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INTRODUCCION

La figura de patente forma parte de los aclivos més importantes de una
empresa, ademas, es la Unica forma exitosa para la proteccidn de una
invencion. La patente es una promotora de la explotacion de algo
novedoso. No obstante, en México dicha figura de proteccion no ha tomado
la relevancia como en los paises industrializados, y como prueba de ello,
cerca del 60% de las solicitudes de patente presentadas ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPt) son procedentes de los Estados
Unidos, seguidas por sclicitudes de procedencia Alemana, estando las
solicitudes mexicanas en el tercer puesto. En Ia tabla a continuacion, se
muestra el ntmero de solicitudes de patente presentadas en el periodo
1991-1997, por pals de origen con el porcentaje correspondiente scbre el

total:

Total de solicitudes de patente presentadas en los afios de 1991-1897:
51.341

[ PAlS NUMERO DE PORCENTAJE
SOLICITUDES
Estados Unidos 30,090 58.6
Alemanija 4,154 8.1
México 3,317 6.4
Francia 2,037 3.9
_
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PAlS NUMERO DE PORCENTAJE
SOLICITUDES
Reino Unido 1,799 3.5
Japan 1,702 3.3
italia 896 1.8
Gtros 7.344 14.4

FUENTE" Instituto Mexicano de la Propiedad industrial

Se puede decir que existe una proporcidn directa entre el nimero de
patentes presentadas y el nivel de desarrollo de un pais'. Es consecuente,
que México muestre un nimerc menor de solicitudes presentadas debido a
que no se tiene la tecnologia, o méas bien, los medios para crear la
tecnologia como en los paises desarrollades. Sin embargo, el problema no
llega hasta ahi, sino que la patente no es vista como la inversidn en un
activo, sino como el gasto en un tramite, y peor alin, como una limitante para
el desarrolio tecnolégico. Es por ello que el problema de la cultura patentaria
no solo se presenta debido a que México es un pais del tercer mundo y no
se tienen los medios, sino que existe una barrera cultural proteccionista que
por ignorancia se ha vivido en nuestro pais. Realmente, la patente brinda la
opertunidad de que conozcamos las invenciones existentes para que nos

sirva de apoyo para desarrollar algo mejor.

En esta tesis se estudiard el caso de los métodos analiticos, cuestion que
preocupa a los cientificos de aquella rama quimica. Definitivamente, un

método analitico es paténtabie siempre y cuando cumpla con los requisitos

"Ver en general SHERWOOD M. Robert: Intellectual Proge% and Economic Development;
Westview Press, primera edicién 1990; Estados Unidos; y CARDENAS ¥ ESPINOSA Rodrigo
A+ Aspeclos Tecnologicos de las Patentes, Ediciones def Equitibrista; primera edicion 1997,
México
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que menciona la Ley. Actualmente, existen multiples patentes referentes a
aparatos, procedimientos, reacciones y técnicas que protegen a los métodos

anpaliticos.

El objelivo de esta tesis es dar a conocer la manera de romper la barrera
cultural, y encontrar alternativas para proteger una invencién, y no
necesariamente empezando con la tecnologia desde cero, sino lograr
invenciones que consisten en mejoras de métodos existentes, Para ello, se
analizara lo que permite o prohibe la ley mexicana, asi como criterios que
siguen 1as autoridades competentes en la relativa materia.

Asimismo, se hablara sobre el sistema de patentes mexicano denctando
todos los conceplos y cuestiones importantes para tener una comprension
cabal de o que involucra una patente, desde 1a definicidn de una invencion,
hasta los derechos que confiere la patente y la tramitacién de la misma. De
esta forma, se entenderd el idioma de las patentes ampliando el criterio para

encontrar varias alternativas.

Det mismo modo, se hara una breve mencién sobre los métodos analiticos,
mencionando en qué consisten, tomando en cuenta a la instrumentacion y a
las técnicas involucradas en los métodos. Lo anterior con la finalidad de
hacer entender el enfoque de la tesis, atin cuando no se ejemplificard con

patentes de todas las técnicas existentes.

Posteriormente, se hara un analisis de patentabilidad para determinar si la
innovacion realizada es susceptible de ser patentada. Debido a lo anterior,

se hizo una basqueda en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados
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Unidos, para encontrar patentes relacionadas con los métodos analiticos y
asi ejemplificar algun caso practico. Se eligio dicha oficina por Ja facilidad de
obtener gratuitamente documentos de patentes a través de Internet. De las
mas de doscientas patentes encontradas, mismas que ya son una filtracion
de varios cientos de ellas, se eligieron dos patentes de simple entendimiento
y que se encuentran altamente relacionadas ya que se trata de un mismo
fipo de invencidn. Lo anterior con la finalidad de hacer un anélisis de
patentabilidad de fa mejor manera posible.

Adicionalmente, no se limitara a estudiar el caso de las patentes en México,
sino que se tomaran los criterios seguidos en Estados Unidos, ya que la
practica de la propiedad industrial se ha desarrollado mas en ese pais vy,
ademas, una de las fuentes primordiales de fa legislacion estadounidense
se ha dado por resoluciones de juicios en donde se han creado varias
interpretaciones y tesis al respecto. La importancia de lo anterior, no sélo es
debido a que se puede obtener un criteric mas amplio, sino que como
mexicanos y miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
se puede gozar de varias ventajas que el sistema estadounidense ofrece,

dando la opcién de iniciar la proteccion en ese pais.

Por dltimo, se haran recomendaciones sobre los pasos ha seguir para
preparar el terreno si se desea obtener beneficic sobre una innovacion
lograda, esto es, prepararse para la obtencién de una patente, asi como
allernativas entre los tratados internacionales para cuando se requiera de
proteccion en el extranjero. De esta forma, no se tendra que depender
completamente de un tercero para saber si la innovacion es susceptible de

patentabilidad, ¢ bien, saber a donde recurrir y qué hacer.
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Como se puede observar, hay maltiples factores que tienen que analizarse
para resolver la problematica en el ambito de patentes en el campo de los
métodos analiticos, con la finalidad de derrumbar la barmrera cultural que
frena y desmotiva a los cientificos mexicanos.
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CAPITULO | LA  PROPIEDAD DE LOS
INVENTOS EN MEXICO. REGIMEN
JURIDICO.

El presente trabajo tiene como cbjeto principal ef estudio de las patentes,
como una de las principales figuras reguladas por la Propiedad Industrial; no
obslante, es importante dentro del marco tedrico conocer todas las figuras

que regulan y protegen el producto de la inventiva y creatividad humana.

En términos generales todas las creaciones del hombre, sean artisticas o
utilitarias se engloban en lo gue se conoce como Propiedad Intelectual en
sentido amplio (0 Derechos Intelectuales). Este universo a su vez se
subdivide en Propiedad Intelectual en sentido estricto (o Derechos de Autor}

y Propiedad Industrial.

A Propiedad Intelectual e Industrial

La propiedad intelectual es €l conjunto de prerrogativas que la ley reconoce y
concede en favor de los inventores o creadores en virtud de las cuales se les
concede el derecho de explotar sus inventos u obras de manera exclusiva.

Se entiende por propiedad intelectuatl en el sentido estricto a aquellas reglas

que regulan los derechos y beneficios en favor de los autores y de sus



La Propiedad de los Inventos en México. Régimen Juridico.

causahabientes por la creacion de obras artisticas, literarias y cientificas!.
Las obras apuntan a ia satisfaccién de sentimientos estéticos o tienen que

ver con el campo del conocimiento y de la cultura general.

Por ofro lado, si la actividad del intelectc humano se destina a buscar
soluciones de problemas especificos en el ambito comercial e industrial, o
bien, la seleccion de medios diferenciadores de mercancias, servicios y
establecimientos, entonces se estd dentro del terreno de la propiedad
industrial2,

A contingacidbn se hard una clasificacidn de la propiedad intelectual e

industrial para tener mas claro como se denomina una creacion humana:

I Propiedad intelectual:

A. Derechos de Autor: conjunto de derechos o prerrogativas que
la ley concede a los creadores de obras literarias, artisticas y/fo

cientificas.

B. Derechos Vecinos o Conexos: conjunto de prerrogativas que se
conceden a los artistas, intérpretes, ejecutantes, productores
de fonogramas y organismoes de radiodifusién, en virtud de las
actividades que realizan respecto de la representacidn o

explofacién de cbras.

! El articulo 2 fracc. 1) de! Convenio de Berna define obras literarias, artisticas o cientificas
de manera que encuadra en estos términos a cualquier “obra del espiritu”, desde las pinturas
hasta las bases de datos.

ver libro. RANGEL MEDINA, David: Derecho de la Propiedad Industnal e Intelectual:
Universidad Nacional Auténoma de México; primera edicién 1981; México, D.F.
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C. Reservas al Uso Exclusivo: derechos conferidos a titulos o
encabezados de periddicos; personajes ficticios, simbdlicos y/o
humanos de caracterizacién; denominaciones artisticas y
nombres artisticos; y promociones publicitarias, que conceden
el uso exclusivo por tiempo determinado a los titulares.

fl. Propiedad Industrial:

A. Creaciones Nuevas:
1. invencidn3
2. Modelo de Utilidad: “objetos, utensilios, aparatos o

herramientas que, como resultado de una modificacion
en su disposicidn, configuracién, estructura o forma,
presenten una funcion diferente respecto de las partes

que lo integran o ventajas en cuanto su utilidad™.

3 Disefio industrial:

a. Dibujo Industrial: "combinacion de figuras, lineas

o colores que se incorporen a un producto

¥Definda mas adelante

*Articulo 28 de la Ley de la Propiedad Indusfrial; México, publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 27 de junio de 1994
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industrial con fines de arnamentacidn y que le den

un aspecto peculiar y propio™s,

b. Modelo Industrial: “forma tridimensional que sirva
de tipo o pafrén para la fabricacion de un preducto
industrial, que le dé apariencia especial en cuanto

no implique efectos técnicos™.

B. Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados: “la disposicion
tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos,
de los cuales uno por o menos sea un elemento activo, y de
alguna ¢ todas las interconexiones de un circuito integrado, o
dicha disposicién tridimensional preparada para un circuito
integrado destinado a ser fabricado™.

C. Signos Distintivos: todo simbolo que sirva para diferenciar los
productos, servicios o establecimientos de una persona fisica o

moral, de los de sus competidores.

1. Marcas: “signo visible que distingue productos o
servicios de otros de su misma especie o clase en el

mercado™.

SArticulo 32 fracc. | de 1a Ley de [a Propiedad Industrial
SArticulo 32 frace. Il de la Ley de la Propiedad Industrial
TArticulo 178 bis 1 frace. Il de la Ley de 1a Propiedad Industriat

$asticulo 88 de Ja Ley de la Propiedad Industrial



La Propiedad de los Inventos en México. Régimen Juridico.

2. Nombres Comerciales: signo visible que distingue un
establecimiento de otros de su misma especie o clase en

el mercado.

3 Avisos Comerciales: “frases u oraciones que tengan por
objeto anunciar al pudblico establecimientos o
negociaciones comerciales, industriales o de servicios,
productos o servicios, para distinguidos de los de su
especie™.

4. Denominacion de Crigen: “el nombre de una regién
geografica del pais que sirva para designar un producto
originario de la misma, y cuya calidad o caracteristica se
deban  exclusivamente al medio  geografico,
comprendiendo en éste los factores naturales y los
humanos®e,

0. Variedades Vegetales: “subdivision de una especie que incluye
a un grupo de individuos con caracteristicas similares y que se

considera estable y homogénea!l.

E. Secreto Industrial: “toda informacion de aplicacién industrial o
comercial que guarde una persona fisica o moral con caracter

confidencial, que le signifigue obtener o mantener una ventaja

JArticulo 100 de la Ley de la Propiedad Industnial
10Anticulo 156 de la Ley de la Propiedad industrial
ItAnticulo 2 frace. IX de a Ley Federal de Varedades Vegetales; México, publicada en el

Diario Oficial de la Federecion el 25 de octubre de 1996

10
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competitiva 0 econémica frente a terceros en la realizacion de
actividades econdmicas y respecto de la cual haya adoptado
los medios o sistemas suficientes para preservar su

confidencialidad y el acceso restringido a la misma™2.
Al centrarse el esiudio de este trabajo recepcional en las invenciones y en
los medios de proteccion de las mismas, en lo subsecuente se omite el
estudio de las legislaciones y efectos juridicos de las leyes autorales.

B.  Normatividad Vigente Nacional e Internacional

Los ordenamientos nacionales mas importantes sobre la propiedad industrial

vigentes en Mexico, son los siguientes:

Ley de la Propiedad Industrial vigente a partir del 1 de octubre de
1994

- Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial vigente a partir del 8
de diciembre de 1994

- Ley Federal de Variedades Vegetales vigente a partir del 26 de
octubre de 1996

- Reglamento de la Ley Federal de Variedades Vegetales vigente a
partir del 25 de sepitiembre de 1998

LArticulo 82 de Ja Ley de la Propiedad industnal

11
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La autoridad encargada para la aplicacién administrativa de la Ley de la
Propiedad Industrial, es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
(IMP!), organismo descentralizado de la Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial (SECOF!), como conducto del Ejecutivo Federal y, para las
variedades vegetales es el Sistema Nacional de Inspeccion y Certificacion de
Semillas (SNICS) dependencia de la Secretaria de Agricultura, Ganaderia y
Desarrollo Rural (SAGAR).

En cuante a la normatividad internacional con vigencia en el territorio

nacional conforme af art. 133 constitucional, se listan a continuacion;

- Convenio de Paris para la proteccion de la propiedad industrial del 20
de marzo de 1883 (Diario Oficial de la Federacion de 27 de julio de
1976)

- Convenio que establece la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual {OMPI), firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1267 (Diario

Oficial de la Federacion 8 de julio de 1975)

Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes, elaborado en
Washington el 19 de junio de 1970 (PCT)

- Tratado de Libre Comercio de América del Narte (TLCAN/NAFTA),
vigente desde el 1 de enero de 1934 (Capitulo 17 del Tratado)

- Unién Intemacional para la Proteccion de las Obtenciones Vegetales

(UPOV), vigente desde el 20 de mayo de 1998.

12
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- Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio
(Ronda de Uruguay del Acuerdo General de Aranceles y Comercio de
1994)

C. De las Invenciones en General

Como es sabido, las patentes existen gracias a las invenciones. Es por ello,
que antes que nada se tiene que definir lo que es una invencion, desde el

punto de vista de la lengua espafiola y desde el punto de vista de las leyes.

Segun el Diccionario CLAVE de Uso del Espaiiol actual, se considera una
invencion a aquella “Creaciéh o descubrimiento de algo nuevo o

desconocido por medio del ingenio y la meditacién o por casualidad.™?

Por otro lado y como definicion valida para la obtencion de una patente, el
Arliculo 15 de la Ley de la Propiedad Industrial manifiesta lo siguiente: “Se
considera invencion toda creacion humana que permita transformar la
materia O la energia que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento

por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.”

Las dos definiciones son lo suficientemente cercanas a lo que generalmente
se entiende como invencion. Sin embargo, para el caso de patentes y para
efectos de fa presente tesis, la definicion que proporciona la Ley de la
Propiedad Industrial, deja mas claro que es necesaria la presencia de un
acto humano a partir de los recursos que la naturaleza ofrece para poder
hablar de invencién. Esto es, el descubrimiento del vanadio, no se puede

considerar como una invencion porque no fue una creacion humana, sino un

13 CLAVE Diccionario de Uso del Espariol Actual; Ediciones SM; 1996 Madrid Espana

13
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descubrimiento de un elemento existente en ia tierra que hasta entonces no
habia sido encontrado. Es por elio que para la Ley, un descubrimiento no es
considerado como invencién, a diferencia de la definicion det diccionario.
Maés adelante, se hablara sobre los requisitos necesarios para la obtencion

de una patente de invencion.

Debido a lo anterior, se puede empezar a entender la existencia de las
patentes, ya que como las invenciones son generalmente resultado del
intelecto humano, o bien, de una coincidencia producida por una accion, es
necesario el ser remunerado por algo que después de mucho trabajo,
dedicacion e inversiones, se ha logradc. De hecho, la definicion de patente
segin el Diccionario CLAVE de Uso del Espaniol Actual manifiesta que fa
patente es el “documento escrito en el que se acredita una condicién, un
merito 0 una autorizacion'”, en donde [a condicion se refiere al
reconocimiento del inventor, el mérito al trabajo involucrado vy la autorizacién
al monopolio temporal que otorga el estado para su explotacion. Por eso
mismg, una definicién para patente puede ser: "el contrato que la sociedad
hace con el inventor, por el cual acuerda otorgarle el uso exclusivo de su
invento por un tiempo determinado y a cambio el inventor consiente en
revelar su secrefo, para que mas tarde quede a disposicion de la

sociedad.™s

La patente se encuentra fundamentada en el articuio 28 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se determina la

1% |dem
15 Penrose, Edith T., 1974; CARDENAS Y ESPINOSA, Rodrigo A.; Aspectos Teconoldgicos
de las Patentes, [s p i}

14
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prohibicidn a las practicas monopdlicas y las excepciones a dicha practica,
El articulo 28 dice:

"En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos
los monopolios, las practicas monopdlicas, los estancos
y las exenciones de impuesto en los términos vy
condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento a
tas prohibiciones a titulo de proteccion a la industria...
Tampoco constituyen monopotio los privilegios que por
determinado tiempo se concedan a los autores y
arlistas para la produccion de sus obras y los que para
el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los
inventores y perfeccionadores de alguna mejora.”

D. Conceptos Basicos

En virtud de que esta tesis se va a enfocar al ambito de las patentes, es de
suma importancia el entendimiente de ciertos conceptos basicos que van a
ser constantemente manejados en los diversos puntos a tratar en la misma.
A continuacién, se nombran y explican brevemente aquellos conceptos de

mayor importancia:

1, inventor y Causahabiente

Inventor es aquella persona fisica que realice una invencion, y ¢on el
derecho a ostentar como ta! en la solicitud de patente. Causahabiente es
aquella persona fisica o moral que posee los derechos que confiere una
patente. Esimportante mencionar, que no necesariamente el inventor funge
como causahabiente, como en el caso en donde el inventor haya cedido sus

derechos a otra persona fisica o moral.
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No obstante, en et articulo 163 de la Ley Federal del Trabajo se mencionan

las disposiciones a seguir en el caso en donde el inventor forme parte de una

empresa:

“La atribucién de los derechos al nombre y a la
propiedad y explotacion de las invenciones realizadas
en la empresa, se regira por las normas siguientes;

I El inventor tendra derecho a que su nombre
figure como autor de la invencion;

Il. Cuando el trabajador se dedique a trabajos de
investigacion o de perfeccionamiento de los
procedimientos utilizados en la empresa, por
cuenta de ésta, {a propiedad de la invencidn y
el derecho a la explotacidon de la patente
corresponderan al patrén. El inventor,
independientemente del salario que hubiese
percibido, tendra derecho a una
compensacion complementaria, que se fijara
por convenio de las partes o por la Junta de
Conciliacién y Arbitraje cuando 1a importancia
de la invencidén y los beneficios que pueda
reportar al patrén no guarden una proporcion
con el salario percibido por el inventor; y

i En cualquier otro caso, la propiedad de la
invencion correspondera a la perscna o
personas que la realizaron, pero el patrén
tendra un derecho preferente en igualdad de
circunstancias, al uso exclusivo o a la
adquisicion de la invencién y de las
correspondientes patentes”.

Este articuio regufa dos situaciones:

a)

Cuando el trabajador fue contratado para realizar el invento, los
derechos pertenecen al patréon y sélo habrd una remuneracion
adicional al salario, si la utilizacidn de la invencion genera utilidades

superlativas al patrén.
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b} Cuando el trabajador no fue contratado para realizar el invento, todos
los derechos le pertenecen, pero el patrén tendra un derecho de

preferencia para adquiriio en igualdad de circunstancias.

2. El Principic de Prelacion

Este es un principio basico para determinar quién es el que tiene el derecho
a la patente, sobre todo, en el caso en donde una misma invencion haya
sido sujeta de dos ¢ mas solicitudes presentadas por personas diferentes.
Por eso mismo, el principio de prelacion establece que aquella persona que
presente primero la solicitud de patenfe referente a una misma invencion,
sera la que tenga mejor derecho a obtener la patente!é (primero en tiempo,

primero en derecho).

3. Territorialidad

Los derechos que confiere una patente, no van mas alia de las fronteras, es
decir, una patente mexicana solo tiene validez en México. No se podra
tomar accidn en contra de su utilizacidn no autorizada ni habra derecho de
exclusividad, fuera del territorio nacional. Es por ello, que existen tratados
internacionales como e! Convenio de Paris y el Tratado de Cooperacion en
Maleria de Patentes para expandir la proteccion a cuantos paises se desee,
siempre y cuando formen parte de los tratados antes mencionados. No

obstante, el hecho de la existencia de tratados internacionales no evita la

10ver articulo 10 bis de la Ley de 1a Propiedad Industrial
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presentacion de solicitudes de patentes en todos aquetlos paises donde se
desee la proteccidon, pues cada pals deberd considerar si el invento es
meritorio de una patente. Los tratados internacionales Unicamente otorgan
un periodo de gracia para que una invencion en proceso de proteccién en un
pais dado, pueda ser protegida en los demas paises de los tratados

reconaciéndose la primera presentacion llevada a cabo.

4. Reivindicacion

La reivindicacidn es “la caracteristica esencial de un producto o proceso
cuya proteccion se reclama de manera precisa y especifica en la solicitud de
patente o de registro y se otorga, en su caso, en el titulo correspondiente™’.
Una patente tiene una o varias reivindicaciones, mismas que son su parte
medular ya que el derecho conferido por la patente esta determinado por
ellas!s, es decir, la invencidn esta protegida por las reivindicaciones. Por lo
tanto, si un tercero produce el producto patentado o lieva a cabo el proceso
patentado, tantc su producto como proceso tienen que tener las
caracteristicas esenciales de la invencién protegida para poder determinar si
existe la violacién al derecho otorgado por la patente, esto es, invadir las
reivindicaciones de la patente de tal forma gue sean aplicables al producio o

proceso de dicho tercero.

5. Fechas

UArticulo 12 frace V de la Ley de a Propiedad Industrial

BVer ariculo 21 de la Ley de la Propiedad Industrial
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Debido al principio de prelacidn y a los procedimientos administrativos a los
cuales se somete una patente, es de suma impertancia conocer los tipos de

fechas que se manejan.

- Fecha de divulgacién. Fecha en |a cual el inventor © causahabiente
haya dado a2 conocer la invenciéon, por cualquier medic de
comunicacién, por la puesta en practica de la invencion o porque se
haya exhibido en una exposicion nacional ¢ internacional antes de ser
presentada la solicitud de patente correspondiente a la invencién

divulgada.1®

- Fecha de presentacién o fecha legal. Fecha en la que se presenta la
soficitud de patente ante el Instituto Mexicanc de la Propiedad,
siempre y cuando cumpla con los reguisitos que sefiala la Ley de la

Propiedad industrial y su reglamento.2®

. Fecha de prioridad. Fecha de presentacion de la primera solicitud de
patente que se haya presentado antes en alguno de los paises que
forme parte de los tratados internacionales dentro de los plazos
determinados por los mismos, ¢ en su defecta, dentro de los doce

meses siguientes a la solicitud de patente en el pais de origen.?!

- Fecha de publicacion previa. Fecha en la cual 1a sclicitud de patente

se publica en la Gaceta de 1a Propiedad industria! para solicitudes de

%ver articuto 18 de la Ley de la Propiedad Industrial
Wver articulos 12 fracc. VI 'y 38 bis de la Ley de la Propiedad industria!

2ver articulo 40 de la Ley de la Propiedad Industrial
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patente. Esta fecha es de suma importancia ya que los
procedimientos de infraccion sdlo se pueden llevar a cabo a partir de
la concesitn de 1a patente, no obstante, los dafios y perjuicios son

refroactivos a la fecha de publicacion previa,

- Fecha de concesidén. Fecha en la cual se pagan los derechos at
gobiemno por la concesion y el Instituto Mexicano de {a Propiedad
Industrial emite un titulo en donde se otorga la patente para la

proteccion de la invencion,

6. El Principio de Proteccion Acumulada

Este principio se refiere a que un mismo producto puede estar protegido por
medio de varias figuras. Esto es, que un producto puede protegerse con una
marca, patente, modele industrial, dibujo industrial, etc. No obstante, las
figuras de patente, modelo de utilidad y secreto industrial no pueden

coexistir, para proteger las mismas caracteristicas de una invencion.

