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I1. Derechos de propiedad
industrial

CREACIONES INDUSTRIALES NUEVAS

Patentes

Sistema de la ley mexicana

La patente es el documento expedido por el Estado para hacer constar el derecho
exclusivo temporal que una persona fisica o juridica tiene para explotar a nivel
industrial un invento que redna las exigencias legales.

En México siempre se ha considerado a la patente como un monopolio de
explotacién de la indusiria o arte a que el invento se refiere. El monopolio consiste
en el especial privilegio concedido por el Estado al autor de una invencién que
retina determinadas exigencias legales, acreditdndose la exigencia de tal concesién
con el certificado llamado “titulo de la patente” que expide el Poder Ejecutivo. As{
se desprende de los preceptos constitucionales ya citados, y del rétulo mismo de
los diferentes ordenamientos legales que han reglamentado este derecho de propie-
dad industrial en México. La redaccién empleada en las citadas leyes nacionales y
en la Ley de Invenciones y Marcas, LIM, acerca de la concesidn, vigencia y pérdida
de la exclusividad de derechos que la patente de invencidén confiere a su titular,
también conduce a dicha afirmacién.'

! Antonio Correa M., 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, aparecidos en la misma revista, de: Emesto D. Aracama Zorraquin, “El sistema argentino de
patentes de invencidn”, en la misma revista, julio-diciembre de 1964, pp. 343-355; E. Artemiev, “La
Oficina de Patentes soviética”, julio-diciembre de 1969, pp. 231-239; Mark M. Boguslavsky, “La coo-
peracién cientifica, técnica y econdmica de la URSS con los paises capitalistas”, enero-junio de 1971,
pp. 47-54, asi como “La nueva legislacion soviética sobre descubrimientos, inventos y proyectos de
innovacién”, enero-diciembre de 1975, pp. 95-110; Martine Flechard, “Investigacién cientifica e
invenciones en la Repiiblica Popular China”, enero-diciembre de 1974, pp. 197-204; Gyula Horvath,
“El derecho y la préctica de patentes en Hungria”, julio-diciembre de 1972, pp. 189-197; Karel Knap,



24

DERECHO INTELECTUAL

En el sistema mexicano los requisitos de patentabilidad, las condiciones y
formalidades de la solicitud respectiva, las obligaciones y derechos que derivan del
titufo de la patente, asf como los modos de concluir 1os derechos que ésta consigna,
estdn previstos en la Ley de la Propiedad Industrial de 1991 reformada en 1994, asi
como en el Reglamento de dicha ley promulgado en noviembre de 1994. La ley
serd mencionada en adelante como LPI; el reglamento como RLPI.

Requisitos de patentabilidad

Segin los principios universalmente pregonados por la doctrina y la legislacidn, la
proteccién del invento depende de la sutisfaccién de condiciones que pueden ser
de dos tipos: condiciones positivas de patentabilidad v condiciones negativas de
patentabilidad.

Las condiciones positivas que atafien a la naturaleza misma de la creacion, son
las siguientes:

a) la presencia de una invencion en su acepcion legal;

b) que la invencidn sea resultadoe de una actividad inventiva;
¢} que la invencidn sea nueva;

d) que la invencion sea susceptible de aplicacién industrial.

La invencion puede ser definida como el planteamiento de un problema en la
industria y la propuesta de su solucién.

Su concepto legal se refiere a toda creacién humana que permita transformar
la materia o la energia que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el
hombre y satisfacer sus necesidades concretas (art. 15, LPI), se establece esta
exigencia para excluir de la patentabilidad al descubrimiento, el cual consiste en
dar a conocer algo que ya existia en la naturaleza, como aclara la propia ley (art.
19, frac. IT).

Entrelazado con dicho requisito, ¢l denominado también alrura inventiva alude
precisamente a que el invento sea el resultado de una coperacion mental, de un
esfuerzo intelectual, de una labor intelectual que en el campo de la propiedad
industrial se identifica precisamente como una “‘creacién industrial”.

Lanovedad o cardcter novedoso del invento presupone que al momento de ser
solicitada la patente para protegerlo, éste no se habfa dado a conocer.’

y Milena Opltava, “Formas legales de proteccién de los inventos en el sistemna juridico socialista™,
julio-diciembre de 1982, pp. 315-331; Thomas Leonardos, “La legislacién brasilefia sobre patentes”, ju-
lio-diciembre de 1964, pp. 215-221; Harold Rodit: H., “La propiedad industrial en la Unién Soviética”,
pp- 333-342 y Benito Sanso, “Las patentes de invencion en Venezuela”, pp. 357-380.

2 La regla mencionada admite como excepeion la divulgacién del invento con anterioridad a la
fecha legal, cuando el inventor o su causahabiente hayan dado a conecer la invencidn por cualquier
medio de comunicacidn, por la puesta en prictica de la invencidén o porque la hayan exhibido en una
exposicién nacional o internacional. No se incluve en estos supuestos la publicacién de la invencién
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Laaplicacion industrial significa que la invencidn ha de ser factible, realizable,
susceptible de ser llevada a la prictica y no un mero principio tedrico o una simple
especulacién que no se traduzca en ventaja para la industria.

La ley mexicana de modo expreso exige estas condiciones positivas de la
patentabilidad en su articulo 16 y da igualmente, el concepto de cada una. Defini-
cién del invento, el yamencionado por el articulo 15; actividad inventiva: el proceso
creativo cuyos resultados no se deduzcan det estado de la técnica (art. 12, frac. III);
nuevo: todo aguello que no se encuentre en el estado de la técnica (art. 12, frac. I)
vy aplicacién industrial: la posibilidad de que una invencién pueda ser producida o
utilizada en cualguier rama de la actividad econdémica (art. 12, frac. IV).

Las leyes extranjeras, con ligeras variantes, sefialan los citados requisitos
positivos de patentabilidad.

En cambio, las condiciones negativas de patentabilidad obedecen a razones de
orden econdémico y politico que varfan de acuerdo con la ideologia o doctrina
filos6fica de los gobierncs. Lo cual determina que dichas condiciones de caricter
negativo varien no sélo de un pais a otro, sino que dicho cambio puede ocurrir aun
dentro del mismo pais, si un régimen de gobierno impone taxativas para cl
patentamiento y otro que le suceda las conserva o las suprime, seglin convenga a
los intereses que su nueva filosofia politica y econdmica persiga. Asi, la Ley de
Invenciones y Marcas de 1975 prohibia la expedicién de patentes para los inven-
tos relacionados con la produccidn de medicamentos, alimentos y bebidas para uso
humano y animal, en tanto que la vigente ley de 1991 reformada en 1994 excluye
de aquel catdlogo de invenciones no patentables las creaciones vinculadas con esos
campos industriales, que ahora son patentables. Pero establece, en cambio, que
aun cuando retinan las condiciones de patentabilidad ahora son invenciones no
patentales los procesos biolégicos para la produccidn, reproduccién y propagacion
de plantas y animales; el material biolégico y genético tal como se encuentran en
la naturaleza; las razas animales; el cuerpo humano y las partes vivas que lo
componen, asi como las variedades vegetales (fracs. I, I, Il y IV del art. 16 de Ia
LPI).

Se concluye, por consiguiente, que las condiciones negativas de patentabilidad
son casufsticas, contingentes y no atafien a la naturaleza misma de la invencion,
sino que se refieren a la exigencia de que la invencién positivamente patentable no
caiga bajo alguna de las prohibiciones de patentes establecidas por la ley.’

contenida en una solicitud de patente o en una patente concedida por ena oficina extranjera (art. 18,
Le1). Para un estudio de la novedad como condicidn necesaria de la invencidn para su patentamiento,
véase David Rangel Medina, “La novedad del objeto de la patente”, en Revista Mexicana de lu
Propiedud Industrial y Artistica, afio 1, ndm. 2, julio-diciembre de [963, pp. 233-240.

3 viéase Alberto Bercovitz, Los requisitos positivos de patentabilidud en el derecho alemdn (con
una referencia final al derecho espafiol), Madrid, 1969, p. 56, y Horacio Rangel Ortiz, Estudios de
propiedad industrial, trabajo académico para optar por la maestrfa en derecho en la Universidad
Panamericana, México, 1994, pp. 453-459.
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Obtencién de la patente

Los requisitos de la solicitud, las formalidades de la misma, documentos que deben
serle anexados, personas capacitadas para solicitar la patente, autoridad a la que se
hace la peticién y las notas esenciales del trdmite de la solicitud hasta culminar con
la expedicidn del titulo, estdn expresamente indicados en los articulos 38 al 60 de
la LPI, y en los articulos 24 al 49 del RLPIL.

Requisitos de la solicitud

La solicitud debe presentarse por escrito, utilizando las formas impresas o formatos
publicados por el Instituto Mexicano de ta Propiedad Industrial (IMPI) en el
Ejemplar Extraordinario XV de la Gaceta de Invenciones y Marcas de 3 de octubre
de 1994, con la siguiente informacién;

a) nombre y nacionalidad del solicitante;

b) mencidn respecto a si el solicitante coincide con el inventor o si el solicitante
es su causahabiente;

¢) nombre y nacionalidad del inventor;

d) nombre del apoderado, teléfono y domicilio en el territorio nacional;

¢) nidmero del registro general de poderes;

f)  denominacién o titulo de la invencidn (art. 25 del RLPI);

g) fechade la divulgacién previa (art. 24, RLPI);

h) silasclicitud es una divisional, proporcionar los dalos respectivos;

i}  datosdelaprioridad reclamada (pais, mimero de serie y fecha de presentacién);

J)} nombre y firma del solicitante o su apoderado;

k) lugary fecha.

Documentos que deben acompatiiar a la solicitud

a) Comprobante del pago de las tarifas correspondientes, incluidas las relativas
a los exdmenes de forma y de fondo, asi como las del reconocimiento de la
prioridad {art. 38, LPI y art. 5, frac. VI del RLPI).

b) Descripcién del invento por triplicado. En la descripcién se especifica la
tecnologia para llevar a la prictica el invento; se resefia el problema que existe
en la técnica previa y se explica la solucién que aporta el invento al problema
aparentemente sin la solucién adecuada o que aporta una innovacién a las
soluciones existentes.

¢} Reivindicaciones por triplicado. El derecho conferido por la patente estara
determinado por las reivindicaciones aprobadas, sirviendo para interpretarlas
tanto la descripcién como los dibujos. Las reivindicaciones deberdn ser claras
y concisas (art. 47, frac. II, Lr1); no deberdn contener dibujos, pero podran
contener férmulas o ecuaciones quimicas o matematicas (art. 27, fracs. [ y II,
LPI). Una misma solicitud podrd contener las reivindicaciones de un producto
determinado y las relativas a procesos concebidos para su fabricacién o
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utilizacidn; las reivindicaciones de un proceso determinado y las relativas a un
aparato ¢ a unt medio concebido para su aplicacién, y las reivindicaciones de
un producto determinado y las de un proceso concebido para su fabricacion y
de un aparato y de un medio para su aplicacién (art. 45, LpI).

Las reivindicaciones deben sujetarse, ademds, a reglas formales y de fondo
que se detallan en ¢l articulo 29 del RLPL.

d) Resumen de la descripcién de la invencidn, que servird dnicamente para su
publicacién y como elemento de informacidn técnica (art. 47, frac. IV, LPI).

e) Dibujos técnicos por triplicado y los que se requieran para la comprensién de
la descripcidn (art. 47, frac. II, LPI); los cuales deberdn sujetarse a reglas
especificas y minuciosas (arts. 30 y 31, RLPI). Cuando los dibujos no sean
apropiados para ilustrar las caracteristicas de la invencidn, podran sustituirse
por fotografias.

) Documento de cesidn, en caso de que el solicitante sea causahabiente del
inventor.

g) Documento de prioridad, consistente en copia certificada de la solicitud en el
pais en el que se demandé originalmente la patente.

k) En el caso de material bioldgico en el que la descripcién de la invencién no
pueda detallarse en si misma, se deberd complementar ia solicitud con la
constancia de depdsito de dicho material en una Institucidn reconocida por el
IMPI (art. 47, fracc. I, segundo parrafo, RLPI).*

Ante quién se solicita

La solicitud de patente de invencién debe ser dirigida y presentada al Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Tramite de la solicitud

El curso que ha de darse a la solicitud y sus anexos consiste en un examen
administrativo o examen de forma, que tiene por objeto verificar que las menciones
y documentacién anexa antes descritas se encuentren en regla. En caso de que los
requisitos respectivos no hayan sido satisfechos, el IMP! podrd requerir que se
precise o aclare fo que se considere necesario, o se subsanen las omisiones. De no
cumplir el solicitante con dicho requerimiento se considerard abandonada la soli-
citud (art. 50, LPI).

