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1. Antecede~ites l~.gislativos ~ o b r c  la obligación de explotar las invenciones 
pat,entadas 

La primera ley que rigió en México eii materia de patentes de inven- 
ción fue el Decreto expedido por las Cortes EspaEolas el .? de  octubre de 
1820, para asegurar el derecho de propiedad a los que inventen, perfeccio- 
nen o introduzcan algún ramo de industria. El titulo de propiedad del in- 
ventor no se llamaba patentc sino "certificado de invencióii", el cual tenía 
fuerza y vigor durante diez años (Art. 13) ; pero el inventor dejaba de 
considerane como propietario si dejaba pasar dos anos sin poner en ejecu- 
ción su invento, perfección o mejora (Art. 24). 

Después dc consiimada la Independencia de México, el primer tcxto 
legal que se expidió fur la Ley dr 7 de mayo de 1832, sobre Privilegio ex- 
clusivo a los inventores o perfeccionadores de algún ramo de industria, la 
cual señalaba para las patentes de invención fuerza y vigor durante diei 
años, sin imponer la obligación de explotar el invento, ni fijar un plazo 
para llevarla a cabo. Esto originó que el Supremo Poder Ejecutivo, "para 
evitar e1 grave perjuicio que pueda resultar de que no se ponga en planta 
cn un termino indefinido cualquier invento o mejora, después de haber ob- 
tenido privilegio exclusivo, y cl daño que resulte a otro individuo que pn- 
diera establcrcr la rni3ma invención, introducción o niejon en menos tiem- 
po", expidiera cl Decreto de 28 de septiembre de 1843, sobre que se fije 
en las patentes un término para plantear la invención que sea materia de 
privilegio, ordenando: "En toda patentc de privilegio excli~sivo que se ex- 
pida, se fijad prudentemente un término para que se plantee y comience 
a uwr del objeto privilegiado, y de no vcrificarlo en dicho tiempo, se ten-  
drá por caduco el privilegio y libre la acción de cualquier individuo para 
pretenderlo nuevanientc.". En estc ordenamiento se adopta por vez primera 
la institución dc la caducidad de la patente por falta de explotación del in- 
vento. Lamentablemente no sc encuentran en nuestros archivos oficiales 
datos acerca del plazo que haya sido señalado en los título!: de las patentes 
para poner cn práctica el invento. 
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En cambio la Ley de 7 de junio de 1890, sobre patentes de privilegio 
a los inventores o perfeccionadorcs, conforrnc a la cual las patentes eran 
otorgadas por 20 años susceptibles de prórroga por cinco años más, de un 
modo expreso establecía que el poseedor dc una patente de invención o 
perfeccionamiento, estaba obligada a acreditar ante la Secretaría de Fo- 
mento dentro del término improrrogable de cinco años, "que los objetos o 
procedimientos amparados por ella se fabrican o emplean en la República 
o que se ha hecho cuanto era necesario para establecer el empleo o explo- 
tación" (Art. 33).  Del cumplimiento de dicha disposición, la Secretaría de 
Fomento dejaba constancia mediante la anotación respectiva en el Regis- 
tro de Inscripción de las patentes (Art. 34). Como wnsecuencia de no ha- 
ber dado cumplimiento a tales preceptos, la misma ley estipulaba la cri- 
ducidad de la patente (Art. 37, frac. III), la cual sólo podría declararse 
por los tribunales, a instancia del Ministerio Público o de parte interesada, 
ya fuese por vía de acción o de excepción (Art. 38).  Las declaraciones de 
caducidad eran publicadas en el Diario Oficial y anotadas en el Registro 
de Inscripción de la Secretaría de Fomento (Art. 39). Los efectos de tales 
declaracioiies de caducidad consistían en que la invención que hubiese sido 
objeto de la patente, caía bajo el dominio público (Art. 40).  No obstante 
esa clara y detallada reglamentación de la caducidad por falta de explota- 
ción de los inventos patentados, la obligación de acreditar la puesta en 
prictica de los inventos fue sustituida por el pago periódico de un derecho 
;i la Adminktración Pública. Para ello se expidió e! Decreto de 27 de mayo 
promulgado el 2 de junio de 18% que reformó el artículo 33 de la Ley de 
7 de junio dc 1890 en los términos siguientes: "El poseedor de nna pa- 
tente de invención o perfeccionamiento está obligado a acreditar ante 
la Secretaría de Fomento, al finalizar cada cinco aíios de la duración de la 
patente y para conservarla por otros cinco aíjos, quc ha Iiecho en la Teso- 
rería General de la Federación, al concluir los primeros cinco años el pago 
de $50.00 como Derecho adicional, al terminar los diez años el pago de 
$75.00 y al fin de los quince años el de $100.00". De acuerdo con un Tran- 
sitorio, este Decreto establecía que "los interesados que hubieren concurri- 
do hasta la fecha de la promulgación de esta ley en la caducidad estable- 
cida en el . . . Art. 37. . ., podrán acogerse a las disposiciones de esta ley 
para eximirse de la pena de caducidad, siempm que verifiquen el pago co- 
rrespondiente de derechos dentro de tres meses siguientes a la fecha de su 
promulgación; y sin perjuicio de los derechos que hubieren adquirido ter- 
ceros despu6s de la declaración de caducidad". Mediante la citada reforma 
se inició en nuestro país la prictica de sustituir con otro tipo de requisitos 
cl relativo a la explotación del invento para evitar la caducidad de la pa- 
tente. 

