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DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 903

“II. Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigacién o
de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa, por
cuenta de ésta, la propiedad de la invencién y del derecho a la explota-
cién de la patente corresponderan al patrén”,

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

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

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

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

1. Fomento de las invenciones de los trabajadores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C. Creacion del certificado de invencion mexicano

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

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

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

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

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

E. Concepto de certificado de invencién

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

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

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

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

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

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

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

G. Regquisitos para la concesion del certificado

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

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

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

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

1. Derechos y obligaciones del titular del certificado de invencion

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

A. Derechos

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

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

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

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

B. Obligaciones

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

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

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

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

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

J. Extincion del certificado de invencion

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L. Derecho de opcion

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

M. Notas esenciales del certificado de autor soviético

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

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

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