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1. LA PRACTICA Y LA JURISPRUDENCIA MEXICANAS

Como acontecer en los sistemas de patente de todos los paises, fas cuestiones involucra-
das en los litigios sobre usurpacion de patentes son complejas y muy variadas en México.

Lo intrincado de los mismo en ocasiones ha sido aclarado por las autoridades
judicales, en las ocasiones en que los particulares afectados acuden a ellas para dirimir
las contiendas que surgen entre los particulares y las oficinas administrativas que tienen
a su ¢argo, en primera instancia, resolver sobre el nacimiento, la conservacién, el respeto
v la pérdida dv los derechos protegidos por las patentes de invencién.

En este trabajo me ocuparé de la exposicion de dos temas intimamente vinculados
a la precedente reflexion: por una parte, la conveniencia de destacar la vigencia del
Derecho de patentes en la vida real de los negocios, es decir, se pretende mostrar o mis
bien ilustrar esa relacion de lo tedrico, académico y normativo que conforma la doctrina
de patentes, con los hechos provocadores de su usurpacién, con un breve recorrido pot
los caminos del litigio que en el campo del Derecho de patente se ha construido durante
las Gltimas décadas en el ambito nacional.

Para wl fin, se ha hecho una seleccion de algunos juicios que bien pudieran
calificarse de representativos, en una minima escala, de los variados topicos que fueron
objeto de los mismos. Su cita corresponde en lo esencial a la relacion de casos que se
plantean y discuten en la citedra, precisamente con la idea de hacer notar a quienes a
ella asisten, la correspondencia entre la teoria y la praxis.

El otro tema alude a la jurisprudencia o por mejor decir, a los precedentes
jurisprudenciales que los tribuales mexicanos han producido al conocer y decidit
controversias en asuntos de patentes.

Como es sabido, la impugnacion de los actos de la oficina de patente -dependencia
de la Secretaria llamada hoy de Comercio y Fomento Industrial y en el pasado de
Economia Nacional, de Patrimonio Nacional, de patrimonio y Fomento Industrial,
sucesivamente- se realiza a través del juicio constitucional de garantia o juicio de amparo.

? Dicha relacion corresponde fundamentalmente a la seleccian hecha por el profesor David Rangel Medina de los casos
que ¢l distinguido jurista mexicano presenta en los cursos que viene impartiendo en distintas instinuciones mexicanas
desde la fundacién de la catedra en el afio de 1974, hasta la fecha. El autor tuve noticia de esos casos, primero como
alumno del profesor Rangel Medina y después como profesor adjunto de la citedra del profesor Rangel Medina. Ello,
lo mismo que el acceso a fos archivos del profesor Rangel Medina, ha permitido al autor presentar esta seleccion de casos
concluidos sobre usurpacién de patentes. Dicho sea de paso, fue el conocimiento de estos casos en la catedra que imparte
el profesor Rangel Medina -particularmente de los casos Vizquez Glumer y General Tire-, lo intricado de Jos mismos,
y las complejas y variadas cuestiones que esos pleitos involucran, lo que provocd 1a aficidn del autor por los temas que
aqui se tratan. El autor deja constancia de su filial gratitud a don David Rangel Medina por su ayuda en el diseiio de
este trabajo. Fl autor también deja constancia de su agradecimiento a su colega ¢l profesor Alfredo Rangel Ortiz por la
ayuda que de él recibis en la recopilacién de otros materiales referentes a los temas aqui se tratan.
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Las sentencia de los jueces de distrito ponen fin a la primera instancia, en tanto
que son las pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nacion -hasta el afio
de 1968~ y posteriormente por los Tribunales Colegiados de Circuito ~como ocurre
todavia a la fecha- las que resuelven el recurso de revision que en segunda y ultima
instancia se inferpone contra el fallo de los jueces de distrito.

Por razones de espacio y dado el equilibrio que han de guardar el trato que se dé
a las diferentes partes que componen este trabajo, se ha hecho una seleccion de las
opiniones elaboradas por esos tribunales federales, a partir de que versan sobre algunos
de los principales institutos concernientes con las patentes.

2. NARRACION EJEMPLIFICATIVA DE RECLAMACIONES
POR INVASION DE DERECHOS DE PATENTE

Fn la primera parte de este trabajo se presenta una relacién de juicios alusivos a temas
que se estiman representativos, aunque solo sea en parte, de distintas situaciones
referidas a usurpacion de patentes. Dicha relacién corresponde a los siguientes negocios:

—Gustavo Vazquez Ghumer vs. General Motors de México, S.A. de C.V.
—General Tire vs Cia Hulera el Centenario, S.A. y otras.

~David Kahn Inc. vs. Artefactos Metélicos Mc Gregor, S.A. y otros.
—The Dow Chemical Company vs Fotograbadores, S.A. y otros.

—Ramon Mogyoros vs. Compafiia Singer de Maquinas de Coser y Singer Mexicana

3. GUSTAVO VAZQUEZ GLUMER VS. GENERAL MOTORS
DE MEXICO, S.A.DEC.V.

Gustavo Viazquez Glumer solicitd del Departamento de la Propiedad Industrial la
declaracion de invasion de derechos de la patente 40461° de su propiedad, en contra
de General Motors de México, S.A. de C.V. por haber lanzado al mercado modelos de
automevil importados de la empresa norteamericana General Motors Corporation, para
ponerlos en el comercio de México, para lo cual presenté como prueba 15 fotografias
de dichos vehiculos.

La empresa demandada contesté dicha demanda de invasién alegando que las
defensas empleadas por la empresa norteamericana fabricante de los automaéviles,
armados en México, estan amparadas por patentes extranjeras expedidas con antetiori-

3 SECRETARIA DE LA ECONOMIA NACIONAL, Gaceta de la Propiedad Industrial, Afio X1, numero 9, 10, 11,y
12 correspondientes a septiembre, octubre, noviembre y diciembre 1940, Talleres Grificos de la Nacién, p. 1069.
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dad a la fecha legal de la patente 40461. También hizo notar la diferencia entre las
defensas de los automéviles armados en México y lo armado por la patente mexicana,
hechos que se comprobaron mediante una visita de inspeccion a la planta ensambladora.

El asunto fue resuelto decretindose la invasién parcial de la patente por cuanto
que las defensas de los automaviles son deslizables dentro de la carroceria que cubre
parte de ellas.

Siguiendo la via establecida en la ley de patente de 1928, aplicable al caso, la
empresa demandada interpuso recurso revocatorio federal ante un Juez de Distrito en
Materia Administrativa, ante quien se rindieron pruebas documentales y de inspeccién
ocular para determinar que las defensas de los automéviles involucrados eran rigidas y
no deslizables. También se rindieron pruebas de peritos para demostrar la diferencia de
los sistemas de defensa utilizados y el patentado. Ademis se comprobé que el tipo de
defensas impugnado era el mismo que se venia usando con cinco afos de anterioridad
a la fecha legal de la patente. No obstante, el Juez confirmé la declaracion administrativa
de invasién.

Contra dicho fallo General Motors apelé ante el Tribunal del Primer Circuito, a
cuya apelacion se adhirié el duefio de la patente para que la sentencia quedara sin efectos
por haber operado la caducidad de la instancia, pero el Magistrado resolvié en cuanto
al fondo y revocé la sentencia tomando en cuenta el dictamen de los tres expertos,
incluyendo el de la oficina de Patentes, por estimar que lo rigurosamente legal estd en
convenir en que no hubo invasién, debiendo desaparecer la declaracién que resolvios lo
contrario.

El duefio de la patente recurrié en amparo la sentencia de] Tribunal de Circuito,
por lo que la Suprema Corte de Justicia al dictar sentencia en la altima instancia, sin
entrar al fondo del negocio, decret6 la caducidad del juicio.

Satisfecho el requisito de procedibilidad establecido por al ley de patentes vigente,
el duefio de la patente formuls querella ante el Ministerio Pablico Federal en contra de
General Motors de México y quienes resulten responsables por el delito de invasion de
patente consistente en importar con un fin industrial o comercial automaviles con
defensas deslizables dentro de la carroceria. Practicadas todas las diligencias que estimé
conducentes la Direccion General de Averiguaciones Previas de la Pocuraduria resolvio
que "el Ministerio Publico Federal se abstiene en definitiva de ejercitar la accién penal
por encontrarse extinguida por prescripcion”, con cuyo criterio estuvo de acuerdo el
Procurador. Sin embargo, el duefio de la patente alegé la improcedencia de la prescrip-
cion de la accion penal por tratarse de un delito continuo.

Un nuevo estudio del asunto apoyado en diligencia de inspeccion ocular en las
que se hizo constar que las defensas delantera y trasera de los automoviles estin
sostenidas por brazos rigidos y asegurados por medio de tomnillos, condujo a un Agente



La Usurpacion de Patentes en la Practicay la ... 499

del Ministetio Publico Federal especial, al Subprocurador y al propio Procurador, adictar
una nueva resolucién conforme a fa cual el Ministerio Piblico se abstuvo en definitiva
de ejercitar accién penal en al averiguacién instruida en contra de General Motors por
los delitos investigados.

A pesar de haberse archivado el expediente, la oficina de patente notificé al
Procurador la misma declaracién de invasién originalmente dictada; pero con apoyo en
las dos decisiones precedentemente pronunciadas por el Ministerio Publico, se resolvio
no abrir una nueva investigacion penal. Pese a lo cual, la Procuraduria contratio sus
anteriores determinaciones de caricter definitivo consigné la nueva averiguacién ante
un Juez de Distrito en Materia Penal, ejercitando accién penal en contra del Gerente de
la empresa mexicana, quien fue declarado sujeto a proceso; ademds se dicts el
aseguramiento de los vehiculos y se clausuré la negociacion armadora de los mismos
durante cuatro semanas.

Independientemente de esta controversia por al invasion de la patente, tanto
General Motors como la Asociacion Nacional de Distribuidores de Automoviles,
demandaron por separado, la nulidad de la parente, la cual en un caso fue negada y
en otro fue decretada, razén por la cual prosiguieron los correspondientes litigios
ante los tribunales, sin que se llegara a dictar sentencia definitiva en los mismos,
debido a un arreglo extrajudicial al que llegaron las partes después de veinte aios
del complicadao litigio.

4. GENERAL TIRE VS. CiA HULERA EL CENTENARIO, S.A. Y OTRAS

The General Tire & Rubber Company titular de la patente mexicana Nimero 51846 4
demands la invasion de derechas de exclusividad de dicho invento en contra de Cia. Hulera
El Centenario, $.A., Compaiia Hulera Goodyear-Oxo, S.A. y US. Rubber Mexicana, S.A.,
acusdndolas de utilizar en la fabricacion de Hantas pava automdviles el procedimiento y el
producte amparado por dicha patente. Para comprobar tales hechos se practicaron visitas de
inspeccién en las plantas de las demandadas.

Cada una de las reclamaciones se presentd por separado y cada empresa demandada le
fue notificada la demanda de usurpacicn de patente. Por esta razon también en lo individual
y por separado cada una de las citadas compariias mexicanas contestd las reclamaciones
coincidiendo las tres en admitit como un hecho cierto la fabricacién de las llantas con
las caracteristicas sefialadas por el General Tire, pero negando que con ello infringieran
la patente 51846, ya que con anticipacién a la fecha legal de la patente venian utilizando
el mismo método, los mismos ingredientes y la misma materia prima, asi como el
producto caracteristico de la invencién patentada, Con ésta argumentacion y las pruebas

4 SECRETARIA DE ECONOMIA, Gaceta de 1a Propiedad Industrial, Febrero 1952, p. 238.
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para comprobarla, formularon su defensa con base en la disposicién legal segan la cual
la patente no produce efectos en contra de quien hubiera puesto en prictica el invento
antes de la fecha de presentacién de la solicitud de patente. Es decir, alegaron como
defensa la ineficacia de la patente 51846 en su contra porque para la fecha de ésta las
empresas demandadas ya venian explotando industrial y comercialmente el mismo
invento, También sostuvieron que independientemente de tal excepcion esa misma
caracteristica era una causal de nulidad de la patente, por lo que solicitaron de la Oficina
de Patente aplazar el dictado de a decisién en la controversia de la usurpacién hasta que
no hubiera sido resuelta la nulidad.

