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LA EXPLOTACION DE PATENTES EN LA ACTUAL
JURISPRUDENCIA MEXICANA

Por el licenciado David RanGEL MEDINA,

Profesor de la Facultad de Derecho
de la TINAM.

L. Antecedentes legislativos sobre la obligacion de explotar las invenciones
patentadas

La primera ley que rigié en México en materia de patentes de inven-
cion fue el Decreto expedido por las Cortes Espafiolas el 2 de octubre de
1820, para asegurar el derccho de propiedad a los que inventen, perfeccio-
nen o introduzcan algin ramo de industria. El titulo de propiedad del in-
ventor o se llamaba patente sino “certificado de invencién”, el cual tenia
fuerza y vigor durante diez afios [Art. 13); perc el inventor dejaba de
considerarse como propietario si dejaba pasar dos afios sin poner en ejecu-
cién su invento, perfeccién o mejora (Art. 24).

Después de consumada la Independencia de México, el primer texto
legal que sc expidid fue la Ley de 7 de mayo de 1832, sobre privilegio ex-
clusivo a los inventores o perfeccionadores de algin ramo de industria, la
cual sefialaba para las patentes de invencién fuerza y vigor durante diez
aflos, sin imponer Ia obligacién de explotar el invento, ni fijar un plazo
para llevarla a cabo. Esto origind que el Supremo Poder Ejecutive, “para
evitar el grave perjuicio que pueda resultar de que no se ponga en planta
en un término indefinido cualquier invento o mejora, después de haber ob-
tenido privilegio exclusivo, ¥ cl dafio que resulte a otro individuo que pu-
diera establecer la misma invencion, intreduccién o mejora en menos tiem-
po”, expidiera ¢l Decreto de 28 de septiembre de 1843, sobre gue se fije
en las patentes un término para plantear la invencién que sea materia de
privilegio, ordenando: “En toda patente de privilegio exclusivo que se ex-
pida, se fijard prudentemente un término para que se planlec y comience
a usar del objeto privilegiado, y de no verificarlo en dicho tiempo, se ten-
drd por caduco el privilegio v libre la accién de cualquier individuo para
pretenderlo nuevamente”. En este ordenamiento se adopta por vez primera
Ja institucion de la caducidad de la patente por falta de explotacién del in-
vento. Lamentablemente no sc¢ encuentran en nuestros archivos oficiales
datos acerca del plazo que haya sido sefialado en los titules de las patentes
para poner cn practica el invento.
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En cambio la Ley de 7 de junio de 1890, sobrc patentes de privilegio
a los inventores o perfeccionadores, conforme a la cual las patentes eran
otorgadas por 20 afios susceptibles de prérroga por cinco afios mas, de un
modo expreso establecia que el poseedor de una patente de invencidn o
perfeccionamiento, estaba obligado a acreditar ante la Secretaria de Fo-
mento dentro del término improrrogable de cinco afios, “que los objetos o
procedimientos amparados por ella se fabrican o emplean en la Repiblica
o que se ha hecho cuanto era necesario para establecer el empleo o explo-
tacién” (Art. 33). Del cumplimicnto de dicha disposicién, la Secretaria de
Fomento dejaba constancia mediante la anotacién respectiva en el Regis-
tro de Inscripcién de las patentes (Art. 34). Comeo consecuencia de no ha-
ber dado cumplimiento a tales preceptos, ia misma ley estipulaba la ca-
ducidad de la patente (Art. 37, frac. III}, la cual sélo podria declararse
por los tribunales, a instancia del Ministerio Publico o de parte interesada,
va fuese por via de accién o de excepcién {Art. 38). Las declaraciones de
caducidad eran publicadas en el Diario Oficial y anotadas en el Registro
de Inscripcién de la Secretaria de Fomento {Art. 39). Los efectos de tales
declaraciones de caducidad consistian en que la invencién que hubiese sido
objeto de la patente, cala bajo el dominio piblico (Art. 40). No obstante
esa clara vy detallada reglamentacién de la caducidad por falta de explota-
cién de los inventos patentados, la obligacién de acreditar la puesta en
practica de los inventos fue sustituida por el pago periddico de un derecho
a la Administracién Pablica. Para ello se expidié el Decreto de 27 de mayo
promulgado el 2 de junio de 1896 que reformo el articulo 33 de la Ley de
7 de junio de 1890 en los términos siguientes: “El poseedor de una pa-
tente de invencién o perfeccionamiento estd obligado a acreditar ante
la Secretaria de Fomento, al finalizar cada cinco afios de la duracién de la
patente v para conservarla por otros cinco afios, que ha hecho en la Teso-
reria General de la Federacion, al concluir los primeros cinco afios el pago
de $50.00 como Derecho adicional, al terminar los diez afios el pago de
$75.00 y al fin de los quince afios el de $100.06”. De acuerdo con un Tran-
sitorio, este Decreto establecia que *los interesados que hubieren concurri-
do hasta la fecha de la promulgacién de esta ley en la caducidad estable-
cida en el ... Art. 37..., podrin acogerse a las disposiciones de esta ley
para eximirse de la pena de caducidad, siempre que verifiquen el pago co-
rrespondiente de derechos dentro de tres meses siguientes a la fecha de su
promulgacién; y sin perjuicio de los derechos que hubieren adquirido ter-
ceros después de la declaracién de caducidad”. Mediante la citada reforma
se inicié en nuestro pais la prictica de sustituir con otro tipo de requisitos
el relativo a la explotacién del invento para evitar la caducidad de la pa-
tente,

