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ADVERTENCIA

El presente estudio ha sido elaborado por invitacién del Instituto de In-
vestigaciones Juridicas de la Universidad Nacional Auténoma de México.
Se ha procurado ceifiir el temario, asi como su desarrollo, a los linea-
mientos generales sugeridos. Por lo que respecta al primero, se sigue en
lo sustancial el programa de las citedras que el autor imparte en la Fa-
cultad de Derecho de dicha Universidad y en el Departamento de De-
recho de la Universidad Iberoamericana. En cuanto a su tratamiento, se
expone en primer término una teoria general del derecho intelectual, y
después se estudian las instituciones que lo informan, con referencia
especial y més extensa al derecho mexicano. También se ha tenido pre-
sente el propésito de los editores de la obra general de mostrar la situa-
cién actual del derecho intelectual no sélo a los investigadores y profe-
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sionales sino a los estudiantes de derecho del pais y del extranjero. Hasta
donde se tienen noticias, esta es la primera ocasién que en nuestro pais
se aborda en su conjunto, de modo organico y a la luz de la metodologia
juridica, el estudio del moderno derecho protector de las creaciones lite-
rarias, didacticas, cientificas, artisticas, inventivas e industriales. Obvio
estd decir, finalmente, que los limites del espacio acordado y el equilibrio
que debe imperar en la exposicién del programa, han sido factores de-
terminantes para Ja dimensioén del trabajo.

PRIMERA PARTE

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL. DERECHO INTELECTUAL
MEXICANO

I. EL DERECHO INTELECTUAL

Se entiende por derecho intelectual el conjunto de normas que regulan
las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen en
favor de los autores y de sus causahabientes por la creacién de obras
artisticas, cientificas, industriales y comerciales.

En tanto las obras apuntan a la satisfaccién de sentimientos estéticos
o tienen que ver con el campo del conocimiento y de la cultura en gene-
ral, las reglas que las protegen integran la propiedad intelectual en un
sentido estricto o derechos de autor, que también se conoce como pro-
piedad literaria, artistica y cientifica, las cuestiones, reglas, conceptos y
principios que tienen que ver con los problemas de los creadores intelec-
tuales en su acepcién mas amplia.

En cambio, si la actividad del intelecto humano se aplica a la bisqueda
de soluciones concretas de problemas también especificos en el campo de
la industria y del comercio, o a la seleccién de medios diferenciadores
de establecimientos, mercancias y servicios, entonces estamos frente a los
actos que son objeto de la propiedad industrial.

II. L.os DERECHOS DE AUTOR

De la vertiente que corresponde al derecho autoral conviene decir que
la creacién de la obra intelectual protegida legalmente, confiere al autor
dos grupos de prerrogativas, dos aspectos de un mismo beneficio: cl que
se conoce como derecho moral o derecho. personalisimo del autor y el de-
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recho econdémico o pecuniario. En realidad no se trata de dos derechos,
sino de dos aspectos o fases del mismo derecho.

a) El derecho moral estéd representado basicamente por la facultad ex-
clusiva de crear, de continuar y concluir la obra, de modificarla o des-
truirla; por la facultad de mantenerla inédita o publicarla, con su nom-
bre, con un seudénimo o en forma anénima; por la prerrogativa de elegir
intérpretes de la obra, de darle cierto y determinado destino y de ponerla
en el comercio o retirarla del mismo, asi como por la facultad de exigir
que se mantenga la integridad de la obra y de su titulo, e impedir su
reproducciéon en forma imperfecta o desfigurada.

b) El derecho pecuniario, econdémico o patrimonial, por su parte, im-
plica la facultad de obtener una justa retribucién por la explotacién lu-
crativa de la obra, y tiene como contenido sustancial el derecho de su
publicacién, el derecho de reproduccidn, de traduccién y adaptacién; el
derecho de ejecucién y el de transmision.

III. EL DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

En cuanto al derecho de propiedad industrial, considerado como el
privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y los sig-
nos distintivos de productos, establecimientos y servicios, se considera
que comprende cuatro grupos de instituciones.

Un primer grupo de componentes de la propiedad industrial lo cons-
tituyen las creaciones industriales nuevas, que se protegen por instrumes-
tos que varian de un pais a otro en formalidades y en sus respectivas
denominaciones pero que por lo comin son las patentes de invencifn,
los certificados de invencidén y los registros de modelos y dibujos indus-
triales.

Un segundo grupo de elementos de la propiedad industrial consiste
en los signos distintivos que, con variantes no radicales de una a otra
legislacién, son los siguientes: las marcas, los nombres comerciales, las
denominaciones de origen y los anuncios o avisos comerciales.

En tercer término se incluye como vinculada con la propiedad indus-
trial la represién de la competencia desleal.?

1 Esta enunciacién de los ‘elementos- integrantes de la propiedad industrial co-
rresponde a la definicién o concepto tradicional del Convenio de Paris para Ja
Proteccion de la Propiedad Industrial (en lo sucesivo designado como Convenio de
Paris (articulo 1, inciso 2).
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Mas el adelanto econémico y el progreso de la técnica han motivado
que en los Wltimos afios se amplie el ambito de la propiedad industrial
a otras esferas como la de las variedades vegetales, la de los conocimien-
tos técnicos o know-how, y la de las distintas fases que conforman la
tecnologia en su sentido més alto. Del avance legislativo ya realizado en
este cuarto grupo de institutos relacionados con la propiedad industrial
dan cuenta el Convenio Internacional para la Proteccion de Variedades
Vegetales, asi como las disposiciones que sobre el régimen de traspaso
de tecnologia rigen en Argentina, Brasil, los paises signatarios del Pacto
Andino, Espafia y México.?

IV. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS
INTELECTUALES

Segtin el articulo 28 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos de 5 de febrero de 1917,

En los Estados Unidos Mexicanos no habrd monopolios ni estancos de
ninguna clase; ni exencién de impuestos; ni prohibiciones a titulo
de proteccién a la industria; exceptuindose Gnicamente los relativos a
[. . .] los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los au-
tores y artistas para la reproduccién de sus obras, y a los que, para el
uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccio-
nadores de alguna mejora.

Por su parte, la fracciébn XV del 89 de la misma Constitucién faculta
y obliga al presidente de la Repiblica a “Conceder privilegios exclusivos
por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores,
inventores o perfeccionadores de algin ramo de la industria”. '

2 Sobre la normatividad del traspaso de tecnologia en algunos de estos paises,
véanse estos estudios publicados en la Revista Mexicana de la Propiedad Industrial
y Artistica, aio XIV, niims. 27-28: Nicoletti, Helio, “Normas legales sobre trans-
ferencia de tecnologia en Brasil” (pp. 197-209); Larrain Pefia, Carlos, “Normas
que rigen la transferencia de tecnologia en Chile” (pp. 165-176); Pérez Serrano,
Jorge, “La transferencia de tecnologia en Ecuador”, pp. 237-241; Pérez Mellado,
Alejo, “Transferencia de tecnologia extranjera en Espafia”, pp. 109-122; Arias Sch-
reiber P., Max, “Transferencia de tecnologia en la legislacion peruana”, pp. 221-223.
Asi como Barreda Zegarra, José, “Licencias de tecnologia en Perd, misma revista,
afio XVI, nims. 31-32, enero-diciembre 1978, pp. 229-244 y Nun de Muller, Diana,
“Licencias de marcas y tecnologia en los paises del Pacto Andino”, en la misma
revista afio XVII, enero-diciembre 1977, pp. 151-184,
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Dichas disposiciones constitucionales son las que sirven de apoyo a
la legislacién sobre derechos de autor y propiedad industrial. Tanto la
ley que regula los primeros como la que norma la segunda, tienen el ca-
racter de reglamentarias del articulo 28 constitucional.®

V. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DEL DERECHO INTELECTUAL
MEXICANO

1. Propiedad industrial

A. Creaciones industriales

La primera ley que rigi6 en México en materia de patentes de inven-
cién fue el decreto expedido por las Cortes Espafiolas el 2 de octubre
de 1820, para asegurar el derecho de propiedad a los que inventen, per-
feccionen o introduzcan algin ramo de industria. El titulo de propiedad
del inventor no se llamaba patente, sino “certificado de invencién”, el
cual tenia fuerza y vigor durante diez afios (articulo 13).

Después de consumada la independencia nacional, el primer texto le-
gal que se expidié fue la ley de 7 de mayo de 1832, sobre privilegio ex-
clusivo a los inventores o perfeccionadores de algiin ramo de industria,
la cual sefalaba para las patentes de invencién, fuerza y vigor durante
diez afios.

Ley de 7 de junio de 1890, sobre patentes de privilegio a los in-
ventores o perfeccionadores, conforme a la cual las patentes eran otor-
gadas por veinte afios susceptibles de prérroga por cinco afios mis.

.Ley de patentes de Invencion expedida el 25 de agosto de 1903, que
comenzd a regir el 12 de octubre del mismo aiio, fij6é a las patentes un
plazo de veinte afios susceptibles de ser prorrogados hasta por cinco
afios mas (articulo 15 y 16). Esta ley incorporé por primera vez las
patentes de modelos y dibujos industriales, sometiéndolas a lo prevenido
con respecto a las patentes de invencion (articulo 107).

Ley de Patentes de Invencién de 26 de junio de 1928, que comenzd
a regir el 1o. de enero de 1929, sefialaba para las patentes de invencion,

3 Sobre este punto véanse: Rangel Medina, David, Los derechos de autor. Su
naturaleza juridica y comentarios acerca de su proteccion legal en México (tesis
profesional), México, 1944, pp. 33 a 42; Loredo Hill, Adoifo, Derecho autoral
mexicano, México, Porria, 1982, pp. 17 a 26, y Correa M., Antonio, “La legisla-
cién mexicana sobre patentes de invencién, Revista Mexicana de la Propiedad In-
dustrial y Artistica, afio I, enero-junio 1963, nim. 1, pp. 9 y 10.
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un plazo de veinte afios como méximo, improrrogables, y para las de
modelo o dibujo industrial, de diez afos (articulo 33).

Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942 (DOF de
31 de diciembre de 1942), que sefialé para las patentes de invencién
un plazo improrrogable de quince afios y de diez para las patentes de
modelo o dibujo industrial. Esta ley se caracteriza, desde el punto de vis-
ta formal, en que codifica todas las disposiciones relativas a patentes
de invencién, patentes de modelo y de dibujo industrial, marcas, avisos
comerciales, nombres comerciales y competencia desleal.

