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INTRODUCCION 

La protección a las invenciones se remonta a Jos comienzos del Siglo XV donde 

los primeros privilegios otorgados con caracterlsticas similares a las actuales patentes se 

llevaron acabo en Venecia y Alemania. 

A medida que el desarrollo industrial y tecnológico se aceleraba y se 

incrementaban Jos intercambios comerciales en el mundo, surgió la necesidad de 

establecer un sistema internacional de protección a Jos inventores. 

Es asl como durante más de un siglo, el Convenio de Parls de 1883, administrado 

por Ja Organización Mundial de la Propiedad Intelectual desde 1967, ha sido la fuente más 

importante del derecho internacional en materia de Propiedad Industrial. Sin embargo, los 

avances tecnológicos, as~ como el proceso de globalización económica mundial, han 

impulsado al surgimiento de nuevos tratados en materias especificas. Tal es el caso del 

Tratado de Cooperación en Materia de Patentes de junio de 1970, mejor conocido por sus 

siglas en inglés como PCT (Patent Cooperation Treaty - "PCT"). 

Los Estados parte en dicho Tratado, conscientes del deseo de contribuir (i) al 

desarrollo de Ja ciencia y tecnología, (ii) al perfeccionamiento de la protección legal de las 

invenciones, (iii) a Ja simplificación económica y administrativa en Ja obtención de Ja 

protección de las invenciones, cuando esta protección es deseada en varios paises, y (iv) 

a Ja cooperación internacional, en 1970 unieron sus esfuerzos para la constitución de Ja 

Unión Internacional de Cooperación en Materia de Patentes. De acuerdo al Articulo 1° del 

Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, los Estados parte en dicho Tratado, se 

constituyen en Ja Unión para Ja cooperación en la presentación, búsqueda y examen de 
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las solicitudes de prótecci6n 'cie l~s lnv~~~ion~~.·y p~rá la prestación de servicios técnicos 

especiales; forman~ci i~UniÓ~ lntérnacio'nalde Cooperación en Materia de Patentes." 

El Traiado de Cooperación en Materia de Patentes, en ningún momento trata de 

competir con erconvenio de Parls de 1883, sino que lo complementa. Se trata de un 

acuerdo especial concertado a la luz de dicho Convenio, que sitúa bajo el signo de la 

cooperación, la presentación de solicitudes de patente, la búsqueda y el examen, asi 

. como la divulgación de las informaciones técnicas contenidas en las solicitudes 

("solicitudes internacionales"), estableciendo un sistema internacional en donde mediante 

la presentación de una solicitud única, redactada en un solo idioma, se desplegan sus 

efectos en cada uno de los paises parte del Tratado que el solicitante designa en su 

solicitud. 

Dentro de los principales objetivos del PCT, se encuentran: la eficacia, el ahorro de 

esfuerzo, tÍe~p~; írati~Jci y costos a quien busca la protección para un mismo invento en 

vari~s palse.s,\i~n ge!1eralla simplificación administrativa. 

Pue:s bi~~);es::asl como se ha tratado de realizar un estudio general de la 

protección legal· de: las invenciones, analizando desde sus más remotos antecedentes 

hasta el su·r~i~i~~t:(I de tratados especificos en la materia, como es el caso del Tratado de 

Cooperación en Materia de Patentes, asl como sus ventajas y beneficios al ser aplicado a 

rá ·par del Sistema Tradicional de Patentes; para concluir con un Análisis de su aplicación 

tanto Internacional como en nuestro pals. 
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CAPITULO PRIMERO 

MARCO HISTORICO 

1.1 Regulación Internacional del Sistema de Patentes 

Considero de suma importancia iniciar este trabajo con el estudio de los primeros 

antecedentes reales en materia de patentes y su evolución, hasta el surgimiento de 

tratados especlficos en la materia, como lo es el Tratado de Cooperación en Materia de 

Patentes, también conocido como "PCT" por sus siglas en inglés (Patent Cooperation 

Treaty). Lo anterior con la finalidad de analizar el tratamiento diverso que, a lo largo de los 

siglos ha regido en materia de patentes y como dichos tratados han marcado el 

tratamiento que se le ha dado al trámite y concesión de las patentes de invención en 

nuestro pals. 

El Sistema Internacional de patentes, tal como lo conocemos en la actualidad, 

constituye una compleja estructura de leyes y costumbres nacionales, acuerdos y prácticas 

internacionales privados y acuerdos y convenciones intergubernamentales, referentes a 

las patentes sobre los inventos. A pesar de esta complejidad legal, a la antigüedad de la 

institución y a las modificaciones que se le introdujeron en el tiempo, las caracterlsticas 

principales de las patentes se mantienen hasta nuestros dlas, tales como: (i) el derecho de 

exclusividad en la explotación, (ii) la promoción al desarrollo industrial, lo que más tarde se 

traducirla en una exigencia de utilidad, (iii) la temporalidad de dichos privilegios. y (iv) la 

exigencia de la explotación de la invención para continuar disfrutando de dichos 

privilegios.' Aún cuando no se ha alcanzado una uniformidad total en el tema, ni en su 

alcance, ni en los propósitos de las diversas leyes nacionales de patentes, la celebración 

1 PEREZ MIRANDA, Rafael, "Propiedad Industrial y Competencia en México", Ed. Pornia, México, 1999, págs. 
1 y SS. 



-LA A.PÚCACIÓN DEL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES EN MEXICO-

de diversos Acuerdos Internacionales ha eliminado algunas de las grandes divergencias 

que se' han venido suscitando al paso de los años.2 

1.1.1 Disposiciones aplicables durante el S. XV y XVI 

En los siglos XV y XVI encontramos en Europa diversos ejemplos de privilegios 

otorgados a innovadores. 

El primer régimen de patentes que presenta las principales caracterlsticas de las 

leyes contemporáneas sobre la materia fue, según se estima, el adoptado en 1474 por la 

República de Venecia.3 A estas disposiciones se les ha considerado como "La Primera 

Ley de Patentes" y se sabe que alrededor de cien privilegios para inventos industriales 

fueron otorgados entre 1475 y 1550. 

De la aplicación de esta Ley, se deduce que el otorgamiento de la patente fue, en 

esta época. un privilegio discrecional, consistente en el otorg:imicnto de un:i exclusividad 

en Ja explotación de una invención o de una nueva industria, un derecho de monopolio 

cuya protección pretendla promover el desarrollo de la industria. Dicha exclusividad era 

concedida por un tiempo determinado de diez años y se exigla la explotación de la 

Invención como requisito para continuar gozando de los derechos antes referidos. 

Por lo anterior, podemos desprender que la República de Venecia poseyó un 

sistema bastante bien desarrollado de patentes para los inventores de nuevas artes y 

máquinas, estableciendo el primer precedente legislativo que se dictó en la materia. 

Por otro lado, durante el Siglo XVI las patentes eran ampliamente utilizadas por los 

prlncipes alemanes. Las bases según las cuales se otorgaban, eran en esencia las 

mismas que las patentes modernas. La utilidad y la novedad eran elementos tomados en 

cuenta para la concesión de dichos privilegios. Autores como Fritz Hoffman, consideran a 

Alemania como Ja tierra de las invenciones, por la vigorosa actividad de los inventores, asl 

2 PENROSE; Edith T .. "La Economfa del Sistema Internacional de Patentes~. Ed. Siglo XXI, México, 1974, 

V~~S 5Éunción del Sistema de Patentes en la Transmisión de Tecnología a los Paises en Desarrollo", Naciones 
Unidas, Nueva York, 1975, pág. 34. 
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-ERIKA MAYELA MENESES CAZARES-

como por el gran desarrollo económico que se suscitó en ese pals en el S. XVI, mientras 

que en Francia e Inglaterra, apenas se iniciaban polltlcas similares.• 

1.1.2 Estatuto de los Monopolios de 1624 (Inglaterra) 

En Inglaterra, la vida municipal y comercial se basaba en el otorgamiento de 

cédulas, privilegios, franquicias y licencias especiales otorgados por la Corona, por lo que 

los privilegios comerciales e industriales, eran sólo diferentes especies del mismo género, 

no siendo fácil distinguir a la patente de innovación de los otros privilegios concedidos. 

El poder de los gremios para regular los oficios y controlar los términos de acuerdo 

con los cuales podlan ser practicados, se usaba con frecuencia para retardar las 

innovaciones. 

Hasta 1570, los monopolios de patente resultaban una manera fácil de 

recompensar a los favoritos, de asegurar la lenltad de personnjes prominentes a la 

Corona, de obtener dinero y establecer un control central sobre la industria. Dichos 

monopolios eran vistos como (i) contrarios al interés nacional, (ii) sin consideración a la 

opinión pública, y (iii) una forma de violar el derecho consuetudinario. Bajo el reinado de 

Isabel y Jacobo I, se usaron cada vez más con estos propósitos.5 

No .fue sino hasta 1601 que la rebeldla de la Cámara de los Comunes llegó a tal 

extremo que la reina, emprendió la reforma del sistema aboliendo diversos monopolios y 

sometiendo a los demás al criterio del derecho consuetudinario.• 

El fracaso de Jacobo 1 para ajustar sus concesiones de monopolios al derecho 

consuetudinario, hizo necesario el surgimiento del Estatuto de Monopolios de 1623, por lo 

que no fue sino hasta este año que se le dio reconocimiento estatutario a la patente de 

inventor, por ser un monopolio justificado que debla distinguirse de otros privilegios 

monopollsticos. 

4 PENROSE, Op. Cit. pág.6 y ss. 
5 ldem, pág. B. 
6 ldem, pág. 9. 
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"Es, en 1623,'·en Inglaterra el rey Jacobo expidió el Estatute of Monopolies, primer 

reglamento '.sóbre patent~s de invención. Se otorgaba mediante cartas abiertas o Luttera 

Patentes, do~de -ya '·se empl~·a 1á palabra patente, teniendo como ideas fundamentales, 

que ese beneficio sólo'~eriva de la calidad de inventor y de la novedad de su obra, es 

temporal •. Umit~dó ~~~~d6 ~e oponga a la ley o a los intereses del Estado."7 

;. ·.·.::· -~f · .• - . - ' .. -:. ' .- ' 

.. ·Media.i;ité' dicho reconocimiento se empezaron a derribar las restricciones 

·gremiales, dando paso al fomento de la industria a escala nacional por parte de la Corona. 

El Estatuto declaró nulos los monopolios y disponla que se debla indemnizar a las 

personas que hubieran sido perjudicadas por ellos.• El articulo sexto de dicho estatuto 

resultó ser una disposición de especial importancia en la materia, al ser la primera ley en 

establecer el principio de que sólo al verdadero y primer inventor de una nueva 

manufactura debla otorgársele un monopolio de patente. 

Cabe destacar de dichas disposiciones, que (i) el monarca sólo podla conceder el 

monopolio cuando se trataba de una invención que no provocara dai'los a la polltica 

económica estatal, (il) el privilegio se podla otorgar no sólo a los Inventores, sino también 

a quienes introdujeran una industria, aún· en -.el.caso. de que dicha industria ya fuera 

conocida en otros paises, y (iii) el privilegio se otorgaba al primer inventor por un plazo 

determinado de 14 ai'los.9 

Es asl como dicho Estatuto subsistió en Inglaterra por mas de 150 ai'los, 

convirtiéndose a su vez en el antecesor directo de otras leyes de patentes como lo son la 

de los Estados Unidos y la Francesa de 1g11. 

1.1.3 Patent Act del 10 de abril de 1790 (E.U.A.) 

Muchos de los gobiernos coloniales hablan otorgado privilegios exclusivos a los 

inventores e incluso algunos hablan elaborado disposiciones legales especiales para ello, 

7 Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo 1, Editorial Argentina, Buenos Aires. Argentina. 1964. pág. 658. 
8 PENROSE. Op. Cit., pág. 7 y ss. 
9 Guidas to lnformation Sources, •tnformation Sources in Patents". Ed. Bowker-Saur, Londres, 1992, págs. 6 y 
ss. 
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·ERIKA MAYELA MENESES CAZARES· 

otorgándose privilegios de monopolio no sólo a las invenciones de nacionales, sino 

también para las innovaciones extranjeras. 

