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I. EvoLUCION LEGISLATIVA DEL DERECHO DE PATENTES MEXICANO

De las distintas categorias de derechos que integran la propiedad in~
telectual, la que se ocupa de la proteccion legal de los inventos fue la
primera que se reglamenté de manera especifica. Desde entonces, se han
expresado muy variadas opiniones respecto de los fundamentos filo-
séficos de la existencia y el funcionamiento del sistema de patentes.
Estas caracteristicas del Derecho de patentes mexicano se ven refle~
jadas en las distintas reformas a las leyes de patentes que han regido
esta materia desde principios del siglo pasado. En México, la estruc-
tura y funcionamiento del sistema de patentes ha sido objeto de mo-
dificaciones substanciales en siete ocasiones, reflejando cada una de
ellas la filosofia politico-econémica de la época en que han ocurrido
los cambios.

La actividad legislativa en este terreno inicia después de consumada
la independencia de México, con la abrogacién del Decreto expedido
por las Cortes Espafolas el 2 de octubre de 1820, para asegurar el
derecho de propiedad a los que inventen, perfeccionen o introduzcan
algin ramo de industria —el primer ordenamiento que rigi6 el otorga-
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miento de patentes de invencién en Meéxico (y en Espaia)— que fue
sustituido por la Ley de 7 de mayo de 1832, sobre privilegio exclusivo
a los inventores o perfeccionadores de algin ramo de industria. En la
historia del Derecho de patentes mexicano, esta ley representa el pe-
riodo mas largo de inactividad legislativa —mas de medio siglo— vy
por tanto, de la silenciosa atmésfera que rodeaba a esta materia en esa
época.! El silencio que imperaba en México en torno al sistema de
patentes, es roto con la promulgacién de la Ley de 7 de junio de 1890,
sobre patentes de privilegio a los inventores o perfeccionadores. Es
de pensarse que la reanudacion de actividades legislativas en materia de
patentes estuvo precedida por el impacto que, a nivel internacional,
tuvo la firma del Convenio de Paris para la proteccién de la propiedad
industrial (Convenio de Paris) en el afio de 1883,2 del que, sin em-
bargo, México se convierte en signatario hasta el afio de 1903 (Acta
de Bruselas).? Esto es, poco después de la promulgacion de la Ley de
Patentes de Invencion expedida el 25 de agosto de 1903, que comenzé
a regir el lo. de octubre del mismo afio y que por primera vez contem-
plaba la expedicién de patentes de disefio.

1 Véase, sin embargo, la situacién que imperaba en otros paises durante la se-
gunda mitad del siglo pasado, cuando la actitud generalmente positiva que existia
hacia la proteccién de los inventos como un medio de desarrollo industrial, se en-
frenta a una seria crisis provocada por economistas que vieron en el sistema de
patentes un obstaculo del libre comercio. Ello resulta en un debate sobre las ven-
tajas y desventajas del sistema, que se estima concluyé aproximadamente en 1870
cuando los adversarios del sistema cedieron en la batalla, con el consiguiente triunfo
de los convencidos de las virtudes del sistema de patentes. A partir de esta discu-
sién se inicia el estudio metédico de las funciones del sistema de patentes y el
desarrollo de la doctrina que ha justificado la existencia de dicho sistema, Véase:
Horacio Rangel Ortiz, Evaluacién del sistema de patentes, Revista de Investigaciones
Juridicas, nam. 11, México, 1986. Véase también: Friedrich-Karl Beir y Joseph
Strauss, The Patent System and Its Informational Function - Yesterday and today.
1IC, International Review of Industrial Property and Copyright law, vol. 8, nim.
5/1977, p. 391.

2 Después de un trabajo preparatorio realizado en 1873 y 1878, el Convenio
fue redactado en una Conferencia Diplomatica de Paris el afio 1880, firmado, con
un Protocolo Final adicional, por 11 Estados —Bélgica, Brasil, Espafia, El Salva-
dor, Francia, Guatemala, Italia, Paises Bajos, Portugal, Serbia y Suiza— en una
Conferencia similiar el afio 1883 y ratificado por esos Estados en 1884. Depositaron
al mismo tiempo instrumentos de adhesién Ecuador, el Reino Unido y Tiunez, Entré
en vigor un mes después del depésito de los instrumentos de ratificacién, el 7 de
julio de 1884. El Convenio especificaba que los Estados contratantes se constituian
en Unién para la proteccién de la propiedad industrial, una construccién juridica
cuyas consecuencias se examinan en: G. H. C. Bodenhausen, Guia para la apli-
cacion del Convenio de Paris para la proteccion de la propiedad industrial revisado
en Estocolmo en 1967, BIRPI, 1969, Ginebra, Suiza, pp. 9-16.

3 Diario Oficial de 17 de septiembre de 1903.
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Es hasta después del periodo revolucionario cuando las leyes de
patentes vuelven a ser objeto de atencién por parte del legislador me-
xicano, con la promulgacién de la Ley de Patentes de Invencion de
26 de junio de 1928, que comenzé a regir el lo. de enero de 1929, es
decir, poco antes de la adhesién de México al Acta de La Haya, deri-
vada de la Revision al Convenio de Paris que tuvo lugar en esta ciu-
dad en 1925.

La Ley de 1929 es abrogada por la Ley de la Propiedad Industrial
de 31 de diciembre de 1942, en la que por primera vez se codifica la
legislacion sobre patentes y signos distintivos. La Ley de 1942 incor-
pora importantes cambios a la legislacién anterior, tanto en materia
sustantiva, como adjetiva. Esta Ley estuvo en vigor durante 33 afios
hasta su abrogacién por la Ley de Invenciones y Marcas de 1975.
misma que habia permanecido practicamente sin modificaciones hasta
diciembre de 1986.°

La expedicién de la Ley de Invenciones y Marcas de 1975 vuelve a
reflejar la atmésfera imperante en torno a las instituciones en ella re-
guladas, pues en dicho ordenamiento se aprecia claramente el impacto
de la filosofia politico-econémica en materia de propiedad industrial
sustentada por ciertos grupos en los afios sesenta y setenta. La filosofia
politico-econémica de que aqui se habla, se caracterizé, entre otras
cosas, por los ataques encaminados a desvirtuar las tesis que han jus-
tificado la existencia del sistema de patentes y el derecho exclusivo de
explotaciéon temporal de un invento. La vigencia de dichas tesis fue se-
veramente desafiada en estudios realizados por economistas naciona-
les y extranjeros y por organismos internacionales como la UNCTAD.
De estos desafios deja constancia la Ley de Invenciones y Marcas de
1975, redactada en una época en que también estaban siendo revisadas
las leyes sobre propiedad industrial y traspaso tecnolégico en otros
paises de América Latina y que, igual que en el caso de México, su-
frieron el impacto de estudios y opiniones que cuestionaban las bonda-
des de la regulacién tradicional sobre propiedad industrial en América

1 México se adhiere al Acta de La Haya hasta el afio de 1930. Diario Oficial
de la Federacion de 30 de abril de 1930.

5 Una revision general de la evolucién legislativa en esta materia aparece en _el
articulo de David Rangel Medina, La explotacion de patentes en la agtual juris-
prudencia mexicana (ver el apartado de Antecedentes), Juridica, Anuario del De-
partamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, num. 15, 1983.' PP-
335.337. Véase también: Bernardo Gomez Vega, La tradicion legislativa mexicana
y el certificado de invericion, Revista Mexicana de Justicia, nam. 4, vol. IV,
octubre-diciembre 1986, pp. 301-310.
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Latina y otros paises en vias de desarrollo.® La integracién de la Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en 1964
y los estudios patrocinados por este organismo en torno a la funcién
de las patentes en el traspaso tecnolégico hacia los paises en vias de
desarrollo, también constituyen antecedentes de importancia de la ten-
dencia que se menciona.”