B. Signos distintivos

Ley de Marcas de Fabrica de 28 de noviembre de 1889, conforme a
la cual la duracién de la propiedad de las marcas era indefinida (articu-
lo 12).

Ley de Marcas Industriales y de Comercio de-25 de agosto de 1903
(DOF de 2 de septiembre de 1903), que fijaba al registro de la marca
una vigencia de veinte afios (articulo 6).

Ley de marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 26 de junio
de 1928 (DOF de 27 de julio de 1928), cuyas disposiciones sefialaban
también un plazo de veinte afios al registro marcario (articulo 24).

2. Derechos de autor

Los antecedentes legislativos mexicanos que han regulado la materia,
son esencialmente los que en seguida se mencionan.

La real orden de 20 de octubre de 1764 dictada por Carlos III, se
considera como la primera disposicién legislativa espafiola que tomé en
cuenta los derechos intelectuales sobre las obras literarias. Declaraba
que los privilegios concedidos a los autores no se extinguian con su muer-
te; que los autores podian defender sus obras ante el Santo Oficio de
la Inquisicién antes de prohibirlas; se establecié por vez primera cuan-
do una obra entra al dominio péblico, concediéndose licencia para reim-
primir un libro a quienquiera que se presentase a solicitarla, después-de
transcurrido un afio sin que el autor hubiera pedido prérroga del pri-
vilegio. ’

- Pero no fue sino hasta el 10 de junio de 1813 cuando de una manera
expresa se reconocié el derecho que tienen todos los autores sobre sus
escritos. En efecto, las Cortes Generales y Extraordinarias Espaﬁolés,
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deseand6 que ““tales frutos del trabajo intelectual no quedasen algin dia
sepultados en el olvido en perjuicio de la ilustracién y -de la literatura
nacionalés”, decretaron. las “Reglas para conservar a los escritores la
propiedad de sus obras”. Este breve decreto en su primer inciso concedia
al autor el derecho exclusivo de imprimir sus escritos ‘durante toda su
vida y por diez afios a sus herederos, contados desde el fallecimiento
de aquél. El irciso segundo conferfa por cuarenta afios si el autor era
un cuerpo colegiado. El siguiente parrafo declaraba que transcurridos los
anteriores plazos cafan en el dominio piblico, y los tltimos apartados
trataban lo relativo al- derecho que tienen los-interesados para denun-
ciar ante el juez a los infractores, inclusive cuando se tratase de reim-
presién de periddicos.

El 3 de diciembre de 1846, el encargado del Supremo Poder Ejecu-
tivo, don José Mariano Salas, expidié un decreto sobre Propiedad Lite-
raria, considerando que las publicaciones y otra clase de obras que hay
en la Republica, exigian “que Se fijen los derechos que cada autor, editor,
traductor o artista, adquieran por tan apreciables ocupaciones”. Era una
reglamentacién a las bases del decreto de 1813, con indicaciones sobre
el paso de las obras al dominio piblico, aumento del derecho de los
herederos a treinta afios, igualdad de mexicanos y extranjeros para el
goce de los derechos y la penalidad a los falsificadores.

'El Cédigo Civil de 1870 para el Distrito Federal y el Territorio de
Baja California, que rigi6 desde el lo. de marzo de 1871, “adoptd el
sistema seguido en el Codigo portugués, que en uno de sus capitulos
comprendia todo lo relativo al trabajo literario en general. Tanto las
obras literarias como las draméticas y musicales y las artisticas se rigie-
ron por las disposiciones del nuevo Cédigo mexicano, contenidas en el
titulo 8o. del libro II, con el nombre de “Del trabajo”; constaba de sen-
dos capitulos para disposiciones preliminares, propiedad literaria, propie-
dad dramdtica, propiedad artistica, reglas para declarar la falsificacién,
penas para la fabricacién y disposiciones generales.*

Por su parte, el Cddigo Civil de 1884 reprodujo del que le precedié
el titulo 8o. del libro segundo, llaméndolo igualmente “Del trabajo”.

En el Cédigo Civil para el Distrito y Territorios Federales en Materia
Comiin y para toda la Reptiblica en Materia Federal de 31 de agosto
de 1928 (DOF de 26 de mayo, 14 de julio, 3 de agosto y 31 de agosto-de
1928), se consideré que no podia identificarse la propiedad intelectual
con la propiedad comin porque la idea tiene que publicarse o repro-

4 Resumen tomado de la citada obra de ‘David Rangel Medina, pp. 28-31.
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ducirse para que entre bajo la proteccién del derecho. Razén por la cual
dicho cddigo estimé que en el caso se trata de un derecho distinto
al de propiedad, denominado “derecho de autor”, consistente en un pri-
vilegio para la explotacién.®

La primera ley especializada, auténoma respecto de la legislacién com-
prendida en el Cédigo Civil, cuyo titulo octavo del libro segundo derogé,
es la Ley Federal sobre el Derecho de Autor de 30 de diciembre de
1947. (DOF de 14 de enero de 1948).

La segunda es la Ley Federal sobre el Derecho de Autor de 29 de
diciembre de 1956. (DOF de 31 de diciembre de 1956).

VI. NORMATIVIDAD NACIONAL VIGENTE DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL

Los ordenamientos nacionales sobre la propiedad industrial actual-
mente en vigor en México, son los siguientes:

_ Decreto de 10 de mayo de 1949, por el que se declara obligatorio el
uso de marcas para las medidas “nylon” y de otras fibras artificiales sin-
téticas (DOF de 24 de mayo de 1949).

Decreto de 22 de septiembre de 1952, por el que declara obligatorio
el uso de marcas en los articulos de viaje y otros que se fabriquen
con piel en ]a Republica o se pongan a la venta en el territorio nacional
(DOF de 4 de octubre de 1952).

Decreto de 22 de septiembre de 1952 que declara obligatorio el uso
de marcas para todos los articulos de plata labrada, plateados o de al-
paca, que se elaboren en la Republica o que se pongan a la venta cn
clla (DOF de 29 de noviembre de 1952).

Decreto de 10 de octubre de 1952 que declara obligatorio el uso de
marcas en las prendas de vestir que se fabriquen en la Reptiblica o se
pongan a la venta en el propio territorio nacional (DOF de 21 de octu-
bre de 1952).

Ley de Invenciones y Marcas de 30 de diciembre de 1975 (en lo
sucesivo LIM). (DOF de 10 de febrero de 1976), reformada en 1987
(DOF de 16 de enero de 1987).

Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas de 24 de agosto de
1988 (en lo sucesivo RELIM) (DOF de 30 de agosto de 1988).

S Farell Cubillas, Arsenio, El sistema mexicano del derecho de autor, México,
Ignacio Vado Editor, 1966, pp. 19 y ss.
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Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnologia y
el Uso y Explotacién de Patentes y Marcas, de 8 de enero de 1990
(DOF de 9 de enero de 1990).

Reglamento de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia
de Tecnologia y el Uso y Explotacién de Patentes y Marcas, de 16 de
noviembre de 1982 (DOF de 25 de noviembre de 1982).

Declaracién general de proteccién a la denominacién de origen “te-

quila” para aplicarse a la bebida alcohdlica del mismo nombre (DOF
de 13 de octubre de 1977).

VII. OBSERVACIONES ACERCA DEL NOMBRE DE LA LEY DE
INVENCIONES Y MARCAS

Respecto de la Ley de Invenciones y Marcas que estd en vigor desde
el 11 de febrero de 1976, es pertinente sefialar que dicho titulo obedece
muy probablemente, o a un sentido de la economia del lenguaje o al
eco de una poco afortunada denominacién oficial que no corresponde
al contenido de las instituciones que la ley regula.

Aun cuando el cédigo que reglamenta el derecho de propiedad indus-
trial se bautizé con la expresion de “Invenciones y Marcas”, el mismo
abarca todas las instituciones que tradicionalmente la doctrina, la legis-
lacién y la jurisprudencia estiman como elementos constitutivos de la
propiedad industrial. Y aunque parezca arcaica, pasada de moda o, como
se dice en la demagogia del lenguaje, “obsoleta”, la propiedad industrial
sigue y seguird siendo el rétulo connotativo de una disciplina que aspira
a la autonomia, y cuyas piedras angulares y columna de apoyo son las pa-
tentes, los certificados de autor o inventor, los dibujos industriales, los mo-
delos industriales, los avisos comerciales, Jos nombres comerciales, las
denominaciones de origen, la asistencia técnica, los conocimientos técni-
cos y la represién de la competencia desleal. Los preceptos de la Ley
de Invenciones y Marcas aluden precisamente a dichos componentes del
derecho de propiedad industrial.

No basta un capricho, asi sea de tipo intelectual, ni es suficiente una
real o supuesta ideologfa revolucionaria, para que, cambiando el nom-
bre de un cédigo, su contenido y los hechos que regula dejen de tener
la naturaleza juridica que la ciencia del derecho les atribuye.

No es ciertamente por decreto, ni con un arbitrario cambio de nom-

bre de una ley, como paralelamente se logra también el cambio de su
contenido.
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VIII. NORMATIVIDAD NACIONAL VIGENTE DEL DERECHO DE ‘AUTOR

La regulacwn nacional de los derechos de autor en México estd COn—
tenida en estos ordenamientos legales: :

La citada Ley de 1956, reformada y adicionada por el derecho de
reformas y adiciones de 4 de noviembre de 1963 (DOF de 29 de diciem-
bre de 1963). Por considerarse en realidad como una nueva ley, este
decreto se invoca como la Ley de 1963, que rige la materia en México.®

Reglamento para el Reconocimiento de Derechos Exclusivos de Au-
tor, Traductor o Editor, publicado en el DOF de 17 de octubre de 1939.

IX. LEGISLACION INTERNACIONAL VIGENTE EN MEXICO

Pocas disciplinas de la ciencia juridica tienen un matiz tan marcada-
mente internacional como el derecho intelectual.