Cumplidos los requisitos formales, el IMPI publicard la solicitud en la Gaceta
de la Propiedad Industrial lo més pronto posible después del vencimiento de un

4 Para un detallado estudio sobre la informacién que debe contener la solicitud de patente asi como
los anexos de la misma, véase Alfredo Rangel Ortiz, “Requisitos y formalidades para la oblencion y
conservacidn de patentes en México”, en Juridica, Anuario del Departamento de Derecho de la
Universidad Iberoamericana, nam. 25, II, México, 1995, pp. 305-316,
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periodo de 18 meses contado a partir de la fecha iegal, publicacién que puede ser
anticipada si el solicitante lo pide y paga los derechos por tal concepto {art. 52, Lp1).

Hecha la publicacién, se lleva a cabo el examen de fondo en dos fases. La
primera, 0 examen técnico, tiene por objeto determinar:

a) si la descripcidn, las reivindicaciones y las gréficas satisfacen los requisitos
legales y reglamentarios;

&) sila invencidn retine las condiciones positivas de altura inventiva y factibili-
dad;

¢) sl la misma no es contraria al orden piblico, a la moral y a las buenas
costumbres y

d) sila solicitud se somete al principic de unidad de la invencién o si se refiere a
un grupo de invenciones {arts. 4, 43, 44 y 53, Lpl, y art. 42, RLPI).

La segunda fase del examen de fondo o examen de novedad, tiene como
finalidad establecer si el invento que se quiere patentar satisface el requisito positivo
de la novedad. En relacién con los dos aspectos del examen de fondo, el IMP] podrd
aceptar el resultado de un examen equivalente realizado por oficinas examinadoras
extranjeras encargadas de efectuar el examen preliminar internacional, de confor-
midad con el Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes (arts. 54 y 55, LP1 y
arts, 43 y 44, RLPI).”

El tramite concluye con alguna de estas modalidades: abandono de la solicitud,
negativa definitiva de la patente y concesitn de la patente.

Abandono de la solicitud de patente

El abandono de la solicitud de patente se produce cuando no son cumplidos los
requerimientos que haga la Oficina de Patentes, dentro de los plazos legales y
reglamentarios concedidos al dar a conocer el resultado de los exdmenes de forma
y de fondo (arts. 50 y 55, LPI y art. 45, scgundo parrafo, RLPI).

% El articulo 20 de 1a Ley de Invenciones y Marcas establecia también que se podria aceptar el
examen de novedad realizado por oficinas extranjeras, pero de manera exptesa se referia tanto a lag
designadas por el Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes, como a la Oficina Eurcpea de
Patentes. Aun cuando ni la ley actual ni su reglamento mencionan a la Oficina Europea de Patentes,
tampoco la rechazan, razdn por la cual deberd entenderse como admisible el examen practicado por los
técnicos de dicha oficina. La patente europea nace del Convenio sobre la Patente Europea aprobado en
Munich el 5 de octubre de 1973, Lo firmaron los paises del Mercomiin y otros mds de los 21 que fueron
invitados a participar. La solicitud dnica se presenta en 1a Oficina Europea de Patentes (0EP) de Munich,
El examen de novedad o bisqueda documental se efectia en La Haya, Berlin y Roma. Todo lo demds,
publicacién de la patente, mantenimiento, acciones contra terceras, etc., se realiza en Munich. Véase
Marcelino Curell Sufiol, *L.a patente europea y la patente del Mercado Comiin”, en Revista Mexicand
de la Propiedad Industrial y Artistica, afio XV, nims. 31-32, México, enero-diciembre 1978, pp. 53-84;
José Antonio Gémez Segade, “'Espafia ante la unificacién del derecho de patentes en Europa”, en Actas
de Derecho Industrial 1977, t. 4, Madrid, pp. 59-88 y Romualdo Singer, “La patenie curopea”, en csta
dltima revista, ano 1979, t. §, pp. 13-31.
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Negativa de concesion de la patente

Si el final de la tramitacidn que se menciona la patente es negada, la ley autoriza
un recurso de reconsideracién administrativa del que conoce la misma autoridad
que negd la patente. La interposicién del recurso debera hacerse mediante escrito
dirigido al IMPI dentro de los treinta dias de la notificacién respectiva {art. 200, LP1).
Si del estudio de los alegatos y pruebas que aporte el recurrente se confirma la
negativa de expedicidn de la patente, el afectado sélo podra impugnar ese fallo
denegatorio definitivo mediante juicio de amparo indirecto que debe promoverse
ante un juez de Distrito en el Distrito Federal en materia administrativa del Primer
Circuito.

Concesion de la patente y expedicién del titulo

Una vez realizado con resultado satisfactorio el examen de fondo, o revocada la
primera negativa por virtud de aquel recurso de reconsideracidn o revocada en el
amparo la negativa definitiva del IMPI, se dard a conocer al solicitante el acuerdo
segiin el cual se concede la patente; se ke fija un plazo para pagar los derechos por
concepto de expedicion de la patente y para proporcionar los elementos para que
en la Gaceta de la Propiedad Indusirial se publique lo que esencialmente cs cl
objeto de la patente (art. 57, LPI).

La fecha de pago de derechos por la expedicién del titulo serd la fecha de
concesion u otorgamiento de la patente (art. 46, RLPI), a partir de la cual se contard
el periodo dentro del cual el titular de la patente deberd comenzar la explotacion
del invento patentado,

La duracidn de la patente serd de véinte afios improrrogables contados a partir
de la fecha legal o fecha de presentaci6n de la solicitud (art. 23, LP1).

La duracién aproximada del trdmite para obtener una patente de invencién en
México varia entre dos aiios y medio y seis afios.®

Derechos del titular de la patente

Una vez concedida la patente, con apoyo en ésta, su propietario goza de los derechos
consignados en la Ley de la Propiedad Industrial de 1991 reformada en 1994 (arts.
9,10,21,25,62,63,72,73,79,81, 187, 199 bis 1, 221 y 226) y en el RLPI de dicha
ley (arts. 50, 51 y 52).

Pueden resumirse en las siguientes facultades:

a) explotacién exclusiva del invento patentado por si o por un tercero,
b} derecho de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en
venta o importen el producto patentado;

¢ Alfredo Rangel Ortiz, op. cit., p. 320.
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o)

d)

€)
)

8)

m)
n)
o)
p)
q)

derecho de impedir a otras personas que utilicen ¢l proceso patentado y que
usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente
de ese proceso;

derecho de solicitar la declaracién administrativa de infraccién de los derechos
que confiere la patente;

reclamacién del pagoe de indemnizacidn por dafios y perjuicios;
aseguramiento de los productos con los cuales presumiblemente se cometen
las infracciones;

concesién de licencias voluntarias o contractuales de explotacién del invento
patentado;

fijacién y percepcién de regalias por concepto de esas licencias;

oposicién al otorgamiento de licencias obligatorias;

percepcidn de regalias en caso de concesién de licencias obligatorias;
peticién de revocacion de las licencias obligatorias;

oposicion a la declaracién del instituto de que la patente es susceptible de ser
objeto de licencias de utilidad publica;

percepcidn de regalfas en caso de concesidn de licencias de utilidad piblica;
derecho de pedir la revocacién de las licencias de utilidad piblica;

cesion total o transmision de la patente;

percepcidn de beneficios econdmicos o de otra indole por dicha transmisién;
derecho de solicitar y obtener la rehabilitacién de la patente en los casos de
caducidad de la misma por no pagar oportunamente las anualidades, y
derecho de solicitar la declaracién de nulidad de una patente por haberse
expedido para un invento que conslituye invasién del ya patentado.

Limitaciones a los derechos que confiere la patente

Los derechos & que alude el citado caidlogo no tienen un cardcter absoluto. El
sistema de patentes mexicano establece diversas restricciones, conforme a las
cuales el derecho que confiere una patente no producira efectos en los siguientes
€asos:

a)

b)

)

La fabricacidn o utilizacién de un producto patentado o uso de un proceso igual
al patentado, si se realizan en el medio privado o académico, con motivo de
actividades de investigacién cientifica o tecnoldgica y sin propdsitos comer-
ciales (art. 22, frac. I, LPI).

La comercializacidn, adquisicién o uso del producte patentado, si dicho
producto fue introducido licitamente en el comercio (art. 22, frac. II, LPI).

La utilizacién del proceso patentado, la fabricacién del producto patentado o
larealizacion de preparativos para levarlas a cabo, si tuvieron lugar antes de la
fecha legal de la patente (art. 22, fruc. I11, LPI).
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d) El empleo de la invencion patentada en vehiculos de transportes extranjeros,
cuando se encuentren de trénsito por el territorio mexicano (art. 22, frac. I'V,
LPI).

¢} En el caso de patentes relacionadas con materia viva, la utilizacidén esporddica
del producto patentado como base para obtener nuevos productos (art. 22, frac.
V., LPI).

f} Enel mismo 4mbito de esas patentes relacionadas con productos consistentes
en materia viva, la utilizacién, puesta en circulacidn y comercializacién de los
productos patentados sin propésitos de multiplicacion o propagacion, después
de haber sido introducidos licitamente en el comercio (art. 22, frac. VI, LPI).

Los derechos del duefio de 1a patente, el agotamiento del derecho
y las importaciones paralelas

El derecho exclusivo de explotacion de una patente confiere a su titular el derecho
de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o
importen el producto patentado, sin su consentimiento, cuando se trata de una
patente de producto. Si la materia objeto de la patente es un proceso, el derecho
exclusivo que confiere la patente se manifiesta facultando al duefio de la patente
para que se oponga a la utilizacién no autorizada del proceso patentado y a la
utilizacién, venta, ofrecimiento en venta o importacién del producto obtenido
directamente por el proceso patentado, sin su consentimiento (arts. 25 y 213, fracs.
XI, XII, XIH y X1V, 1.P1}.

El agotamiento del derecho

El derecho exclusivo que confiercn las patentes no es un derecho absoluto, segin
se dijo al mostrar las limitaciones a las prerrogativas que la misma concede. Se trata
de un derecho que se agote cuando se producen ciertas circunstancias. El agota-
miento del derecho se produce cuando el producto amparado por la patente —o el
que resulta de Ia instrumentacion del proceso patentado— es intreducido en el
comercio por el duefio de la patente o por un tercero. Cuando el producto ha sido
introducido en el comercio en estas circunstancias, el duefio de la patente queda
impedido de perseguir ciertos actos de explotacién como son la comercializacion
y la utilizacién del producto patentado por parte de terceros. Las cosas son asf,
porque se dice que el derecho se ha agotado. El agotamiento se produce ipso jure,
por o que no puede ser restringido o eludido por la veluntad del duefio de la patente.
Se trata de un efecto autormdtico, absolutamente independiente de la voluntad de su
titular.”

7 La teoria del agotamiento del derecho de patentes es introducida en el Derecho de patentes como
consecuencia de un fatle dictado por un tribunal alemdn en 1902, segdn Foyer, Jean y Vivant, Michel,
Le Droit des Brevets, Presses Universitaires de France, 1991, p. 237. Para un amplio estudio del tema,



32

DERECHO INTELECTUAL

Hay que distinguir entre agotamiento ordinario o local y agotamiento interna-
cional. El primero se produce cuando el derecho de patente se agota exclusivamente
en el territorio de concesidn de la patente. después de que se ha realizado la primera
comercializacién del producto objeto de la patente por el titular de 1a patente o con
su consentimiento expreso, en ¢l territorio de concesién de la patente. En cambio,
el agotamiento es internacional cuando el derecho se agota en el territorio de todos
los Estados en donde un mismo titular tiene la misma imvenci6n patentada, después
de que se harealizado la primera comerciatizacién del producto objeto de la patente
en cualquier territorio.

El agotamiento del derecho en el ordenamiento mexicano

El tema del agotamiento del derecho aparece entre las restricciones que la ley
mexicana establece en el articulo 22, precisamente cuando en la fraccién II del
citado precepto, LPI, dispone que el derecho que confiere una patente no producird
efecto alguno contra “cualquier persona que comercialice, adguiera o use el pro-
ducto patentado y obtenido por el proceso patentado, luego de que dicho producto
hubiera sido introducido licitamente en el comercio”.