Un producto no puede ser objeto de patente y de registro de modelo de
utihdad al mismo tiempo, simplemente porque si una invencidn carece
aclividad inventiva?2 no puede ser patentada y, sin embargo, si puede ser
susceplible de proteccion a través de un modelo de utilidad. Generalmente,
se procura la obtencién de una patente porque duplica el tiempo de validez
del modelo de utilidad, no obstante si no se cumple con el requisitc de
actividad inventiva dicha invencién, o mas bien modelo de utilidad, debe ser

protegido con un registro de modelo de utilidad.

MRequisito exclusivo para el otorgamiento de patentes que se refiere a fa no evidencia.
Explicado mas adelante.
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Un producto o proceso no puede protegerse por una patente y secreto
industrial debido a que, como se menciond anteriormente, un secreto
industrial es confidencial y se requieren los medios necesarios para
mantener su confidencialidad, de lo contrario pasaria al dominio publico y
dejaria de ser secreto. Por otro lado, la patente es divulgada, es por elipo,
que se le concede proteccién y un monopolioc temporal al inventor o
causahabiente a cambio de mostrade a la sociedad la esencia de su
invencion con la finalidad de promover el avance tecnoldgico.
Generalmente, se recurre al secreto industrial cuando el preducte o proceso

no es susceptible de patentabilidad.

E. De tas Invenciones y su Patentabilidad

1. Invencidn segin la Ley

Antes de determinar st una invencidn es susceptible a patentarse cumpliendo
con los requisitos que la ley exige, es imprescindible primero determinar lo
que bajo la ley es considerado invencion. Para ello, la Ley de Ia Propiedad
Industrial cita limitativamente en e! articulo 19 lo que no es invencion y, por

ende, lo que no es susceptible a ser patentado:

“No se consideraran invenciones para los efectos de

esta ley:

. Los principios tedricos y clentificos;

L. Los descubrimientos que consistan en dar a
conocer o revelar algo que ya existia en la
naturaleza, aun cuando anteriormente fuese
desconocido para el hombre;
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. Los esquemas, planes, reglas y métodos para
realizar actos mentales, juegos o negocios y
los métodos matematicos;

. Los programas de computacion;,

V. Las formas de presentacidn de informacion;

VL. Las creaciones estéticas y las obras artisticas
o titerarias;

VII. Los métodos de fratamiento quirdrgico,

terapéutico o de diagnéstico aplicables al
cuerpo humano y los relativos a animales, y

VL. La yuxtaposicion de invenciones conocidas o
mezclas de productos conocidos, su variacion
de uso, de forma, de dimensiones o de
materiales, salvo que en realidad se trate de
su combinacidn o fusion de tal manera que no
puedan funcionar separadamente o que las
cualidades o funciones caracteristicas de las
mismas sean modificadas para obtener un
resultado industrial o un uso no obvio para un
técnico en la materia.”

Hay muchas razones por las cuales los elementos antes mencionados no se
pueden considerar invenciones. A continuacion, se dara una breve

explicacion del porqué cada uno de los elementos no son invenciones:

- Los principios tedricos y cientificos generalmente explican fendémenos
conocidos que antes no podian ser predecibles en cuanto a su
comportamiento o carecian de explicacion, es por ello, que debido a

su caracter abstractc son considerados ideas y no inventos.
- L.os descubrimientos, como ya se menciond al inicio del presente

capitulo, consisten Unicamente en dar a conocer algo previamente

existente, aunque fuera hasta entonces desconocido.
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Los esquemas, reglas y métodos para realizar actos metales, juegos o
negocios y los métodos matematicos, entran igualmente en el &mbito
de las ideas ya que no son tangibles. Los métodos o farmulas
matematicas flegan Unicamente a un resultado abstracto, el hecho de
resolver una ecuacion diferencial por un método nuevo, no implica un
invento sino una idea, o bien, una férmula matematica que explique
un fendmeno natural conocido y que antes no era explicable, no
puede gozar de un monopolic, ya que implicaria un obstaculo
cientifico que afectaria el avance de la tecnologia, ademas de ser sélo

una ocurrencia para entender lo conocido.

Los programas de computo han implicado durante la historia una gran
polémica, sin embargo, se llegd a ta conclusidén de que no se pueden

considerar invenciones, debido a las siguientes razones:

1) Antes las oficinas de patentes no tenian los medios para poder

examinartos;

2} Implican algoritmos, es decir, metodos mateméaticos gue no son

invenciones; y,

3) Para objetivarse es necesario que se escriban, por lo que

pueden ser protegidos por medio de derechos de autor.
Debide a su funcién industrial, diversas legislaciones (EE.UU.,

Canada, etc.), han aceptado su proteccion patentaria cuando ellos

forman parte de un proceso 0 de una maguina, pero no por si solos.
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tLas formas de presentacion de informacién, las creaciones estéticas y
las obras artisticas y literarias son igualmente ideas que no ofrecen
alguna ventaja tecnoldgica, y por ello, se protegen por derechos de

autor.

Los métodos de tratamiento quirdrgico, terapéutico o de diagndstico
tienen un obstaculo en el ambito social en donde el monopolio podria
ir en contra de! bien comun evitando el acceso a los métodos a
cualquier persona que los requiera, por ejemplo, si se descubre un
método terapeutico que cure el SIDA, no se podria impedir a que sea
usado por cualquier persona para ese fin, se iria en contra de la

sociedad y de la moral.

Y por ultimo, la yuxtaposicién, que es realmente evitar que los astutos
*hagan trampa”, es decir, que junten varios inventos para crear otro
mostrando un resultado esperado u obvio. Es por ello que existen los
modeles de utilidad, mismos que tienen que cumplir con requisitos

menos estrictos.

En general, cada uno de los elementos que no son considerados

invenciones, no cumplen con alguno de los requisitos fundamentales para la

obtencion de una patente. Es por ello, que mas adelante se mencionaran

cuales son éstos y el porquée de su existencia.

Unidad de ia Invencidn

Existen casos en donde las invenciones estan vinculadas entre si formando

un solo concepto inventivo en general. La Ley permite la proteccion de
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varias invenciones que reinan dicho concepto inventivo??, por ejemplo, se
puede obtener un sdélo titulo de patente para la proteccién de un producto,
del proceso para la abtencion del producto y/o el aparato o medio para llevar
a cabo el proceso. La finalidad de 1a unidad de la invencion, es simplificar la
tramitacion y hacer mas econdmico el obtener una patente, incluyendo en
una scla solicitud inventos que podrian requerir dos o mas solicitudes
independientes. No se debe perder de vista que las aplicaciones de Ia
unidad de invencién no resulta de la voluntad del solicitante, sino de la
naturaleza propia de las invenciones a protegerse, las que deben estar
relacionadas de tal manera que conformen una liga intima o en términos

legales un {nico concepto inventivo.

3. Requisitos de Patentabilidad

Como se habia mencionado antes, se puede decir que una patente es una
recompensa, que confiere al inventor o titular un monopolio de explotacion
de 20 anos a partir de la fecha legal; tiempo durante el cual dicha persona
puede impedir que cualquier tercero reproduzca el preducto o utilice el
proceso patentado. El hecho de ser el monopolio de 20 arfios es debido a
que se considera un tiempo razonable para la exclusividad. No hay que
olvidar que las patentes son promotoras del desarrollo tecnoldgico y no un
obstaculo, por lo que un monopolio indefinido serfa perjudicial. Ademas,
debido al gran avance en la tecnologia, las patentes pierden fuerza con el
paso de los afnos, es mas, en muchos casos pierden su importancia antes de
terminar su periodo de validez, ya que las invenciones anteriormente
patentadas son superadas por ofras posteriormente desarrolladas. Hay que

recordar que la sociedad gana con {as patentes gracias a que tiene acceso a

er articutos 43 y 45 de la Ley de |a Propiedad indusinal
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ellas y, puede desarrollar mejores avances, que a su vez, tienen la

posibilidad de llegar a ser patentes.

Ahora bien, ya que se hahla de una gran recompensa para el inventor o
titular, antes hay que pasar por ciertos requisitos que van a determinar si se
es merecedor a dicha recompensa. Tanto en México como en la mayoria de
los paises del mundo, para que una invencion pueda patentarse, tieng que
cumplir con tres requisitos fundamentales, mismos que se mencionan en |a

Ley de la Propiedad Industrial;

“Seran patentables las invenciones que sean nuevas,
resultade de una actividad inventiva y susceptibles de
aplicacién industrial, en los términos de esta ley,
excepto:

! Los procesos esencialmente biolégicos para la
produccion, reproduccion y propagacion de plantas y
animales;

N El material biolégico y genético tal como se encuentran
en la naturaleza;

IR t as razas animales;

V. El cuerpo humano v las partes vivas que lo componen,

Y
V. Las variedades vegetales."?

Como se pudo apreciar, también la ley establece aquellos rubros en donde
una invencién no puede recaer. En general se refieren a cuestiones que
existen en la naturaleza, de orden bioldgico y, gque mas bien serian
descubrimientos y no invenciones. En cuanto a las variedades vegetales,
aun cuando haya intervencidn humana para la obtencidn de especies
nuevas que no existen como tales en la naturaleza, no entran en el rubro de

patentes, y para lo cual, se cred [a Ley Federal de Variedades Vegetales que

Harticulo 16 de la Ley de la Propiedad Industrial
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se encarga de regular a las mismas otorgando una proteccion especifica y

diferente.

Universalmente, [os requisitos de patentabilidad se han armonizado, cuya

definicién y alcance se exponen a continuacién:

a) Novedad

Para la obtencidn de una patente en primer lugar, se tiene que cumplir con el
requisito de novedad, esto es, que la invencion debe versar sobre algo
nuevo, es decir, que no sea conocido. No sdlo es necesaria la ejecucion de

fas facultades creativas de un inventor para la produccion de algo.

Para efectos de México, la Ley de la Propiedad industrial menciona en el ar.
12 frac. | que nuevo es "tode aquello que no se encuentre en &l estado de ta
técnica”, sabiendo que el estado de la técnica es, en pocas palabras, todo lo
conocido hasta el momento de la presentacion de la solicitud?. La Ley
considera como estado de la técnica todo lo que se haya divulgado en
cualguier parte del mundo y por cualquier medio antes de la fecha de la
presentacién de la solicitud de patente, inclusive, a aquellas solicitudes de
patente en tramite presentadas en Meéxico antes de tal fecha. Queda
entonces claro que cualquier acontecimiento posterior a la fecha legal, no

afectara 1a novedad de la invencién2s.

BVer articulo 12 fracc. Il de la Ley de ta Propiedad Indusirat

I6ver articulo 17 y 18 de la ey de |a Propiedad [ndustrial
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No obstante, tiene que quedar entendido que el inventor o causahabiente
tiene un periodo de gracia segun el art. 18 de la Ley de la Propiedad
Industrial. Este periodo de gracia se refiere a que la solicitud de patente no
perdera novedad si, y sdlo si, el inventor o su causahabiente divulgan por
cualquier medio la invencion dentro los doce meses previos a la fecha de
presentacion. Es por ello, fa importancia del entendimiento de las fechas y el

porqué de su existencia.

Partiendo del principio de prelacion antes explicado, tendra mejor derecho a
obtener la patente quien la haya soficitado primero ante la oficina de
patentes del pais. El periodo de gracia en nada beneficiara al inventor o su
causahabiente contra el hecho de una solicitud previa y, por lo tanto, es de

radical importancia presentar lo antes posible la solicitud.

Adicionalmente, es importante mencionar la relevancia de los tratados
internacionales, ya que el estade de la técnica se encuentra determinado por
{a fecha legal, y en su caso por la fecha de prioridad. Supodngase que en
algun pais que forme parte de algin tratado internacional, como es el
Convenio de Paris, una primera persona presenta una solicitud de patente
para una invencion dada. En el transcurso del periodo que otorga el tratado
para 1a presentacion de esa misma solicitud en los paises confratantes,
como México, un tercera presenta en México una solicitud por la misma
invencién antes que dicha primera persona, titular de la patente del pais de
origen, !a presente en México. A pesar de que en nuestro pais el tercero
tendria una fecha legal anterior, su solicitud careceria de novedad en el
momento que la primera persona presente la solicitud en México debido a
que la fecha de presentacion en el pais de origen es anterior. Esto es, la

fecha que determinaria la novedad seria la fecha de prioridad.
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Como se puede ver, este es el primer requisito que el inventor tiene que
tomar en cuenta y, a grosso modo, se puede decir que el tiempo es el

elemento determinante de la novedad.

Sin embargo, {a novedad no puede ser el Unico punto a analizar para la
obtencién de una patente, de lo contrario, habria una presentacion masiva
de solicitudes, debido a que con cambios insignificantes y con poca
inventiva se desarrollarian invenciones absurdas y, en vez de incrementar el
desarrollo tecnologico, se estaria limitando et mismo, provocando que no

haya una proteccion auténtica.
b) Resultado de una Actividad Inventiva o No Evidencia

Actualimente, este requisito es considerado el mas importante para la
obtencion de una patente. La actividad inventiva, es la razon por la cual una
invencién se premia con una patente. Se refiere al logro técnico, y por lo
general para poder determinar si existe se debe contestar al cuestionamiento
si ta invencion tiene un avance técnico considerable que amerite el premio

de una patente.

Noc obstante, al ser la actividad inventiva una cuestidén abstracta, es muy
dificil determinar si una invencidn cumple tal requisito. Es por ello, que se ha
tomado el criterio de analizar si la invencién muestra avances no evidentes
con respecto al estado de la técnica. Generalmente, se han tomado dos

formas para la determinacion de |a actividad inventiva:
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- La comparacion de la invencidon en relacidon con el estado de la

técnica; y

- Que un conocedor de la técnica determine que el desarrollo de [a

invencion en cuestion fue obvio en el momento de su creacién.

La Ley de la Propiedad Industrial define en el art. 12 frac. Il a la actividad
inventiva como el “proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan def
estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia®, esto

es, la no obviedad o no evidencia.

El concepto de actividad inventiva suele ser confundido erréneamente con el
concepto de novedad. Sin embargo, una invencion puede ser nueva y obvia
a suvez. Este tipo de situaciones se da con mucho arraigo en las patentes
de sustancias quimicas. En estos casos, se tiene que analizar la estructura
y propiedades quimicas para comprobar que una nueva sustancia
sintetizada no sea obvia y sea patentable. Como se sabe, existe una gran
diversidad de compuestos quimicos, que suelen ser clasificados en grupos

debido a su estructura y propiedades quimicas semejantes.

Supongase el caso en donde un inventor haya sintetizado uno o varios
compuestos con ciertes grupos funcionales y conteniendo de 1 a 6 carbonos,
a fravés de un procedimiento. Dichos compuestos pueden ser considerados
novedosos ya que no se tenia conocimiento de ellos en el estado de la
técnica. El inventor presenta una solicitud de patente y después de cumplir
con todos los requisitos de patentabilidad y pasar los exdmenes de forma y
fondo, logra obtener el titulo de la patente por los antes mencionados

compuestos y procedimiento. Por ofro lado, un tercero sintetiza un
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compuesto semejante con los mismos grupos funcionales s6lo con la (nica
diferencia de que agregd un carbono mas, es decir, que sintetizd un
compuesto de 7 carbonos y con los mismos grupos funcionales. Esta
tercera persona presenta una solicitud de patente misma que es negada por
obviedad. Como se puede ver, el compuesto sintetizado por la tercera
persona es nuevo, porque en efecto, no habia sido sintetizado
anteriormente, sin embargo, es evidente ya que muestra una estructura
similar y propiedades quimicas casi iguales a los compuestos cbtenidos por
el primer inventor. El primer inventor no sintetizé el compuesto de 7
carbonos probablemente debido a que éste tiene la misma utilidad que los
otros y posiblemente no es econdmicamente ventajoso, sin embargo, es
sabido que si utilizara el mismo procedimiento podria obtener el compuesto
de 7 carbonos. Esto es, un conocedor de la técnica en la materia de forma
evidente podria obtener compuestos iguales de 7 carbonos o mas, por lo

tanto, los nuevos compuestos no son susceptibles de patentabilidad.

No obstante, la tercera persona que cbtuvo el compuesto de 7 carbonos,
pudo utilizar un procedimiento alternc o distinto. En este caso, esta persona
podria obtener una patente por un proceso nueve y no evidente, sin
embargo, no padria obtener el titulo de patente por su producto ya que por el

métado del primer inventor también se podria sintetizar,

Como se puede ver, la actividad inventiva o no evidencia es de suma
importancia para la obtencidn de una patente, ya que este requisito esta
intimamente refacionado con el esfuerzo efectuado en la investigacion y con

la enginalidad.

c) Aplicacion Industrial o Utilidad
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La aplicacién industrial es el Glfimo requisito fundamental para la obtencion
de una patente, esto es, que una invencion ademas de ser nueva y no obvia,

debe tener algin uso.

En el art. 12 frac. IV, la aplicacion industrial esta definida como “la posibilidad
de que una invencidn pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de

la actividad econdmica.”

tn México no hay muchos criterios sobre la aplicacion industrial ya que
dentro de los tres requisitos es el (nico cuyo estudio no reviste mucha
importancia partiendo del supuesto de gue las invenciones se realizan para

cubrir una necesidad, cuya solucion se traduce en aplicacién industrial.

Por el contrario, en Estados Unidos hay varios supuestos al respecto,
inclusive, la aplicacién industrial, que en ese pais es mejor conocida como
utilidad, esta clasificada en tres tipos:

- Utilidad General. Se evalla si la invencion hace algo.

- Utlidad Especifica. Se evalGa si la invencion sirve para resolver €l

problema para el cual fue disefiada.

- Utiidad de Beneficio. Se evalGa si el proposito de la invencion tiene

un minimo beneficio social, o bien, es dafiino.

Lo anterior rompe con la creencia que el determinar fa utilidad es muy

sencillo y facil de demostrar, pero realmente es un concepto complejo. Sin
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embargo, en México es muy facil de cumplir con el requisito de aplicacidn
industrial en el examen efectuado por la oficina encargada ya que el
concepto es muy amplio. No obstante, en el Tratado de Cooperacion en
Materia de Patentes se le ha dado una gran importancia, y por ende, no ha
sido tan sencillo cumplir con &}, sobre todo en el caso de los métodas
terapéuticos los cuales no cumplen con la utilidad de beneficio si se llegara a
otorgar un monopolio para su uso exclusivo. En México, la utitidad de
beneficio esta regulada en el articulo 4 de la Ley de la Propiedad Industrial,
cuando sefala que no se dara proteccidn a aquellas invenciones que sean
daftinas o bien que vayan en contra de la moral, el Derecho o las buenas

costumbres.

F. Derechos y Obligaciones

1 Derechos y Obligaciones que nacen de una Patente

Al hablar de una patente, como se habia mencionado antes, se esta en
presencia de un monopolio temporal en donde se otorgan ciertos derechos al
titular en refacion con la explotacién exclusiva. En la Ley estan establecidos
los derechos que una invencion patentada confiere a su titular. Entre dichos

derechos se puede listar los siguientes:??

- El titular de la patente podra demandar por dafios y perjuicios a
cualguier tercero que, antes de ser otorgada la misma, haya explotado
la invencién sin el consentimiento del titular, siempre y cuando, dicha
explotacion se haya hecho después de que la solicitud de patente

haya sido publicada en la gaceta.

Yiver articulos 24 y 25 de fa Ley de la Propiedad Industrial
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Impedir que otras personas fabriquen, usen, vendan o imporien la

invencion patentada sin el consentimiento de! titular.

En el caso de que se frate de una patente de proceso, evitar que
terceros, sin el consentimiento del fitular, utilicen el proceso, o bien,
fabriguen, usen, vendan o importen el producto obtenido del proceso

patentado.

Por otro fado, el titular de una patente tiene que cumplir con ciertas

obligaciones, que se listan a continuacion:28

El mencionar de gue existe una patente, o bien, soclicitud en tramite,
mediante el usc de las leyendas de "Patente &n Tramite", “Patente

No.", o cualquier otro equivalente.

La explotacion de la invencion patentada ya sea a través de
licenciatarios, importacién del producto o por la obtencion del producto
del proceso patentado.

El pago de los derechos al gobierno por concepto de anualidades.

Limitaciones al Derecho que confiere una Patente

Como se menciond anteriormente, la patente confiere cierfos derechos de

exclusividad, sin embargo, hay ciertas limitaciones en dichos derechos para

evitar que la patente sea un obstaculo para el desarrollo tecnolégico, o bien,

Z8Ver articulos 26, 69 y 70 de [a Ley de la Propiedad Industrial
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para el comercio. Es por ello, que |a Ley de la Propiedad Industrial establece

lo siguiente:

“El dereche que confiere una patente no producird
efecto alguno contra:

VI

Un tercero que, en el ambito privado o
académico y con fines nc comerciales, realice
actividades de investigacién cientifica ©
tecnoldégica puramente experimentales, de
ensayo o ensefianza, y para ello fabrique o
uilice un productc o use un proceso igual al
patentado;

Cualquier persona que comercialice, adquiera
o use el producto patentado u obtenido por el
procesc patentado, luego de que dicho
producte hubiera sido introducido licitamente
en et comercio;

Cualquier persona que, con anterioridad a la
fecha de presentacién de la solicitud de
patente o, en su caso, de prioridad
reconocida, utilice e! proceso patentado,
fabrigue el producto patentado ¢ hubiere
iniciado los preparativos necesarios para
llevar a cabo tal utitizacidn o fabricacion;

El empleo de la invencion de que se trate en
los vehiculos de transpore de otros paises
que formen parte de ellos, cuando éstos se
encuentren en transito en territorio nacional;
Un tercero que, en el caso de patentes
relacionadas con materia viva, utllice el
producto patentado como fuente inicial de
variacion ¢ propagacion para cbtener otros
productos, salvo que dicha utiizacion se
realice en forma reiterada, y

Un tercero que, en el caso de patentes
relacionadas con productos que consistan en
materia viva, utilice, ponga en circulacion o
comercialice los productos patentados, para
fines que nc sean de multiplicacion o
propagacién, después de que éstos hayan
sido introducidos licitamente en e! comercio
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por el titular de la patente, o {a persona que
tenga concedida una licencia.
La realizacién de cualquier actividad contemplada en el
presente articufo no constituirad infraccién administrativa
o delito en fos términos de esta ley,™®

La fraccidn | dei presente articulo es la mas importante para poder justificar a
la patente como un incentivo para el avance tecnolégico. Es decir, la ley no
prohibe que se investigue, realice o utilice la invencién patentada, siempre y
cuando, sus fines sean educativos o de investigacion, y no comerciales.
Como se habia mencionado anteriormente, la sociedad se compromete a dar
el monopolic temporal a cambio de la divuigacion del invento, de esta forma,
gracias a la divulgacion de dicho invento y a la investigacién con fines no
comerciales, se puedan mejorar las invenciones con la posibilidad de ser
patentadas para que terceros mejoren dichas invenciones, y asi
sucesivamente. En conclusidn, es asi como [a patente impulsa el desarrollo

de {a tecnologia.

El resto de las fracciones del articulo 22, a grosso modo, mencionan las
Iimitantes al derecho que confiere una patente como es el caso en que un
tercero haya fabricado o infciado los preparativos para fabricacion de un
invento patentado antes de la presentacion de una solicitud de patente para
dicho invento; si el invento se encuentra en transito dentro del pais en una
nave extranjera; si se frata de patentes relacionadas con materia viva misma
que haya sido utilizada para obtener otro producto, o bien, con la finalidad de
proteger al consumidor después de que el titular haya introducide su

producto al mercado licitamente,

Particulo 22 de la Ley de la Propiedad Industrial
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G. Tramitacién

De forma breve, se dara una explicacion sobre el proceso por el cual una
solicitud de patente tiene que pasar para ser finalmente concedida. Lo
anterior, con la finalidad para conocer el minucioso procedimiento para

determinar $i una invencion es “digna” de ser patentada.

Antes de entrar a la descripcidn de! procedimiento, se hace recalcar que la
administracién encargada para el otorgamiento de patentes es el Insfituto
Mexicano de la Propiedad Industrial {IMPI), y por ende, sera el lugar en

donde se llevara a cabo e! antes mencionado procedimiento.

1. Anexos a la Solicitud

Para que a una invencion se le conceda un titulo de patente, tiene que
someterse a examenes que van a ser efectuados por examinadores del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Para ello, la invencion no se
presenta en forma fisica, esto debido a que en muchas ocasiones no es
viable por sus dimensiones © caracteristicas, o hien, en el caso de
invenciones de proceso, como fo son los procesos quimicos o de
manufactura, Para ello, se tiene que presentar toda la informacién en

documentos escritos. Dicha documentacion consta de lo siguiente:

a) Formato de solicitud gque contenga la siguiente informacion:

- Nombre(s), direccibn{es) y nacionalidad(es) del(los)

solicitante(s);
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b)

Nombre(s), direccién (del primer inventor) y nacionalidad(es)
del(los) inventor{es);

Titulo de la invencion;

Nombre(s) y direccién del(los) representante(s) legal (si lo hay);
Fecha de divulgacion previa {(si la hay);

Informacion de la prioridad (si la hay), es decir, de la solicitud
de origen proveniente de un pais dentro de los tratados
internacionales, en donde se debe indicar lo relative a la fecha
de presentacion en el pafs de origen, nacionalidad y nimero de
la solicitud,

Firma del(los} solicitante(s) o del{los} representante(s) legal{es)
en el caso en que hubiere;

Documentos que acompanen a la solicitud (detallado en los
incisos b), ¢), d), e}, f), g). h)e i)} v,

Resumen de la invencion en el reverso del formato (detallado

en el inciso e)).