En materia de derechos de autor, las obras intelectuales cruzan facil-
mente las fronteras debido a que los nuevos medios de comunicacién,
como el cinematégrafo, la radio, la televisién, los fonogramas, las video-
cintas, ¢l télex, el fax, etcétera, facilitan su circulacién de un pais a
otro, lo cual hace necesaria una reglamentacién para salvaguardar los
intereses de los autores en todo el mundo, a fin de que reciban los ingre-
sos resultantes de la explotacion de sus obras en el extranjero, y con el.
propdsito asimismo de que las obras de origen extranjero no sean utili-
zadas libremente en un pais determinado y hagan competencia a las obras
nacionales desalentando la creatividad de los autores locales. ‘

Por lo que respecta a la propiedad industrial, debe decirse que el cre-
cimiento de la industria y del comercio ha borrado las fronteras geogra-.
ficas, razon por la cual en relacién con los elementos inmateriales de la
empresa mercantil ha surgido también la necesidad de crear instituciones
dec carécter internacional, en las que individuos y Estados se han agru-
pado para hacer efectivo el respeto, el reconocimiento, la d1vu1ga01on y
el fomento del derecho de la propiedad industrial.

Son numerosos los tratados multilaterales, regionales y bilaterales ce-
lebrados tanto sobre propiedad industrial como sobre derechos de au-

¢ Farell Cubillas, op. cit. 38. Los articulos 74 inciso c¢) 82, 84 y 98 frac, II,
de-esta ley, a su vez fueron reformados por decreto de 30 de diciembre de 1981
para adecuarla a las disposiciones contenidas en los tratados y convenios internas
cionales de los cuales México es parte. Obén Leén, Ramén, Derecho de los artistas.
intérpretes, México, Trillas, 1986, pp. 65 y 66.
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tor.” Se mencionan a continuacién solamente los que conforme al articu-
lo 133 constitucional tienen actual vigencia en México.

1. Propieddd industrial

1. Convenio de Paris para la proteccién de la propiedad industrial,
del 20 de marzo de 1883, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967
(DOF del 27 de julio de 1976).

2. Convenio que -establece la Organizacién Mundial de la Propiedad
Intelectual, firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 (DOF del 8
de julio de 1975. En adelante serd citada como la OMPI).

3. Arreglo de Lisboa relativo a la proteccién de las denominaciones
de origen y su registro internacional, firmado en Lisboa el 31 de octu-
bre de 1958, asi como €l Reglamento para la ejecucién de dicho Arre-
glo (DOF del 11 de julio de 1964, en adelante sera citado como Arreglo
de Lisboa).

4. Tratado de Nairobi sobre la proteccién del simbolo olimpico, adop-
tado en Nairobi el 26 de septiembre de 1981 (DOF del 2 de agosto de
1985). '

Los que se mencionan, como ya se indicb, tienen el valor de textos
legales vigentes en México, por cuanto que han sido aprobados y pro-
mulgados cumpliendo todas las formalidades pertinentes. Pero conviene
citar algunos tratados mds respecto de los cuales México no es un pais
miembro, no  obstante lo cual acerca de algunas de sus disposiciones
tanto la Ley de Invenciones y Marcas en su articulo 20, como el Regla-
mento de la Ley de Invenciones y Marcas en su articulo 79, admiten,
de hecho, una aplicacién combinada con esos ordenamientos domésticos:

5. Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes, conocido como
PCT (Patent Cooperation Treaty)®

7 Para una relacién completa de la legislacién internacional en ambas materias,
véase Rangel Medina, David, “Los derechos intelectuales y la tecnologia”, Cuader-
nos del Instituto de Investigaciones Juridicas, México, afio 3, nim, 9, septiembre-
diciembre 1988, pp. 575 y ss.

# El Tratado de Cooperacién de Patentes (Patent Cooperation Treaty) (PCT),
es un tratado multilateral concluido en 1970 en Washington, que establece la pre-
sentacién de una solicitud de patente (solicitud internacional) con efecto en algu-
nos Estados, en lugar de presentar diversas solicitudes mnacionales o regionales
separadas. El PCT ahorra esfuerzo, tiempo, trabajo y dinero, a quien busca pro-
teccién. para un invento en varios paises. Las oficinas internacionales receptoras
se -encuentran por lo general en las capitales de los pafses miembros. Las -autori-
dades de examen internacional estin em Arlington, Virginia, E.U.; Mosci, URSS;

Estocolmo, Suecia y Rijswijk, Paises Bajos. Lo administra la. OMPI. Literatura en



888 DAVID RANGEL MEDINA

6. Tratado de la patente Europea que establece la Oficina Europea de
Patentes.?

Segin el articulo 20 LIM, en la prictica del examen de novedad
de las solicitudes de patente que se presenten en México, la Secretaria de
Comercio y Fomento Industrial podri aceptar el examen de novedad
realizado por las oficinas examinadoras designadas por el Tratado de
Cooperacién en Materia de Patentes, asi como los exdmenes practicados
por la Oficina Europea de Patentes. Ademés del mencionado articulo 20
LIM, las reglas para el ejercicio de dicha facultad discrecional de 'a Sc-
cretarfa en lo que atafie a las dreas de la inventiva en las que se acepte
el examen de novedad practicado por oficinas distintas de la nacionzl,

espafiol recomendable: Bogsch, Arpad, “Tratado de Cooperacién en materia de
Patentes”, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica, México, afio
VII, julio-diciembre de 1969, nim. 14, pp. 157-165; Elzaburu M., Alberto de, “La
cooperacién internacicnal en el terreno de las patentes”, misma revista, afio VI,
enero-junic de 1968, nim. 11, pp. 45-57; M. Eshaya, Ronald, “QObservaciones al
Tratado de Cooperaciéon en materia de Patentes”, misma revista, afioc VII, julio-
diciembre de 1969, nim. 14, pp. 241-244; Lyman Hendel, R., “Una proposicién
de PCT que seria eficaz”, misma revista, afio VIII, enero-diciembre de 1970,
nim. 15-16, pp. 185-187 y Soni, Mariano, “La biuisqueda internacional conforme al
PCT”, en la misma revista, afio VIII, julio-diciembre de 1969, nim. 14, pp. 253-
257. Y de Botana Agra, Manuel, “El Tratado de Cooperacién en Materia de
Patentes (PCT): su entrada en vigor”, Actas de derecho industrial 1977, tomo 4,
pp. 583-588; “Contribucién al estudio del PCT”, misma revista 1978, tomo 3, pp.
193-261, asi como “Alcance de las recientes modificaciones introducidas en el
Tratado de Cooperacién de Patentes (PCT)”, en la misma revista espafiola, 1984-
1985, tomo 10, pp. 97-117. También puede consultarse, especificamente respecto
de los propésitos del tratado y modo de lograr sus fines: Rangel Medina, David,
“El Proyecto de Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes”, Derecho intelec-
tial mexicano (en prensa).

9 La patente europea nace del Convenio sobre la Patente Europea aprobado en
Munich el 5 de octubre de 1973. Lo firmaron los paises del Mercado Comin ¥y
otros mas de los 21 que fueron invitados a participar. La solicitud tinica se pre-
senta en la Oficina Europea de Patentes (OEP) de Munich. El examen de novedad
o bisqueda documental se efectia en La Haya, Berlin y Roma. Todo lo demas:
publicacién del fasciculo de patente (titulo), mantenimiento, acciones contra ter-
ceros, etcétera, se realiza en Munich. Véase Curell Sufiol, Marcelino, “La patente
europea y la patente del Mercado Comiin”, Revista Mexicana de la Propiedad
Industrial y Artistica, México, afio XV, enero-diciembre de 1978, nims. 31-32,
pp. 53-84; Delvalle Goldsmith, S., “Patente comiin europea y patente interameri-
cana”, en ]a misma revista, afio III, julio-diciembre de 1965, nim. 6, pp. 273-281;
Baillie, Iain C., “La patente europea y su importancia para el solicitante latinoame-
ricano”, en la misma revista, afio XV, enero-diciembre de 1977, nim. 29-30, pp.
217-234 y afio XVI, enero-diciembre de 1978, nims. 31-32; Gémez Segade, José
Antonio, “Espafia ante la unificacién del derecho de patentes en Europa”, en Actas
de derecho industrial 1977, Madrid, tomo 4, pp. 59-88, y Singer, Romualdo, “La
patente europea”, en esta Ultima revista, afilo 1979, tomo 5, pp. 13-31.
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asi como las formalidades de la solicitud, resultados del examen, pér-
dida de la novedad, etcétera, estin contenidas en los articulos 41, 42,
43, 44, 45 y 46 RELIM.

7. Arreglo de Niza, relativo a la clasificacién internacional de pro-
ductos y servicios a los que se aplican las marcas, firmado en Niza el
15 de junio de 1957. Aun cuando el articulo 79 RELIM dispone que
la clasificacion de los productos y servicios que se distinguen con las
marcas se hard conforme a la clasificaciéon de los mismos que apruebe la
OMPI, es evidente que dicha clasificacion es la establecida por este tra-
tado internacional del que México no es un Estado contratante, ya que
el cotejo de la clasificacién de productos y servicios publicada en la Ga-
ceta de Invenciones y Marcas permite establecer que es la misma clasi-
ficacién prevista por el Arreglo de Niza.*

2 Derechos de autor

1. Convencién de Berna para la proteccién de las obras literarias y
artisticas, de 9 de septiembre de 1886 (DOF de 20 de diciembre de
1968).

2. Convenio de Berna para la proteccién de las obras literarias y ar-
tisticas de 9 de septiembre de 1886, revisado en Paris ¢l 24 de julio de
1971 (DOF de 24 de enero de 1975).

3. Convencién sobre propiedad literaria y artistica de 11 de agosto
de 1910, firmada en la Cuarta Conferencia Internacional Americana ce-
lebrada en Buenos Aires (DOF del 23 de abril de 1963).

4. Convencién Interamericana sobre el derecho de autor en obras
literarias, cientificas y artisticas de 22 de julio de 1946, firmada en la
Conferencia Interamericana de expertos para la proteccién de los dere-
chos de autor, Uni6n Panamericana, celebrada en Washington (DOF de
24 de octubre de 1947). »

5. Convenci6én Universal sobre derecho de autor, firmada en Ginebra
el 6 de septiembre de 1952 (DOF de 6 de junio de 1957).

10 Volumen extraordinario XIII de la Gaceta de Invenciones y Marcas, aiio
LIX, noviembre de 1988, que publica la Clasificacién de productos y servicios para
el registro de las marcas y sus Reglas de aplicacién. De conformidad con los
articulos 94 LIM -y 79 y cuarto transitorio RELIM, ambas entraron en vigo.r el
25 de noviembre de 1989, al afio siguiente de la fecha de circulacién de dicha
Gaceta, segiin lo estipulado por la regla de aplicacién 2.8.
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6. Convencion Universal sobre derecho de autor revisada en Paris el
24 de julio de 1971 (DOF del 9 de marzo de 1976).