Las tres empresas demandadas nombraron un representante comun y solicitaron
la acumulacion de los tres juicios administrativos. En via de reconvencién y lograda la
suspension del juicio de invasion promovieron la nulidad de la patente alegando falta
de novedad porque la invencién ya habia sido conocida por explotacion en el extranjero
realizada antes de su fecha legal. La prueba que acredité tal hecho consistié en la
declaracién testimonial de varios soldados alemanes hechos prisioneros por los aliados,
quienes ante autoridades judiciales de Inglaterra sostuvieron que, como técnico en la
fabricacion de llantas para los aviones de combate, tanto en su pais como en donde
estaban confinados, utilizaron el procedimiento y los ingredientes descritos en la patente
mexicana para fabricar las llantas con la dureza y durabilidad proclamadas como
propiedades resultantes del empleo del invento patentado.

La compleja controversia quedé pues, planteada asi:

— Parte actora en el juicio de invasion de derechos de patente: The General Tire &
Rubber Company.

— Partes demandadas en dicho juicio: Compania Hulera Ei Centenario, S.A. (Firestone),
Compaiiia Hulera Goodyear-Oxo, S.A. y US. Rubber Mexicana, S.A. (U.S. Royal).

— Actores en el juicio de nulidad de la patente: Compania Hulera El Centenario, S.A.
(Firestone), compania Hulera Goodyear-Oxo, S.A. y U.S. Rubber Mexicana, S.A. (US.
Rovyal).

La Oficina de patentes mexicana® decidio todas las controversias asi: en primer
término y teniendo en cuenta la fecha en que fuie solicitada la patente asi como las pruebas
que demostraron que su invento ya habia sido conocido con anterioridad a esa fecha,
por su explotacién en el extranjero, decreté la nulidad de la patente. En segundo término
negoé la declaracion de invasién. Sostuvo que al quedar establecida la nulidad de la
patente ésta nunca produjo efectos legales y por consiguiente no pudo haber sido
infringida por las compaiiias acusadas de invasién de derechos, independientemente de

% Por resolucion nimero 112 de [3 de naviembre de 1964.
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que con las priuebas de inspeccidn ofrecidas por la titular de la patente y con la propia
confesion de 1as demandas se hubiera acreditado el empleo de la supuesta invasion.

Contra la dable decision de la Oficina de Patente, General tire promovia juicio
de amparo6 ante un Juez de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal,
quien dictd senfencia negando el amparo.’ En contra de esta sentencia General Tire
interpuso recurso de revision~ ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del primer Circuito, el cual, por unanimidad de votos de los tres
magistrados confirmo la negativa del amparo solicitado contra la Oficina de patente,
al dictar sentencia definitiva.

El estudio de este litigio revela varios fendmenos que conviene destacar: por un
lado, la tictica aconsejable a seguir por el presunto usurpador, consistente en cf analisis
del historial de la patente para determinar la existencia de algan punto vulnerable del
titulo de la patente; las investigaciones que deben practicarse orientadas a determinar la
falta de novedad de la invencion; la preparacion del material probatorio idoneo; las
formalidades procesales para dar fuerza probatoria a los elementos seleccionados; la
practica de las Jdiligencias de inspeccion, ete.

Habiendo ¢quedado firme la sentencia mexicana se les hizo saber el sentido de la
decision de las antoridades mexicanas a varios abogados que representaban a la defensa
en el juicio de invasion en otros paises de América y Europa. Cuando dichos abogados
tuvieron conocimiento de la decision de las autoridades mexicanas, solicitaron al
abogado mexicano responsable de la defensa en el juicio de invasién una copia certificada
de la sentencia mexicana para ser utilizada en otros paises en los que la General Tire &
Rubber Company habia iniciado reclamaciones similares a las que presentd en México
contra las subsidiarias de Firestone, Goodyear y U.S. Royal y en los que se ventilaban
conlroversias similares. Aunque la decision mexicana tiene un aleance territorial limitado
a México, se tiene conocimiento que la sentencia mexicana sirvié como un antecedente
de gran valor en los fallos que se dictaron en otros paises, en los que las reclamaciones
presentadas por General Tire tampoco prosperaron. Es el caso de Francia, ~ de Suiza y
de Brasil.!! Tlo confirma, entre otras cosas, el caricter universal que tiene la novedad
en los juicios de usurpacién de patente como los que se ventilaron en distintos paises
en la década de los afios sesenta, ante las demandas presentadas por la General Tire en
contra de los usuarios de un producto y un procedimiento amparado por una patente

6 Juicio de amparo 15/65. Juez de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal.

T Sentencia de 4 de julio de 1967.

5 459/69 Primer Tribunal colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

? Sentencia del 29 de noviembre de 1971 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administraciva del Primer Circuito.
1% en donde la defensa estuvo a cargo del abogado Paul Mathély, autor de la obra "Le dvoit francais des brevets 47 invention”,
Journal des notaires et des avocats 6, rue de Motieres, Paris (6c).

" nforme proporcionado al auter por el profesor David Rangel Medina, abogado de la deferisa en el juicio de invasion
en México.
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que carecia de novedad. Asimismo, la decision de las autoridades mexicanas pone de
manifiesto el principio estudiado en paginas anteriores de acuerdo con el cual, cuando
el material reivindicado en una patente de invencion ha sido sustraido del dominio
publico, debe ponerse un correctivo a esa situacion a los fines que productos y
procedimientos como los involucrados en el caso General Tire, regresen al dominio
publico siempre que el duefio de la patente intente hacer efectivo el derecho al suso
exclusivo conferido en circunstancias como las que aqui se han examinado.

5. DAVID KAHN INC. VS. ARTEFACTOS METALICOS
MC GREGOR, S.A. Y OTROS

Por considerar invadidos los derechos de exclusividad derivados de las patentes 60864!7
y 61078 de su propiedad, David Kahn, Inc., demandé ante la Oficina de Patentes la
declaracién de invasion en contra de Artefactos Metalicos McGregor, S.A., Venus
Continental, S.A. y Struck y Cia., S.a. Venus Continental S.A. contrademands la
nulidad de ambas patentes.

La multiple y compleja controversia fue resuelra por la Oficina de Patente sin entrar
al estudio de fondos de las demandas de invasion ni de las peticiones de nulidad de las
patentes, ya que pot una parte establecid, oficiosamente, que el apoderado de David Kahn
Inc. habia carecido de personalidad para representarla en los procedimientos de
declaracién de invasion de los derechos conferidos por las patentes 60864 y 61078 v,
por otra, que David Kahn Inc., no fue debidamente emplazada en los procedimientos
de nulidad de las citadas patentes.

De esta forma, sin haber lugar a resolver en cuanto al fondo, se dejaron a salvo
los derechos que pudiera tener David Kahn Inc., para que los dedujera con los requisitos
legales adecuados. Asimismo, sin decidir en cuanto a lo pedido en las demandas de
nulidad, también se dejaron a salvo los derechos que pudiera tener Venus Continental
para deducirlos con los requisitos legales correspondientes.

Tanto la propietaria de la patente como las empresas acusadas de invadir los
derechos de la misma, se inconformaron contra dichas resoluciones de la Oficina de
Patentes mediante sendos juicios de amparo Qromovidos ante un Juez de Distrito en
Materia Administrativa del Distrito Federal.!

12 SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, Gaceta de la Propiedad Industrial, México, Septiembre de 1959,
p. 1432.

'’ SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, Gaceta de la Propiedad Industrial, México, Octubre de 1959, p,
1619.

i Juicio de amparo 163/63, Juicio de amparo 164/63 y Juicio de amparo 165/63.
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El juez concedié el amparo a David Kahn revocando la opinion de la Oficina de
Patentes y contra dicha sentencia la Oficina de Patente y Venus Continental interpusie-
ron recursos de revision ante la Suprema Corte de Justicia de la Nacién que dicto el
sobreseimiento de los juicios.

6. THE DOW CHEMICAL COMPANY VS. FOTOGRABADORES
UNIDOS, S.A. Y OTROS

Los propietarios de la patente 6161 516 otorgada para un proceso y método de grabado,
demandaron la declaracion de invasién de derechos en contra de Fotograbadores
Unidos, S.A. vy Servicios grificos, S.A., de la ciudad de Monterrey,; Fotograbado
Mariscal, S.A. de Guadalajara; Novaro Editores e Impresores, S.A. de Naucalpan y
Fotozing, S.A., Editorial de los Estados, S.A., Fotograbadores y Fotograbadores Unidos,
S.A. y Roberto Garcia y Aurea Villegas, todos de la ciudad de México.

Algunos de dichos demandados alegaron la falta de validez de la patente pero sin
promover formalmente la accién de nulidad. Antes de ser dictada la resolucion por la
OFicina de Patentes en los juicios de invasién, las controversias concluyeron mediante
la concesion de licencias contractuales de explotacion de la patente de Dow Chemical
Company.,

Dado el use generalizado de la invencién por otras empresas, los correspondientes
litigios es evitar por haberse otorgado licencias de explotacién de la patente a la Secretaria
de Hacienda y Crédito Publico, a la Compaiiia Editorial la Opinion, S.A., de Torresén;
Fotograbado Rowval, Fotograbado Luis Romo, Ester Escobar Valenzuela, Nacional
Grabadora, S.A., Tostado Grabador, S.A., Fotograbadores, S.A. y Moore Business
Forms de México, S.A.

7. RAMON MOGYOROS VS. COMPANIA SINGER DE MAQUINAS
DE COSER Y SINGER MEXICANA, S.A.

El titular de la patente 574647 solicits la declaracién administrativa de invasion de
derechos contra la Compania Singer de Maquinas de Coser, quien dentro del plazo que
le fue sefialado dio contestacion a la demanda y presenté prueba para acreditar: a) que
no fabrica, ni comercia, ni usa, ni importa las licuadoras a que se refiere la patente 57464,
b) que se limita a vender bajo su marca SINGER licuadoras que son producidas por lzetta,

1 Tocas 3913/63 y 4028/63.

1 SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIQ, DIRECCION GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,
Gaceta de la Propiedad Industrial, México, Febrero de 1960, p. 175.

1 SECRETARIA DE ECONOMIA, DIRECCION GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, México, Febrero
de 1957, p. 192.
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S.A. para Singer Mexicana, 5.A; ¢} que la licuadora marca MOGSA que fabrica y vende
el titular de la patente 57464 al amparo de la misma, no contiene la indicacién de que
tal producto estd patentado, ni el nimero ni la fecha de la patente, por lo que la omisicn
de tal leyenda obligatoria priva al propietario de la patente del ejercicio de acciones civiles
y penales contra supuestos o reales infractores”  y d) que opone la excepcién de invalides
de la patente.

Para éste uliimo efecto la parte acusada de usurpacion, Compaiiia Singer de
Miquinas de Coser, por via separada reconvino y contrademandé la declaracion de
nulidad de la patente 574764 alepando y comprobando que el invento por ella
protegido ya estaba en el dominio publico a la fecha de presentacion de 1a solicitud
respectiva, porque con anterioridad aparecia incluido en patentes extranjeras; porque
antes de dicha fecha legal la invencion habia recibido por medio de publicaciones
impresas una publicidad que permitié ejecutarla y porque también con anticipacion
a su fecha legal el invento habia sido explotado industrial y comercialmente en
México y en Estados Unidos.

Esta accién de nulidad también fue promovida a nombre de Singer Mexicana, S.A.
de C.V. La Oficina de Patentes declaro la nulidad habiendo quedado firme su resolucion
por no haber sido recurrida.

8. COMENTARIO FINAL SOBRE LA USURPACION DE PATENTES
EN LA PRACTICA

El desenlace final de un pleito de usurpacicn de patentes puede consistir en una sentercia
por virtud de la cual se declara lo innecesario e improcedente del estudio del fondo del
asunto por razén de haberse decretado la nulidad de la patente base de la accion, ya sea
por razones sustantivas, como ocurrié en el caso General Tire, o de caricter técnico,
como ocurrid en el negocio que involucraba a David Kahn, Inc. como actor. El pleito
también puede tener como desenlace final un acuerdo extrajudicial consistente en el
otorgamiento de una licencia contractual. Asi ocurrieron las cosas en el caso Dow
Chemical. Dichos casos ponen de manifiesto que, en la vida real, el desenlace de un
pleito sobre usurpacién de patente no siempre es el de una sentencia definitiva en la
que se estudian a fondo las complejas cuestiones que se plantean en este tipo de litigios.
Sea como fuere, el hecho es que para llegar a una resolucion definitiva que ponga fin al
pleito, en la mayoria de los casos, la resolucion habra estado precedida del estudio de
otros temas relacionados con la controversia, como se ilustra ~al menos parcialmente-
en las sentencias dictadas por las autoridades judiciales que paso a comentar.