Para evitar y prevenir abusos ante esos privilegios, en 1641 las legislaturas de 

Massachusetts y la de Connecticut, entre otras, decretaron que no se otorgarla o permitirla 

ningún monopolio que no fuera un invento nuevo y provechoso para el pals y que dicho 

privilegio serla siempre por un corto tiempo. 

No fue sino hasta el Siglo XVIII en que el sistema de Patentes de los Estados 

Unidos de América encuentra su verdadero origen, cuando en 1788 la Constitución de 

dicho pals, en el Articulo 1, sección 8, establecla que "El Congreso estará facultado ... 

para promover el progreso de las ciencias y el uso de las artes útiles, asegurando, por 

tiempo limitado, a los autores e inventores de los derechos exclusivos de sus respectivos 

escritos y descubrimientos". 

A esta disposición le siguió la promulgación de la primera Ley Federal de Patentes, 

la cual contemplaba entre otros puntos: {i) que la concesión de las patentes partla de una 

solicitud hecha por una persona; .la cu~l .. aseguraba haber descubierto o inventado un 

objeto útil que. fuese descon.ocido o inusUal, (ii) la solicitud se presentaba ante un órgano 

administrativo o judicial, (iil) en dicha solicitud se anexaba una descripción detallada de la . . . 
invención, ya fuéra con dibujos; esquemas y/o un modelo, (iv) el derecho exclusivo se 

otorgaba por un plazo no mayor a 14 años, y (v) la violación de los derechos de patentes 

era castigada con la confiscación de los objetos falsificados y se determinaban los daños y 

perjuicios, para ser resarcidos. 

En 17g3, la Ley en cuestión sufrió una reforma mediante la cual se introdujo el 

principio del "juramento del inventor", mediante el cual éste manifiesta que realmente era 

el primer inventor. 

En 1836 se introducen conceptos como el examen previo de invención, realizado 

por técnicos hábiles en cada materia. 
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El sistema para alentar la importación de industrias nuevas desapareció 

gradualmente y sólo subsistió la propia patente de invención establecida en la Constitución 

Federal'º dejando atrás muchas disposiciones legales especiales elaboradas por los 

gobiernos coloniales. 

1.1.4 Ley del 7 de enero de 1791 (París) 

En Francia, al igual que en Inglaterra, los primeros tiempos de la patente de 

invención se reduce a una historia de favores reales caprichosos y arbitrarios, que con el 

tiempo ,se convirtieron en un sistema regulado que subsistió como una excepción a la 

supresión general de los monopolios patrocinados por el Estado. 

Como en el resto de Europa Medieval, la vida económica se organizaba sobre la 

base de, gremios de artesanos y comerciantes, que eran regulados en distintos grados por 

Para el año' de,J673, Parls tenla sólo setenta gremios legalizados y éstos solo 
.. ·;.-.-- ·; -.-.-··-.·-··.--.·,.-

cubrlán · un , pequeño, número' de Jos negocios de la ciudad. Fue la monarquía, al 

incrementar· s~. ,~ontrol ,·mediante edictos y reglamentos, la que creó la rígida estructura 

dentro de la cual operaba la industria. Es pues así como se fue creando un sistema doble 

con ~I ~bjet~ de pe~initi; la innovación, creando un conflicto, ya que íos gremios se 

opusieron á las patentes de inventores. 11 

La Revolución de 1789 produjo como consecuencia la abolición de viejas 

reglamentaciones de los gremios, liberando de esas restricciones al comercio y a la 

industria. También los inventores fueron liberados de dichas reglamentaciones, pero no 

.fue sino hasta 1791, cuando el Asamblea Constitucional de Francia promulgó una amplia 

Ley de. Patentes en la que el derecho del inventor a su creación se declaró como "un 

derecho de propiedad", creando una legislación dirigida completamente a la materia que 

nos,ocupa. 12 

·. 'º CONNOR, John T., •Patent Laws US Department of Commerce·. Estados Unidos de América. 1965. 
11 PENROsE, Op, Cit pág, 12, 
12 idem, pág, 13, 
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1.1.5 Convenio de París de 1883 

Como se vio en los puntos anteriores, el sistema de patentes ha tenido una 

evolución errática y diferente en cada pals y no es sino a partir del Convenio de Parls, 

cuando se perfila una cierta tendencia a la uniformidad internacional de las normas 

aplicables en la materia. ' 3 

La Convención de Parfs para la Protección de la Propiedad Industrial, adoptada el 

20 de marzo .de .. 1883 es el documento más Importante del régimen internacional de la 

propiedad industrial. Sus principios básicos son (1) el trato igual al de los nacionales en 

cada uno de los paises miembros, (li) el derecho de prioridad, y (iii) el otorgamiento de un 

mlnimo de garantlas para los titulares de los derechos de propiedad industrial. 

Su finalidad es constituir una solución frente a la diversidad de legislaciones de los 

Estados, para proteger internacionalmente a los titulares de derechos, garantizándoles 

ciertos privilegios en cada pals miembro de la Unión.'• Dicha Convención (i) promueve la 

uniformidad de disposiciones nacionales, (ii) persuade al Estado miembro a legislar en 

consonancia con las disposiciones que en ella se establecen, (iii) promueve el progreso de 

la propiedad industrial, y (iv) favorece el estudio sobre la propiedad industrial, entre otros. 

Cada determinado número de años se convoca a los Estados miembros, a efecto de llevar 

a cabo reuniones para analizar los adelantos y las innovaciones que hayan tenido lugar en 

la materia y realizar los cambios o modificaciones pertinentes. Dichas propuestas se 

hacen constar en un Acta que se somete a la firma y aceptación de los Estados miembro. 

Lo anterior permite que la Convención se vaya adecuando a las necesidades del progreso 

técnico e industrial y que se dé solución a los problemas que se puedan ir suscitando en 

las legislaciones de cada Estado. 

Es asl como el texto original de la Convención de Parls fue reformado durante las 

Conferencias de Revisión de Bruselas, en 1900; de Washington, en 1911; de la Haya en 

1925; de Londres en 1934; de Lisboa, en 1958 y de Estocolmo, en 1967. Actualmente 

" PEREZ MIRANDA, Op cit. pág. 25. 
14 SEPULVEDA, Cesar, "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial•, Ed. Porrua, Segunda Edición, México, 
1981, pág.ª· 
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solo rigen entre los diversos paises las Revisiones de la Haya, de Londres, de Lisboa y de 

Estocolmo. 

México forma parte de la Unión Internacional de la Propiedad Industrial desde 

1903, fecha en que suscribió el Texto de Bruselas. 

1.1.6 Tratado de cooperación en materia de patentes 

de 1970 

Este Tratado entró en vigor el 24 de enero de 1978. El sistema PCT ofrece a los 

inventores y a la industria una vla ventajosa para la obtención de protección por patente a 

nivel internacional. Al presentar una solicitud "internacional" de patente en virtud del PCT, 

es posible solicitar simultáneamente la protección de una invención en un gran número de 

paises. Los solicitantes y las oficinas de patentes en los Estados contratantes gozan de 

los siguientes beneficios, previstos en el PCT: (i) los requisitos formales uniformes, (ii) los 

informes de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional, y (iii) la 

publicación internacional centralizada. 15 

1.2 Evolución de la legislación mexicana en materia de patentes 

La regulación jurldica de las patentes en México ha pasado por diversas etapas. La 

concepción que se tenla sobre las patentes como un derecho innato. absoluto y sin 

limitaciones, ha evolucionado a lo largo de la historia hasta convertirse en nuestros dlas en 

un derecho que se adquiere mediando los mecanismos que el Estado ha establecido para 

tal efecto, y el cual debe estar sujeto a una regulación. 16 

Las diferentes disposiciones adoptadas hasta 1991 abordaban como una constante 

(i) la preocupación por garantizar derechos al autor de un invento, generando con ello un 

'~"'Gula del pcr, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, México, 1996, pág. 2. 
18 SERRANO MIGALLON, Fernando, "La Propiedad Industrial en México", Editorial Porrua, Tercera Edición, 
México. 2000. pág. 13. 
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fomento al desarrollo cientlfico y tecnológico del país, y (ii) la exigencia de que dicho 

invento tuviera aplicación práctica, real y efectiva. 

Es así como en este punto, realizaremos un estudio somero de las regulaciones 

jurídicas adoptadas por nuestro pals, comenzando con el Decreto expedido por las Cortes 

Españolas el 2 de octubre de 1820, legislación con la que se trataba de proteger a los 

inventores; siguiendo con diversas leyes expedidas durante el siglo XIX, las cuales 

abordaban ya temas como la vigencia de los derechos de explotación, el pago de 

derechos, entre otros; continuando con las leyes expedidas ya durante el siglo XX, en las 

cuales se adoptan ideas innovadoras como la expedición de licencias obligatorias y la 

pérdida de derechos ante la falta de explotación de una patente; finalizando con la Ley de 

Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, hoy Ley de la Propiedad Industrial, la cual 

responde a la tendencia internacional que se ha ido presentando en Ja materia y de la que 

México forma parte. 

1.2.1 Decreto expedido por las Cortes Españolas del 2 de 

octubre de 1820 

Este decreto fue la primera ley vigente en México en materia de patentes. 17 Su 

interés prioritario era asegurar el derecho de propiedad a los que inventaran, 

perfeccionaran o introdujeran algún ramo de industria, mediante la expedición un 

certificado de invención que tenía vigencia durante diez años. Dicha ley no significa ningún 

antecedente técnico serio en la materia, pero es importante mencionarla ya que desde 

entonces ha existido la preocupación por regular de algún modo esta rama. 

11 RANGEL MEDINA. David, "Derecho Intelectual" Panorama del Derecho Mexicano, Editorial Me Graw Hill, 
México, 1998, pág. 4. 

9 TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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1.2.2 Ley sobre derecho de propiedad de los inventores o 

perfeccionadores de algún ramo de la industria de 

1832 

Después de consumada la Independencia, ésta fue la primera ley que se expidió (7 

de mayo de 1832). Su objetivo primordial era la protección de los derechos de inventores 

Y. perfeccionadores de algún ramo de la industria. 

La protección se obtenía mediante la presentación ante el Ayuntamiento, 

Gobernador del Estado o Gobierno Federal, de una descripción exacta del objeto 

· : susceptible a ser protegido, as! como de los modelos, dibujos y demás información 

necesaria: Todas las solicitudes eran turnadas al Gobierno Federal, quien se encargaba 

de publicarlas por tres ocasiones en un plazo de dos meses, a efecto de darlas a conocer 

a terceros, quienes podfan alegar un mejor derecho, en caso de que lo tuvieren. 

Para el análisis de la solicitud, sólo se tomaba en cuenta que el invento o la mejora 

no fueran en contra de la seguridad publica, de la salud o de las Leyes y las buenas 

costumbres. La utilidad era un factor poco decisivo para la expedición de las patentes. 

Una vez analizada la solicitud, el Gobierno Federal a través del Secretario de Relaciones, 

expedia una patente al inventor o perfeccionador. 18 Las patentes gozaban de una vigencia 

de diez años mientras que las mejoras sólo de seis. 19 

1.2.3 Ley de patentes de invención o perfeccionamiento de 

1890 

Es hasta 1889, bajo el gobierno de Porfirio Diaz, cuando se empieza a legislar con 

sentido técnico sobre la materia como consecuencia de un régimen con una marcada 

visión de desarrollo industrial y comercial en México e inspirada en ideas Europeas.20 

"SERRANO MIGALLON, Op. Cit., pág. 26. 
"RANGEL MEDINA. Op. Cit., pág. 4. 
'º SEPULVEOA, Op. Cit., pág. 1. 
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Es asr como esta Ley fÚe expedida er 7 de junio de 1890. El concepto de 

patentabilldad plasmado'en esta ley se basa en la Ley francesa de 1844, la cual influyó 

sobre esta rama del c:fe,recho en muchas partes del mundo. 