Poco antes de la aprobacién del proyecto de la ley de 1975, el en-
tonces Secretario de Industria y Comercio —a quien se atribuye en
gran parte la paternidad de este ordenamiento— expresé las siguientes
palabras en una comparecencia ante el Senado de la Repiiblica:

No son aceptables ni pueden ser valederos los lineamientos ideo-~
l6gicos del liberalismo burgués del siglo pasado, que consideré a las
patentes como un derecho natural de propiedad y como un privi-
legio monopolistico que pudiera ejercerse sin tomar en cuenta el in-
terés piblico.® Hoy, sin dejar de dar estimulo a los inventores, se
reconoce universalmente que el ejercicio de sus derechos debe tener
como limite el interés de la colectividad y el derecho de los paises
al desarrollo y a la independencia econémica.’

6 Para un examen de las ventajas y desventajas que se le atribuyen al sistema
de patentes, véase: Horacio Rangel Ortiz, La evaluacion. ... op. cit., pp- 431-451.

T Véase: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo,
La Funcion de sistemas de patentes en la transferencia de tecnologia en los paises
en desarrollo. Junta de Comercio y Desarrollo - Comisién de transferencia de tec-
nologia. Primer Periodo de Sesiones, Ginebra, 24 de noviembre de 1975. Tema
5 del Programa Provisional, TD/B/C.612, p. 3. Véase también: Horacio Rangel
Ortiz, Mexican Patent Legislation After the Revision of 1986, Patent World, Issue
Five, September 1987, Intellectual Property Publishing Ltd., London, England,
p. 49 y Evaluacion. .., op. cit.

8 Para un examen de la procedencia de las argumentaciones que anteponen el
interés publico a todo interés particular en materia de propiedad industrial y traspaso
tecnolégico, véase: Dieter Pfaff, Human Responsibilities in Licensing, Les Nou-
velles, septiembre 1983. Este autor ha dicho: "Quisiera aclarar dos cuestiones: No
comparto la idea de que el bien comin debe anteponerse al bien individual. La apli-
cacién de esta nocién nos ha traido las experiencias mas lamentables precisamente
aqui en Alemania, La realidad de dicha nocién no es otra cosa sino la esencia
de y el medio para una dictadura totalitaria. Yo aceptaria con mucho mas convic~
cién, la nocién del liberalismo individual en el sentido que una verdadera libertad
en lo que hace a las oportunidades para el desarrollo individual, simulténeamente
acarrea un beneficio mayor en el logro del bien comin. Sin embargo, esta venerable
idea ha tenido que ser objeto de ajustes cuando se considera por un lado, la exis-
tencia de posturas egoistas e individualistas de tono exagerado y por otro, las
imperfecciones sociales y econémicas”.

9 José Campillo Sainz, Fundamentacién de la nueva Ley de Invenciones y Mar-
cas, Comercio Exterior, agosto de 1976, p. 963,
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11. LAs REFORMAS DE 1986 A LA LEY DE INVENCIONES
Yy MAarcas pE 1975

Después de diez afios de aplicacion de la Ley de Invenciones y
Marcas de 1975, la actual administracién ha vuelto a considerar cam-
bios a la legislacién en materia de patentes, mismos que han sido pro-
puestos en el proyecto de reformas y adiciones enviado al Congreso
de la Unién y finalmente aprobado por la Camara de Senadores el
27 de diciembre de 1986. El Decreto por el que se reforma y adiciona
la Ley de Invenciones y Marcas, fue expedido por el Poder Ejecutivo
el 29 de diciembre de 1986, para ser publicado en el Diario Oficial de
16 de enero de 1987 (en vigor a partir del dia siguiente de su publica-
cion). En términos muy generales, puede apreciarse que las reformas
de 1986 constituyen un ligero alejamiento de la filosofia politico-eco-
némica imperante en la época en que fue redactado originalmente este
ordenamiento y el primer paso de lo que algunos consideran podria ser
el inicio de una etapa de modernizacién de las leyes mexicanas sobre
propiedad industrial. No obstante esto iltimo, desde ahora debe desta-
carse que, entre las opiniones que se han expresado sobre las reformas
de 1986, destacan aquellas que se han ocupado de comentar no tanto
las materias reformadas, sino lo que dej6é de reformarse. Esto significa
que, al poco tiempo de haber entrado en vigor las reformas de 1986, en
esta ocasién ha sido el silencio del legislador lo que ha provocado las
reacciones mas significativas por parte de los sectores afectados. Las
criticas van encaminadas a censurar la pasividad del legislador, no obs-
tante la época que se vive actualmente, que trae consigo la necesidad
de introducir cambios tendientes a armonizar nuestras leyes con las de
los paises que han encontrado que un sistema de patentes serio y eficaz
es uno de los medios mas efectivos para promover la investigacion cien-
tifica y tecnolégica, para recompensar a los inventores, para tener ac-
ceso facil y expedito a tecnologias desarrolladas en el extranjero y para
documentar en un archivo piblico, el tesoro de conocimientos obtenidos

a través de las patentes.

No es un secreto que cuando se tuvo conocimiento de la existencia
de un proyecto de reformas a la Ley de Invenciones y Marcas, surgie-
ron ambiciosas expectativas en quienes consideraron que tales reformas
podian ser aprovechadas para modernizar en toda forma nuestras leyes
de patentes y no unicamente para hacer cambios superficiales. La frus-
tracion fue evidente.

.
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A pesar de lo anterior, y por modestas que se consideren las refor-
mas de 1986 —al ser contrastadas con algunas de las propuestas’®
formales e informales hechas por diversos grupos, incluyendo las de
estudiosos y expertos— es evidente que tales reformas han tenido un
impacto en las reglas que rigen la obtencién y la conservacién del de-
recho a la explotacién exclusiva de los inventos.™ A estos aspectos me
referiré a continuacién.

III. AREAS REFORMADAS

Las principales areas que sufrieron modificaciones con motivo del
Decreto de Reformas y Adiciones pueden resumirse como sigue: ma-

10 La mayoria de estas propuestas fueron presentadas a manera de memoranda,
tanto a los responsables de la elaboracion del proyecto, como a los representantes
de las comisiones del Congreso de la Unién que estudiaron el proyecto. De dichas
propuestas destacan las que fueron presentadas por CONCAMIN y por AMPPL

11 En el Decreto de 29 de diciembre de 1986 se introdujo el TITULO TERCERO
BIS-CAPITULO UNICO, que bajo el rubro de Fomento a las Invenciones de
Aplicacion Industrial, confiere a la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial
una serie de atribuciones tendentes a reglamentar disposiciones de tipo general con-
tenidas en el articulo 14 de la Ley para Coordinar y Promover el Desarrollo
Cientifico y Tecnolégico y en el Programa Nacional de Desarrollo Tecnolégico
y Cientifico. Las nuevas disposiciones contenidas en los articulos 86A-86D serdn
objeto de estudio y comentario en otro lugar. Por ahora baste mencionar lo con-
tradictorio que ha parecido la introduccién de disposiciones tendentes a promover
el desarrollo tecnolégico y cientifico de este pais, cuando se contrasta con la abs-
tencién de los redactores del proyecto y de los legisladores, a introducir medidas
serias y radicales para reprimir de manera efectiva —esto es, oportuna y expedita—
las distintas formas de invasién de los derechos del patentado, que por lo demas,
permanecen deficientemente reguladas en la Ley. Es bien sabido que todo intento
serio por promover el desarrollo tecnolégico y cientifico de un pais, paralelamente
al fortalecimiento de disposiciones del tipo de las contenidas en los nuevos articulos
86A-86D, debera estar provisto de disposiciones idealmente redactadas para reprimir
las ilimitadas argucias de que se valen los protagonistas de la competencia para-
sitaria, incluyendo un conjunto de acciones civiles y penales que permitan al pa-
tentado hacer frente a invasiones por parte de terceros. Tampoco existe duda de
que uno de los medios mas efectivos para inhibir el desarrollo tecnolégico y cien-
tifico es precisamente la implicita tolerancia hacia la competencia parasitaria, que
resulta de la ausencia de disposiciones y actitudes serias en esta materia,