8 1a leyenda obligatoria que preveian tanto la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 como la Ley de lnvenciones v
Marcas de 1975 en los articulos 70y 49 respectivamente, ha sido eliminada del texto de la Ley de 1991,
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9. LA USURPACION DE PATENTES Y LA JURISPRUDENCIA

La investigacion practicada por el autor revela que, en la prictica mexicana, se ha
publicado un niimere limitado de sentencias ejecutoriadas sobre temas relacionados con
patentes. Por los mismo, el numero de sentencias ejecutoriadas publicadas en materia
de usurpacion o invasion de patentes es igualmente reducido. Desde luego, que el
numero de sentencias publicadas nunca corresponde al nimero de sentencias realmente
dictadas sobre un tema determinado. Sea como fuere, el hiecho es que la prictica cotidiana
muestra que el numero de sentencias no publicadas es igualmente reducido. Por lo
mismo, las sentencias dictadas por los tribunales mexicanos en materia de usurpacion
de patentes también es muy reducido.

[ a valeracion sobre ¢l limitado niimero de sentencias publicadas en materia de
patentes en general v de usurpacién de patentes en particular implica, claro esta una
comparacion en relacion con la produccién de material jurisprudencial en otras
disciplinas afines del Derecho intelectual. Si lo que se tiene en mente son ejecutorias en
materia de marcas, el investigador, el consultor y el litigante observaran que el nimero
de sentencias dictadas es muy superior al e patente. s cambio, si el material a investipar
corresponde a los derechos autorales, la investigacion mostrard que la existencia de
precedentes en tema autorales es mucha menor que la que se ha producido en materia
de patentes.

El hecho es que de la totalidad de los materiales investigados por el autor en lo
relativo a temas vinculados con la usurpacion o invasién de patente, el autor detects la
existencia de veintinueve tesis tinicamente. De esas veintinueve tesis, aproximadamente
una tercera parte trata de modo directo el tema de la usurpacion de patentes; las otras
dos terceras partes estan destinadas a temas que, sin tratar de modo directo v especifico
la usurpacién, tienen un impacto directo en temas de usurpacién. Es el caso de otras
figuras relacionadas con la usurpacion de patentes, como son la caducidad, la novedad,
fa nulidad, la explotacién, la prueba y la patentabilidad. Es precisamente este criterio el
que se ha utilizado para clasificar las veinfinueve tesis sobre invasion de patente, cuyo
texto se presenta al lector a continuacion, junto con el comentario del autor.

10. USURPACION O INVASION DE PATENTES

De la tatalidad de sentencias dictadas en torno a temas sustantivos del Derecho de
patentes ocupan lugar especial las que desde la década de los afios treinta de este siglo
se han venido dictando por los tribunales mexicanos. Es en esa época -durante la
vigencia de la ley de patente de 1928- cuando se tiene noticia de los primeros fallos
publicados en materia de usurpacion de patentes. Las investigaciones practicadas en
relacion con materiales jurisprudenciales publicados en nuestro pais no muestran la
existencia de sentencias dictadas con anterioridad. A continuacian se reproduce el texto
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de once sentencias relacionadas de modo directo con el tema de la usurpacion de patente,
seguido del comentario del autor.

11. SENTENCIA DE 30 DE MARZO DE 1989

"PATENTE, CADUCIDAD DE LA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EXISTA.
SI SE DENUNCIA UNA CONDUCTA ILICITA LA AUTORIDAD ADMINISTRA-
TIVA DEBE EXAMINAR ESTA. Independientemente de que haya operado la caduci-
dad de determinada patente, esto no es factor legal que impida a la autoridad
administrativa a examinar la denuncia de una posible conducta ilicita realizada durante
la vigencia de la misma ya que dicha caducidad produce efectos distintos de tal conducta,
pues a través de aquélla lo que se afecta son los derechos de propiedad de la patente en
relacion a su explotacion, impidiendo al titular obtener mas beneficio de los consignados
en la ley de la materia y la posible conducta ilicita pudo haberle causado un perjuicio,
el cual debe ser resarcido en términos de lo dispuesto por el articulo 214 de la legislacion
sobre propiedad industrial, transferencia de tecnologia e inversiones extranjeras; por
tanto, debe considerarse que el quejoso conserva su legitimacién ad causam y por lo
mismo es incuestionable que la autoridad en comento debe examinar el fondo del asunto
planteado.”

Comentario a la sentencia de 30 de marzo de 1989. La tesis anterior se podria identificar
como: OBLIGACION DE LA AUTORIDAD DE ENTRAR AL FONDO DE UN
ASUNTO SOBRE USURPACION DE PATENTE, INDEPENDIENTEMENTE DE
QUE LA PATENTE HAYA CADUCADOQ.

El tema tratado en esta tesis es de importancia, pues de condicionarse el estudio
de un negocio sobre invasion de patente al hecho que la patente estuviese vigente al
momento de resolver una controversia sobre la invasién o no invasion de la patente, no
tendria sentido ni prictico ni juridico el otorgamiento de una patente. Si tas cosas fueran
de otra forma, bastaria con recurrir a las técnicas que la legislacion procesal pone a
disposicion de todo litigante, a los efectos de diferir el estudio sobre el fondo del negocio
hasta un momento posterior al de la terminacion de su vigencia por razones distintas a

1 Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Cirauito.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuire.

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion.

Epoca: 8A

Tomo: U1} SEGUNDA PARTE-2.

Tesis: 113,

Pigina: 522.

Clave: TCO14113 ADM

Amparo en Revisidén 414/89.- Lucas Lisaur. 30 de marzo de 1989.- Unanimidad de Votos.
Ponente: Hilario Bircenas Chavez.- Secretaria: Elsa Fernandez Martinez.
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la nulidad de la patente. Es claro que, habiéndose declarado la nulidad de una patente,
no existe necesidad de entrar al fondo del asunto, concretamente en los casos en los que
la sentencia por virtud de la cual se declara la nulidad, tiene el efecto de regresar al
dominio publico algo que de origen pertenecia al dominio pablico v no al dominio
particular de persona alguna. Esta situacién se presenta con claridad en los casos que
involucran ataques a la patente presuntamente usurpada por razones tales como falta de
novedad. La sentencia de 30 de marzo de 1989 deja claro que, independientemente que
haya caducado una patente por cualquier razén durante la tramitacién del pleito, ello
no debe dar lugar a la postura comoda y ligera consistente en la abstencién por parte de
la autoridad de entrar al fondo del negocio sobre el tema especifico de la usurpacién o
invasion de la patente. En definitiva, la sentencia de 30 de marzo de 1989 deja claro que
es el momenteo de la vigencia de la patente al que hay que atender cuando en cualquier
otro momento, que puede ser posterior, se cuestiona el tema sobre si la patente fue o
no usurpada por actividades realizadas por parte de un tercero. Los principios de esta
tesis jurisprudencial tienen plena vigencia en nuestros dias.

12. SENTENCIA DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1975

"PATENTES, INVASION DE, CRITERIO PARA DECLARARIA. No basta que se
compruebe la semejanza de ciertos elementos del aparato del supuesto invasor con los
del protegido por la patente, sino que es necesario ademas, que dichos elementos retinan
exactamente las caracteristicas que ampara la patente en cuestiéon, para que pueda
declararse que existe invasion a la misma, maxime cuando de la comparacion de ambos
mecanismo resultan mas diferencias que similitudes." :

Comentario a la sentencia de 25 de septiembre de 1975. El criterio sostenido por el tribunal
mexicano en la sentencia de 25 de septiembre de 1975, confirma !a nocion clasica en
¢l Derecho de patentes que entiende cue el papel de las reivindicaciones es determinar
el invento patentado y delimitar el alcance del derecho. En la sentencia de 25 de
septiembre de 1975 ain no aparecen otros criterios vilidos para la determinacién sobre
si en la realidad se han manifestado o no situaciones de usurpacion de patente;
especiﬁcamcnte, los criterios de la teoria de los equivak‘ntes, de acuerdo con la cual es

2 Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Instancia: Tribunales Colegiados de Cireuito.

Fuentes: Semanario Judicia! de la Federacién.

Epoca: 7A.

Volimen: 81

Pagina: 61.

Amparo en Revision 473/75 Convertidora Mexicana de Plasticos, S.A. de C.V. 25 de septiembre de 1975. Unanimidad
de Votos. Ponente: Angel Sudrez Torres.
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posible que una patente sea usurpada aunque no exista una reproduccién literal del
material reivindicado.

13. SENTENCIA DE 25 DE NOVIEMBRE DE 1975

"PATENTES. INTERES JURIDICO. No puede negarse interés juridico para promover
una demanda administrativa de nulidad de una parte, en términos del articulo 95 de la
Ley de la Propiedad Industrial (de 1942) a aquella personas contra la cual se ha
promovido una diversa demanda de declaracién de invasion de la propia patente, en
términos del articulo 84 pues resulta manifiesto que la persona que elabora o fabrica un
articulo que se dice invade una patente puede sufrir un perjuicio legal con la declaracién
relativa si llegase 2 dictarse y se le privara indebidamenre del derecho de fabricar su
producto, si la patente que se dice invalida estd afectada de nulidad.”

Comentario a la sentencia de 25 de noviembre de 1975. Texis que confirma el derecho del
demandado por la supuesta usurpacion de una patente a iniciar los procedimientos

By el medio mexicano na se ha desarrollado una doctrina similar a la que en Estados Unidos se conoce como la teoria
de los equivalentes- o a lo que en Espania el profesor José Antonio Gémez Segade también ha identificado como "el usa
equivalente”~, gue entiende que aun en la ausencia de una reproduccién literal y exacta del marenial reivindicado, la
patente ha sido usurpada cuando entre el material reivindicado y el reproducido sin autorizacion, existen elementos
comunes en cuanto a funcién, modo y resultado (function, manner and resuk).

Véase el comentario a |a sentencia del Tribunal Federal Aleman de 29 de abril de 1986 en Gémez Segade José Antonio,
"La violacion de la patente por un uso equivalente”, Cuadernos de Jurisprudencia, Un lustro de Propiedad industrial, Centro
de Estudios para el Fomento de la Investigacion, Barcelona 1993, pp. (2) 7 y 5. Desde la perspectiva norteamericana, el
tema de la teoria del uso equivalente se trata en MOORHEAD Sean T., "The doctrine of equivalents; rarely actionahle
noniteral infringement o the second prong of patent infringement charges?”, Ohio State Law Journal, November 1992, 53,
N. 5, pp. 1421.1449; WAWRZYNIAK Richard E., "Proving patent infringement under the doctrine of equivalents: the specific
evidentiary requirements for getting to the jury”, Missouri Law Review, Fall 1990, 55 N.4, pp. 1105:1121.; SMITH Gregory
J., "The Federal Circuit's modem doctrine of equivalents in patent infringement", Santa Clara Law Review, Fall 1989, 20 N .4,
pp- 901.929; KATZ Paul N., "The Federal Circuit’s, in determining whether patent infringement exists, is divided over
whether to utiliza "asawhole” or “elementhyelement" analysis when applying the doctrine of equivatents”, South Texas Law
Review, July 1989, 30 N. 3, pp. 441-463.; LAU Ernily, "The test for patent infringement under the doctrine of equivalents
after Penwalt v. Durand Wayland®, Indiana Law Review, Summer 1989, 22, N. 3, pp. 849-879; GAILIANI William S.,
"Patent Infringement amidst rapidly evolving technologies: new equivalents, the doctrine of equivalents and the reverse doctrine
of equivalents”, Santa Clara Computer and High Technology Law Journal, March 1990, 6, N. 1, pp. 75-102;
EDGINGTON Thomas J., "Application of the doctrine of equivalents 1o patent infringement cases: a patent practitioners
dilemma”, Duquesne Law Review, Fall 1990, 29 N.1., pp. 91-107.