Como puede advertirse, dicho ordenamiento nada dice respecto del territorio
en el que debe realizarse la comercializacién del producto objeto de la patente para
que se produzca ei agotamiento del derecho, lo que ha dado lugar a especulaciones
sobre si lo que ahi se prevé es un agotamiento ordinario o un agotamiento
internacional. Sin embargo, debe estimarse que el de la ley mexicana es un
agotamiento local u ordinario por las siguientes razones:

Primera, Las leyes mexicanas tienen un dmbito espacial de validez que se
circunscribe al territorio mexicano. Por lo mismo, la situacién prevista en la fraccién
I1 del articulo 22 de la LP1 se refiere a actos que han tenido lugar en el territorio del
pafs en el que rige la disposicién que se comenta, es decir, en territorio mexicano,

Segunda. Por otra parte, la redaccién misma del texio de la fraccién 11 del
articulo 22 de la LPI corrobora la noci6n expuesta en el sentido de que el ordena-
miento mexicano prevé, en materia de agotamiento del derecho, un agotamiento
ordinario o local, ya que en la citada fracci6n se alude a la inoperabilidad de una
patente contra “cualquier persona que comercialice, adquiera o use el producto...”

Tercera. En el derecho de patentes mexicano no existen las importaciones
paralelas, expresion que sirve para referirse a la posibilidad de que un tercero
distinto al duefio de la patente pueda importar legalmente el producto objeto de la

véase: Massaguer, José D., “En torno al articulo 53 LP: ¢l agotamiento del derecho de patente”, en Actas
de derecho industrial, tomo 12, afio 1987-1988, p. 132; Rangel Ortiz, Horacio, "Derechos concedidos
por la patente. Agotamiento del derecho de patente”, en Nociones sobre patentes de invencidn para
investigadores universitarios, Ediciones UNESCO/CRE - Columbus, Parfs, 1994, pp. 83-98; y de este
mismo autor “El agotamiento del derecho de patente en el derecho comparado y en el derecho
mexicano”, en Revista de Investigaciones Juridicas, No. 17, Escuela Libre de Derecho, México, 1994,
pp. 411-458,
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patente sin el consentimiento del patentado, después de que dicho producto ha sido
introducido en el comercio de un pais distinto a México por el duefio de la patente
0 por un tercero con el consentimiento del duefio de la patente. Por tanto, agota-
miento del derecho e importaciones paralelas no son expresiones sindnimas o
equivalentes.

Obligaciones del dueno de la patente

Segtin las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial vigente (arts. 23, 26,
57,62, 63,69,70,73,76,77, 80-1I, 80-III, 199 bis 1 y 229), estdn a cargo del titular
de la patente de invencién las siguientes obligaciones:

a) explotar el invento patentado;®

b} comprobar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la explotacion
del invento;

¢) comprobar la existencia de una causa justificada para no poner en practica el
invento;

d) emplear las leyendas obligatorias acerca de que el invento se encuentra
patentado o de que existe una patente en tramite. La omisién de dichas leyendas
en los productos, envases o embalajes determina la pérdida de las acciones
derivadas de la invasién de derechos;

€) pagar las anualidades oportunamente;

f) acceder al otorgamiento de licencias obligatorias, si transcurridos tres afios
desde la fecha de otorgamiento de la patente o cuatro a partir de la fecha legal,
la invencidn no se ha puesto en préctica;’

g) comprobar, en su caso, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
que de modo directo o por medio de licenciatario contractual, ha estado
realizando la importacién del producto patentado u obtenido por el proceso
patentado, para evitar la concesidn de licencias obligatorias;

k) comprobar, en su caso, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
la existencia de causas debidamente justificadas sobre la falta de explotacién
del invento, a fin de impedir el otorgamiento de licencias obligatorias;

i) acceder ala concesi6n de licencias de utilidad piiblica por causas de emergen-
cia o seguridad nacional, para evitar el entorpecimiento o el encarecimiento de
la produccidn de satisfactores basicos para la poblacion,

B Acerca de los antecedentes legislativos sobre esta obligacidn, la prictica establecida por la
Oficina de Patentes y la jurisprudencia de los tribunales, véase David Rangel Medina, “La explotacién
de patentes en la actual jurisprudencia mexicana”, en Revista de la Facultad de Derecho de México, t.
XXXIIE, nims. 125 128 y 129, México, enero-junio 1983, pp. 271-283,

% Sobre esta obligacién del titular de la patente, véase Horacio Ranget Ortiz, “El nuevo régimen
de explotacién de patentes y de concesidn de licencias obligatorias en el derecho de patentes mexicano™,
trabajo presentado en el X Congreso de la asipt celebrado en Buenos Aires del 7 al 11 de noviembre de
1988, 16 pp.
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J) inscribir en el instituto el contrato de cesién de los derechos que confiere la
patente, con el fin de que la transmisién de derechos produzca efectos en
perjuicio de terceros;

k) inscribir en el instituto los documentos que acrediten la concesion de licencias
voluntarias de explotacién del invento patentado, con el fin de que, por una
parte, la licencia produzca efectos en perjuicio de terceros y, por otra, se
considere que la explotacién realizacda por el licenciatario se tiene como hecha
por el titular.

Modos de concluir la patente

Las distintas causas determinantes de la pérdida de los derechos que confiere la
patente de invencidn o modoes de concluir la patente, son:

a) Vencimiento del plazo de veinte afios de la vigencia del titulo (arts. 23 y 80
frac. I, LPI).

b) Caducidad por falta de pago oportuno de las anualidades,'” sin perjuicio de
que esta caducidad sea transitoria si se solicita y se obtiene la rehabilitacién de
la patente (arts. 80 frac. It y 81, Lp1)

¢) Caducidad por falta de explotacién, cuando después de haber transcurrido dos
afios de la fecha de concesion de la primera licencia obligatoria, la concesién
de dicha licencia no corrigid la falta de explotacién del invento patentado (art.
73, LPI).

dy Caducidad por falta de explotacién, cuando a los dos afios de la concesion de
la primera licencia obligatoria, el titular de la patente no comprueba que la
explotacién del invento se levé a cabo (art. 73, LPI).

¢) Caducidad por falta de explotacién, cuando el titular de 1a patente no comprue-
ba ante el IMPI la existencia de una causa que justifique la falta de explotacién
del invento patentado durante el citado plazo de dos afios posterior a la fecha
de concesion de la primera licencia obligatoria (art. 73, LPI).

) Nulidad de la patente (art. 78, Lp1).""

g} Expropiacion de la patente por causa de utilidad piblica conforme ala Ley de
Expropiacién.

La nulidad no opera de pleno derecho."

0 para el concepto de anualidad, pago normal, pago anormal, mode de computar los plazos,
etcétera, véase David Rangel Medina, “Las patentes de invencién y el pago de sus anualidades”, en E/
Foro, Organo de la Barra Mexicana de Abogados, cuarta época, nim, 40, México 1963, pp. 65-70.

1 Sobre la justificacion filoséfica y la naturaleza juridica de esta forma de extincién de la patente,
asf ¢como su fundamento constitucional, véase David Rangel Medina, “Conceptos fundamentales sobre
la nulidad de las patentes de invencién”, en Revistu Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica,
afio 11, ndm, 5, México, enerc-junio de 1965, pp. 19-42.

2 Un amplio estudio sobre los conceptos de nulidad, caducidad, sus diferencias con la nulidad y
otros temas afines, puede verse en el trabajo de David Rangel Medina, “Invasién, nulidad y caducidad
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Procedimiento para nulificar la patente

En torno a la nulidad de la patente surgen estas cuestiones que es preciso resolver:

a) quién puede plantearla;

b) ante quién se promueve;

¢) causas para decretarla;

d) oportunidad para demandarla;
€) modo de obtenerla;

/) tipos de nulidad que se dictan;
g) medios para impugnarla.

La accién de nulidad de ia patente puede ser intentada por todo aquel que se
crea perjudicado con ella. También corresponde al Ministerio Piiblico Federal en
los casos que tenga interés la Federacion. Asimismo, la propia autoridad adminis-
trativa que la otorgé estd facultada para iniciar oficiosamente su nulidad (arts. 79,
188 y 196, LpI).

La autoridad capacitada legalmente para conocer y sustanciar el procedimiento
de nulidad de la patente asi como para dictar la resolucién que corresponda, es €l
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (arts. 6, frac. IV, y 79, Lp1).

Los motivos que provocan la nulidad de la patente son los siguientes:

a} otorgamiento de la patente sin cumplir las condiciones positivas y negativas
de patentabilidad y cuando no se haya acompafiado a la solicitud de patente la
documentacién basica consistente en 1a descripcién de la invencidn, los dibujos
para comprenderla y las reivindicaciones (art. 78 frac. I, en relacién con los
arts. 16, 19 y 47, Lp1);

b) concesién de la patente en contravencién a la ley que estaba en vigor en la
fecha del otorgamiento (art. 78 frac. II, LP1):

c) expedicidén de la patente en lugar de haber sido considerada abandonada la
solicitud durante su tramitacién (art, 78, frac. III en relacion con los articulos
42,44, 49, 50, 55, 57 y 58, LPI);

d) conferir la patente a quien no tenfa derecho a ella, por error o inadvertencia
(art. 78 frac. IV, Lp1).

El tiempo iddéneo para solicitar la declaracién de nulidad depende de las
causales que se invoquen para que la misma se decrete. Si se alega que la patente
se otorgd contraviniendo la ley en vigor o la que se encontraba vigente en la fecha
de la concesidn, la promocién deberd efectuarse dentro del plazo de cinco afios
contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicacién de la patente en la
Gaceta de la Propiedad Industrial. Pero si se aduce que la concesidn de 1a patente

de las patentes de invencién”, en EI Fore, Organo de la Barra Mexicana de Abogados, cuarta época,
ndms. 18-19, México, julio-diciembre de 1957, pp. 51-91.
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ocurrio en vez de haber sido abandonada la solicitud o su otorgamiento estd viciado
por error 0 inadvertencia graves, entonces no hay ningin limite de tiempo y la
accién de nulidad podrd ser ejercitada en cualquier tiempo {(art. 78 peniltimo
parrafo, LPI).

La denuncia de la nulidad y la decisién sobre su procedencia o improcedencia
estdn sujetas a un procedimiento de declaracién administrativa que tiene estos
clementos procesales bdsicos: demanda, emplazamiento, contestacién, pruebas y
resolucion (arts. 187, 189, 190, 191, 192, 192 bis, y 193 a 199, LPI).

La nulidad que se declare puede ser total o parcial (art. 78 parte final, LP1).

Finalmente, al no estar previsto ningtin recurso ordinario contra la determina-
cién del IMPI sobre la nulidad, el instrumento para combatirla sélo es el juicio de
amparo indirecto que se interponga ante un juez de distrito en materia administra-
tiva, cuya sentencia admite el recurso de revisién para que un tribunal de circuito
también en materia administrativa, pronuncie el fallo de (ltima instancia.

Invenciones laborales

Las invenciones laborales son clasificadas desde los mds variados puntos de vista,
sea con atencién 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 invento; bien teniendo presente que la
actividad inventiva del trabajador constituya explicita o implicitamente el objeto
del conirato de trabajo o de servicios de cualquier clase. También se sigue coma
criterio para su agrupamiento, el que la concepcién original del problema técnico
propuesio y de la solucién buscada para resolverlo haya partido del paurdn o
provenga del trabajador.

Sin embargo, de acuerdo con la clasificacién de origen alemdn, convertida ya
en cldsica por la doctrina dominante, las invenciones hechas por los trabajadores
se dividen en tres categorfas:

a) invenciones de servicio,
b} invenciones de empresa;
¢) invenciones libres.

Invencién de servicio s la que nace de investigaciones ordenadas por el patrén
y llevadas a cabo por el trabajador en ¢l gjercicio de funciones respecto de las cuales
es remunerado. También se les designa como invenciones de empleados en sentido
estricto, ya que son realizadas cuandc un contrato de trabajo o de prestaci6n de
servicio se celebra, precisamente para producir la invencién.

Invencién de empresa es la que ha sido hecha por una persona que no estd
obligada por el contrato de trabajo a desarrollar una actividad inventiva, pero que
para realizar el invento se basé primordialmente en conocimientos adquiridos
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deniro de la empresa en que trabaja y utilizé también medios proporctonados por
ésta.

Invencidn libre es la que ha sido hecha por el trabajador por su propia iniciativa,
fuera e independientemente del servicio para el que esta obligado y sin el concurso
de quien lo emplea."”

Las invenciones de los trabajadores en €l derecho mexicano

Los derechos del trabajador inventor estdn consignados en el articulo 163 de laLey
Federal del Trabajo que entré en vigor en México el primero de mayo de 1970 (DOF
del 1o. de abril de 1970).