7. Convencién Internacional sobre la proteccién de los artistas intér-
pretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos
de radiodifusién, firmada en Roma el 26 de octubre de 1961 (DOF de
mayo de 1964).

8. Convenio para la proteccién de los productores de fonogramas con-
tra la reproduccién no autorizada de sus fonogramas, hecho en Ginebra
el 29 de octubre de 1971 (DOF de 8 de febrero de 1974).

Instrumentos bilaterales:

9. Convenio con Espafia sobre propiedad literaria, artistica y cienti-
fica (DOF de 4 de mayo de 1925).

10. Convenio entre México y Francia para la proteccién de los dere-
chos de autor de las obras musicales del 17 de octubre de 1951 (DOF
de 30 de noviembre de 1951). ;

11. Convenio entre México y Alemania Federal de 4 de noviembre
de 1954 (DOF de 30 de abril de 1956). ‘

12. Convenio entre México y Dinamarca para la proteccién mutua
de las obras de sus autores, compositores y artistas, de lo. de julio de
1955 (DOF de 26 de agosto de 1955). (Humberto Javier Herrera Meza,
Iniciacién al derecho de autor, México, Secretaria de Educacién Publica,
Direccién General del Derecho de Autor, 1982, p. 230).

X. AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS ENCARGADAS
DE SU APLICACION

La aplicacién administrativa de las leyes vigentes en México sobre
propiedad industrial estd a cargo de la Secretaria de Comercio y Fomen-
to Industrial, a través de la Direccién General de Desarrollo Tecnol6-
gico (en lo sucesivo DGDT) (articulo 1 LIM y articulo tnico, fraccién
III, del Acuerdo por el que se adscriben orgénicamente las unidades
administrativas de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. pu-
blicado en el DOF de 3 de abril de 1989).

También le corresponde a dicha Direccién General la aplicacién ad-
ministrativa de la Ley sobre el control y el registro de la transferenc1a
de técnologia vy el uso de patentes y marcas. '
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"En cuanto a los textos legislativos sobre derechos de autor, su aplica-
cién administrativa corresponde a la Secretaria de Educacién Publica,
por conducto de la Direccién General del Derecho de Autor (articulo 118
LDA).

XI. AuToNoMfA DEL DERECHO INTELECTUAL

a) Desprendidas tanto de las normas tradicionales del derecho civil
como de las correspondientes al derecho mercantil, las disposiciones re-
guladoras del derecho de la propiedad industrial, lo mismo que las del
derecho de autor, a la fecha actual han cobrado una verdadera autono-
mia legislativa. Si es en el orden interno, salvo contados casos en los
que los cédigos civiles y mercantiles atn se ocupan de dichas materias,
en casi todos los paises existen leyes especificas destinadas a la protec-
cién de la propiedad industrial y del derecho de autor.'

La evolucién legislativa mexicana ya resefiada lo atestigua respecto
de nuestro pais. Y si es en el 4mbito internacional en donde se quiere
verificar tal independencia formal legislativa de los derechos intelectua-
les, bastari recordar los ya citados convenios multilaterales, que sélo
son una minima parte de los que informan el régimen legislativo inter-
nacional de las creaciones intelectuales.

b) Por otra parte, la produccién doctrinaria del estudio de estas ins-
tituciones juridicas también acusa una indiscutible independencia cienti-
fica de tales estudios, con metodologia, sistemas, y ordenados en forma
independiente respecto de las tradicionales disciplinas juridicas en donde
han tenido su origen y con las cuales conservan la natural interrelacién
que existe entre todas las ramas de la ciencia juridica, considerada como
un todo. Desde las 1ltimas décadas de la centuria pasada y en lo que
va de la que estd por terminar, en todos los paises han sido publicadas
numerosas obras juridicas que atafien a estudios generales sobre derechos
de autor y sobre propiedad industrial o que versan sobre las mas varia-
das cuestiones especificas. La fuente hemerografica sobre el mismo cam-
po juridico es también impresionante, ya que se editan publicaciones
periédicas, algunas de ellas ya centenarias.

11 Un compendio de las leyes nacionales e internacionales vigente en los paises
que protegen la propiedad. industrial y el derecho de autor puede'verse en: KAT-
ZAROV'S Manual on Industrial Property all over the World, 8th Edition, Géneva,
1976 también pueden consultarse los textos de leyes sobre las materias, que en
forma encuadernable publica 1a OMPI respecto de todos los paises en sus revistas
mensuales Le Droit d’Auteur vy La Propzete Industielle.
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¢) Y en cuanto a la interpretacién y aplicacién de la ley y de la
doctrina por los tribunales judiciales y a la prictica de las autoridades
administrativas, igualmente debe sefialarse la muy antigua y actual juris-
prudencia que en seriedad y volumen resulta del mismo interés, impor-
tancia y valor que la concerniente a los problemas de otras ramas del
derecho como el civil, internacional, penal o laboral, por citar meros
ejemplos.

d) La practica profesional relacionada con ambos sectores del derecho
intelectual ha dado lugar, desde hace mds de un siglo, a la formacion
de numerosos organismos internacionales y nacionales, entre los que pue-
den recordarse: United States Trademark Association (USTA), funda-
da en 1878; la Seccién de Derecho de Patentes, Marcas y Derechos de
Autor de la American Bar Association, que viene trabajando desde 1894;
la Asociacién Internacional para la Proteccién de la Propiedad Indus-
trial (AIPPI), organizada en 1873 y con un funcionamiento formal y
efectivo desde 1897; la Federation Internationale des Conseils en Pro-
priété Industrielle (FICPI), constituida en 1906; la Union des Fabricants
pour la protection de la propriété industrielle et artistique, fundada en
1872; l1a Ligue Internationale contre la Concurrence Déloyale; el Insti-
tut International des Brevets (IIB), creado en 1947; la Asian Patent
Attorneys Association (APAA), fundada en 1969; la Organizacién Mun-
dial de la Propiedad Intelectual (OMPI), fundada en 1967 como una
reestructuracién y transformacién de Les Bureaux Internationaux Réunis
pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI), fundada en
1883; la Asociacién Interamericana para la proteccion de la propiedad
industrial (ASIPI), fundada en México en 1963; el Instituto Interameri-
cano de Derecho de Autor (IIDA) constituido en Sac Paulo en 1974;
la Licensing Executive Society International (LES), fundada en 1976,
y la Asociacién Internacional para el progreso de la ensefianza y la in-
vestigacién de la propiedad intelectual (ATRIP), fundada en 1980.12

e) Finalmente, la evolucién, multiplicidad y complejidad de la legisla-
cién, de la jurisprudencia, de la doctrina y de la préctica profesional men-
cionadas, ha dado lugar a que su investigacién y estudio sistemdticos se
lleven a cabo con base en programas especiales y con la creaciéon de

12 Sobre los datos completos acerca de fecha de constitucién, objetivos, funcio-
namiento, calidad de miembros integrantes, etcétera, de estas y otras muchas aso-
ciaciones, véase: Rangel Medina, David, “El papel del abogado o agente en el
desarrollo de la propiedad industrial”, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial
y Artistica, México, afio XVII, enero-diciembre de 1979, pp. 13-24. También puede
consultarse la obra de Katzarov ya citada. '
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centros de ensefianza nacionales e internacionales en numerosos paises,
y bajo principios cientificos de cardcter general que imprimen a estas
materias una verdadera autonomia diddctica y docente. Pueden citarse,
entre otros: el Centre d’Ftudes Internationals de la Propriété Industri-
elle, de Estrasburgo (CEIPI); el Max-Planck Institut para el estudio
internacional de Patentes, Marcas y Derechos de Autor, de Munich; el
Centro Paul Roubier de la Propiedad Industrial en Lyon, y el Institut
de recherche en Propriété Intellectuelle Henri Desbois, en Paris. En Mé-
xico, en 1974 se cre6 la citedra de Propiedad Industrial en €l Doctorado
e Derecho (hoy Divisién de Estudios de posgrado) de la UNAM; en
1975 se fundé la cétedra de derechos de autor y marcas y patentes en el
Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, y con
el mismo rubro y desde el mismo afio se viene impartiendo la materia en
la Escuela de Derecho de la Universidad La Salle. Titulada como pa-
tentes, marcas y derechos de autor se imparte la citedra a los estudian-
tes de la licenciatura en derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM,
desde 1986, en donde también viene funcionando desde 1985 el Seminario
de Patentes, Marcas, Derechos de Autor y Traspaso de Tecnologia.
Asimismo, se imparten estas materias en la Escuela de Derecho del Ins-
tituto Tecnolégico Auténomo de México (ITAM); en la Escuela de Dere-
cho de la Universidad Panamericana; en la Division de Posgrado de Ia
misma Universidad y, recientemente, se ha inaugurado el curso de dere-
cho intelectnal en la Divisién de Estudios de Posgrado de la Faculiad
dc Derecho de la Universidad Auténoma de San Luis Potosi, como una
materia obligatoria.

En los Estados Unidos de Norteamérica se imparte esta materia, en-
tre otras instituciones, en la Escuela de Derecho de The George Wash-
ington University, en donde existen programas especializados de estudio
e investigacion, incluyendo el que actualmente se conoce el Programa
de Derecho de Patentes y de la Propiedad Intelectual, fundado en el afio
1972; en el Franoklin Pierce Law Center, de Concord, New Hampshire,
cuyo programa fue fundado en 1986 y actualmente forma parte de la
maestria en propiedad intelectual. El propésito del Programa es capacitar
al estudiante para manejar en la prictica asuntos relacionados con la
propiedad intelectual.

Pero aparte de estos centros que tienen el caricter de internacionales,
en més de 140 universidades norteamericanas existen cursos de derecho
de propiedad industrial y de derecho de autor. Y de Centro y Sudamé-
rica cabe recordar que tales catedras también son impartidas regular-
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mente en las escuelas de derecho de Guatemala, Honduras, Argentina,
Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Perti y Venezuela.®® ’

SEGUNDA PARTE

LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

I. CREACIONES INDUSTRIALES NUEVAS

1 Patentes

A. Sistema de la ley mexicana

La patente es €l documento expedido por el Estado para hacer cons-
tar el derecho exclusivo temporal que una persona fisica o juridica tiene
para explotar industrialmente un invento que retina las exigencias legales.