22 Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.

Fuentes: Semanario Judicial de la Federacion.

Epoca: 7A

Volamen 83

Pigina: 51

Amparo en Revision 347/75 Rexal Drug Chemical Companuy. 25 de noviembre de 1975.

Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmén Qrozeo.
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legales tendientes a obtener la nulidad de la patente supuestamente usurpada, de
encontrarse que existen vicios durante la tramitacion de la patente.”

14. SENTENCIA DE 31 DE MARZO DE 1977

"PATENTES. LA AUTORIZACION CONCEDIDA POR EL DUENO DE UNA NO
PUEDE PRESUMIRSE. Como la persona moral es distinta juridicamente de la persona
fisica que la representa y por lo mismo sus intereses pueden ser diversos y ain contrarios,
no puede presumirse un acto juridico que, como la autorizacion que da una a la otra
para la explotacién de una patente, debe constar expresamente, no obstante que el
propietario de la invencign sea al mismo tiempo el administrador unico y principal
accionista de la empresa.”

Comentario a la sentencia de 31 de marzo de 1977. Tesis confirmatoria de la nocion que
entiende que la autorizacién para explotar una patente debe ser expresa y por tanto no
puede presumir el otorgamiento de dicha autorizacion.

Ffectivamente, en la vida real pueden producirse situaciones en las que el
demandado por la presunta usurpacién de una patente alegue contar con una autoriza-
cién implicita para explotar el invento patentado en cualquiera de las manifestaciones
que una invencién puede ser explotada. La tesis deja claro que si un tercero realiza
cualquiera de los actos constitutivos de usurpacion de patente como han sido expuestos
en pdginas anteriores, y si tales actividades se realizan sin la autorizacion expresa de
quien estd facultado para ello, esto es, del duefio de la patente, la realizacion de dichas
conductas debe estimarse ilicita, sin que pueda alegarse vilidamente que la puesta en
practica de los actos constitutivos de usurpacion estuvo implicitamente autorizada.
Sostuve indiscriminadamente lo contrario equivaldria a poner a disposicion del usurpa-
dor de una patente una excelente defensa en casos que de ninguna manera se justifican.
Por tanto, se estima que la tesis de 31 de marzo de 1977 contiene un criterio juridico
equilibrado.

23 Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion.

Epoca: 7TA.

Volumen: 97-102.

Pagina 182.

Amparo en Revision 593/76. Plasticos Universo, S.A. 31 de marzo de 1977. Unanimidad de votos. Ponente: Angel
Sudrez Torres,
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15. SENTENCIA DE 3 DE JULIO DE 1980

"PATENTES, INVASION DE. EL AMPARO NO ES EL MEDIO IDONEO PARA
DETERMINAR SU EXISTENCIA. De una correcta interpretacion de los articulos 103
y 107 de la Constitucién General de la Repuablica, se llega a la conclusion de que el
juicio de amparo fue instituido como un sistema de proteccién a los particulares, contra
actos de autoridad que violen garantias individuales. Ahora bien, las facultades del poder
judicial de la Federacién en materia de amparo, deben limitarse a la constatacion de la
existencia o inexistencia de violaciones de garantias, en la medida en que carece de
atribuciones para actuar como autoridad ordinaria, resolviendo, de origen, cuestiones
cuyo conocimiento compete a diversos drganos estatales; por lo anterior, en los casos
en que, para determinar si existe o no violacion dJe garantias resolver una controversia
cuya decisién compete a una autoridad ordinaria, el juicio de amparo resulta improce-
dente, pues no es éste el medio idéneo para resolver conflictos juridicos declarando a
quien corresponde el derecho controvertido, si esta controversia no ha sido previamente
resuelta por el drgano correspondiente. Admitir lo contrario, implicaria la aceptadén de
una indebida sustitucion del poder judicial de la Tederacién en facultades que corres-
ponden a las autoridades ordinarias. Por tanto, si para poder definir si los actos que se
reclaman resultan o no violatorios de garantias, es indispensable precisar si a su vez, con
la actuacion de las responsables, se estin invadiendo o no los derechos de una patente;
y esta situacién, que se encuentra controvertica, aiin no ha sido dirimida por el érgano
competente, de llegar a dictar sentencia de fondo, el tribunal de amparo se estaria
atribuyendo facultades que originalmente corresponden a la Secretaria de Comercio en
términos de los articulos 192, 210, 211, 213 y demiis relativds de la Ley de Invenciones
y Marcas. en estas condiciones, el juicio de garantias resulta improcedente, con apoyo
en lo dispuesto por la fraccion XVl del articulo 73 Je la Ley de Amparo, en relacion con
los articulos 193 y 107 Constitucionales.

Comentario a la sentencia de 3 de julio de 1980. Fn efecto, para que el juez de amparo
esté en condiciones de revisar la constitucionalidad Je un acto de la autoridad ordinaria,
concretamente un acto relacionado con el tema sobre si una patente estd siendo usurpada,
es necesario que la controversia sobre el tema de la usurpacion haya sido previamente
resuelta por el drgano correspondiente, como se hace notar en la sentencia de 3 de julio
de 1980. Las cosas deben ocurrir de esa forma para que en, su momento, el juez de

M Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Instancia; Tribunal Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién

Epoca: TA

Volumen: 139-144

Pigina 111

Amparo en Revisién 445/80. Pedro Solérzano Ochoa. 3 de julio de 1980. Unanimidad de voros.
Ponente: Carlos de Silva Nava.
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amparo revise la constitucionalidad de las actuaciones de la autoridad ordinaria. Si las
consideraciones involucradas son de orden técnico, es pertinente que cualquiera de las
partes promueva prueba pericial para ilustrar al juez, proporcionindole elem ntos que
le sirvan para enjuiciar la resolucion reclamada a fin de resolver sobre la constituciona-
lidad o inconstitucionalidad de la resolucion segin que contenga o no una correcta
aplicacion de los preceptos de la materia. En la sentencia de 17 de julio de 1967 la
segunda sala de la Suprema Corte ya se habia pronunciado sobre el tema de la prueba
pericial. Tanto el criterio de la sentencia de 3 de julio de 1980 como el de la de 17 de
julio de 1967 son de aplicacion en asuntos de usurpacion. Lag razones son las que se
. . T 2
exponen con claridad en la sentencia de 17 de julio de 1967.

16. SENTENCIA DICTADA EN 1985 EN EL NEGOCIO
LABORATORIOS LEPETIT

"PATENTES, SOLICITUDES DE DECIARACION DE INVASION DE GARAN-
TIA DE AUDIENCIA. No es cierto que en el procedimiento administrativo establecido
para dilucidar las solicitudes de declaracion de invasién de una patente pueda hacerse
caso omiso de la garantia de audiencia que consagra el articulo 14 Constitucional. En
primer término el articulo 230 de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942, aun cuando
es un tanto deficiente al respecto, establece un procedimiento que interpretado juridica-
mente obliga a Ia autoridad a respetar la garantia de audiencia. Es asi como dispone que
se fijard un plazo al "presunto invasor de acuerdo con la naturaleza del asunto y con la
distancia de la poblacién en que resida, para que ocurra por si o por medio de apoderado
debidamente acreditado, a enterarse de los comprobantes en que se pretende fundar...
la solicitud de declaracion formulada en su contra... y para presentar las objeciones y
observaciones que considere pertinentes...". Como se advierte facilmente, en el plazo a
que se refiere este precepto no implica la fijacién de un término rigido y menos
perentorio, sino que lo condiciona a la naturaleza del asunto, lo que en otras palabras
quiere decir que es a la autoridad respectiva a quien corresponde fijarlo, pero en estricto
apego a la importancia de la controversia y a la mayor o menor conocimiento de la
verdad. Tan es asi, que el mismo precepto, en su parte final, dispone textualmente lo
siguiente: "por su parte, al secretaria podria cerciorarse de la exactiid de cualquier dato
que se le ministre o requerir en su caso la comprobacién correspondiente”. Ahora bien,
las prescripciones legales anteriores no otorgaran facultades discrecionales ala Secretaria

3 Sobre el tema de la prucba pericial en el juicic de amparo véase el trabajo del maestra Rangel Medina David, "La
prueba pericial en el juicio de amparo contra negativa de patentes”, en Revista Mexicana de la propiedad Industrial y Artistica,
Afio 5, No. 9, enerojunio de 1967, pp. 11 v ss. Atin cuando el arriculo del profesor Rangel rata de la negativa de patente
como acto reclamado en el amparo- y no de actos de invasion o usurpacién de patentes~ se estima que los criterios que
tigen la prueba pericial en el amparo como se explican en el trabajo citado, tritese de un acto reclamado relacionado con
negativa de patente o de invasién de patenze, son de aplicacion a las nociones que trata el tribunal en la tesis de 3 de

julio de 1980,
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de Industria y Comercio sino que le imponen la conducta a seguir, la cual es la de fijar
un plazo suficiente y requerir la comprobacion de los datos que se le ministren.
[ndependientemente del contenido e interpretacion del articulo 230 de la ley de la materia,
cabe subrayar que la garantia de audiencia, por otorgarla un precepto constitucional, se
encuentra imperativamente implicada en todo procedimiento, judicial o administrativo,
que puede culminar con la privacién a alguien de sus posesiones o derechos, y que cuanto
mis amplia sea la que otorgue una autoridad, mayor serd la posibilidad de que las partes
comprueben sus derechos y de que la decisién definitiva contenga la verdad.”

Comentario a la sentencia de Laboratorios Lepetit. Particularmente importante es el criterio
sostenido por la segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia en la tesis que se comenta
en relacion con el papel de la garantia de audiencia en temas tan complejos como los
que tienen que ver con el derecho de patentes en general y en particular sobre los que
versan sobre la usurpacién de una patente. Ello es especialmente cierto cuando de lo
que se trata es que la decisién definitiva contenga la verdad, como lo sefiala el tribunal.

A propdsito de la diligencia y otros procedimientos legales que tienen que ver con
la usurpacién de un patente y la garantia de audiencia, hay que recordar que ademas de
los procedimientos a que se refiere la sentencia de la Segunda Sala, existen otras
instancias en las que es juridicamente concebible el diferimiento de la garantia de
audiencia a un momento posterior al de la ejecucion de una medida. Me refiero al caso
de la ejecucion de providencias precuatorias.

Por eso, es importante que cuando en la prictica de todos los dias la autoridad
deba aplicar alguna providencia precautoria que implique la necesidad de instrumentar
alguna de las figuras del tipo de las contenidas en el Capitulo V1 del Titulo Quinto del
Codigo de Procedimientos Civiles del D.F. (articulos 235 a 254}, la medida que se aplique
con testigos verdaderamente idoneos tal y como lo prevé el articulo 239 del CPCDF,
mismo que debe ser puesto a disposicién del juez por el peticionario de la medida, en
términos de lo dispuesto en el propio articulo 239, CPCDF. Esto es asi toda vez que, dada
{a naturaleza de las providencias precautorias, es claro que la garantia de audiencia no
se aplica en un momento anterior a la instrumentacion de la misma, pues lo contrario
haria absolutamente inatil la institucién de las providencias precautorias. En estos casos,
la garantia de audiencia se respeta, difiriendo su observancia a un momento posterior
al de la instrumentacién de la providencia precuatorias, lo cual se desprende del texto

% Instancia: Sepunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion.

Epoca: TA

Volimen 1xax

Pigina 28

Sexta Epoca, Tercera Parte:

Vol. 0AX, pag. 28 R.R. 7408/60 Laboratorio Lepetit de México, S.A. Unanimidad de cuatro votos. Tesis relacionada
con jurisprudencia 344,/83.
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del articulo 250 del CPCDF que establece que "ejecutada la providencia precautoria antes
de ser entablada la demanda el que la pidio debera entablarla dentro de tres dias, si el
juicio hubiera de sepuirse en el lugar en que aquélla se dicto. Si debiera seguirse en otro
lugar, el juez aumentara a los tres dias sefialados, uno por cada doscientos kilémetros.".