La Ley de Patentes de Invencidn expedida e! 25 de agosto de 1903, que 
comenzó a regir el 1Q de octubre del mismo año, fijó a las patentes de in- 
vención un plazo de veinte años siisceptible de scr prorrogada hasta por 



cinco anos más (Arts. l j  y 16), y en cuanto al punto que se viene exami- 
nando introdujo un cambio de sistema: suprimió la caducidad de las pa- 
tentes y estableciú la expedición de licencias obligatorias en lugar de la 
oblicación del propietario para explotar directamente el invento. Este orde- 
namiento disponía, en efecto: "no es obligatoria la explotación de una paten- 
te;  pero si pasados tres años a contar de su fecha legal, no se explotare in- 
du~trialmente dentro del territorio nacional, o hien si después de estos tres 
:iíios se haya suspendido su explotación por m& de tres meses consecntivix, 
la Oficina de Patentes podrá conceder a terceras personas licencia para ha- 
cer dicha explotación'' (&t. 19). Ida misma ley reglamentaba la manera 
de ~olicitar y conceder este tipo de licencias a terceras personas (Art. 20 a 
30). Esta ley incorporó por primera vez las patentes dr niodelos y dibujos 
indiistriales, sometiéndolas a lo prevenido con respecto a las patentes de in- 
venciún, incluyendo lo referente a la explotación (.4rt. 107!. 

Por cuanto a la Ley de Patentes de  Inuención de 26 de junio de 1928, 
que comenzó a reár el 1 V  de enero de 1929, debe mencionarse que para las 
patentes de invención señalaba un plazo de veinte años como máximo, im- 
prorrogable, y para las de modelo o dibujo industrial, el de diez años (Art. 
33) .  Aun cuando también estipulaba que la falta de explotación de una 
patente no trae consigo la pérdida absoluta de los derechos que confiere 
(Art. 47), disponía que si el invento no era explotado dentro del territorio 
nacional durante los primeros quince años de su vigencia, en el caso de una 
patente de invención, el plazo de veinte años se reduciría a quince años 
(Art. 34) ,  y la reducción en las patentes por modelo o dibujo industrial 
sería de diez a siete años (Art. 35).  Sin perjuicio de esta consecuencia que 
afecta al término de la patente por su falta de explotación, subsisten en 
csta ley las licencias obligatorias en términos similares a los de la ley de 1903 
deropada (Arts. 47 a 60). Conviene hacer notar que la reducción del plazo 
originalmente scñaiado a las patentes, no se consideraba como una cadu- 
cidad, sino como una de las formas de extinción de la patente (.4rt. 68). 
.4simismo, hay que mencionar que la reducción del plazo de las patentes 
no era absoluta ya que no era aplicable si se comprobaba "a satisfacción 
del Departamento de Propiedad Industrial, la imposibilidad o dificultad 
material absoluta" para haber llevado n cabo la exp1ota1:ión. 

La Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942 adoptó 
casi reproduciéndolas esas ref$as de la Ley de 1928, con la modalidad de 
haber señalado para las patentes de invención un plazo de vigencia impro- 
rrogable de quince años y de diez para las patentes de modelo o dibujo in- 
dustrial, y como la reducción también consistía en tres años, la falta de 
ruplotación de las primeras implicaba un plazo de doce &os y para las se- 
gundas uno de siete años. También se conservó la excepción consistente 
cn no rcducir el plazo original si en forma satisfactoria se comprobaba la 
impcsjbilidad o dificultad material absoluta para efectuar la explotación 



(Arts. 40 y 42). Igualmente esta ley reglamentó en condiciones similares 
ks licencias de explotación, pero las patentes objeto de la sanción vuelven 
a ser consideradas como patentes caducas. Las invenciones que amparan 
caen de pleno derecho bajo el dominio público (Art. 94, frac. 11), sin que 
sea por lo mismo necesario un procedimiento especifico para que la cadu- 
cidad sea decretada. 