En México siempre se ha considerado a la patente como un monopo-
lio de explotacién de la industria o arte a que el invento se refiere. El
monopolio consiste en el especial privilegio concedido por el Estado al
autor de una invencion que retina determinadas exigencias legales, acre-
ditdndose la existencia de tal concesién con el certificado llamado “titulo
de la patente” que expide el Poder Ejecutivo. Asi se desprende de
los preceptos constitucionales ya citados, asi como del rétulo mismo
de los diferentes ordenamientos legales que han reglamentado este dere-
cho de propiedad industrial en México. La redaccién empleada en las
citadas leyes nacionales y en Ia LIM acerca de la concesion, vigencia y
pérdida de la exclusividad de derechos que la patente de invencién con-
fiecre a su titular, también conduce a dicha afirmacién.** \

13 Se bha tratado con toda amplitud el tema de la docencia en derecho intelec-
tual en estos estudios publicados en la Revista Mexicana de la Propiedad Industrial
y Artistica: Correa M., Enrique, “Ensefianza y practica del derecho de la propie-
dad industrial”, afio X, enero-junio de 1972, nim. 19, pp. 47-58; Rangel Medina,
David, “La propiedad industrial en el estudio del derecho mercantil mexicano”, afio
X1I, enero-diciembre de 1974, niims. 23-24, pp. 40-51, y “La ensefianza del derecho
de propiedad industrial y del derecho de autor en las naciones americanas”, afio
XV, enero-diciembre de 1977, nims. 29-30, pp. 35-51.

14+ Correa M., Antonio, op. cit., Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y
Artistica, afio I, ndm. 1, enero-junio de 1963, p. 10. Sobre los sistemas de patentes
de otros paises pueden consultarse los trabajos de: Aracama Zorraquin, Ernesto D,
“E| sistema argentino de patentes de invencién”, en la inisma revista, julio-diciem-
bre de 1964, pp. 343-355; Artemiev E., “La Oficina de Patentes soviética”, en la
misma revista, julio-diciembre de 1969, pp. 231-239; Boguslavsky, Mark M., “La
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+En el sistema mexicano los requisitos de- patentabilidad, las condicio-
pes y formalidades de la solicitud respectiva, las obligaciones y derechos
que derivan del titulo de la patente, asi como los modos de concluir el
derecho que consigna, estdn previstos en la Ley de Invenciones y Marcas
de 1975, asi como en el Reglamento de dicha ley promiulgada en 1988.

B. Requisitos de patentabilidad

Recogiendo los principios basicos de la doctrina dominante, la ley re~
quiere que para que se estime patentable la invencién ésta debe ser nue-
va, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicacién in-
dustrial (articulo 4 LIM).

La caracteristica de la novedad no estd definida por la ley, sino que la
misma establece el concepto negativo de esta exigencia al estimar que
una invencién no serd considerada como nueva si estd comprendida en
el estado de la técnica, si se ha hecho accesible al piblico ya sea en el
pais o en el extranjero mediante una descripcién oral o escrita, o por
el uso o por cualquier medio que permita su ejecucién, si tales hechos
han ocurrido antes de la fecha de presentacién de la solicitud de la pa-
tente (articulo 5 LIM). La regla mencionada admite como excepcién la
divulgacién del invento anterior a la fecha que se menciona, si tal divul-
gacién proviene de que el invento fue exhibido en una exposicién inter-
nacional, a condicién de que con anterioridad a esa exposiciéon se depo-
siten los documentos que indica el reglamento (articulo 6 LIM).*®

cooperacién cientifica, técnica y econdémica de la URSS con los paises capitalistas”,
en la misma revista, enero-junio de 1971, pp. 47-54, asi como “La nueva legis-
lacién soviética sobre descubrimientos, inventos y proyectos de innovacién”, en la
misma revista, enero-diciembre de 1975, pp. 95-110; Flechard, Martine, “Investi-
gacién cientifica e invenciones en la Repiblica Popular China”, en la misma
revista, enero-diciembre de 1974, pp. 197-204; Horvath, Gyula, “El derecho y la
préctica de patentés en Hungria”, en la misma revista, julio-diciembre de 1972,
pp. 189-197; Knap, Karel y Opltava, Milena, “Formas legales de proteccion de los
inventos en el sistema juridico socialista”, en la misma revista, julio-diciembre de
1982, pp. 315-331; Leonardos, Thomas, “La legislacién brasilefia sobre patentes”,
en la misma revista, julio-diciembre de 1964, pp. 215-221; Roditi H. Harolg, “La
propiedad industrial en la Unién Soviética”, en la misma revista, julio-diciembre
de 1964, pp. 333-342 y Sanso, Benito, “Las patentes de invencién en Venezuela”,
en la misma revista, julio-diciembre de 1964, pp. 357-380.

15 Para un estudio de la novedad como condici6n necesaria de la invencién para
su patentamiento, véase Rangel Medina, David, “La novedad del objeto de la_ pa-
tente”, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica, afio I, julio-diciem-
bre de 1963, nim. 2, pp. 233-240.
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Por lo que respecta al requisito de que la invencién resulte de una ac-
tividad inventiva, se considera que el mismo se cumple si en la fecha le-
gal de la solicitud la invencién no resulta evidente para un técnico en
la material (articulo 7 LIM).

Y en cuanto a la factibilidad del invento como cualidad opuesta a lo
tedrico, se estima que la invencién es susceptible de aplicacién industrial
si se puede fabricar o utilizar por la industria (articulo 8 LIM).*

A fin de impedir que un invento sea protegido injustificadamente por
la patente, se establecen reglas conforme a las cuales se indica lo que no
es invencién (articulo 9 LIM), pero al mismo tiempo se fijan normas
para sefialar lo que no es patentable, dindose para tal propdsito una
lista enunciativa y limitativa de las invenciones que no son patentables
(articulo 10 LIM).

C. Obtencion de la patente

Los requisitos de la solicitud, las formalidades de la misma, documen-
tos que deben serle anexados, personas capacitadas para solicitar la pa-
tente, autoridad a la que se hace la peticién y las notas esenciales del
tramite de la solicitud hasta culminar con la expedicién del titulo, estian
expresamente indicados en los articulos 14 al 36 LIM, y en los articu-
los 26 al 51 RELIM.

a) Requisitos de la solicitud

La solicitud debe elevarse por escrito, utilizando las formas impresas
o formatos para invenciones publicados en el ejemplar extraordinario XII
de la Gaceta de Invenciones y Marcas, afio LIX, octubre de 1988 (pues-
ta en circulacién el 20 de octubre de 1988), en la que se asentard esta
informacidn:

Titulo de la invencién,

Nombre, nacionalidad, domicilio y registro federal de causantes del
causahabiente,

Nombre y domicilio para oir notificaciones, del apoderado,

Fecha legal, o sea la de presentacién de la solicitud,

18 Comentarios sobre la patentabilidad de las invenciones, datos sobre la puesta
en practica y examen de novedad aparecen en mi estudio “Algunas de las innova-
ciones mas importantes de la nueva Ley mexicana sobre inventos”, publicado en
la Memoria del VII Congreso Nacional de Industriales, México, Confederacién
de Céamaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, México, 1976, tomo II,
pp. 833-843.
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En los casos en que se reclame prioridad, el nombre del pais, la fecha
de presentacién en el mismo y el niimero de serie.

La solicitud termina con la indicacién del lugar y fecha, asi como con
la firma del solicitante.

b) Documentos que deben acompaiiar a la solicitud

Los anexos de la solicitud son: descripcién del invento por triplicado;
dibujos por triplicado; carta-poder; documento de cesidon; documento
de prioridad con su traduccién; copia de la constancia de que el docu-
mento de poder ha sido inscrito en el Registro General de Poderes que
se lleva en la Direccién de Desarrollo Tecnolégico.

Igualmente debe anexarse una declaracién bajo protesta de decir ver-
dad, de que el mejor método conocido por el solicitante para llevar a
la prictica la invencién es el expuesto en la descripcién, misma que debe
concluir con el capitulo de reivindicacién o de novedad.

A tal documentacién se debe agregar el comprobante de haber sido cu-
biertos los derechos que fija la Ley Federal de Derechos de 30 de diciem-
bre de 1981 en su articulo 63, y de acuerdo con las cuotas vigentes una
vez que se haya tomado en cuenta el factor con ajuste correspondiente.

c) Ante quién se solicita

La solicitud de patente de invencion debe ser dirigida y presentada a
la Direccién General de Desarrollo Tecnoldgico de la Secretarfa de Co-
mercio y Fomento Industrial.

d) Tramite de la solicitud

El curso que ha de darse a la solicitud y sus nexos consiste en un
examen administrativo que tiene por objeto verificar que las menciones
y documentacién anexa antes descritos se encuentran en regla.

También se lleva a cabo el examen técnico, que tienc por objeto de-
terminar si la descripcién, las reivindicaciones y las gréficas satisfacen
los requisitos legales y reglamentarios; igualmente, su finalidad estriba
en determinar si la invencién retine las condiciones del mérito inventivo
o altura inventiva y de factibilidad.

La etapa siguiente es la prictica del examen de rovedad, que para
lievarse a cabo debe ser solicitada de un modo expresc por ¢l peticiona-
rio transcurrido un afio después de los tres meses posteriores a la fecha
legal. La verificacién de la novedad del invento podré facilitarse cuando,
a juicio de la Oficina de Patentes Europea.
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:El tramite concluye con alguna de estas modalidades: a) abandono
de la solicitud cuando no son cumplidos los requerimientos que haga la
Oficina de Patentes dentro de los plazos legales y reglamentarios durante
el tramite de la solicitud, b) negativa definitiva de la patente y c) conce-
sién de la patente.

¢) -Negativa de concesion de la patente

Si al final de la tramitacién que se menciona la patente es negada, la
ley autoriza un recurso de reconsideracién ‘administrativa del que conoce
la misma autoridad que negé la patente. Si del estudio de los alegatos -y.
pruebas que aporte el recurrente se confirma la negativa de expedicion
de 1a patente, el interesado sélo podra impugnar -ese fallo. negatorio ‘de-
finitivo a través de juicio de amparo indirecto que debe promoverse ante
un juez de distrito en el Distrito federal en materia administrativa, cuya
sentencia, a su vez, serd combatible mediante recurso de revisidon ante un
tribunal colegiado en materia administrativa del Primer Circuito,

f) Concesion de la patente y expedicién del titulo

Una vez realizado con resultado satisfactorio el examen de novedad,
se dard a conocer al solicitante el acuerdo segiin el cual se concede la
patente; también se le fijar4d un plazo para pagar los derechos por con-
cepto de expedicion de la patente y para proporcionar los elementos para
que en la Gaceta de Invenciones y Marcas se publique lo que esencial-
mente es objeto de la patente. ' K

La formalidad de otorgar la patente mediante un documento auténo-
mo, independiente, llamado titulo de la patente, ha sido sustituida con
la anotacién de los datos propios del titulo que se hace en el original
y en la copia sellada de la solicitud de la patente.