Esto es, que a la ejecucion de toda providencia precautoria debe seguir la
interprosicion de una demanda y la substantacién de un juicio en el que se observari,
desde luego, la garantia de audiencia. Fsto iltimo, si lo que se pretende es evitar que
la providencia precuatoria sea revocada en términos de lo dispuesto en el articulo
251, CPCDF. Como la ejecucion de una providencia precuatoria implica el diferimien-
to de la garantia de audiencia a un momento posterior de la puesta en prictica de
dicha providencia, ademas de exigirse al peticionario de la medida que acredite "el
dereche que tiene para gestionar y la necesidad de la medida que solicita” en términos
de lo dispuesto en el articulo 239, el propio ordenamiento exige el otorgamiento de
una fianza por parte del actor, tratindose de medidas como la peticion de arraigo
(articulo 241, CPCDF).

17. SENTENCIA DE 24 DE AGOSTO DE 1961

"PATENTES. INVASION DE. Si un tercero no probé que determinado producto lo
hubiera obtenido per un procedimiento distinto al que empleo quien tiene la marca
respectiva (sic} prueba necesariamente que hubiera utilizado el procedimiento empleado
por éste. las anteriores circunstancias, en manera alguna relevan al filar de la
olligacion que tiene, de conformidad por lo dispuesto por el aniculo 81 del Codigo
Federal de Procedimientos Civiles, de probar los hechos constitutivos de su accion,
o sea, de mostrar el uso por parte de tercero del procedimiento que ampara su patente.
Por el hecho de que una sentencia no haya tenido por probada la invasién de
determinada patente, en manera alguna quiere decir que autorice o permita a
personas distintas a que la usufructiien en su provecho, haciendo nugatorio el derecho
de exclusividad que consagran los articulo 3o y 7o de la Ley de la Propiedad Industrial

de 1942147

7 nsrancia: Seguinda Sata

Tuente: Semanario Judicial de la Federacion

Epoca 6A

Volamen: 1

Pagina 137

Revision 3754/57. ].R. Geigy, S.A. 14 de agosto de 1961, Unanimidad de cuatro votos.

Ponente: Francisco Carrefio, El tema evocado en esta sentencia mexicana, como fue tratado en la sentencia del Tribunal
Federal Aleman de 23 de junio de 1976, se comenta en el trabajo de FERNANDEZ NOVOA Carlos, "La inversion de
la carga de la prueba en las patentes de procedimiento”, Cuadernos de Jurisprudencia. Un lustro de Propiedad Tndustrial,
Centro de Estudios para el Fomento de la Investigacidn, Barcelona 1993, pp. (1) 7 v ss.
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Comentario a la sentencia de 24 de agosto de 1961. Habiendo escogido el texto
inteligible de esta sentencia, como ha sido publicada, procede comentar el criterio
de 24 de agosto de 1961 . Efectivamente, dicho criterio se opone a la instrumentacién
de la figura conocida como la inversién de la carga de la prueba segtn se desprende
del texto antes transcrito, mismo que exige al actor probar los hechos constitutivos
de su accion. Sobre el particular se llama la atencién del lector al capitulo anterior
de este trabajo en el que se traté precisamente la inversion de la carga de la prueba
y el tema de su compatibilidad o incompatibilidad con la institucién que hace valer
el tribunal para repudiar la inversion de la carga de la prueba en litigios que
involucran la presunta usurpacion de una patente de procedimiento. Por las razones
ya expuestas y analizadas, el autor difiere de los criterios de la Segunda Sala como
fueron pronunciados en al sentencia de 24 de agosto de 1961.

18. SENTENCIA DE 7 DE JULIO DE 1941

"PATENTES, PROCEDIMIENTO CONTRA LA INVASION DE. La ley exige, como
un requisito previo para la iniciacion de las acciones, cuando se alegue la invasion de
una patente la declaracién que haga la Secretaria de Economia Nacional por medio del
Departamento de 1a Propiedad Industrial, en los términos del Capitulo 100 de la ley
respectiva, es decir, que es indispensable que previamente se prepare la accion por medio
de esa declaracién que debera hacerse acerca de al invasién de los derechos que confiere
una patente, por que sin este requisito, no es procedente ninguna accién.”

Comentario a la sentencia de 7 de julio de 1941. La sentencia de 7 de julio de 1941
confirma la exigencia contenida en la ley vigente en aquella época, esto es, la Ley de
1928 en la que se introdujo el llamado requisito de procedibilidad para el ejercicio
de la accién penal tratindose de negocios de usurpacion de patente. Dicho requisito
fue conservado por la Ley de 1942, lo mismo que por la Ley de 1975 y la vigente Ley
de 1991. Por tal motivo, las nociones contenidas en la sentencia de 7 de julio de
1941 siguen siendo exigibles para el ejercicio de la accién penal; no asi, tratandose
de otro tipo de acciones o procedimientos como son las acciones civiles y los
procedimientos administrativos en que no existe exigencia alguna como la que se
comenta en la sentencia de 7 de julio de 1941.

B Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion.,

Epoca 5A

Tomeo 1xx

Pégina 293

Colgate Palmolive peet S.A. p. 293. Tomo IXIX. 7 de julio de 1941. Tres votos.
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19. SENTENCIA DE 16 DE JULIO DE 1939

"PATENTES, VALIDES DE LAS. El hecho de que una patente no haya sido declarada
nula durante la vigencia de la ley anterior, no significa que sea vilida, de acuerdo con
los preceptos contenidos en la misma y el hecho de no haber sido anulada durante su
vigencia no puede tener los efectos de una verdadera revalidacion o los de hacerla
invulnerable, a pgsar de haber sido expedida en contravencion de los ordenamientos
legales en vigor. 7

Comentario a la sentencia de 16 de julio de 1939. Fino criterio el sostenido por los hombres
de la ley responsables de la sentencia de 16 de julio de 1939 que tiene plena aplicacion
en nuestros dias, lo mismo en instiniciones del Derecho de patentes que en otras
instituciones vecinas como es el caso de los signos distintivos. La apreciacion de los
hombres que conformaban la Segunda Sala en 1939 parece particularmente oportuna
en nuestros dias, pues el ordenamiento del 1991 no incluye como causal de nulidad el
hecho que la patente haya sido otorgada en contravencisn a las disposiciones de la ley
de patentes que estuviese vigente en el momento del otorgamiento de la patente cuya
validez se desafia. Es claro, como lo exponen con claridad los autores de la sentencia
de 16 de julio de 1939, que al hecho que una patente no haya sido declarada nula durante
la vigencia de la ley vigente en el momento de su concesién, no puede seguirle efecto
alguna que se traduzca en invulnerabilidad, ni mucho menos en la convalidacion de
algo no susceptible de convalidacién. Por lo demas, una la convalidacion de una patente,
en estas circunstancias, se traduciria en un absurdo juridico. Por tanto, siempre que la
validez de una patente haya de producir cualquier tipo de efecto juridico, ya sea durante
la vigencia del titulo o con pesterioridad, o bien, durante la vigencia de la ley de su
concesion o de otra posterior, y la legalidad de tal efecto sea cuestionada, la autoridad
que conozca de la reclamacion y del desafio correspondientes, debera entrar al fondo
del asunto, para concluir si la patente presuntamente usurpada fue o no concedida
conforme a las disposiciones de la ley vigente en el momento de la concesién. De
encontrarse que el titulo fue concedido en violacién de dichas disposiciones -muy
particularmente de las que versan sobre temas substantivos de patentabilidad, como la
novedad- la autoridad que conozca del negocio debera decretar la nulidad y exonerar al
presunto usurpador de una patente que reflejaba la sustraccion de cualquier material
perteneciente al dominio publico a un dominio particular; situacién que, como se ha
visto, rifie con los principios fundamentales del Derecho de patente. Son de aplicacion

2 Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion.

Epoca 5A

Tomo X

Pégina 1905

Ramirez Ignacio. 16 de julio de 1939. Unanimidad de cinco votos.
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a estas situaciones las nociones contenidas en el articulo 8 del Cadigo Civil para el
Distrito Federal de acuerdo con las cuales "los actos ejecutados conrra el tenor de las
leyes prohibitivas o de interés publico seran nulos, excepto en los casos en que la ley
ordene lo contrario."

20. SENTENCIA DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1975

"PATENTES, INVASION DE. CRITERIO PARA DECLARARIA. No basta que se
compruebe la semejanza de ciertos elementos del aparato del quejoso con los del
protegido por la patente, sino que es necesario ademds que dichos elementos retinan
exactamente las caracteristicas que ampara la patente en cuestién para que pueda
declararse que existe invasion de la misma, maxima cuar;go de la comparacion de ambos
mecanismos resultan mis diferencias que similitudes."

21. SENTENCIA DE DICIEMBRE DE 1958

"PATENTES, INVASION DE DERECHOS. De conformidad con lo dispuesto en el
articulo 89 de la Ley de patentes y marcas, las resoluciones que compete dicte a la
Secretaria de Economia Nacional sobre la invasion de los derechos que confiere una
patente, se formularin desde un punto de vista técnico y esto implica necesariamente
una serie de consideraciones de caricter técnico, por virtud de las cuales se determinan
las caracteristicas tanto del articulo que protege la patente invalida como del articulo
invasor, para asi estar en posibilidad de precisar si éste es igual, substancialmente igual
o semejante al que ampara la patente invadida, lo que solo puede lograrse a través de
un juicio comparativo que no debe limitarse a declarar lisa y llanamente la igualdad o
semejanza, sino que debe sefialar las particularidades de orden técnico que demuestran
esas igualdades o semejanzas."”

Comentario a la sentencia de diciembre de 1958. La evidente diferencia entre el criterio
sostenido en esta sentencia y el de la sentencia de 25 de septiembre de 1975 dictada por
el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito radical

* Instarcia: Tribunales Colegiados de circuito

Fuente: Informe de 1975, Piginas 168 y 169. Amparo en revisiéon RA 473/75. Convertidora Mexicana de Plésticos, 5.A.
de C.V. 25 de septiembre de 1975. Unanimidad de votos. Ponente: Angel Sudrez Torres. Secretarior Luis Maria Aguilar
Morales,

M Instancia: Scgunda Sala

Fuente: Semanatio Judicial de la Federacisn.

Epoca 6A

Tomo xvill

Pigina 61

diciembre de 1958.
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fundamentalmente en el hecho que la ley vigente en el momento de dictarse la sentencia
de diciembre de 1958 daba amplio margen para que {a Corte se pronunciara en los
términos en que lo hizo en esa oportunidad, incluyendo el hecho que la propia ley de
1942 preveia la posibilidad de que, al momento de cumplirse el requisito sobre la
existencia de los hechos constitutivos del delito de usurpacion de patentes, la autoridad
administrativa expidiere el dictamen correspondiente aunque no estaban presentes
circunstancias como las previstas en la sentencia de 25 de septiembre de 1975. La Ley
de 1975 cambid las cosas, permitiendo que un juez fallara comodamente un asunto de
usurpacion como lo hicieron los magistrados del tercer Tribunal, a la luz de los dispuesto
enla Leyde 1975. Esta es una razén que favorece la despenalizacion de la propiedad industrial
y en particular de las conductas constitutivas de usurpacién de patentes, todo lo cual debe
permitir a las autoridades civiles y administrativas, que conozcan de los negocios de
usurpacién de patentes, aplicar e interpretar las normas que tratan sobre esta institucion en
armonia con las ensefianzas del Derecho comparado en lo que a estos temas se refiere.

22. CADUCIDAD

El papel que juega la caducidad en materia de patentes es trascendental, como se ha visto
al tratar las instituciones del Derecho de patentes que afectan de modo directo los
negocios sobre usurpacion de patentes. Por eso, las partes involucradas en un negocio
de usurpacién deben revisar si se ha producido o no en la realidad la figura de la
caducidad, para verificar su el titulo de patente en el que se apoya la reclamacion estd o
no en vigor y surtiendo todos sus efectos, pues sélo en este Gltimo caso podri servir de
apoyo legal para cualquier reclamacion sobre la usurpacion de una patente. A continua-
cion se presentan algunos de los criterios que sobre el tema de al caducidad han
pronunciado las autoridades judiciales mexicanas y que pueden tener un impacto en
asuntos de usurpacion o invasién de patentes.