2. Sirtema de la Ley vigente 

A partir del 11 de febrero de 1976 se encuentra vigente en México la 
Ley  de Inuencioties y Marcas de 30 de diciembre de 1975. Los cambios in- 
troducidos a propósito de la explotación de las invenciones patentadas y 
de las comecuencias legales de la falta de explotación son evidentes, ya que 
en primer lugar el plazo de vigencia de las patentes es de diez año.s, impro- 
rrogable~, a partir de la fecha de expedición del título (Ar t  40). Adeniis. 
la ley dispone que el otorgamiento de la patente implica la obligación dc 
explotarla en territorio nacional y señala que la explotación deberá iniciar- 
sedentro de un plazo de tres aíios contados desde la fecha de expedición 
de la patente (Art. 41). Fija un plazo de dos meses siguientes a la fecha 
en que se inicie la explotación, para que el titular de la patente comprne- 
be a satisfacción de la Oficina de Patentes que se ha iniciado la explota- 
ción del invento (Art. 42).  La patente caducará si transcurre un plazo de 
cuatro años contados desde la fecha de expedición de la patente sin que su 
titular hubiese iniciado la explotación y sin que dentro del último año de 
ese lapso de cuatro se hubieren solicitado licencias obligatorias (Arts. 41 
y 48). En el Derccho transitorio, en relación con las patentes otorgadas 
conforme a la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 se establece que la 
caducidad de las mismas por falta de explotación ocurrirá a los cuatro años 
de la fecha de entrada en vigor de la ley, o sea que se consideran caducas 
las patentes respecto a las cuales no haya sido comprobada su explotación 
antes del diez de febrero de 1980 (articulo sexto transitorio). Según esta 
ley las licencias obligatorias pueden ser solicitadas por cualquier persona 
para explotar una patente, vencido el plazo de tres años desde la fecha de 
su expedición, cuando la invención patentada no haya sido explotada (Art. 
50, frac. 1) .  Las que se mencionan son las normas básicas que en la actua- 
lidad rigen la materia en México, debiendo aclararse que la ley guarda si- 
lencio acerca de si esta caducidad opera de pleno derecho o si requiere de 
alguna expresa aclaración que sea resultado de un procedimiento especí- 
fico. Se limita a prevenir que las patentes caducan y las invenciones que 
amparan caen de pleno derecho bajo el dominio público en los casos esta- 
blecidos en la propia ley (Art. 62). Tampoco señala caso alguno de ex- 
cepción o excusas para dispensar la caducidad a pesar de la falta de explo- 
tación. 
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3. Práctica establecida por la Oficina de Patentes 

1. De común acuerdo con la política trazada por los funcionarios de la 
IXrección de Invcnciones y Marcas, tanto para el caso de patentes que ya 
se explotan como para aquellas cuya explotación no se ha iniciado, los in- 
tererados presentan una "declaración rclativa a la explotaciOn de la paten- 
te", utilizando para ello una forma en la que bajo protesta de decir ver- 
dad manifiestan qiie "a fin de dar cumplimiento a lo ordenado por los ar- 
tículos 41 ó 42 o Scxto Transitorio de la Ley de Invencinnes y Marcas" 
proporcionan la información que dicha fonna pide, sin perjuicio de qilc 
la Secretaría practiquc las revisiones que estime necesarias p a n  comprolmr 
la veracidad de la declaración. 

A )  Para cl caso cn que la patente se encuentra en explcitación, se apor- 
tan los datos refercntes al númcro de la patente; título de la invención, 
fccha legal y fecha de concesión, así como nombre, nacionalidad y domici- 
lio del titular. También debe indicarse la ubicación de la fibrica del titular 
de la patente en cl casn de que él la esté explotando directamente en ME- 
xico. Si ha sido otorgada una licencia de explotación, tamt~ién debe sumi- 
riistrane el nombre, nacionalidad y ubicación de la fábrica ilel 1;cenciatnrio 
registrado; la fecha de inscripción, así como el número del expediente en 
que la ~nisma se tramitó y el número de folio con que quedó inscrito el 
contrato dc licencizi ante el Registro Nacional de Transfcrcncia de Tec- 
nología. Asimismo, se debe indicar la fecha y número dc la resolución por 
la que la Oficina dc Patentes conccdió el registro de la licencia o autori- 
zación p a n  explotar Iü patcnte. Dehc declararse también que la exp1ot:i- 
ción del invcnto se está rcalizando cn volíimcnes quc corrc~sponden a iiria 
rfectiva explotación industrial y en condiciones adecuadas di: calidad y prc- 
vio. como lo ordena cl artículo 43 dc la ley. 

B) En cuanto :i los casos en que la pxplotación dcl invento no se ha 
iniciado, la forma a que se vicne aludiendo contiene diversos apartados co- 
rrespondieiites a otras tantas hipótesis que pueden ser Ins c;iiisantes de que 
1;i explotación d ~ l  invcnto no se haya efectiiado. 

Esas tres posibilidades son las siguientcs: 

1Qbido a "lo dispuesto pos rl artículo 5, p.írrafo ".4" inciso .7) del 
Convcnio de París para la Protección de la Propiedad Indiistrial, toda vez 
que el titular de la patentc es nacional de uno de los países de la Unión, 
<i está domiciliado o tiene establecimiento industrial o comercial en algiino 
de esos países y dado que hasta la fecha no se ha concedido la psiniri:, li- 
cencia obligatoria". 