Al expedirse primero la Ley de Invenciones y Marcas de 1975, y posterior-
mente, al ser reformada en 1987, se presentd la oportunidad para que los principios
bdsicos que sobre la materia contiene dicho articulo 163, hubieran sido ampliados
y aclarados por medio de la legislacién especial que rige la propiedad industrial.
Pero no fue aprovechada, v el legislador se limitd a decir que las invenciones
realizadas por quienes prestan sus servicios en virtud de un contrato o relacion de
trabajo, ‘‘se regirdn, en los términos del articulo 163 de la Ley Federal del Trabajo,
por lo dispuesto en ese ordenamiento” (art. 13, LIM)."

I.a misma oportunidad volvid a presentarse al ser elaborada la ley de fomento
y proteccion de la propiedad industrial de 1991, pero tampoco sc aprovechd, pues
a propdsito del tema se reitera que a las invencioncs “realizadas por personas que
estén sujetas a una relacion de trabajo, les serd aplicable lo dispuesto en eb articulo
163 de la Ley Federal del Trabajo” (art. i4, LpI).

En las reformas de 1994 el precepto quedd intocado.

Por tanto, la situacidn de los derechos del trabajador empleado y los de su
patron se continda rigiendo por el articulo 163 de la ley laboral, de cuyo andlisis se
derivan cstas reglas:

Primera. Derecho moral del inventor asalariado: articulo 163, fraccidn 1.
Segiin ¢l articulo 163, la atribucién del derecho al nombre se regird por la siguiente
norma: 1. El inventor tendrd derecho a que su nombre figure como autor de la
invencién.

Segunda. Derecho del patrén al producto del trabajo: articulo 163, fraccidn 11,
primera parte. El artfculo 163 dispone que la propiedad de las invenciones realiza-

" David Rangel Medina, “Los derechos del inventor asalanado”, en Revista Mexicania de lu
Propiedad Industrial y Artistica, aiio VIIL ndms. 15-16, México, enero-diciembre de 1970, pp. 19y 20.

4 A este respecto, Baltazar Cavazos Flores hace el siguiente comentario motivado porque en un
solo articulo, el 163, se contemplé el probicmma de las invenciones de los trabajadores: “tal pobreza.
sobre tema tan importante, hace que necesariamente existan muchas lagunas ¥ se susciien innuinerables
dudas sobre cudles son en realidad los derechos de patrones y trabajaderes en relacidn con las
invenciones que se producen en las empresus™, Nueva Ley Federal del Trabajo tematizada, Trillas,
México, 1977, p. 222.
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das en la empresa se regird por esta norma: “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 invencidn y del derecho a la
explotacidn de la patente corresponderén al patrén.”

Mediante la regla transcrita, el legislador mexicano incorpora al sistema
juridico la reglamentacidn especifica de las invenciones de servicio.

Tercera. Derecho del trabajador a 1a remuneracién de su trabajo: articulo 163,
fraccién II, parte final. Otra norma consignada por la Ley Federal del Trabajo para
la reglamentacidn de las invenciones de servicio, es la que aparece en la segunda
parte de la fraccién H del articule 163, que dice:

El inventor, independientemente del salario que hubiese percibido, tendra 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 lainvencién y los beneficios
que pueda reportar al patrén no guarden proporcién con el salario percibido por el
inventor.

Cuarta. Invenciones libres del trabajador: articulo 163, fraccién HI. En su
liitimo 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 invenciones libres hechas por el
empleado, estableciendo acerca de las mismas: “III. En cualquier otro caso, la
propiedad de la invencién corresponderd a la persona o personas que la realizaron,
pero el patr6n tendrd un derecho preferente, en igualdad de circunstancias, al uso
exclusivo o a la adquisicién de la invencién y de las correspondientes patentes.”"’

Certificado de invencién

La nueva ley de patentes de 1975

Durante las tres décadas de su vigencia, la Ley de la Propiedad Industrial de 1942
fue un instrumento aceptable para la proteccidn del derecho de los inventores, No
obstante, los consejeros economistas de la administracién prepararon un proyecto
de nuevo texto legislativo denominado Ley que Regula los Derechos de los
Inventores y el Uso de los Signos Marcarios.

Filosofia de la ley

En la exposicién de motivos se dijo que la reglamentacidn tenfa por okjeto
responder a las aspiraciones de los paises del tercer mundo para liberarse de
estructuras juridicas de los Estados indlustriales, ya que en el d4mbito mundial, lo

15 David Rangel Medina, op. cit., “Los derechos del inventor asalariado”, pp. 61, 64 y 6%. Para un
andlisis del articulo 163 es recomendable el que hace el Dr, Cavazos Flores, op. cit., pp. 223 a 226,
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mismo que en el doméstico, la mayoria de las patentes concedidas en los paises
en desarrollo se han otorgado a empresas extranjeras, y que al no ser explotadas en
dichos pafses, las patentes se convierten en un obstdculo para satisfacer las necesi-
dades locales y para realizar exportaciones.'®

Creacion del certificado de invencion

Para poner fin a esa situacidn y para alcanzar las metas sefialadas de emancipacidn,
se propuso que fuesen excluidas como objeto de las patentes las invenciones
relacionadas con la salud v el alimento de la poblacién; con la produccién agricola;
con la defensa del medio ambiente y con la energia nuclear.

Para fomentar la actividad inventiva en dichas dreas, se incorporé al proyecto
de ley la figura del certificado de invencién."”

Antecedentes soviéticos del certificado de invencién

La primera ley de patentes de la Rusia zarista fue el Decreto de 1870 sobre
privilegios a fos inventores, La siguiente reglamentacion fue la de 1876, la cual fue
sustituida por el decreto “sobre las invenciones™ de 30 de junio de 1919, que en su
articulo 4 establecié como nueva forma de proteccién juridica de los inventos el
certificado de autor de invencién.™

Concepto de certificado de invencién

La Ley Mexicana de Invenciones y Marcas de 1975 consideraba que no son
patentables algunas creaciones que, a pesar de ser verdaderos inventos, correspon-
dian a un campo de la industria, del arte o de la ciencia al que por razones de interés
gencral escapaba la proteccién por medio de la patente.

16 Exposicién de motivos de la Iniciativa de Ley que Regula los Dercchos de fos inventores y el
Uso de Signos Marcarios (como originalmente se rotulaba a 1a Ley de Invenciones y Marcas), fechada
el 29 de noviembre de 1975.

17 Para un estudio de la institucién mexicana, antecedentes en el sistemna socialista, caracteristicas,
etcétera, véase David Rangel Medina, “Certificado de autor de invencidn™, en ridf (Revista Interame-
ricana de Direite Intelectual), vol. 2, mim. 1, Séo Paulo, janeiro-dezembro, 1979. También, con el
cxamen de todos los puntos de interés que presenta la institucidn para el comparatista y para el no
iniciado, de David Rangel Medina, “El certificade de invencidn en el derecho mexicano”, cn Estudios
Jjuridicos en memoria de Alberto Vdzguez del Mercado, Porriia, México, 1982, pp. 507-337.

1% para el estudio de la proteccién legal de las invencienes en la Unidn Soviética y en los paises
que siguieron sistema similar, véase: Adoff Dietz, “El derecho de patentes en los paises europeos™, en
Actas de derecho industriaf 1977, 1. 4, Editoria) Montecorvo, Madrid, pp. 89-111; M. M. Boguslavsky
y otros, "Algunos aspectos legiles del cerlificade de inventor basados en la legislacidn soviética”, en
Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica, afio 17, nims. 33-34, enere-dicigmbre de 1979,
pp. 89-103; 1. Kichkin, “Requisitos de la solicitud de prioridad de una invencidn en la Unidn Soviética”,
en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica, afio 8, ndms. 15-16, enero-diciembre de
1970, pp. 119-124; Yves Plasseraud y Martine Hiance, La protection des inventions en Union Soviétique
et dans les republiques populaires d'Europe, Librairies Techniques, Parfs, 1969; 446 pp.
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Sin embargo, a estos inventos no patentables la ley no los desamparaba, sino
que les otorgd su proteccién con el instrumento llamado “certificado de invencién”,
que era el titulo expedido por la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial en
favor del autor de un invento que siendo materialmente patentable, no lo era por
disposicién expresa de la ley. Este titulo o certificado implicaba que la invencidn
a que se referia habia sido registrada, y acreditaba el derecho de obtener el pago de
regalias, temporalmente, por la explotacidn del invento.

Invenciones que unicamente podian protegerse mediante un certificado
El certificado de inventor era un instrurnento de proteccién para:

a) los procedimientos para la obtencidn de bebidas y alimentos para consumo
humano;

b) los procedimientos biotecnolégicos de obtencién de farmoquimicos;

¢} medicamentos en general,

d) alimentos y bebidas para consumoe animal;

e) fertilizantes;

[} plaguicidas;

£) herbicidas;

k) fungicidas,

) productos con actividad bioldgica.

Se trataba de invenciones que expresamente se reputaban como no patentables,
pese a que reuniesen los requisitos positivos de patentabilidad.

Requisitos para la concesion del certificado

Los requisitos positivos que debian satisfacer estas invenciones para ser registrables
eran los mismos que la ley sefialaba para que la invencién fuese patentable.

Trimite y expedicién

Para obtener un certificado de invencidn eran aplicables las disposiciones estable-
cidas en materia de patentes.

Derechos y obligaciones del titular del certificado de invencién

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

Derechos

a) Puede ser explotada la invencién por el propio titular.
b) El titular podrd recibir regalias por concepto de la explotacién de su invento
por un tercero. :
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¢) Eltitular podrd demandar la reparacion del dafio y el pago de dafios v perjuicios
por la fabricacién de preductos amparados por el certificado de invencidn sin
su consentimiento o sin la licencia correspondiente.

d) El titular del certificado de invenci6n tiene la facultad de otorgar o negar su
acuerdo sobre ¢l pago de regalfas y sobre las condiciones de la licencia de
explotacidon que se conceda a cualquier interesado que desee explotar la
invencion registrada (art. 68, LIM).

Obligaciones
Las obligaciones a cargo del titular del certificado de invencién, son las siguientes:

a) Proporcionar en el acuerdo scbre pago de regalias la informacién necesaria
para poder explotar el invento.

b) Pagar las anualidades.

¢) Cumplir con los requerimientos de que sea objeto, en los casos en que no llegue
a un acuerdo con el interesado en explotar el invento.

Extincion del certificado de invencion

El registro del certificado pierde sus efectos por caducidad, por cancelacién, por
nulidad o por expropiacién.

Notas esenciales del certificade de autor soviético

El certificado de autor se caracteriza por el hecho de que el invento pasa de
inmediato a usufructo social de todas las empresas estatales, cooperativas y socia-
les, 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 nacionalizadores. En efecto, ademads 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 unadenominacion especial; el derecho ala libertad de creacion técnica; el derecho
de participar en la preparacion para emplear sus inventos; el derecho de obtener
una recompensa por los gastos que implicé el desarrollo de la documentacion
técnica; el derecho a obtener gratis el certificado de autor sobre el invento; etcétera.

Caracteristicas del certificado de invencién mexicano

El certificado de invencidn tiene un plazo improrrogable de catorce afios.
El certificado de invencién confiere a su titular el derecho de recibir regalias
de cada una de las personas con quien celebre convenio para explotar el invento.
Si no hay acuerdo respecto del monto de las regalias y otras condiciones del
convenio, las autoridades administrativas fijardn las condiciones que regiran la
explotacion,
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Las licencias de explotacién del invento que protege el certificado no tienen
un cardcter exclusivo, ya que simultineamente pueden utilizar el invento varios
licenciatarios, sin perjuicic de que ¢l titular del certificado también lleve al cabo la
explotacién por su propia cuenta,

El duefio del certificado tiene la obligacién de proporcionar la asistencia
técnica necesaria a los licenciatarios.

No se necesita comprobar la explotacién del certificado para que se mantenga
vigente.

La usurpacidn del invento protegido por el certificado se castiga como delito,

Resultado de comparar ambos certificados

Un simple cotejo de los elementos caracterfsticos del certificado de invencién con
las peculiaridades antes recordadas del certificado de autor soviético, demuestra
que el titulo mexicano es una copia en grado de tentativa del que le sirvié de modelo.
Constituye una figura hibrida, gris, sin perfiles definidos, que no responde a los
propdsitos perseguidos por quienes lo importaron, ni armoniza con la realidad
juridica, social, cultural, econémica y polftica que se vive en México.

Haciéndose eco de cierta corriente demagégica internacional que proclama la
abolicién del derecho de propiedad industrial, quienes incorporaron el certificado
de invencién a Ia ley mexicana pretendieron simplemente ccultar con un velo
demasiado transparente su contagiado empefio de acabar con el sistema de patentes.
Por fortuna dichos tecnderatas se conformaron con una medrosa solucién que ni
adoptd lo positivo del sistema soviético ni acabé con el civilizado y tradicional
respeto del sistema clédsico de patentes."