La Ley de Patentes de Invencién expedida el 25 de agosto de 1903, que
comenzd a regir el 1° de octubre del mismo afio, {ijé a las patentes de in-
vencién un plaze de veinte afios susceptible de ser prorrogada hasta por
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cinco anos mas {Arts. 15 y 16), y en cuanto al punto que se viene exami-
nando introdujo un cambio de sistema: suprimié la caducidad de las pa-
tentes y establecié la expedicion de licencias obligatorias en lugar de la
obligacién del propietario para explotar directamente el invento. Este orde-
namiento disponia, en efecto: “no es obligatoria la explotacién de una paten-
te; pero st pasados tres afios a contar de su fecha legal, no se explotare In-
dustrialmente dentro del territorio nacional, o hien si después de estos tres
afios se haya suspendido su explotacidén por mias de tres meses consecutivos,
la Oficina de Patentes podrd conceder a terceras personas licencia para ha-
cer dicha explotacién” (Art. 19). La misma ley reglamentaba la manera
de solicitar y conceder este tipo de licencias a terceras personas (Art. 20 a
30). Esta ley incorpord por primera vez las patentes de modelos y dibujos
industrialeg, sometiéndolas a lo prevenido con respecto a las patentes de in-
vencidn, incluyendo lo referente a la explotacién (Art. 107).

Por cuanto a la Ley de Patentes de Invencion de 26 de junio de 1928,
que comenzd a regir el 1° de enero de 1929, debe mencionarse que para las
patentes de invencidn sefialaba un plazo de veinte afios como méximo, im-
prorrogable, y para las de modelo o dibujo industrial, el de diez afios (Art.
33). Aun cuando también estipulaba que la falta de explotacién de una
patente no trae consigo la pérdida absoluta de los derechos que confiere
(Art. 47), disponia que st el invento no era explotado dentro del territorio
nacional durante los primeros quince afios de su vigencia, en el caso de una
patente de invencidn, el plazo de veinte afios se reducitia a quince afios
(Art. 34), v la reduccién en las patentes por modelo o dibujo industrial
seria de diez a siete aflos (Art. 35). Sin perjuicio de esta consecuencia que
afecta al términe de la patente por su falta de explotacidn, subsisten en
esta ley las licencias obligatorias en términos similares a los de la ley de 1903
derogada (Arts. 47 a 60). Conviene hacer notar que la reduccion del plazo
originalmente scftalade a las patentes, no se consideraba como una cadu-
cidad, sino como una de las formas de extincion de la patente (Art. 68).
Asimismo, hay que mencionar que la reduccién del plazo de las patentes
ne era ahsoluta ya que no era aplicable si se comprobaba “a satisfaccién
del Departamento de Propiedad Industrial, la imposibilidad o dificultad
material absoluta” para haber llevado n cabo la explotacidn.

La Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942 adoptd
casi reproduciéndolas esas reglas de la Ley de 1928, con la modalidad de
haber sefialade para las patentes de invencion un plazo de vigencia impro-
rrogable de quince afios y de diez para las patentes de modelo o dibujo in-
dustrial, v como la reduccién también consistia en tres afios, la falta de
explotacién de las primeras implicaba un plazo de doce afios y para las se-
gundas uno de siete afios. También se conservd la excepcién consistente
en no reducir el plazo original si en forma satisfactoria se comprobaba la
imposibilidad o dificultad material absoluta para efectuar la explotacién
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(Arts. 40 y 42). Igualmente esta ley reglamenté en condiciones similares
las licencias de explotacién, pero las patentes objeto de Ia sancion vuelven
a ser consideradas como patentes caducas. Las invenciones que amparan
cacnt de pleno derecho bajo el dominio pablico (Art. 94, frac. IT), sin que
sea por lo mismo necesario un procedimiento especifico para que la cadu-
cidad sea decretada.