2* Debido a qur rccicntemente se concedió iina licencia contractii:il 
d i  explotación. 
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%+Debido a la imposibilidad para haber realizado la explotación in- 
dustrial dentro del territorio nacional por alguna de las siguientes causas: 
insuficiencia de mercado; incosteabilidad de la explotación; carencia de in- 
sumos; financiamiento insuficiente o alguna otra que en todo caso deberá 
ser especificada. A la razón o motivo que se aduzca debe agregarse la do- 
cumentación que acredite la veracidad del motivo de imposibilidad. 

De las tres causas de no explotación, la primera conocida ya como "ex- 
cusa fundada en el Convenio de París", es la que generalmente se invoca 
por los titulares de patentes mexicanas cuya explotación no se ha iniciado. 

2. Como respuesta a dicha excusa de no explotación, la Dirección de 
Invenciones y Marcas dirige al interesado un oficio diciéndole que en aten- 
ción a su "solicitud relativa a la comprobación de explotación de la pa- 
tente.. . en la cual señala que no ha llevado a cabo la explotación, se le 
manifiesta que para poder conservar su vigencia, deberá contestar el cues- 
tionario de información económica y estadística que se anexa al presente, 
dentro de un plazo de 45 días hábiles a partir de la fecha de recepción". 
Continúa diciéndose en este oficio que "la información solicitada se requie- 
re para conformar los estudios económicos que se desarrollarán en materia 
de patentes, atendiendo al interés nacional de conocer previamente la .  ex- 
pcctativas de inversión industrial en las actividades y zonas prioritarias en 
el Plan Nacional de Desarrollo Industrial". "Los resultados del estudio 
-temina diciendo dicho o f i c i e  permitirán a la Secretaría el estableci- 
miento de acciones casuísticas que contribuyen al cumplimiento oportiioo 
de los objetivos y metas definidos en el mencionado plan". 

3. En contestación al oficio antes mencionado, el. dueño de la patente 
devuelve el cuestionario debidamente requisitado o solicita un plazo adi- 
ciona para exhibirlo. En esta misma promoción 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 quc la declaración de no explotación de la patente se pre- 
sentó conforme a lo dispuesto por el artículo 5, párrafo "A'', inciso 3) ,  del 
Convenio de París para Ia Protección de la Propiedad Industrial, dispmi- 
ción que resulta claramente aplicable al  caso, en virtud de que el titular 
de la patente es originario de un país que es signatario del referido Con- 
venio y está domiciliado o tiene establecimiento oficial o comercial en el 
citado país, y en virtud de que hasta la fecha no se ha concedido n i n ~ n a  
licencia oblie;atoria en relación con la patente". 

En el propio escrito se agrega que se desea dejar claramente asentado 
que la contestación del cuestionario tiene como único propósito cooperar 
con la autoridad en el desarrollo de los estudios que se realizan en materia 
de patentes y no el de cumplir con un requisito para que la patente con- 



tinúe en vigor, )-a qiie la declaración de no explotación presentada 'tiene 
como consecuencia legal riecesaria la conservación de la vigencia de la pa- 
tente'. 

4. La prórroga normalmentr es concedida y ya sea dentro de dicha 
xnpliación o dentro del término origiiialmentc fijado, en el escrito con el 
que sc nncxa rl "cucstionnrio relativo a la explotación de patentes", se re¡. 
trra una vez más que sc ha decidido dar contestación al cuestionario "con 
r.1 afin de cooperar con esa autoridad en el desarrollo de los estudios eco- 
iiómicm que se realizan en materia dc patentes para atender el interés na- 
rional", ratificándose asimismo que no procede cl apercibimiento hecho en 
PI oficio que se contesta, cn virtud de qrie el titular de la patente es origi- 
nario de un país que es signatario del Convenio de París, y de que hasta 1;1 
fecha no se ha concedido ninguna licencia obligatoria en relación con la pa- 
tente. El escrito termina con la petición concreta de que se cmita oficio 
"declarando que la patente continúa en vigor, por no operar la caducidad 
cm vista de In cscusa legal presentada oportiiiiament?". 

4 .  Re«>lucione., d i  caducidad 

De acoerdo con informes extraoficiales, en el Departanlento de Titula- 
ción, Transimisión :! Conservación de Derechos se han recibido a la fecha 
aproximadamente 4,000 cuestionarios y se calcula qur se recibirán en total 
cerca de 6,000. Hasta hoy no se ha girado ningún oficio en el que sc co- 
niucic!ue 31 titular de la patent~ c1 :%cuerdo dc prórrog-a de la vipencia de 
la patente, como resultado de los estudios del cuestionario. 

En cambio, respecto de patentes que ya habían sido expedidas para el 
1 I de frbrero de 1976, fecha dr entrada en vigor de la Ley de Invencio- 
nrs y Marcns, se han dictado declaraciones de caducidad por no haber sido 
acreditada la explotación del correspondiente invento con base en lo dis- 
puesto eii i.1 artíriilo Sexto 'Transitorio de la Ley de Tnvencionrs y Marcas, 
en rclación con los artículos 41 y 18 dr la misma ley. 