Desaparicion del certificado de invencién

La Ley de Invenciones y Marcas de 30 de diciembre de 1975 publicada en el boF
el 10 de febrero de 1976, fue abrogada por la Ley de Fomento y Proteccidn de la
Propiedad Industrial de 25 de junio de 1991, publicada en el DOF ¢l 27 de junio de
1991. Con sus reformas de 1994 publicadas en el DOF del 2 de agosto de 1994
actualmente rige la materia en México,

En la nueva ley no sobrevivi6 el certificado de invencién y, por lo mismo, a
partir de su vigencia ya no fueron solicitados ni expedidos registros de dichos
certificados de invencion. Pero como el plazo para el que fueron otorgados era de
catorce afios (art. 67, LIM) contindan siéndoles aplicables las disposiciones de la
ley abrogada hasta su vencimiento (art. noveno transitorio, LPI).

19 Algunos comentarios sobre La inadaptacion del sistema soviético del certificado de autor de
invencién al medic mexicane, pueden verse en ¢l estudio de Bemardo Gémez Vega, “La tradicién
legislativa mexicana y el certificado de invencidn™, en Revista Mexicana de Justicia, vol. IV, nim. 4,
Meéxico, octubre-diciembre de 1986, pp. 301-310. :



DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 43

Ello significa, por tanto, que los dltimos certificados, los expedidos en 1991,
caducardn hasta el afio 2005.

En resumen, con la nueva ley desaparece el certificado de invencién pero se
prorroga su reglamentacidn hasta el vencimiento de la vigencia de los que hayan
sido otorgados.

Disefios industriales®

Concepto de disefio industrial

Las obras de arte aplicadas a la industria, llamadas en Inglaterra “disefios industria-
les” y designadas més cominmente como “dibujos y modelos industriales”, son
creaciones del espiritu que tienen por objeto responder a esa necesidad de la
industria moderna de explotar el gusto del piblico por medio de la forma y
1a presentacién de los productos, independientemente de sus cualidades técnicas.?!

La mayor parte de las legislaciones establece un régimen de los dibujos y
modelos industriales, ya sea bajo las normas del derecho de autor o al amparo de
reglas especiales de las instituciones de la propiedad industrial.

El dibujo industrial

El dibujo industrial es una disposicién de lineas o de colores que representan
imégenes que producen un efecto decorativo original. Es un efecto de ornamenta-
cién que da a los objetos un cardcter nuevo y especifico.?

El modelo industrial

El modelo industrial o forma pldstica, estd constituido por una maqueta; por un
modelado, por una escultura.®

2 Para la redaccién de esta seccién s ha tomado en cuenta: David Rangel Medina, “Proteccién
del arte aplicado”, en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica, afic XV, ndms. 29-30,
Meéxico, enero-diciembre de 1977, pp. 13-24.

2 También se ha definido el disedio industrial como todo nuevo dibujo, toda forma pldstica nueva,
todo objeto industrial que se diferencie de sus similares, sea por una configuiracisn distinta o por varios
efectos externos que le den una fisonomia propia y nueva, En tal sentido: Pierre Greefe et Frangois
Greefe, Traité des dessins et des modeles, nouvelle édition, Librairies Techniques, Paris, 1974, p. 21.

2 La doctrina afirma que por dibujo se entiende cualquier disposicién de lineas o de colores
susceptible de producir un efecto estético, sea cual fuere su procedimiento de realizacion, y laley protege
cualquier combinacidn o disposicién de lineas o de colores. Véase José Manuel Qtero Lastres, “La
proteccidn de un solo color como dibujo industrial”, en Actas de derecho industrial, 111, 1975, p. 450.

23 También se ha definido el modelo industrial como toda creacién caracterizada pOT S€r Una nueva
forma tridimensional, que mejora desde el punto de vista estético un objeto de use practico o
simplemente ornamental. Véase Ivén Alfredo Paoli, £l modelo de utilidad, Depalma, Buenos Aires,
1982, p. 35.
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Dibujo y modelo dan a los objetos un cardcter nuevo y especifico.
Pero en tanto que el dibujo o arte grafico opera sobre una superficie, el modelo
o forma pldstica actda en el espacio.

Ejemplos ilustrativos

Son dibujos industriales estos objetos: alfombras, gobelinos, tapices, prendas de
vestir, cortinas y tapetes. No importa el material de que estdn elaborados: algodén,
ixtle, yute, lana, fibras, vidrio, seda, lino, poliéster, rayén, papel, satin, celulosa,
pldstico, acrilico, estambre, etcétera. Estas obras de arte lineal y de superficie tienen
la indole de dibujos industriales, ya que el comin denominador de estas obras
artisticas lo constituye su aplicacién a la industria, su concepcién artistica orientada
a producir un resultado decorativo a la vez que utilitario, En todas esas manifesta-
ciones de talento se advierte la condicidn de un arte aplicado a la industria conocido
como el dibujo industrial.

Son madelos industriales: relojes, zapatos, sillas, mesas, automéviles, maqui-
nas de coser, ldmparas, maquinas de escribir, cascos deportivos, floreros, candela-
bros, ventiladores, copas, tazas, lentes, radios, ceniceros, cafeteras, asientos de
avidn, y sillones para dentistas, para consultorios médicos, para el hogar, etcétera.
Aquf tienen el cardcter de modelos industriales las obras del ingenio humano, no
lineales ni de superficie, sino tridimensionales o de volumen, que imprimen a los
citados objetos una forma artistica.

Sistemas de proteccién®

La proteccién legal de que son susceptibles todas estas creaciones intelectuales se
basa en cuatro sistemas de proteccién:

«) El que parte del principio de la unidad del arte, es decir, que un modelo o
dibujo no es sino un arte aplicado, sin que e} destino del mismo cambie, por
tanto, el origen artistico que como creaci6n originalmente tiene. De acuerdo
con ese criterio, se admite que el disefio industrial queda regulado al propio
tiempo por las leyes de propiedad industrial y por las de propiedad literaria y
artfstica. Se trata de un solo objeto, un solo creador y una doble proteccidén
(Francia).

b) El sisterma que también admite la unidad del arte, pero sélo somete la protec-
cién de los dibujos y modelos a la ley autoral excluyéndolos de la legislacion
sobre propiedad industrial. Estamos en presencia de un solo objeto, un solo
creador y una sola proteccién (Bélgica y Holanda).

? Para el estudio de diversos sistemas de proteccion puede consultarse Albert Chavanne, “La
proteccién de los dibujos y modelos en el Mercado Comtin”, en Revista Mexicana de la Propiedad
Industrial y Artistica, afio VI, nim. 12, julio-diciembre de 1968, pp. 129-142.
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¢) El sistema que parte del principio de la disociabilidad, segin el cual la
aplicacién industrial de un modelo confiere a éste una autonomia que separa
lo industrial de lo puramente artistico, y entonces es el destino del objeto el
que permite aplicar las leyes de derechos de autor o las de propiedad industrial.
Se trata, por tanto, de un doble objeto y de una legislacién para cada uno de
ellos (Italia y Espafia).

d) Una concepcién tipo que podria calificarse de intermedia, s la que separa lo
artistico de lo industrial segiin el nimero de reproducciones que se realicen de
la obra (Gran Bretafia).

Protecciéon acumulada y no acumulada

Esas concepciones juridicas tipo no tienen el simple valor de una clasificacion de
orden puramente prictico, sino que en la realidad juridica esa distinta concepcidn
que el legislador y los jueces adopten, se traduce en la acumulacién o en la no
acumulacién de derechos reconocidos y protegidos por las leyes de propiedad
literaria y artistica y por las leyes de propiedad industrial.

La no acumulacién implicard que el dibujo y el modelo deberédn reunir ciertas
condiciones, como la originalidad, para caer dentro del ambito protector de la ley
autoral, o deberdn satisfacer otro tipo de exigencias como la de novedad, factibili-
dad o utilidad para encuadrar entre los preceptos que reglamentan el derecho de
patentes de invencion.

La acumulacién, por su parte, significard que la obra deberd someterse a las
condicicnes de proteccion que por separado sefialan ambas leyes.

El nacimiento del derecho; su duracién; su contenido; el Ambito competencial
para hacerlo efectivo; el derecho procesal aplicable para el gjercicio de la accidén y
la regulacién del derecho respectivo en el nivel internacional, dependerdn, como
una logica consecuencia, del sistema de proteccion que se adopte.”

Anilisis del sisterna legal mexicano®

En la ley mexicana vigente de un modo expreso se designan disefios industriales
tanto al dibujo industrial como al modelo industrial, cuyos respectivos conceplos
también se proporcionan.

% Hay Ia tendencia a considerar que los campos de las dos leyes son distintos y que una misma
obra ne pueds beneficiarse de los dos textos legales. Sin embargo, el sistemna mexicano adopta la tesis
segn la cual el creador de un dibujo o de un modelo puede invocar la doble legislacién. Esta posibilidad
de la proteccién doble (simultdnea) de una misma creacion, s€ conoce como proteccién acumulada.
Sobre este punto véase Paoli, op. cit., p. 40, as{ como Greefe, op. cit,, pp. 21 y 5s., y Perat-Morel, Mane
Angéle, “El sistema francés de la doble proteccidn de los dibujos y modelos industriales™, en Actas de
derecho indusirial 1984-83, ¢. 10, pp. 31-111.

26 Para un completo estudio del régimen de los dibujos y medelos industriales en Méxica, véase
David Rangel Ortiz, Proteccidn del disefio industrial en el derecho mexicano, tesis profesional, UNAM,
México, 1978, 98 pp.
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Su proteccidn, conforme a las leyes de 1903, 1928 y 1942, se brindaba por
medio de patentes, las cuales se designaban “patente de dibujo” y “patente de
modelo”, diferencidndose de las patentes de invencién en que su plazo de vigencia
era menor que el de éstas.

Con posterioridad se ha sustituido la patente por el registro, el cual tiene una
vigencia de quince afios impromrogables a partir de la fecha legal, se obtiene
siguiendo las reglas establecidas para las patentes.”’

En consonancia con su cardcter de “pequefias invenciones” o “inventos de
segunda” como con poca justicia se les designa, estas creaciones industriales se
protegen a condicién de que satisfagan dnicamente los requisitos de novedad y
factibilidad industrial. (La regiamentacién se consigna en los articulos 31 a37, LPL.)

En cuanto al punto de la proteccién acumulada, la Ley Federal de Derechos de
Autor de 29 de diciembre de 1956, reformada el 4 de noviembre de 1963 (art. 70.)
protege las obras artfsticas o intelectuales en general, pero de manera expresa
dispone que el derecho de autor no ampara el aprovechamiento industrial de ideas
contenidas en dichas obras (art. 18).

Sin embargo, existe la posibilidad de que la misma obra registrada como
modelo o dibujo, también constituya una marca de fabrica o de comercio, como es
el caso de las marcas sin denominacion consistentes en una forma peculiar de envase
0 en un emblema artistico (art. 89 fracs. I y II, LPI). En este supuesto la proteccion
es acumulativa, porque la exclusividad del derecho de uso que concede el registro
de modelo se prolonga por tiempo indefinido mediante el registro como marca del
mismo disefio industrial, ya que de acuerdo con la ley mexicana el registro de la
marca tiene una duracidn de diez afios, el cual es prorrogable cada década mediante
su renovacion.

No se requiere la prueba pericial

En los litigios relacionados con la concesién del registro protector de los disefios
industriales o con los que atafien a usurpacién de los mismos, no se requiere de la
prueba de expertos, ya que con el dibujo y con el modelo no se pretende dar
soluciones a problemas técnicos. Aun cuando se refiere a un caso de negativa de
patente de modelo (instrumento protector de los modelos conforme a la Ley de la
Propiedad Industrial de 1942) tiene plena aplicacién esta tesis jurisprudencial:

Por tratarse de una cuestion de simple forma material de productos y no de una cuestién
técnica que requiera de un dictamen pericial, es suficiente hacer una simple compara-
¢idn visual entre el envase para el que fue solicitadala patente y los envases amparados
por las patentes sefialadas como anterioridades, para concluir que el envase que desea
patentar Ja quejosa es un producto nuevo y original.