Las nuevas disposiciones sobre fomento a las invenciones de aplicacién indus-
trial ya han sido objeto de algunos comentarios en los articulos de: Julio Javier
Cristiani, Algunos aspectos juridicos sobre la reforma a la Ley de Invenciones y
Marcas, en materia de proteccion a los invenfos; César Ramos, Comentarios a
algunas de las reformas y adiciones a la Ley de Inverciones y Marcas; y Mariano
Soni, Comentarios a las reformas a la Ley de Invenciones y Marcas; todos ellos

publicados en El Foro, Organo de la Barra Mexicana-Colegio de Abogados, Oc-
tava Epoca, nim. 2, 1988.
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terias patentables; examen de novedad; explotacién de patentes y licen-
cias obligatorias; invasion de patente; y duracién del término de las
patentes.

Antes de comentar el estado actual de la legislacién de patentes en
relacién con las materias patentables y no patentables, conviene recor-
dar las reglas generales que sirven para determinar los casos en que

un invento es patentable y aquellos en que éste es Gnicamente “'regis-
trable’ o “certificable”.

IV. DUPLICIDAD DE INSTRUMENTOS PARA LA PROTECCION
DE LOS INVENTOS

Desde 1976, la Ley de Invenciones y Marcas establecié dos formas
de proteccién de los inventos: patentes y certificados de invencién.

Cuando una invencién es patentable de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley, el inventor o su causahabiente pueden optar por solicitar una
patente o un certificado de inventor (articulo 80 LIM). Esto significa
que todos los inventos susceptibles de ser protegidos a través de una
patente también pueden ser protegidos a través de un certificado de
invencién. Sin embargo, la proposicién inversa no seria correcta, ya que
existen invenciones no patentables, pero que son susceptibles de ser
protegidas a través de un certificado de invencién. De ello no se sigue
que todas las invenciones no patentables puedan ser registradas como
certificado de invencién, pues la ley determina de manera limitativa los
casos en que una invencién no patentable es susceptible de registro a
través del certificado de invencién. En el articulo 10 LIM se listan once
categorias de invenciones no patentables; de estas once categorias, ni-
camente dos son susceptibles de registro de certificado de invencién;
las otras nueve categorias de invenciones no son patentables ni certi-
ficables. En las Reformas de 1986 se introdujo una nueva categoria de
invenciones: aquellas que estan excluidas temporalmente de la pro-
teccion,

Recapitulando, podemos hablar de cuatro categorias de invenciones
desde el punto de vista de su proteccién legal:

1. Invenciones que indistintamente pueden protegerse a través de
una patente o de un certificado de invencion;

2. Invenciones que unicamente pueden protegerse a través de un
certificado de invencioén;

3. Invenciones no patentables ni certificables (aqui nos estamos re-
firiendo al grupo de creaciones que la ley considera invenciones, pero
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sin posibilidad de ser patentadas o registradas. Sin embargo, existe
otro grupo de creaciones listadas en el articulo 9 LIM, en donde se
expresa que tales creaciones no se consideran invenciones para los efec-
tos de la Ley, v.gr. los principios teéricos o cientificos, los métodos ma-
tematicos, los sistemas y planes comerciales, las creaciones artisticas,
etc.); y

4. Invenciones excluidas temporalmente de la proteccién patentaria.

V. DIEFERENCIAS ENTRE PATENTES Y CERTIFICADOS DE INVENCION

Existen varias diferencias entre la patente y el certificado de inven-
cion. La mas importante radica en el nivel de proteccién que confiere
uno y otro instrumento. Como es sabido, la patente es el titulo que
permite a un inventor o a su causahabiente explotar de modo exclusivo
un invento durante un tiempo determinado mediante el cumplimiento
de ciertas obligaciones que marca la Ley. En cambio, el certificado de
inventor no confiere a su titular exclusividad alguna respecto de la
explotacién del invento. El certificado de inventor es pues, el titulo que
permite a su titular recibir una regalia de cualquier interesado que ex-
plote el invento amparado por el registro correspondiente (articulo 67
LIM). Si el interesado y el titular del certificado no llegan a un acuer-
do respecto de la regalia y otras condiciones inherentes a la explotacién,
el consentimiento del titular puede ser suplido por la autoridad, quien
esta facultada para conceder la autorizacién de explotacién del invento
registrado (articulo 69 LIM).

Otra diferencia importante entre la patente y el certificado de in-
vencién radica en que en el caso del certificado, su titular no esta obli-
gado a comprobar el inicio de la explotaciéon del invento. En cambio,
en el caso de la patente, la Ley establece diversas reglas relativas a la
obligacién de explotar.

Finalmente, la terminologia empleada para referirse al aseguramien-
to del derecho, varia en uno y otro caso. Asi, el acto por virtud del cual
quedan asegurados los derechos del titular de una patente, se identifi-
ca como patentamiento o concesién de la patente; en el caso del certi-
ficado de invencién, a este mismo acto administrativo se le denomina
registro de certificado de invencién. De ahi que en el primer caso se
hable de patentabilidad de los inventos y de inventos patentados o
patentables; en tanto que en el segundo, de registrabilidad de los in-

ventos o de inventos registrados (o certificados) o registrables (o cer-
tificables).
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Las condiciones positivas de patentabilidad y registrabilidad son las
mismas en uno y otro caso: la presencia de una invencién ~en su
acepcion legal—; que la invencion sea resultado de una actividad in-
ventiva; que la invencién sea novedosa; y que la invencién sea suscep-
tible de aplicacién industrial.

V1. LAS CONDICIONES DE PATENTABILIDAD

La determinacién sobre la patentabilidad de un invento se rige por
la aplicacién de las reglas relativas a las condiciones de patentabilidad.
Estas condiciones pueden ser de dos tipos: condiciones positivas de
patentabilidad y condiciones negativas de patentabilidad.’

Para los efectos de este estudio nos referiremos a las condiciones
positivas como aquellas que deben caracterizar una creacién para tener
acceso a la proteccién patentaria: la presencia de una invencién, la no-
vedad, la actividad inventiva y la aplicacién industrial.

Las condiciones negativas de patentabilidad se refieren a la exigencia
de que la invencién positivamente patentable no caiga bajo alguna de
las prohibiciones de patentar establecidas en la Ley.® Consisten en las
prohibiciones legales para obtener patentes en determinadas areas téc-
nicas y en términos generales estan representadas por las invenciones
listadas en el articulo 10 LIM. Reciben el nombre de condiciones ne-
gativas porque su ausencia debe caracterizar la invencién. De ello se
sigue que si la invencion se encuentra en alguno de los supuestos a que
se refiere el articulo 10 LIM, la invencién carecera de los atributos que
se comentan. como condicién para tener acceso a la patente.

Las condiciones negativas de patentabilidad estan representadas por
dos tipos de invenciones excluidas de la proteccién: exclusiones perma-
nentes y exclusiones temporales.™ Al impacto que tiene esta clasifica-
cién en el Derecho de patentes mexicano, volveremos mas adelante.

De acuerdo con las anteriores nociones, es concebible el caso de una
invencién que reina todas las condiciones positivas de patentabilidad

12 Para un estudio sobre la metodologia aplicable a esta clasificacién puede
consultarse: Jean Marc Mousseron, Traité des Brevets (véas.e Titre I, Le t.ableau
des conditions d'obtention des brevets d'invention), Centre d'Etudes Internationales
de la Propriété Industrielle, Librairies Techniques, Libraire de la Cour de cassation,
Paris, 1984, pp. 140-468.