Descripcion. La descripcion es el cuerpo de la solicitud de patente, en
donde, se va a explicar en qué consiste la invencion. La descripcion

debe incluir los siguientes apartados:

Titulo de la Invencion. Tiene que ser breve pero de tal manera
que pueda denotar la naturaleza de la invencién. No se
permiten denominaciones, nombres o expresiones de fantasia,

indicaciones comerciales o signos distintivos.3

MNer articulo 25 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial; México, publicado en e}
Diario Oficial de fa Federacion et 23 de noviembre de 1994
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- Campo de la Invencion. Es el predmbulo de la solicitud en
donde se indica a qué campo del conocimiento humano
pertenece la invencidn para que de esa forma se pueda

clasificar.3!

- Antecedentes de la invencién. En esta seccidn se expresa
todo lo relativo al estado de la técnica relacionade con la
invencién, citando los documentos que lo reflejen.3 Esto conla
finalidad de mencionar las desventajas y defectos que
presenten las invenciones reflejadas en dichos documentos,
asi como sus innovaciones queé van a ser superadas por la
invencion de la presente solicitud y para que los examinadores

puedan enfocar claramente los reportes de las bisquedas.

- Objetivos o sumario de la invencion. Se menciona un listado
de los propadsitos de la invencion, haciendo notar los problemas
del estado de la técnica y como éstos van a ser resueltos de
una manera muy general, es decir, no se debe de describir Ia

naturaleza de la invencién. 3

\er memorias del curso “Patentes y Patentamiento en México, impartide en la Facultad de
Quimica de ta Universidad Nagcional Auténoma de México, con fecha del 5 al 18 de abrl de
1991, p.44

32Ver articulo 28 fracc Il de! Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial
Wer memorias del curso “Patentes y Patentamiento en México, impartido en la Facultad de

Quimica de la Universidad Nacional Auténoma de México, con fecha del 5 af 18 de abril de
1891, p.45
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c)

Breve descripcion de los dibujos. Se hace una pequefia
descripcidn de cada una de las figuras, generalmente indicando
si es una vista superior, inferior, lateral; si se trata de un corte
transversal, o bien, de alguna parte del invento, etc. De esta

manera resulta més facil comprender los dibujos.

Descripcion detallada de la invencién. Es la parte mas
importante para entender [a invencion. En esta seccidn se
debe mencionar sobre la invencidn lo relativo a [a constitucion,
partes y su interaccién entre ellas, funcionamiento y efectos
que produce la misma. Las reivindicaciones, caracteristicas
esenciales de la invencidn para su proteccion, deben estar
debidamente soportadas por la descripcion. Ademads, la
descripcion debe ser lo suficientemente clara y completa para
su comprension y para que cualquier persona con pericia y
conocimientos medios en la materia, guidndose a través de la
misma, pueda elaborarla y utilizarla, y en el caso de que la
solicitud tenga dibujos, debe hacer referencia a éstos para del

mayor entendimiento de la invencion. 34

Dibujos. Debido a que la invencion no se presenta fisicamente ante el
instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en la mayorta de los
casos es muy dificil explicar una invencion sdlo con el uso de
palabras. Es por ello, que se presentan las figuras pertinentes para
entender la invencion, ilustrando asi sus partes y funcionamiento.

Los dibujos deben seguir ciertos lineamientos tales como ir

Hyer articulo 47 frace. | de la Ley de la Propiedad Industrial
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numerados, con trazos firmes, sin la utilizacién de palabras salvo que

sea realmente necesario, respetar area maxima de la hoja, etc.3

c) Capitulo reivindicatorio. Contiene todas las reivindicaciones que
denotan las caracteristicas esenciales de la invencion. Es la parte
medular de la solicitud de patente, ya que son las reivindicaciones las
gue van a determinar et campo de proteccion de la invencidn. Existen
reivindicaciones independientes y dependientes. Las primeras son las
que, de una manera mas general, limitan el campo de proteccion de la
tnvencion, es decir, marcan el territorio. Es por ello, que son las
reivindicaciones mas importantes, y en las que generalmente se
determinan las invasiones por terceros. En el caso de una patente en
donde proteja ademas de un producto, un proceso y/o una maquing,
por lo menos se tiene una reivindicacion independiente para proceso,
otra para producto y/u otra para el aparato para llevar a cabo el

proceso.

Por el contrario, 1as reivindicaciones dependientes, como su nombre lo
indica, dependen de las independientes o de otras dependientes.
Estas muestran de una forma mas especifica las caracteristicas de la
invencion, lo que légicamente lleva a upa reduccidon en el campo de
proteccion. Su razon de ser, realmente es para tener muchas
opciones, o vias de proteccidon, en el caso en que un examinador
rechazara parte de las reivindicaciones, se tengan otras
reivindicaciones que si hayan pasado el examen. No obstante, en
casos de invasiones no se recurren a ellas si, y solo, si la

reivindicacion de la cual dependen es invadida.

33 Ver articutos 6 y 9 del Acuerdo que establece las Reglas para Ja Presentacion de
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g)

h)

g)

Resumen. Es un pequefio extracto de la descripcion de la invencion,
con una finalidad informativa, por lo que no debe contener ventajas,
detalles, ni frases de tipo legal. El resumen es usade para la
publicacién de ia invencion en la Gaceta de la Propiedad Industrial
para Solicitudes de Patente y en la Gaceta de la Propiedad industrial

para tnvenciones, Modelos de Utilidad y Disenos Industriales.

Contrato de cesion. Este contrato se celebra entre el causahabiente y
el inventor en el caso que e! titular de la solicitud de patente no fuese

el inventor,

Poder. En el caso que estuviere involucrado un representante legal,
es necesario acreditar su personalidad otorgando un poder el
solicitante a su representante. Es obligatorio el tener un domicilio
dentro del territoric nacional para oir y recibir toda clase de

natificaciones si el solicitante es de nacionalidad extranjera.

Prioridad. Si la solicitud tiene su origen en un pais que forme parte de
fos tratados internacionales, es necesario presentar una copia
certificada por la oficina de patentes del pafs de la solicitud criginal,

acompafada de su traduccion al espafial.

Pago de derechos. Es el pago que se tiene que realizar por los
servicios que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial presta.
El pago se hace por la presentacion de una solicitud de patente y por

la prioridad en el caso de que se reclame.

Solicitudes ante el instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
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2. Examen de Formma

Es el examen que efectda el insfituto Mexicano de la Propiedad !ndustrial,
con {a finalidad de revisar que todos los anexos de la solicitud estén
completos, es decir, que se hayan cumplido con todas las formalidades de
presentacién que la Ley exige.3 En el momento que se haya completado la
solicitud, e! Instituto emite un oficio en donde se acredita el examen de

forma.

Cabe mencionar, que no todos los anexos tfienen que ser presentados
conjuntamente con la solicitud el dia que ésta se ingrese al IMP1. Es decir,
es obligatoria la presentacion del formato de solicitud, descripcion de la
invencion, dibujos y pago de derechos para la obtencién de fecha legal ¥
Las reivindicaciones® y los dibujos formales (en el casc que se hayan
presentado informales), tienen que presentarse después de dos meses
contados a partir de la fecha legal sin derecho a prérroga; el poder y la
cesion son requeridos generalmente por el Instituto mediante un oficio de
forma, en donde establecen un plazo de dos meses a partir de la fecha de

dicho oficio con derecho a prorroga de dos meses adicionales; y, el

3\er articulo 50 de fa Ley de la Propfedad Industrial
3er articulo 38 bis de la Ley de la Propiedad Industrial

3% £t Reglamento va en contra de la Ley en el supuesto de considerar necesaria la
presenlacion de las reivindicaciones para fa obtencion de una facha legal. La Ley no exige
su presentacion, mientras tanio ef Reglamento lo considera obligatorio. No obstante, por el
articulo 133 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento no
puede ir por encima de la Ley. Sin embargo, se sugiere que se presente junte con la solicitud
para evitar un posible ltgio en el caso que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no
reconozca fa fecha legat
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documento de prioridad liene que ser presentado a ios tres meses contados

a partir de ia fecha legal sin derecho a prérroga3®,

3. Publicacion

La solicitud de patente en framite serd publicada en la Gaceta de fa
Propiedad Industrial lo mas pronto posible antes del vencimiento del plazo de
los 18 meses contados a partir de fa fecha legal, o en su caso, de la fecha de
prioridad reclamada. No obstante, si se acredita el examen de forma, el
solicitante se encuenira en facuitades de solicitar publicacion anticipada
mediante el pago de las tarifas correspondientes# La publicacidén previa
tiene la finalidad de agilizar el tramite, ya que no es hasta después de la
publicacidon cuando la soficitud de patente pasa al examen de fondo.
Ademnds, es conveniente fa publicacidon en la Gaceta lo antes posible ya que
para efectos de infracciones, el pago de dafios y perjuicios es retroactivo a la

fecha de publicacidn previa.

4. Examen de Fondo

Una vez publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la
misma se somete 38 un examen de fondo, en donde se va a verificar que la
invencion cumpla con o establecido en el articulo 16 de la Ley de la
Propiedad Industrial, es decir, si cumple con los tres requisitos de
patentabilidad: novedad, resultado de una actividad inventiva y aplicacion

industrial 4

¥ver Convenio de Paris
“WArticulo 52 de la Ley de la Propiedad Industrial

*Wer articulo 53 de la Ley de la Propiedad tndustrial
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Esta parte del procedimiento es 1a mas lenta e importante, y en ella se
tendran que hacer las modificaciones y aclaraciones pertinentes que el

Instituto exija por escrito mediante un oficio, para cumplir con lo establecido

enialey.
5. Fin del Tramite

Hay dos acciones por el cual se fermina la etapa del tramite de una patente.

Dichas acciones san las siguientes:

a) Otorgamiento. Una vez que el Instituto considere que la invencion
cumple con Ia Ley, emitird un oficio de cita a pago, para cubrir los
derechos por un quinguenio de mantenimientc del titulo de patente y
por la expedicion del titulo en donde se reconoce al titular de manera
oficial. El titulo contendra la descripcion, reivindicaciones y dibujos,
asimismo toda {a informacidn relacionada con el titular, inventores,
fechas, prioridad, nimerc de solicitud y de patente® Una vez
olorgada la patente, el solicitante debera cumplir, ademas del pago,
con [os requisitos necesarios para su publicacion en la Gaceta de la
Propiedad Industrial para invenciones, modelos de utilidad y diserios

industriales.*?

b) Negativa, En el caso que la invencién no cumpliera con cualquiera de

los tres requisitos de patentabilidad y, las modificaciones y

“er articulo 59 de la Ley de la Propiedad Indusirial

43er articulo 47 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial
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aclaraciones no hayan sido suficientes a juicio del Instituto para
demostrar dicho cumplimiento, el Instituto negard la patente
comunicandole al solicitante de manera escrita expresando los
motivos y fundamentos legales.* No obstante, existe un recurso de
reconsideracion en el caso que la patente sea negada. Este recurso
se debe presentar por escrito ante el Instituto 30 dias después de la
fecha de notificacidon de fa negativa.#® El Instituto analizara los
argumentos y emitird una resolucién a favor 0 en contra para el

otorgamiento de la patente .t

6. Cambios post-concesitn

Una vez efectuado el pago por la expedicion del titulo de la patente, no se
podran hacer modificaciones al texto o dibujos de la patente salvo en los

siguientes casos*”:

a) para la correccién de errores evidentes o de forma,; vy,

Mver articulo 56 de ia Ley de la Propiedad Industnal
4Sver articulo 200 de la Ley de la Propiedad Industrial
4Ver arliculo 201 de la Ley de |a Propiedad Indusirial

47Ver articulo 61 de la Ley de la Propiedad industrial

46



La Propiedad de los invenfos en México. Régimen Juridico.

b) para limitar e] campo de proteccién de 1as reivindicaciones,
como seria el caso de nulidad de cierto ndmero o porciones de
reivindicaciones debido a que estén abarcando ! estado de la

técnica.

Los cambics que haya autorizado el Instituto serén publicados en la Gaceta

de la Propiedad Industrial.
H. Procedimientos para cuestionar la Validez de una Patente

Hay dos formas por medio de las cuales pierden los derechos sobre una
invencion, mismos que eran otorgados por una patente: caducidad y nulidad.
A continuacion se explicara brevemente en que consiste cada uno de los

procedimientos.

1. Caducidad

La ¢aducidad es la extincion normal del derecho por medio de Ia cual los
derechos conferidos por una patente caen en el dominio pablico. Hay tres
supuestos para poder declarar una patente caduca,; mismos que se listan a

continuacion 4

a) por el vencimiento de su vigencia, es decir, pasados los veinte

anos a partir de la fecha legal;

b) por no haber realizado el pago del quinquenio para la

manutencion de Ia patente; vy,

4By/er articuto 80 de la Ley de fa Propledad Industrial
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c)

por la falta de explotacion de la invencidn.

2. Nulidad

Es la extincidn a instancia de terceros en donde se pierden los derechos

conferidos por una patente de forma total o parcial. Una patente se puede

declarar nula en los siguientes casos®:

a)

b)

c)

Cuando se haya otorgado en contravencién a los requisitos de
patentabilidad, o bien, que se compruebe que no se trata de
una invencion, es decir, que se infringieron en su concesion los
articulos 16 y 19 de ia Ley de la Propiedad Industrial. En este
caso, puede haber nulidad parcial, es decir, de algunas
rewindicaciones o parte de ellas, que no hayan cumplido con
fos requisitos de patentabilidad, o bien, nulidad total de la

patente.

Cuando se haya otorgado en coniravencion a la ley que

estuviese vigente en el momento en que se oforgo la patente.

Cuando se haya incurrido al abandono durante el tramite, como
podria ser el incumplimiento de algin oficio emitido por el
Instituto, o bien, que no se haya dado cumplimiento dentro del

plazo establecido.

3Mer articulo 78 de la Ley de la Propiedad Industriat
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d) Cuando se haya otorgado por error, o bien, se haya concedido
a aguella persona que no tenga el derecho para obtener la

patente.
i, Invasion de los Derechos que otorga una Patente

Una vez que un tercero introduce al mercado un producto similar al
patentado, hay que hacer valer los derechos que una patente confiere. Para
ello, se tiene que hacer un andlisis de invasion de la patente. Esto es,
;realmente el producto infractor es pirata, o bien, es igual al patentado? En
Mexico, no hay nada en la Ley en donde se indiguen los lineamientos a
seguir para la determinacion de una invasion a los derechos de una patente.
No obstante, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que es la
autoridad encargada de determinar la existencia o inexistencia de invasiones
en las infracciones administrativas, sigue un criterio conocido como invasion
Iiteral. La invasion literal es, en pocas paiabras, el determinar si el producto
reline en su totalidad, los elementos o caracteristicas descritas en la o las
rejvindicaciones que se consideran invadidas. Desgraciadamente, este
criterio no favorece a los titulares de las patentes, ya que si el producto
infractor no contiene alguno de los elementos mencionados en las
rewvindicaciones (independientes), no se considera que esté invadiendo la
patente. De esta forma, los terceros infractores modifican alguno de los
elementos que conforman a la invencién patentada que no implique un
cambio significativo, y logran ganar las demandas en su contra, debido a que
es el Instiluto Mexicano de la Propiedad Industrial quien decide. Sin
embargo, al ser la invasidn literal un criterio y no algo que la Ley determina,
con el recurso del amparo, se podria lograr cambiar los criterios vy, tal vez

culminar en una jurisprudencia mas favorable para los titulares de las
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patentes. El problema es que la lucha contra ta pirateria en México es muy

débil y para lograr lo anterior, implicaria el intensificar dicha lucha.
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CAPITULO I METODOS ANALITICOS E
INSTRUMENTACION

Una vez construido un marco tedrico para las patentes, s necesario construir
otro marco para los métodos analiticos ya que van a ser el centro del analisis
de patentabilidad. Este marco va a contener en forma resumida lo necesario
para entender la materia gue engloba una patente de un método analitico,

Asimismo, debido a que en su mayoria los métodos son aplicados a través de
instrumentos, serd analizada igualmente la instrumentacion analitica ya que
también forma parte importante en el ambito de las patentes, ademas, en gran
parte de las patentes de esta rama se protege tanto al método como al

instrumento.

Los métodos analiticos son aquellos que sirven para determinar la composicion
quimnica de 1a materia tanto cualitativamente como cuantitativamente. Un
método cualitativo proporciona informacion sobre 1as especies que conforman
una muestra. Por otro lado, un método cuantitativo proporciona informacion
numeérica, como podria ser fa cantidad relativa de uno o varios de los

componentes que conforman a la muestra.
No obstante, antes de adentrarse en el tema de los métodos analiticos, es muy

importante hacer notar la diferencia que hay entre una técnica analitica y un

método analitico, ya que ambos términos van a ser utilizados mas adelante.
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Una técnica analitica es un proceso cientifico que ha servido para proporcionar
informacién sobre la composicién de alguna muestra, como por ejemplo, la
espectrometria de infrarrcjo. En cambio, un método analitico es la aplicacion
en forma especifica de una técnica para resolver algin problema analitico,
como por ejemplo, el analisis por absorcion atomica de selenjo.!

Los métodos analiticos s¢ pueden clasificar en métodos clasicos y métodos
instrumentales.? Los métodos clasicos son mas antiguos que los métodos
instrumentales, y actualmente son menos utilizados. No obstante en los
laboratorios muchas veces se recurre a ellos. A continuacion, se dara una
breve explicacidn sobre amhos métodos analiticos.

A, Métodos Clasicos

Los métodos clasicos consisten en la separacion de los componentes de una
muestra a través de precipitacion, extraccidon o destilacion. El analisis
cualtativo consiste en hacer reaccionar los componentes separados con un
reactivo can la finalidad de obtener productos que podian ser identificades por
sus solubilidades en diversos disolventes, colares, puntos de ebullicién o fusian,
indices de refraccion, olores, actividades Opticas, etc. Por otro fado, un analisis

cuantitativo se realiza por métodos gravimétricos o volumetricos:?

'Wer WILLARD. Hobart H. et al.: Métodos Instrumentales de Anélisis, primera edicién;
Grupao Editorial Iberoamérica; México, 1991

Ver SKOOG, Douglas A y LEARY, James J ' Analists Instrumental; cuarta edicion;
Editonial McGraw Hill; Madrid, Espafia 1994

3Ver AYRES, Gilbert H : Analisis Quimico Cuantitativo; segunda edicion; Editorial Harla;
México, 1991
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1. Mélodos Gravimétricos

La cantidad de una sustancia se determina mediante el peso de esa misma
sustancia pura, o de algln compuesto quimico que la contiene o equivale

quimicamente a ella.

- Precipitacién. La sustancia que se busca se determina como
producto de una reaccion. Un ejemplo seria la determinacion de

cloruro por precipitacion de cloruro de plata.

- Electrodepaosicién. La electrdlisis provoca la separacion de un

producto sélido en un electrodo.

- Volatilizacién. Puede tratarse de un método fisico como seria ia
pérdida de pesc por desecacion, o de un método quimico como
seria la expulsion de bidxido de carbone de los carbonatos por la
accian de un acido. Se hace la determinacion de forma directa si
se toma el aumento en pesc de un absorbente del constituyente
volatil, o bien, de forma indirecta si la determinacion consiste en

la pérdida de peso.

2. Metodos Volumétricos

lLa determinaciéon consiste en medir el volumen de una fase relacionada

cuantitalivamente con &| conslituyente buscado.

- Meétodos titimétricos. Se mide e volumen de una disolucién con

concentracion conocida que se necesitdé para consumir el
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constituyente al que se desea determinar la cantidad. Estos
métodos implican una reaccién estequiométrica definida y un
método de indicacion del punto final.

Métodos gasométricos. Se mide el volumen de gas a condiciones
conocidas o constantes de presion y temperatura. Estos pueden
ser por desprendimiento de un gas provocado por una reaccion
quimica y, posteriormente, con la medicién del volumen; y por la
absorcidn de uno de los componentes gaseosos por medio de un
absorbente y, posteriormente, midiendo la disminucién en el

volumen gaseoso.

Medida del volumen de un liguido o solido contenido en una
muestra. Un ejemplo podria ser la determinacion de agua en
algunos tipos de muestras por destilacién con un disolvente no

miscible y medida de agua en el destilado.

Métodos Instrumentales

Entre las dos guerras mundiales, los cientificos empezaron a resolver

problemas de analisis por medio de la medicién de las propiedades fisicas de

los analitos, tales como absorcion o emisién de luz, conductividad, potencial de

electrodos, razén masa a carga y fluorescencia. Asimismo, la cromatografia

vino a superar a la destilacidn, extraccion y precipitacion en la separacién de

analitos, ya que se lograba dicha separacién de una manera mucho mas

eficiente. A estos métodos con la funcion de cuantificar, determinar y separar

especles se les denomind métodos instrumentales de analisis debido a la

necesidad de utilizar instrumentacién para poder efectuar tas mediciones.
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1. Técnicas Analiticas

Las mediciones de las propiedades fisicas de los analitos dieron lugar a la
utilizacion de diversas técnicas analiticas que se basan en Iz interpretacion de
sefnales analiticas. A continuacién se listan las técnicas mas utilizadas con sus

senales analiticas correspondientes:

SENAL ANALITICA TECNICA ANALITICA

Emisién de radiacion Espectroscopia de emision {rayos X, UV,
visible, de electrones Auger);
fluorescencia, fosforescencia y
luminiscencia (rayos X, UV y visible)

Absorcion de radiacion Espectrofotometria y fotometria (rayos X,
UV, visible, IR}; espectroscopia
fotoacustica; resonancia magnética
nuclear y espectroscopia de resonancia

de espin electrénico

Dispersion de la radiacion Turbidimetria; nefelometria;

espectroscopia Raman

Refraccion de la radiacion Refractometria; interferometria

Difraccion de la radiacion Metodos de difraccion de rayos X y de
electrones

Rotacion de 1a radiacién Polarimetria; dispersion rotatoria dptica;

dicreismo circular
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r-Potencial eléctrico Potenciometria; cronopotenciometria

Carga eléctrica Coulombimetria

Corriente eléctrica Polarografia; amperometria

Resistencia eléctrica Conductimetria

Razdn masa a carga Espectrometria de masas

Velocidad de reaccion Métodos cinéticos

Propiedades térmicas Conductividad térmica y métodos de
entalpia

Radiactividad Méetodos de activacion y de dilucion
isotopica

Para el andlisis de las separaciones por cromatografia, se utilizan algunas de
las sefales mencionadas en la tabla anterior, como por ejemplo la
conductividad térmica, ia absorcidn infrarroja y ultravioleta, el indice de

refraccion y la conductancia eléctrica.

A continuacion se verd como algunos auteres dividen a las técnicas analiticas

an cuatro grupos principales®:

« Técnicas espectroscopicas
a) Espectrofotometria de visible y ultravioleta

b} Espectrofotometria de fluorescencia y fosforescencia

‘Ver WILLARD, Hobart H. et al.: Métodos Instrumentales de Analisis; primera edicion,
Grupo Editorial Iberoamérica; México, 1991
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c) Espectrometria atémica (emisién y absorcion}

d) Espectrofotometria de infrarmojo

¢) Espectroscopia Raman

f) Espectroscopia de rayos X

g} Técnicas radioguimicas

h) Espectroscopia de rescnancia magnética nuclear
» Téenicas electroquimicas

i) Potenciometria

j} Técnicas voltamparométricas

k) Coulombimetria

Iy Electrogravimetria

m) Técnicas de conductancia
+ Técnicas cromatograficas

n} Cromatografia de gases

o) Técnicas de cromatografia liquida de alta resofucion
« Técnicas diversas

p} Analisis Térmico

q)} Espectrometria de masas
Brevemente se explicaran las cuestiones mas importantes de cada una de las
técnicas analiticas.
a) Espectrofotometria de Visible y Ultravioleta
Para llevar a cabo esta técnica, se requiere de una fuente de radiacion con

ciertas caracteristicas para cada una de las regiones del espectro. Los

espectrofotdmetros estdn provistos de dispositivos para discriminar entre las
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diferentes frecuencias de radicacién tales como filtros, prismas o redes de
difraccién. Al incidir la radiacidn, la muestra absorbe una porcion de la
radiacién, siendo el resto de ella transmitida hasta un detector, transformandola
a una senal eléctrica para poder ser visualizada y amplificada en un dispositivo
de lectura. Las aplicaciones de la absorcidn de radiacion pueden ser
cualitativas y cuantitativas. Las aplicaciones cualitativas se refigren a que una
especie molecular absorbe radiacidn (nicamente en regiones del espectro
especificas, de tal forma que la radiacién tiene la energia necesaria para llevar
las moléculas a un estadoe excitado. Las aplicaciones cuantitativas se basan en

ia ley de Beer.

b} Espectrofotometria de Fluorescencia y Fosforescencia

Luminiscencia es un término que se aplica a la reemisidn de radiacion que haya
sido absorbida previamente. En la fotoluminiscencia los fotones de la radiacién
electromagnética se absorben en las moléculas llevandolas a un estado
excitado, que al regresar al estado basal, emiten radiacién corvirtiéndose en
luminiscentes. Hay dos tipos de fotoluminiscencia, la fluorescencia y
fosforescencia. En la primera, las transiciones de energia no involucran un
cambio en el espin electronico con diferencia de la fosforescencia en donde si
hay cambio de espin y por ello es mucho mas lenta. Generalmente, la
absorcidn implica una excitacién del nivel vibracional més bajo del estado basal
de una molécula, hasta un nivel vibracional alto del estado singulete de
excitacion. La luminiscencia ocurre al regresar al estado basal, cuando la

molécula termina en un nivel vibracional excitado.