En esta_ rey se establecía que todo inventor o perfeccionador de alguna rama de ra 

·"rndustria·. mexicano o extranjero, tenla er derecho a ra explotación exclusiva de ra patente, 

r~· ~Lar se ~torg~ba con una vigencia de 20 años prorrogables por cinco años más en 

casos especiales. La protección se obtenía mediante la presentación de una solicitud de 

patente ante la Secretarla de Fomento. Esta ley ya contemplaba uno de los principios 

fundamentales de ras patentes, el pnnc1p10 de prelación (el primero en presentarse tenla la 

preferencia). La solicitud de patente se publicaba en el Diario Oficial de la Federación 

cada diez días, por un plazo de dos meses, tiempo durante el cual terceros podían alegar 

un mejor derecho. En caso de suscitarse oposiciones a la concesión de las patentes, la 

autoridad judicial era la encargada de resolver las desavenencias suscitadas. Los titules 

de las patentes eran firmados por el Presidente de la República y por el Secretario de 

Fomento, se inscriblan en el Registro y se publicaban en el Diario Oficial de la Federación. 

Concedida la patente, sólo procedía la nulidad cuando ésta era declarada mediante 

·sentencia judicial. La caducidad procedía cuando transcurría la vigencia de la concesión y 

no hubiese prórroga o cuando se renunciaba a ella, pero en todo caso, debla de publicarse 

en el_ Diario_ Oficiar' de la Federación. Dato singular era que en esta ley, por primera vez se 

contempla ra posibilidad de expropiación de ras patentes por parte del Ejecutivo Federal 

por causa de utiUdad pública, previa indemnización.21 

La Ley de 1890 sufrió una reforma el 27 de marzo de 1896, mediante ra cual se 

introdujeron ciertas novedades técnicas para facilitar el aspecto reglamentario de la 

misma. 

1.2.4 Ley de Patentes de invención de 1903 

Esta ley fue expedida el 25 de agosto de 1903 y publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 1° de septiembre del mismo año. Dicha ley muestra un gran avance respecto 

21 SERRANO MIGALLON, Op. Cit., pág. 27. 
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a la anterior, .asl como una gran influencia internacional como resultado de (i) la revisión 

hec_ha al Convenio de Parls para la Protección de la Propiedad Industrial en Bruselas en el 

año de 1900; (ii) el marcado progreso industrial del país que iba tomando lugar, y (iii) a la 

sus_cripción de México al texto del Convenio de Bruselas en 1903.22 

En ella se señalaba quienes podían ser titulares de una patente, lo patentable y lo 

no patentable, los derechos de los inventores y titulares, el plazo de explotación (20 años 

prorrogables por cinco más), se habla por primera vez de las licencias obligatorias23
. Las 

patentes se expedlan por la Oficina de Patentes a nombre del Presidente de la República y 

se publicaban en fa Gaceta Oficial de Marcas y Patentes. La caducidad y la nulidad de las 

patentes deblan ser declaradas por los Juzgados de Distrito del Distrito Federal y la 

sentencia se debla publicar en el Diario Oficial y en la Gaceta de Patentes. Asimismo, 

esta Ley incorporó por primera vez las patentes de modelos y dibujos industriales, 

sometiéndolas a lo prevenido respecto de las patentes de invención.24 

1.2.5 Ley de patentes de invención de 1928 

Esta Ley fue expedida el 26 de junio de 1928. En ella se establecen conceptos 

modernos de la propiedad industrial, que reflejaban los avances ocurridos hasta entonces 

en la materia, manifiestos en la Convención de Parls de 1883, e incorporaban las 

novedades de la Revisión de Washington de 1911, y las de la Revisión de La Haya, de 

1925. 

Su objetivo primordial era proteger el derecho exclusivo de los inventores para la 

explotación de la patente, por si o por terceros con su consentimiento, previa obtención de 

la patente. 

22 ldem, pág. 28 · •- · 
23 En caso de que la patente no fuera utilizada dentro de los tres años siguientes a la fecha en que fue 
concedida o que su explotación se suspendiera por más de tres meses consecutivos, se podia conceder a 
terceros una licencia para explotarla, aunque este ultimo tuviera que dar el 50% de las ganancias al dueño de 
la patente. 
24 SERRANO MIGALLON, Op. Cit., pág. 28 y ss. 
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En esta Ley se define como patente de·Imienclón todo nuevo producto industrial o 

composición de materia, el empleo de nuevos medios para obtener un producto o 

resultado industrial, la nueva aplicación de medios conocidos para obtener un producto o 

resultado industrial, asl como las mejoras a üna invención amparada por una patente 

anterior. Asimismo, esta Ley hace un listado de lo que no puede ser considerado como 

patentes (lo que existe en la naturaleza, principios teóricos o cientlficos de carácter 

especulativo, los productos quimicos, entre otros).25 

Entre los puntos más innovadores encontramos que (i) no habla un concepto de 

novedad absoluta al hacer el examen técnico de ellas, (ii) introducia el examen 

extraordinario de novedad de las invenciones, cuyo objetivo era averiguar, respecto a las 

patentes expedidas conforme a las leyes de 1903 y 1928 respectivamente, (iii) 

determinaba si la invención que amparaba la patente era nueva en lo absoluto. 

En dicha ley se establecia que dos personas podlan ser titulares de una patente, 

pero dos o más.invenciones no podlan ser protegidas por una misma patente. El plazo de 

vigencia de ·las patentes era de 20 aí'los improrrogables. Los titules de patente se 

expedlan pór el Departamento de la Propiedad Industrial a nombre del Presidente de la 

República •. en el que se seí'lalaba el número de patente, nombre del titular, nombre del 

·inventor, vigencia, Invención y fecha. La falta de explotación reducla la vigencia y se podia 

. conc~·de'r'licencia •a terceros si pasados tres aí'los no se explotaba industrialmente. Se 

habia de. que los derechos que confiere una patente podian transmitirse en todo o en 

parte. Asimismo, las patentes podian ser expropiadas por causa de utilidad pública, previa 

indemnización. En io relativo a la extinción y nulidad de las patentes, éstas se extinguian 

por el vencimiento de la vigencia, por no haber sido explotadas y al vencimiento de cada 

anualidad. Se consideraban nulas las patentes que se otorgaban en contravención a las 

disposiciones de dicha ley, por carecer de novedad, por error o inadvertencia. En esta ley 

ya se contempla un procedimiento para obtener la revocación de las resoluciones 

administrativas. La declaratoria administrativa de invasión de la patente podia acatarse a 

través de los jueces de Distrito, creando un procedimiento judicial civil sumario para las 

co.ntroversias civiles suscitadas con motivo de la aplicación de esta ley.26 

25 ldem, pág. 30 y ss. 
28 lbid. 
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1.2.6 Ley de propiedad industrial de 1942 

La Ley de Propiedad Industrial de 1942 es considerada como un dispositivo legal 

moderno que concedla una protección muy amplia a los titulares de Jos derechos. Fue 

expedida el 31 de diciembre de 1942 influida por Ja Revisión del Convenio de Parls llevada 

a cabo en Londres en el año de 1934. Dicha ley estuvo vigente por treinta y tres años, 

dando una protección muy amplia a estos derechos. Se puede considerar que fue una 

reglamentación acorde con Ja época, con Ja tendencia económico-polltica internacional y 

con el progreso ind.ustrial de México que se observaba en esa época, de ahl que haya 

durado iántotiémpo sin sufrir modificaciones." 

"·'' 
éngloba tanto a las Patentes de Invención, como a las marcas, nombres y 

avisos comerciales, entre otros. Con respecto a Jo que nos ocupa en este trabajo, la ley 

prevala lo que era y Jo que no era patentable; los derechos de exclusividad, Jos requisitos 

para obtener ·Ja patente ante Ja Secret;:irl:i de Economla Nacional, Jus µld.ws º"' v1genc1a 

(15 años improrrogables); el pago de derechos; el tiempo y condiciones para su 

explotación; la transmisión y explotación de las patentes; el examen extraordinario de 

novedad; Jos casos de invasión por uso, explotación o importaciones ilegales; se 

establecla un procedimiento para dictar las declaraciones administrativas de nulidad de 

patente e invasión de derechos; entre otros. En la Gaceta de Propiedad Industrial, se 

hacia del conocimiento público Jos datos relativos a las patentes concedidas, las 

sentencias y resoluciones judiciales, las resoluciones administrativas, las transmisiones, 

las anulaciones, las caducidades, y todo lo relativo a las otras figuras protegidas por esta 

ley.2ª 

27 SEPULVEDA, Op. Cit. pág, 3 y ss. 
21 SERRANO MIGALLON, Op. Cit., pág. 32 Y ss. 
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1.2.7 Ley de invenciones y marcas de 1975 

Esta ley se expidió el 30 de diciembre de 1975 y fue publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 10 de febrero de 1976. La corriente polltico-económica en esa década 

se inclinaba hacia la rectorla del Estado, dando un amplio impulso a la inversión nacional y 

una estricta regulación a la extranjera.29 

En ella aparece por primera vez la figura de los certificados de invención para 

inventos no patentables, el cual era objeto de registro con duración de 10 al'\os. Conservó 

los dibujos y los modelos industriales, pero dejaron de ser protegidos por patentes, 

estableciéndose en su lugar el registro de los mismos con una duración de 5 años 

improrrogables. El inventor o su causahabiente podlan solicitar una patente, mediante la 

cual se les otorgaba el derecho exclusivo de explotar su invención, por si o por terceros 

con su consentimiento, pudiendo optar sin embargo por un certificado de invención. El 

certificado de invención es una figura jurldica hlbrida con la que se pretendió fomentar la 

explotación en el pals de las invenciones protegidas, especialmente en campos tales como 

el farmacéutico, agroqulmicos, qulmicos, entre otros; no reconoce al inventor el derecho a 

decidir acerca de quiénes podlan obtener de él una licencia de explotación. 30 La vigencia 

de la patente era de 14 años improrrogables contados a partir de la expedición del titulo y 

se consideraba como fecha legal la del dla y hora en que la presentación de la solicitud se 

llevó acabo. Su explotación debla iniciar dentro de los tres años siguientes a la fecha de 

otorgamiento, en caso contrario, cualquier tercero podla solicitar a la Secretarla de 

Comercio y Fomento Industrial la concesión de una licencia obligatoria. 31 
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29 VllilAMATA PASCHKES, Carlos, "La Propiedad Intelectualº, Editorial Trillas. México. 1998. pag. 125. 
3° Cualquiera que lo solicitaba adqulria el derecho de explotar Ja invención a cambio de una regaifa. 
ll SEPULVEDA, Op. Cit., pág. 42 y ss. 
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1.2.8 Ley de fomento y protección de la propiedad 

industrial de 1991 

Esta ley fue publicada el 27 de junio de 1991. Al igual que la ley de 1942, pero 

perfeccionada y acondicionada a la época moderna, vuelve a fomentar la protección a la 

inversión extranjera y a los derechos de la industria.32 

Sus propósitos centrales eran: (i) auxiliar a los sectores productivos para elevar su 

eficacia por medio de un mejoramiento de la innovación y de la tecnologla, (ii) proteger a 

los consumidores y cuidar sus intereses, (iii) coadyuvar al desarrollo de la economla 

nacional y participar en el proceso de su Inserción en el ámbito internacional y, (iv) 

propidar la modificación del marco jurldico, adaptando los cambios legislativos que en 

materia 'de propiedad industrial operan a escala mundial, tomando en cuenta las 

propuestas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de la que México forma 

parte. 

1.2.8.1 Origen de la iniciativa de la ley de 1991 

México, desde principios de los 90's, se ha enfrentado a una intensa competencia 

comercial e industrial resultado de la apertura de la economla del pals al comercio exterior 

y de la creciente globalización de la economla internacional. Desde la segunda mitad de la 

década de los BO's existieron presiones, principalmente por parte de Estados Unidos, a fin 

de modernizar la legislación mexicana en diversas materias, incluyendo la propiedad 

industrial y adaptarlas de acuerdo a las tendencias internacionales, para asl brindar una 

mayor seguridad jurldica para los derechos de propiedad industrial, y ofrecer en México 

una protección de la propiedad industrial comparable a la que existe en los paises 

industrializados, alentando el desarrollo industrial y comercial de México y, tomando en 

cuenta los avances locales de la tecnologla y los recursos y técnicas que han sido atraldos 

del extranjero. 