2. Sistema de la Ley vigente

A partir del 11 de febrero de 1976 sc encuentra vigente en México la
Ley de Invenciones y Marcas de 30 de diciembre de 1975. Los cambios in-
troducidos a propdsito de la explotacidn de las invenciones patentadas y
de las consecuencias legales de la falta de explotacién son evidentes, ya que
en primer lugar el plazo de vigencia de las patentes es de diez afios, impro-
rrogables, a partir de la fecha de expedicién del titulo {Art. 40). Ademas,
la ley dispone que el otorgamiento de la patente implica la obligacion de
explotarla en territorio nacional y seflala que la explotacién deberi iniciar-
se.dentro de un plazo de tres afios contados desde la fecha de expedicién
de la patente (Art. 41). Fija un plazo de dos meses siguientes a la fecha
en que se inicie Ja explotacién, para que el titular de Ia patente comprue-
be a satisfaccion de la Oficina de Patentes que se ha iniciado la explota-
cién del invento (Art, 42). La patente caducard si transcurre un plazo de
cuatro afios contados desde la fecha de expedicién de la patente sin que su
titular hubiese iniciado la explotacién y sin que dentro del ltimo afio de
ese lapso de cuatro se hubieren solicitado licencias obligatorias (Arts. 41
y 48). En el Derccho transitorio, en relacién con las patentes otorgadas
conforme 2 la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 se establece que la
caducidad de las mismas por falta de explotacién ocurrird a los cuatro ahos
de la fecha de entrada en vigor de la ley, o sea gque se consideran caducas
las patentes respecto a las cuales no haya sido comprobada su explotacion
antes del diez de febrero de 1980 (articulo sexto transitorio). Segdn esta
ley las licencias obligatorias pueden ser solicitadas por cualquier persona
para explotar una patente, vencido el plaze de tres afios desde la fecha de
su expedicién, cuando la invencién patentada no haya sido explotada (Art.
50, frac. I). Las que se mencionan son las normas bisicas que en la actua-
lidad rigen la materia en México, debiendo aclararse que la ley guarda si-
Iencio acerca de si esta caducidad opera de pleno derecho o si requiere de
alguna expresa aclaraciéon que sea resultado de un procedimiente especi-
fico, Se limita a prevenir que las patentes caducan y las invenciones que
amparan caen de pleno derecho bajo el dominio piblico en los casos esta-
blecidos en la propia ley (Art. 62). Tampoco sefiala caso alguno de -ex-
cepcién o excusas para dispensar la caducidad a pesar de la falta de explo-
tacién.
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3. Prdctica establecida por la Oficina de Patentes

1. De comin acuerdo con la politica trazada por los funcionarios de la
Direccién de Invenciones y Marcas, tanto para el caso de patentes que ya
se explotan como para aquellas cuya explotacién no se ha iniciado, los in-
teresados presentan una “‘declaracién relativa a la explotacién de la paten-
te”, utilizando para elloe una forma en la que bajo protesta de decir ver-
dad manifiestan que “a fin de dar cumplimiento a lo ordenado por los ar-
ticulos 41 6 42 o Sexto Transitorio de la Ley de Invenciones y Marcas”
proporcionan la informacién que dicha forma pide, sin perjuicio de que
la Secretaria practique las revisiones que estime necesarias para comprobar
la veracidad de la declaracién.

A) Para el caso en que la patente se encuentra en explotacién, se apor-
tan los datos referentes al nimero de la patente; titulo de la invencidn,
fecha legal vy fecha de concesion, asi como nombre, nacionalidad y domici-
lio del titular, Tarmbién debe indicarse la ubicacidn de la fabrica del ttular
de la patente en ¢l caso de que €l la esté explotando directamente en Mé-
xico. 8i ha sido otorgada una licencia de explotacién, también debe sumi-
nistrarse el nombre, nacionalidad y ubicacién de la fibrica del licenciatario
registrado; la fecha de inscripcion, asi como el nmero del expediente en
que la misma se tramité y el nimero de folio con que quedé inscrito el
contrato de licencia ante el Registro Nacional de Transferencia de Tec-
nologia. Asimismo, se debe indicar la fecha v numerc de la resolucién por
la que la Oficina de Patentes concedié ¢l registro de la licencia o autori-
zacion para explotar la patente. Debe declararse también que Ia explota-
cién del invento se estd realizando cn volimenes que corresponden a una
efectiva explotacién industrial y en condiciones adecuadas de calidad y pre-
cio, como lo ordena ¢l articulo 43 de la ley.