5 .  Irnpug?zaciL;n ante lor jueces dc Distrito 

Los afectados han impugnado por la vía del juicio de amparo dichas 
rletirminacioncs alegando esencialmente: a) que la 0fi1:ina de Patentes 
:iplica los artículos Sexto Transitorio, 41 y 48 de la Ley de Invenciones y 
.Marcas, en lugar de aplicar el articulo 5 dcl Convenio de París para la 
Protección de la Propiedad Industrial; b )  que de acuerdo con el artícu- 
lo 133 Constitucional dicho tratado forma parte de la Ley Suprema. y c\ 
que la patente cs t i  en vigor aun cuando no se hubiere realizado la explo- 
tación en México porqiie su propietario es síibdito de un país signatario 
del Convenio. cuyo artículo 5 le beneficia. 
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Los jueces dc Distrito han  onced di do el amparo con fundamento en 
que previa a la declaración de caducidad de la patente no existió de parte 
de un tercero k solicitud de una licencia obligatoria; que tampoco hay 
pruebas de que tal licencia haya sido concedida; ni de que de la fecha de 
la concesión de la primera licencia obligatoria al inicio del procedimiento 
de declaración de caducidad, hayan transcurrido por lo menos dos años; 
y que para tal efecto se le haya dado oportunidad al titular de la patente 
para que presentara excusas legítimas tendientes a justificar inacción. 

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 revisión del que conocen y re- 
suelven como Última instancia los tribunales colegiados en materia adnii- 
nistrativa del Primer Circuito, los cuales, a diferencia de los juzgados de 
distrito que participan de un mismo criterio al considerar como inconstitn- 
cionales las declaraciones de caducidad de las patentes por falta de explo- 
tación, sostienen entre sí 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 decigiones de los jueces de Distrito y niegan el amparo solicitado 
por los quejmos. 

6. Tesis del Primer Tribunal Colegiado: Ante el conflicto entre la ley na- 
cionai y el Cmuenio de Paris d ~ b e n  prevalecer las disposiciones de este 
Último 

Los amparos en revisión turnados al Primei Tribunal Colegiado en Ma- 
teria Administrativa del Primer Circuito han sido resueltos en el sentido 
de confirmar la5 sentencias de los Jueces de Distrito y de amparar a los 
dueños de las patentes consideradas caduca?, basándow para ello en estos 
razonamientos: 

1) En los términos del artículo 133 de la Constitución Federal los tra- 
tadoi que celebra el Presidente de la República con aprobación del Senado 
serán Ley Suprema dcl país al igual que la propia Constitución, y en eie 
orden de ideas, si el Presidente celebró el Convenio de París con la aproba- 
ción del Senado, "las normas relativas a la caducidad de una patente con- 
tenidas específicamente en el artículo 5 del referido Convenio, son de apli- 
cación preferente por tener un valor jerárquico superior a la ley ordinaria, 
que en el caso es la Ley de Invenciones y Marcas". 

2) De la transcripción de los incisos A-2, A-3 y A-4 del artículo 5 del 
Convenio y de los artículos 41, 48, 62 y Sexto Transitorio de la Ley de In- 
venciones y Marcas, se advierte que de conformidad con la ley ordinaria 
"toda patente caducará en forma automática al vencer7e un plazo de cua- 
tro años contados a partir de la fecha de su concesión, vi el titular de la 



patente no hubiere iniciado la explotación o tampoco se hubieren solicita- 
do licencias obligatorias" y que "el artículo 5 del Convenio de París clara- 
mente estatuye como requisito previo e indispensable que debe preceder a 
toda caducidad de patente, que transcurrieran d a  años a partir de la fecha 
dc concesión de la primera licencia obligatoria'. 

3 )  Es falso que los supuestos que establece el artículo 5 del Convenio 
son meramente de caráctcr enuuciativo, ya que "todos lo5 preceptos que 
integran el referido Convenio, por tratarse de un tratado internacional de- 
bidamente suscrito por nuestro país, son de observancia obligatoria". 

4) Si bien es cierto que el Tratado da cabida a que sus Estados miem- 
1110s legislen sobre la materia, ello de ninguna manera implica "que los Es- 
tados miembros pueden legislar en franca contradicción a lo dispuesto en 
las normas del Convenio". 

.5) Si previamente a la declaración dc cadiicidad de la patente de que 
se trata no se dio la hipótesis contenida en el artículo 5, la apreciación d d  
jiiez de primer grado en tal sentido es correcta y procede confirmar la sen- 
tencia recurrida cn cuanto concedió el amparo. 

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

KA-167181, Schering, A. G., sentencia de 13 de mayo de 1981. 
KA-337181, Stauffer Chemical Co., sentencia de 24 de junio de 1%1. 
RA-540181, Teclinisen~ice Corporation, sentencia de 24 de junio de 

1981). 