32 VllilAMATA PASCHKES, Op Cit. Pág. 125. 
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Fue. el inicio de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre México, 

Canadá y Estados Unidos, el momento más favorable para que se lograran reformas que 

favorecieran la reformülación del sistema de patentes. Dicha reformulación fue una de las 

condiciones previas establecidas para avanzar en las pláticas de negociaciones. 

Los acuerdos alcanzados implicaban obligaciones tales como hacer esfuerzos para 

adherir~e a ~iertos tratados internacionales. 

Con posterioridad a la sanción de la ley en 1991 y a pesar de que en ella se 

recoglan ya muchas de las tendencias y reglas previstas en el TLC, el tema quedó latente, 

provocando su reforma parcial en 1994. 

1.2.8.2 Iniciativa de la Ley de 1991 

Dicha iniciativa tuvo como finalidad realizar el perfeccionamiento de las 

disposiciones normativas aplicables tanto a la explotación de invenciones o innovaciones 

tecnológicas de productos y procesos, como al uso de indicaciones comerciales asociadas 

a la producción y distribución de bienes y servicios, que forman en conjunto la propiedad 

industrial y que resultaban una condición decisiva para favorecer los esfuerzos que llevan 

a cabo los individuos y las empresas para mejorar la productividad, la calidad y la 

tecnologla.33 

Esta iniciativa de ley abrogó la Ley de Invenciones y Marcas de 1975, esl como a 

sus reformas y adiciones, y la Ley sobre el control y registro de la transferencia de 

tecnologla y el uso de la explotación de patentes y mercas y su reglamento, con el 

propósito de tener un ordenamiento legal con reglas más claras y simples y con 

características más convenientes y favorables para el país. Los motivos de la iniciativa se 

desprendieron tanto de los requerimientos para modernizar a la industria y el comercio 

contenidos en· .el Programa Nacional para la Modernización Industrial y del Comercio, 
··-/· 

como de los cambios jurídicos ocurridos en el ámbito internacional en materia de derechos 

de propiedad Industrial. 

33 SERRANO MIGALLON. Op. Cit., pág. 38. 
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1.2.8.3 Innovaciones de la Ley de 1991 

Dentro de las principales innovaciones en la ley encontramos la ampliación en la 

duración de los derechos, que aumenta de 14 a 20 años en el caso de las patentes. Otra 

innovación constituye la eliminación de la mayor parte de las restricciones sobre el tipo de 

Invenciones que se pueden patentar, es decir, la posibilidad de obtener una patente de 

invención en áreas antes prohibidas, como la obtención de patentes en medicamentos, 

bebidas, alimentos, farmacoqufmicos, entre otros. Esta ley introduce la posibilidad de 

prorrogar por tres años más la vigencia de las patentes referentes a productos y procesos 

farmacoqulmicos o farmacéuticos, previo cumplimiento de ciertas condiciones.34 Se 

elimina el certificado de invención, se permite al titular de una patente esgrimir la falta de 

explotación de una patente por razones técnicas o económicas justificadas, e incluso se re 

da la oportunidad de explotar la patente en un plazo de un año antes de conceder una 

licencia obligatoria a un tercero, entre otras. 

La ley es congruente con las disposiciones del Convenio de París para ra 

Protección de la Propiedad Industrial. 

1.3 Legislación vigente en materia de patentes 

Los ordenamientos nacionales en la materia, actualmente en vigor en México son 

los siguientes: (i) Ley de la Propiedad Industrial, (ii) Reglamento de la Ley de la Propiedad 

Industrial, (iii) Acuerdo por el que se crea la Comisión lntersecretarial para la Protección, 

Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual (1993), (iv) Decreto de 

22 de noviembre de 1993, por el que se crea el Instituto de la Propiedad Industrial, (v) 

Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (1994), y (vi) Acuerdo del 24 

de noviembre de 1994 que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el 

Instituto Mexicano de la Propiedad Jndustrial.35 En este trabajo sólo desarrollaremos los 

ordenamientos que regulan de manera directa a la materia de patentes, a saber: 

34 JALIFE, Mauricio, •Propiedad ln\electual", Reseria El Economista, Editorial Sis ta, Primera Edición, México, 
1994, pág. 66. 
30 RANGEL MEDINA, Op. Cit., pág. 7 y ss. 
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Ley de Fomento y Protección a la Propiedad 

Industrial (Ahora Ley de Propiedad Industrial), 

reformada en 1994 

En el ai'\o de 1994 la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial sufrió 

diversas modificaciones como resultado de la incorporación de los principios establecidos 

en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial así como del 

resultado de la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte . 

. con.si.derando la tendencia internacional de la materia se propuso modificar el lltulo 

de la ley/que' se reformó para denominarse la Ley de Propiedad Industrial. Asimismo, se 

hicieron Ót~á~ m'odificaciones de fondo, las cuales serán analizadas en el presente trabajo 

·al momento de referirnos a los conceptos generales del Sistema de Patentes. 

1.3.2 Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial de 

1994 

Este reglamento se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de 

noviembre de 1994. Dicho reglamento contempla en el capítulo segundo, denominado "De 

las Solicitudes de Patentes", los aspectos generales sobre los requisitos que deben 

cumplirse para tal fin, se especifica y detalla la manera en que deben presentarse las 

solicitudes y sus anexos (descripciones, dibujos, reivindicaciones, etc.), el procedimiento 

administrativo a seguir, entre otras cuestiones.36 

'º Diario Oficial de la Federación de fecha 23 de Noviembre de 1994. 
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1.3.3 Decreto por el que se aprueba el Tratado de 

Cooperación en materia de Patentes (PCT), asi como 

su reglamento (1994) 

Con fecha 25 de julio de 1994, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto mediante el cual se aprobó el texto completo del Tratado de cooperación en 

materia de patentes elaborado en Washington en 1970. En ese mismo año, el 31 de 

diciembre se publicó el __ reglamento de dicho Tratado. Estos documentos serán analizados 

e~ el presente trabajo e~ capitulas posteriores. 37 

Como se_ -~dvi~~_El de lo anterior, el sistema mexicano de la propiedad industrial ha 

te_nido un progres~. ~rí~ÚÍ:láble y continuo, particularmente en materia de patentes. Este 

proceso _ha ~ido _e,ri gran medida, debido a la presencia del régimen internacional, al cual 

debe bastanie'nuestrci' sistema. El desarrollo tanto en las instituciones como en las normas 

, en nuestro_pais, tiene su origen a partir del Siglo XX con la suscripción de México a la 

_Convención de Parls y cada vez que se ha creado un nuevo ordenamiento sobre patentes, 

: o_ cuando se han introducido reformas, aquéllas han descansado siempre en las distintas 

revisiones de la convención, hasta llegar a ser lo que actualmente son. 38 

Es por ello que en este trabajo analizaremos en primer lugar el Sistema tradicional 

de patentes en México, el cual está basado en una regulación internacional producto de 

una acción concertada por una pluralidad de Estados; para finalmente analizar el Tratado 

de Cooperación en Materia de Patentes, como una acción de esa comunidad internacional 

tendiente a buscar una hegemonla y una uniformidad tanto en la legislación aplicable 

como a los procedimientos de concesión de patentes, asl como sus ventajas y 

desventajas, concluyendo con un análisis sobre la aplicación de dicho tratado en nuestro 

pal s. 

37 Diario Oficial de Ja Federación de fecha 25 de julio de 1994. 
30 SEPULVEDA. Op Cit., pág. 35. 
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CAPITULO SEGUNDO 

CONCEPTOS GENERALES DEL SISTEMA TRADICIONAL 

DE PATENTES EN MEXICO 

2.1 Concepto 

Antes de definir el concepto de "Patente" consideramos de suma importancia 

diferenciar dicho término del concepto de "invención", ya que la invención constituye el 

núcleo del derecho en materia de patentes y por ello, la concurrencia de los requisitos de 

patentabilidad ha de analizarse en relación con la invención determinada,ª" En este 

capitulo señalaremos las diferencias entre invención y descubrimiento, y una .vez 

analizados dichos conceptos procederemos a definir y conceptuar el término "patente" 

Autores como Hermenegildo Baylos, definen a la invención como "la solución de 

un problema técnico aplicable a la industria y que proporciona la posibilidad de obtener un 

cierto resultado útil".•0 

Por su parte, el Diccionario de Ja Academia Española expresa que inventar "es 

hallar o descubrir. a fuerza de ingenio y meditación, o por mero acaso, una cosa nueva no 

conocida". 

El artículo 15 de Ja Ley de Propiedad Industrial (la "Ley") adopta dichas 

definiciones y expresa que "se considera como invención toda creación humana que 

permita transformar Ja materia o la energía que existe en la naturaleza, para su 

aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas." 

39 VIÑAMATA PASCHKES, Op. Cit. pág. 155. 
40 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, "Tratado de Derecho Industria!. Propiedad Industrial Propiedad 
Intelectual Derecho de Competencia Económica y Disciplina de la Comoetencia Desleal". Editorial Civitas, 
España 1993, pag. 695. 
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. . .. . . . ; . 
De esta .definición podemos concluir que el elemento más importante para 

diferenciar a la imi~ríciÓn de un simple descubrimiento es el hecho de que, en la primera, 

se requiere ~ue sea ima cre~bi611 h~maría ~ue permita tr~nsformar la materia o la energla 

que existe en la naturale~a; es decir, se requiere que exista una aportación creativa del 

hombre y no sólo la ·simple ·utilización de los objetos o la materia, tal y como se 

encuentran en la naturaleza, como es el caso de los descubrimientos. 

Es "por ello que autores como Barrera Graf establecen que la diferencia entre 

descubrimiento e Invención es que "invención es creación del hombre, descubrimiento es 

un hallazgo o una manifestación de algo ya existente, pero que estaba oculto o era 

desconocido. Una determinada ley flsica, como la de refracción, o un fenómeno qulmico, 

como la desintegración de la materia, constituyen descubrimientos geniales, mas no 

Invenciones; en cambio, la Idea de aplicar las leyes de la refracción en lentes y espejos, o 

de emplear la desintegración del átomo y la energla asl producida en motores o reactores 

atómicos, si da lugar a invenciones."41 

Una vez que el inventor ha creado, requiere de una serie de actos a efecto de que 

su invento le sea reconocido. Para tales efectos es necesario proteger su invención 

mediante el otorgamiento de una patente a fin de que el inventor sea reconocido 

legalmente como el titular de un derecho exclusivo. 

Expuesto lo anterior, procederemos a exponer algunas definiciones que diversos 

autores han brindado en relación al concepto de "patente". 

Existen diversos autores que definen a la patente indistintamente como el derecho 

exclusivo de explotar un invento y/o al documento expedido por el Estado en el que se le 

reconoce y confiere tal derecho a su inventor. 

"BARRERA GRAF, Jorge, "Tratado de Derecho Mercantil", Editorial Porrüa, México, 1957, pág. 338. 
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Entre ellos encontramos a Mantilla Melina quien establece que "se llama patente 

tanto al derecho de aprovechar, con exclusión de cualquier otra persona, bien un invento 

o sus mejoras ... como el documento que expide el Estado para acreditar tal derecho". 42 

Por su parte, Rafael Pina Vara establece que "patente es el derecho de explotar en 

forma exclusiva un invento o sus mejoras... también recibe el nombre de patente el 

documento expedido por el Estado, en el que se reconoce y confiere tal derecho de 

excluslvidad."43 

Por otro lado, encontramos autores como el Dr. David Rangel Medina, quien define 

a la patente como el "documento expedido por el Estado para hacer constar el derecho 

exclusivo temporal que una persona flsica o jurldica tiene para explotar indu.strialmente un 

invento que reúna las exigencias legales."44 

En nuestro criterio, la definición del Dr. Rangel Medina es la más acertada, por ser 

un concepto innovador que define como patente únicamente al documento expedido por 

el Estado y no asl al sin número de derechos derivados de dicho documento. 