Para que se pueda dar la fotoluminiscencia, por absorcion de radiacion la

molécula tiene que elevarse a un estado excitado. El espectro de luminiscencia
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presenta longitudes de onda mayores y, por ende, de menor energia, que la
fongitud de onda de excitacion debido a que la cantidad de energia requerida
es la suma de la energia necesaria para el cambio electrénico mas un aumento
en la energia vibracional, mientras que la luminiscencia implica el cambio en la
energia electrdnica menos el cambio en la energia vibracional. La
espectroscopia de fluorescencia es la mas utilizada debido a que es mas
comiin a gue se presente dicho fendmeno. Se ha utilizado en ta determinacion
de contaminantes debido a su alta sensibilidad y alta especificidad. La alta
sensibilidad se debe a la diferencia que existe entre las longitudes de onda de
la radiacion excitacional y la fluorescente. Su alta especificidad se debe a los
especiros de excitacién y emision vy, a la posibilidad de medir los tiempos de

vida del estado fluorescente

c) Espectrometria Atdmica (emision y absorcion)

Las flamas de combustion son un medio para convertir a [os analitos disueltos
en atomos en fase vapor. Dichos atomos libres pasan a estado de excitacion
por medio de dos métodos: absorcidn de energia térmica adicional desde la
flama, o absorcion de energia radiante proveniente de una fuente externa. En
la expectroscopia de emision de flama, la flama suministra energia para ilevar
tos electrones del atomo libre de un estado basal a estados de excitacién. La
intensidad de radiacion emitida por los atomos, debido a que regresan a su
eslado basal, es el fundamento de determinaciones analiticas. Por otro lado,
en la espectroscopia de absorcion atdmica, los atomos libres se convierten en
una celda. Los atomos libres absorben la radiacion de una fuente externa. La
radiacion incidente absorbida por los atomos libres al ir desde el estado basal
al de excitacion, conforma a los datos analiticos. Una modificacion importante

de la espectroscopia de absorcion atémica fue la sustitucion de la flama por un
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horno electrotérmico. En ambos metodos, ia muestra disuelta se introduce en
forma de aerosol dentro de la flama, en donde los iones del analito se
convierten en atomos libres para ser detectados y determinados

cuantitativamente.

d) Espectrometria de Infrarrojo

La regién del infrarrojo en el espectro electromagnético comprende desde el
extremo del rojo visible hasta la region de microondas. Las longitudes de onda
oscilan entre lo 0.7 y 500 pm. La region mas utilizada es el infrarrojo
intermedio, es decir, tas frecuencias comprendidas entre 4000 y 200 cm™. Esta
técnica implica el analisis de los modos vibracionales y rotacionales de torsion
y flexion de los atomos de una molécula. Al incidir radiacion infrarroja, parte es
absorbida a ciertas longitudes de onda. La cantidad de vibraciones que ocurren
simultAneamente ocasiona un espectro de absorcién complejo que es
caracteristico Gnicamente de los grupos funcionales presentes y de la
configuracion de la molécula. Los dtomos o grupos atémicos en las molécutas

se encuentran en movimiento continuo.

e) Espectroscopia Raman

Alincidir una radiacién monocromatica se provoca una dispersion causada por
las motéculas, en donde una pequefia fraccion presenta una frecuencia distinta
a la de la radicacion incidente, conocido como el efecto Raman, El efecto
Raman ha sido de gran utilidad para la localizacion de diferentes grupos
funcionales, enlaces quimicos en las moléculas y analisis cuantitativo de
mezclas complejas. Los espectros vibracionales Raman estan relacionados con

los de! infrarrojo, sin embargo, se obtienen de manera distinta siendo un
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excelente complemento. Existen vibraciones activas en Raman e inactivas en
infrarrojo y viceversa. Una cuestion (inica de esta técnica es la informacién que
provee la polarizacion, proporcionando informacion adicional sobre la estructura

molecular.
f) Espectroscopia de Rayos X

Al excitarse un atomo debido a la remocion de un electron de un nivel
energético intemo, podra regresar a su estado normal transfiriendo otro electrén
de un nivel mas externo hasta el nivel energético interno vacante. La energia
de esta transicion se puede manifestar como rayos X, en donde los valores de
longitud de onda son caracteristicos para cada elemento y la intensidad es
proporcional al nimero de atomos excitados. Es por ello, que utilizande
metodos de emision de rayos X se pueden hacer determinaciones cualitativas

y cuantitativas.

Para excitar a los dtomos se utilizan varias formas tales como el bombardeo
directo del material con electrones energéticos, bombardeo de protones u otras
particulas, o por la irradiacion del material con un haz de rayos X con tongitud
de onda méas corta.

Otros métodos de analisis por rayos X son aguéllos donde se emplean las
diferencias de absorcion por distintos materiales, o bien, aquellos que consisten
en la difraccion de rayos X desde los planos de un cristal.

g) Técnicas Radioquimicas

La radioactividad trae consigo propiedades que son caracteristicas de un

61



Métodos Analilicos e Instrumentacidn

elemento en particular tales como el tipo y la energia de la radiacion, la
semivida y el modo de decaimiento. Las técnicas radioquimicas tienen tres
lipos que dependen del crigen de la radiactividad. En el primer tipo, conocido
comgo analisis por activacién, la actividad es inducida en uno o mas elementos
de la muestra por irradtacion con particulas adecuadas tales como neutrones
térmicos de un reactor nuclear, en donde se mide la radiactividad resultante.
En el segundo tipo, la radiactividad es introducida fisicamente en la muestra
por adicién de una cantidad medida de una especie radiactiva denominada
trazador. Una cantidad pesada de analito marcado radiactivamente con una
actividad conocida, se afiade a una cantidad medida de muestra. Luego se
mezcla completamente para fograr una homogeneidad, para que después, una
fraccion del componente de interés sea aislada y purificada, basédndose el
andlisis en la actividad de la fraccién aislada. El tercer tipo implica las

mediciones de radiactividad que se da en una muestra de manera hatural.

) Resonancia Magnética Nuclear

Se basa en la medicién de la absorcion de la radiacion electromagnética en 13
region de radicfrecuencias de 4 a 600 MHz. La absorcién caracteristica de
energia por nacleos que giran dentro de un campo magnético después de
haber sido irradiados con otro campo secundario mas débil y perpendicular al
primero, permite identificar las estructuras moleculares. Brinda informacién

sobre el tipo de nicleos, Ia cantidad de nicleos y su posicion en la molécula.

i) Potenciometria

Existen dos tipos fundamentales de métodos potenciométricos. Uno consiste

en la medicion directa de un potencial de electrodo a partir del cual se puede
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determinar la actividad de un ion activo, y por ende, la concentracion; y el
segundo tipo, consiste en medir cambios de Ia fuerza electromotriz debido a la

adicién de un titulante a la muestra.

i) Técnicas Voltamperomeétricas

La voltamperometria engloba una gama de técnicas electroquimicas que se
utilizan para ¢! estudio de la composicion de una solucién. Lo anterior se logra
mediante la relacion comiente-potencial obtenidas de una celda electroquimica
y, con la respuesta cordente-tiempo a potencial controlado de un

microelectrodo.

k) Coulombimetria

En el analisis coulombimeétrico se requiere de una sola reaccién global de
estequiometria conocida, es decir, no deben haber reacciones secundarias de
estequiometria diferente. Existen dos tipos principales, la coulombimetria a
potencial controtade y la coulombimetria a corriente constante. La primera
consiste en obtener el nimero de coulombs consumidos en una etectrdlisis para
determinar la cantidad de sustancia electrolizada. El potencial se controla
mediante un potenciostato de tres electrados, el cual mantiene un potencial de
electrodo constante monitoreando de continuc el potencial del electrodo de
trabajo con respecto al de referencia, ajustandose la corriente para mantener
el potencial deseado. La coulombimetria a corriente constante se determina
el nimero de coulombs consumidos por el producto de la intensidad de

corriente y el tiempo de reaccidn, habiendo utilizado un titulante precursor.
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3] Electrogravimetria

En el analisis electrogravimétrico, el analito se deposita electroliticamente como
solido en un electrodo, Posteriormente se determina el incremento de masa del
electrodo indicando la cantidad de analito presente, Generalmente, el analito

se deposita sobre una malla catédica de ptatino.

m)  Técnicas de Conductancia

En los métodos de conductancia se efectia la medicién de la conductancia
electrolitica para varios fines. [.os iones del electrolito transportan carga a
través del seno de una solucién. Cuando se aplica un campo eléctrico en una
solucion, Jos iones empiezan a migrar al electrodo de carga opuesta debido a
una fuerza de atraccion. La conductancia eléctrica de una solucion es la suma
de las contribuciones de todos los iones presentes en la sclucidn, esto es,
depende del niamero de iones por unidad de volumen y de sus velocidades
debido a la influencia de ia fuerza electromotriz aplicada. Generalmente, se
utilizan tres tipos de aplicaciones tales como el analisis directo, monitoreo de

flujos y titulaciones.

n) Cromatografia de Gases

Las técnicas cromatograficas son utilizadas para la separacion de componentes
que estén intimamente relacionados y que conformen mezclas complejas. En
toda separacion por cromatografia, fa muestra es disuelta en una fase movil ya
sea un gas, un liquido o un fluido supercritico. Dicha fase movil se hace pasar
a través de una columna, misma gque es portadora de una fase estacicnaria

inmiscible con la fase movil. Las fases se eligen de tal forma que se pueda
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lograr una distribucidn diferente de los componentes de la fase movil en la fase
estacionaria. Los componentes que hayan sido retenidos con fuerza por la fase
estacionaria se moveran mas lento con el flujo de la fase movil; por otro lado,
aquellos componentes que son débilmente retenidos se moveran con mayor
rapidez. Al haber diferencia en fa movilidad de los componentes, se podran
obtener bandas discriminadas para ser analizadas tanto cualitativa como

cuantitativamente.

La cromatografia de gases es la técnica utilizada para la separacion de
compuestos organicos e inorganicos que presenten estabilidad térmica y sean
volatiles. En la cromatografia gas-liquido se logra la separacién por medio del
reparto de los componentes de una mezcla entre una fase gaseosa mavil y una
fase liquida estacionaria, donde esta Gitima esta soportada en un sélido. La
cromatografia gas-sélido tiene como fase maévit al gas y como fase estacionaria
a un solido absorbente. La utilidad de fa cromatografia de gases es alin mayor
cuando después de la separacion se utiliza un espectrometro de masas o un

espectrofotometro de infrarrojo.
o) Cromatografia de Liquidos de alta Resolucion

Esta técnica no se encuentra limitada por la volatilidad o la estabilidad térmica
de las sustancias a separar. Inclusive, es capaz de separar macromoléculas
y especies ionicas. Posee una fase movil interactiva con una fase estacionaria
activa, déndose la separacion por la interaccién entre las moléculas de la
muestra con ambas fases, Las fracciones separadas se recolectan en un

recipiente abierto al final de la columna de separacion.
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o} Analisis Térmico

Conforma un grupo de técnicas usadas para medir las propiedades fisicas de
un material en funcion con la temperatura. El analisis térmico se usa para
determinar propiedades quimicas y fisicas de diversas sustancias. Ademas es
usado en el anélisis cuantitativo y cualitativo, ya que a partir de datos térmicos
es posible obtener informacién respecto a la composicion y estructura detallada
de ias diferentes fases de una muestra. Como ejemplo se tiene la medicion de
los cambios en peso y entalpia al variar la temperatura, o bien, con los cambios
de fase y de reaccién asi como los calores de reaccion se puede determinar la

pureza de materiales.

q) Espectrometria de Masas

La espectrometria de masas brinda informacion tanto cualitativa como
cuantitativa de sustancias. Un espectrometro de masas produce iones
completos o fragmentos de ellos que proceden de una molécula, de tal forma
que se separan de acuerdo a la relacion de masa a carga. De esta forma, el
espectrometro registra los nimeros de los diferentes tipos de iones que son

caracteristicos de cada compuesto.

2. Instrumentacion

Las sefales analiticas no pueden ser interpretadas directamente por un ser
humano. Es por ello, que se requiere de la utilizacidén de instrumentos para
poder comprender las sefiales analiticas indispensables para el andlisis de una
muestra, esto es, el instrumento analitico es un intérprete o traductor de las

senales para el cientifico.
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Los instrumentos utilizados para el anélisis quimico estdn constituidos por

cuatro componentes fundamentales que van a ser ios encargados de hacer la

transformacion de la sefal analitica para que pueda ser interpretada. Los

cuatro componentes son un generador de sefiales, un transduclor de entrada

(denominado detector), un procesador de sefial y un transductor de salida o

dispositivo de lectura. A continuacion se hara una breve explicacion de estos

cuatro componentes para una mejor comprension del funcionamiento de los

instrumentos y de patentes que involucren instrumentacion,

a)

b)

)

Generadores de salida. Es el medio mediante el cual se procura que el
anaiito provogue alguna sefial. £n general, la sefial es producida por la
interaccion, directa o indirecta, del analito con alguna fuente de energia.
Un ejemplo de generador de sefiales es la [ampara de tungsteno para el
caso de fotometria en donde se produce como sefial un haz de luz

atenuado.

Detectores (trasductores de entrada). Son dispositivos que transforman
la propiedad del analito, fisica o quimica, en una sefal eléctrica. Un

gjemplo es la fotocélula que convierte la luz en una corriente eléctrica.

Procesadores de sefiales. Son componentes electrdnicos que ejecutan
operaciones de amplificacion y filtrado sobre 1a sefial que proviene del

detector o trasductor de entrada.
Dispositivos de lectura (trasductor de salida). Son dispositivos que

convierten la sefal eléctrica modificada en informacion que puede ser

leida, registrada o interpretada por el analista.
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CAPITULO Il PATENTES Y PATENTABILIDAD
DE METODOS ANALITICOS

Después de haberse remontado a un marco teérico de patentes y a ofro de
técnicas analiticas, en este capitulo se vera la unidén entre ambos para la
culminacion en la concesion de una patente vy, asi lograr la proteccién de los
derechos del inventor o causahabiente. Ef objeto de este capitulo, es ver las
posiblidades con las que un inventor cuenta para poder desarrollar avances
tecnoldgicos. Tomando en cuenta que las patentes son un incentivo para el
desarrollo de la tecnologia, no sélo se analizara [a posibilidad de
patentabilidad de un invento iniciando el desarrollo del mismo desde cero, es
decir, un invento que es realmente nuevo sin ningln antecedente similar
como por ejemplo la aspirina, sino la posibilidad de patentar mejoras de la
tecnologia ya conocida. Lo anterior debido a que la determinacion para que
una mejora sea patentable es més complicada y dificit de comprobar,
inclusive siendo esta determinacion diferente respecto a la legislacion de que

se trate.

Antes que nada, se hard un analisis sobre un invento y su supuesta
patentabilidad, desde el estudio del estado de la técnica hasta el
cumphimiento de los tres requisitos indispensables para lograr obtener una
patente: novedad, resultado de una actividad inventiva y aplicacion industrial.
Para ello, se tomaran ejemplos de patentes existentes para poder asentar

68



Pafentes vy Patentabilidad de Métodos Analiticos

todos los conceptos ya vistos con mayor facilidad.

A. Andlisis de ia Patente Estadounidense No. 4,023,929

A conlinuacién, se analizara el caso de la patente estadounidense 4,023,929
denominada PROCESO PARA LA DETERMINACION DE RASTROS DE
MERCURIO EN LIQUIDOS, presentada el 27 de agosto de 1975 y con fecha
de expedicion del 17 de mayo de 1977, siendo el ftitular Bayer
Aktiengesellschaft. Cabe mencionar, que e! estado de la técnica de la
patente que se va a analizar, sera aquét anterior al 27 de agosto de 1975, es
decir, debido a la cierta antigliedad que esta patente posee, no se tomara en
cuenta aquellas invenciones que se hayan desarrollado del 27 de agosto de
1975 hasta nuestros dias.

1. Descripcitn_ y Analisis de Patentabilidad de {2 Patente No. 4,023,929

Un proceso para la determinacidn del mercurio total contenido en muestras
de agua de efluentes, la muestra se toma en un colector en donde se
evapora a 1000 °C antes de que se descomponga en una zona para pirdlisis
en donde |as temperaturas oscilan entre los 1000 y 1200 °C. El mercurio en
la muestra liquida se expele como vapor y junto con el gas de arrastre se
conduce sobre una capa de metal, la cual absorbe al mercurio y lo concentra.
El mercuric concentrado se libera por e! calentamiento del metal y se
transfiere por el gas de arrastre a un fotometro de absorcion de mercurio en
donde se determina cuantitativamente.

En general, esta invencion se relaciona con un proceso y aparato para
determinar el mercurio total contenido en liquidos y en particular para

determinar rastros de mercurio en agua y efluentes.
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Para poder determinar la novedad de la invencion se tiene, como ya se habia
visto anteriormente, que hacer un anslisis del estado de la técnica. Para
ello, se analizarda a continuacién el contenido de los antecedentes de la
invencién que menciona esta patente estadounidense en relacidén con lo ya

conocido.

El tratamiento y purificacion controlada de efluente es posible Unicamente si
la concentracion de las impurezas pueden ser determinadas
cuantitativamente y de la forma mas continua que se pueda. Esto requiere la
determinacidn exacta de numerosos componentes. Muchas de estas
impurezas tienen que ser detectadas a altas diluciones (entre 1 x 10° y 1 x
10°%) con instrumentos analiticos muy sensibles. La determinacion de rastros
de mercuric en liquidos y especialmente en agua es particularmente
importante debido a su alta toxicidad.

El mercurio ligado a compuestos organicos e inorganicos en liquidos puede
descomponerse guimicamente en mercuric gaseoso y determinarse a una
longitud de onda de 253.7 nm por absorcion atdmica sin flama. Este método
puede usarse para defectar concentraciones desde una parte por mil
millones. El mercurio ligado a compuestos inorganicos, preferentemente se
reduce a mercurio atdmico con soluciones de cloruro estafoso. La
descomposicién de compuestos organicos con mercurio requiere de su
sometimiento con reactivos quimicos. Esto ocasiona que las
determinaciones analiticas sean muy lentas y en la mayoria de los casos la
conversidon a mercuric libre sea incompleta. Después de la reaccién quimica,
el mercurio libre se amastra por una corriente gaseosa. Muchos de los
analizadores de mercurio que operan por descomposicién quimica ya son

muy conocides. Estos instrumentos analiticos automaticos para el

70



Patentes y Palentabjfidad de Métodos Analiticos

monitoreo continuo de efluente o corrientes de proceso son muy caros y, por

ende, estan restringidos para su aplicacion.

Debido al trabajo realizado por cientificos del ramo, se ha demostrado que el
andlisis de mercurio por pirdlisis es mucho mas simple que los métodos

himedos mencionados anteriormente.

En algunos métodos secos, la muestra que contiene mercuric es
descompone en un homo de combustidn a temperaturas que oscilan entre
los 1000 y 1200 °C vy, el vapor de mercurio resultante se transfiere a un
fotdmetro de absocrcidn de mercurio. Este método de analisis directo puede
usarse para medir conceniraciones hasta de 2 miligramos de mercurio por
litro, pero no es adecuado para concentraciones mucho mas bajas que
suelen presentarse en agua de rios o potable, en donde adn concentraciones
de unos cuantos nanogramos por litro pueden estar presentes, lo que
implicaria un umbral de medida de 0.1 miligramos por litro 0 menos. A estos
rangos de concentraciones, se presentan varias dificultades cuando el

proceso previo es empleado.

Cuando los rastros de mercurio estan presentes a tan bajas concentraciones,
absorciones no especificas de sustancias acompafiantes (e.g. vapor de agua
o polvo) interfieren con la absorcion atdmica sin flama a una longitud de onda
de 253.7 nm.

£s tambien conocido, que se puede acumular el mercurio en metal, en
donde concentraciones mucho mas pequefas de & pueden ser detectadas.
Métodos en donde se emplean oro, plata y cobre ya son conocidos. Por
gjemplo, existe el método en donde se puede determinar cantidades de

nanogramos de mercurio por la introduccién de un serpentin de cobre en una
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solucidn que contiene mercurio, provocande asi la formacidon de ia
amalgama. Posteriormente el mercurio es liberado por el calentamiento del
serpentin para ser determinado especirofotométricamente. No obstante, el
método anterior es Util sdlo para cierto tipo de liquidos porque los resuitados
pueden ser reproducibles (nicamente si el metal tiene una capacidad
constante para la amalgamacion, y es obvio gue dicha amalgamacién puede
ser alterada por corrosion de ciertos liguidos en los efluentes. Otro ejemplo
seria, en donde una muestra sdlida es incinerada a baja temperatura junto
con un pedazo de papel humedecido con alcohol. De esta forma, el mercurio
se libera para ser determinado cuantitativamente en un fotdmetro por
absorcién después de haber sido concentrado en una hoja de oro. La
desventaja de este Oitimo método, es que no es adecuado para muestras

liquidas.

A grosso modo, el estade de la técnica informa sobre la existencia de tres
procesos basicos para la determinacién de mercurio; obteniendo &l mercurio
libre como producto de una reaccién quimica para después ser determinado;
la descomposicion de los compuestos que contienen mercurio por pirdlisis
para después analizar el mercurio libre; y la captura de mercurio a través de
un metal en forma de amalgama para que por la aplicacién de calor se libere

y asi sea determinado.

Como se pudo observar, todos estos métodos muestran varias desventajas

que deberan ser superados por {a presente invencién:
+« En el caso de la obtencion de mercurio libre por reaccidn quimica se

presentan dificultades de reacciones incompletas y la lentitud en hacer

varias determinaciones, ademas, dichas reacciones en muchas ocasiones
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forman subproductos que interfieren con los andlisis, o bien, presentan
dificultades para su separacién. Todo lo anterior, conlleva a que se
requiera de equipos muy costosos para poder hacer determinaciones
continuas, de tal forma que se puedan superar los obstaculos de tiempo y

separacion.

£! caso de la descomposicién de compuestos con mercurio a traves de la
pirdlisis, ha demostrado mejores resultados que el método anterior. No
obstante, presenta varios obstaculos, sobretodo en ocasiones en donde
las concentraciones de mercuric son muy bajas y necesarias de
determinar, ya que pueden haber interferencias en las determinaciones
por absorcién atdmica, tales como las de vapor de agua u otras
sustancias contenidas en la muestra. Asimismo, puede darse el caso que
la pirdlisis sea incompleta y que varias mediciones de una muestra no
sean reproducibles, es decir, que la experimentacidén se enfrente con un

caso de baja precision.

Los métodos en donde se recolecta el mercurio en forma de amalgama
han superado los anteriores, sobretcdo en que se puede obtener
anicamente el mercurio de la muestra pudiendo separar el resto de los
componentes. Sin embargo, estos métedos han mostrado dificultades en
el campo de su aplicacion. En el caso de muestras liquidas, hay
limitaciones en el tipo de liquidos que se puedan usar debido a su poder
corrosivo, ocasionando alteraciones en las condiciones de amalgamacion
provocando que las mediciones sean poco reproducibles. En el gjemplo
de la muestra sdlida, la limitante es que solo se puede hacer el muestreo

con sustancias en ese estado de agregacion,
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Ahora que ya fue analizado el estado de la técnica, se tendra que probar que
la invencién gue ampara la presente patente definitivamente muestra claras
ventajas sobre lo ya conocido. Es por ello, que el objetivo ¢ el problema que
la presente invencion pretende resolver, consiste en la determinacion del
contenido total de mercurio en liquidos a concentraciones de unos pocos
nanogramos por litro de una forma precisa y en poco tiempo, asi como
desarrollar un aparato para llevar a cabo la rutina de dichos analisis. Para
ello, se tiene que conocer de una manera mas detaltada el método o proceso

propuesto, mismo que va a ser descrito a continuacion.