7 .  1'e.G del Tercer Tribunal Colegiado: El Conuetzio de Pnrir no tiene un 
rango superior a ¿a Ley nacional y ¿as disposiciones de ambos ordena- 
mien to~  no re encuentran en conflicto 

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

1-1 artículo 133 de la Constitución no establece preferencia entre las 
leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella y los trzitados que estén 
de acuerdo con la miuna, puesto que dicho dispositivo no propugna la te- 
sis de la supremacía del Derecho internacional sobre el Derecho interno, 
sino que adopta la regla de que el Derecho internacional as parte del na- 
ciorial. No da a los tratados un rango superior a las leyes del Congreso, sino 
que el ratrgo que les confiere a unos y otras es el mismo. Por tanto, el 
Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Indus- 
trial no tiene un rango superior a la Ley de Invenciones y Marcas y la je- 
rarquía de ambm ordenahientos es la misma. 
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2 q u n  cuando los tratados y las leyes ordimarias tienen igual jerar- 
quía, es válida la regla de que un tratado posterior deroga las leyes piece- 
dentes que se le opongan; pero este principio general de Derecho no es 
aplicable al caso en estudio, pues aun cuando el Convenio de París 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 entró en vigor la Ley de In- 
venciones y Marcas, el Convenio de París 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- 
ción industrial, se requiere, por una parte, que se concedan licencias obli- 
gatorias para la explotación industrial de la patente de que se trate y, por 
otra, que transcurra al menos un plazo de dos años a partir de la primera 
licencia obligatoria. 

4-1 Estado Mexicano ha cumplido con toda fidelidad sus obliga- 
ciones resultantes del orden jurídico internacional y conforme a lo previs- 
to por el artículo 5 del Convenio de París, ha tomado medidas legislativas 
previendo la concesión de licencias obligatorias. 

5* Si no han sido otorgadas licencias obligatorias para la explotación 
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 artículo 50 de la Ley 
de Invenciones y Marcas, para conceder licencias obligatoria es necesario 
que éstas sean solicitadas por los particulares interesados. 

60 Siendo el espíritu del Convenio de París evitar que se abuse del de- 
recho exclusivo que confieren las patentes, es ilógico 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 estaría 
fomentando todo lo contrario a lo que el 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 años a partir de la primera licencia, no se podría dar 
la figura de la caducidad, lo que evidentemente no fue lo que se pretendió 
en el Convenio. 

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

8-1 legislador mexicano no intentó legislar en conflicto con lo di- 
puesto por el Convenio de París, sino que complementó 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 explotación industrial de una patente. La Ley de 



Invenciones y Marcas no contravienc las disposiciones de ese Conveniu: 
Las complementa y por ?<o diclio ordenamiento nacional e5 el aplicable. 

(La doctrina resumida en los pjrrafos precedentes ha sido sustentada 
por unanimidad de los votos de los tres magistrados qiie integran el Tercer 
Tribunal Colegiado en los siguientes amparos en revisión: 

RA-256181, C. H. Boehringer Sohn, sentencia de 9 dc julio de 1981. 
RA-269181, José Ernesto Matsumoto-Mtatuy, scnteiiria dr 14 de jii!i<> 

de 1981. 
RA-160181, National Research Development Corporation, sentencia dc 

16 de julio de 1981. 
RA-183181, C. H. Boehringer Sohn, sentencia de 25 de julio de 1981. 
RA-389181, Stanadyne Inc., sentencia de 30 de julio de 1981. 
RA-769181, Dr. Kar Thomae GiMBH, sentencia de 30 de julio di. 1981. 
RA-999181, Standard Oil Co., sentencia de 4 de agosto dr 1981. 

8. Tesis del Segundo Tribunal Colegiado: El Convenio de Paris no obliga 
directamente a la autoridad mexicana y la caducidad que ésta decreta 
conforme a la ley nacional 7x1 se opone al Conuenio 

De igual manera que el Tercer Tribunal Colegiado, el Segundo Tribii- 
nal estima que el criterio de los jueces de Distrito es erróneo 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 además: 

a) Porque el Convenio de la Unión de París no obliga directamente a 
la autoridad administrativa mexicana, sino que, de acuerdo con el articii- 
lo 25-1) obliga a los Estados firmantes a ajustar su legislación al tratado 
y no debe entenderse que obligue a dichas autoridades a aplicarlo prefr- 
ientemente a la ley nacional, que es la que están obligadas a acatar. 

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

c )  Es equivocado interpretar que el Convenio sea uri obstáculo para 
caducar la patente, toda vez que nuestra ley también prevé las licencias 
obligatorias y si ninguna persona las solicita, es absurdo pretender que dc- 
ban existir y que si no cxisten 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 prev6 sanción para el 
abuso del d e ~ c h o  de patente por su falta de explotación 
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(El mencionado criterio de este tribunal, ha sido sustentado en los si- 
guientes amparos en revisión: 

RA-278181, Toyo Koateu Industries Inc., sentencia de 6 de agosto de 
1981. 