23. SENTENCIA DE 7 DE JUNIO DE 1977

"PATENTES. CADUCIDAD, ERROR EN EL PAGO DE DERECHOS. Es cierto que
conforme a los articulos 44 y 45 de la Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre
de 1942, cuando se dejan de pagar los derechos de una patente dentro de los plazos
legales, opera la caducidad de la patente. Pero no hay precepto legal alguno que establezca
que cuando el pago se efectiia en tiempo pero con algin error, cualquiera que éste sea,
deba operar de todos modos la caducidad de la patente. Asi pues, cuando el pago se
efectiie con un error en los datos que resulte razonablemente comprobable la tinica
consecuencia serd que ese error deberd corregirse, pero de ninguna manera que se declare
la caducidad de la patente: para esto no habria fundado legal adecuado. Por otra parte,
el que los pagos los reciba la Secretaria de hacienda y las patentes las controle la Secretaria
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de Industria y Comercio, es un elemento interno de las dependencias del Poder
Ejecutivo, que de ninguna manera puede tener el efecto de hacer irreparables los errores,
lo que cada dependencia debe corregir como mejor proceda, de oficio o a peticién de
parte, segun el caso, pero sin que tal divisién burocritica de funciones pueda privar a
los afectados de las garantias de seguridad y legalidad juridicas que consagran los
articulos 14 y 16 Constitucionales. es decir, los tramites burocriticos deben estar al
servicio de la legalidad, y no a la inversa."

Comentario a la sentencia de 7 de junio de 1977. La tesis de 7 de junio de 1977 sugiere
que no todos los errores de formas son irreparables. Esa sentencia también muestra la
simpatia con que los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Adminis-
trativa del Primer Circuito tratan, en este negocio, a los derechos del patentado. Todo
indica que el alegato sobre si era susceptible de correccién o no un error como el que
se comenta en la ejecutoria, formaba parte de un negocio en el que el duefio de la patente
reclamaba a un tercero la usurpacion, y que a tal reclamacion siguié una excepcion en
la que el presunto infractor desconoce la vigencia de la patente presuntamente usurpada
haciendo valer la caducidad por falta de pago. Esto ultimo, con base en un error de
forma detectado en el expediente oficial por el abogado de la defensa. Obsérvese como
en este caso, el juzgado resolvié el caso con un criterio que en definitiva muestra sus
simpatias por el trabajo intelectual, en contraste con criterios que favorecen la usurpa-
cion. Esto es notoriamente visible en frases tales como "Es decir, los traimites burocrdticos
deben estar al servicio de la legalidad, y no a la inversa." Sea como fuere, €l hecho es
que todo titular de patente esta expuesto a que el cumplimiento de los requisitos de
conservacion de la patente sea atacado o desafiado por parte de un presunto usurpador
en situaciones como la que se ilustra en la sentencia de 7 de junio de 1977, razén por
la cual el cumplimiento de dichos requisitos debe vigilar de cerca. Por lo demas, se trata
de una tesis con la que todo hombre de la ley puede cémodamente simpatizar, tanto en
lo concerniente a la forma como al fondo.

24. SENTENCIA DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 1986

"PATENTES. CADUCIDAD DE LAS. DEBE RESPETARSE PREVIAMENTE LA
GARANTIA DE AUDIENCIA. No basta con que las autoridades responsables

% Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Instancia: Tribunales colegiados de circuito.

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion.

Epoca: 7A.

Voliomen: $7-102

Pigina: 181.

Amparo en Revision 301/77. The B.E. Goodrich Company. 7 de junio de 1977. Unanimidad de vows. Ponente:
Guillermo Guzman Orozco.
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sostengan que en la especie no eta necesario otorgarle la garantia de audiencia a la parte
quejosa, por tratarse de caducidad de una patente, porque tal acto implica la privacion
de un derecho, lo que obliga necesariamente de manera previa a su emision, a oir en
defensa al particular afectado, por un mandato constitucional, sin que el presente caso
constituya una excepcion.”

Comentario a la sentencia de 4 de septiembre de 1986. Diez afios después del fallo antes
resefiado, el Primer Tribunal vuelve a mostrar simpatias por los derechos del patentado
al dejar sin efecto la caducidad como figura que por el simple transcurso del tiempo
produce sus consecuencias cuando no se ha cumplido con determinada exigencia
prevista en las leyes de patentes. la sentencia de 4 de septiembre de 1986 estd ahi
disponible para todo litigante en asuntos de patentes, incluyendo los de usurpacion que
involucran temas de caducidad como defensa.

25. NOVEDAD

Las primeras sentencias publicadas vinculadas con el tema de la usurpacién de patentes
corresponde al afio de 1933, como ha quedado dicho. No es de sorprender que dichas
sentencias traten entre otros justamente el tema de la novedad. Ello ratifica la
permanente relacién entre los temas de usurpacion y la figura de la novedad, misma
que aparece como constante en los litigios de patente en los que se debaten temas
sustantivos, tal y como lo ilustran las sentencias de 1958 y 1933 que se muestran
y comentan a continuacion.

26. SENTENCIA DE 8 DE ENERO DE 1958

"PATENTES DE INVENCION. 1a falta de demostracion de la existencia de alguna
patente de invenciéon anterior a la que es materia de la solicitud relativa, obliga a
considerar que no se esté en los caso que prevén las fracciones VII'y VIl del articulo 6o
de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 que requieren la existencia de una patente

3 Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Primer Circuito,

Instancia: Tribunales colegiados de circuito.

Fuente: Informe 1986 AD.

Parte It
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Amparo en Revisién 295/86. AMP Incorporated. 4 de septiembre de 1986. Unanimidad de voros.
Ponente: Luis Tirado Ledesma. Secretario: Jorge Higuera C.
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antetrior y si se estd en el sefaladode la fgccién 111 del articulo 4o de la misma ley relativa
a la aplicacion de que si es patentable.”

Comentario a la sentencia de 8 de enero de 1958. Del texto de esta sentencia se desprende
la nacién muy bien averiguada en el Derecho de patentes en el sentido que el estado de
la técnica al que debe acudirse al examinar si se cample o no el requisito de novedad lo
constituyen no s6lo patentes anteriores sino también otros elementos que no forman
parte de patente alguna, como pueden ser otros "medios conocidos para obtener un
producto o resultado industrial "

27. SENTENCIA DE 6 DE OCTUBRE DE 1933

"PATENTES OTORGADAS CONFORME A LA LEY DE 1903. El articulo 127 de la
Ley de Patentes de Invencion de 1928, establecia que las patentes otorgadas conforme
a la Ley del 25 de agosto de 1903 conservarian la fuerza y validez que les concedieron,
pero quedando sujetas en todo lo demis, a las disposiciones de esta ley; esto quiere decir
que si una patente fue otorgada con arreglo a la ley anterior, y por lo mismo, sin perjuido
de tercero y sin garantia de su novedad o utilidad, sino que su concesién solamente dio
lugar a la presuncién de esas cualidades y de los derechos del titular, mientras no se
probara lo contrario, conforme a lo que establecia expresamente el articulo 13 de la
propia ley, y mds aun, si a una patente de esa naturaleza se le practicé un examen de
novedad, en los términos del articulo 36 del mismo ordenamiento, ese examen no tiene
mis alcance o valor que el que consigna ese precepto, esto es, no garantiza ni establece
en modo alguno, la novedad de la patente, sino solo la presuncion de esa novedad. En
tal virtud, al ser expedida la ley de 1928, la patente otorgada conforme a la Ley de 1903,
conserva las misma caracteristicas o condiciones con que fue otorgada, atento a lo
dispuesto en el articulo 127 ya citado, pero quedando sujeta en todo lo demis a las
disposiciones de la ley de 1928; y debe observarse ademas, que conforme a la ley de
1903, al ser expedidas las patentes de invencién, no eran objeto de examen de novedad,
sino que este se practicaba a postetioridad y sin garantia de la novedad; pero la Ley de
1928 vino a modificar ese sistema, establecido en su articulo 15 un examen previo de
novedad cuyo resultado no es de efectos absolutos ya que el articulo 64 de la misma ley
estatuye que el Departamento de la Propiedad Industrial hari, a pedimento de cualquier
persona o por mandato judicial y con respecto a una patente expedida en México, en

H instancias Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial d el Federacién
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Amparo en Revision 4142/55. Emilio Blanco. 8 de enero de 1958, Unanimidad de cuatro votos.
Alfonso Francisco Ramirez.
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un examen de su novedad absoluta a fin de determinar si la invencion que aippara no
se encuentra {en los supuestos que provocatian la denegacién de la patente)."

Comentarios a la sentencia de 6 de octubre de 1933. Esta tesis confirma la ideal de que el
hecho que la patentabilidad de una invencion sea objeto de un examen previo de
novedad, ello no constituye garantia respeto de la validez de la patente en lo que hace el
tema de la novedad. Ello se pone de manifiesto en los litigios sobre usurpaciéon de
patente, en que la novedad de la patente es comiinmente atacada por el presunto
usurpador. Esta tesis confirma, de modo indirecto, esta posibilidad para el demandado
por usurpacion de patente.

28. SENTENCIA DE 6 DE OCTUBRE DE 1933

"PATENTES, EXAMEN DE NOVEDAD ABSOLUTA DE LAS. Segun el articulo 69
del reglamento de la Ley de patentes y marcas, el examen de novedad absoluta tiene por
objeto averiguar, tanto respecto de las patentes expedidas conforme a la ley de 1903,
como las concedidas de acuerdo con la ley de 1928, si la invencién que ampara la patente
es nueva en absoluto; y el articulo 70 del mismo Reglamento, dice que se entiende por
novedad absoluta en una invencion el hecho de que al practicar el examen no se
encuentren anterioridades para ello, en los términos del articulo 10 de la ley. En estas
condiciones, si bien es cierto que de acuerdo con el articulo 27 de la Ley de 1928 una
patente otorgada conforme a la Ley de 1903, conserva la fuerza y validez que se le concedic
al ser expedida, es decir, la presuncién de su novedad o utilidad, en los términos del
articulo 13 de la Ley de 1903, y aun cuando después de otorgada se le haya practicado
el examen de novedad, también es verdad que una patente de esa naturaleza esta sujeta
pot disposicién expresa del articulo 127 citado, a las disposiciones de la Ley de patentes
de 1928, y como el articulo 91 del Reglamento de esta Ley establece que la patente cuyos
derechos se consideran invadidos ha sido expedida conforme a la Ley de 1903, antes de
proceder al estudio de invasion de derechos, sera preciso practicar el examen de novedad
absoluta de la patente y como el articulo 97 del propio Reglamento estatuye que el examen
debers pedirse previamente a la solicitud de declaracion de la invasion de derechos o
simultineamente con ellos, es evidente que cuando el duefio de una patente ejercita la
accion de derechos que le confiere su patente, esta obligado a solicitar este examen de

% Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién

Epoca 5A.

Tomo XXX

Pagina 832

Vizcaino Emesto. Pig. 832, tomo 300X, 6 de octubre de 1933,
Unanimidad de 3 votos.
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novedad absoluta, a pesar de que y3 antes se le haya practicado un examen de novedad
en los términos de la antigua ley."

Comentarios a la sentencia de 6 de octubre de 1933. Aun cuando la legislacion y la practica
vigente difiere de la nocién que se contiene en esta vieja tesis, los principios basicos de
la misma siguen siendo aplicables a los litigios de usurpacion de patente de nuestro
tiempo, con las adaptaciones del caso. Esto es, que en nuestros dias, es el demandado
quien cuestiona la novedad de la patente supuestamente usurpada al desafiar la validez
de la patente a manera de reconvencion. El hecho es que entonces, como ahora, la
novedad de la patente siempre ha sido un factor fundamenta en los litigios sobre
usurpacién de patente, tal y como se desprende del texto de la sentencia dictada por la
Corte el 6 de octubre de 1933.

29, NULIDAD

Entre las afirmaciones hechas en paginas anteriores en funcion de la novedad y la
usurpacion existe una relacion dialéctica con el tema de la nulidad. Esto es asi por razén
de que los ataques a la novedad de una patente supuestamente usurpada se ventilan a
través de la interposicion de un recurso de nulidad que debe resolverse como tramite
previo a la resolucion sobre el tema de la usurpacion. En las proximas paginas se
presentan al lector algunos pronunciamientos sobre el tema.