88 Albtrtopgercovitz, Los requisitos positivos de patentabilidad en el Derecho
aleméan (con una referencia final al Derecho espariol), Madr?d, 19'69, p. 56.

14 En relacién con la metodologia que respalda esta clasificacién y los efectos
que le siguen véase Mousseron, op. cif., Pp: 424-449.
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y que no obstante ello, el acceso a la proteccién patentaria le esté im-
pedido por razén de no cumplir con las condiciones negativas de paten-
tabilidad, es decir, por tratarse de una invencion incluida en la lista de
invenciones no patentables que establece el articulo 10 LIM.

Para que un objeto sea patentable debe reunir todos los requisitos
de patentabilidad, tanto positivos como negativos. Esto no impide que
en un orden légico sea necesaria, en primer término, la concurrencia
de los requisitos positivos de patentabilidad. Sélo si estos requisitos
concurren en el objeto que se pretende patentar, es cuando procede
comprobar si ese objeto no cae bajo alguna de las prohibiciones esta-
blecidas en el articulo 10 de la Ley.*

El texto revisado del articulo 10 LIM, se lee ahora como sigue:

Articulo 10. No son patentables:

I. Las especies vegetales, las especies animales, sus variedades, ni
los procesos esencialmente biologicos para su obtencion.

II. Las aleaciones, pero si lo seran los nuevos procesos para obte-
nerlas.

[II. Los alimentos y bebidas para consumo humano y los procesos
para obtenerlos o modificarlos.

IV. Las invenciones relacionadas con la energia y seguridad nu-
cleares, exceptuando aquellas que conforme al dictamen de la Comi-
sion Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, se considere
que no afectan la seguridad nacional. En todo caso la Comisién se
limitara a determinar si la invencién sometida a su estudio puede
afectar o no la seguridad nacional. Contra las resoluciones emitidas
con base en la determinacién de la Comisién no cabe el recurso de
reconsideracién administrativa.

V. La yuxtaposicion de invenciones conocidas o mezclas de pro-
ductos conocidos, su variacién de forma, de dimensiones o de mate-
riales, salvo que en realidad se trate de su combinacién o fusion de
tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cuali-
dades o funciones caracteristicas de las mismas sean modificadas
para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la
materia.

V1. La aplicacién o el empleo, en una industria, de una invencion
ya conocida o utilizada en otra industria, y los inventos que consis-
tan simplemente en el empleo o uso de un dispositivo, maquina o

aparato que funcione segin principios ya conocidos con anterioridad,
aun cuando dicho empleo sea nuevo.

15 Véase: Bercovitz, op. cif.,, p. 56.
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VII. Las invenciones cuya publicacién o explotacién fuesen con-
trarias a la ley, al orden piblico, la salud, la preservacién del medio
ambiente, la seguridad piblica, la moral o las buenas costumbres.

VIII. Los procesos biotecnolégicos de obtencion de los siguientes
productos: farmoquimicos; medicamentos en general; bebidas y ali-
mentos para consumo animal; fertilizantes, plaguicidas, herbicidas,
fungicidas o aquellos con actividad biolégica.

IX. Los procesos genéticos para obtener especies vegetales, ani-
males o sus variedades,

X. Los productos quimicos.

XI. Los productos quimico-farmacéuticos; los medicamentos en
general; los alimentos y bebidas para consumo animal; los fertili-
zantes, los plaguicidas, los herbicidas, los fungicidas y los productos
con actividad biologica.

VII. NUEVAS MATERIAS PATENTABLES

La comparacién del texto antes transcrito con el texto anterior del
articulo 10 muestra que la reforma ha abierto las puertas a la patenta-
bilidad de ciertas invenciones que anteriormente no eran patentables.
Esta apertura resulta de la eliminacién de dichas invenciones del texto
del articulo 10. Por tanto, al no haber prohibicién expresa de patenta-
bilidad (condiciones negativas de patentabilidad) se abre el acceso a
la proteccién de esas invenciones, siempre y cuando reinan las condi-
ciones positivas de patentabilidad antes referidas. Se encuentran en este
caso las siguientes invenciones: los procedimientos de obtenci6n de:
aleaciones y de mezclas de productos quimicos; los procedimientos no
biotecnolégicos de obtencién de: productos quimico farmacéuticos, me-
dicinas, alimentos para consumo animal, bebidas para consumo animal,
fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas; los aparatos y equipos
anticontaminantes y los procedimientos de fabricacién, modificacién o
aplicacién de los mismos; las mezclas de productos quimicos; y las in-
venciones relacionadas con la energia y seguridad nucleares que de
acuerdo con el dictamen de la Comision Nacional de Seguridad y Sal-
vaguardias se considere que no afectan la seguridad nacional.

VI1II. NUuEVAS MATERIAS NO PATENTABLES

Al hablarse de las reformas al texto del articulo 10, la atencién de
los comentaristas suele centrarse en las materias respecto de las cuales
se permitié el acceso a la patentabilidad, al ser eliminadas de las prohi-
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biciones de patentabilidad contenidas en el texto original. Sin embargo,
poca atencién se ha dado a las modificaciones que implican nuevas
prohibiciones de patentabilidad. Esto significa que las reformas al ar-
ticulo 10 LIM no tuvieron como finico propésito abrir la patentabilidad
de ciertos inventos, sino también incluir nuevas prohibiciones para la
proteccién de invenciones cuya patentabilidad no estaba expresamente
prohibida en la Ley de 1975. Tal es el caso de las siguientes invencio-
nes: los procesos genéticos para obtener especies vegetales, animales
o sus variedades; y los procesos biotecnolégicos de obtencién de los
productos con actividad biolégica (a que se refiere el articulo 10,
VIII, LIM).

I1X. CAMBIO DE SOLICITUD DE CERTIFICADO DE INVENCION
A SOLICITUD DE PATENTE

En el articulo CUARTO Transitorio del Decreto de reformas y adi-
ciones se fijo un plazo de seis meses para optar por el cambio de soli-
citud de certificado de invencién a solicitud de patente, en los casos
en que la proteccién patentaria se hubiere hecho disponible conforme
a las reformas para amparar un invento originalmente excluido de dicha
proteccién. De acuerdo con esta aplicacién retroactiva del articulo
CUARTO transitorio, se beneficiaron quienes solicitaron originalmen=-
te un certificado de invencién por ser ésta la tinica figura disponible
para amparar una invencién con anterioridad a la entrada en vigor de
las reformas. El texto del articulo CUARTO transitorio del Decreto
de reformas y adiciones se lee como sigue:

Articulo CUARTO. Los solicitantes de registro como certificado
de invencién de una invencién susceptible de protegerse, conforme
a estas reformas, con el derecho de patente, podran optar por solici-
tar el cambio de proteccién de una figura a otra dentro de los seis
meses siguientes a la entrada en vigor de este decreto, siempre y
cuando no se haya resuelto en definitiva la solicitud de certificado
de invencién de que se trate, esto es, no se haya declarado abando-

nado el tramite de solicitud, negada la misma o citado a pago de
derechos.
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X. INVENCIONES NO PATENTABLES PERO AMPARABLES A TRAVES
DEL CERTIFICADO DE INVENCION

Si bien ninguna de las invenciones a que se refiere el articulo 10 LIM
es susceptible de ser protegida a través de una patente, la ley dispone
que algunas de ellas pueden ser amparadas por medio del certificado
de invencién. Se encuentran en esta situacién los procesos a que se re-
fieren las fracciones III y VIII del articulo 10 LIM (articulo 65 LIM):
los procedimientos para la obtencién de bebidas y alimentos para con-
sumo humano; y los procedimientos biotecnolégicos de obtencién de los
siguientes productos: farmoquimicos; medicamentos en general; ali-
mentos para consumo animal; bebidas para consumo animal; fertilizan-
tes: plaguicidas; herbicidas; fungicidas; y productos con actividad bio-
légica.