B) En cuanto a los casos en que la explotacién del invento no se ha
iniciado, la forma a que se viene aludiendo contiene diversos apartados co-
rrespondientes a otras tantas hipdtesis que pueden ser las causantes de que
la explotacién del invento no se haya efectuado.

Esas tres posibilidades son las siguientes

1* Debido a “lo dispuesto por el articulo ), parrafo “A” inciso 3) del
Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, toda vez
que el titular de la patente es nacional de uno de los palses de la Unidn,
o esth domiciliado o tlene establecimiento industrial o comereial en alguno
de esos paises v dado que hasta la fecha no se ha concedido la primera li-
cencia obligatoria”.

2* Debido a que rccientemente se concedié una licencia contractual
de explotacion.
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3* Debido a la imposibilidad para haber realizado la explotacién in-
dustrial dentro del territorio nacional por alguna de las siguientes causas:
insuficiencia de mercado; incosteabilidad de la explotacién; carencia de in-
sumos; financiamiento insuficiente o alguna otra que en todo caso deberd
ser especificada. A la razdén o motivo que se aduzca debe agregarse la do-
cumentacién que acredite la veracidad de] motivo de imposibilidad,

De las tres causas de no explotacién, la primera conocida ya como “ex-
cusa fundada en el Convenio de Paris”, es la que generalmente se invoca
por los titulares de patentes mexicanas cuya explotacién no se ha iniciade.

2. Como respuesta a dicha excusa de no explotacién, la Direccién de
Invenciones y Marcas dirige al interesado un oficio diciéndole que en aten-
cién a su “solicitud relativa a la comprobacién de explotacién de la pa-
tente. .. en la cual seftala que no ha llevado a cabo la explotacién, se le
manifiesta que pare poder conservar su vigencia, deberd contestar el cues-
tionario de informacién econémica y estadistica que se anexa al presente,
dentro de un plazo de 45 dias hibiles a partir de la fecha de recepcién®.
Continda diciéndose en este oficio que “la informacién solicitada se requie-
re para conformar los estudios econdmicos que se desarrollardn en materia
de patentes, atendiendo al interés nacional de conocer previamente las ex-
pectativas de inversién industrial en las actividades y zonas prioritarias en
el Plan Nacional de Desarrollo Industrial®, “Les resultados del estudio
—+termina diciendo dicho oficio— permitirin a la Secretaria el estableci-
miento de acciones casuisticas que contribuyen al cumplimiento oportuno
de los objetivos y metas definidos en el mencionado plan”.

3. En contestacién al oficio antes mencionado, ¢l duefio de la patente
devuelve el cuestionario debidamente requisitado o solicita un plazo adi-
ciona para exhibirlo, En esta misma promocién el interesado declara que
no procede el apercibimiento hecho en el oficio en el sentido de que para
poder conservar la vigencia de la patente debe ser contestado el cuestio-
nario, “toda vez que la declaracién de no explotacién de la patente se pre-
sentd conforme a lo dispuesto por el articulo 5, parrafo “A”, inciso 3), del
Convenio de Paris para [a Proteccién de la Propiedad Industrial, disposi-
cién que resulta claramente aplicable al caso, en virtud de que el titular
de la patente es originario de un pais que es signatario del referido Con-
venio y estd domiciliado o tiene establecimiento oficial o comercial en el
citado pafs, y en virtud de que hasta la fecha no se ha concedido ninguna
licencia obligatoria en relacidn con la patente”.

En el propio escrito se agrega que se desea dejar claramente asentado
que la contestacién del cuestionario tiene como {nico propésito cooperar
con la autoridad en el desarrello de los estudios que se realizan en materia
de patentes y no el de cumplir con un requisito para que la patente con-
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tinfie en vigor, ya que la declaracién de no explotacién presentada ‘tiene
como consecuencia legal necesaria la conservacién de la vigencia de la pa-
tente’.

4. La prérroga normalmentc es concedida y ya sea dentro de dicha
ampliacién o dentro del término originalmente fijado, en el escrito con el
que sc anexa cl “cuestionario relativo a la explotacién de patentes”, se rei-
tera una vez mis que se ha decidido dar contestacién al cuestionario “con
¢l afin de cooperar con esa autoridad en el desarrollo de los estudios eco-
némicos que se realizan en materia de patentes para atender el interés na-
cional”, ratificAindose asimismo que no procede el apercibimiento hecho en
el oficio que se contesta, en virtud de que el titular de la patente es origi-
nario de un pais que es signatario del Convenio de Paris, v de que hasta 1a
fecha no se ha concedido ninguna licencia obligatoria en relacion con la pa-
tente. El escrito termina con la peticidn concreta de que se cmita oficio
“declarando que Ja patente contintia en vigor, por no operar la caducidad
en vista de la excusa legal presentada oportunamente”.