D. Derechos del titular de la patente

~ Una vez concedida la patente, con apoyo en ésta, su propietario goza
de los derechos consignados en la LIM (articulos 3, 37, 44, 46, 48, 52
y 54 RELIM).

Pueden resumirse en las siguientes facultades:

a) explotacién exclusiva del invento patentado por si o por un ter-
cero; .
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b) concesion de licencias voluntarias de explotacién del invento paten-
tado;

c) fijacién y percepcién de regalias por concepto de esas licencias;

d) percepcién de regalias en caso de concesién de licencias obligato-
rias y de utilidad piblica;

e) cesién total o transmisién de la patente;

f) percepcién de beneficios econémicos o de otra indole por dicha
transmision;

g) solicitar se cumpla el requisito previo de procedibilidad al ejercicio
de acciones contra infractores;

h) ejercicio de accién civil de dafios y perjuicios contra los infractores
del derecho exclusivo de explotacién;

i) solicitar del Ministerio Publico el ejercicio de la accién penal por
delitos de usurpacion de la patente;

j) promover incidente penal de reparacién del dafio, y

k) derecho de solicitar y obtener la rehabilitacién de la patente en los

casos de caducidad de la misma por no pagar oportunamente las anua-
lidades.

E. Obligaciones del duefio de la patente

Segin las disposiciones de la LIM (articulos 41, 42, 45, 46, 49, 52,
56 y 57), estdn a cargo del titular de la patente de invencién las siguien-
tes obligaciones:

a) explotar el invento patentado en territorio nacional; "

b) demostrar ante la Direccién de Desarrollo Tecnolégico que se ha
iniciado dicha explotacién, industrial y comercial;

c) emplear las leyendas obligatorias acerca de que el invento se en-
cuentra patentado;

d) pagar las anualidades dentro de los plazos reglamentarios;

e) otorgar licencias obligatorias cuando no se utiliza la patente, si pa-
san tres afios y no se explota; cuando el titular no cubre las necesidades
del mercado nacional o no cubre la demanda de exportacién, o cuando
la explotacién se ha suspendido por seis meses.'®

17 Acerca de los antecedentes legislativos sobre esta obligacidn, la prictica esta-
blecida por la Oficina de Patentes y la jurisprudencia de los tribunales, véase
Rangel Medina, David, “La explotacion de patentes en la actual jurisprudencia me-
xicana”, Revista de la Facultad de Derecho de México, México, tomo XXXIII,
nims. 127, 128 y 129, enero-junio 1983, pp. 271-283.

18 Sobre esta obligacién del titular de la patente, véase Rangel Ortiz, Horacio,
“El nuevo régimen de explotacién de patentes y de concesién de licencias obliga-
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1) otorgar licencias de utilidad piiblica por razones de salud piblica,
de defensa nacional u otra de utilidad publica;

) en los casos de licencias obligatorias y de utilidad pdblica propor-
cionar la informacién necesaria para la explotacién de la patente;

h) inscribir en la Direccién General de Desarrollo Tecnolégico el con-
trato mediante el cual se autoriza la explotacién o la cesién de los de-
rechos;

i} inscribir en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia
dichos contratos,

F. Modos de concluir la patente

Las distintas causas determinantes de la pérdida de los derechos que
confiere la patente de invencién aparecen sefialados por la LIM en estas
disposiciones: articulos 40, 42, 48, 59, 60, 61, 62, 63 y 64. Los modos
de concluir Ja patente son:

a) por vencimiento del plazo de catorce afios de la vigencia del titulo
(articulos 40 y 62);

b) por caducidad por falta del pago de las anualidades,'® sin perjuicio
de que esta caducidad sea transitoria si se solicita y obtiene la rehabili-
tacién de la patente (articulo 54 RELIM);

¢) por caducidad por falta de explotacién, que tendra lugar al con-
currir estas hipétesis: que hayan transcurrido tres afios sin que se explo-
te por el titular o por terceros con autorizacién del duefio; que se haya
concedido una licencia obligatoria y se trate de la primera licencia de
esta indole; que hayan transcurrido dos afios después de la concesién
dec la primera licencia obligatoria y no se compruebe la explotacion (ar-
ticulo 48 LIM);

d) por nulidad de la patente, la cual opera por la concurrencia de al-
guna de las causales expresamente prevista en el articulo 59, y *°

torias en el derecho de patentes mexicano”, trabajo presentado en el X Congreso
de 1a ASIPI celebrado en Buenos Aires del 7 al 11 de noviembre de 1988, 16 pp.

19 Para el concepto de anualidad, pago normal, pago-anormal, modo de compu-
tar los plazos, etcétera, véase Rangel Medina, David, “Las patentes de invencion
y el pago de sus anuahdades”, en El Foro, Ogano de la Barra Me)ucana de ‘Aboga-
dos, México, cuarta época, mim. 40, 1963, pp. 65-70.

20 Sobre la justificacién filoséfica y la naturaleza juridica de esta forma de
extincién de 1a patente, asi como su fundamento constitucional, véase Rangel Me-
dina, David, “Conceptos fundamentales sobre la nulidad de las patentes de inven-
cién”, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial ¥ Artistica, Méxxco, afio III
enero-junio de 1965, nim. S5, pp. 19-42.
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e) por expropiacién de la patente por causa de utilidad publica con-
forme a la Ley de Expropiacién (articulos 63 y 64 LIM);

La nulidad y la expropiacién no operan de pleno derecho, ya que es
menester que medie el procedimiento administrativo legal y reglamenta-
ric correspondiente (articulos 60 y 61).2

G. Invenciones laborales

Las invenciones laborales son clasificadas desde los més variados pun-
tos de vista, sea atendiendo a la participacién que en su logro tenga la
empresa, sea tomando en cuenta la presencia o ausencia de un acuerdo
expreso entre el patrén y el investigador acerca de la propiedad del in-
vento; bien teniendo presente que la actividad inventiva del trabajador
constituya explicita o implicitamente el objeto del contrato de trabajo
o de servicios de cualquier clase. También se sigue como criterio para
su agrupamiento, el que la concepcién original del problema técnico pro-
puesto y de la solucién buscada para resolverlo haya partido del patrén
o provenga del trabajador.

Sin embargo, de acuerdo con la divisiéon de origen aleméan, convertida
ya en cldsica por Ia doctrina dominante, las invenciones hechas por los
trabajadores en tres categorias:

— invenciones de servicio,

— invenciones de empresa,

— invenciones libres.

Invencién de servicio es la que nace de investigaciones ordenadas por
el patrén y llevadas a cabo por el trabajador en el ejercicio de funciones
respecto de las cuales es remunerado. También se les designa como in-
venciones de empleados en sentido estricto, ya que son realizadas cuando
un contrato de trabajo o de prestacién de servicio se celebra, precisa-
mente, para producir la invencién.

Invencion de empresa es la que ha sido hecha por una persona que no
estad obligada por el contrato de trabajo a desarrollar una actividad in-
ventiva, pero que para realizar el invento se bas§ primordialmente en

21 Un amplio estudio sobre los conceptos de anualidad, caducidad, sus. diferen-
cias con la nulidad y otros temas afines, puede verse en el trabajo de Rangel
Medina, David, “Invasién, nulidad y caducidad de las patentes de invencién”, El
Foro, Organo de la Barra Mexicana de Abogados; México, cuarta época, ndms.
18-19, julio-diciembre de 1957, pp. 51-91.
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conocimientos adquiridos dentro de la empresa en que trabaja y utilizé
también medios proporcionados por ésta.

Invencién libre es la que ha sido hecha por el trabajador por su pro-
pia iniciativa, fuera e independientemente del servicio para el que estd
obligado y sin el concurso de quien lo emplea.??

H. Las invenciones de los trabajadores en el derecho mexicano

Los derechos del trabajador inventor est4n consignados en el articu-
lo 163 de la Ley Federal del Trabajo que entré en vigor en México el
primero de mayo de 1970 (DOF del lo. de abril de 1970).

Al expedirse 1a Ley de Invenciones y Marcas de 1975 primero, y pos-
teriormente, al ser reformada en 1987, se presentd la oportunidad para
que los principios bdsicos que sobre la materia contiene dicho articu-
lo 163, hubieran sido ampliados y aclarados por medio de la legislacion
especial que rige las materias de propiedad industrial. Pero no fue apro-
vechada, y el legislador se limité a decir que las invenciones realizadas
por quienes prestan sus servicios en virtud de un contrato o relacién de
trabajo, “se regiran, en los términos del articulo 163 de la Ley Federal
del Trabajo, por lo dispuesto en ese ordenamiento” (articulo 13 LIM).*

Por tanto, la situacién de los derechos del trabajador empleado y de
los de su patrén es la siguiente, de acuerdo con el andlisis del articu-
Ie 163.

la. Derecho moral del inventor asalariado: articulo 163, fraccién 1.
Segiin el articulo 163, la atribucién del derecho al nombre se regird por
la siguiente norma: I. El inventor tendrid derecho a que su nombre fi-
gure como autor de la invencién.

2a. Derecho del patrén al producto del trabajo: articulo 163, frac-
cién II, primera parte. El articulo 163 dispone que la propiedad de las
invenciones realizadas en la empresa se regird por esta norma:

22 Rangel Medina, David, “Los derechos del inventor asalariado”, Revista Me-
xicana de la Propiedad Industrial y Artistica, México, afio VIII, mim. 15-16, enero-
diciembre de 1970, pp. 19 y 20.

23 A este respecto Baltazar Cavazos Flores hace el siguiente comentario moti-
vado porque en un solo articulo, el 163, se contemplé el problema de las inven-
ciones de los trabajadores: “Tal pobreza, sobre tema tan importante, hace que
necesariamente existan muchas lagunas y se susciten innumerables dudas sobre
cuéles son en realidad los derechos de patrones y trabajadores en relacién con
las invenciones que se producen en las empresas”, Nueva Ley Federal del Trabajo
tematizada, México, Trillas, 1977, p. 222,
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“II. Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigacién o
de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa, por
cuenta de ésta, la propiedad de la invencién y del derecho a la explota-
cién de la patente corresponderan al patrén”,

Mediante la regla transcrita, el legislador mexicano incorpora a
nuestro sistema juridico la reglamentacién especifica de las invenciones
de servicio.