X]. EXCLUSIONES PERMANENTES Y EXCLUSIONES TEMPORALES

Respecto de las invenciones no patentables a que se refiere el ar-
ticulo 10 LIM, hay que hacer una calificacién mas. Esto es, no todas
las invenciones que aparecen listadas en dicho articulo estan excluidas
de la proteccién en forma permanente, pues en el caso de algunas de
ellas, la exclusién es tinicamente temporal. Debe apuntarse que este
tipo de exclusiones eran desconocidas anteriormente en la legislacién
mexicana de patentes y fueron incorporadas a nuestro Derecho de pa-~
tentes en el articulo SEGUNDO transitorio del Decreto de reformas
y adiciones. Este articulo establece que las prohibiciones de patentabi-
lidad aplicables a las invenciones identificadas en las fracciones VIII,
IX, X y XI del articulo 10 de la Ley dejaran de tener vigencia en un
plazo de diez afios, contados a partir de la fecha de publicacién del
Decreto de reformas y adiciones. Por tanto, las invenciones que mas
adelante se mencionan seran patentables a partir del 16 de enero de
1997: Procesos biotecnolégicos de obtencion de los siguientes produc-
tos: farmoquimicos; medicamentos en general; bebidas para consumo
animal; alimentos para consumo animal; fertilizantes; plaguicidas; herbi-
cidas; fungicidas; productos con actividad biolégica. Procesos genéticos
para obtener: especies vegetales; especies animales; o sus variedades.
Productos quimicos: productos quimico-farmacéuticos; medicamentos
en general; alimentos para consumo animal; bebidas para consumo ani-
mal; fertilizantes; plaguicidas; herbicidas; fungicidas; y productos con
actividad biolégica.
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XII. EXAMENES DE NOVEDAD PRACTICADOS EN EL EXTRANJERO

El sistema de patentes mexicano establece que todas las solicitudes
de patente y de certificado de invencién deben ser sometidas a un exa-
men con el objeto de evaluar la novedad de la invencién, como condi-
cién previa a la concesién o negativa del titulo solicitado.

En el Decreto de reformas se ha introducido una alternativa para la
verificacién del requisito de novedad en las solicitudes de patente y de
certificado de invencién. Esta alternativa consiste en la posibilidad
de que la Oficina de Patentes nacional acepte los resultados de los
examenes de novedad practicados en oficinas de patentes de otros pai-
ses respecto de solicitudes correspondientes. Por solicitudes correspon-
dientes debemos entender las que tienen por objeto la misma invencién.

Se ha pensado que la practica de examenes locales tendientes a veri-
ficar el cumplimiento de este requisito, resulta en un desgaste de ele-
mentos humanos y materiales que podria evitarse, considerando que en
un gran namero de casos, las solicitudes correspondientes ya han sido
examinadas en oficinas de patentes de otros paises y que los resultados
de dichos examenes tienen un grado mucho mas alto de confiabilidad
que los que provienen de la oficina de patentes local. En efecto, fac-
tores como la escasez de personal y presupuesto han propiciado que,
en lo que ve al requisito de novedad, la validez de las patentes expedi-
das por la Oficina de Patentes local no tenga el nivel de confiabilidad
que puede esperarse en las patentes que han sido examinadas en las
oficinas de patentes de paises industrializados, pues dichas oficinas dis-
ponen de recursos mucho mas amplios para verificar la novedad de los
inventos.

A lo anterior hay que agregar que, la realidad de los examenes de
novedad practicados en la Oficina de Patentes local, se debe a la falta
de mecanismos primordialmente administrativos, problema que no es
insuperable. No obstante esto altimo, ha parecido muy sensato intro-
ducir en la ley de patentes mexicana la posibilidad de aceptar los re-
sultados de examenes de novedad practicados por oficinas de patentes
distintas a la nacional, respecto de las solicitudes de patente corres-
pondientes a la que se tramita en nuestro pais. Considerando que en
materia de patentes, el estado de la técnica es un concepto universal,
en principio, la idea ha sido recibida con satisfaccién por parte de los
interesados.

Esta alternativa se ha introducido a través de la reforma al articulo
20 LIM. Sin embargo, la reforma al articulo 20 LIM no es explicita
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sobre los mecanismos concretos que habran de seguirse para la acepta-
cion de los examenes de novedad practicados en el extranjero. En el
nuevo articulo 20 el legislador se ha limitado a establecer ciertos linea-
mientos generales, que paso a comentar inmediatamente después de
transcribir el texto actual de esta disposicion:

Articulo 20. Satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se
hara un examen de novedad de la invencién, si el interesado lo soli-
cita dentro de los noventa dias siguientes al cumplimiento de un afio
de presentada la solicitud. De no recibirse esta peticién se conside-
rara abandonada de pleno derecho la solicitud.

La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, en el reglamento
de esta Ley, determinara las areas de la inventiva en las que, a soli-
citud del interesado, se podra aceptar el examen de novedad reali-
zado por oficinas de propiedad industrial distintas a la nacional,
siempre y cuando aquéllas tengan caracter de oficinas examinadoras,
conforme al Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes, o se
trate de examenes practicados por la Oficina Europea de Patentes.
En todo caso, se deberan presentar los examenes de novedad debi-
damente aprobados, en idioma espaiiol, con las constancias del exa-
men y demas documentos que acrediten la realizacién del examen
de novedad, conforme a los criterios establecidos por dichas oficinas
examinadoras. En caso de que la oficina examinadora funcione con-
forme al sistema de oposicién, el examen de novedad podra ser acep-
tado solamente una vez que hayan transcurrido los plazos para pre-
sentar oposiciéon o hasta que se hubiera resuelto definitivamente
ésta.

En todo caso, la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial
establecera el procedimiento mediante el cual se deberan tramitar las
solicitudes a que se refiere el parrafo anterior.

Para la realizacién de los examenes de novedad, se podra solicit'ar
el apoyo técnico de otras instituciones publicas nacionales especia-
lizadas.

Como se aprecia de la lectura de este articulo, la Ley ha dejadq muy
claro que no todos los examenes de novedad provenientes de oficinas
de patentes del extranjero seran aceptados por la Oficina de Patentes
mexicana. Existen restricciones, tanto de forma como de fondo, a las
que se sujeta la aceptacién de los examenes del extranjero. A estas
restriciones me refiero a continuacion. '

Arcas de la inventiva. El texto del articulo 20 sugiere que no seran
aceptados los examenes de novedad practicados en el extranjero en
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relacién con todo tipo de solicitudes mexicanas respecto de las cuales
exista una solicitud correspondiente en otro pais. Esto es asi, en virtud
de las facultades que este articulo confiere a la Secretaria de Comercio
y Fomento Industrial para determinar, en el Reglamento de la Ley, las
areas de la inventiva en las que se podra aceptar ¢l examen de novedad
realizado por oficinas de patentes distintas de la nacional.

Origen de los resultados. La Ley establece que se podra aceptar
el examen de novedad practicado por oficinas de patentes distintas
de la nacional, siempre y cuando dichas oficinas tengan el caracter de
oficinas examinadoras™® conforme al Tratado de Cooperacién en Ma-
teria de Patentes o se trate de examenes practicados por la Oficina de
Patentes Europea. Debe hacerse notar que Meéxico no es miembro
del Tratado de Cooperacion de Patentes, ni de la Convencién de la
Patente Europea.

Requisitos formales. La aceptacion del examen de novedad practi-
cado en alguna de las oficinas de patentes arriba mencionadas debe
ser expresamente solicitado por el interesado.