De acuerdo con la presente invencidn, se provee de un proceso para la
determinacion del mercurio total contenido en liquidos, en donde la muestra
liquida a analizar se recolecta en un colector de muestras, posteriormente
evaporada por calor a temperaturas por encima de los 1000 °C y transferidas
por un gas de arrastre a una zona de pirdlisis en donde las temperaturas
oscilan entre los 1000 y 1200 °C. En esta zona ta muestra se descompone y
el mercurio contenido en fa misma se expele como vapor, y el gas de arrastre
juntc con el vapor de mercurio resultanie pasan a través de un metal, Dicho
metal absorbe al mercurio en forma de amalgama para gque posteriormente
se desorba por calor para ser arrastrado por el gas a un fotometro de

absorcion de mercurio y pueda ser determinado cuantitativamente.
A continuacion, se muestran las figuras de la presente invencion en donde se

representan esquematicamente los componentes que la forman, y asi poder

entender de una forma mas facil el funcionamiento:
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Los ntmeros mostrados en los esquemas, representan las siguientes zonas

© partes de la invencion en cuestion:

I

10.
11
12,
13.
14,
15,
1.
17.
18.
19.
20.

21

22.
23,
24,
25,

camara de reaccién

aparato para producir la corriente de gas de arrastre

aparato para absorber la corriente de gas de arrastre por succion
dispositivo de registro y medicidn

zona de entrada

zona de pirdlisis

zona de absorcion

serpentin de calentamiento (8 a. Zona de entrada; 8 b. Zona de pirdlisis; 8

c. Zona de absorcion)

entrada del gas de arrastre
enlrada a fa camara de reaccion
aberlura en la zona de entrada
masa de lana de cuarzo
colector de muestra
tubo de soporte
rejilla de alambre de oro
bomba que introduce al gas de arrastre
filtro de lana de plata
valvula de ajuste
rotametro
valvula para el aire de enfriamiento
valvula para el aire de enfriamiento
boquillas para el aire de enfriamiento
boquillas para el aire de enfriamiento
instrumentoe de analisis para el mercurio

instrumento de registro
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26. valvula de tres vias
27. desvio (bypass)
28. bomba de succidn
30. regulador de flujo
31. rotametro

El gas de arrastre utilizado es preferentemente aire atmosférico que pasa a
través de una lana de plata para remover cualquier rastro de mercurio antes
de que se mezcle con la muestra a analizar. Se ha encontrado que el metal,
el cual puede estar en forma de una rejilla o lamina, usado para absorber y
concentrar el mercurio, debera mantenerse preferentemente a una
temperatura superior a los 100 °C y, mejor alin, a una temperatura de 150
°C. Estas temperaturas elevadas impiden la condensacion del vapor de

agua que podria interferir en ta amalgamacion.

De acuerdo a una modalidad preferida de la invencién, los productos de la
combustion de la muestra liquida se desvian del fotémetro de absorcion de
mercurioc durante el proceso de pirdlisis para que tinicamente el vapor
desorbido del alambre o 1amina de metal se introduzca en el fotémetro antes
mencionado. En una forma mas detallada, una véalvula de tres vias se opera
electromagnéticamente en la salida de la camara de reaccion. Esta se
comunica con la bomba de succidn tanto a través del fotdmetro de absorcion
de mercurio como a través de un desvio (bypass). Ademas, un regulador de
flujo y un rotametro se conectan en el camino que comunica a la valvula con
la bomba. La bomba de gas, e! regulador de flujo y el rotametro cooperan
conjuntamente para lograr una corriente constante del gas de arrastre,
mismo que es succicnado a través de la camara de reaccion. La valvula de
tres vias se controla de tai manera, que la camara de reaccion se conecte al

fotdmetro de absorcién de mercurio Onicamente en la etapa de desorcion.
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En cambio, durante ta fase de absorcion, el gas de arrastre pasa a través del
desvio (bypass) para prevenir la contaminacion del fotometro que suele ser

muy sensible.

En relacion con la presente invencién, se proporciona un aparato para la
determinacion del mercurio tatal contenido en liquidos que comprende una
camara de reaccion calentada. Dicha camara esta constituida por una zona
de entrada que contiene un colector de muestra en el cual la muestra liquida
se introduce vy subsecuentemente se evapora; una zona de pirglisis y una
zona para la absorcién del mercurio conteniendo un metal; un fotdometro de
absorcion de mercurio conectado a la camara de reaccion; y, medios para
pasar &| gas de arrasire a través de dicha camara y el fotdmetro. La parte
principal del aparato es la camara de reaccidon hecha de cuarzo en donde
cada una de las tres zonas (entrada, pirdlisis y absorcion) estan rodeadas
por un serpentin de platino. Para asegurar el intarcambio rapido de calor, la

camara de reaccién esta hecha de un vidrio de cuarzo de poco espesor.

l.a zona de entrada estd preferentemente abierta a la atmodsfera y esta
provista en su interior con una apertura de entrada que abre en un tubo de
soporte para la introduccién de una jeringa y la inyeccion de la muestra. El
colector de muestra esta dispuesto en uno de los extremos de dicho tubo.
Una jeringa de microlitros se usa para inyectar una muestra del efluente a
través de una apertura en una masa de lana de cuarzo ubicada en el colector
de muestra. En lugar de una lana de cuarzo, se puede colocar en el colector
de muestra hojuelas de cuarzo o granulos de ceramica. Para poder obtener
condiciones constantes en la inyeccitn, se provee de un tubo de soporte en
la abertura de entrada para la introduccién de la aguja de la jeringa. El
diametro de la abertura de entrada esta reducido para que la velocidad del

flujo del gas de arrastre se incremente lo suficiente para prevenir cualquier
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escape en el momento que la muestra sea inyectada.

El arreglo descrito anteriormente, permite llevar a cabo el andlisis
compietamente automatico en pocos minutos. Un ciclo de analisis optimo
podria llevar, por ejemplo, seis minutos. Este iimite de deteccion es
aproxmadamente de 2 microgramos por litro 20 microlitros de muestra

introducidos.

El dispositivo especial que se provee para la inyeccion de la muestra sin la
utilizacion de tapas de hule o sellados similares, los cuales tienen que
perforarce, asegura el no dejar residuos de muestras en la zona de entrada
gue pudieren alterar las determinaciones de muestras futuras, Es mas, se ha

logrado eficiencias hasta de un 90% en el dispositivo para la inyeccion.

Cuando este arreglo se usa en conjuncién con fotometros de absorcion de
mercurio por uffravioleta, el rango de medicién puede ser ajustado a 0.1
miligramos de mercurio por litro en una muestra de 20 microlitros. Esto
corresponde a2 2 nanogramos de mercurio por muestra. Finalmente, se
propone un programa para determinaciones que tiene una duracion

aproximada de seis minutos.

Después de haber descrito brevemente Ia invencién que corresponde a la
presente patente estadounidense, se analizara dénde recae Ia novedad de
dicho invento. Como se pudo apreciar, no sélo se superaron aquellas
desventajas que mostraban los métodos del estado de la técnica, sino que se
agregan ventajas novedosas que no presentaban dichos métodos

anteriormente.

La presente invencion, agrupa las ventajas que ofrecia la técnica anterior

80



Patentes y Patentabilidad de Métodos Analiticos

evitando recaer en sus desventajas. Por ejemplo, utiliza {a pirélisis que ha
demostrado ser de lo més eficiente en las determinaciones ya que es mas
facil obtener el mercurio libre y evitando el tener que recurrir a reacciones
quimicas involucrando ctros reactivos que puedan provocar interferencias en
las determinaciones. Mo obstante, |12 invencién incluye el sistema de
amalgamacion de otros métodos logrando asf que hasta conceniraciones
muy bajas de mercuric en {a muestra puedan recolectarse completamente y
ser ¢éste faciimente separado de los demas componentes de fa misma,
ademas, de poder reproducir las mediciones. Y, por otro lado, al usar la
pirdlisis se evita la introduccion del metal en |la muestra liquida en donde el
liquido pudiera afectar al metal en el proceso de amalgamacion. En cuanto a
las muestras sdlidas que se mencionaron en los antecedentes, la patente de
la presente invencidn no menciona sobre la determinacidén de muestras
sohdas. No obstante, dependiendo de qué muestira solida se trate, se puede
lograr disolverla con algln fiquido que logre ese propdsito para después ser
determinada, o bien, para los casos que no se pueda, es posible que se logre
realizar una invencion patentable al respecto. Mas adelante se hablara de
ello cuando se analice el campo de proteccion que brindan las

reivindicaciones,

Por otro lado, la presente invencion muestra ventajas adicionales que no se
encontraban en el estado de la técnica, dando mucho mayor sclidez a su
novedad. Como ejemplos de esas ventajas, se tiene el colector de enfrada
para la introduccién de la muestra, que debido a su arreglo, evita la
acumulacidn de muestra que podrfa alterar las determinaciones
subsecuentes; la lana de plata que se coloca en la entrada del gas de
arrastre para capturar el mercurio que venga de la atmoésfera, mismo que
obviamente aiteraria las determinaciones ya que es esa especie, la que es

analizada en e! fotdmetro; un sistema de valvuias que permite desviar
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durante la pirélisis, al gas de arrastre para que no sea introducido al
fotdmetro vy lograr asf, que posteriormente sdlo el mercurio, sin la compariia
de las demas sustancias presentes en la muestra, entre al fotometro; la
posibitidad de mantener {a placa de metal a temperaturas [o suficientemente
altas que permitan la amalgamacion y eviten la condensacion del agua o
liguido que venga en la muestra, para asi lograr una buena amalgamacion; y
por consecuencia, la rapidez con la que se pueden hacer varias

determinaciones.

En conclusién, se puede decir que no habia nada igual en el estado de la
técnica que pudiese ofrecer todas esas ventajas en conjunto, ademas de
otras que también posee dicho invento. No obstante, a criterio de muchos, la
novedad es el requisito mas facil de probar, v es evidente, después del
analisis realizado, que la invencion en cuestidn es nueva. Sin embargo,
ahora se tiene que remontar a la no evidencia o actividad inventiva.
Definitivamente, este es el requisito fundamental por el cual se premia a un

inventor por su creacion.

Como se puede apreciar, la no evidencia o actividad inventiva es un
concepto muy abstracto que no sigue lineamientos concretos. Es por ello,
que es el requisito de patentabihidad mas dificll de determinar.
Generalmente, hay dos formas de hacerlo, una es comparar la invencion con
el estado de ia técnica, y la otfra, es que una persona conocedora de la
técnica determine que si en el momento de la creacion del invento, este fue
obvio y de poca inventiva o creatividad, tomando en consideracion sus

antecedentes,

Debido a esta razdén, los examinadores en las oficinas de patentes son
supuestos conocedores de la técnica para que se pueda determinar mas que
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la novedad, la no evidencia. Sin embargo, aln asi s¢ cometen muchos
errores en esa determinacidn porque generalmente es la misma persona
quien determina la no evidencia, comparando la invencion con el estado de
la técnica y analizando si le seria obvia la invencidn en el momento de su
creacion; o anterior, provaca que el examinador no sea lo suficientemente
objetivo. Lo ideal seria que dos examinadores determinaran uno de los dos
aspectos de andlisis para la no evidencia, sin embargo, en la actualidad es

algo utdpico, derivado del costo y el tiempo que implica.

Regresando a la invencién antes mencionada, es muy dificil hacer un analisis
delallado de la no evidencia debido a que se requiere a alguien que
realmente sea conocedor de la técnica. No obstante, si se puede hacer un
anilisis del estado de {a fécnica en cuanto a fa no evidencia analizando la
yuxtaposicion de lo ya conocido. Como ya se habia visto antes al respecto,
es determinar si un invento es una simple mezcla de métodos del estado de

la teécnica, esto es, carece de inventiva.

Si se analiza el objeto de la presente invencion, seria muy facil pensar que
se trata de una simple mezcla de métodos ya existentes, es decir, utiliza la
pirdlisis que ya era conocida, se vale de una amalgama para colectar el
mercurio, algo que también era conocido; calienta el metal para liberar al
mercurio, método igualmente sabido, etc. Entonces, jcual fue el elemento
que logré que esta invencion culminara en una patente? La respuesta a la
pregunta anterior, puede ser que la inventiva lograda, es el poder desarroliar
un proceso y un aparato que pudiera conjuntamente portar las cualidades de
lo ya conocido sin contraer sus desventajas. El hecho, de crear un proceso
nuevo en donde se ulilicen técnicas ya conocidas anteriormente, no
necesariamente lleva a algo que sea obvio, debido a que se tiene que tener

la secuencia perfecta de cada una de las etapas del proceso, asi como el
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desarrollo de la planeacion del mismo y la experimentacion para que pueda

llevarse a cabo, Ademas, se debid elaborar un dispositivo en donde todas

tas etapas del proceso puedan llegarse a desarrollar.

Por Oitimo y en forma breve para determinar la existencia de ia actividad

inventiva, se tomaran en cuenta aquellas patentes que fueron citadas como

antecedentes de la presente invencion:

Patente estadounidense 3,884,639: PROCESO PARA ANALIZAR
MERCURIO. E! proceso consiste en incinerar una muestra que contiene
mercurio en presencia de oxigeno para formar un vapor con mercurio
atémico; pasar dicho vapor a través de un tubo calentade que tiene una
sal basica, enfriar el vapor haciéndolo pasar por agua para que ademas
se remueva el vapor de agua que venga con el gas de arrastre por
condensacion; hacerlo pasar por un metal capaz de formar amalgama
para caplurar al mercurio como amalgama; calentar dicha amalgama para
obtener vaper de mercurio; y, determinar cuantitativamente. Como se
puede ver, se trata de una invencion muy similar; no obstante, la
invencion de la patente No. 4,023,929 presenta varias ventajas sobre la

ahora citada:

a) Primero se puede decir, que el tiempo de determinaciones en la
patente No. 3,884,639 es de diez minutos, mientras que para la
patente No. 4,023,929 el ciclo es de seis minutos.

b} El sistema de valvulas mostrado en la patente No. 4,023,929, logra el

desvio total de las sustancias restantes de la muestra, evitando su

entrada al fotémetro de absorcion de mercurio, sin la necesidad de
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tener un tubo con sal alcalina y una zona para remover el agua.
Ademaés, el hecho de que en fa patente No. 4,023,929 se mantenga ia
placa scbre los 100°C evita que se condense el agua en la placa sin la

necesidad de removeria.

c) El sisterna de ta patente No. 3,884,639 requiere de la utilizacidn de un
gas libre de mercurio, mientras que la patente No. 4,023,929 utiliza
una lana de plata para absorber el mercurio que provenga del aire

atmosférico.

Palente estadounidense 3,833431: METODC Y APARATO PARA
MUESTREQ DE MERCURIQ ATMOSFERICO. Método para el muestreo
simuitaneo, particularmente, vapores de mercurio organico y vapores de
mercurio metilico en el ambiente, y la determinacién de la cantidad de
mercuric derivada de cada una de tales fuentes en el aire analizado. Un
volumen conocido de aire pasa a través de un tubo de muestreo que
contiene un filtro para la recoleccion de particulas de mercurio, un primer
adsorbedor para la adsorcion selectiva de los vapores de mercurio
organico, y un segundo adsorbedor para la adsorcién de vapores de
mercurio metalico. El carbon activado se usa como el adsorbedor
selectivo de log vapores de mercurio organico y para el mercuric metalico
se usa un sustrato con plata. Se desorben los vapores de mercuric
metalico y de mercurio orgéanico termicamente, para después reducir los
vapores de mercurio organico a mercurio metalico. La cantidad de
mercuric adsorbida o recclectada es determinada cuantitativamente por
espectrometria de absorcion atomica sin flama. Comparando con la No.
4,023,929, la No. 3,933,431 menciona una invenciéon que fue disefada

para otro tipo de muestreo, ademdas que es evidente que utiliza ofro
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método. Esto es, funciona como un fillro de aire que no utiliza la pirdlisis
y que no forma una amalgama scbre una placa metalica, sino se vale de
un sustrato con plata y carbon activado, teniendo {nicamente en comiin
que ambas invenciones determinan mercurio y utilizan al calentamiento
como medio de desorcién del mercurio recolectado, En conclusion, la

patente No. 3,933,431 no afecta a la invencion que en cuestion.

Patente estadounidense 3,957 441 TUBO DE COMBUSTION. Un tubo
para preparar muestras para el analisis de materiates contaminantes tales
como el mercurio y el plomo, o isdtopos como e tritic y el carbono 14,
teniendo por lo menos un grupo de tubos abastecedores de oxigeno
dispuestos corriente abajo en el tubo, en relacidn con una muestra
organica y en la direccién del flujo del oxigeno. El tubo de combustion
estd rodeado por un alambre que funciona como serpentin para el
calentamiento del interior del tubo vy, asi, provocar la combustion de la
muestra. Una entrada de gas se provee corriente arriba de la muestra
para la inyeccion de oxigeno, nitrégeno o similares, y una salida se
provee en &l extremo corriente abajo del tubo para el escape de los gases
contenidos en el tubo. De esta manera se asegura la combustion
completa debido a que se dispene de aperturas capilares en los tubos de
abastecimiento de oxigeno para que salga éste como una corriente muy
fina. Después de dar una breve descripcién de 1a invencion de la patente
No. 3,957,441, se puede decir que no se trata del mismo tipo de
invencion ya que s6lo se trata de ia preparacion de la muestra y no de la
recoleccion de algin componente en particular. El tubo de combustién de
la patente No. 3,957,441 se podria comparar Gnicamente con la zona de
pirolisis de la invencion antes referida. Es mas, ambas invenciones

pedrian llegar a ser compatibles. Por io tanto, la patente No. 3,957,441
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no afecta ninguno de los requisitos de patentabilidad de la invencion de la
patente No. 4,023,829.

En conclusion, se puede afirmar que la presente invencion tiene actividad
inventiva debido a las ventajas adicionales que ofrece sobre el estado de Ia
técnica. Es por ello, que fue acertado el conceder ¢l titulo de patente.

En cuanto a la aplicacion industrial, es muy dificil comprobarla si no se tiene
el invento fisicamente presente. No obstante, como se indicd en los
antecedentes de la patente, el estado de la técnica muestra mas sobre la
credibilidad del funcionamiento de !a invencidn, asi como sobre su utilidad,
Este requisito no es propiamente examinado en una oficina de patente,
normalmente, son terceros guienes lo determinan mediante investigacion o

Uso.

2. Campo de Proteccion de la Patente No. 4,023,929

Después de haberse analizado los tres requisitos de patentabilidad, se
esludiara el campo de proteccién que tiene la presente invencion dada por
sus reivindicaciones. En el caso de esta patente, se cuentan con doce
reivindicaciones, de las cuales sdlo la primera es independiente. Las
reivindicaciones independientes son las que realmente determinan el campo
de proteccién, ya que son las que engloban todas las caracteristicas de la
invencion de una manera mas general. Es por ello, que se analizara

primordialmente a la primera reivindicacion que es la Unica independiente:

“1.  Un proceso para la determinacion del mercurio fotal contenido en
liquidos, en donde la muestra liquida a analizar se recolecta en un

colector de muestra, subsecuentemente evaporada por calentamiento
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a temperaturas que sobrepasen los 1000 °C y transferida por un gas
de arrastre en una zona de pirélisis la cual es manfenida a una
temperatura de pirdlisis que oscila entre los 1000 y 1200 °C, y en la
cual la muestra es descompuesta y el mercurio contenido en la
muesira es liberado como vapor de mercurio, y el gas de arrastre junto
con ef vapor de mercurio se pasa sobre un metal que se mantiene én
femperaturas superiores a los 100 °C, en el cual el mercuric es
absorbido y del cual el mercurio es subsecuentemente desorbido por
calentamiento y transferido por el gas de arrastre a un fotémetro de
absorcion de mercurio en donde el mercurio es detarminado

cuantitativamente.”

Como se puede ver, en la reivindicacion que se acaba de mostrar, se indica

en una forma general las caracteristicas mas importantes del invento. A

primera vista, se puede percibir las limitaciones de la invencidon analizada,

mismas que se listaran a continuacion:

Primero gue nada, lo que se esta protegiendo es un proceso (o mas bien,
un método analitico) de ninguna manera se esta protegiendo un aparato.
Esto pudo deberse a que dicho aparato se encuentre de una manera
similar en el estado de ia técnica, de tal forma que el aparate mencionado
en la descripcién de la patente perdiera novedad o actividad inventiva.
De todas formas, no estd limitAndose a una modalidad, es decir,
prolegiendo el proceso, cualguier aparato que aplique los mismos pasos
del proceso patentado, podria estar infringiendo la presente patente. No
obstante, si el titular de esta patente, introdujera en el comercio aparatos
para la determinacién de mercurio utilizando su proceso, no podria evitar

que un tercero mejorara tanfo su aparatc como su  proceso
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considerablemente para que fuera susceptible de una patente. Seria
menos dificil obtener alguna mejora sobre dicho aparato cuando $6l0 el
proceso es el que se encuentra patentado, a diferencia de que si éste se
encontrara protegido por un titulo. Es por ello que existe la unidad de la
invencion, en donde en una sola patente se puede obtener la proteccién
maxima. Sin embargo, es muy posible que aparatos similares ya existian
en el estado de la técnica, por lo que no fue posible el incluir la proteccion
del aparato, o bien, realmente no era lo esencial, a comparacion del

método protegido.

Otra limitacidn, misma que se puede apreciar claramente, es el hecho
que este proceso Unicamente esta pensado para muestras liguidas. Esto
es, que si este método se utiliza por terceros para muestras sdlidas o
gaseosas, tiene menor probabilidad de infringir la patente. No obstante,
dependiendo de qué método se utilice y en qué forma, se tendria que

hacer un analisis de invasién, el cual difiere de legislacion a legislacion.

Por (Gltimo, se puede observar que se mencionan intervalos de
temperaturas, mismas que limitan en cierta forma la invencién, debido a
que si existiera la posibilidad que se usara un método similar pero con
diferentes temperaturas, ocasionaria un obstaculo mas para poder ejercer

los derechos del titutar de la patente.

Sin embargo, a pesar de las limitantes que se muestran hay cuestiones que

se dejan bastante amplias. Paor un lado, se menciona que la muestra es

recolectada en un colector de muestra, sin embargo, no informan sobre el

lipo de colector que se utiliza; se habla de un gas de arrastre mismo que

tampoco se detalla sino hasta una de las reivindicaciones dependientes, en
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donde se menciona el usc del aire atmosférico; se hace mencién de un metal
que absorbera al mercurio, pero no se dice qué metal es el que se utiliza, ni
st se trata de una Iamina, alambre o rgjilla. El resto de las caracteristicas se
refieren al método ¢ proceso, incluyendo a la mayoria de las reivindicaciones
dependientes, que ilustran los pasos de dicho proceso.

En general, el analisis gue se acaba de efectuar sobre la patente
estadounidense no. 4,023,929, da una vision mas amplia de qué es lo que
necesita para proteger una invencidn, en qué hay que fijarse, asi como el
campo de proteccion gue se puede abarcar y, lo mas importante, qué
posibilidades se tienen para que al realizar una invencién no se caiga en la

invasion de una patente misma que forme parte del estado de la técnica.

B. Analisis de la Patente No. 5,026,652 vs. Patente No. 4,023,929

A continuacion, se analizara el caso de otra patente. Sin embargo, no se
hara el analisis de patentabilidad como se hizo en la anterior. La patente No.
5,026,652, es muy similar en cuanto a lo que protege y ampara la patente
No. 4,023,929, antes analizada, es por ello, que fue escogida para analizar el
porqué fue concedida, no obstante la existencia de un antecedente tan
cercano y semejante. Esto serd muy atil para acabar de comprender fo que
se necesita para poder patentar; lo gue se necesita hacer para que las
mejoras sean susceptibles de patentabifidad; y, lo mas importante, qué se

hace para evitar invadir algo que ya se encuentra patentado.

La patente a analizar, es la estadounidense no. 5,026,652 denominada
METODO Y DISPOSITIVO PARA EL ANALISIS DE MERCURIO, presentada
el 29 de agosto de 1989 y con fecha de expedicion del 25 de junio de 1981,
siendo el titular Bodenseekwerk Perkin Elmer GmbH. Igualmente gue en el
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caso anterior, el estado de !a técnica de la patente que se va a analizar, sera
aquéi precedente al 29 de agosto de 1989, sobretodo se tomara en cuenta la
patente 4,023,929, como 1a parte principal del estado de la {écnica debido a

su gran similitud.