4. Resoluciones de caducidad

De acuerdo con informes extraoficiales, en el Departamento de Titula-
cion, Transimisién v Conservacion de Derechos se han recibido a la fecha
aproximadamente 4,000 cuestionarios y se calcula que se recibirin en total
cerca de 6,000. Hasta hoy no se ha girado ningiin oficio en el que sc co-
murigue al titular de la patente el acuerdo de prérroga de la vigencia de
la patente, como vesultado de los estudios del cuestionario,

En cambio, respecto de patentes que ya habian sido expedidas para el
11 de febrero de 1976, fecha de entrada en vigor de la Ley de Invencio-
nes y Marcas, se han dictado declaraciones de caducidad por no haber sido
acreditada 1o explotacidn del correspondiente invento con base en lo dis-
puesto en ol articulo Sexto Transitorio de la Ley de Tnvenciones v Marcas,
en relacion con los articulos 41 v 48 de la misma ley.

5. Impugnacién ante los jucces de Distrito

Los afectados han impugnado por la via del juicio de amparo dichas
determinaciones alegando esencialmente: &) que la Oficina de Patentes
aplica los articulos Sexto Transitorio, 41 v 48 de la Ley de Invenciones y
Marcas, en lugar de aplicar el articulo 5 del Convenio de Paris para la
Proteccién de la Propiedad Industrial; &) que de acuerdo con el articu-
lo 133 Constitucional dicho tratado forma parte de la Ley Suprema, v ¢)
que la patente estd en vigor aun cuando no se hubiere realizado la explo-
tacién en México porque su propietario es siibdito de un pals signatario
del Convenio, cuyo articulo 5 le beneficia.
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Los jueces de Distrito han concedido el amparo con fundamento en
que previa a la declaracién de caducidad de la patente no existié de parte
de un tercerc la solicitud de una licencia obligatoria; que tampoco hay
pruebas de que tal licencia haya sido concedida; ni de que de la fecha de
Ia concesién de la primera licencia obligatoria al inicio del procedimiento
de declaracién de caducidad, hayan transcurrido por lo menos dos afios;
y que para tal efecto se le haya dado oportunidad al titular de la patente
para que presentara excusas legitimas tendientes a justificar inacci6n.

Contra las decisiones que en tal sentido han pronunciado los jueces de
Distrito en los amparos de los que en primera instancia han conocido, la
Oficina de Patentes interpuso el recurso de revisién del que conocen y re-
suelven como ltima instancia los tribunales colegiados en materia admi-
nistrativa del Primer Clircuito, los cuales, a diferencia de los juzgados de
distrito que participan de un mismo criterio al considerar como inconstitu-
cionales las declaraciones de caducidad de las patentes por falta de explo-
tacién, sostienen entre si opiniones diferentes, ya que uno de dichos tribu-
nales, el Primero, confirma en sus sentencias las que dictan los jueces de
Distrito, en tanto que el Segundo Tribunal, lo mismo que el Tercero, re-
vocan las decisiones de los jueces de Distrito y niegan el amparo solicitado
por los quejosos.

6. Tesis del Primer Tribunal Colegiado: Ante el conflicto entre la ley na-
cional y el Convenio de Paris deben prevalecer las disposiciones de este
#ltimo

Los amparos en revision turnados al Primer Tribunal Colegiado en Ma-
teria Administrativa del Primer Circuito han sido resueltos en el sentido
de confirmar las sentencias de los Jueces de Distrito v de amparar a los
duefios de las patentes consideradas caducas, basindose para ello en estos
razonamientos: '

1} En los términos del articulo 133 de la Constitucién Federal los tra-
tados que celebra el Presidente de la Repfiblica con aprobacién del Senado
serin Ley Suprema del pais al igual que la propia Constitucidn, y en ese
orden de ideas, si el Presidente celebré ¢l Convenio de Parls con la aproba-
cién del Senado, “las normas relativas a la caducidad de una patente con-
tenidas especificamente en el articulo 5 del referido Convenio, son de apli-
cacién preferente por tener un valor jerirquico superior a la ley ordinaria,
que en el caso es Ia Ley de Invenciones y Marcas™.