Fin'.Jlmente, es importante analizar la descripción que la Organización Mundial del 

la Propiedad Intelectual ("OMPI") ha formulado sobre una patente: 

"Una patente es un derecho amparado por una ley y concedido en virtud de la 

misma a una persona, para impedir, durante un tiempo limitado, que terceros lleven a 

cabo ciertos actos en relación con la nueva invención que se describe; el privilegio es 

concedido con carácter de derecho por una autoridad oficial a la persona que está 

facultada para solicitarlo y que cumple con las condiciones preescritas."45 

42 MANTILLA MOLINA. Roberto. ·oerecho Mercant1r, Editorial Porrúa, cuarta edición, México, 1959, pag. 110. 
43 PINA VARA. Rafael, ·elementos de Derecho Mercantil~, Editorial Porrüa, México, 1958, pág. 27. 
44 RANGEL MEDINA, David, ·oerecho Intelectual·, Panorama del Dercho Mexicano, Editorial Me Graw Hill. 
México. 1998. pág. 23. 
4 ~ "La función del sistema de patentes en la transmisión de tecnologla a los países desarrollados" Informe 
preparado conjuntamente por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, la 
Secretaria de la UNCTAD y la Oficina Internacional de la OMPI, Nueva York, 1975. pág. 1 
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Una vez definida la figura jurídica objeto del presente trabajo, nos dedicaremos a 

realizar un breve análisis sobre los principales puntos del Sistema de Patentes. 

2.2 Principios del Sistema de Patentes 

Consideramos de suma importancia iniciar el análisis del Sistema de Patentes con 

el estudio de los principios rectores de esta figura, los cuales son el Principio de Exclusión 

o Exclusividad, el Principio de Prelación y el Principio de Territorialidad. 

2.2.1 Principio de Exclusión (exclusividad) 

Autores como Tomás de las Heras señalan que "la concesión de una patente 

confiere a su titular un derecho exclusivo de explotación industrial y comercial del 

producto o procedimiento planteado (según Ja invención sea de producto o de 

procedimiento) por un tiempo limitado". 46 

Mediante dicho principio, el titular está facultado para prohibir a terceros que sin su 

consentimiento fabriquen y comercialicen el producto patentado u obtenido directamente 

por el procedimiento patentado. De lo anterior se concluye que el titular de la patente 

ostenta un monopolio jurldico absoluto, pues puede prohibir la fabricación y 

comercialización del producto patentado, o que se fabrique o comercialice el producto 

utilizando en su fabricación el procedimiento patentado. 

En México dicho principio se establece en los Articules 28, 89 fracción XV y 73 

fracción XXIX-F47 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al 

48 HERAS, Tomás de las, ·europa y las Patentes v Marcas·. Fundación Universidad Empresa, Madrid, 1989, 

P7ág.~15 artículo 28 en su parte conducente establece que ·en los Estados Unidos Mexicanos no habrá 
monopolios ni estancos de ninguna clase, ni exención de impuestos, ni prohibiciones a titulo de protección a la 
Industria. exceptuándose únicamente los relativos a los privilegios que por determinado tiempo se 
concedan a Jos autores y artistas para la reproducción de sus obras, y a los que. para el uso exclusivo de sus 
inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora w Por su parte. la fracción XV del 
artfculo 89 faculta y obliga al presidente de la República a Mconceder privilegios e><clusivos por tiempo limitado. 
con arreglo a la ley respectiva. a los descubndores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la 
Industriar. Finalmente, Ja fracción XXIX·F del articulo 73 faculta al Congreso para "expedir leyes tendientes a 
la promoción... transferencia de tecnologla y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos 
cientfficos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional.· 
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mencionar como excepción a los monopolios "los privilegios que por determinado tiempo 

se concedan a los autores para el uso exclusivo de sus inventos." En la ley de la materia, 

dicho principio se establece en el Articulo 9 al sel'lalar que "la persona flsica que realice 

una invención, o su causahabiente, tendrán el derecho exclusivo de su explotación en su 

provecho, por si o por otros con su consentimiento." 

No obstante lo anterior, es Importante dejar en claro que dicha exclusividad tiene 

diversas limitaciones. La primera de ellas constituye el hecho de que por causas de 

emergencia o seguridad nacional y mientras duren éstas, el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial determinará que la explotación de ciertas patentes pueda hacerse 

mediante la concesión de licencias de utilidad pública, en los casos en que, de no hacerlo 

asl, se impida, entorpezca o encarezca la producción, la presentación o distribución de 

satisfactores básicos para la población.48 

Otra limitante constituye el hecho de que las patentes siempre se conceden por un 

tiempo limitado. Cabe hacer mención que para el caso de México. la patente tendrá una 

vigencia de 20 anos improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la 

solicitud. Lo anterior, de acuerdo al Articulo 23 de la Ley de Propiedad Industrial. 

2.2.2 Principio de Prelación 

En materia de patentes no existen creaciones paralelas, sino que se establece el 

principio del "mejor derecho"; es decir, si varias personas hicieran la misma invención 

independientemente unas de otras, tendrá mejor derecho a obtener la patente aquella que 

primero presente la solicitud respectiva o que reivindique la prioridad de fecha más 

antigua. La fecha de presentación será la que determine la prelación entre las solicitudes. 

Por lo antes expuesto, consideramos importante hacer una pausa para definir el 

concepto de fecha de presentación, ya que ésta determinará quién tiene un mejor derecho 

sobre la patente. El articulo 38 bis de la Ley, reconoce como fecha de presentación de 

una solicitud de patente "a la fecha y hora en que la solicitud sea presentada, siempre que 

48 Articulo 77 de la Ley de Propiedad Industrial. 
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la misma cumpla con los requisitos previstos en los articules 38, 47 fracciones 1y11, 179 y 

180 de la Ley." En caso de que la fecha en la que se presente la solicitud, ésta no cumpla 

con los requisitos señalados en el párrafo anterior, se tendrá como fecha de presentación 

(fecha legal) aquella en la que se dé el cumplimiento correspondiente. 

2.2.3 Principio de Prioridad 

El Articulo 4 del Convenio de Parls establece que quien hubiere depositado 

regularmente una solicitud de patente de invención en alguno de los paises de la Unión 

(entendiéndose como Unión cualquiera de los países a los cuales se aplica dicho 

Convenio) o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de 

un derecho de prioridad durante los doce meses siguientes a partir de la fecha de 

depósito de la primera solicitud. 

Por su parte el Artículo 40 de la Ley de Propiedad Industrial establece que "cuando 

se solicite una patente después de hacerlo en otros países se podrá reconocer como 

fecha de prioridad la de presentación en aquel en que lo fue primero, siempre que se 

presente en México dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales o, 

en su defecto, dentro de los doce meses siguientes a la solicitud de patente en el país de 

origen. 

Por lo anterior, podemos decir que al reivindicar la fecha de prioridad, se seguirá 

conservando la novedad y se retrotraerán los efectos a la fecha del primer depósito. Como 

veremos más adelante, en una solicitud de patente, se tendrá que especificar la fecha de 

prioridad de la solicitud, el país de origen, entre otras cosas. 

2.2.4 Principio de Territorialidad 

De acuerdo con este principio, la eficacia de la patente de invención queda limitada 

al ámbito geográfico del pals que la expide, lo cual determina que quien desea extender la 
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protección.de su invento a otras latitudes, se vea precisado a patentarlo también en cada 

uno de los paises de su preferencia.•• 

La consecuencia del principio de territorialidad es que, si el autor de una Invención 

industrial desea protegerla en otros paises, habrá de solicitar y obtener las 

correspondientes patentes en esos paises. Si fo hace asf, el titular tendrá una colección 

de patentes nacionales que protegen fa misma invención y se denominan patentes 

paralelas. 50 

En virtud de este princ1p10, fa protección de cada "patente paralela" quedará 

limitada al territorio del Estado Otorgante y se rige exclusivamente por la ley nacional. 

Este principio de independencia, consecuencia de la territorialidad, es consagrado por el 

articulo 4 bis51 del Convenio de Parfs para fa Protección de la Propiedad Industrial, de fa 

que México es parte. 

2.3 Sujetos que pueden solicitar una patente 

El derecho a obtener una patente pertenecerá, en todo momento, a su inventor. El 

articulo 9 de fa Ley de Propiedad Industrial nos define claramente fas sujetos que pueden 

solicitar una patente, al establecer que "fa persona ffsica que realice una Invención, 

modelo de utilidad o diseño Industrial, o su causahabiente, tendrán el derecho exclusivo 

de su explotación en su provecho, por si o por otros con su consentimiento ... " 

49 RANGEL MEDINA, Op. Cit, pag. 49. 
'º VllilAMATA PASCHKES, Op. Cit., pág. 163. 
51 Este articulo establece que• las patentes solicitadas en los diferentes paf ses de la Unión por los nacionales 
de pafses de la Unión serán independientes de las patentes obtenidas para la misma invención en los otros 
paises adheridos o no a la Unión. " Asimismo. señala que dicha disposición •cteberá ser entendida de manera 
absoluta, sobre todo en el sentido de que las patentes solicitadas durante el plazo de prioridad son 
independientes, tanto desde el punto de vista de las causas de nulidad y caducidad, como desde el punto de 
vista de la duración normal.• 
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De' dicho articulo se desprende que no sólo el inventor puede gozar de los 

derechos derivados de una patente, sino también su causahabiente; por lo que podemos 

concluir que el derecho a obtener una patente podrá ser transferido por actos entre vivos 

o por vla sucesoria. 

El solicitante puede ser nacional del pals en el que solicita la protección, o bien 

extranjero. Si es extranjero, su derecho a obtener una patente se deriva del principio de la 

equiparación con nacionales: o bien la legislación nacional no establece distinciones entre 

nacionales y los extranjeros. 52 

Por otro lado, es importante mencionar que en el supuesto de que dos o más 

personas intervinieran conjuntamente en la realización de una invención (v.gr., co­

lnventores), el derecho a obtener la patente les pertenecerá a todos en común, salvo 

pacto en contrario. 

Finalmente, es necesario hablar sobre las invenciones efectuadas en la ejecución 

de un contrato de individual de trabajo, de obra o de prestación de servicios. Nuestra Ley 

.··de. Propiedad Industrial nos remite para este caso al articulo 163 de la Ley Federal del 

Trabajo, el cual establece que "la atribución de los derechos al nombre y a la propiedad y 

. explotación de las Invenciones realizadas en la empresa, se regirá por las siguientes 

·normas: (1) El inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la invención, 

(ii) Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o de perfeccionamiento de 

los procedimientos utilizados en la empresa, por cuenta de ésta, la propiedad de la 

invención y el derecho a la explotación de la patente corresponderán al patrón .... (iii) En 

cualquier otro caso, la propiedad de la invención corresponderá a la persona o personas 

que la realizaron, pero el patrón tendrá un derecho preferente, en igualdad de 

circunstancias, al uso exclusivo o a la adquisición de la invención y de las 

correspondientes patentes." 

52 •La función del sistema de patentes en la transmisión de tecnología a los paf ses desarrollados" Informe 
preparado conjuntamente por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. la 
Secretarla de la UNCTAD y la Oficina lnlemaclonal de la OMPI, Nueva York, 1975, pág. 3. 
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Por lo anterior, podemos concluir que cuando un trabajador cuyo contrato o 

relación de trabajo tenga por objeto la producción de determinadas invenciones, el 

derecho de patente de aquellas pertenecerá al patrón. En cualquier otro caso, el derecho 

de patente pertenecerá siempre al inventor. 