3a. Derecho del trabajador a la remuneracién de su trabajo: articu-
lo 163, fraccion II, parte final. Otra norma consignada por la Ley Fede-
ral del Trabajo para la reglamentacién de las invenciones de servicio, es
la que aparece en la segunda parte de la fraccion II del articulo 163,
que dice:

“El inventor, independientemente del salario que hubiese percibido,
tendr4 derecho a una compensacién complementaria, que se fijard por
convenio de las partes o por la Junta de Conciliacién y Arbitraje cuando
la importancia de la invencién y los beneficios que pueda reportar al
patrén no guarden proporcién con el salario percibido por el inventor;
[...1”

4a. Invenciones libres del trabajador: articulo 163, fraccién III. En su
dltimo apartado, el articulo 163 de la Ley Federal del Trabajo ya no
se refiere a las invenciones de servicio, sino que se ocupa de las inven-
ciones libres hechas por el empleado, estableciendo acerca de las mismas:
“III. En cualquier otro caso, la propiedad de la invencién correspondera
a la persona o personas que la realizaron, pero el patrén tendrd un de-
recho preferente, en igualdad de circunstancias, al uso exclusivo o a la
adquisicién de la invencién y de las correspondientes patentes”.?

1. Fomento de las invenciones de los trabajadores

La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial tiene entre sus atri-
buciones la de promover ante la Secretaria del Trabajo y Prevision So-
cial, los programas para la capacitacién de los trabajadores en materia
de invenciones, y auxiliar a dicha dependencia en esta materia. También
estd facultada para apoyar y orientar a los inventores y trabajadores que
deseen presentar solicitudes en los términos de la fraccién III del articu-

2¢ Rangel Medina, “Los derechos del inventor asalariado”, Revista Mexicana
de la Propiedad Industrial y Artistica, México, afio VIII, niim. 15-16, enero-diciem-
bre 1970, pp. 61, 64 y 69. Para un anélisis del articulo 163 es recomendable ¢l que
hace el Dr. Cavazos Flores, op. cit., pp. 223 a 226.
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lo 163 de la Ley Federal del Trabajo (articulo 86-A, fracciones VII y
VII LIM). En ambos supuestos se requiere que las personas que pre-
tendan el beneficio obtengan su registto en la DGDT (articulo 86-B
LIM). Y en cuanto a las solicitudes de patentes, de certificado de in-
vencién y de dibujos o modelos industriales, bastard que los inventores
aislados o los trabajadores que se encuentren en el caso de la fraccién III
del articulo 163 de la Ley Federal del Trabajo, las depositen ante la
Direccién General de Desarrollo Tecnolégico mediante una promocion
en la que se contenga: la peticion formal de orientacién, el nombre de
la invenci6n; un resumen de la misma y, en su caso, el dibujo o fotografia
del invento. Este depdsito serd temporal y salvaguardard los derechos
inherentes a la invencién por lo que toca a su novedad y fecha legal (ar-
ticulo 86-C LIM). Dicho depdsito tendrd una vigencia improrrogable de
seis meses contados a partir de la fecha de su presentacion, y durante este
plazo la DGDT prestard al solicitante la orientacién necesaria para la de-
bida complementacién de la solicitud acerca de los requisitos legales y
reglamentarios. Si dentro del plazo de referencia no se presenta una so-
licitud en regla, el depdsito quedara sin efecto (articulo 86-D LIM).

2. Certificado de invencion
A. Razones aducidas para dictar una nueva ley de patentes en México

A lo largo de las tres décadas de su vigencia, la Ley de la Propiedad
Industrial de 1942 fue un instrumento aceptable para la proteccién del
derecho de los inventores. No obstante, la influencia de la politica legis-
lativa disefiada por el Pacto Andino llegé al grupo de consejeros econo-
mistas de la administracién, para quienes aquella ley ya resulta ineficaz
para resolver nuevos problemas relacionados con la regulacién juridica
del derecho de los inventores. Asi, dentro de un exagerado hermetismeo
ayuno de justificacién, fue preparado el proyecto de un nuevo texto le-
gislativo bajo la denominacién de “Ley que regula los derechos de los
inventores y el uso de los signos marcarios”.

Se dijo en la exposicién de motivos de la iniciativa de ley que la pa-
tente no es un derecho de propiedad, sino un privilegio que otorga el
Estado, quien tiene facultades para fijar el alcance de esos derechos y
los términos en que el propio £stado decida concederlo.
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B. Filosofia de la ley

La filosoffa del ordenamiento propuesto quedé bien definida al hacer-
se en aquel documento consideraciones como éstas:

— Los obsticulos para nuestro desarrollo derivan del inadecuado ré-
gimen tradicional de propiedad industrial.

— Es imprescindible crear un nuevo ordenamiento que al mismo tiem-
po estimule la creatividad de los hombres, regule esa actividad humana
dc acuerdo con las necesidades de la colectividad y las demandas de la
justicia.

— Aplicado en las naciones econémicamente desvalidas, el sistema de
patentes ha sido instrumento para perpetuar situaciones de injusticia y
stbordinacién creando un colonialismo econdémico y tecnolégico.

— La reglamentacién propuesta responde a las aspiraciones de los
paises del tercer mundo para liberarse de estructuras juridicas de los Es-
tados industriales, ya que en el 4mbito mundial, lo mismo que en el
doméstico, la mayoria de las patentes concedidas en los paises en desa-
rrollo, se han otorgado a empresas extranjeras.

Las patentes no se explotan en los paises en desarrollo convirtiéndose
de este modo es un obsticulo para satisfacer las necesidades locales y
para realizar exportaciones.?®

C. Creacion del certificado de invencion mexicano

Para poner fin a tal situacién y para alcanzar las metas sefialadas de
libertad, se propuso que fuesen excluidas como objeto de las patentes las
invenciones relacionadas con la salud y el alimento de la poblacién; con
la produccién agricola; con la defensa del medio ambiente y con la ener-
gia nuclear. Y para estimular y fomentar la actividad inventiva y divulgar
las invenciones que se realicen en dichas 4reas de Ia investigacién y de la:
industria, se incorpord al proyecto de ley la figura juridica denominada
certificado de invencion, para beneficio de quienes registren su invento.?®

25 Exposicién de motivos de la Iniciativa de Ley que Regula los Derechos de
los Inventores y el Uso de Signos Marcarios (como originalmente se rotulaba a
la Ley de Invenciones y Marcas), fechada el 29 de noviembre de 1975

26 Para un estudio de la institucién mexicana, antecedentes en el sistema socia-
lista, caracteristicas, etcétera, véase de Rangel Medina, David, “Certificado de
autor de invencién”, RIDI (Revista Interamericana de Direito Intelectual), Sao
Paulo, Janeiro-Dezembro, 1979, vol. 2, nim. 1. También, con el examen de todcs
los puntos de interés que presenta la institucién para el comparatista y para el no
iniciado, de Rangel Medina, David, “El certificado de invencién en el derecho
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D. Antecedentes soviéticos del certificado de invencion

La primera ley de patentes de la Rusia zarista fue el decreto de 1870
que promulgé el derecho de expedir un privilegio a los inventores. La
siguiente reglamentacién es de 1896, la cual, aun cuando adopté como
modelo la ley alemana de 1891, difirié de ella en que ademds de las
invenciones también protegia las propuestas de racionalizacién.

Pero en los primeros afios del Estado soviético, el 30 de junio de 1919,
Vladimir Ilich Lenin, en su caricter de presidente del Consejo de Comi-
sarios del Pueblo, firmé el decreto “Sobre las Invenciones”, que en su
articulo 4 establecié una forma nueva de proteccién juridica de los in-
ventos: el certificado de autor de invencion.?”

E. Concepto de certificado de invencién

La Ley de Invenciones y Marcas considera que no son patentables al-
gunas creaciones que a pesar de ser verdaderos inventos, corresponden a
un campo de la industria, del arte o de la ciencia al que por razones de
interés general escapa la proteccién por medio de la patente (articulo 10,
fracciones 1II y VIII).

Sin embargo, a estos inventos no patentables la ley no los desampara,
sino que les otorga su proteccién a través del instrumento llamado “cer-
tificado de invencién”, que es el titulo expedido por la Secretaria de Co-
mercio y Fomento Industrial en favor del autor de un invento que siendo
materialmente patentable, no lo es por disposicién expresa de la ley. Este
titulo o certificado implica que la invencién a que se refiere ha sido re-
gistrada y acredita el derecho de obtener el pago de regalias, temporal-
mente, por la explotacién del invento.

mexicano”, Estudios juridicos en memoria de Alberto Vdzquez del Mercado, Mé-
xico, Porria, 1982, pp. 507-537.

27 Para el estudio de la proteccién legal de las invenciones en la Unién Sovié-
tica y en los paises que siguen sistema similar, véase: Dietz, Adolf, “El derecho
de patentes en los paises europeos”, en Actas de derecho industrial 1977, Madrid,
Editorial Montecorvo, tomo 4, pp. 89-111; M. M. Boguslavsky y otros, “Algunos
aspectos legales del certificado de inventor basados en la legislacién soviética”,
Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica, afio 17, enero-diciembre
de 1979, ndims. 33-34, pp. 89-105; I. Kichkin, “Requisitos de la solicitud de prio-
ridad de una invencién en la Uni6n Soviética”, Revista Mexicana de la Propiedad
Industrial y Artistica, aiio 8, enero-diciembre de 1970, ndims. 15-16, pp. 119-124;
Yves Plasseraud y Martine Hiance, La protection des inventions en Union Sovieti-
que et dans les republiques populaires d’Europe, Paris, Librairies Techniques,
1969; 446 pp.
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F. Invenciones que tinicamente pueden protegerse mediante un
certificado

Con las reformas de 1987, la ley conserva la institucién del certificado
de inventor como instrumento de proteccién para: a) los procedimientos
para la obtencién de bebidas y alimentos para consumo humano; b) los
procedimientos biotecnoldgicos de obtencién de farmoquimicos; ¢) medi-
camentos en general; d) alimentos y bebidas para consumo animal;
e) fertilizantes; f) plaguicidas; g) herbicidas; k) fungicidas, asi como
i) productos con actividad bioldgica (articulo 65 LIM). Se¢ trata de inven-
ciones que expresamente se reputan como no patentables, pese a que red-
nen los requisitos generales de patentabilidad (articulo 10, fracciones III
y VIII, LIM).