30. SENTENCIA DE 25 DE NOVIEMBRE DE 1975

"PATENTES, NULIDAD DE. DOCUMENTOS BASE DE LA ACCION. Es cierto
que el articulo 229 de la ey de la Propiedad Industrial (de 1942) establece que a la
solicitud de declaracion administrativa de nulidad de una patente deben acompafiarse
los documentos o comprobantes en que se apoye la promocion, pero de tal precepto no
puede desprenderse que deba desecharse una solicitud pot el hecho de no haberse
acompafiado el documento comprobante de que se habia expedido una patente
semejante anterior, cuando esta sea la causa de la nulidad. Pues si la solicitud se eleva a
la misma autoridad que registra u otorga las patentes, es claro que en principio bastard
mencionar los niimeros o elementos adecuados de identificacion de las patentes de que
se trata de las que la propia autoridad debe tener noticia plena en sus registros o archivos,

% Instanda: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién.

Epoca 5A

Tomo Xoax

Pigina 68832

Precedentes: Tomo 100X, pig. 832, Amparo directo 1098/33, Sec, 3A. Vizcaino Ernesto. 6 de octubre de 1933,
Unanimidad de 5 votos.
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y mds si estos son publicados, y en todo caso si la autoridad, de oficio o a peticion de
parte, llegase a estimar necesario que se exhibiese el documento de que se trata, tendria
que requerir su presentacién, pero no desechar de plano la solicitud y a falta de tal
requerirmiento, no puede decirse que la accion de nulidad ejercitada resulte improcedente
por no haberse acompaiiado el documento base de la accidn, ya que éste fue expedido
por la propia autoridad ante quien se solicité la declaracion de nulidad.”

Comentario a la sentencia de 25 de septiembre de 1975. El tono de la sentencia de 25 de
septiembre de 1975 no hace sino confirmar el cotrecto tratamiento que en diversos fallos
han dado a los derechos del patentado los magistrados que han integrado el Primer
Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Primer Circuito han
impreso a los derechos del patentado. El sentido del fallo es correcto y elimina toda
muestra de simpatia hacia el usurpador de patentes. Este fallo se suma a los de 7 de
junio de 1977 y 4 de septiembre de 1986 en materia de caducidad de patentes.

31. SENTENCIA DE 21 DE JUNIO DE 1954

"INVENCION, PATENTES DE. Invocados diversos fundamentos para nulificar una
patente de invencién por las autoridades responsables, es suficiente la eficacia de uno
de ellos para negar la proteccién constitucional que se pida contra la aludida declaracion

de nulidad."®

Comentario a la sentencia de 21 de junie de 1954. Ll sentido del fallo que se comenta es,
a primera vista, razonable. En é| se ve un sentido prictico, pero no necesariamente
juridico. La practica cotidiana hace recomendable y justo un proceder distinto al que se
contiene en la sentencia de 21 de junio de 1954, toda vez que no siempre todas las
causales invocadas en un pleito son igualmente sélidas. Si en un asunto se resuelve la

3 Primer tribunal Colegiado en Materia Administrativa del primer Circuito.

Instancia: Tribunales Colegiades de circuita.

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién.

Epoca: TA

Volumen: 83.

Pigina 51

Amparo en Revision 547/75. Rexal Drug Chemical Companuy. 25 de noviembre de 1975,
Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmin Orozco.

¥ Insrancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion

Epoca 5A

Tomo XX

Pigina 1507

Amparo en Revision 1373/1953. G.D. Searle & Co. 21 de junio de 1954. Unanimidad de cinco votos, Tomo CXX pég.
1507.
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nulidad con apoyo en la mas débil de las causales invocadas, €l demandado no tendri
especiales dificultades en obtener la revocacion de la resolucion correspondiente a través
del juico de amparo, con el retraso consiguiente en al accién de la justicia.

32. SENTENCIA DE 10 DE DICIEMBRE DE 1937

"PATENTES, PRESCRIPCION EN CASO DE NULIDAD DE. Si durante los cinco
anos siguiente a la fecha en que se solicitd y obtuvo una declaracién expresa de nulidad
de patente, el Departamento de la Propiedad Industrial de la Economia Nacional no
hace declaracién alguna en contra, dicho Departamento carece de facultades para hacer
después un declaracion_de falta de novedad, de acuerdo con el articulo 69 de la ley de
patentes de invencion.”

Comentario a la sentencia de 10 de diciembre de 193 7. Es absurdo permitir que se sustraiga
del dominio publico aun dominio particular algo que pertenece al dominio publico por
razén del transcurso del dempo. En asuntos relativos a la falta de novedad no debiera
existir la aplicacion de la reglas de la prescripcion. Absurdo similar se aprecia en el

articulo 78 de la Ley de 1991.

33. SENTENCIA DE 16 DE JUNIO DE 1939

"PATENTES, NULIDAD DE. El articulo 42 de la Ley de Patentes de 1903, se refiere
a la claridad que debe haber no solamente en dibujo, sino también en la descripcion, y
debe considerarse estrechamente con el articulo 90 de la misma ley, de manera que si
una persona juzga gue su invento no requiere dibujos, no por eso deja de ser aplicable
el articulo primeramente citado."

¥ Instancia Segunda Sala

Fuente Semanario Judicial de la Federacion.
Epoca S A

Tomo L1V

Pigina 2873

Ramirez Ignacio. 10 de diciembre de 1937,
0 nstancia: Segunda Sala.

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion.
Epoca 5A

Tomo LX

Pigina 1905

Ramirez Ignacio, pag. 1905. Tomo 1X. 16 de junio de 1939. Unanimidad de cinco votos Ver: Articulo 17 de la Ley de
Invencicnes y Marcas 1975,
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34, EXPLOTACION

Una de las dreas del Derecho de patentes en las que se ha producido un mayor niumero
de precedentes judiciales corresponde a la explotacién de patentes, como quedo expuesto
al examinar esta institucion y su relacion con la usurpacion de patentes. Corno es sabido,
dichas decisiones fueron dictadas con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de
1975. La gran mayoria de las sentencias que se dictaron en aquella época se ocuparon
de examinar la legalidad de las disposiciones de la Ley de 1975 frente a lo dispuesto en
el Convenio de Paris sobre el tema de la explotacion, las licencias obligatorias y la
caducidad. El examen de la jurisprudencia publicada refleja que el tema de la explotacion
ya habia sido objeto de analisis por parte de las autoridades judiciales en tiempos
anteriores a la entrada en vigor de la Ley de 1975. Existen dos viejas sentencias -la de
20 de marzo de 1930y la de 13 de abril de 1932, dictadas durante la vigencia de la Ley
de 1928, de las que se desprende que, en la realidad, llegaron a aplicarse los principios
que pregonan la explotacion de la patente por su titular o por un tercero con su
autorizacion como condiciéon para tener acceso al pleno ejercicio de los derechos
exclusivos que el titulo confiere. Similar tonica se aprecia en la sentencia de 25 de
noviembre de 1955, dictada durante la vigencia de la Ley de 1942.

35. SENTENCIA DE 20 DE MARZO DE 1930

"PATENTES DE INVENCION. Si el suefio de una patente no justifica haber empezado
a explotarla dentro del plazo que fija el articulo 30 de la Ley de Patentes de Invencion
de 1903, el permiso que de plano se concede a un tercero para usar esa patente, no
constituye violacion de garantia alguna.”

Comentarios a la sentencia de 20 de marzo de 1930. El sentido de esta sentencia se
comprende mejor cuando se acude al texto del articulo 21 de la Ley de 1903 que establecia
"Cuando el duefo de la patente de que se trata no hubiera justificado haber empezado
a explotar industrialmente el objeto de ella de acuerdo con lo prevenido en el art. 30,
no se le admitira prueba alguna, sino que de plano y sin abrir el plazo probatorio que
establece el articulo anterior se concederi al solicitante {a licencia pedida.”

Por su parte, el articulo 30 del mismo ordenamiento establecia "Tanto el dueiio
de una patente como aquel a quien la Oficina de Patentes le hubiere concedido una
licencia para explotatla, tiene la obligacién cuando hubiere empezado la explotacion de

# Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién

Epoca 5A

Tomo xxXvill

Pigina 1561

Precedente: Tomo 300V, Pig. 1561. Amparo Directo 2747/29, 2A.- General Electric. 20 de marzo de 1930.
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la patente, de justificarlo por cualquier medio legal a dicha Oficina y en plazo a lo mas
de quince dias."

No deja de llamar la atencién el texto de la sentencia de 20 de marzo de 1930,
particularmente cuando se tiene presente el texto del articulo 29 de la Ley de 1903 en
el que se disponia "El duefic de una patente tiene derecho de perseguir ante los tribunales
como usurpadot de su patente o como explotador ilegal de ella, al duefio de una licencia
concedida por la Oficina de Patentes, que no hubiera dado principio a la explotacién
dentro del plazo de dos meses que sefiala el art. 24, o que hubiere suspendido la
explotacion por mas de dos meses consecutivos y que sin embargo de ello estuviere
explotando la patente; salvo que en caso de la suspensién hubiere habido caso fortuito
o fuerza mayor."

36. SENTENCIA DE 13 DE ABRIL DE 1932

"PATENTES DE INVENCION. El articulo 28 Constitucional garantiza a los inventores
el uso exclusivo de los inventos que han patentado, pero no les autoriza para impedir a
la industria nacional la explotacién de patente que después de cierto tiempo no usen los
titulares, en otros términos, se garantiza el uso exclusivo de una patente pero no el no
uso de ella. El derecho otorgado al titular de la patente para usar exclusivamente su
invento no existe cuando se abstiene de usarla e impide a otro que la use.”

Comentario a la sentencia de 13 de abril de 1932. Como en la sentencia de 20 de marzo
de 1930, al de 13 de abril de 1932 confirma la exigencia establecida pro las leyes en el
sentido de explotar la patente pot parte de su duefio o por un tercero con su autorizadon,
a los efectos de estar en condiciones de ejercer plenamente los derechos exclusivos
conferidos a los duefios de patentes.

37. SENTENCIA DE 25 DE NOVIEMBRE DE 1955

"PATENTE, LA EXPLOTACION INDUSTRIAL DE ESTA PUEDE SER HECHA
POR EL TITULAR DE LA MISMA, POR UN TERCERO AUTORIZADO POR EL
TITULAR Y POR UN TERCERO AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE
ECONOMIA. Dice los articulos 3o de la vigente Ley de la Propiedad Industrial y su
antecedente el 1o de la Ley de Patentes de Invencién de 1928, que la persona fisica que

# Instancia Segunda sala

Fuente: Semanaric Judical de la Federacion.

Epoca 5A

Tomeo 00V Pégina 2239

Tomo X0IV. Pigina 2239, General Eleatric, SA. 13 de abril de 1932. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Daniel V.

Valencia.
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haya hecho una invencion patentable tiene el derecho exclusivo de explotarla en su
provecho pos si o por otros con su permiso, de acuerdo con la disposicién de la Ley y
su Reglamento. Previenen los articulos 55 de la primera de estas leyes y su antecedente
el 44 de la Ley de patentes de Invencion de 1928 que si pasados tres afios de su fecha
legal no se explotare industrialmente una patente en el territorio nacional, la Secretaria
de Economia podri conceder a terceras personas licencias para hacer la explotacion; de
lo que establecen los mencionados preceptos se deduce que la explotacién industrial de
una patente puede ser hecha por el titular de una patente, por un tercero autorizado por
el titular y por un tercero autorizado por la Secretaria."

Comentario a la sentencia de 25 de noviembre de 1955. Esta tesis confirma que hay ciertos
actos realizados por un tercero distinto al titular de la patente sin el consentimiento de
este ultimo, y que ello no obstante, tal conducta no es constitutiva de usurpacion. Ello
es asi, toda vez que, entonces como ahora, la legislacion de patentes ha hecho obligatorio
la explotacién de la patente como condicién para el pleno ejercicio de los derechos
exclusivos que confieren las patentes.