1. Descripcion de ia Patente No. 5,026 652

Un aparato y método para analizar mercurio por {a técnica de espectrometria
por absorcién atémica que comprende un tubo colector de cuarzo portando,
a su vez, una rejilla metélica para recolectar una amalgama de una muestra
de mercurio; un calentador para calentar el tubo colector lo suficiente para
convertir la muestra de mercurio en su estado atémico para su andlisis
apropiado en otra localidad; y, un dispositivo de fluido refrigerante para
enfriar rapidamente el tubo colector y la rejilla metalica para prepararse al
analisis de una nueva muestra. E! tubo colector se coloca y dispuesto de tal
forma, que en una primera posicidn se encuentre dentro dei calentador y
después de la conversién de la muestra de mercurio, el tubo se remueva
rapidamente a una segunda posicidén afuera del calentador y adyacente al

dispositivo refrigerante.

En la espectrometria de absorcion atémica es comdn reducir el mercurio a
metal con agentes quimicos. La presion de vapor del mercurio a temperatura
ambiente es lo suficientemente aita, para que el mercurio pueda pasar a un

tubo medidor con la ayuda de una corriente de gas.

La sensibilidad de este mélodo puede aumentarse considerablemente
cuando el vapor de mercuric generado se guia a través de una rejilla
metalica {e.g. cro) misma que es calentada. E| mercurio se acumula en el

metal como una amalgama Yy puede liberarse abruptamente por
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calentamiento, de tal forma, que se genera una densidad de mercurioc mas
alta en el tubo medidor de un espectrometro. De esta manera, la sensibilidad

se aumenta aproximadamente por un factor de 10.

Estos dispositivos usan un tubo de cuarzo con un diametro interno de
alrededor de 4 mm para acomodar la rejilla de oro. Dicha rejilla se corta para
tener un espesor aproximado a los 6 mm y, de esta forma, se enrolla e
inserta en el tubo de cuarzo. El tubo con ia rejilla de oro se dispone en un
serpentin que puede calentarse eléctricamente hasta unos 600 °C. Cuando
se lleva a cabo el andlisis, el agente reductor se adiciona a la muestra, un
fiujo de gas pasa a través de la muestra y luego por el tubo (frio) de cuarzo
con la rejilfa de oro. Cuando la reaccion termina, el tubo de cuarzo con la
rejilla de orc se calienta provocando que el mercurio se libere abruptamente

y se transporte al fubo de medicion,

Actualmente, es desventajoso que después de que se haya llevado a cabo
un analisis sea necesario esperar a que el tubo de cuarzo vy la rejilla de oro
hayan alcanzado la temperatura ambiente, ya que para generar amalgama
se requieren temperaturas relativamente bajas. Es por ello, que el objeto de
esfa invencion es reducir el tiempo de espera y proveer un aumento de

temperatura mas rapido y mejor definido.

La invencion en cuestion, se relaciona con un aparato y un método para
analizar mercuric de acuerdo con la técnica de espectrometria de absorcion
atomica. En relacidon con esta invencién, la velocidad a [a cual muestras
sucesivas pueden ser analizadas, se incrementa enormemente por un
enfriado rapido en el lugar en donde fa muestra de mercurio se calienta a su
estado atdmico, para que otra muestra pueda ser rapidamente introducida

sin vaporizacion. El aparato consiste en un tubo de cuarzo que tiene una
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rejifa de oro que recolecta una amalgama de mercurio. Medios de
calentamiento adyacentes al drea de muestreo cafientan la muestra de
mercurio para liberaro en su forma atomica para después ser analizado.
Una vez que la muestra se remueve del tubo, el tubo vy la rejilla se enfrian
rapidamente para que otra muestra pueda introducirse sin ningan problema.
Los medios refrigerantes pueden ser gases o liquidos. El calentador puede
ser un homo o una lampara con un espejo amplificador. Una placa
transparente se coloca entre |a lampara y el tubo de muestreo para proteger
dicha tampara de cualquier dafio. En el caso donde el calentador es un
horno envolvente ef tubo es movible para poeder colocar la muestra cerca de
los medios de enfriamiento. En otra modalidad en donde la lampara se usa,
los medios de enfriamiento pueden colocarse de tal forma que no sea

necesario mover el tubo.

Para tener un mejor entendimiento de fa invencion que ampara la presente

patente, a continuacion se mostraran algunas figuras que |a ilustran:
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sic patente estadounidense No, 5,026,652
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Los nimeros que muestran varias de las partes de la invencion, representan

las siguientes partes:

tubo de cuarzo
rejilla de cro
horno

boquilla
lampara

espejo concavo

NO oA W

cristal protector

De esta forma se hablard en ung manera mas detallada sobre el
funcionamiento del invento. La figura 1 ilustra una de las posibilidades para
la presente invencion. El tubo de cuarzo se dispone de forma movible en un
horno pequefio. La temperatura de dicho horno puede ser controlada. Junto
al horno, se provee de una boquilla, a través de la cual se sopletea ¢l tubo de

cuarzo con un agente refrigerante.

Para propdsitos de recoleccidn, el tubo de cuarzo se coloca en tal manera
que la rejilla de oro queda por debajo de la boquilla. Para el proceso de
caleniamiento, el tubo de cuarza se mueve de tal forma que la rejilla de oro
queda dentro de! horno. Dicho hormo continuamente se calienia a una
temperatura e.g. 600 °C, para que la rejilla de oro se caliente en un periodo
corto de tiempo a una temperatura definida. Cuando el calentamiento
termina, e} tubo se remueve nuevamente a la posicidn de recoleccion. A

través de la boquilla, el tubo puede enfriarse rapidamente.

Otra posibilidad se ilustra en la figura 2. En este caso, el tubo de cuarzo es

estacionario. Si se requiere, el tubo se calienta por una o varias lamparas y
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un espejo concavo. Tal combinacion (lampara con espejo concave) puede
comprarse ya hecha. Un cristal de proteccién puede colocarse entre la
lampara y el tubc de cuarzo. Este cristal de proteccidn permite el
enfriamiento def tubo de cuarzo a través de [a boquilla con un liquido, sin

exponer & la lampara.

Cuando se recolecta al mercurio, se apaga la lampara. Se enciende la
lampara para calentar a la misma. El espejo concavo se coloca sobre la
rejilla de oro para que esta (ltima sea calentada. El cristal de proteccion y el
lubo de cuarzo tienen un grado de transparencia suficiente para la radiacion
de la lampara (infrarrojo). Después del calentamiento, la lampara se apaga
nuevamente para que el tubo de cuarzo se enfrle rapidamente con un flujo

de gas o liguido a través de 1a boquilla.

2. Campo de Proteccién de la Patente No. 5,026,652

Después de haber descrito el funcionamiento y componentes de la invencion,
se hara un analisis de sus reivindicaciones para determinar su campo de
proteccidn, mismo que sera necesario para que posteriormente, se compare
con fa patente No. 4,023,929.

La patente No. 5,026,652 contiene dos reivindicaciones donde ambas son
independientes. La primera se refiere al método analitico y la segunda al
dispositive que se usa para realizar las determinaciones. A continuacion, se

muestran ambas reivindicaciones:

1. Un meéfodo para el andlisis de mercurio que comprende los pasos de:

. infroducir la muestra de mercurio que reacciond con un agente
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reductor en un tubo colector que confiene una rejilla metélica para
recolectar el mercurio en la misma;

. calentar el tubo colector y la rejila metélica para liberar el
mercurio en estado atémico recolectado en la rejilla metalica, dicho
paso de calentar el tubo colector y la rejilla metélica comprende el
calentamiento del tubo colector y de la rejilla metélica en un hormo;

. pasar el mercurio en estado atémico a un tubo medidor para el
anéfisis; y
. enfriar rapidamente el tubo colector y la rejilla metalica por

medio de la introduccion de un flujo de fluido para preceder con la
siguiente determinacion, dicho paso de enfriamiento répido del
tubo colector y de fa rejifla metalica comprende la remocién del
tubo colector y la rejilla metdlica de dicho horno y someter el tubo a

un flujo de fluvido refrigerante.

2 Un dispositivo para su uso en el andlisis de mercurio por
especlroscopia de absorcién que comprende:

* un homo, medios para calerlar un fubo colector a una temperatura
que cause el abrupto desprendimiento de mercurio en su estado
atémico,

» medios refrigerantes de fluido dispuestos exteriormente de dicho
horno;

* dichos medijos del tubo colecior que fienen una rejilla metalica para
recolectar ef mercurio en la misma, frente a una muestra de mercurio
que reacciont con un agente reductor, dichos medios del tubo colector
dispuestos y ordenados de {al manera para que sean movibles entre
una primera posicion en Jos medios de homo ef cual es calentado a
una ltemperatura para desprender abruptamenie al mercurio
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recolectado en dicha rejilla metélica en un estado aldémico y una
segunda posicion fuera de dichos medios de horno adyacentes a
dichos medios refrigerantes de fluide para un enfriamiento rapido de
dichos medios de tubo colector y rejilla metélica a una temperatura tal

para recolectar el mercurio.”

En el caso de las limitacicnes de la invencion, se tiene jo siguiente:

» la muestra de mercurio se hace reaccionar con un agente reductor para
obtener el mercurio atémico, por lo que la pirdlisis no es viable para la

presente invencion.

+ El metal recolector de mercurio se limita en su forma , de rejilla o malla.

+ Los medios de calentamiento se limitan a un homo, lo que implica que
aunque haya sido mencionado en fa descripcion la posibilidad de usar
una lampara como medio de calentamiento, no fue contempiado en las
reivindicaciones, tal vez debido a que durante el examen de fondo se
haya encontrado un antecedente en el estado de la técnica que

contermnplara ese tipo de fuentes de calentamiento movibles.

3. Patente No. 5,026,652 vs, Patente No. 4,023,929

Comparando ambas patentes que fueron esludiadas anteriormente, se
puede observar que ambas invenciones son utilizadas para el andlisis de
muestras de mercurio. En ambos casos, se procura separar el mercurio de
los demdas componentes a través de la formacion de una amalgama en un

metal, para que posteriormente, por calentamiento el mercurio sea liberado
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para ser analizado en un instrumento analitico. No obstante, se pueden

apreciar algunas diferencias, mismas que fueron las causantes para que la

patente No. 5,026,652 haya podido ser concedida. De hecho, ia patente No.

4,023,929 fue citada como un antecedente en el examen de fondo de la

patente No. 5,026,652, por lo que el causahabiente o representante legal,

debieron comprobar las diferencias mostrande las ventajas sobre la

invencién amparada en la patente No. 4,023,929,

Las diferencias mas notables que se pueden encontrar en ambas

invenciones son las siguientes:

Primero, ta patente No. 4,023,929 ampara Gnicamente un método, en
cambio la patente No. 5,026,652 ampara tanto un método como un
dispositivo. Realmente, no se puede determinar por qué la patente No.
4,023,929 no protegid un aparato o dispositivo. Para ello, se tiene que
analizar el expediente de solicitud de dicha patente, mismo que obra en el
Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. No obstante, como
se habia mencionado antes, es posible que se encontrara un aparafo
similar en el estado de la técnica que hiciera que el aparaioc que se
menciona en la patente No. 4,023,929 perdiera su novedad o actividad
inventiva. Es por ello, que solamente se analizaran los métodos de

ambas patentes.

La invencion de la patente No. 4,023,929, sélo considera el analisis de
muestras liquidas debido a que {a forma como esta disefiada la invencion
, sobretodo en la parte del colector de muestra, s6lo s adecuado para
muestras en ese estado de agregacion. Ademas, las reivindicaciones

estan limitando a dicha invencion a las muestras en el estado liquido. Por
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otro lado, la patente No. 5,026,652 no menciona el estado en gue se debe
de encontrar la muestra, inicamente menciona que forzosamente ¢sta se
tiene que someter a una reaccion quimica con un agente reductor para
obtener mercurio atomico, por ello se puede asumir gue la muestra puede

encontrarse en cualquier estado.

La patente No. 4,023,929, sugiere el uso de la pirdlisis para la obtencion
del mercurio atomico. En cambio, como se habia visto anteriormente, la
invencion de la patente No. 5,026,652 no utiliza la pirdlisis, sino que para

este fin, se vale de un agente reductor.

Por ultimo, se puede decir que la invencion de la patente No. 4,023,929
menciona un método mas completo, es decir, no solo se remite a la
descripcion del tubo colector de cuarzo, sino desde la inyeccién de la
muestra y el procedimiento para la entrada del gas de arrastre, hasta el
sislema de valvulas que tiene la utilidad de eliminar el resto de los
componentes de la muesira que pudieren intervenir en las
determinaciones en el instrumento analitico. Por otra lado, la patente No.
5,026,652 (nicamente se refiere al tubo colector de cuarzo y a todas las
partes que lo conforman. No da mucha informacién en relacién con el
gas de arrastre, la reaccion previa al analisis, la trayectoria de la muestra,

la entrada al instrumento anaiitico, etc.

Las diferencias anteriores van a ser ttiles para determinar por qué la patente

No. 5,026,652 fue concedida. Es importante mencionar, que la patente No.

4,023,929 es un antecedente de la 2 y, por lo tanto, la patente No. 5,026,662

debe mostrar alguna ventaja nueva y no obvia para poder haber cumplido

con los requisitos de patentabilidad.
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Para empezar, se estudiard si la invencion propuesta en la patente No.
5,026,652 invade las reivindicaciones de la patente1. Lo anterior es una
buena estrategia para la determinacion de la novedad, es decir, como si se
estuviera determinando una invasion de alguna patente por parte de un
producto infractor. Como se menciond anteriormente, la patente No.
4,023,929 solo protege método, por lo que se analizara dnicamente al
método analitico.

Si se compara la invencion de 1a patente No. 5,026,652 especialmente con la
reivindicacién 1 de la paterte No. 4,023,929 (dnica reivindicacion
independiente y, como se habia visto, es la que delimita el campo de
proteccion de la invencion), la segunda parte de la reivindicacién parece ser
invadida, esto es, que la invencidn de ia patente No. 5,026,652 hace pasar
igualmente al mercurio atomico sobre una rejilta metslica para ta formacion
de la amalgama y posteriormente el mercurio en el metal es liberado debido
al calentamiento, para después ser transportado a! instrumento analitico. Por
lo anterior, la parte substancial de 1a mencicnada reivindicacion de la patente
No. 4,023,929 se indica a continuacion:

“1.  Un proceso para la delerminacién del mercurio fotal contenido en
liquidos, en donde la muestra liquida a analizar se recolecta en un
colector de muestra, subsecuentemente evaporada por calentamiento
a temperaturas que sobrepasen los 1000 °C y {ransferida por un gas
de arrastre en una zona de pirdlisis la cual es mantenida a una
temperatura de pirdlisis que oscila entre fos 1000 y 1200 °C, y en la
cual la muestra es descompuesta y el mercurio contenido en la
muesira es liberado como vapor de mercurio, vy ef gas de arrastre junto
con el vapor de mercuric se pasa sobre un mefal que se mantiene en
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temperaluras superiores a fos 100 °C, en el cual el mercurio es
absorbido y del cual el mercurio es subsecueniemente desorbido por

calentamiento y fransferido por el gas de arrastre a un foldmetro de
absorcidn de__mercurio _en _donde el mercurio es_detenminada

cuantitativamente.”

El texto subrayado indica la parte de la reivindicacion que puede ser
invadida. No obstante, si se analiza bien ese extracto, esta supuesta
reivindicacién invadida esta limitada en la temperatura para la absorcion del
mercurio. Esto es, indica que la temperatura del metal tiene que ser superior
a los 100 °C. Por el contrario, la invencion de |a patente No. 5,026,652
dnicamente menciona un calentamiento para la desorcion del mercurio
después de haber sido introducida la muestra para la absorcién, de lo que se
puede deducir que la rejilla metalica se encuentra inicialmente a temperatura

ambiente y no sobre los 100 °C.

En relacién con la parte que menciona la desorcién del mercurio por
calentamiento del metal, se puede decir que no es la Unica invencién que
utiliza ese método para descomponer la amalgama y asi obtener el mercurio
atémico puro, es decir, se esta hablando de algo ya conocido. No obstante,
cabe recordar que lo novedoso y actividad inventiva fue ia ocurrencia de
utilizar ia amalgama de esa manera para obtener una mayor eficiencia en las

determinaciones.

En relacién con la primera parte de la reivindicacién, se concluye que
definitvamente no puede ser invadida debido a que se esta limitando a
muestras liquidas que son descompuestas por pirdlisis después de haber

colocado la muestra en un colector. En &l caso de la invencion de la patente
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No. 5,026,652, no se utiliza la pirdlisis y no se hace mencién de un colector y,
por lo tanto, no invade al no estar presentes todos los elementos de la
patente No. 4,023,920.

No se analizan las reivindicaciones dependientes de la patente No.
4,023,929 debido a que si no se invade una independiente que es mas
general y abarca mayor campo de proteccién, no se cae en la invasion de

una dependiente.

En conclusion, se puede decir que la invencion de ta patente No. 5,026,652
no invade el campo de proteccion de fa patente No. 4,023,829, No obstante,
se sabe que se trata de algo muy similar, y si queda claro que si tiene
novedad, ;no carecerd de actividad inventiva? ;jse habla de mejoras lo

suficientemente significativas?

Analizando los antecedentes de la invencidn amparada por la patente No.
5,026,652, se puede inferir que al redactar ia patente No. 5,026,652, se tomo
en cuenta la patente No. 4,023,929, ademas, esta dltima aparece como un
documento citado. Si se comparan ambos inventos, la ventaja mas notable
que tiene la invencidon de la patente No. 5,026,652 scohre la invencion de fa
patente No. 4,023,929, es el hecho de poseer una mayor velocidad de
enfriamiento. En el caso de la patente No. 5,026,652, no se requiere esperar
a que un serpentin se enfrie, ya que debido a que el tubo es removido fuera
del horno frente a una boquilla que expele fluido refrigerante, se logra que el
enfriamiento sea mas rapidc. Ademds, al no requerir de pirGlisis para
obtener el mercuric atémico, las temperaturas dentro del tubo son
practicamente la mitad que aquéllas requeridas en {a invencion de la patente
No. 4,023,929, necesitando solo calentar para el desprendimiento del

mercurio absorbido en el metal. De esta manera, tanto los tiempos para el
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calentamiento como para el enfriamiento, son muchc menores,
proporcionande asi mayor continuidad en las determinaciones de las

mueslras.

Por otro lado, se puede observar que en la patente No. 5,026,652 fue citada
como antecedenie, la patente estadounidense 3,852,604 que se fitula
SISTEMA Y METODO PARA EL ANALISIS DE MERCURIO. Aungue no se
analizara a fondo este documento, se tomara en cuenta como estado de la
técnica tanto para la patente No. 4,023,929 como para la patente No.
5,026,652. En este caso, también se recolecta el mercurio en un metal, con
fa diferencia en que la muestra liquida se pone en contacto directo con el
metal, en un recipiente. Es importante el haber mencionado esta patente,
para demostrar que el hecho de ufilizar las amalgamas para el analisis de
mercurio, es ya conocido. No obstante, aunque no mencionado en la patente
No. 5,026,652, pero si en la patente No. 4,023,929, este método trae
desventajas debido a que muchos de los liquidos gue contienen al mercurio

pueden interferir con la amalgamacion, ademas de poder ser coOrrosivos.

Se podria pensar también, que [a patente No. 5,026,652 trata de una
yuxtaposicion de invenciones debido a la utilizacién de un tubo simitar de
cuarzo mencionado en la patente No. 4,023,928, y por fa utilizacién de
agentes quimicos reductores para la obtencién del mercurio atomico. En el
caso del tubo, |a patente No. 4,023,929 sélo protege el método v no al tubo
de cuarzo en si, sino que habla de poner la muestra en un colector, hacerla
pasar por una zona de pirélisis, luego que sea absorbida al fluir en una zona
con un metal presente y, por Ultimo, la desorcidon del mercurio por
catentamiento del metal. Como se pudo ver, no $& menciona en ningin
momento a un tubo de cuarzo. Por otro lado, el hecho de utilizar un agente

reductor para obtener el vapor de mercurio o mercurio atdmico, involucra
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reacciones que ya son muy conocidas en el arte.

Utilizando 1o discutido en los parrafos anteriores, se puede concluir que la
invencion tiene actividad inventiva al demostrar que es mas apta para las
mediciones continuas de muestras con mercurio, algo que no mostraba con
tanta eficiencia Ia técnica anterior. En consecuencia, la obtencion de una
patente para inventos similares no es imposible. Se tiene que tomar en
cuenta, que cualquier cambio o cambios pueden ser significativos y no tienen
que pasar por desapercibidos ya que se puede perder la oportunidad de
obtener una patente.
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CAPITULO IV VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL
SISTEMA PATENTARIO MEXICANO

Este capitulo tiene la finalidad de dar a conocer otras alternativas que existen
para poder proteger una invencion. Aungue el sistema de patentes en el
mundo tiende a una armonizacion, persisten ciertas diferencias que pueden

beneficiar o perjudicar al intentar obtener una patente.

Después de haber analizado el sistema de patentes mexicano en el primer
capitulo, se hardn notar las diferencias que existen con e! sistema
estadounidense, mismas que podran ser determinantes para decidir dénde
se quiere iniciar un tramite para la obtencién de patentes. Se eligid a
Estados Unides, debido a que su sistema de patentes es muy antiguo y
desarrollado, se sabe que se esta hablando de la primera potencia mundial,
en donde el desarrollo de la tecnologia, y por ende, el nimero de patentes,
es enorme. Ademas de ser un sistema ejemplar, no hay que olvidar que
Estados Unidos, al igual que México, es un pais contratante de! Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), cuestion c_;ue tiene mucha

relevancia, pudiéndose en un momento dado, sacar provecho a la situacion.
No hay que olvidar que en el TLCAN se establece las condiciones sobre el

trato pacional. El capitulo XVII del TLCAN es el referente a la propiedad
intelectual. El articulo que interesa para o que se esta tratando actualmente,
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es el 1703 que habla sobre el trato nacional. La primera fraccion de dicho

articulo menciona:

“4.  Cada una de las Parles otorgara a los nacionales
de ofra Parte trato no menos favorable del que
conceda a sus propios nacionales en materia de
proteccion y defensa de todos los derechos de
propiedad intelectual...”

La fraccién antes citada tiene una gran importancia para los mexicanocs.
Aquellos inventores mexicanos que por cierfas circunstancias, tales como las
diferencias entre los sistemas que se mencionaran mas adelante, decide
iniciar la proteccién de su invencidn en los Estados Unidos, tendra fa
seguridad que su nacionalidad no afectara sus derechos, el campo de
proteccion ¢ la imparcialidad del tramite, ya que podra recibir los mismos
beneficios que son otorgados a los estadounidenses.

A continuacion, se analizaran las diferencias principales que existen en los
sistemas de patentes de ambos paises. Se explicara de una manera breve

de qué se trata cada una de ellas, y qué utilidad pueden traer.

A. Primero en inventar

Como ya se habia mencionado en un capitulo anterior, en México tiene el
derecho a obtener fecha legal de una solicitud de patente sobre una misma
invencién, aquella persona que presente primero ante el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial, ia solicitud con los minimos requerimientos que
sefigla la Ley de la Propiedad Indusirial y su Reglamento. Esto es, el
primero en présentar es el que tiene el derecho de obtener una patente
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{principio de prelacion). En la mayoria del mundo se sigue esta filosofia, sin
embargo, en Estados Unidos, el que tiene el derecho es aquél que haya
inventado primero. Eslo es, si a alguien como inventor, se le adelanté un
tercero en la presentacion de la solicitud de una patente referente a una
misma invencion, podra reclamar sus derechos como inventor demostrando
que fue el primer inventor, pudiendo eliminar aguella solicitud presentada por

la tercera persona.

Lo anterior tiene una gran importancia para los inventores mexicanos. Antes
del TLCAN, se regueria gue la invencién se realizara dentro del territorio de
fos Estados Unidos. Actualmente, cualguier inventor mexicano habiendo
Hlevado a cabo la invencidn dentro del territorio nacional, puede gozar de este
derecho gracias a lo ordenado por el articulo 1703 fraccion primera del
Tratado, Se han dado muchos casos de cientificos mexicanos, que por mala
costumbre de divulgar la invencidn antes de iniciar una proteccion, han
sufrido de varios plagios gue han llevado a la presentacion de solicitudes de
patentes por personas que realmente no son inventores. Han habido casos
de invenciones mexicanas que de un momento a otre aparecen patentadas
en los Estados Unidos y, que por medio del Convenio de Paris tienen la
posibllidad de ser patentadas aln en México. Es por ello, que en el caso de
un plagio de este tipo, el inventor tiene la oportunidad de atacar una solicitud
de patente en Estados Unidos, que aunque tenga una fecha legal anterior, se
haya inventado con posterioridad, demostrando que es el inventor original.