Pero dicha situacién no es permanente, ya que a partir del 16 de enero
de 1997 dichos inventos, a excepcién de los mencionados en el inciso a),
podran ser protegidos nuevamente por medio de patentes. También de-
jaran de ser impatentables para esa época: a) los procesos genéticos para
obtener especies vegetales, animales o sus variedades; b) los productos
quimicos; ¢) los proeductos quimico-farmacéuticos; d) los alimentos y be-
bidas para consumo animal; e) los fertilizantes; f) los plaguicidas; g) los
herbicidas; h) los fungicidas y, finalmente, i) los productos con actividad
biolégica. Todos ellos mencionados como no patentables en las fracciones
IX, X y XTI del articulo 10 LIM.

Asf lo establece el articulo 2o0. transitorio del decreto que reformé la
Ley de Invenciones y Marcas publicado en el DOF del 16 de enero de
1987.%¢

G. Regquisitos para la concesion del certificado

Los requisitos que deben satisfacer estas invenciones para ser registra-
bles son los mismos que la ley sefiala para que la invencién sea paten-
table: que la invencién sea nueva; resultado de una actividad inventiva,
y susceptible de aplicacién industrial. Ademds, su publicacién o explota-
cién no deben ser contrarias a la ley, al orden publico, a la salud, a la
seguridad piblica, a la moral o a las buenas costumbres (articulos 65,
parrafo segundo, y articulos 4, 5, 6 y 7).

28 Seglin este precepto, las fracciones VIII a XI del articulo 10 LIM “vigentes
a partir de las presentes reformas y adiciones, dejardn de tener vigencia en un
plazo de diez afios, contados a partir de la fecha de publicacién en el Diario Ofi-
cial de la Federacién”.



908 DAVID RANGEL MEDINA
H. Trdmite y expedicion

Para obtener un certificado de invencién, son aplicables las disposicio-
nes establecidas por la Ley y por el Reglamento en materia de patentes.
Por tanto, no entraremos a los detalles de los requisitos formales, ni de
la informacion, ni de las etapas de exdmenes administrativos y de exa-
men técnico de novedad a que estdn sujetas las solicitudes respectivas y
la tramitacién de las mismas.

Es la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, a través de la Di-
reccion de Desarrollo Tecnolégico, la que expide el certificado de inven-
cién, con el que se acredita que la invencién ha sido registrada. En el
documento se har4 constar el nimero del registro, el nombre de la per-
sona a quien se concede, el nombre del inventor; el plazo de registro, que
serd de catorce afios a partir de la fecha de su otorgamiento (articu-
los 66, 67 y 34). También indicara la denominacién del invento, la fecha
legal de su registro, asi como la concesién del mismo. En los casos en
que se invoque, también se mencionard la fecha de prioridad (articu-
lo 34).

1. Derechos y obligaciones del titular del certificado de invencion

El registro de la invencién es fuente de derechos y obligaciones para
su titular.

A. Derechos

1. Puede ser explotada la invencién por el propio titular;

2. El titular podré recibir una regalia por concepto de la explotacion
de su invento por un tercero, durante la vigencia del registro (articu-
los 67 y 71);

3. El titular podrd demandar la reparacién del dafio y el pago de da-
fios y perjuicios que sufra con motivo de la comisién de infracciones y
delitos (articulo 214) por la fabricacién de productos amparados por el
certificado de invencién, por el empleo de métodos o procedimientos a
que se refiere dicho certificado, si la elaboracion o el empleo se¢ llevan
a cabo sin el consentimiento del titular del certificado o sin la licencia
correspondiente (articulos 211, fracciones I y II, 77);

4. El titular del certificado de invencién tiene la facultad de otorgar
o negar su acuerdo sobre el pago de regalias y sobre las condiciones de
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la licencia de explotacion que se conceda a cualquier interesado que de-
see explotar la invencion registrada (articulo 68).

B. Obligaciones

Las obligaciones que correrdn a cargo del titular del certificado de in-
vencién, son las siguientes:

la. Inscribir en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia
e] acuerdo mediante el cual el titular autorice a cualquier interesado a
explotar la invencién materia del certificado. La omisién de este requi-
sito determina que el acuerdo no produzca efectos (articulo 68, segundo
parrafo, de esta ley, y articulo 20 de la Ley sobre el Traspaso de Tec-
nologia).

2a. Proporcionar en el acuerdo sobre pago de regalias la informacién
necesaria para poder explotar el invento, en la inteligencia de que si esta
obligacion del titular del certificado de invencién no se cumple, el certi-
ficado serd cancelado, asi como la inscripcién hecha en el Registro de
Tecnologia (articulo 73).

3a. Pagar las anualidades oportunamente, ya que la falta de pago
dentro del plazo de seis meses siguientes a la fecha en que la anualidad
sea exigible producird la caducidad del certificado (articulo 54 del Re-
glamento de la Ley de Invenciones y Marcas).

4a. Cumplir con los requerimientos de que sea objeto tanto por el
director de Invenciones y Marcas como por el de Transferencia de Tec-
nologia, en los casos en que no llegue a un acuerdo con el interesado
en explotar el invento. Los articulos 55 y.56 del Reglamento y los ar-
ticulos 69 y 70 de la Ley establecen el trdmite a seguir para tales su-
puestos.

J. Extincion del certificado de invencion

El registro de la invencién puede perder sus efectos: por caducidad,
por cancelacién, por nulidad o por expropiacidn.

a) La caducidad se produce por el simple transcurso del plazo de ca-
torce afios por el que se concede el certificado de invencién, contados a
partir de la fecha de su otorgamiento (articulo 67 de la Ley y 54 del
Reglamento). A pesar de haberse anunciado antes de ser aprobada la
ley, que el mantenimiento del certificado no implicaria el pago de anua-
lidades, dicha carga establecida para la patente también es aplicable 2!
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certificado. Por tanto, también cs causa de su caducidad el no suminis-
tro de esa clase de cuotas.

La caducidad del certificado opera de pleno derecho y no requiere
de resolucién expresa (articulo 198). Una vez producida la caducidad
del certificado, la invencién a que se refiere pasard al dominio piblico,
cesando, por consiguiente, la obligacion de pagar regalias por quienes la
exploten (articulo 75).

b) La cancelacion del certificado de invencién deriva del incumplimien-
to de la obligacién que tiene su titular, de proporcionar la informaciér.
necesaria para que los terceros interesados exploten el invento que am-
para (articulo 73).

Como en el caso de la caducidad, la cancelacién del certificado de in-
vencion produce el efecto de que su objeto pasard al dominio piblico
(articulo 75).

c) Otro modo de terminar los derechos que otorga el certificado de
invencién es la nulidad del registro, la cual se origina si el certificado
fue expedido para un invento que no es registrable, es decir, para la crea-
cién intelectual que no retine los requisitos establecidos por los articu-
los 4, 5, 6, 7y 65 de la ley (articulo 76).

La nulidad no opera de pleno derecho sino que debe ser declarada
por la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, ya sea de oficio, a
peticion de parte interesada o del Ministerio Pablico Federal (articu-
le 61).

Cesardn los efectos del registro de la invencién, y ésta podrd explo-
tarse libremente si la resolucién que declaré la nulidad queda firme (ar-
ticulo 75). El registro nulificado no produciri efecto alguno (articulo
76), ya que la declaracién de nulidad se retrotrae a la fecha de pre-
sentacion de la solicitud de registro de la invencién amparada por el
certificado (articulo 60).

d) La expropiacién del certificado de invencién constituye una fuente
més de pérdida de los derechos que protege, segin el parrafo final del
articulo 79, que permite a los articulos 63 y 64 de la ley, conforme a
los cuales las patentes de invencién podran ser expropiadas. Sustituyendo
lo que en dichos preceptos se dice respecto de las patentes, por certifi-
cados de invencién, se concluye que éstos, de conformidad con la Ley
de Expropiacién, podran ser expropiados por causa de utilidad piblica.

Como consecuencia de la expropiacidn, el invento registrado puede
caer bajo el dominio piblico para que cualquier interesado lo explote,
o bien puede pasar a ser propiedad del Estado mexicano (articulo 63).
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K. Contratos sobre un certificado en trdmite

Los contratos y autorizaciones de explotacién podrén referirse a los de-
rechos derivados de una solicitud de certificado de invencién en tramite.

En el supuesto de que se niegue el certificado o se abandone la so-
licitud del mismo, los contratos y las autorizaciones seran nulos, y los
pagos hechos al solicitante del certificado por concepto de la explota-
cién del invento deberdn ser restituidos (articulo 74).

L. Derecho de opcion

Cuando una invencién sea patentable, el inventor o su causahabiente
pueden escoger entre solicitar para su proteccién una patente o0 un cer-
tificado de invencién. Quien ya solicité una patente también puede op-
tar por transformar su peticién en una solicitud de certificado de inven-
cién, pero sélo podra efectnarse dicho cambio mientras la solicitud de
la patente se encuentre en tramite (articulo 80).

M. Notas esenciales del certificado de autor soviético

El certificado de autor se caracteriza basicamente por el hecho de que
el invento pasa de inmediato a usufructo social de todas las empresas
estatales, cooperativas y sociales, organizaciones e instituciones sociales,
sin permiso especial para ello. Pero a cambio de ese desprendimiento
se establecen formas de estimulo material y moral a los inventores y
racionalizadores. En efecto, ademis del pago de remuneracién, a los
inventores que recibieron el certificado de autor se les otorgan también
otros derechos y ventajas. Por ejemplo: el derecho a dar al invento el
nombre de su autor o una denominacién especial; el derecho a la liber-
tad de creacién técnica; el derecho de participar en la preparacién para
emplear sus inventos; el derecho de obtener una recompensa por los
gastos que implicé el desarrollo de la documentacién técnica; el dere-
cho a obtener gratis el certificado de autor sobre el invento; etcétera.

N. Caracteristicas del certificado de invencion mexicano
La solicitud de patente que esté en trdmite podrd cambiarse en solici-

tud de certificado de invencién, si el cambio se pide antes que se re-
suelva sobre la concesién o negativa de la patente.