38. PRUEBA

En el Derecho probatorio relacionado con asuntos de usurpacion de patentes destacan
las sentencias que hablan de la prueba pericial, Existen situaciones en los negocios de
patentes en general, incluyendo los de usurpacién, en los que es pertinente que
cualquiera de las partes promueva prueba pericial para ilustrar al juez, como queds dicho
en la sentencia de 17 de julio de 1967. Es nawral que sea asi: se trata de completar la
capacidad de conocimiento del juez; no basta su preparacion y hay que ofrecerle alguien
que le ayude a completarla, dice Sentis Melendo.

39. SENTENCIA DE 17 DE JULIO DE 1967

"PATENTES, PROCEDENCIA DE LA PRUEBA PERICIAL EN EL AMPARO
RELATIVO A. Las consideraciones para decidir si un producto, una composicién, un

* nstancia: Segunda Sala Fuente

Informe 1956

Pare: U1

Pigina 57

Juicio de Amparo Promovido por Gustave Vizquez Glumer, contra actos del Secretario de Economia Nacional. Toca
2530/953/2A. Fallado el 25 de noviembre de 1955. Amparo. Por unanimidad de cinco votos. Ponenite: el sefior Ministro
Octavio Mendoza Gonzilez. Secretario: José Orozco Lomeli. La misma tesis en igual fecha que la antetior y por unanimidad
de cinco votos se sustento en el Toca 2571,/953/ 1A Gustavo Vizquez Glumer. Ponente: Mendoza Gonzilez. Secretario:
José Orozco Lomeli

* SENTIS MELENDO Santiago, "La Prueba. Los grandes temas del Derecho probaiorio.”, Ediciones Juridicas Europa-Amé.
rica. Buenos Aires, Argentina, 1979, pp. 235.
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procedimiento, un método, una forma, etc. entrafian novedad y, por lo mismo, si son
patentables, son consideraciones de orden técnico; pero la admision y calificacion de la
prueba pericial por el juez de distrito no pugne con tal punto de vista, pues habida cuenta
de lo asentado en el parrafo anterior y dado que el juez no es experto en estas cuestiones
técnicas, es pertinente que cualquiera de las partes promueve prueba pericial para
ilustratlo, proporcionandole elementos que le sirvan para enjuiciar la resolucion reclama-
da a fin de resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicha resoluciéns
seglin que contenga o no una correcta aplicacion de los preceptos de la ley de la materia.”

Comentario a la sentencia de 17 de julio de 1967. Véase comentario a la sentencia de 3

de julio de 1980.

40. SENTENCIAS DE 27 DE OCTUBRE DE 1967
Y DE 27 DE JUNIO DE 1963

"PATENTES, PERITAJES PARA RESOLVER SOBRE. Si bien es cierto que esta
Segunda Sala ha sostenido que el Director General de la Propiedad Industrial no tiene
por qué acudir a peritos designados por las partes, para que lo ilustren tocante a
cuestiones referentes a patentes, por que la encomienda que le da [a ley para que los
resuelva obedece a ser experto en ellos, sin embargo, en caso de impugnarse una
resolucion administrativa ante el drgano competente, no impide se demuestre pericial-
mente su acierto o errot.”

Comentario a las sentencias de 27 de octubre de 1967 y de 27 de junio de 1963. Véase
comentarios a la sentencia de 3 de julio de 1980.

41. SENTENCIA DE 2 DE FEBRERO DE 1952

"PATENTES Y MARCAS. la aplicacion, por analogia, tratindose de patentes del
articulo 202 de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 relativo a marcas y del Codigo

# Insmanda: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién

Epoca: 6A

Volumen: cxxa

Pégina 29

Amparo en revision 5033/63, Schlegelock Company. 17 de julio de 1967. 5 votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos.
* Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion.

Epoca: 6A

Volumen: cx0av Pagina 60

Amgparo en Revision 5226/59 Olin Mathieson Chemical Corporation. 9 de octubre de 1967.
Unidad de cuatro votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos.
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Federal de Procedimientos Civiles, no es ilegal desde el momento en que la propia ley,
en su titulo relativo a patentes no contiene disposicion alguna sobre medios de prueba
v su calificacion. Existe la misma razon para aplicar la ley civil en aspectos procesales no
previstos especialmente a marcas y patentes y no es extrafia ni antagénica a la Ley de la
Propiedad industrial la aplicacion del cédigo aludido, como lo establecen otras de sus
disposiciones."

Comentarios a la sentencia de 2 de febrero de 1952. En lo que hace a asuntos de
declaraciones administrativas de nulidad, caducidad y cancelacion, el tema referido en
la sentencia de 2 de febrero de 1952 se aclara en el articulo 187 de la Ley de la Propiedad
Industrial de 1991, cuyo texto es del tenor siguiente: "Las solicitudes de declaracion
administrativa de nulidad, caducidad y cancelacion que establece esta Ley, se substancia-
ran y resolveran con arreglo al procedimiento que sefiala este Capitulo y las formalidades
que esta Ley prevé, siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el Codigo
Federal de Procedimientos Civiles."

42. PATENTABILIDAD

Tanto la materia patentable como las condiciones en que cierta materia es patente
también son objeto de cuestionamientos en los asuntos de usurpacion de patente, por
lo que es de utilidad conocer los criterios que las autoridades judiciales han dictado en
temas vinculados con la patentabilidad.

43. SENTENCIA DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 1984

"PATENTES DE INVENCION, NEGATIVA DE LAS, EN CASO DE ACLARA-
CION PARA QUE SE ESTIMA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA,
DEBE EXPRESARSE QUE ELEMENTOS CONSTITUYEN EL MAYOR ALCANCE
CONTENIDO EN EL ESCRITO ACLARATORIO. Del hecho de advertir la Direccién
General de Invenciones y Marcas de la Secretaria de Patrimonio y Fomento Industrial
tan solo un mayor numero de hojas de descripcién y de clausulas reivindicatorias en el
documento aclaratorio, no puede colegirse necesariamente que dicho documento
contenga elementos que dan mayor alcance a la solicitud presentada originalmente, lo
que no va de acuerdo con los articulos 17 y 18 de la ey de Invenciones y Marcas y 31
de su reglamento, sino que debe sefialarse lo que omitié la solicitante en su escrito

* Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion

Epoca 5A

Tomo Cxv. Pigina 727

Precedentes: Cosio Moisés. Pag. 727. Tomo &xv. 2 de febrero de 1952. Cuatro votos, Ver:
Articulo 233 de la Ley de Invenciones y Marcas de 1975.
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original y cuiles son los elementos que introducen en el escrito aclaratorio que dan el
mayor alcance a la solicitud de patente de invencién presentada originalmente, parz que
la negativa de patente se encuentra debidamente fundada y motivada."

Comentario a la sentencia de 20 de septiembre de 1984. Con toda precision, las
sentencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer
Circuito corrige un criterio poco juridico usado por la autoridad administrativa para
concluir, equivocadamente, que durante el tramite administrativo el solicitante de
una patente incurrié en actos que dan mayor alcance al material originalmente
reivindicado. Son los criterios correctivos del Segundo Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Primer Circuito como quedan expuestos zn al sentencia
de 20 de marzo de 1984, vy no los de la autoridad administrativa, los que deben
aplicarse en toda instancia en la que se cuestione si en trimite administrativo se
incurrio o no en actos que se traduzcan en un mayor alcance respecto de la invencién
reivindicada al momento de presentar la solicitud.

44. SENTENCIA DE JULIO DE 1972

"PATENTES, CLASIFICACION DE LAS. Conforme a los articulos 40 y 50 de la Ley
de la Propiedad Industrial (de 1942) las patentes son de tres clases: a} las patentes de
invencién, comprendidas en las fracciones de la 1 a la 111 del citado articulo 40; b) las
patentes de mejoras, comprendidas en la fraccion 1V de ese precepto, y ) las patentes
de modelo o dibujo industrial, comprendidas en las fracciones V y V. Ahora bien, las
patentes de invencién amparan las creaciones intelectuales que se traducen en nuevos
productos industriales o en nuevas composiciones de materia, o en la nueva aplicacion
de medios conocidos, para obtener productos o resultados industriales novedosos. Y las
patentes de mejoras estin directamente referidas a aquellas que produzcan un nuevo
resultados industrial, es decir, a las patentes de invencion. O sea que puede patentarse
la mejora a una patente de invencién, cuando esa mejora implique un resultado mas
eficiente del invento o un procedimiento mis ficil o menos costoso para obtener el
resultado industrial. Pero es de notarse que la expresion "resultado industrial” solo
aparece en el articulo 40 a comento, en las fracciones 11, Il y IV. Y, ademas, la fraccion
IV habla de "mejoras a una invencién”.

8 Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion

Epoca: 7A

Volimen: 187-192

Pégina: 103

20 de septiembre de 1984. Unanimidad de votos. Ponente: Adolfo O. Aragén M.
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Todo lo cual lieva a corroborar la conclusién de que una patente de mejora sélo
puede aplicarse a mejorar una invencion amparada por una patente o del dominio
publico, segun dice el precepto. Y ello corrobora también la conclusion de que una
patente de mejoras debe producir un resultado en cuanto a la eficiencia del funciona-
miento de la invencién mejorada o en cuanto al costo o facilidad del procedimiento
empleado para obtener esa funcion o el resultado que con la invencién se busca. Pero
las ideas o concepciones que aplicadas a una invencién no mejoren el resultado o
producto de esa invencion, ni la funcién o fin para los cuales estd déstinado el invento,
ni facilite el resultado o abarata sus costos, no se pueden considerar como mejoras a una
invencion. Por otra parte, las patentes, de dibujo 0 modelo industrial amparan formas,
dibujos, disposiciones artisticas, ornamente, etc. Y dichas patentes no tienen que ver
con el funcionamiento eficiente de un producto industrial ni con la facilidad del
procedimiento para su obtencion, ni con el costo relativo, sino sélo con el atractivo
estético del producto, o con su aspecto peculiar y propio, etc. De donde se desprende
que las formas o concepciones que podrian ser materia de una patente de dibujo o
modelo industrial,. en principio no pueden considerarse como mejoras a una invencion,
puesto que aunque afectan el atractivo estético de un producto industrial, se relacionan
con la eficiencia del invento en cuanto al fin perseguido directamente por él. Pues
aumentar el atractivo estético o comercial de un producto, no puede confundirse con
mejorar una invencion.”

Comentario a la sentencia de 31 de julio de 1972. La sentencia dictada por el tribunal
refleja adecuradamente criterios doctrinarios y el alcance del derecho comprendido en las
reivindicaciones dependiendo de la clase de patente de que se trate.

45. SENTENCIA DE 10 DE FEBRERO DE 1939

"PATENTES, REFORMAS Y MEJORAS A LAS. La invencidon que constituye una
reforma o mejora a otra patentada con anterioridad, puede ser objeto de patente de
invencién o de patente de perfeccionamiento, ya sea que se haga relacionar con la patente

* Instancia: Tribunales colegiados de circuito.

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion.

Epoca: TA

Volimen: 43.

Pégina 57..

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo en Revision RLA. 116370 (4020/50). Mendizabal y Compaiiia Sucesores, Compaiiia Cerillero Mexicana, S.A.
31 de julic de 1972. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmian Orozco.
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anterior o, no y que sea solicitada o no la patente, por la misma persona duefia de la
anterior."

Comentario a la sentencia del lo de febrero de 1939. El texto disponible no aclara las
circunstancias bajo las cuales se dicté sentencia tan discutible, especialmente si la patente
que amparaba la invencién perfeccionada a que se refiere la sentencia estaba vigente en
favor de un tercero distinto al solicitante de la patente de perfeccionamiento, en el
momento de plantearse la controversia; o, mejor dicho, en el momento de examinarse
la patentabilidad de la patente de perfeccionamiento a que alude la sentencia. Todo
indica que asi debieron ocurrir las cosas; de otras formas es dificil imaginarse el origen
de la controversia que suscité que en el afio de 1939 se dictara un fallo de esta naturaleza.
En el Derecho comparado el tema ha sido explorado suficientemente, de manera que
es de pensarse, que en nuestros dias, tales desarrollos debieran influir en el tratamiento
del tema si hoy tuviera que resolverse. Es el caso de las licencias obligatorias cruzadas
admitidas en algunos sistemas extranjeros.

3 Instancia: Segunda sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién
Epoca 5A

Tomo UX.

Pigina 992.

Subirana Jos¢. Tomo LIX. 1o de febrero de 1939.