No obstante, en el caso de que un tercero haya fungido como inventor sin
serto, 1a legistacién mexicana protege al verdadero inventor, sin embargo, no
se podria iniciar accion alguna sino hasta la concesion de la patente del

' Tratado de Libre Comercio de América del Norte; Capitule XVIi; Articulo 1703 fraccién
primera.
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inventor falso, a través de un procedimiento de nulidad, como estd
contemplado en las causales de nulidad en det articulo 78 inciso d} de la Ley

de la Propiedad Industrial.

El principio de “primerc en inventar” no sdlo se aplica al plagio, sino a casos
en donde de manera separada dos inventores desarrollaron la misma
invencion. En México, tiene el derecho aqué! que presente primero la
solicitud de patente, y en este caso, no se podria recurrir a 1a nulidad ya que
ambos fueron realmente inventores. En cambio, en Estados Unidos tiene el

derecho aquél gue demuestre que realizd la invencion primero.

B. Continuacidn en Parte

La continuacion en parte (CIP) es una segunda solicitud para la misma
invencion que reclama la fecha legal de la primera solicitud presentada,
llevada a cabo por el mismo inventor, en donde se adhiere alguna materia
nueva que no habia sido contenida en la descripcién de 1a primera solicitud,

Dicha continuacidn, es presentada cuando la primera solicitud continua en
lramite. Las reivindicaciones de la continuacion en parte, que estan
sustentadas en la descripcion de la primera solicitud {denominada patente
padre), tienen adjudicada la fecha de presentacion de la patente padre. No
obstante, aquellas reivindicaciones que dependen de {a materia afiadida en
la soliciltud de la continuacidn en parte, tendran adjudicada la fecha de

presentacion de la continuacién en parte,

La continuacién en parte, era lo que se conocia en México como patente de
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mejora. En la Ley de Invenciones y Marcas® se encontraba regulada esta
figura, sin embarge en la Ley actual ya no se encuentra incluida, ya que
anteriormente, se abusaba de las patentes de mejora con la nica finalidad
de alargar el moncpolio. El hecho que la Ley de la Propiedad industrial no la
tome en cuenta, no impide que se presente una solicitud de patente de
mejora. No obstante, ésta tendrd que pasar por todos los requisitos de
patentabilidad de una forma rigurosa, en donde la patente de origen puede
afectar la novedad y la actividad inventiva de la solicitud patente de mejora,
esto es, tiene que tener mejoras substanciales para que pueda ser

concedida.

Por el contrario, ias continuaciones en parte no tienen que pasar por los
requisitos de patentabilidad de una forma rigurosa, es decir, no tienen que
tener mejoras substanciales ya que son un complemento de la solicitud de
patente padre. S0lo es necesario que la patente padre haya cumplido con
los requisitos y la continuacion agregue materia que realmente sea nueva.

La existencia de las continuaciones en parte trae muchas ventajas al
inventor, ya que mientras la solicitud de patente se mantenga en trémite, el
inventor puede seguir investigando o desarrollando mejoras que podra anadir
a su invencion a través de una continuacién en parte. Ademas, es posible,
aunque no estén reguladas las patentes de mejora, solicitar en México una
patente que reclame como prioridad una continuacion en parte México, con
una mayor probabilidad de ser otorgada. Solo existe un limite para ta
presentacion de la continuacion en parte, esto es, que la solicitud de patente

padre no haya sido concedida.

2| ey de materia de propiedad industrial, vigente en México del .11 de febrero de 1976 al 28
de junio de 1991
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C. Patente /Registro de Modelo de Utilidad

Como se ha visto, en la legislacidn mexicana existe la figura del modelo de
ulilidad, mismo que se protege mediante registros con una vigencia de 10
afios a partir de la fecha legal.® Recordando, los modelos de utilidad son “los
objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una
modificacién en su disposicion, configuracion, estructura o forma, presenten
una funcién diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en

cuanto a su utitidad.™

En muchos casos, ne se entiende [a diferencia entre invencion y modelo de
utilidad, por lo que establecer una frontera definida es algo muy complicado.

No obstante, hay dos diferencias claras entre una figura y otra:

« E| modelo de ulilidad no tiene gque ser resuitado de una actividad
inventiva, esto es, puede ser evidente u obvio. Esto imphca, que sélo
tienen que cumplir con la novedad v la aplicacién industrial, por ende, el
procesc para obtener el registro es mucho mas sencillo, ya que se esta

eliminando el requisito més importante para el caso de las.invenciones.

¢ No existen modelos de utilidad referentes a procesos, ¢ bien, sustancias
quimicas, sino como su definicion en la Ley lo indica, se trata de objetos,
utensilios, aparatos o herramientas. Es por ello, gue tampoco existe una
figura similar a ta unidad de la invencién como se maneja en el caso de

las patentes,

El modelo de utilidad es una figura que fue creada en Alemania debido a la

* Ver articulo 29 de Ia Ley de la Propiedad Industrial
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dificultad de lograr ia obtencidén de patentes de invencién. Debido a todo lo
mencionado anteriormente, el modelo de utilidad no esta en controversia con
ia yuxtaposicidn de invenciones, es decir, podria ser la combinacion de
varias invenciones dando una nueva utilidad, ain cuando ésta fuere obvia.

La importancia de mencionar al modelo de utilidad, se debe a que en la
legisiacion estadounidense no existe dicha figura, esto es, aquel utensilio que
para la legisiacion mexicana fuere considerado come un modelo de utilidad,
para efectos de Ia legislacion estadounidense, podria ser considerado como
invencion y, por ende, susceptible de ser patentado. E! hecho que no exista
el modelo de utilidad en Estados Unidos, no implica que un artefacto que
seria considerado en México como modelo de utilidad, en Estados Unidos no
pueda ser protegido de alguna manera, de hecho, hay casos en donde
modelos de utilidad en México, por medio del Convenio de Paris, han llegado
a convertirse en patentes en los Estados Unidos. La cuestion, es que
mientras el examen de un modelo de utilidad es menos riguroso, en Estados
Unidos si se tiene que cumplir con el requisito de actividad inventiva. Esto
puede sonar muy confuso, ya que supuestamente el modelo de utilidad
carece de actividad inventiva, peroc en Estados Unidos debe tenerla para

poder ser patentado.

No obstante, sabiendo que la doctrina del sistema de patentes en Estados
Unidos estd mucho mas desarrollada que en México, los lineamientos para
determinar la obviedad estan mas definidos, por Io que es probable que en
ese pais no sea tan riguroso dicho requisito siendo mas facil determinarla,
sin olvidar, que alla si se realiza un examen para determinar la actividad

inventiva, cuando en México, son pocos los examinadores que emiten un

* Articufo 28 de fa Ley de fa Propiedad (ndusfrial
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oficio por falta de actividad inventiva. Generalmente, en México se evalia
exhaustivamente la novedad, o bien, se confunde con la actividad inventiva.
Cabe mencionar, que en la legislacidon estadounidense no se menciona a la
yuxtaposicidon como un impedimento para considerar algo como una
invencion. Es posible, que sea debido a la faita del modelo de utilidad, y dar
mayor oportunidad para la obtencion de patentes. No obstante, es
importante mencionar que en el caso solicitudes que sigan el procedimiento
dictado en el Tratado de Cooperacidn en Materia de Patentes (PCT), la
actividad inventiva es evaluada en forma rigurosa y la yuxtaposicion es
tomada muy en cuenta. Sin embargo, el PCT reconoce al modelo de utilidad

como una figura aparte.

La importancia de haber mencionado el modelo de utilidad recae en el
monapolio temporai. Se sabe que la patente tiene una vigencia det doble de
tiempo que la del registro de modelo de utilidad. Es por ello, que si se tiene
el riesgo que en México el artefacto o utensilio que se desea proteger, pueda
ser considerado como modelo de utilidad, seria conveniente solicitar una
patente en Estados Unidos, que luego, por medic de! Convenio de Paris, se
solicite como patente igualmente en México.

. Como es posible que si se corria el riesgo de un modelo de utilidad, por el
simple hecho de presentar una solicitud de patente en Estados Unidos, se
pueda recurrir a una patente en México? Por lo mismo que los criterios de
actividad inventiva en México no estan bien definidos, el hecho de que en
Estados Unidos fa “invencién” pueda ser patente, tiene mucho peso para los
examinadores del IMPI. Es més, el tener una patente en el extranjero facilita
el examen en México, y mas si se trata de Estados Unidos o la Oficina
Europea de Patentes, en donde si la prioridad reclamada es otorgada en la

oficina extranjera, el examinador, con el argumento de que el IMPI sigue los

113



Ventajas y Desventajas del Sistema Patentario Mexicano

mismos criterios que la oficina extranjera, otorga con mayor facilidad la
patente en México. Debido a lo anterior, el hecho que en Estados Unidos la
“invencidn® se encuentre buscando el titulo de patente, en México podria,

con seguridad, seguir el mismo camino.

D. Examen de la Solicitud y Duracion del Tramite

Estas son unas de las razones mas importantes de por qué efectuar el
tramite de una solicitud de patente primero en los Estados Unidos. Para
empezar, debido a la infraestructura de {a Oficina de Patentes y Marcas de
los Estados Unidos, los examenes efectuados a las solicitudes de patente
son mas rigurosos y confiables, lo que aseguraria la fuerza de una patente,
es decir, en el momento que se conceda se tiene una gran garantfa que la
invencion  en cuestion  realmente fue susceptible de patentabilidad,

disminuyendo asi el riesgo de una nulidad ilevada a cabo por un tercero.

Otra de las razones primordiales para iniciar el tramite en los Estados
Unidos, es el tiempo de trdmite, es decir, la velocidad con la cual una patente
es concedida. Gran parte del tiempo de concesion, depende del solicitante o
representante legal, tal es el caso, en la puntuafidad en presentar toda la
documentacion requerida, o bien, en cuestiones tales como en el pago por
una publicacién anticipada. Sin embargo, es notable ia diferencia con ta cual
una solicitud de patente es examinada en los Estados Unidos comparando
con una solicitud examinada en México. A continuacion se expondran los

datos concernientes a ambas oficinas:
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Namero Nimero Relacién No. De
aproximado de aproximado de solicitudes afio /
solicitudes de examinadores en la No. de

patente oficina examinadores

presentadas en un

ano

Qficina de Patentes
y Marcas de los 200,000 2,500 80
Estados Unidos®

Instituto Mexicano
de la Propiedad 12,000 30 400

industrial®

Como se puede apreciar, tanto el nimero de solicitudes presentadas como el
nimero de examinadores es mucho mayor en los Estados Unidos. Es logico
que el nimero de examinadores en México sea menor debido a la demanda
en relacidén con el nimero de solicitudes presentadas anualmente. No
obstante, si se hace la relacidn del numero de solicitudes entre el nimero de
examinadores, se puede encontrar que en los Estados Unidos, los
examinadores tienen asignadas un menor nimero de solicitudes al afio, lo
que implica una mayor velocidad en el examen, es decir, el tiempo de
tramitacion es mucho menor. Si se analizan fos nimeros del recuadro, se
puede observar que en Estados Unidos aproximadamente se examinan las
patentes 5 veces mas rapido. Realmente, esta cifra no es veraz en el

sentido en que, como se habia mencionado anteriormente, mas del 90% de

* Pagina de Internet de 1a Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos
hitp-fwww . uspto.gov

®ing Mariano Navarrete Martinez; Subdirector de Procesamiento de Solicitudes,
Censervacidn de Derechos y Conlrol de Docurnentos de la Direccion de Patentes del
tnstituto Mexicano de la Propiedad Industrial; Comunicacion Privada, 20 de octubre de 1998
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fas solicitudes en México provienen del extranjero. Esto implica que
generalmente fos examinadores mexicanos esperan a que el examen de
fondo en ta oficina extranjera ya haya sido efectuado, culminando con la
concesion de la patente extranjera. De esta forma vy, debido a que los
criterios del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se adecuan a los
criterios de las cficinas de patentes de los paises altamente industrializados,
conceden igualmente la patente confiando en el examen extranjero y
solicitando Unicamente a que se hagan los cambios necesarios para que la

solicitud mexicana quede acorde a la patente extranjera.

Se puede concluir que las ventajas de solicitar primero en los Esfados
Unidos una patente se debe a la mayor confiabilidad en el examen de fondo
dando mayor solidez a la invencién a proteger en otros paises, mayor
rapidez para la concesion de una patente y mayor facilidad para que sea

concedida en México.

Finalmente, se puede formular la pregunta de por qué precisamente proteger
en Estados Unidos. Hay varias respuestas, la primera seria que con el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte se puede gozar del trato
nacional; la segunda seria la cercania con México, cuestion que es muy
refevante para la mensajeria que se requerirad para mandar la documentacién
necesaria durante el tramite de la patente; y, la tercera seria que se pueden
gozar de las ventajas que se mencionaron a lo largo de este capitulo tales
como el principio de primero en inventar, continuacion en parte, tener un

examen contundente y velocidad en el tramite.

E. Desventajas

Cabe mencionar, que ningln sistema de patentes es perfecto. De ser asi,
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ya se contaria en el mundo con un sistema Gnico. Sin embargo, a pesar de
los esfuerzos por tratar de globalizar al sistema de patentes, siempre se
encuentran discrepancias entre los sistemas, y como es légico, ventajas y

desventajas.

En lo visto en este capitulo, se mosiraron los principales aspectos que
existen en el sistemna estadounidense y, en general, no en el resto de los
sistemas y que pueden ser ventajosos. No obstante, ahora se mencionaran
algunas desventajas que puede mostrar el sistema de patentes de los

Estados Unidos.

Una de las principates fallas del sistema estadounidense y, por lo que es
ampliamente criticado, es lo relativo con la publicacion. Como ya es sabido,
en México, como en la mayor parte del mundo, las solicitudes de patente son
publicadas. La razdn de esto, es ef mostrar al piblico ef tipo de invencidn
que se desea proteger para evitar que se pueda caer en una infraccion, esto
es, es un lipoc de advertencia. En los Estados Unidos, las solicitudes de
patente no son publicadas, es decir, el publico no se entera de ellas sino

hasta la expedicion del titulo.

Lo anterior ocasiona, que si se solicita una patente primero en los Estados
Unidos, no se daria al conocimiento del piblico scbre la existencia de una
patente en tramite sino hasta la concesion de dicho titulo, o bien, en la
publicacion de la solicitud en los demas paises donde se haya solicitado una
patente via Convenio de Paris o via el Tratado de Cooperacion en Materia de
Patentes. En el caso de que la solicitud en México se haya presentado via
Convenio de Paris, la publicacidén no serd antes de los doce meses después
de haber presentado la solicitud Estadounidense. Inclusive, si no se solicita

una publicacidn anticipada, no apareceria en la Gaceta de Solicitudes de
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Patentes hasta que hayan transcurrido dieciocho meses a partir de la
presentacién de la solicitud en Estados Unidos. En el caso de haberse
eleqido el Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes, dicha publicacién
no se dara sino hasta haber transcurrido dieciocho meses a partir de la

presentacion de la solicitud estadounidense.

Es de mucha importancia, aungue parezca peligroso, el hecho de informar al
piblico que existe una soliciud en tramite relativa a una invencidn. De esta
forma, se puede advertir a terceros que pueden llegar a infringir y asi evitarse
un litigio futuro. Desde el punto de vista de un tercero, éste se puede
informar sobre la futura existencia de una patente sobre una invencion dada,
evitando 1a inversion de mucho dinero, cuando existe el riesgo de poder
invadir derechos de propiedad industrial; o invertir en la investigacion de un
nvento nuevo y mejor; o si se desea patentar un invento, poder tomar nota
de la existencia de otro que pueda afectar los requisitos de patentabilidad, es

decir, gue se pueda determinar €l estado de ia técnica lo mejor posible.

Et sistema Europeo, es uno de 108 principales criticos de este aspecto en €l
sistema estadounidense. La confroversia existe, porque se han dado casos
en donde se han invertido por varios afios mucho dinero en la investigacion
para la obtencion de un invento, para que repentinamente aparezca un titulo
de patente de un terceroc que, de un momento a otro, reclame la violacion de
sus derechos de propiedad industrial. Inclusive, en Europa existe durante el
tramite de la solicitud, un periodo para la oposicion por parte de terceros para
evitar el otorgamiento de la patente. Esfo trae ventajas tales como el que la
solicitud cuestionada, si Hlega a ser otorgada, tendréd una gran sofidez y

prestigic.

Otras de las desventajas de presentar una solicitud de patente primero en
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Estados Unidos, o bien, en otro lugar del mundo, es que debido a que se
esta tratando en un pais extranjero, lo mas recomendable sea realizar todos
los trdmites a través de un representante legal del pais. Obviamente, trae
desventajas econdmicas porque, ain cuando el trdmite se inicie en México y
se requiera de corresponsales en los paises extranjeros para presentar las
solicitudes derivadas, la realizacidn del texto de la solicitud de patente y
busquedas de! estado de la técnica tendrian que ilevarse a cabo en &l pais
extranjero, siendo los honorarips por e! trabajo mucho mas altos que en
México. Es posible, que tanto el texto de la solicitud de patente como las
bisquedas en refacién con el estado de la técnica se puedan realizar en
México, pero siempre es conveniente que sean llevadas a cabo en el lugar
donde se desea presentar la primera solicitud debido al conocimiento de la
legislacitn y formalidades sobre el tramite de patentes. Ademds, en México
existe la posibilidad de solicitar una patente sin la asistencia de
representantes legales. No obstante, no siempre es recomendable cuando

no se tiene experiencia ni en la redaccién de un texto ni en el tramite.

Por otro lado, el iniciar el tramite en los Estados Unidos, o bien, en otra
oficina extranjera, trae problemas tales como la barrera del idioma y la
dificultad de! contacto entre el inventor, quien es portador de ta idea principat,
y el agente, en donde un contacto cercano es primordial para que la
elaboracion de la solicitud de patente contenga la idea primordial del invento

y las cuestiones esenciales a proteger.

Para concluir, el tomar la decision de donde iniciar el tramite de una patente,
depende de las circunstancias que englfoban al invento. Son miltiples los
factores que afectan, tales como el dinero que se desea invertir, et posible
exito del invento, en dénde se quiere proteger, cuél es la finalidad de del

obtener una patente, etc.
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CAPITULO V LA PROTECCION DE LAS
INVENCIONES.
RECOMENDACIONES.

La finalidad del presente capitulo, es proporcionar una nocioén de coémo se
debe actuar cuando, como resultado de investigacion y experimentacion, se
haya obtenido alguna mejora sustancial, ¢ bien, una invencidn nueva. Para
ello, se debieron de entender todos los capitulos anteriores para poder

proceder a lo que se va a describir,
A. Recomendaciones para la Proteccion de una Invencién

Cuando se realiza una mejora, en la mayoria de las ocasiones se obtiene
mediante la experimentacion exhaustiva, ¢ bien, son ideas que después se
plasman fisicamente. En ambos casos, se tiene que determinar si se esta
enfrentando con algo susceptible de patentabilidad, y en el caso de que si
sea patentable, culminar con Ia presentacion de una solicitud de patente,
antes de cualquier divulgacién, ya sea de manera escrita u oral
Normalmente, en el ambito cientifico, se tiene la urgencia de publicar un
avance tecnologico o cientifico para aumentar el prestigio del investigador,
dandolo a conocer en multiples congrescs que se organizan, o bien, con fa
finalidad de encontrar un buen postor ya que en muchas ocasiones no se

cuenta con el capital necesario para llevar a cabo la invencion.
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Una publicacién genera derechos de autor, sin embargo, lo que se esta
protegiendo mediante tal figura es ei evitar la reproduccién del articulo, es
decir su forma y, no su fondo. En el caso de un articulo sobre una posible
invencion, ésta en si misma, no queda protegida, es decir, no se esta
impidiendo que un tercero pueda llevar a cabo lo que se estd mencionando
en dicho articulo. Si bien se menciond en uno de los capitulos anteriores que
el inventor tiene un afic de periodo de gracia para solicitar una patente enire
ta primera divulgacion y la presentacion de la solicitud, corre el riesgo de que

un tercero la divulgue y pueda perder la novedad.’

Por 1o tanto, es de suma importancia para prevenir rfiesgos de un plagio, no
divulgar una invencion por lo menos hasta que se cuente con una solicitud en

tramite.

El objetivo de haber realizado un invenio es su proteccion mediante una
patente que otorgue el derecho a fa explotacion de la invencién, o bien,
incrementar el valor de dicha invencion. A continuacién se propone lo que se

tiene que determinar o hacer para obtener la proteccion de una invencién:

'Ver articute 18 de la Ley de la Propiedad Industrial
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N

1} OBTENCION DE RESULTADOS A TRAVES
DE LA EXPERIMENTACION

l

2) 4 SE TRATA REALMENTE
DE UNA INVENCION?

!

3) REALIZACION DE LA BUSQUEDA
DE INVENCIONES RELACIONADAS

4) ¢ CUMPLE CON NOVEDAD, ACTIVIDAD
INVENTIVA Y APLICACION INDUSTRIAL?

5) DETERMINAR LOS ASPECTOS
QUE MERECEN PROTECCION

|

L B} . COMO PREPARAR LA SOLICITUD?

7) ¢ DONDE INICIAR EL TRAMITE DE
LA PATENTE?

|

La) 2 QUE TRATADO INTERNACIONAL ELEGIR?
|
I |
2) CONVENIO DE PARIS b) TRATADO DE COOPERACION
EN MATERIA DE PATENTES

Una vez que se tenga bien identificada la mejora o nueva invencién,
es necesario determinar si efectivamente muestra una mejora
considerable sobre lo ya conocido, o bien, sobre la fuente de donde

proviene, con una gran utilidad y factibilidad. Para ello, se requiere
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tener resultados de experimentacidn comparando con lo conocido, en
donde se pueda demostrar fehacientemente que se trata de una
mejora considerable. De esta forma, se puede convencer con mayor
facilidad al publico que la invencion realmente es mejor y Ofil,
elevando el valor de ia posible patente y facilitando el framite de la
correspondiente solicitud de patente. Por la experiencia, siempre ha
sido conveniente presentar los resultados obtenidos a los
examinadores de patentes facilitando ast el tramite y, en muchas

ocasiones, éstos solicitan mediante oficio dichos resuitados.

2} Para la determinacion de la patentabilidad, antes que nada se tiene
que determinar si se frata de una invencidn conforme a Ia Ley y gue
no entre en los supuestos en donde la Ley no permite el solicitar una
patente. E£sto es, que no se trate de principios teéricos o clentificos,
descubrimientos de algo existente en la naturaleza, esquemas,
creaciones estéticas, efc., o bien, material bioldgico existente en la
naturaleza, variedades vegetales, razas animales, etc.? Es poco
probable recaer en cualquiera de los supuestos establecidos en la Ley
sobre lo no patentable para el caso de los métodos instrumentales de
analisis. No obstante, se puede dar el caso en donde no se llegue a

considerar invencion pero si un modelo de utilidad.

3) En el caso de que la mejora realizada pueda ser considerada
invencidn, el siguiente paso es realizar una blsqueda del estado de la
técnica para poder determinar si la invencién cumple con los requisitos
de patentabilidad, esto es, la invencidon es nueva, resultado de una

actividad inventiva y tiene aplicacién industrial. Para llevar a cabo la

*Ver articulos 16 y 19 de la Ley de la Propiedad industrial y Capilulo | en refacion con lo gue
no es susceptible de ser patentado
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bisqueda, e! instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ofrece el
servicio de basqueda en materia especifica de patentes en tramite
publicadas o concedidas en México, asi como la bisqueda de
patentes en oficinas internacionales como la Oficinag de Patentes y
Marcas de los Estados Unidos y ia Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas. Asimismo, via Internet hay varias oficinas que ofrecen el
servicio gratuito de bisqueda, pudiendc obtener los datos mas
importantes en relacion con la titularidad, nacionalidad, fechas, etc. de
las patentes, asi como un resumen de la invencién. Inclusive, existen
casos donde las patentes completas estan disponibles via Internet,
como es el caso de los Estados Unidos donde la compafiia IBM brinda
este servicio, y desde fines de 1998 igualmente para patentes de la
Oficina Europea. Adicionalmente, es de suma importancia mencionar,
que también esta disponible el acceso a la Gaceta del PCT iguaimente

via Internet.

Por otro lado, existen compafias de la iniciativa privada que ofrecen
servicios de obtencidn de informacién, en donde no sodlo realizan
basquedas en los acervos de las oficinas de patentes en
practicamente todo el mundo, sino en articulos de las revistas mas
imporiantes que circulan en ¢l mundo. Ademas, tienen la posibilidad

de obtener copias de los documentios.