U-242/81, Vacummatic, S. A,, sentencia del 8 de junio de 1981. 
RA-248181, Juan Sánchez Osuna, sentencia de 18 de junio de 1981. 
RA-232181, Salvay & Cía., sentencia de 9 de julio de 1981. 
U-422181, Ing. Hans Oetiker, sentencia de 24 de julio de 1981. 
RA-592181, Shering A. G., sentencia de 30 de julio de 1981. 
RA-268181, Kitsu Toatsu Chemicals Corporation, sentencia de 10 de 

septiembre de 1981. Todos por mayoría de votos de los Magistrados Juan 
Gómez Díaz y Manuel Castro Reyes, contra el voto del Magistrado Carlos 
de Silva Nava, quien sostiene la tesis de que el Convenio de Pans es de 
aplicación preferente a la ley de la materia). 

9. Observaciones finales 

Primera. La evolución del derecho positivo mexicano revela que desde 
hace más de siglo y medio se inició en nuestro país la tendencia a condi- 
cionar la vigencia de las patentes al requisito de llevar a la práctica la in- 
vención que amparan. Las disposiciones que sobre este asunto informan la 
Ixy de Invenciones y Marcas, no constituyen pues ninguna novedad y no 
debieron provocar reacciones alarmistas fincadas en una supuesta política 
que tiene puesta en la mira al sistema proteccionista de los derechos del 
inventor. Sea en forma radical como ocurrió con las primeras leyes, sea de 
manera más 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 preparación de la Ley de Invenciones y Marcas se desarrolló en 
un ambiente hostil a la propiedad industrial, .Tro  también es verdad que 
las reformas introducidas a la legislación tradicional no corresponden a las 
amenazas de implantar cambios para "ajustarla a una nueva estrategia 
de desarrollo que satisfaga las aspiraciones libertarias de los países some- 
tidos al coloniaje político, económico y cultural". Analizadas sin prejuicios, 
las normas de los artículos 41, 48, 50, 62 y Sexto Transitorio de la Le), 
acerca de la explotación de los inventos, las licencias obligatorias y la ca- 
ducidad de las patentes, se advierte que responden al respecto de viejos 
principios 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 explotación de su &jeto, sin que deba 
admitirse en ningún caso que el disfrute legal y racional de fa concesión 
que representan, quede circunscrito a la obtención de los títulos. 

La legislación reguladora del derecho de patentes atiende, nor ona par- 
te, a la protección de intereses de los particulares y, por otra, a un interés 



superior, que en la especie cs la cconoiiiia del país y el fomento y progreso 
de la industria. 

La concesión de un título que permaneciera estéril en manos del pri- 
vilegiado, apartaría el derecho de patente de sus fines naturales y despoja- 
ría a la sociedad de un bien esencial para su prosperidad y cultura. 

Segunda. En tomo a las prácticas muy variadas que en lo económico 
y al margen de los dispositivm legales se adoptan para eludir el acatamien- 
to de los mismos, es aconsejable que antes de aceptar su implantación, quie- 
nes tienen a su cargo velar por un sano y authntico respeto de los derechos 
de patente, mediten sobre las consecuencias de una atractiva explotación 
ficticia, artificial e inexistente. Ayer se suplió la obligación de explotar el 
invento con el subterfugio de ofrecer en la prensa la patente para conceder 
licencias; más tarde el pago de una cuota para recompensar agobiantes 
taicas mal remuneradas, fue el instrumento utiiiido con el mismo fin. 
.4hora se inventó "la excima fundada en lo que dispone el artículo 5 del 
Canvenio de París". Soluciones son, todas ellas, de diiracióri rfímera y con 
eficacia condicionada a los contingentes cambios propios (Ir la inestahili- 
dad en los cargos dc la admiiiistración píiblica. 

Tercera. Es rccumriidable pues' que ante I;r iriiidri di, los preceptos 
legalcs quc imponrii c:irgas :i los diieíios de las pateiitr~s iio sr oponaltn 
interpretaciones ~ L I C  110 simupr<. i,si(iii acordes rori rl bucri juicio, ron el 
verdadero rspíritu de las iiistitiicio~ies ji~rídicas y coi1 el contesto de su to- 
t:il reglanientnciGii. 

Cuarta. Por Cltimo; en lo que respecta a las discrepantes opiniones de 
Sns autoridades judiciales en torno al real o supuesto conflicto entre la ley 
nacional y el tratado internacional, es evidente que en aras de la seguridad 
jurídica de los titulares de patentes, urge contar con un criterio Único, cual- 
quiera que él sea. Para alcanzarlo es pertinente denunciar ante la Suprema 
<:arte de Justicia dc la Nación las tesis contradictorias de Ir* tres Tribuna- 
Irs Colegiados en 4latrria Adiniiiistrati\.n del Primer C:ircuito. como lo or- 
d ~ n a  el artículo 195 bis de la Ley de Amparo. 