27 para la critica a los requisitos y trémite del registro de los disefios igualdndolos con los de la
patente, véase José Luis Rincén Servin, “El disefio industrial patentable”, en Revista Mexicana de lu
Propiedad Industrial y Ariistica, afio XIV, nims. 27-28, enero-diciembre de 1976, pp. 225-236.
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Ademés de no existir similitud entre las formas de los envases patentados y €l que
solicita patentar la quejosa, debe tenerse también en cuenta el destino de los envases
de referencia, Hlegéndose a la conclusién de que tal destino es completamente disim-
bolo, ya que los envases que se estiman como antetioridades tienen como destino el de
servir une, de envase de leche v otro de envase de bebidas, en tanto que el que pretende
patentarse tendrd como destino el de envase de locién.?*

El modelo de utilidad

Introduccion

Al lado de 1os disefios industriales, ilamados injustamente “invenciones menores”,
“inventos de segunda” y “pequefios inventos”, se encuentra el modelo de utilidad.

Como creaciétl industrial que es, guarda gran similitud con la patente de
invencién, lo mismo que con el dibujo industrial y el modelo industrial; pero en
tanto que la invencién patentable puede consistir en un producto o en un procedi-
miento, el modelo de utilidad inicamente se refiere a un objeto material y excluye
—como los disefios industriales— toda concepeién industrial que signifique un
procedimiento; y en tanto que estos ltimos tienen como objetivo innovar el aspecto
exterior de las cosas para darles un cambio estético, el modelo de utilidad también
consiste en dar al objeto una nueva configuracién, sélo que para mejorarlo funcio-
nalmente en su uso practico.

La institucién del modelo de utilidad es nueva en ¢l sistema juridico mexicano.
La mayor parte de las leyes que fo reconocen, por ser un tipo especial de invencidn,
1o reglamentan en la legislacién de patentes, y algunos paises como ocurrié en la
Republica Democritica Alemana, Japén y Corea del Sur, llegaron a hacer leyes
especificas de modelo de utilidad.”

Definicién

LLos modelos de utilidad son las invenciones que consisien en dar a un objeto una
configuracién, estructura o constitucién de la que resulte alguna ventaja practica-
mente apreciable para su uso o aplicacién. (Version tomada de la ley 11/1986, del
20 de marzo, de Patentes, espafiola, articulo 143, parrafo L)

28 gentencia de 19 de febrero de 1963, Juzgado Primero de Distrito del Distrito Federal en Materia
Administrativa, Amparo 1475/62, Colgate-Palmolive Company, confirmada por sentencia de 23 de
octubre de 1968 de la Suprema Corte de Justicia de la Nacidn, en ¢l Toca 5126/63. Publicada en la
Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica, afie VII, ndm. 13, enero-junio de 1969, pp.
58-59.

M yease Juan Alfredo Paoli, ap. cit., El modelo de wilidad, pp. 21-27.
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De manera més breve y con mayor precisién puede decirse, con Paoli, que el
modelo de utilidad es la creacidn industrial consistente en la nueva forma determi-
nada de un objeto de uso practice, que mejora funcionalmente a este tltimo.*®

Objetos que pueden constituir modelo de utilidad

Entre los objetos de uso prictico a los que puede darse una nueva forma para
mejorarlos funcionalmente, se incluyen los utensilios, instrumentos, herramientas,
aparatos, dispositivos o partes de los mismos (art. 28, LP1).

Camo ejemplos concretos de modelos de utilidad comidnmente utilizados en
la prictica cotidiana, se recuerdan: tirabuz6n o sacacorchos, pinzas, tijeras, prensas,
montacargas; sillones para pelugueros y dentistas. Otros ejemplos de uso practicos
al consumo: sobres, servilletas de papel, lapices, goma de borrar, velas, etcétera.

Sistema y requisitos de proteccién

El instrumento protector del modelo de utilidad es su registro (arts. 10 y 27, Lp1),
para cuya concesién por el IMPI bastard que la forma en que se imprime al objeto
ya conocido sea nueva y determinada y que sea industrializable. Pero se requiere
que esa modificacidn, esa nueva estructura, traiga consigo una mejora funcional
del objeto de uso prictico de que se trate. Es cierto que de los requisitos de
registrabilidad se excluye el relativo al mérito inventivo, pero debe existir una
relacion causal entre la nueva forma del modelo y su mejora funcional, que debe
traducirse en una mayor eficacia, ahorro de energia o de tiempo o de comodidad
en su aplicacion.

Plazo de vigencia

El registro del modelo de utilidad es otorgado por un término de diez afios
improrrogables, contados a partir del memento de la presentacion de la solicitud
en el IMPI (art. 29, LP1).

Derechos y obligaciones del titular

La proteccidén del modelo de utilidad por medio de su registro atribuye a su titular
los mismos derechos que la patente de invencidn y en particular los siguientes:

a) derecho exclusivo de explotarlo en su provecho (art. 9o., LPI).

b) derecho de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en
venta o importen el modelo registrado, sin su consentimiento {art. 25, frac. 1,
por remisién que hace el art. 29, segundo pérrafo, 1.P1).

W 1bid., p. 29.
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¢} facultades para transmitirlo y para otorgar licencias de su explotacién (arts. 62
y 63, LPI).

Estd obligado, por otra parte, a pagar anualidades (art. 29, LPI) y a inscribiren
el IMPI tanto las licencias de explotacién como la cesién de derechos (arts. 62 y 63,
LPI).

Modos de concluir el registro del modeloe de utilidad

El registro del modelo de utilidad caduca al vencimiento de los diez afios de su
vigencia (art. 80 frac. I, LPI) y por no cubrir el pago de derechos para mantener
la vigencia (art. 80 frac. II, LP1), y es nulificable conforme a las disposiciones
establecidas para las patentes por los concepltos aplicables, en su caso (art. 70, LP1).

Tanto para la tramitacién del registro del modelo de utilidad como para lo
relacionado con su extincién, son aplicables las reglas sobre las patentes de
invencién {art. 30, LPI).

Obtencién de patentes de acuerdo con el Tratado de Cooperacién
en materia de Patentes (PCT)

La patente y el principic de la territorialidad

De acuerdo con el principio de la territorialidad, la eficacia de la patente de
invencién queda limitada al ambito geografico del pais que la expide, lo cual
determina que quien desea extender la proteccién de su invento a otras latitudes, se
vea precisado a patentario también en cada uno de los paises de su preferencia.

Segiin la practica tradicional, los interesados en contar con los titulos que
acrediten el derecho de exclusividad ampliado territorialmente, acuden a los servi-
cios de oficinas particulares de profesionales especializados ubicadas en todas
partes, por cuyo conducto y en su calidad de mandatarios gestionan desde la
presentacién hasta la concesién de las patentes.

Objetivo que persigue el PCT

Con la pretensién de ahorrar esfuerzo, tiempo, trabajo y costos a quien busca
proteccién para un mismo invento en varios paises, el Tratado de Cooperacién en
Materia de Patentes (PCT) establece la presentacion de una solicitud de patente
(solicitud internacional) con efecto en algunos Estados, en lugar de presentar
diversas solicitudes nacionales o regionales separadas.

Tramite de la solicitud

El sistema PCT consiste en lo siguiente: presentada una solicitud internacional, que
debe reunir los requisitos formales establecidos en el Tratado y enlaque se designan
los Estados en los que se desea obtener la patente, la oficina de la propiedad
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industrial receptora de la misma examina los requisitos de forma, y tras ese examen
transmite un ejemplar de la solicitud a la Oficina Internacional de la OMPI en
Ginebra, y otro a la oficina de la propiedad industrial que ha de realizar ¢l informe
de la bisqueda internacional sobre el estado de la técnica, que debe tenerse en
cuenta para juzgar la patentabilidad del invento.

Busqueda internacional

La biisqueda internacional estd encomendada a oficinas de propiedad industrial
dotadas de medios minimos para realizarta.

La Oficina Internacional publica las solicitudes y éstas, junto con el informe
de biisqueda, son transmitidas a las oficinas de patentes de los paises para los que
se ha pedido la concesidn de las patentes. Las oficinas de estos paises proceden
entonces a tramitar las solicitudes recibidas conforme a su propia legislacion
nacional, incluyendo la exigencia de los requisitos de patentabilidad establecidos
en ella.

También se prevé en el Tratado la posibilidad de que el solicitante pida la
realizacién de un examen preliminar internacional sobre la novedad y la actividad
inventiva del objeto de su solicitud, sin que este examen condicione el otorgamiento
de la patente por la oficina del pafs para ¢l que ésta hubiere sido solicitada.

Caracteristicas de este sistema

Desde el punto de vista del solicitante, la presentacién de una solicitud internacional
a través del sistema del PCT tiene la peculiaridad de que por medio de una solicitud
tdnica se puede iniciar la tramitacién de patentes para la misma invencién en
diversos paises y, ademds, que esa solicitud dard lugar a la elaboracién del informe
de biisqueda internacional para las diversas oficinas de la propiedad industrial
nacionales de los paises para los que se ha pedido la patente. Este informe permite
al solicitante conacer el estado de la técnica relevante para enjuiciar la novedad y
la actividad inventiva del invento objeto de su solicitud y modificar, a la vistade la
misma, la descripcidn y las reivindicaciones de su solicitud.

Desde el punto de vista de las oficinas de la propiedad industrial de los paises
miembros del PCT, éste ofrece la ventaja de recibir las solicitudes de patentes
acompaifiadas del informe de bisqueda internacional sobre el estado de la técnica,
lo cual es importante para los paises que no disponen de medios para realizar un
informe similar. Los pafses que si disponen de esos medios ven aligerado su trabajo
al tener el informe ya realizado.

Ventajas

Cuando se habla de las razones que inspiraron la conclusién del PCT se menciona
una doble motivacién. Por una parte, la idea de evitar duplicidades en lo relativo a
la préctica del examen de fondo de solicitudes de patentes presentadas en distintos
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paises para amparar la misma invencién, En efecto, en el sistema tradicional o
convencional, las invenciones que son patentadas en un cierto nimero de pafses,
estan sujetas a un examen de patentabilidad en cada uno de esos paises, 1o que se
ha estimado constituye una pérdida de tiempo y esfuerzos.

La segunda motivacién que se tuvo en mente en la preparacién del PCT,
consistié en la conclusion de un instrumento de auxilio para los pafses que no tienen
medios para practicar ellos mismos un examen sobre la patentabilidad de las
solicitudes depositadas en dichos paises. Por todo ello, se dice que a través del
tratado se realiza una obra de cooperacién entre los estados con miras a facilitar las
tareas preparatorias a la concesién de la patente.™

Aplicacion del PCT en México

Al comenzar el afio de 1997 ¢l Tratado de Cooperacién en materia de Patentes
contaba con 89 Estados miembros.*? México es uno de ellos desde el 1o. de enero
de 1995, por virtud de la promulgacién que del mismo y de su reglamento se hizo
enel Diario Oficial de la Federacién del 31 de diciembre de 1994, Bajo este tratado
“han ingresado al IMPI, al mes de julio de 1996, 170 solicitudes de patente.
Asimismo, se tiene conocimiento de que aproximadamente 18 000 solicitudes
internacionales han designado a México para obtener su proteccién. De acuerdo
con informacién de la OMPL, se estima que de éstas se ratificardn entre & y 10 000

solicitudes, mismas que serdn presentadas en nuestro pais”."

Funciones del 1IMPI

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en su cardcter de oficina receptora,
como son todos los demds Estados contratantes, puede recibir las solicitudes
internacionales para su control y trdmite (arts. 30. y 10 del pCT), otorgando como
fecha de presentacidn internacional la fecha de recepcion (art. 11, pCT) a la solicitud
internacional que cumpla los requisitos.

Un ejemplar de Ia solicitud serd conservado por el IMP1 como oficina receptora;
¢l ejemplar original sera transmitido a la Oficina Internacional y el otro ejemplar
serd transmitido a la administracién competente encargada de la bisqueda interna-
cional (art. 12, PCT) que tiene como finalidad descubrir el estado de la técnica
pertinente (art. 15, PCT).

3! Vase Ei Tratado de Cooperacion en materia de Patentes y su importancia para los paises en
desarrollo, documento PCT/GEN/T Rev. 15, de 19 de abril de 1996, preparade por la Oficina Internacional
de la omei.

52 La Propriété industrielle et le droit d’auteur, Revue mensuelle de I"Orgunisation Mondiale de
la Propriété Intelleciuelle, Genéve, 3e année - No. 1, Janvier, 1997, p. 23.

3 Torge Amigo Castafieda, “La proteccion de la propiedad industrial en México™, en La protecciin
de los derechos de propiedad indusiriul, Coleccién Fora de la Barra Mexicana, Editorial Themis,
Meéxico, 1996, p. 4.
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Como no se ha establecido todavia una administracién dnica encargada de la
busqueda internacional, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16 del
Tratado, la Asamblea de la Unidén Internacional de Cooperacién en materia de
Patentes ha designado como administraciones encargadas de la biisqueda interna-
cional a las oficinas de patentes de Australia, Austria, China, Espafia, Estados
Unidos de América, Federacién de Rusia, Japén, Suecia y la Oficina Europea de
patentes.