Con toda la informacion obtenida de la bisqueda realizada, se puede
determinar en primera instancia las mejoras que posee ia invencion.
Ademas, se tendra que proceder con analisis de patentabilidad en
donde se determinara si fa invencidn cumple con los requisitos de
novedad, actividad inventiva y aplicacién industrial. En el capitulo il

se eiemplificd un analisis completo de todos los requisitos tomando en
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5)

cuenta al estado de la técnica. Un andlisis similar se tendra que
efectuar sobre 1a invencién en cuestion. A grandes rasgos, con esto
se establecera si la invencién es diferente, no obvia con una mejora
substancial y con una utilidad en alguna de las ramas de la actividad

econodmica.

Después de haber definido la posibitidad de oblener una patente, se
tiene que establecer 10s que se requiere proteger. Con base en las
ventajas que la invencion ofrece sobre el estado de la técnica, se
determinan los aspecios o las caracteristicas esenciales de la
invencién que la hacen diferente a lo conocido. Esto va hacer la parte
medular de la patente y, por lo fanto, la base de las reivindicaciones,
que como se habia mencionado antes, éstas van a brindar el campo
de proteccién de la invencién, procurando impedir la invasion de

terceras personas.

Con todo lo anterior, es importante el realizar una descripcion de la
invencién. Dicha descripcién debera informar sobre {as caracteristicas
del invento, las partes que lo con_fonnan. la interaccion de las dichas
partes y la manera de cdmo llevar a cabo la invencidn. Es importante
sefalar, que dicha descripcion debe ser lo bastante entendible y
congruente para poder etaborar la descripcion detallada, uno de los
anexos que deben acompafar a ila solicitud de patente, misma que

debera ser presentada en la oficina de patentes.

Los anexos mas importantes que se acompaiian a la solicitud son la
descripcién de la invencidn, dibujos, resumen y reivindicaciones.®

* Ver Anexos de la Solicitud en el Capitulo | en donde se da una explicacién en relacidn con
su contenido y finalidad
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Para elaborar dichos anexos, se requerird de toda fa informacidn
recaudada anteriormente, asi como del andlisis de patentabilidad
efectuado. Es importante mencionar, que ya existen patrones para la
redaccién de los anexos, ¢ bien, para la presentacion de los dibujos.
Para ello, e} Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publico la
“Guia del Usuario” para patentes y modelos de utilidad, ia cual es
gratuita. En dicha guia, se mencionan todos los requisitos,
lineamientos y formalidades que se deberan seguir para la
presentacion de una solicitud de patente ¢ de registro de modelo de
utilidad conforme a la Ley de la Propledad Industrial, asi como
ejemplos para elaborar la descripcion, reivindicaciones y resumen, o
bien, los dibujps que se tienen que elaborar para lograr un

entendimiento cabal de la invencién.

No obstante, se recomienda la asistencia de algin experto en el area
tanto para la realizacidn de los anexos de la solicitud como para
asesoramienio en el tramite de la misma. En €l Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial se da asistencia a los inventores para la
realizacion del tramite y en todo lo relativo con la solicitud, o bien, se
puede buscar asesoria en un despacho de propiedad industrial. La
primera opcion es gratuita, sin embargo, la asesoria no es completa y,
generalmente, es conforme a los criterios del IMP! mismos que no
siempre van de acuerdo con la Ley. Por otro lado, la asesoria de un
despacho es muy costosa, sin embargo, ofrecen todo el servicio de
iramite, una mayor calidad en las asesorias, e inclusive llevando a
cabo todo el trabajo de la realizacion de la salicitud de patente hasta

su concesion.

La decision de dénde iniciar el tramite fue tratado en el capitulo
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8)

anterior. Dicha decisidon depende de muchos factores como ya se
habia visto, tales como el factor econémico, dénde se quiere proteger,
siluacién que se haya dado antes de la presentacion de la solicitud,
etc., o bien, en el casc de proteccidn en varios paises, cudl tratado
intemacional es conveniente, el Convenio de Paris ¢ el Tratado de
Cooperacion en Materia de Patentes (PCT), cuestidn que se tratara en

el siguiente inciso.

Como se menciond en el primer capitulo, debido al principio de
temnitorialidad de !as patentes, es necesario la presentacidn de
patentes individuales en cada uno de los paises donde se desee
proteccion. Para ello, actualmente existen dos tratados
internacionales que facilitan la posibilidad de proteccion de una
invencidn a partir de la presentacidon de una solicitud de patente
presentada en cualquier pais que formen parte de dichos tratados
internacionales. Tales tratados son el Convenio de Paris y el Tratado
de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT), mismos que serén

explicados brevemente a continuacion.
a) Convenio de Paris

Convenio creado e! 20 de marzo de 1883, actualmente con 140
paises® contratantes entre los cuales se encuentra México. Con
respecto a {a tramitacién de patentes, el Convenio de Parls otorga un
periodo de gracia de doce meses contados a parir de la fecha de
presentacion de la primera solicitud presentada en cualquiera de los
paises contratantes, para la presentacion de solicitudes de patentes

* Organizacidén Mundial de la Propiedad Inteleclual. Propiedad Industrial y Derecho de Autor;
Revista bimestral Afio Hl — No. 1 Enero/Febrero de 1987; pp. 8-10
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en cada uno de los paises donde se desee proteger la invencién y
formen parte del antes mencionado tratado, De esta forma, se tiene
un periodo de un afio para tomar la decision sobre los paises en los
cuales se solicitard proteccidon, respetando la presentacion de la
primera soficitud, otorgando asi un derecho de prioridad v,
considerandose como el estado de la técnica todas aquellas
divulgaciones, patentes y solicitudes de patentes que se hayan dado
lugar antes de la fecha de presentacion de esa primera solicitud. Para
que el derecho de prioridad antes mencionado sea reconocido,
ademas de tener un plazo de doce meses para la presentacion de la
solicitud en cuestidn, se otorga un plazo de tres meses contados a
partir de la fecha legal de las solicitudes de patente basadas en la
primera, para ia presentacién de una copia cerificada de la solicitud

original emitida por la oficina de patentes de origen.

A

o MESES 12
L
Primera Solicitud Presentacién de
de Patente Solicitudes en el
Presentada Extranjero
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b) Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes (PCT)

La elaboracion del PCT culmind en junio de 1970. Actualmente, esta
conformado por 96 paises®, dentro de los cuales se encuentra México.
Este tratado complementa al Convenio de Paris facilitando la
tramitacién de patentes para aquellas invenciones que requieran de
proteccion en varios paises. La diferencia radica en la realizacion del
examen de forma en una sola oficina a través de la presentacion de
una solicitud internacional. Dicha solicitud va a ser sometida a una
bisqueda internacional en la cual se van a citar todos aquellos
documentos del estado de la técnica que pudieren afectar la novedad,
actividad inventiva y aplicacidon industrial de la invencién. De manera
opcional, se tiene ia posibilidad de realizar un examen preliminar
internacional en el cual, con base en los documentos citados en la
blisqueda, se lleva a cabo un examen en donde se indica como estos
documentos afectan a los requisitos de patentabilidad. Debido a lo
anterior, los tiempos en los que se tienen que presentar las solicitudes
de patente en cada uno de los paises donde se desee proteccion, son
diferidos brindando mayor tiempo para llevar a cabo decisiones y
programar mejor los gastos. Adicionalmente, la busqueda
internacional y el examen preliminar internacional son de utilidad para
indicar si es viable continuar con ia tramitacién de las patentes antes
de invertir en todos los paises, 0 bien, brindan la oportunidad de

efectuar aquellos cambios pertinentes para el éxito de la solicitud.

En general, el procedimiento consiste en la presentacién de una

solicitud de patente normal en cualquiera de los paises contratantes

$ Pagina de Internet de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual
hitp:/fwww.wipo.int, 25 de mayo de 1998
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del PCT. Como plazo maximo, a los doce meses se procede con la
presentacién de una solicitud internacional® a la cual se le va a
someter una busqueda internacional y se efectuara su publicacion en
la Gaceta PCT. A los diecinueve meses de la presentacién de la
primera solicitud, se decide el solicitar que se lleve a cabo el examen
preliminar internacional. En el caso que no se desee dicho examen
{Capitulo | del PCT), en el mes veinte se tendra que presentar [as
solicitudes de patentes en los paises donde se desee proteccidon. En
el caso de que se haya tomado la opcion del examen preliminar
internacional (Capitulo Il del PCT), se esperaréa el reporte del mismo y
en el mes treinta se tendra que presentar las solicitudes de patente

donde se desee proteger la invencion.

Es importante mencionar, que la decisién Gltima de la concesion de
las patentes le correspondera a cada una de ias oficinas en donde se
haya presentado la solicitud de patente, De ninguna manera el
examen preliminar internacional decide sobre la susceptibilidad de
patentabilidad de la invencidon. No obstante, tiene mucha influencia
ademas de brindar prestigio a la invencion, pudiendo incrementar su

valor.

% No es necesaria la presentacién de una solicitud de patente normal, se puede iniciar el
tramite presentando directamente la solicitud internacional.
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. Examen Preliminar
Presentacion de Internacional
la solicitud
Intemacional
Publicacin t I l
0 12| Intemacional | 291 , 30
| I -
N
Busqueda NS
Internacional i \
Primera Solicitud
de Patente
Presentada Presentacion de Presentacion de

Solicitudes en
Paises PCT (Cap. })

Solicitudes en
Paises PCT (Cap. I}

Referente al punto anterior en donde se menciona sobre la decision
de donde iniciar el tramite, via el Tratado de Cooperacidn en Materia
de Patentes no es necesario la presentacion de la solicitud de patente
en algun pais extranjero debido a que la solicitud va a ser sometida a
una bisqueda y, en su ¢aso, a un examen preliminar, mismos que son
de mucha utilidad para facilitar el examen de fondo, ademéas de ser

realizados adecuadamente y con un limite de tiempo ya establecido.

B. Derechos de Autor y Transferencia de Tecnologia

Es muy importante mencionar a los derechos de autor, ya que la mayoria de

fos instrumentos analiticos estan provistos de ordenadores (hardware) que
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utilizan programas especificos (software) y microprogramas para fa ejecucion
de funciones de los programas (firmware). Tanto los programas como
microprogramas son protegidos a través de la Ley Federal del Derecho de
Autor, en donde para empezar, define a los programas de computo de la

siguiente manera:

“Se entiende por programa de computacion a la
expresion original en cualquier forma, lenguaje o©
ctdigo, de un conjunto de instrucciones que, con una
secuencia, estructura y organizacion determinada, tiene
como propositc que una computadora o dispositivos
realice una tarea o funcién especifica.”

En cuanto a llevar a cabo copias de los programas que proporciona la
empresa que haya vendido el eguipo y, donde es dicha empresa la fitular de
los derechos de autor, fa Ley Federal del Derecho de Autor establece:

“El usuario legitimo de un programa de computacion
podra realizar el nimero de copias que le autorice la
licencia concedida por el titutar de los derechos de
autor, o una sola copia de dicho programa siempre y

cuando:
|. Sea indispensable para la utilizacion  del
programa, o

ii. Sea deslinada exclusivamente como resguardo para
sustituir la copia legitimamente adquirida, cuando
ésta no pueda ulilizarse por dafic o pérdida. La
copia de respaldo debera ser destruida cuando cese
el derecho del usuario para utilizar el programa de
computacion,

En ia tesis se ha estado mencionando el aspecto de realizar mejoras que

fueren patentables. Sin embargo, debido a que, como se menciond en el

" Articulo 101 de ja Ley Federat del Derecho de Autor, México, publicada en el Diario Oficial
de la Federacion el 24 de diciembre de 1996
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primer capitulo, los programas de computo no son considerados
invenciones; la proteccidon de dichos programas se establece a través de
derechos de autor. En el caso de haber logrado alguna mejora en el
programa de computo de algin instrumento analitico, se consideraria como
obra derivada, sobre la cual no se podra adquirir derecho alguno al menos
que sea autorizado por el titular del programa. Es por ello, que vale la pena
el mencionar o que dicta la Ley Federal del Derecho de Autor en relacion

con esta cuestion:

“gl derecho patrimonial sobre un programa de
computacién comprende la facuitad de autorizar o
prohibir;

1. t.a reproduccidén permanente o provisional del
programa en todo o en parte, por cualquier
medio y forma;

. ia ftraduccion, ta adaptacion, el arreglo o
cualquier ofra modificacion de un programa y
la reproduccién del programa resuitante;

ili. Cualquier forma de distribucion del programa
o de una copia del mismo, incluido el alquiter,
Y

IV.  La decompilacion, los procesos para revertir fa
ingenieria de un programa de computacion y
el desensamblaje.”

Lo anterior implica que no se puede hacer una mejora sobre un programa de
computo sin !a autorizacion del titular del derecho, en este caso sin Ja
autorizacion del fabricante de! equipo, adn incluyendo la ingenieria inversa y
cualquier modificacion. Es por ello, que se tiene que dar importancia a este

aspeclo para evitar cualquier demanda por parte del titular de los derechos.

En ¢l caso donde la mejora radique en el aparato y no en el programa de

* Articulo 105 de la Ley Federal del Derecho de Autor
* Articulo 106 de la Ley Federa! del Derecho de Autor
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computo, pero se requiera ta utilizacién de este UGltimo, jgualmente es
obligatorio obtener fa autcrizacion del titular de los derechos del programa.
No obstante, no hay impedimento para solicitar una patente por la mejora o
invencion efectuada, recordando que las patentes son un incentivo para el
desarrollo de la tecnologia y la ley no prohibe fa investigacion sobre
invenciones protegidas con [a finalidad de obtener algo mejor. En este caso,
se puede vender la solicitud de patente o patente al titular de los derechos de
autor para la utlizacién de la invencion, ya que si bien el creador de fa
mejora sobre el aparato no puede usar el programa de cémputo, de la misma
forma el titular de los derechos de autor no podria utilizar el aparato con la

nueva mejora.

En los contratos de compraventa de equipos analiticos, por lo general
contienen clausulas en relacion con la transferencia de tecnologia haciendo
énfasis en los derechos de autor sobre los programas de computo, ademas
de lo establecido en la Ley Federal de los Derechos de Autor.
Anteriormente, la transferencia de tecnologia estaba regulada por ef gobierno
desde el sexenio del Lic. Luis Echeverria por medio de la Ley sobre el
Control y Registro de la Transferencia de Tecnologia y €l Uso y Explotacion
de Patentes y Marcas misma que fue abrogada en el sexenio def Lic. Carlos
Salinas. De esta forma, los contratos de transferencia de tecnologia ya no
debian ser registrados y supervisados por el gobierno abriendo
completamente las fronteras para la entrada al pais de cualquier tipo de
tecnologfa. He aqui como México en la década de los setentas y ochentas
adoptd una politica proteccionista con la idea de que si se controlaba la
entrada de la tecnologia, se impulsaria el desarrolfo de |a tecnologia nacional
logrando un crecimiento propio para ser competitivos mundialmente. Sin
embargo, debido a la falta de capacidad del gobierno para llevar un control

con sustento, lo Gnico que se ocasiond fueron muchas trabas provocando
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que la tecnologia que llegé a entrar al pais no era de punta, sino ya
anticuada y barata. Por lo anterior, en vez de promover el desarrollo de
tecnologia nacional, se Hegd un asentamiento de la misma. Es por ello, que
se liberd este aspecto permitiendo la entrada de la tecnologia libremente,
ademas de la presion que se ejercid en virtud de la inminente frma de
tratados comerciales, como el que se dio con Estados Unidos y Canada.

Actualmente, los contratos de fransferencia de tecnologia se dan en
convenios de contratacion de servicios, o bien, en contratos de compraventa.
Es decir, los llevan a cabo las partes interesadas sin que el gobierno esté
involucrado. Es por ello, que hay una gran diversidad de ellos sin un patrén
determinado. Hahbiendo tal libertad, es importante el buscar asesoria legal
para cuando se quiera vender o comprar, ¢ bien, transferir los derechos de
una patente o solicitud de patente, ya que siempre hay que buscar ef gbtener
el mayor beneficio.

Por otro lado, tiene que quedar claro que ningin contrato que contenga
cuestiones de transferencia de tecnologia podra evitar el que se desarroilen
megjoras o nuevas invenciones de cosas que estén patentadas y se incluyan
en dichos contratos, a pesar de todos los obstaculos fegales que se puedan

nterponer.
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CONCLUSIONES

Durante el transcurso de los afios, las patentes han tomade mucha fuerza e
importancia para la proteccién de inventos. Actualmente y, sobretodo en
paises del primer mundo, no se desarrolia la tecnologia si no se cuenta con
algun tipo de proteccion. Inclusive, si no se cuenta con una solicitud de
patente en tramite cuando se desee vender un invento, las grandes
empresas no invierten y no celebran contratos con el riesgo de la existencia
de la pirateria, contra ia cual no se podrén ejercer sus derechos sin la

existencia de patentes.

En México, se conoce poco el sistema patentario y los derechos que éste
brinda. Lo mas grave del asunto, es que son los cientificos quienes tienen
deficiencias en la culiura patentaria y son ellos los protagonistas en el
desarrollo de lecnologia nueva, pasando por desapercibidos desarrollos

tecnoldgicos que podrian culminar en ser patentados.

Es por ello, que en esta {esis se plantearon los conceptos mas relevantes
para conocer el sistemma de patentes, analizando aquellas cuestiones
necesarias para poder obtener proteccidon en materia de propiedad industrial,

inctusive, sin tener que desarrollar |a tecnologia desde cero.

Principalmente, se enfocd el tema en el desarrollo de innovaciones en los
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métodos instrumentales de andlisis, desde la proteccién del método analitico
hasta la proteccién de la instrumentacion para ltevar a cabo dicho método. Si
bien el desarrollo de nuevas técnicas analiticas ha ido decreciendo, el
desarrollo de nuevos métodos ha ido incrementando. Es en esta rama
donde los cientificos han ignorado la posibilidad de patentar sus nuevos
inventos 0 mejoras, no sacando provecho de los mismos, provocando que
dichos inventos no se den a conocer, o bien, ocasionando que caigan en el

dominio publico.

En la actualidad, existe duda sobre la patentabilidad de los métodos
analiticos. No obstante, cabe mencionar que los métodos analiticos si son
patentables, atin cuando se utilicen técnicas analiticas gue ya son conocidas.
Es importante mencionar, que para aplicar una técnica para la identificacion
de alguna muestra, se requiere de mucha experimentacién y del desarrollo
de instrumentacion que se adecue a los requerimientos necesarios. El hecho
de la existencia de varias técnicas no implica que ya se poseen los
conocimientos necesarios para su aplicacién en cualquier tipo muestra, o
bien, para su uso en todo tipo de actividad. Debido a lo anterior, se requiere
culminar con el desarrollo de un método analitico que se dio como resultado
de la inventiva del cientifico. Es por ello, que si el método es nuevo, creado
gracias a la inventiva y portador de una utilidad, es susceplible de
patentabilidad.

Adicionalmente, hay que hacer notar que no es necesario desarrollar un
método analitico desde cero, es aecir, inclusive mejoras de métodos ya
existentes pueden ser patentables, sabiendo que dichas mejoras deben
presentar ventajas considerables sobre el mélodo existente. Cuando se hizo
el andlsis de patentabilidad, se mostrd el caso de dos invenciones muy

relacionadas en donde aguella de menor antigiiedad pudo ser patentada.
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Esta es una de tas cuestiones mas importantes para paises como México, en
donde debido a la falta de capital es muy dificil desarroliar tecnologia desde
cero, pero se tiene opcidn de mejorar la tecnologia existente. Y son este tipo
de casos los que pasan por desapercibidos ante los ojos del cientifico,

Por otra parte, si las patentes son desconocidas, aiin mas lo son tos modelos
de utilidad. Adn cuando no se cumpla con la inventiva, se puede optar por el
registro de un modelo de utilidad. Si bien no tiene el mismo valor de una
patente, es una opcién mas para la obtencion de algan tipo de proteccién en

ocasiones en donde se encuentra algo novedoso y util sobre algin utensilio.

Otro de los puntos importantes es el decidir donde iniciar el tramite de una
patente, que por cierto, esta relacionado con los modelos de utilidad. El
haber analizado el iniciar el tramite de una patente en los Estados Unidos,
ademas de que mantiene un tratado de libre comercio con México, no implica
“‘malinchismo”, sino mas bien, el velar por el interés de! inventor si su deseo
es obtener una patente fo antes posible, o bien, el tal vez lograr una patente
en lugar de un registro de modelo de utilidad, ademas de otro tipo de
ventajas. Definitivamente, es mas recomendable el iniciar el tramite en los
Estados Unidos, cuando realmente se cuente con los medios para lograrlo,
ya que se presentan ventajas notables que traen beneficios cuando se

solicite ta patente del mismo invento en México.

No obstante, con el PCT no sera necesario iniciar el tramite en los Estados
Unidos, ya que la solicitud internacional se sometera a una busqueda
internacional y, en su caso, a un examen preliminar internacional, siendo
éstos de gran ayuda para los examenes de fondo en los paises donde se
desee solicitar una patente. Tanto |la busqueda como e} examen se llevan a

cabo minuciosamente y con gran calidad, ya que son pocas las oficinas
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autorizadas, mismas que cuentan con la infraestructura necesaria. De este
modo, se puede acelerar el trAmite de la solicitud de patente en México con
fos resultados de la biisqueda y examen preliminar.

Por otro lado y, a pesar que el sistema mexicano de patentes es muy similar
al estadounidense, cada vez se asemeja mas al sistema europeo. Esto es
de mucha importancia debido a que se planea un tratado entre México y la
Comunidad Econdmica Europea, en el cual, 1a Propiedad Intelectual quedara

incluida.

Es de suma importancia el irse involucrando con el sistema de patentes para
tomar las decisiones comectas. En el Oitimo capitulo, se dan algunas
recomendaciones para que el inventor pueda empezar a preparar €l terrenc
para lograr una patente, dandose cuenta por si mismo si una patente es
viable y agilizando asi la preparacion de la solicitud. Se hace énfasis en que
la divulgacién de la invencién se lleve a cabo hasta que se encuentre una
solicitud de patente de por medio. Definitivamente, se requerira de la ayuda
de algln experto para la tramitacion, ya sea algin funcionario del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, o un despacho de propiedad industrial,
No obstante, el conocer el sistema agilizara la preparacidon de {a solicitud y el
evitar ser enganados por personas que quieran sacar provecho,

Por ofro lado, e! nimero de paises donde se requiere proteccion, es
determinante para decidir cudl de los tratados internacionales elegir:
Convenio de Paris o Tratado de Cooperacién en Matleria de Patentes (PCT).
Es importante mencionar que ambos no son exciuyentes, ya que en casos
como Lalincamérica, Unicamente Brasil, Cuba y México son contratantes del
PCT. Lo anterior, obligaria a realizar las presentaciones en el resto de los

paises latinoamericanos via Convenio de Paris, ain cuando se desee
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presentar una solicitud intemacional PCT. Las tarifas de PCT suelen ser
algo elevadas, ya que se estd pagando por una solicitud internacional, misma
gue es adicional. Es por ello, que si se desea la pfoteccién de la invencion,
por ejemplo, en dos paises, es mas recomendable el Convenio de Paris
evitando el pago de una solicitud internacional. No obstante, técnicamente
PCT es mejor debido a la existencia de una btisqueda internacional y un
examen preliminar internacional que brindan solidez a ia solicitud de patente.
Por otro lado, si se desea la proteccién en muchos paises, PCT resulta mas
econdmico no solo por el hecho de que se cuenta con mas tiempo para
reunir el dinero y la oportunidad de analizar si es susceplible de
patentabilidad ia invencién antes de invertir en varias solicitudes, sino porque
generalmente los derechos al gobiernc y honorarios de representantes
tegales son inferiores para la presentacion de solicitudes derivadas de una

solicitud internacional PCT.

En cuanto a los derechos de autor, es muy importante tomartos en cuenta
cuando se estd tratando con instrumentacion que involucre sistemas de
computo. Tiene que quedar claro que no se podran hacer modificaciones a
los programas de computo sin la autorizacion del titular de los derechos, o
bien, tener en cuenta las limitaciones de su uso, es decir, de las licencias
otorgadas, para evitar problemas legales. No obstante, el hecho de que se
haya efectuade una mejora innovadora a un instrumento portador de un
programa de computo sofisticado, no impide el lograr una patente, siempre

existe la opcion de vender la solicitud al titular de los derechos del programa.

Por uitimo, son cualro aspectos que se tienen que tomar en cuenta, sin ser

olvidados, para el éxito de una innovacion:

140



Conclusiones

Conocer el sistema de patenies, en México y en el extranjero para
analizar todas las opciones, obteniendo la de mayor beneficio.

Los métodos analiticos si son patentables, inclusive aquellas mejoras que
se hayan realizado sobre un método existente.

tdentificar cualquier mejora que se haya llevado a cabo, sabiendo si es
susceptible de patentabilidad.

No divulgar hasta contar con una solicitud en tramite.
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