2.4 Requisitos de patentabilidad 

Autores como César Sepúlveda dividen a los requisitos de patentabilidad en 

materiales y formales. Los primeros se refieren intrlnsecamente a la invención, la cual 

debe ser nueva, original y susceptible de explotarse industrialmente. Los formales 

consisten en la sujeción a un determinado procedimiento, en el cumplimiento de ciertas 

formalidades especificas. 53 

Por su lado, el Dr. Rangel Medina considera que "según los principios 

universalmente pregonados por la doctrina y la legislación, la protección del invento 

depende de la satisfacción de condiciones que pueden ser de dos tipos: condiciones 

positivas de patentabilidad y condiciones negativas de patentabilidad."54 Las primeras 

ataf'len a la naturaleza misma de la creación y son: (i) la presencia de una invención en su 

acepción legal, (ii) que la invención sea resultado de una actividad inventiva, (iii) que la 

invención sea nueva y, (iv) que la invención sea susceptible de aplicación industrial. Por 

su parte, las condiciones de patentabilidad negativa obedecen a razones de orden 

económico y polltico, lo cual determina que dichas condiciones varlen de pals en pals o 

de gobierno en gobierno (v.gr.. prohibición de expedición de patentes para inventos 

relacionados con la producción de medicamentos, etc.). Estas condiciones no atañen a la 

naturaleza misma de la invención, sino que se refieren a la exigencia de que la invención 

positivamente patentable no caiga bajo alguna de las prohibiciones de patentes 

establecidas por la Ley. 

Es asl como nuestra legislación en materia de propiedad industrial acoge estos 

conceptos para establecer en su articulo 16 que "serán patentables las invenciones que 

" SEPULVEDA, Op. Cll, pág 55. 
,. RANGEL MEDINA, Op. Cit., pág. 24. 
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sean nuevas resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial55, 

excepto: (i) los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y 

propagación de plantas y animales, (iil el material biológico y genético tal como se 

encuentran en la naturaleza Ciii) las razas animales, (ivl el cuerpo humano y las partes 

vivas que lo componen y Cvl las variedades vegetales_.. 

2.4.1 Novedad 

La novedad o carácter novedoso del invento presupone que al momento de ser 

solicitada la patente para protegerlo, éste no se habla dado a conocer. 57 

Se considera que una invención es nueva si antes de la fecha de solicitud de 

protección no ha sido revelada públicamente de forma oral o escrita, es decir, si no existe 

en el estado de la técnica. 

Se define como estado de la técnica a todo lo anterior a la fecha en que la solicitud 

de patente se ha hecho accesible al público mediante una descripción oral o escrita, por el 

uso o por ~ualquier otro medio suficiente, para permitir su ejecución, con anterioridad a la 

fecha de presentación de la solicitud de la patente o de la fecha de la prioridad 

válidamente reivindicada. 

La Ley de Propiedad Industrial recoge dichos conceptos en su artículo 12 

fracciones 1 y 11 al definir lo nuevo como todo aquello que no se encuentre en el estado de 

la técnica y al estado de la técnica como el conjunto de conocimientos técnicos que se 

han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por 

cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero. 

Nuestra legislación establece que para determinar que una invención es nueva se 

considerará el estado de la técnica en la fecha de presentación de la solicitud de patente 

o en su caso de la prioridad reconocida, incluyendo todas las solicitudes de patente 

55 Condiciones Positivas de Patentabilidad. 
56 Condiciones Negativas de Patentabilidad. 
57 RANGEL MEDINA. Op. Cit., pág. 24. 
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. . 
presentadas en México con anterioridad a esa fecha y las que se encuentren en trámite, 

aún cuando la publicación de la patente se realice con posterioridad. 

Es importante senalar que México, al igual que la mayorla de los paises, no 

considera que la invención ha sido revelada, si dentro de un periodo de doce. meses 

anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de la patente o a la fecha. de l_a 

prioridad reclamada, el inventor o su causahabiente la haya dado a conocer por. cualquier 

medio de comunicación, por la puesta en práctica de la invención o porque la· hayan 
' ,, ... ,, 

exhibido en una exposición nacional o internacional, siempre y cuando estos eventos 

sean plenamente comprobados en los términos que establece la Ley. 58 A esta excepción 

a la pérdida de novedad se le conoce como "Plazo de gracia". 

2.4.2 Actividad inventiva 

Para definir a la actividad inventiva podemos exponer el concepto dado por Baylos, 

quien establece que para cumplir dicho requisito, "la invención requiere de una cierta 

dosis de genialidad; o siquiera, de inspiración, o cuando menos de ingenio; que la 

solución dada no esté al alcance de cualquiera, no sea simple resultado de la mera 

aplicación de unos conocimientos. Si por definición se trata de una solución técnica que 

no ha sido obtenida por otros, ya se comprende que el hecho de que la invención no haya 

sido encontrada aún, se debe a que su hallazgo exige una actividad imaginativa y 

creadora que no es común a todos los técnicos, sino peculiar del inventor."59 

Para César Sepúlveda, "no puede considerarse como invención algo que está ya 

en el arte y que sólo constituye un desarrollo mlnimo de la técnica existente, que cualquier 

entendido en la materia hubiese percibido porque en si no constituye un esfuerzo 

58 Artículo 18.· La divulgación de una Invención no afectará que siga considerándose nueva, cuando dentro 
de los doce meses previos a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad 
reconocida, el Inventor o su causahabiente hayan dado a conocer la invención. por cualquier otro medio de 
comunicación, por la puesta en práctica de la invención o por que la hayan exhibido en una exposición 
nacional o Internacional. Al presentarse la solicitud correspondiente deberá incluirse la documentación 
comprobatoria en las condiciones que establezca el reglamento. La publicación de una invención contenida en 
una solicitud de patente o en una patente concedida por una oficina extranjera, no se considerará incluida 
dentro de los supuestos a que se refiere este articulo. 
59 BAYLOS, Ob. Cit. Pág. 705 
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Intelectual .sino qu'e es'é1 result~do de la evolución natural de la artesanla de la rama 

lndustriál d~qte s~ trat~:;•o 

La Ley: de Propiedad Industrial toma estos conceptos de la doctrina, para 

establecer ·an· su articulo 12 fracción 111 que se define como Actividad Inventiva "al proceso 

creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para 

urí técnico en la materia." 

Por lo anterior, podemos concluir que, la actividad inventiva es un proceso creativo 

cuyos resultados superan las soluciones técnicas conocidas ya que ésta no se desprende 

del estado de la técnica en una forma evidente. 

2.4.3 Aplicación industrial 

Para autores como el Dr. Rangel Medina, significa que la invención ha de ser 

factible, realizable. susceptible de ser llevada a la prtictica y no un mero principio teórico o 

una simple especulación que no se traduzca en una ventaja para la Industria. 81 

Por su parte, Baylos establece que las invenciones susceptibles de ser aplicadas 

industrialmente son aquellas que "pueden dar lugar a una explotación efectiva en 

cualquier clase de industria, entendido el término en su más amplio sentido."62 

Para Cesar Sepúlveda, esto significa que "el Estado concede el monopolio parcial 

de explotación constituido por la patente o por el invento registrable no como premio a 

una idea brillante, sino a cambio de que la invención ahl contenida pueda ser explotada 

por la industria, y pueda también ser explotada libremente por la misma industria, a la 

expiración del término de su vigencia, cuando cae al dominio público por término natural, 

o por no haber justificado su explotación o pueda asimismo ser explotada por quien 

obtenga una licencia, obligatoria o no." 

80 SEPÚLVEDA, Ob. Cit. Pág. 51 
61 RANGEL MEDINA, Ob. Cit. Pág. 25 
82 BAYLOS, Ob. Cit., pág. 700. 
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En nuestro criterio, la aplicación industrial no significa mas que el objeto de la 

invención tenga una utilidad práctica y que se pueda someter a una explotación en 

cualquier clase de industria. 

2.5 Invenciones no patentables 

Una vez analizadas las condiciones positivas de patentabilldad, daremos paso a al 

estudio de las condiciones negativas, las cuales se traducen en las excepciones de 

patentabilidad, es decir, son invenciones que reúnen las condiciones positivas (v.gr .• 

novedad, actividad inventiva, aplicación industrial) pero que sin embargo, la Ley impide su 

patentamiento. 

A la luz del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio ("ADPIC")6
', adoptado en el marco de la Organización 

Mundial del Comercio, cada legislación nacional puede excluir del patentamiento las 

invenciones que considera afectan sus intereses m1cionales de una forma u otra. 

En el articulo 2764 de dicho acuerdo se establece que los Gobiernos pueden denegar 

patentes en los tres casos siguientes, siempre que se cumplan ciertas condiciones (por 

ejemplo, las excepciones no deben atentar de manera "injustificable" contra la explotación 

"normal" de la patente): 

63 También conocido como TRIP's por sus siglas en Inglés. 
64 Articulo 27 Materia patentable 

1 .... 
2. Los Miembros podrán excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial en su territorio 
deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud 
o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales. o para evitar darlos graves al 
medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por 
su legislación. 
3. Los Miembros podrán excluir asimismo de la patentab1lidad; 
(a) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales; 
(b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos 

para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. 
Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes. 
mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinación de aquéllas y éste. Las disposiciones 
del presente apartado serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo 
sobre Ja OMC. 
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a). Las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse 

necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas 

o de Jos animales o para preservar Jos vegetales. 

b). Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el 

tratamiento de personas o animales. 

c). Ciertas invenciones para la producción de plantas y animales. 

No ob,stante lo anterior. la tendencia mundial es reducir cada vez más las 

excepciones hasta que prácticamente todos los objetos puedan ser sujetos de patente 

Para lo anterior, el Acuerdo prevé un periodo de transición para los países en 

desarrollo y los países menos desarrollados••. a efecto de que realicen las modificaciones 

necesarias dentro de sus legislaciones, para que éstas se adecuen alas disposiciones 

internacionales pactadas en el ADPIC. 

En lo que se refiere a los paf ses en desarrollo, el período general de transición era de 

cinco anos, es decir, hasta el 1 º de enero de 2000. 

Asimismo, se aplican normas especiales de transición si un país en desarrollo no 

otorga protección mediante patentes de productos a un determinado sector de tecnología 

-especialmente, las Invenciones de productos farmacéuticos o productos químicos 

agrícolas-. 

15 El Acuerdo autoriza a los paises a aplazar la aplicación de sus disposiciones durante diferentes periodos de 
tiempo. Estos aplazamientos definen un periodo de transición desde la entrada en vigor del Acuerdo (el 1° de 
enero de 1995) hasta su plena aplicación por los paises Miembros. Los principales periodos de transición son 
los siguientes: 

Se concedió a los paises desarrollados un periodo de transición de un al"io contado desde la fecha 
de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, es decir, hasta el 1º de enero de 1996. 

Se concedió a los paises en desarrollo un periodo adicional de cuatro anos, es decir, hasta el 1° de 
enero de 2000, para aplicar las disposiciones del Acuerdo, con excepción de los artfculos 3, 4 y 5 
que se refieren al principio de no discriminación. 

Las economfas de transición, es decir, los Miembros que se hallaban en proceso de transformación 
de una economla de planificación central en una economia de mercado podlan también beneficiarse 
del mismo periodo de aplazamiento (hasta el 1° de enero de 2000), si cumpllan ciertas condiciones 
adicionales. 

Se concedió a los paises menos adelantados un periodo de transición más prolongado, de 11 ar.os 
en total (hasta el 1º de enero de 2006), con posibilidad de ampliarlo. 
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Por su parte, el articulo 16 de la Ley de Propiedad Industrial acoge las disposiciones 

anteriormente analizadas, al establecer que •serán patentables las invenciones que sean 

nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial, en los 

términos de esta Ley, excepto: 

J. Los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y 

propagación de plantas y animales, 

11. El material biológico y genético tal como se encuentra en la naturaleza, 

111. Las razas animales, 

IV. El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y 

V. Las variedades vegetales. 

Aunado a lo anterior, en nuestra legislación encontramos el articulo 19, el cual 

establece que no se considerarán invenciones para los efectos de la Ley: (i) los principios 

teóricos o científicos, (11) los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar 

•algo que ya existía en la naturaleza, aun cuando anteriormente fuera desconocido para el 

hombre, (iii) lo's esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos 

·o' negocios •/los métodos matemáticos, (iv) los programas de computación, (v) las formas 

d~. 'presentación de Información, (vi) las creaciones estéticas y las obras artlsticas o 

·literarias, (vii) los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico 

· ·aplléables al cuerpo humano y los relativos a animales, y (viii) la yuxtaposición de 

invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de uso, de forma, 

de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión 

de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones 

caracterlsticas de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial o un 

uso no obvio para un técnico en la materia. 