	image000.bmp
	image001.bmp
	image002.bmp
	image003.bmp
	image004.bmp
	image005.bmp
	image006.bmp
	image007.bmp
	image008.bmp
	image009.bmp
	image010.bmp
	image011.bmp
	image012.bmp
	image013.bmp
	image014.bmp
	image015.bmp
	image016.bmp
	image017.bmp
	image018.bmp
	image019.bmp
	image020.bmp
	image021.bmp
	image022.bmp
	image023.bmp
	image024.bmp
	image025.bmp
	image026.bmp
	image027.bmp
	image028.bmp
	image029.bmp
	image030.bmp
	image031.bmp
	image032.bmp
	image033.bmp
	image034.bmp
	image035.bmp
	image036.bmp
	image037.bmp
	image038.bmp
	image039.bmp
	image040.bmp
	image041.bmp
	image042.bmp
	image043.bmp
	image044.bmp
	image045.bmp
	image046.bmp
	image047.bmp
	image048.bmp
	image049.bmp
	image050.bmp
	image051.bmp
	image052.bmp
	image053.bmp
	image054.bmp
	image055.bmp
	image056.bmp
	image057.bmp
	image058.bmp
	image059.bmp
	image060.bmp
	image061.bmp
	image062.bmp
	image063.bmp
	image064.bmp
	image065.bmp
	image066.bmp
	image067.bmp
	image068.bmp
	image069.bmp
	image070.bmp
	image071.bmp
	image072.bmp
	image073.bmp
	image074.bmp
	image075.bmp
	image076.bmp
	image077.bmp
	image078.bmp
	image079.bmp
	image080.bmp
	image081.bmp
	image082.bmp
	image083.bmp
	image084.bmp
	image085.bmp
	image086.bmp
	image087.bmp
	image088.bmp
	image089.bmp
	image090.bmp
	image091.bmp
	image092.bmp
	image093.bmp
	image094.bmp
	image095.bmp
	image096.bmp
	image097.bmp
	image098.bmp
	image099.bmp
	image100.bmp
	image101.bmp
	image102.bmp
	image103.bmp
	image104.bmp
	image105.bmp
	image106.bmp
	image107.bmp
	image108.bmp
	image109.bmp
	image110.bmp
	image111.bmp
	image112.bmp
	image113.bmp
	image114.bmp
	image115.bmp
	image116.bmp
	image117.bmp
	image118.bmp
	image119.bmp
	image120.bmp
	image121.bmp
	image122.bmp
	image123.bmp
	image124.bmp
	image125.bmp
	image126.bmp
	image127.bmp
	image128.bmp
	image129.bmp
	image130.bmp
	image131.bmp
	image132.bmp
	image133.bmp
	image134.bmp
	image135.bmp
	image136.bmp
	image137.bmp
	image138.bmp
	image139.bmp
	image140.bmp
	image141.bmp
	image142.bmp
	image143.bmp
	image144.bmp
	image145.bmp
	image146.bmp
	image147.bmp
	image148.bmp
	image149.bmp
	image150.bmp
	image151.bmp
	image152.bmp
	image153.bmp
	image154.bmp
	image155.bmp
	image156.bmp
	image157.bmp
	image158.bmp
	image159.bmp
	image160.bmp
	image161.bmp
	image162.bmp
	image163.bmp
	image164.bmp
	image165.bmp
	image166.bmp
	image167.bmp
	image168.bmp
	image169.bmp
	image170.bmp
	image171.bmp
	image172.bmp
	image173.bmp
	image174.bmp
	image175.bmp
	image176.bmp
	image177.bmp
	image178.bmp
	image179.bmp
	image180.bmp
	image181.bmp
	image182.bmp
	image183.bmp
	image184.bmp
	image185.bmp
	image186.bmp
	image187.bmp
	image188.bmp
	image189.bmp
	image190.bmp
	image191.bmp
	image192.bmp
	image193.bmp
	image194.bmp
	image195.bmp
	image196.bmp
	image197.bmp
	image198.bmp
	image199.bmp
	image200.bmp
	image201.bmp
	image202.bmp
	image203.bmp
	image204.bmp
	image205.bmp
	image206.bmp
	image207.bmp
	image208.bmp
	image209.bmp
	image210.bmp
	image211.bmp
	image212.bmp
	image213.bmp
	image214.bmp
	image215.bmp
	image216.bmp
	image217.bmp
	image218.bmp
	image219.bmp
	image220.bmp
	image221.bmp
	image222.bmp
	image223.bmp
	image224.bmp
	image225.bmp
	image226.bmp
	image227.bmp
	image228.bmp
	image229.bmp
	image230.bmp
	image231.bmp
	image232.bmp
	image233.bmp
	image234.bmp
	image235.bmp
	image236.bmp
	image237.bmp
	image238.bmp
	image239.bmp
	image240.bmp
	image241.bmp
	image242.bmp
	image243.bmp
	image244.bmp
	image245.bmp
	image246.bmp
	image247.bmp
	image248.bmp
	image249.bmp
	image250.bmp
	image251.bmp
	image252.bmp
	image253.bmp
	image254.bmp
	image255.bmp
	image256.bmp
	image257.bmp
	image258.bmp
	image259.bmp
	image260.bmp
	image261.bmp
	image262.bmp
	image263.bmp
	image264.bmp
	image265.bmp
	image266.bmp
	image267.bmp
	image268.bmp
	image269.bmp
	image270.bmp
	image271.bmp