Otros requisitos formales que debe reunir el solicitante son: presen-
tacién de los resultados de los examenes debidamente aprobados; los
resultados de los examenes deben presentarse en espafiol o acompa-
sados de la traduccién correspondiente certificada por perito traductor;
los resultados de los examenes deben acompaiiarse de las constancias
del examen y demas documentos que acrediten la realizacién del
examen de novedad, conforme a los criterios establecidos por las ofi-
cinas examinadoras.

Examenes provenientes de sistemas de oposicion. La Ley establece
que cuando los examenes provengan de oficinas examinadoras en
donde se practique el sistema de oposicion, el examen de novedad
podra ser aceptado sélo hasta que haya transcurrido el plazo para
presentar oposicién por parte de tercero o hasta que la oposicion se
hubiere resuelto definitivamente. Aqui se contemplan dos situacio-
nes. El texto del articulo 20 sugiere que basta que el periodo de opo-
sicién se haya cerrado, para que los examenes provenientes de oficinas
examinadoras (que ademas cuentan con el sistema de oposicién), sean
aceptados. Presumiblemente, en estos casos, el solicitante querra acom-

16 En relacién con el caracter de oficinas examinadoras, véase Bruno Phelip,
Droit et pratique des Brevets d'Invention, France-Etranger-Brevet Européen, Co-
llection Francaise, t. II, 2e. Edition, ]J. Delmas et Cie, Paris, 1980, p. R-3, y Kat-
zarov, Manual on Industrial Property, vol. 1, International conventions, Western
Europe, Eatern Europe, Suiza, 1982, pp. 245-250.
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paiiar las constancias correspondientes, en las que se haga notar que
transcurrido el periodo que se comenta, no se present6 oposicién por
parte de tercero para el otorgamiento de la patente. Esta providencia
no esta expresamente prevista en la Ley. Sin embargo, del texto del
articulo se infiere que la autoridad podria exigirla, pues la ley esta-
blece una segunda situacién para los casos de examenes provenientes
de oficinas con sistema de oposicién: que dichos examenes podran ser
aceptados hasta que la oposicién hubiere sido definitivamente resuelta.
De ello se sigue que para dejar satisfecho este requisito, el expediente
nacional debera incluir informes sobre si se presento 0 no oposicién; y
en caso que haya habido oposicion, constancias sobre el desenlace final
de la contienda o procedimiento.

La Ley no hace referencia al momento oportuno para que el solici-
tante presente las constancias correspondientes a los examenes prac-
ticados en el extranjero. Evidentemente que para que la nueva medida
surta los efectos buscados, la presentacion de estos documentos debera
ocurrir en algiin momento anterior al que procesalmente corresponda
la practica local del examen de novedad. Es de pensarse que éste y
otros aspectos que atin no quedan claros en el texto, seran precisados
en el Reglamento y en el procedimiento a que se refiere el peniltimo
parrafo del articulo 20 LIM.

Finalmente, sélo hay que decir que, sin desconocer el acierto poten-~
cial de la nueva medida, ésta debera conservarse mientras su aplicacién
no ponga en juego un aspecto de vital importancia en las patentes (y
certificados de invencién): su validez. Si bien el concepto de novedad
respecto del estado de la técnica es una nocion universal " es sabido
que del otorgamiento de una patente en un pais, no se sigue como
consecuencia necesaria la determinacién de la novedad de una patente
correspondiente en otro pais, sino acaso una presuncion de dicha no-
vedad. En la mayoria de los casos, la solidez de esta presuncion de-
pendera de los niveles de examen del pais en que fue originalmente
examinada la solicitud correspondiente. No obstante esto wltimo, se
sabe que las reglas sustantivas y adjetivas para evaluar la novedad
pueden variar de pais a pais y que de tales variantes puede resultar

17 Esto es, que la novedad no se evalia localmente, Véase articulo 5 LIM.
Una invencién no se considerard como nueva si esta comprendida en el estado
de la técnica, esto es, si se ha hecho accesible al publico, en el pais o en el ex-
tranjero mediante una descripcion oral, o escrita, por el uso o por cualquier otro
medio suficiente para permitir su ejecucién, con anterioridad a la fecha 'de pre-
sentacion de la solicitud de la patente o de la fecha de prioridad validamente
reivindicada,
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que un mismo invento sea novedoso —desde el punto de vista técnico-
legal— en un pais y no asi en otro; de modo que una correcta apli-
cacién del parrafo segundo del articulo 20 debera incluir, como minima
precaucion, la verificacion de que no existen contradicciones de impor-
tancia entre el sistema de novedad mexicano y el de los paises en donde
se practiquen los examenes sometidos a las autoridades mexicanas.
Estas nociones deberan tenerlas presentes los redactores de las dispo-
siciones reglamentarias y del procedimiento aplicable a las solicitudes
en las que el interesado presente examenes provenientes del extran-
jero.’®

Conviene aclarar que la presentacion de los resultados y constancias
relativas a examenes de novedad practicados en el extranjero es op-
cional para el solicitante.

XIII. EXPLOTACION DE PATENTES Y LICENCIAS OBLIGATORIAS

Una de las areas mas debatidas en la practica mexicana es la que
se refiere a la explotacion de patentes y al otorgamiento de licencias
obligatorias respecto de aquellas que no han sido explotadas. El texto
original de la Ley de 1975 establece que el titular de una patente
debe comprobar el inicio de la explotacién dentro de un plazo de tres
afios contado a partir de la fecha de expedicién de la patente (esta
obligacién permanece sin modificaciones en las Reformas de 1986).
El texto original de la Ley de 1975 disponia que cualquier tercero
podria solicitar una licencia obligatoria para la expedicién de la pa-
tente, si vencido el plazo de tres afios el titular no comprobaba haber
iniciado la explotacion de la misma. Con anterioridad a las Reformas
de 1986 el articulo 48 de la Ley establecia que la patente caducaria si
vencido el plazo de tres afios transcurriera mas de un afio sin que el ti-
tular de la patente iniciara la explotacién, y si dentro de ese ultimo
afio no se hubieren solicitado licencias obligatorias. La Ley no consi-
deraba la posibilidad de justificar la no explotacién de la patente, o
bien de una explotacién insuficiente de la patente.*

18 UUna revision de las consideraciones que deben tomarse en cuenta cuando
un pais decide aceptar los resultados de los examenes de novedad provenientes
de otros paises, puede consultarse en: Department of Consumers and Corporate
Affairs, Working Paper on Patent Law Revision, Minister of Supply and Services,
Canada, pp. 234-236 y appendix F 17-18.

19 Para un analisis de la situacién imperante en esta materia con anterioridad
a las reformas véase: Horacio Rangel Ortiz, Working of Patents and Compulsory
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Como era de esperarse, tanto los titulares de patentes, como sus
representantes, presentaron enérgicas reclamaciones contra las dispo-
siciones legales que regulaban la explotacion de patentes y la concesion
de licencias obligatorias en los términos antes apuntados. El apoyo de
estas reclamaciones consistia basicamente en alegar que las disposicio-
nes contenidas en la Ley de Invenciones y Marcas de 1975 estaban
en conflicto con el texto del articulo 5 A (3) del Convenio de Paris, en
el que se establece que la caducidad de la patente no podra ser prevista
sino para el caso en que la concesién de licencias obligatorias no hu-
biere bastado para prevenir los abusos que podrian resultar del ejer-
cicio del derecho conferido por la patente (por ejemplo, falta de
explotacién); y que ninguna accion de caducidad o de revocacion de una
patente podra entablarse antes de la expiracion de dos afios contados
a partir de la concesion de la primera licencia obligatoria.