Ya se dijo que a peticién del solicitante, su solicitud internacional puede ser
objeto de un examen internacional que deberd efectuarse independientemente de la
solicitud (art. 31, PCT), con objeto de formular una opinién preliminar y sin
compromiso sobre si la invencién reivindicada parece cumplir con los requisitos
positivos de patentabilidad.

A este efecto y de acuerdo con lo que previene el articulo 32 del Tratado, la
Asamblea también ha designado como administraciones encargadas de practicar el
examen preliminar internacional a las oficinas de patentes antes mencionadas,
exceptuando la de Espafia.*

Guia para la presentacién de solicitudes internacionales

El PCT es uno de los instrumentos internacionales méds complejos que existen en
materia de propiedad intelectual en general y de propiedad industrial en particular.
La lectura de sus disposiciones, asi como un estudio comparativo de otros instru-
mentos que rigen internacionalmente los derechos intelectuales, asi lo confirma, lo
mismo que el andlisis de su reglamento y, sobre todo, la experiencia de quienes
presentan solicitudes al amparo de sus normas.

Segiin informacién de la Asociacién Mexicana para la Proteccién de la
Propiedad Industrial (circular de 22 de julio de 1997), el IMPI ha preparado un
proyecto de Guia para la presentacion de solicitudes internacionales conforme al
Tratado de Cooperacion en materia de Patentes. Con base en las disposiciones del
propio Tratado y de las numerosas disposiciones que componen su Reglamento, en
este proyecto se establece cudles son los requisitos y documentos necesarios para
la obtencién de patentes de invencién y de modelos de utilidad. El documento estd
sometido a un proceso de revisién y cuando se adopte como documento oficial,
seguramente facilitard y simplificard la presentacién y trdmite de este tipo de
solicitudes de proteccién a las creaciones industriales nuevas.

Secreto industrial

Antecedentes

La proteccién del secreto industrial se micia en México en el Proyecto de Cédigo
Penal de Veracruz de 1835, y continiia en los cédigos penales del Distrito Federal

34 “La Propriété industrielle et le droit d'auteur”, Revie mensuelle de I'Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle, Gengve, 3e année - No. 1, Janvier, 1997, p. 23.
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de 1871 y 1929. A su vez, el Cédigo Penal de 1931, que actualmente estd en vigor
en el Distrito Federal, contiene en los articulos 210 y 211 disposiciones sobre el
delito de revelacidn o publicacién de secretos industriales.™

También Ja Ley Federal del Trabajo de 1970, en su articulo 134, fraccién XIII,
se ha ocupado de dar proteccion a los secretos industriales y comerciales al imponer
a los trabajadores la obligacion de guardar escrupulosamente los secretos industria-
les y de fabricacion.*

De dichos antecedentes se advierte que antes de ser incorporados los secretos
industriales en [a normatividad mexicana de la propiedad industrial de 1991, ya
habian sido objeto de proteccién legislativa tanto en el ambito penal como en el
laboral. De donde se concluye, por lo mismo, que ¢l régimen juridico del secreto
industrial atiende, en México, a reglas establecidas en materta penal, laboral y de
propiedad industrial.

Otra observacién pertinente de cardcter formal se refiere a que, sin ser verda-
deras creaciones industriales susceptibles de patentabilidad, los secretos industria-
les aparecen reglamentados como vecinos de dichos elementos de la propicdad
industrial y no en el marco de Ja represion de la competencia desteal, como serfa lo
apropiado.

Concepto

Se ha definido al secreto industrial como todo medio de fabricacion que ofrece un
inlerés practico o comercial, que puesto en uso en una industria se manticne oculto
a los competidores.

También se considera que puede ser secreto industrial tede conocimiento
reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario,
por su valor competitivo para la empresa, desea mantener oculto.”

33 «Articulo 210. Se aplicard multa de cinco a cincuenta pesos o prisién de dos meses a un afio al
que sin justa ¢ausd, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado,
revele algdn secreto 0 comunicacién reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo
o puesto.”

“Articulo 211. La sancién serd de uno a cinco afios, mulia de cincuents a quinientos pesos y
suspension de profesion en su caso, de dos meses a un afio, cuando fa revelacién punible sea hecha por
persona que presta servicios profesionales o técnicos o por funcionario o empleado publico. o cuando
¢l secreto revelado o publicado sea de caridcter industrial.” {Codige Penal para el Distrite Federal y para
toda la Repdblica en materia federal.y Véase Olga Islas Magallanes, Delito de revelucion de secretos,
tesis profesional, UNaAM, México, 1962, pp. 71-78.

¥ Son obligaciones de los trabajadores: “Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comer-
ciales y de fabricacién de 1os productos a cuya claboracién concurran directa o indirectamente, o de los
cuales tengan conocimiento por razén del trabajo que desempefien, asi como de los asuntos administra-
tivos reservados, cuya divulgactén pueda causar perjuicio a laempresa” (art. 134, frac. X111, Ley Federal
del Trabajo).

3 José Antonio Gomez Segade. B secrefu industriul (Know-how). Conceptoy proteccion, Tecnos,
Madrid, 1974, p. 66.
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Elementos del secreto industrial

A partir de esta dltima definicién, se desprende que desde el punto de vista de su
estructura el secreto industrial estd compuesto por dos elementos: el conocimiento
y el objeto sobre el que recae ese conocimienio.

Para que pueda considerarse un secreto industrial, el conocimiento debe reunir
estos requisitos:

a) debe ser oculto;

b) debe ser de interés para Ia empresa (elementos objetivos);

¢) el empresario debe manifestar su voluntad de mantenerlo en secreto (elemento
subjetivo del secreto).

En cuanto al segundo elemento o sea el objeto del secreto industrial, puede
consistir en ideas, productos o procedimientos industriales, cosas o datos que se
relacionan con el sector técnico de la empresa.™

Objetos constitutivos del secreto industrial

No serfa correcto establecer un catilogo de los objetos del secreto industrial, pero
normalmente el primer posible objeto del secreto industrial estd constituido por las
invenciones en su més amplia connotacidn, incluyendo los modelos de utilidad.

También los descubrimientos cientificos —que son la revelacion de algo que
hasta entonces era desconocido por el hombre, pero que no se traduce en una regla
técnica concreta—, pueden constituir objeto del secreto industrial, ya que en la
mayoria de los casos no provienen de la casualidad, sino que son el fruto de una
larga y costosa labor de investigacién y el empresario tendrd interés en mantenerlo
secreto.”

Los disefios industriales igualmente son susceptibles de ser objeto de secreto
industrial cuando no se protegen mediante el registro y se conservan en secreto.”

Las innovaciones de detalle y practicas que sirven para obtener el médximo
rendimiento de procesos y objetos industriales, en tanto que no son patentables,
pueden ser consideradas como objeto del secreto industrial, ya que se basan en la
experiencia.¥!

Por 1iltimo, las préacticas manuales. que consisten en cualquier regla o disposi-
tivo ingenioso que perfecciona un procedimiento o aparato anterior y que se
mantiene en secreto.*

3R ihid., p. 90.
3 Ibid., p. 99,
4 fpid., p. 101.
4 bid , p. 108.
42 tdem.
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El secreto industrial en la LPI

LaLey de la Propiedad Industrial define el secreto industrial como toda informacién
de aplicacion industrial o comercial que guarde una persena fisica o moral con
cardcter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva
0 econdmica frente a terceros, en la realizacién de actividades econdmicas y
respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar
su confidencialidad y el acceso restringido a la misma (art. 82).

Soporte o medio material en que debe constar el secreto

La informacidn deber constar en documentos, medios electrénicos o magnéticos,
discos épticos, microfilmes y peliculas u otros instrumentos similares (art. 83, LPI).

Medidas para evitar la divulgacién del secreto
Para los procedimientos juridicos o administrativos en que se requiere que los

interesados revelen un secreto industrial, se impone a la autoridad correspondiente
la obligacién de adoptar las medidas que impidan su divulgacién (art. 86 bis ).

Variedades vegetales

Concepto de variedad vegetal

En el lenguaje ordinario de la boténica se alude a las plantas por el nombre de su
género o especie. Pero quienes siembran el campo no se limitan a plantas, trigo o
sandfas, sino que eligen una subdivisién de la especie, una variedad determinada
que prometa mejorar la calidad o mayor cantidad, u otras ventajas inherentes a las
plantas que se cultivan.

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

La actividad humana consistente en desarrollar tipos de plantas mejor adapta-
dos a las necesidades o deseos del hombre, se conoce con el nombre de “obtencidn
de variedades vegetales”.

43 Para un estudio general de los secretos industriales, y comerciales en ta competencia desleat y
el derecho comparado, asi come un andlisis y ¢ritica de su reglamentacion en la Lpl, véase Horacio
Rangel Ortiz, “Secretos industriales”, en Estudios de Propiedad Industrial. 2, Asociacién Mexicana
para la Proteccidn de la Propiedad Industrial, México, 1992, pp. 43-67.
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A la persona que haya creado o descubierto y desarrollado una variedad se le
identifica como obtentor (art. I, IV del Convenio Internacional para la Proteccién
de las Obtenciones Vegetales).

La variedad que trata de conseguir ¢l obtentor debe ser nueva, en el sentido de
que debe poseer una ¢ mas caracteristicas, ¢ una combinacidn de éstas, que no se
encuentren en las variedades existentes de esa especie vegetal.*!

Pero ademds de que sea nueva, para que se conceda el derecho de obtentor se
exigen como condiciones para la proteccién que la variedad sea distinta, homogé-
nea y estable (art. 5, 1 del citado Convenio).*

Las principales férmulas utilizadas para la proteccién de los derechos del
obtentor son: por medio de patentes; por medio de modelos de utilidad; por medio
de marcas y por medio de un titulo especial denominado Titulo de Obtencidn
Vegetal.

Convenio Internacional para la Proteccién de las Obtenciones Vegetales

Al contrario de lo que sucedia en el campo de las invenciones industriales y de las
obras literarias y artisticas, las variedades vegetales no gozaban de proteccidn
alguna. Ello dio lugar a que los cbtentores se empefiaran en tener una justa
recompensa por sus actividades y después de medio siglo de esfuerzos, lograron
que el 2 de diciembre de 1961 se firmara en Parfs el Convenio Internacional para
la Proteccion de las Obtenciones Vegetales (CUPOV).

El objetivo principal de este convenio, que entrd en vigor el 10 de agosto de
1968, consiste en fomentar la proteccidn de las nuevas variedades de plantas por
medio de unas mismas normas bésicas. No sélo exige a los Estados miembros que
otorguen proteccién a las nuevas variedades vegetales, sino que contiene ademads
normas claras y precisas referentes a las condiciones para otorgar la proteccion, el
alcance de la misma, sus posibles limitaciones y su caducidad.

El texto original de 1961 ha sido modificado con motivo de las revisiones de
que fue objeto en las conferencias diplomdticas celebradas en Ginebra en 1972 y
1978. Una posterior modificacién le fue hecha, pero el Acta de revision de Ginebra
de 1991 aiin no ha entrado en vigor.*

La urOv

Los Estados parte en el convenio constituyen la Unién Internacional para la
Proteccién de las Obtenciones Vegetales. Se alude a ella con las siglas upOv

4 publicacion de 1a uPov ndm. 408 (5), p. 7.

5 vease texto oficial espafiol, publicacin L POV nim. 295 (5), upov 1991.

46 Un andlisis y comentarios de este Convemo forma parte del estudio de Ignacio Quintana Carlo,
“La proteccion de las ohtenciones vegetales en la Ley espafiola de 1975", en Actas de Derecho
Industrial, 1975, pp. 189 y sigs.
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formada con las iniciales de su nombre en idioma francés: Union pour la Protection
des Obtentions Végétales.”

Es una organizacion intergubernamental independiente con personalidad juri-
dica. De conformidad con un acuerdo concluido entre la OMPIL y la UPOV, el director
general de la OMPI es el secretario general de la UPOV y la OMPI provee servicios
administrativos y financieros a la UPOV."

Al comenzar 1997 la UPOV estaba formada por 31 Estados miembros, enire
ellos Canada, Estados Unidos de América, Argentina, Chile, Colombia y Uru-
guay.

Las variedades vegetales y la legislacién mexicana
de propiedad industrial

En su esfera legislativa doméstica, México no ha dictado normas uniformes sobre
la proteccion de las variedades vegetales.