2) De la transcripcién de los incisos A-2, A-3 y A-4 del articulo 5 del
Convenio v de los articulos 41, 48, 62 y Sexto Transitorio de 1a Ley de In-
venciones y Marcas, se advierte que de conformidad con la ley ordinaria
“toda patente caducard en forma automética al vencerse un plazo de cua-
tro afios contados a partir de la fecha de su concesién, si el titular de la
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patente no hubiere iniciado la explotacién o tampoco se hubieren solicita-
do licencias obligatorias” y que “el articulo 5 del Convenio de Parfs clara-
mente estatuye como requisito previo e indispensable que debe preceder a
toda caducidad de patente, que transcurrieran dos afios a partir de la fecha
de concesién de la primera licencia obligatoria’.

3) Es falso que los supuestos que establece el articulo 5 del Convenio
son meramente de caracter enunciativo, ya que “todos los preceptos que
integran el referido Convenio, por tratarse de un tratado internacional de-
bidamente suscrito por nuestro pais, sen de observancia obligatoria”.

4) Si bien es cierto que el Tratado da cabida a que sus Estados miem-
bros legislen sobre la materia, ello de ninguna manera implica “que los Es-
tados miembros pueden legislar en franca contradiccién a lo dispuesto en
las normas del Convenio®,

5) Si previamente a la declaracién de caducidad de la patente de que
se trata no se dio la hipétesis contenida en el articulo 5, la apreciacién del
juez de primer grado en tal sentido es correcta y procede confirmar la sen-
tencia recurrida en cuanto concedié el amparo.

{Esta doctrina ha sido sustentada por unanimidad de votos del Primer
Tribunal cn los siguientes negocios:

RA-167/81, Schering, A. G., sentencia de 13 de mayo de 1981.
RA-337/81, Stauffer Chemical Co., sentencia de 24 de junio de 1981,

RA-540/81, Techniservice Corporatlon sentencia de 24 de junio de
1981},

7. Tesis del Tercer Tribunal Colegiado: El Convenio de Paris no tiene un

rango superior a la Ley nacional y las disposiciones de ambos ordena-
mientos no se encuentran en conflicto

En un sentido opuesto al que se acaba de exponer, el Tercer Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito viene pronun-
ciando sus decisiones, ya que al revisar las sentencias de los jueces de Dis-
trito decreta su revocacién y niega el amparo solicitado por los propietarios
de las patentes caducas, con apovo en las siguientes consideraciones:

1* El articulo 133 de la Constitucién no establece preferencia entre las
leyes del Congreso de la Unién que emanan de ella y los tratados que estén
de acuerdo con la misma, puesto que dicho dispesitivo no propugna la te-
sis de la supremacia del Derecho internacional sobre el Derecho interno,
sino que adopta la regla de que el Derecho internacional ¢s parte del na-
cional. No da a los tratados un rango superior a las 1eyes del Congreso, sino
que el rango que les confiere a unos y otras es el mismo. Por tanto, el
Convenio de la Unién de Paris para la Proteccién de la Propiedad Indus—-
trial no tiene un rango superior 4 la Le}r de Invencxones v Marcas vy la j Je-
rarquia -de ambos ordenarnientos 6s Ia misma.



858 DAVID RANGEL MEDINA

2* Aun cuando los tratados y las leyes ordinarias tienen igual jerar-
quia, es valida la regla de que un tratado posterior deroga las leyes prece-
dentes que se le opongan; perc este principio general de Derecho no es
aplicable al caso en estudio, pues aun cuando el Convenio de Paris fue pro-
mulgado por Decreto publicado el 27 de julio de 1976, o sea con posterio-
ridad al 11 de febrero de 1976, fecha en que entré en vigor la Ley de In-
venciones y Marcas, el Convenio de Paris no se encuentra en conflicto con
las disposiciones de la Ley de Invenciones, por lo que tal convenio no es
aplicable al caso concreto.

3* Para decretar la caducidad de una patente por falta de explota-
cién industrial, se requiere, por una parte, que se concedan licencias obli-
gatorias para la explotacién industrial de la patente de que se trate y, por
otra, que transcurra al menos un plazo de dos afios a partir de la primera
licencia obligatoria.

4* El Estado Mexicano ha cumplidc con toda fidelidad sus obliga-
ciones resultantes del orden juridico internacional y conforme a lo previs-
to por el articulo 5 del Convenio de Paris, ha tomado medidas legislativas
previendo la concesién de licencias obligatorias.

5* 51 no han sido otorgadas licencias obligatorias para la explotacién
de la patente de que se trata, es porque no existe precepto alguno que obli-
gue a la autoridad a otorgarlas y de acuerdo con el articulo 50 de la Ley
de Invenciones y Marcas, para conceder licencias obligatorias es necesario
que éstas sean solicitadas por los particulares interesados.