Era evidente que las disposiciones de la Ley mexicana se encontra-
ban en conflicto con el texto del articulo 5 A (3) del Convenio, ya
que el codigo domestico preveia la caducidad de una patente no explo-
tada, aun en la ausencia de una licencia obligatoria previamente con-
cedida, }

Tuvieron que transcurrir mas de diez afios desde la promulgacion
de la Ley de Invenciones Yy Marcas de 1975, para que la Adminis-
tracién mexicana y los miembros del Congreso de la Unién se resol-
vieran a cambiar la Ley en estos aspectos, pues ni los tribunales
colegiados en materia administrativa que conocieron de estos negocios,
estuvieron de acuerdo en que las disposiciones del codigo mexicano
eran violatorias del compromiso adquirido por el Estado mexicano
en el sentido de respetar las disposiciones del Convenio de Paris, del
que México es miembro desde 1903.

Debe hacerse notar que los jueces de Distrito en materia adminis-
trativa que conocieron de los juicios de amparo promovidos en contra
de la aplicacién de la Ley de Invenciones y Marcas df 1975, conce-
dieron el amparo a los quejosos, favoreciendo la aplxcacngn del articulo
5 A (3) del Convenio y no la de las disposiciones co.nt'ex:udas e.n -la. Ley
de Invenciones y Marcas en estas materias.2¢ Estos juicios se iniciaron

Licensing in Mexico, en Licensing Law and Business Report, vol. 4, No. 2, Clark

Boardman Co. Ltd., 1981, pp. 121-132. '
20 II:I]n estudio completopl:le la evolucién legislativa en materia de expllt'-);acxzn
de patentes, desde el Decreto de las Cortes Espafiolas de 1820 hasta la Ley de

Invenciones y Marcas de 1975, incluyendo un analisis de los.critsrigs_ :us:ievnaladg:
por los jueces de Distrito y los tribunales colegiados en materia a RS s
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como consecuencia de las impugnaciones hechas por la via del juicio
de amparo en contra de las declaraciones de caducidad dictadas por la
Oficina de Patentes mexicana, por no haber sido acreditada la explo-
tacion del correspondiente invento con base en lo dispuesto en la Ley
de Invenciones y Marcas de 1975.

Como quedé dicho, los jueces de Distrito concedieron el amparo
con fundamento en que previa a la declaracién de caducidad de la
patente no existio de parte de un tercero la solicitud de una licencia
obligatoria; que tampoco habia pruebas de que tal licencia hubiera
sido concedida; ni de que de la fecha de la concesién de la primera
licencia obligatoria al inicio del procedimiento de declaraciéon de ca-
ducidad, hubieran transcurrido por lo menos dos afios; y que para tal
efecto se le hubiere dado oportunidad al titular de la patente para
que presentara excusas legitimas tendientes a justificar las causas de
su inaccion.*

Contra las decisiones que en tal sentido pronunciaron los jueces de
Distrito en los amparos de los que en primera instancia conocieron, la
Oficina de Patentes interpuso el recurso de revisién del que conocieron
en Gltima instancia los tribunales colegiados en materia administrativa
del primer circuito, los cuales, a diferencia de los jueces de Distrito que
participaron de un mismo criterio al considerar como anticonstitucio-
nales las declaraciones de caducidad de las patentes por falta de ex-
plotacién, sostuvieron entre si opiniones diferentes. Originalmente, el
Primero, confirmaba en sus sentencias, las que dictaban los jueces de
Distrito, en tanto que el Segundo Tribunal, lo mismo que el Tercero,
revocaban las decisiones de los jueces de Distrito y negaban el amparo
solicitado por los quejosos.** Se tiene conocimiento que en una etapa
subsecuente el Primer Tribunal armonizé su criterio con el de los otros

dos tribunales que habian venido revocando las sentencias de los jueces
de Distrito.*

conocieron de estos asuntos, aparece en el articulo de David Rangel Medina,
La explotacion de patentes. .., op. cit., pp. 335-344.

21 Ibid.

2 Ibid.

= A pesar de estos fallos en los que se aplica la Ley mexicana y no la de la
Convencién de Paris, véanse otros fallos recientes de la Suprema Corte de Justicia
de la Nacién en donde se ha sostenido la supremacia del Convenio de Paris res-
pecto de las disposiciones de la Ley de Invenciones y Marcas, que se estimaba
eran violatorias del Convenio: Pepsico, Inc. vs. Congreso de la Unién, et al,
Amparo en revision No. 4686/82. Suprema Corte de Justicia de la Nacion. 26 de
agosto de 1986 y Pepsico, Inc. vs. Congreso de la Union, ef al, 439/81. Juez
Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, 25 de marzo
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En un intento por adaptar la legislacion doméstica a las reglas con-
tenidas en el articulo 5 A (3) del Convenio, las Reformas de 1986
incluyen algunas modificaciones a las disposiciones de la ley mexicana
que tratan de las consecuencias de la falta de explotacién de una pa-
tente. La version revisada del articulo 48 LIM se lee ahora como sigue:

Articulo 48. La patente caducara dentro del término de dos afos
contados a partir de la fecha de la concesién de la primera licencia
obligatoria, salvo que el titular compruebe satisfactoriamente ante
la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial la_explotacion de
dicha patente en los términos establecidos en esta Ley.

El pago de regalias derivado de una licencia obligatoria termina
con la vigencia de la patente, ya sea que ésta caduque por alcanzar
el término por el cual fue concedida, o bien, por el supuesto sefia-
lado en el parrafo inmediato anterior.

Como puede apreciarse, con la nueva version del articulo 48 de la
Ley se ha conseguido sélo parcialmente la armonizacién de las dispo-
siciones de la Ley mexicana en esta materia con las del Convenio de
Paris. Por un lado, ya se ha aclarado que la caducidad de una patente
por falta de explotacién s6lo procedera una vez que se haya otorgado
una licencia obligatoria respecto de dicha patente. Por tanto, si no ha
habido solicitudes de licencias obligatorias —siendo esto indicativo
de que no se han presentado los “abusos” a que se refiere el articulo
5 A (3)—, entonces la patente continuara en vigor. A pesar de esto
dltimo, el nuevo texto del articulo 48 sefiala que "la patente caducara
dentro del término de dos afios contados a partir de la fecha de la
concesién de la primera licencia obligatoria. .., en tanto que el ar-
ticulo 5 A (3) del Convenio establece que “ninguna accién de caduq-
dad o de revocacion de una patente podra entablarse antes de la expi-
racion de dos afios contados a partir de la concesién de la primera
licencia obligatoria”. .

De acuerdo con las reglas del Convenio, es claro que la caducidad
de una patente por falta de explotacién no debe declararse dentro de
los dos afios a que se refiere el articulo 5 A (3), sino solo hasta
después de la expiracién de dicho periodo de dos afios. Por tanto, la
nueva version del articulo 48 sigue en conflicto con las reglas del
Convenio en lo que se refiere a este aspecto en particular.®*

i de Jus-

de 1982. Véase toca No. 329/71, Informe rendido a la Suprema Corte
ticia de la Nacién por su Presidente, Segunda Sala, No-.4. Ed. Mayo. 197d3- P-f‘“'
24 Sin embargo, notese que en la exposicion de motivos del proyecto de refor-
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Por otra parte, una interpretacién literal del articulo 48 implicaria
que la caducidad de la patente por falta de explotacién, tendria que
dictarse precisamente dentro del periodo de dos afios a que esta dis-
posicion se refiere. De acuerdo con esta interpretacién, después de la
expiracion del periodo de dos afios, las autoridades mexicanas estarian
impedidas de dictar la caducidad de una patente por falta de explotacién.

La aparente intencion del legislador de armonizar las disposiciones
de la Ley mexicana con las del Convenio de Paris, quedé trunca en
otro aspecto. El articulo 5 A (4) del Convenio establece que la licen-
cia obligatoria sera rechazada si el titular de la patente justifica su
imaccién con excusas legitimas.®® A pesar de esto dltimo, ni la Ley
de Invenciones y Marcas de 1975, ni las Reformas de 1986 establecen
esta prerrogativa en favor de los titulares de patentes, de modo que
en este aspecto tampoco se obtuvo la pretendida armonizacién.