Primero, de modo expreso se considerd en la Ley de Invenciones y Marcas de
1975 que “no son patentables: las especies vegetales [...] sus variedades, mi los
procesos csencialmente bioldgicos para su obtencidn™ (art. 10, frac. 1, Lim); “IX,
Los procesos genéticos para obtener especies vegetales [...] o sus variedades™ {art.
10 frac. IX, LiM).

Posteriormente, en el primitivo texto de la Ley de Fomento y Proteccién de la
Propiedad Industrial de 25 de junio de 1991, de manera categorica sc proclamao que
las variedades vegetales serdn patentables (art. 20, frac. 1, a), LP1).

Pero a la vez, lamisma ley, en la segunda parte del mismo precepto, reprodujo
la regla de no patentabilidad que consignaba la Ley de Invenciones y Marcas
abrogada, conforme a la cual no serdn patentables “los procesos esencialmente
biclégicos para la obtencién o reproduccién de plantas” ni “las especies vegetales”
(art. 20, frac. 11, a) y b), Lp1).

Con las reformas de 1994, se cambia de criterio y de acuerdo con el texto legal
vigente no serdn patentables las variedades vegetales (art. 16, frac. V, LPD).

Las variedades vegetales y los tratados de libre
comercio vigentes en México

Segiin el articulo 1701 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cada
una de las partes contratantes otorgard en su territorio, a tos nacionales de otra parte,
proteccién y defensa adecuada y eficaz para los derechos de propiedad intelectual,
a cuyo efecto aplicard, cuando menos, el capitulo XVII ( propiedad intelectual) y,

47 Publicacién de Ja upov mim. 408 {5), p. 23.

B Propiedad Industrial y Derechos de Autor, Revista bimestral de 1a Organizacién Mundial de la
Propiedad Intelectual, Ginebra, afio 1, No, 1, enero-febrero de 1995, p. 25.

49 fhidem, afio 111, No. |, enero-febrero de 1997, p. 31.
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entre otras, las disposiciones del Convenio Internacional para la Proteccion de
Obtenciones Vegetales, 1978 (Convenio UPOV), o la Convencién Internacional para
la Proteccién de Nuevas Variedades de Plantas, 1991.

Conforme al anexo 1701.3 del mismo Tratado, México se comprometid a
cumplir con las disposiciones de dicha convencién dentro de los dos afios siguientes
a la fecha de la firma del TLCAN. También se obligé a que, a partir de la fecha
de entrada en vigor de este instrumento, aceptarfa solicitudes de los obtentores de
vegetales para variedades en todos los géneros y especies vegetales, con el fin de
concederles proteccién. Por otra parte, el articulo 18-23 del Tratado de Libre
Comercio México-Colombia-Venezuela dispone que de conformidad con su legis-
lacién, cada parte otorgard proteccién a las variedades vegetales, procurando
atender a las disposiciones sustantivas vigentes del Convenio Internacional para la
Proteccidn de Obtenciones Vegetales (Convenio UPOV).

El articulo 16-29, parrafo 4 del Tralado de Libre Comercio México-Bolivia,
sefiala, a su vez, que de conformidad con su legislacién, cada parte otorgard
proteccion a las variedades vegetales, procurando atender las disposiciones sustan-
tivas vigentes del Convenio UPOV.

Asimismo, el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelec-
tual relacionados con el comercio, incluido el comercio de mercancias falsificadas,
firmado en Marrakech, establece que los miembros otorgardn proteccitn a todas
las obtenciones vegetales mediante patentes, un sistema eficaz sui generis 0 una
combinacidn de aquéllas y éste (art. 27, parrafo 3, b).

De los compromisos contraidos por México en los tratados internacionales que
se han mencionado, aparece muy clara la intencién de proteger las variedades
vegetales, para lo cual ha sido requerido a someterse a la regulacién sustantiva que
contiene ¢l Convenio Internacional para lu Proteccién de las Obtenciones Vegetales
y dictarse su propia ley doméstica que reglamente los principios en que se finca el
CUPOV.

Aungue formalmente México no participa aiin como Estado miembro de este
tratado, ya cuenta con su ley doméstica, como mds adelante se informa.*

3 Como un dato curioso y en calidad de informacién complementaria sobre la proteccion de las
novedades vegetales, véase 1a Ley sobre Produccidn, Certificacién y Comercio de Semillas de 9 de julic
de 1991 publicada en el Diario Oficial del 15 de julio de 1991. Tiene por objeto regular los trabajos de
investigacion oficial para el mejoramiento de las variedades de plantas existentes, o para la formacién
de nuevas y mejores variedades, que sean directa o indirectamente titiles al hombre (art. 20.). Enlugarde
“obtentor” se designa “formador” o “mejorador™ a quien tiene a su cargo el control de los trabajos
de investigacion, formacidn y mejoramiento de variedades. Su resultado no se protege come una
creacion, y queda bajo la responsabilidad de la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidrdulicos
(art. lo.).

Para un estudio de las caracteristicas bisicas del sistemna especial de proteccién de vanedades
vegetales y de su comparacién con el sistema de patentes, véase A., Manuel Gdmez-Maqueo, “Prolec-
cién de las vaniedades vegetales™, en Estudios de Propiedad Industrial, 3, Asociacién Mexicana para
la Proteccion de la Propiedad Industrial (aMpPI}, México, 1992, pp. 19-37.
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Solicitudes de patentes y de obtentor ante ¢l Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial

En el Decreto de reformas de 1994 a la Ley de Propiedad Industrial de 1991, se
excluyeron del patentamiento las variedades vegetales (art. 16, frac. V, LPI) pero el
mismo decreto autorizé al IMPI para recibir las solicitudes de los obtentores de
vegetales para variedades en todos los gé€neros y especies vegetales que le fueran
presentadas, hasta en tanto fuese expedida la ley sobre dicha materia {(art. quinto
transitoric, LPI).

Segiin informacién no oficial, durante el periodo comprendido entre 1991 y
1994 fueron presentadas aproximadamente setenta solicitudes de patente para
proteger variedades vegetales, sin que hubiese sido otorgada ninguna. En cambio,
conforme a la misma fuente informativa fueron presentadas cerca de cincuenta
solicitudes de obtentor de variedades vegetales hasta antes de octubre de 1996,

Ley de Variedades Vegetales (LVV)

En cumplimiento a los compromisos adquiridos en los mencionados tratados
internacionales, asi como del Convenio Internacional para la Proteccién de las
Obtenciones Vegetales de 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de
noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978, aprobado por el Senado mexicano
el 12 de diciembre de 1995 (DOF del 27 de diciembre de 1995}, por Decreto de 3
de octubre de 1996 se promulgé la Ley Federal de Variedades Vegetales (DOF del
25 de oclubre de 1996), que en lo sucesive se identifica como LVV.

Finalidades de la ley

La ley tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para la proteccion de los
derechos de los obtentores de variedades vegetales (art. lo., LVv).

Reiterando lo que estipula el Convenio Internacional, la ley considera como
obtentor ala persona fisica o moral que mediante un proceso de mejoramiento haya
obtenido y desarrollado una variedad vegetal de cualquier género o especie (art.
20., frac. IV, Lvv).

Llama proceso de mejoramiento al conjunto de técnicas y procedimientos que
permiten desarrollar una variedad vegetal (art. 20., frac. IV, LVV).

Titulo de obtentor

El documento en el que se reconoce y acredita el derecho del obtentor de una
variedad vegetal es el titulo de obtentor, que es expedido por la Secretaria de Agri-
cultura, Ganaderia y Desarrollo Rural, a través del Registro Nacional de Variedades
Vegetales.
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DERECHO INTELECTUAL

Requisitos de la variedad para ser protegida

Para que una variedad vegetal sea protegida por el titulo deberd reunir estas
condiciones:

a) ser nueva, lo que se logra cuando existen estas dos circunstancias: que no haya
enajenado en el territorio nacional, o bien se haya enajenado dentro del aiio
anterior a la fecha de presentacién de la solicitud del titulo, y que no se haya
enajenado en el extranjero, o bien que la enajenacidn se haya realizado dentro
de los seis afios anteriores a ia presentacién de la solicitud, para el caso de
perennes (que son las vides, forestales, frutales y ornamentales);

b) que sea distinta, lo que significa que la variedad vegetal se debe distinguir
técnica y claramente de cualquier otra variedad conocida en el momento de la
solicitud;

¢) que sea estable, en el sentido de que conserve inalterados sus caracteres
pertinentes después de reproducciones o propagaciones sucesivas, y

d) que sea homogénea, o sea suficientemente uniforme en sus caracteres perti-
nentes, a reserva de la variacion previsible por su reproduccién sexuada o
multiplicacién vegetativa (art. 7o., fracs. L I, Il y TV, LvV).

Datos y anexos de la solicitud

En la solicitud del titulo de obtentor se propondrd una denominacion de la variedad,
la cual para ser aprobada deber4 ser diferente a cualquiera otra existente en el pais
o en el extranjero y no ser idéntica o similar en grado de confusién a una
previamente protegida conforme a la Ley de Propiedad Industrial. Se deberd
especificar ademas, la genealogia y el origen de la variedad vegetal (art. 90., LvV),
pudiendo la Secretaria (de Agricultura) requerir que se le entregue la variedad
vegetal o su material de propagacién en las cantidades que considere convenientes,
asi como la documentacidn pertinente para verificar si se cumplen los requisitos
tanto legales y reglarnentarios cuanto las normas oficiales mexicanas (art. 8o., LVV).

Se reconoce el derecho de prioridad a quien hubiese formulado la misma
solicitud en otros pafses con los que Meéxico tenga celebrados convenios sobre la
materia, siempre que la solicitud mexicana se presente antes de haber transcurrido
doce meses de la fecha de presentacidn en el pais de origen (art. 10, Lvv).

Derechos del obtentor

Cumplidos todos los requisitos, la Secretaria expedira el titulo de obtentor que
reconoce y ampara los derechos que consisten en una prerrogativa de cardcter moral
por ser inalienable ¢ imprescriptible, consistente en que ¢l titular sea reconocido
como obtentor de una variedad asi como en otro derecho, pero de cardcter patrimo-
nial, de aprovechar y explotar, en forma exclusiva y de manera temporal, por si o
por terceros con su consentimiento, una variedad vegetal y su material de propaga-
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cién, para su produccion, reproduccion, distribucién, o venta, asi como para la
produccién de otras variedades vegetales e hibridos con fines comerciales.

Estos derechos econdmicos tendran una diferente duracién: dieciocho afios
para especies perennes y sus portainjertos, y quince afios para las especies que no
estén incluidas en las que se acaba de mencionar. Los plazos se contarén a partir
de la fecha de expedicién del titulo de obtentor y una vez transcurridos, la variedad
vegetal lo mismo que su aprovechamiento y explotacidn caerdn en el dominio
publico (art. 40, Lvv).

Para mantener la vigencia del tftulo de obtentor, el obtentor o su causahabiente
deberdn pagar los derechos que sefiale la Ley Federal de Derechos.

Obligaciones del obtentor. Licencias de emergencia

En cuanto a las obligaciones, deberd tenerse presente que toda persona que use o
aproveche la variedad vegetal para cualquier propdsito, estd obligada a utilizar y
respetar la denominacién aprobada, y cuando ésta se utilice junto con una marca,
nombre comercial u otra indicacion, deberd ser facilmente reconocible y distingui-
ble, indicando la genealogia y el origen de la vaniedad (art. 18, Lvv).

Los derechos que confiere el titulo de obtentor podrdn gravarse y transmitirse
(otal o parcialmente, salvo el derecho moral de paternidad (art. 19, Lvv). Ademds
de las licencias convencionales el obtentor o su causahabiente estdn obligados a
otorgar licencias de emergencia cuando la explotacion de una variedad vegetal se
considere indispensable para satisfacer las necesidades bdsicas de un sector de la
poblacidn y exista deficiencia en la oferta o en el abasto, Por otra parte, en caso de
que la variedad vegetal no se hubiere explotado en un plazo de tres afios contados
a partir de la fecha de expedicién del titulo de obtentor se procederd como si fuere
emergencia (art. 23, LVv).

El Comité Calificador

Laley establece un Comité Calificador de Variedades Vegetales que estd integrado
por un representante del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, otro de la
Secretarfa de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y uno mas de las
instituciones publicas nacionales de investigacién agricola, del que es presidente
la persona que designe la Secretaria de Agricultura (art. 29, Lvv).

Una de las funciones del Comité es dictaminar acerca de la procedencia de las
solicitudes de titulo de obtentor y su inscripcidn en el Registro Nacional de
Variedades Vegetales (art. 30, LvVv).

Modos de concluir e] titulo de obtentor

La vigencia del titulo de obtentor vence por caducidad, por cancelacidn, por
revocacidn, por nulidad y por orden judicial {arts. 33 y 34, LvVv).



