titulo de patente, el derecho que siempre va a
tener el autor del invento, es el de la paternidad del hallazgo, vya

que siempre se le considerar& como el padre.

8.— La patente de invencidn debe ser explotada por el autor del
invento, su causababiente o paf cualquier persona a la que se le haya
otorgado licencia, siempre Yy cuando dicha explotacién sea hecha

licitamente.

2.~ No podra existir patente de invencién, en los casos en que
su contenido o forma sean contrarios al orden publico, a la moral, vy

las buenas costumbres.

10.~ La vigencia de la patente, consiste en un periodo de tiempo
muy reducido, ademAs de no existir prorroga para todas las clases de
patentes de invencion, vy ésta es solo de tres escasos afos, y solo
para el caso de productos farmoquimicos o farmacéuticos o de procesos

de obtencién de éstos productos.

11.—~ Finalmente decimos que la patente debe tener una vigencia
indefinida, esto es, que se pueda prorrogar por periodos iguales de

tiempo, siempre y cuando ésta sea licita.
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