En este último articulo, el legislador enlista lo que no se considera como invención, 

por lo que podemos concluir que no serán patentables a la luz de la legislación mexicana 

de propiedad industrial (i) los descubrimientos (ii) otras figuras que no son objeto de 

protección del derecho de propiedad industrial sino autoral, y (iii) objetos que no implican 
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una actuación racional del hombre para variar el .estado en que se encuentran en la 

naturaleza. 

Consideramos conveniente hacer una pausa en el estudio de las Invenciones no 

patentables a efecto de definir el término "yuxtaposición de invenciones" ya que es viable 

la obtención de una patente mediante la combinación de procesos ya conocidos, siempre 

y cuando el resultado sea nuevo. 

La fracción XVIII del Articulo 19 de Ja Ley establece que no se considerará como 

invención Ja yuxtaposición de Invenciones, lo cual equivale a la mera agregación. 

Para distinguir la simple yuxtaposición de la combinación, es necesario recurrir, en 

todos los casos al resultado. Ahl donde empleándose varias invenciones simultáneamente 

no hay un resultado o efecto nuevo, no puede expedirse una patente por combinación, y 

se está en el caso de invenciones sólo yuxtapuestas, de simple asociación de eventos, 

·que' no representan más que la suma de las ventajas producidas por los elementos 

disgregados. Cuando por consiguiente. los elementos reunidos continúan cumpliendo In 

misma función de antes y su asociación es estéril en el sentido de la producción de 

res.ultados nuevos, existe la llamada yuxtaposición, la cual no resulta patentable.66 

Por otro lado, es necesario examinar la invención a efecto de determinar si ésta 

cumple con los requisitos de novedad y actividad Inventiva o si se trata de una simple 

ventaja por ser una combinación adecuada (v.gr. mejora o modelo de utilidad). 

2.6 Tramitación de las patentes 

A continuación procederemos a realizar el análisis del procedimiento a seguir para 

la presentación de una solicitud de patente. 

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ("IMPI") es la autoridad 

administrativa de propiedad Industrial encargada de tramitar y en su caso otorgar patentes 

de Invención, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 6 fracción 111 de la Ley; por lo que 

'"SEPÚLVEDA, Ob. Cit. Pág. 56 
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para tramitar una patente, deberá presentarse solicitud escrita ante dicha Autoridad, por 

medio del propio inventor, su causahabiente o a través de sus representantes legales. 

2.6.1 Solicitud 

Para Iniciar el trámite destinado a obtener la patente, el interesado deberá 

presentar solicitud escrita en la que se indique entre otros datos: (i) la denominación de la 

invención y la clase de invención, (li) el nombre, domicilio y nacionalidad del inventor, o en 

su caso del causahabiente, (iii) el nombre y domicilio del apoderado, si lo hay, y (iv) el 

comprobante del pago de las tarifas correspondientes, Incluidas las relativas a los 

exámenes de forma y fondo. 

2.6.1.1 Requisitos de la solicitud 

Las solicitudes deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Ley y su 

reglamento, asl como con los requisitos administrativos y técnicos establecidos en el 

Acuerdo que establece las Reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dla 

2 de Agosto de 1994.67 

67 Entre estos requisitos se puede mencionar que: 
(1) La denominación de la Invención deberá ser breve. debiendo denotar por sí misma la naturaleza de 

la invención, 
(ii) Las hojas que contengan la descripción, Jas reivindicaciones, los dibujos y el resumen deberán 

ordenarse y numerarse consecutivamente y: 
a). Estar impresas en papel blanco Upo Bond de 36 Kg., 
b). Ser legibles de tal manera que puedan reproducirse por procedimientos electrostáticos, 
e). Ser de formato rectangular de 21.5x26 cm. O de 21x29.7 cm. 

d). Utilizarse sólo de un lado y en sentido vertical, e). Tener los siguientes márgenes blancos 
Mlnimos: de 2 En el inferior y en el Izquierdo, e). Las hojas que contengan Jos dibujos deberán 
presentarse sin marco y tendrán una superficie utilizable que no excederá de 17 .5 x24.5 cm. 

(iii) La descripción, las reivindicaciones, los dibujos y el resumen deberán ordenarse y numerarse 
consecutivamente, con números arábigos colocados en el centro de la parte superior o inferior de las 
hojas, sin invadir los márgenes especificados. 

(lv) No presentar arrugas ni rasgaduras o enmendaduras. 
(v) Ser mecanografiada o Impresa, salvo en el caso de los slmbolos y caracteres gráficos y las fórmulas 

químicas o matemáticas, que podrán escribirse en forma manuscrita o dibujarse, siempre que fuere 
necesario, etc. 
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Además de los requisitos mencionados en el punto anterior, encontramos los 

establecidos en el Articulo 5 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial y los cuales 

son los siguientes: 

l. Estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares, 

11. Utilizar las formas oficiales Impresas, aprobadas por el IMPI y publicadas 

en el Diario Oficial y en la Gaceta, en el número de ejemplares y anexos 

que se establezca en la propia forma. las que deberén presentarse 

debidamente requisitadas ... 

111. Acompañarse de los anexos que en cada caso sean necesarios, los que 

deberén ser legibles y estar mecanografiados, impresos o grabados por 

cualquier medio. 

IV. Senalar domicilio para oir y recibir notificaciones en el territorio nacional, 

V. 

VI. Acampanarse del comprobante de pago de la tarifa correspondiente, 

VIL Acampanarse de la correspondiente traducción al espai'\ol de los 

documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con la solicitud o 

promoción, 

VIII. Acompai'\arse de los documentos que acrediten el carécter de los 

causahabientes, la personalidad de los apoderados o representantes 

legales, y 

IX. Acompai'\arse de la legalización de los documentos provenientes del 

extranjero, cuando proceda. 

Finalmente, cabe mencionar que la solicitud de patente siempre deberé referirse a 

una sola invención o un grupo de invenciones relacionadas de tal manera entre si que 

conformen un único concepto inventivo. 
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2.6.1.2 Documentos que deben acompañar a la 

solicitud 

En la legislación mexicana, al igual que en otros paises, se establecen los 

documentos básicos que deben acampanar a una solicitud de patente, de los cuales, a 

continuación realizaremos un breve análisis. Los documentos son: (i) la descripción de la 

Invención, (ii) los dibujos, en su caso , (iii) las reivindicaciones, y (iv) el resumen. 

(1) DESCRIPCIÓN. 

Según Cesar Sepúlveda la descripción ha de empezar por hacer notar la 

naturaleza y el objeto de la invención y debe continuar haciendo una explicación clara y 

concisa de las particularidades del invento, procurando hacer resaltar las diferencias con 

otros de manera que éste sea inteligible por cualquier persona que desee explotarlo. 

Como el objeto de la descripción es identificar la propia invención por sus notas 

características, es d"cir dalle su propia f1sonomia para distinguirla de otras, es preciso 

que sea hecha de una manera comprensible, sin reservas mentales, evitando las 

demostraciones matemáticas o filosóficas y toda digresión inconsecuente. 66 

La Ley de Propiedad Industrial en su Artlculo 47, establece que a la solicitud de 

patente se deberá acampanar "la descripción de la invención, que deberá ser lo suficiente 

clara y completa para permitir una comprensión cabal de la misma y, en su caso, para 

guiar su realización por persona que posea pericia y conocimientos medios en la materia. 

Asimismo, deberá incluir el mejor método conocido por el solicitante para llevar a la 

práctica la invención, cuando ello no resulte claro de la descripción de la invención. En 

caso de material biológico en el que la descripción de la invención no pueda detallarse en 

si misma, se deberá complementar la solicitud con la constancia de depósito de dicho 

material en una institución reconocida por el IMPI." 

En ella se deberá (i) indicar la denominación de la invención, (ii) precisar el sector 

técnico al ·que se refiere la invención, (iii) indicar los antecedentes conocidos por el 

sa SEPÚLVEDA, Op. Cit., pag.70. 
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solicitante sobre el estado de la técnica a la que la Invención pertenece, citando. 

preferentemente los documentos que reflejen dicha técnica, y (iv) especificar la Invención 

tal como se reivindique en términos claros y exactos, que permitan la comprensión del 

problema técnico, aún cuando éste no se designe expresamente como tal y dé la solución 

al mismo, y expondrá los efectos ventajosos de la Invención, si los hubiera, con respecto a 

la técnica. Asimismo, deberá contener la enumeración de las distintas figuras o dibujos 

haciendo referencia a ellas y a las partes de que están constituidas.89 

La descripción deberá ser concisa, pero tan amplia como fuere posible, y deberán 

evitarse en ella digresiones de cualquier naturaleza, y se deberán hacer notar las 

diferencias de la Invención que se divulga con las invenciones semejantes ya conocidas. 

Sobre esté particular Cesar Sepúlveda establece que "la sinceridad y claridad de la 

descripción son útiles y convenientes desde todos los puntos de vista para el mismo 

inventor, porque si ésta resulta mal descrita es inaceptable; porque si está mal redactada 

deviene en la falta de realización práctica, esto es, carecerfa de industriabilidad y por fo 

mismo no se aceptarla, o se nulificarla posteriormente al comprobarse esta circunstancia. 

Estando mal redactada la descripción, otro interesado con posterioridad puede 

aprovecharse presentando una invención aparentemente diversa con sólo redactarla de 

una manera clara; y porque en última instancia se carecerla de acción para perseguir a 

Infractores, porque no habrfa manera práctica de comprobar que quien usa efectivamente 

lo está haciendo en violación de lo que se describe impropiamente".'º 

Es Importante mencionar, como un aspecto meramente técnico, que la descripción 

se deberá presentar por triplicado. 

Finalmente, concluiremos este punto diciendo que fa descripción desempel\a una 

labor importante desde el punto de vista jurídico, ya que si bien las reivindicaciones son lo 

que delimitan el objeto sobre el que recae la patente, no está permitido reivindicar aquello 

que no esta descrito. 

69 ·eatentes y Modelos de Utilidad•, Gula del Usuario, Dirección de Patentes. Publicación del Instituto 
Mexicano de la Propiedad lnduslrial, México. 1998, pág. 26. 
70 SEPULVEDA, Ob. Cit. pág. 70. 
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(11) DIBUJOS. 

Los dibujos son la expresión gráfica que ayuda a describir y comprender mejor una 

invención. Cumplen con el mismo objetivo de la descripción, tanto para la divulgación de 

la invención como para su interpretación. 

Los dibujos, la descripción y las cláusulas reivindicatorias se complementan 

recíprocamente y con su interpretación es como se sigue el conocimiento exacto del 

objeto de la patente, por lo que éstos deberán estar explicados en la Descripción. 

Autores como César Sepúlveda establecen que "en aquellas invenciones que lo 

requieran, tales como las que se refieren a máquinas, dispositivos, aparatos, partes. etc .. 

los dibujos deben hacerse en tal forma que constituyan la representación del capitulo de 

reservas y que sean inteligibles para el propósito de determinar las partes esenciales de la 

invención, esto es, deben mostrar todos los elementos de la invención que cubren las 

cláusulas reivlndicatorias." 71 

El IMPI establece que los dibujos tienen que ser esquemáticos, libres de detalles 

Inútiles, de leyendas y palabras, poniendo en evidencia lo esencial. o sea, las 

caracterlsticas de la Invención. Asimismo, deberán reproducirse directamente (impresión, 

fotografla u otro medio). 

Las gráficas, los esquemas de las etapas de un procedimiento y los diagramas 

serán considerados como dibujos. 

Los dibujos deberán presentarse en tal forma que la invención se entienda 

perfectamen!e y deberán contener siempre las caracterlstlcas o partes de la invención que 

se reivindica. 

71 ldem. pág. 73. 
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A la solicitud de patente deben también acompai'larse, por triplicado, copias de los 

dibujos. 

(iil) REIVINDICACIONES. 

Las reivindicaciones son las caracterlstlcas técnicas esenciales de una Invención 

para las cuales se reclama la protección legal mediante la solicitud de patente.72 El 

derecho que confiere una patente estará determinado por las reivindicaciones aprobadas. 

La descripción y los dibujos servirán para interpretarla. 