XIV. SANCIONES POR EL DELITO DE INVASION DE PATENTE

Ex la reforma a la Ley de Invenciones y Marcas se han incluido
semciones mas severas aplicables a los casos de invasion de patente.
De acuerdo con el nuevo texto del articulo 212 LIM, se impondran de
dos 3 seis afios de prisién y multa por el importe de cien a diez mil
veces o salario minimo diario general del Distrito Federal. 2 quien
cometa coalquiera de los delitos que se sefialan en las fracciomes I
2 V1 del articulo 211 LIM.

Es precisamente en las fracciones I, Il y V del articulo 211 donde
guedan tpificadas las distintas manifestaciones del delito de invasién
dc patente (en los términos muy particulares que estas manifestaciones

som comcebedas por el legislador mexicano), esto es, la explotacion no
smtonizads de una patente™

maer = die owe I ?‘m a Jas disposiciones de la Ley en esta materia tenia
™ abwere armomIar la legislacidn doméstica con la del Convenio

= Pum o etefio wobre ln naturaleza de las excusas que pudieren comsiderarse
somey cwomas Jogitimas”, véase Horacio Rangel Ortiz "orking Patents.
o o, . B o N " -

= B mwe acteal del articulo 211, fracciones 1L T v V ome Sigee:

Resicgis 211 Som delidon ey i ]

L Fabsicer o claboryr productos amparados por una pateste © wa certificado
B eoncién, s comscmtimicnto de su titular o sin la Ecencia © astorizacido
sorsnandener

T

I Enplar mfodos o procedimientos patentados o amparedos por ma certifi-
Jﬂ\rtmmmml@mxﬂma que s¢ refiere la fraccin precedente.

. Orw_x-numa;\mmnwulam\n los productos & gue se refieren
tecotomes L 1L del preseste Articulo .
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Asimismo, en los términos del nuevo texto del articulo 213 LIM,
se ha aclarado que el Ministerio Piblico iniciara la averiguacién previa
relacionada con los delitos a que se refiere el articulo 211, tan pronto
como tenga conocimiento de hechos que puedan tipificarlos. En el
nuevo texto del articulo 213 LIM quedé perfectamente claro que como
parte de la averiguacién previa a que dicho articulo se refiere, el
Ministerio Piiblico podra dictar las medidas que establezca la legis-
Jacién de la materia, incluyendo las dispuestas por el Cédigo Federal
de Procedimientos Penales, Todo esto, sin que para ello se requiera
la previa declaracion de la Secretaria de Comercio y Fomento Indus-
trial en relacién con la existencia de los hechos que pudieren resultar
constitutivos del delito de invasién de patente. Como es sabido, tales
averiguaciones previas y las medidas precautorias propias de esta etapa
del procedimiento penal, al menos en teoria, podian llevarse a cabo aun
en la ausencia del requisito previo de procedibilidad aqui referido( de-
claracién de la Secretaria). No obstante esto tltimo, también es sabido
que, en términos generales, la iniciacién de la averiguacion previa suele
entorpecerse, cuando no se cuenta con la opinién técnica d'e. la §e3e~
taria. Esto significa que estrictamente hablando, la modificacion al
articulo 213 no trae consigo novedad o reforma sustantiva alguna, pues
en el nuevo texto, el legislador se ha limitado a ratificar que la Decla-
racién de la Secretaria no es necesaria para la iniciacién de una ave-
riguacién previa. Este es pues el mérito real de esta ref(.m.na, que se
espera produzca un efecto positivo en los agentes del Mmlsteno.Pu—
blico, quienes deberan iniciar la averiguacién previa conespondxmte
en los términos que con toda claridad han quedado establecidos en el
articulo 213 LIM. .

Es muy lamentable que en las reformas a la Ley de lnvencx?r.\es y
Marcas no se haya eliminado de una vez por todas, el tan criticado
requisito previo de procedibilidad para el ejercicio de la accién penal,
que como es perfectamente conocido, tinicamente ha provocado el eo-
torpecimiento de la accion de la justicia. No obstante la probada ocio-
sidad de la declaracion de la Secretaria, este requisito se conserva en
nuestro sistema, en nombre de no sé qué suefio 0 temor. La parte final
del articulo 213 reitera que para el ejercicio de la accién Pe.nal (y n.o
asi para la iniciacion de la averiguacion previa), se requerira .la previa
declaracién de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial en re-
lacién con la existencia de los hechos que pudieran resultar constitutivos
del delito de que se trata. Dichas declaraciones se forxfmularén. c'%esde
el punto de vista técnico, no prejuzgaran sobre las acciones civiles Y
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penales que procedan y se haran del conocimiento de la Procuraduria
General de la Repiiblica.

XV. PLAZO DE VIGENCIA DE LAS PATENTES

El plazo de vigencia de las patentes ha sido extendido de diez a
catorce afios improrrogables, a partir de la fecha de expedicién del
titulo. Este mismo plazo es aplicable para los certificados de invencién.
En el caso de los registros de disefio (dibujos y modelos industriales),
el plazo de vigencia se ha extendido de cinco a siete afios a partir
de la fecha de expedicion.**

XVI. OBSERVACIONES FINALES

En el presente trabajo he intentado presentar una sinopsis general
de las modificaciones que ha sufrido el Derecho de patentes mexicano
desde el Decreto expedido por las Cortes Espafiolas de 1820 hasta
la expedicién del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de
Invenciones y Marcas de 29 de diciembre de 1986. Evidentemente,
el analisis detallado de cada una de las reformas que han tenido lugar
con anterioridad a la Ley de Invenciones y Marcas, excede los alcances
de este trabajo. Por otra parte, no es ese el objetivo del trabajo, sino en
todo caso, mostrar el estado actual de las reglas que rigen los derechos
de los inventores, con posterioridad a la expedicién del Decreto que
reforma la Ley de Invenciones y Marcas.

En el trabajo se han destacado los avances logrados en esta ma-
teria, mismos que pueden parecer sumamente modestos cuando se con-~
trasta lo conseguido con lo pretendido. Es de lamentarse que en las
reformas a la Ley de Invenciones y Marcas no se hayan incorporado
las opiniones y propuestas planteadas, lo mismo por practicantes ex-
pertos, que por tratadistas y comentaristas legales sobre esta materia,
todas ellas tendentes a un mejor Derecho de patentes mexicano. Por
ello, si la reforma es evaluada por lo que se consiguié, en contraste
con lo que dejé de hacerse, y por modestos que parezcan los avances

g En el Articulo Quinto Transitorio del Decreto de reformas se establece que:
“Los derechos de patentes, de modelos y dibujos industriales y de certificados de
invencién, respecto de los cuales ya se haya notificado la procedencia de su
expedicién y citado a pago de derechos o se hubieran otorgado antes de entrar
en vigor, las presentes reformas y adiciones, se otorgaran o, en su caso, se regiran
por los plazos anteriores establecidos en la Ley de Invenciones y Marcas”.
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legislativos en esta materia, en términos generales puede afirmarse que
las reformas a la Ley en materia de patentes constituyen cambios po-
sitivos.

A tan corta distancia de la entrada en vigor de las reformas con-
tenidas en el Decreto de 29 de diciembre de 1986, resulta prematuro
hablar de su mérito real en los asuntos cotidianos relacionados con la
adquisicién, conservacion y ejercicio de los derechos que la legislacién
reconoce en favor de los inventores y de sus patrocinadores o causa-
habientes. El tiempo y la practica diaria hablaran del mérito real de
las reformas legislativas comentadas, cuya aplicacién depende ahora,
en gran medida, de las autoridades administrativas y judiciales.
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