6* Siendo el espiritu del Convenio de Paris evitar que se abuse del de-
recho exclusivo que confieren las patentes, es ildgico que para que se dé la
caducidad de la patente sea requisito indispensable que haya existido la so-
licitud de una licencia obligatoria, pues con ese razonamiento se estaria
fomentando todo lo contrario a lo que ¢l Convenio pretende, sujetando el
actuar de las autoridades al transcurso indefinido del tiempo, pues mientras
no se solicitara y, en su caso, se otorgara, una licencia obligatoria, transcu-
rriendo al menos dos afios a partir de la primera licencia, no se podria dar
la figura de la caducidad, lo que evidentemente no fue lo que se pretendit
en el Convenio,

7% Es incorrecta la argumentacién total del juez de Distrito, que obliga
a la Oficina de Patentes a que espere indefinidamente el transcurso del
tiempo para que algin particular se presente a solicitar el otorgamiento
de una licencia, para que pueda aplicar los articulos 41, 48, 62 y Sexto
transitorio de la Ley de Invenciones vy Marcas.

8* El legislador mexicano no intenté legislar en conflicto con lo dis-
puesto por el Convenio de Paris, sino que complementé las disposiciones
del mismo, por lo que las disposiciones de la ley nacional aplicadas al de-
clarar la caducidad de la patente corresponden a la finalidad del tratado
de combatir la falta de explotacion industrial de una patente. La Ley de
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Invenciones y Marcas no contraviene las disposiciones de ese Convenio:
Las complementa y por eso dicho ordenamiento nacional es el aplicable.

{La doctrina resumida en los parrafos precedentes ha sido sustentada
por unanimidad de los votos de los tres magistrados que integran el Tercer
Tribunal Colegiado en los signientes amparos en revisidn:

RA-256/81, C. H. Boehringer Sohn, sentencia de 9 de julio de 1981.

RA-269/81, José Ernesto Matsumoto-Mtatuy, sentencia de 14 de julio
de 1981,

RA-160/81, National Research Development Corporation, sentencia de
i6 de julio de 1981,

RA-183/81, C. H. Boehringer Sohn, sentencia de 23 de julio de 1981.

RA-389/81, Stanadyne Inc., sentencia de 30 de julio de 1981.

RA-769/81, Dr. Kar Thomae GMBH, sentencia de 30 de julio de 1981.

RA-999/81, Standard Oil Co., sentencia de 4 de agosto de 1981.

8. Tesis del Segundo Tribunal Colegiado: El Convenio de Paris no obliga
directamente a la autoridad mexicana vy la caducidad que ésta decreta
conforme a la ley nacional no se opone al Convenio

De igual manera que el Tercer Tribunal Colegiado, el Segundo Tribu-
nal estima que el criterio de los jueces de Distrito es errdmeo y al resolver
los casos que le han sido turnados revoca la sentencia y niega el amparo
con fundamentos coincidentes con los del Tercer Tribunal, pero ademds:

a) Porque el Convenio de la Unidén de Paris no obliga directamente a
la autoridad administrativa mexicana, sino que, de acuerdo con el articu-
lo 25-1) obliga a los Estados firmantes a ajustar su legislacién al tratado
y no debe entenderse que obligue a dichas autoridades a aplicarlo prefe-
rentemente a la ley nacional, que es la que estin obligadas a acatar.

b) La Ley de Invenciones y Marcas en manera alguna se opone a los
términos del articulo 5 del Convenio, cuyo inciso A-2) califica de abuso
del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, la falta de ex-
plotacitn, la que es precisamente la motivacion del acto reclamado, lo cual
en nada se opone al Convenio, ya que sus disposiciones son arménicas al
sancionar los abusos del derecho de patente por su falta de explotacién.

¢) Es equivocado interpretar que el Convenio sea un obsticulo para
caducar la patente, toda vez que nuestra ley también prevé las licencias
obligatorias v si ninguna persona las solicita, es absurdo pretender que de-
ban existir y que si no existen licencias obligatorias la patente no pueda
declararse caduca por falta de ese requisito.

d) Decir que si no hay una licencia obligatoria no puede caducar la
patente, resulta contrario al Convenio, que también prevé sancién para el
abuso del derecho de patente por su falta de explotacidn.
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(El mencionado criterio de este tribunal, ha side sustentado en los si-
guientes amparos en revision:

RA-278/81, Toyo Koateu Industries Inc., sentencia de 6 de agosto de
1981,

RA-242/81, Vacummatic, 8. A., sentencia del 8 de junic de 1981,

RA-248/81, Juan Sanchez Osuna, sentencia de 18 de junio de 1981.

RA-232/81, Salvay & Cia., sentencia de 9 de julio de 1981.

RA-422/81, Ing. Hans Oetiker, sentencia de 24 de julio de 1981,

RA-592/81, Shering A. G., sentencia de 30 de julio de 1981.

RA-268/81, Kitsu Toatsu Chemicals Corporation, sentencia de 10 de
septiembre de 1981. Todos por mayoria de votos de los Magistrados Juan
Gomez Diaz y Manuel Castro Reyes, contra el voto del Magistrado Carlos
de Silva Nava, quien sostiene la tesis de que el Convenio de Parfs es de
aplicacién preferente a la ley de la materia).

9. Observaciones finales

Primera. La evolucién del derecho positivo mexicano revela que desde
hace més de siglo y medio se inicié en nuestro pais la tendencia a condi-
civnar la vigencia de las patentes al requisito de llevar a la prictica la in-
vencién que amparan, Las disposiciones que sobre este asunto informan la
Ley de Invenciones y Marcas, no constituyen pues ninguna novedad y no
debieron provocar reacciones alarmistas fincadas en una supuesta politica
que tiene puesta en la mira al sistema proteccionista de los derechos del
inventor. Sea en forma radical como ocurrié con las primeras leyes, sea de
manera mis moderada como lo estipularon las que han estado vigentes en
lo que va de esta centuria, todas han recogido aquel principio. Cierto es
que en la preparacién de la Ley de Invenciones y Marcas se desarrollé en
un ambiente hostil a la propiedad industrial, pero también es verdad que
las reformas introducidas a la legislacién tradicional no corresponden a las
amenazas de implantar cambios para “ajustarla a una nueva estrategia
de desarrollo que satisfaga las aspiraciones libertarias de los pafses some-
tidos al coloniaje politico, econdmico y cultural”. Analizadas sin prejuicios,
las normas de los articulos 41, 48, 50, 62 y Sexto Transitorio de la Ley,
acerca de la explotacién de los inventos, las licencias obligatorias y la ca-
ducidad de las patentes, se advierte que responden al respecto de viejos
prmmpxos pregonados por los legisladores y por la doctrina de todas las
épocas y de todas las latitudes, como son los siguientes:

Las patentes se conceden para la explotacién de su objeto, sin que deba
admitirse en ningin caso que el disfrute legal y racional de Ia concesién
que representan, quede circunscrito a la obtencién de los titulos.

La legislaci6n reguladora del derecho de patentes atiende, por una.par-
te, a la protecciébn de interesés de los particulares y, por otra, a un interés
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superior, que en la especie es la cconomia del pals y el fomento y progreso
de ia industria.

La concesién de un titulo que permaneciera estéril en manos del pri-
vilegiado, apartaria el derecho de patente de sus fines naturales y despoja-
ria a la sociedad de un bien esencial para su prosperidad v cultura.

Segunda. En torno a las practicas muy variadas que en lo econdémico
y al margen de los dispositivos legales se adoptan para eludir el acatamien-
to de los mismos, es aconsejable que antes de aceptar su implantacién, quie-
nes tienen a su cargo velar por un sano y auténtico respeto de los derechos
de patente, mediten sobre las consecuencias de una atractiva explotacion
ficticia, artificial e inexistente. Ayer se suplié la obligacién de explotar el
invento con el subterfugio de ofrecer en la prensa la patente para conceder
licencias; més tarde el pago de una cuota para recompensar agobiantes
tareas mal remuneradas, fue el instrumento utilizado con el mismo fin.
Ahora se inventd “la excusa fundada en lo que dispone e! articulo 5 del
Convenio de Paris”. Soluciones son, todas ellas, de duracién efimera v con
eficacia condicionada a los contingentes cambios propins de la inestabili-
dad en los cargos dr la administracion pablica.

Tercera. Es rccomendable pues, que ante la nitder de los preceptos
legales que imponen cargas o los duefios de las patentes no se opongan
interpretaciones qu¢ no siempre estin acordes con ¢l buen juicio, con el
verdadero espiritu de Yas instituciones juridicas y con el contexto de su to-
tal reglamentacion.

Cuarta. Por iltimo, en lo que respecta a las discrepantes opiniones de
Ins autoridades judiciales en torno al real o supuesto conflicto entre Ia ley
nacional y el tratado internacional, es evidente que en aras de la seguridad
juridica de los titulares de patentes, urge contar con un criterio tinico, cual-
quiera que él sea. Para alcanzarlo es pertinente denunciar ante la Suprema
Carte de Justicia de la Nacién las tesis contradictorias de los tres Tribuna-
les Colegiados en Materia Administrativa del Primer Gircuito. como lo or-
dena el articulo 195 bis de la Ley de Amparo.
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