La Ley de Propiedad Industrial establece en su Articulo 12 fracción V, que la 

reivindicación es la caracterfstica esencial de un producto o proceso cuya protección se 

reclama de manera precisa y especifica en la solicitud de patente o de registro y se 

otorga, en su caso, en el tftulo correspondiente. 

· ' Por fo tanto, podemos concluir que fa esencia o razón de ser de una reivindicación 

consiste ·en definir fa invención, indicando sus caracterfsticas técnicas y dándole el 

alcance'a fa patente . 

... Cesar Sepúfveda establece que, es menester que fas reivindicaciones "estén 

escritas con toda claridad y con toda precisión, fijando el objeto y el alcance del derecho 

exclusivo ~uyo monopolio se pide, refiriéndose sólo a los elementos nuevos. Se deben 

evitar fa ejemplificación y fa referencia a las supuestas virtudes o ventajas de la invención 

o a sus propiedades caracterfsticas, y se tiene que referir escuetamente en qué consiste 

el invento de una manera enunciativa, sin incluir operaciones mentales sobre evaluación 

de los medios empleados o sobre sus consecuencias. En una forma concisa se han de 

hacer aparecer los medios que permiten obtener el resultado que se alega es 

novedoso."73 

72 •patentes y Modelos de Utilidad•, Gufa del Usuario, Dirección de Patentes. Publicación del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial, México, 1996, pág. 27. 
73 SEPULVEDA, Ob. Cil., pág. 72. 
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Las reivindicaciones de producto· podrán referirse a una sustancia (compuesto, 

mezcla u otra similar) definida mediante la Indicación de su composición o de las 

funciones de sus componentes. Las reivindicaciones de procedimiento podrán referirse al 

proceso o método propiamente dicho (de fabricación o de tratamiento de un producto, de 

análisis, de medición, de slntesis, etc.) hasta la aplicación nueva de un procedimiento 

conocido o la nueva utilización de un producto conocido. 

La reivindicación deberá delimitar claramente la invención respecto al estado de la 

técnica o la té.cnologla anterior. 

Por otro lado, el Articulo 29 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial 

establece la.s reglas apilcables para la formulación de las reivindicaciones. a saber: 

a). El número de las reivindicaciones deberá corresponder a la naturaleza de la 

invención reivindicada. 

b). Cuando se presenten varias reivindicaciones, se numerarán en forma 

consecutiva con números arábigos. 

c). No deberán contener referencias a la descripción o a los dibujos, salvo que 

sea absolutamente necesario. 

d). Deberán redactarse en función de las caracterlsticas técnicas de la 

invención. 

e). En caso de que la solicitud incluya dibujos, las caracterlsticas técnicas 

mencionadas en las reivindicaciones podrán ir seguidas de signos de 

referencia, relativos a las partes correspondientes de esas caracterlsticas 

en los dibujos, si facilitan la comprensión de las reivindicaciones. Los 

signos de referencia se colocarán entre paréntesis. 

f). La primera reivindicación que será independiente, deberá referirse a la 

caracterlstica esencial de un producto o proceso cuya protección se 

reclama de modo principal. Las reivindicaciones dependientes deberán 

comprender todas las caracterlsticas adicionales que guarden una relación 

congruente con la o las reivindicaciones independientes o dependientes 

relacionadas. 
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Las reivindicaciones: dep~~~le!1tes ··de ·dos o :más ~e!ivindlcaclones, no 

podrán servir 'de base a ninguna otra dependiente a su vez de dos o más 

reivincÍl~aclones. ' . 
. , .,'.···:.··.· -

g). · Toda ·re.ivindicación dependiente incluirá las limitaciones contenidas en la 

reivindicación o reivindicaciones de que dependa. 

A la solicitud de patente deben también acompañarse, por triplicado, copias de las 

reivindicaciones. 

(IV) RESUMEN. 

La función del resumen es dar una información breve sobre la invención, 

permitiendo una fácil comprensión del problema técnico planteado, la solución aportada y 

los principales usos de la Invención. 

El resumen es un enunciado breve y conciso de su contenido técnico o 

descubrimiento. Deberá ser una herramienta útil y eficiente en la búsqueda de información 

en un campo particular de la técnica. No deberá exceder de 200 palabras, podrá contener 

fórmulas químicas, matemáticas y tablas. No se utilizarán frases obvias o implícitas (v.gr., 

; el con.tenido trata sobre, o, la invención definida por el contenido es ... ), deberá evitarse la 

- fraseologia propia de las reivindicaciones o palabras como por medio de, como se ha 

dicho, etc. Deberá estar dirigido hacia la novedad en el campo a que pertenece la 

invención. No será necesario dar detalles de diseño mecánico de aparatos o equipos, ni 

sus propiedades extensivas.74 

El Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial establece en su Articulo 33 que el 

resumen deberá comprender: (i) una síntesis de la divulgación contenida en ía 

descripción, reivindicaciones y dibujos. La síntesis indicará el sector técnico al que 

pertenece la invención y deberá redactarse en tal forma que permita una comprensión del 

problema técnico, de la esencia de la solución de ese problema mediante la invención y 

74 •patentes y Modelos de Utilidad•, Gula del Usuario, Dirección de Patentes. Publicación del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial, México, 1998, pág. 29. 
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del uso o usos principales de la misma, y (li) .en su caso, la fórmula qufmica que, entre 

todas las que figuren en la descripción Y. en las reivindicaciones, caracterice mejor la 

invención, (iii) deberá ser tan conciso cómo la divulgación lo permita, pero su extensión 

preferentemente, no deberá ser menor· a cien palabras ni mayor a doscientas, (iv) no 

contendrá declaraciones sobre los presuntos méritos o el valor de la invención 

reivindicada, ni sobre .su supuesta aplicación, y (v) cada característica técnica principal 

mencionada en el resumen e. Ilustrada mediante un dibujo, podrá referirse al dibujo más 

Ilustrativo de la invención. 

Por último, es· importante mencionar que los resúmenes de las patentes se 

incorporan en bancos de datos de Información tecnológica par que los Interesados 

puedan negociar con los titulares de patentes, licencias de uso o explotación de las 

Invenciones, propiciando asf la transferencia de tecnología dentro del marco legal de la 

propiedad industrial. 

(v) MATERIAL BIOLÓGICO 

En caso de material biológico en el que la descripción de la invención no pueda 

detallarse en sf misma, se deberá complementar la solicitud con fa constancia de depósito 

de dicho material en una institución reconocida por el Instituto. Para lo anterior el 

solicitante deberá mencionar que ha efectuado dicho depósito e indicará el nombre y la 

dirección de la institución de depósito, la fecha en que se efectuó y el número atribuido al 

mismo por dicha institución. Asimismo, describirá, en medida de lo posible, la naturaleza 

y características del material depositado en cuanto fuesen pertinentes para la divulgación 

de la Invención. 

2.6.1.3 Presentación de la solicitud 

Una vez reunidos los requisitos de patentabiíidad y elaborados los documentos 

que se deben anexar a la solicitud, el inventor o su causahabiente deberán presentar 

dicha solicitud ante el IMPI o en su caso ante las delegaciones de la Secretaría de 

Economía, por si mismos o por medio de su representante legal. 
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Como lo hablamos comentado en el punto 2.2.2 anterior, el IMPI reconocerá como 

fecha de p~esentación a Ja fecha y hora en que la solicitud sea presentada. En el caso de 

que a la fecha en la que se presente la solicitud, ésta no cumpla con los requisitos 

sellalados por la Ley, se tendrá como fecha de presentación aquella en la que se dé el 

cumplimiento correspondiente. 

La fecha de presentación determinará Ja prelación entre las solicitudes, excepto 

cuando se solicite una fecha de prioridad, en virtud de existir una solicitud previa en el 

pals de origen de la invención o en otro, con una antelación de hasta doce meses a la 

fecha de presentación de la solicitud en cuestión. 

Lo anterior se regula en el Articulo 40 de la Ley de Propiedad Industrial en 

concordancia con lo establecido en el Convenio de Parls en su Artlculo 4 al establecer 

que "cuando se solicite una patente después de hacerlo en otros paises se podrá 

reconocer como fecha de prioridad la de presentación en aquel en que lo fue primero, 

siempre que se presente en México dentro de los plazos que determinen los Tratados 

Internacionales o, en su defecto, dentro de los doce meses siguientes a la solicitud de 

patente en el pals de origen". 

Por su parte la OMPI establece que el solicitante puede alegar un derecho de 

prioridad cuando ha presentado anteriormente una solicitud de protección del mismo 

Invento en otro pals, si la solicitud ulterior se formula dentro del periodo de prioridad 

(normalmente de 12 meses a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud en 

el extranjero) no puede quedar invalidada por ningún acto efectuado durante el mismo 

periodo, como por ejemplo la presentación de una solicitud por otra persona o la 

publicación o explotación de Ja invención."75 

Para reconocer la prioridad se deberá cumplir con los siguientes requisitos: (i) que 

al solicitar Ja patente se reclame la prioridad y se haga constar el pals de origen y la fecha 

de presentación de la solicitud en ese pals, (ii) que la solicitud presentada en México no 

75 •La funcjón del sistema de patentes en la transmisión de tecnologla a los países desarrollados· Informe 
preparado conjuntamente por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de ras Naciones Unidas. la 
Secretarla de la UNCTAD y la Oficina Internacional de la OMPI, Nueva York, 1975, pág. 3. 
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pretenda el otorgamiento de derechos adicionales a los que se. deriven de la solicitud 

presentada en el extranjero, y (iii) que dentro de los tres meses siguientes a la 

presentación de la solicitud, se cumplan los requisitos que senalen los Tratados 

Internacionales, la Ley y su Reglamento. 

2.6.2 Examen de Forma 

Una vez presentada la solicitud y la tarifa correspondiente al examen de forma y de 

fondo ante la Oficialía de Partes del IMPI, se practica el llamado examen de forma a fin de 

determinar si la solicitud, la descripción, las reivindicaciones , los dibujos y los demás 

documentos conexos satisfacen todos los requisitos señalados por el Reglamento en 

cuanto a la forma, número de copias, etc. 

En caso de cumplir con todos los requisitos de forma, el procedimiento continúa y 

se procederá a la publicación de la solicitud. 

2.6.3 Publicación de la Solicitud 

Una vez aprobado el examen de forma y transcurrido un término de 18 meses 

contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reclamada, 

procede la publicación de la solicitud en la Gaceta Oficial del IMPI. 

El articulo 52 de la Ley establece expresamente que "la publicación de la solicitud 

de patente en trámite tendrá lugar lo más pronto posible después del vencimiento del 

plazo de 18 meses, contado a partir de la fecha de presentación, en su caso, de prioridad 

reconocida. A petición del solicitante, la solicitud será publicada antes del vencimiento del 

plazo senalado." 

La publicación contendrá los datos bibliográficos comprendidos en la solicitud 

presentada, el resumen de la Invención y, en su caso, el dibujo más ilustrativo de la 

misma o de la fórmula qulmica que mejor la caracterice. Si el IMPI considera que ningún 
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dibujo es útil para la comprensión del resumen, la publicación no irá acampanada de 

ningún dibujo. En la práctica no se publica el dibujo. 

No se publicarán las solicitudes que no hubiesen aprobado el examen de forma, 

las abandonadas ni las desechadas. 

2.6.4 Examen de Fondo 

Una vez publicada la solicitud se procede a la realización de un examen de fondo, 

el cual es un examen mucho mas profundo a la solicitud, a fin de constatar que ésta sea 

patentable. Durante dicho examen, se examina si la invención ha sido presentada en 

forma suficientemente clara.78 Otro aspecto fundamental que se analiza en el examen de 

fondo, es si la solicitud cumple con el requisito de unidad de Invención, de no ser asl, el 

IMPI envla un requerimiento al solicitante a fin de que divida su patente en dos o más 

solicitudes. 

El IMPI podrá requerir que se precise o aclare en lo que considere necesario, o se 

subsanen omisiones, para lo cual el solicitante contará con un plazo de dos meses. Si en 

dicho plazo, o en su defecto, en el plazo adicional de dos meses posteriores que le 

concede el artfculo 58 (prórroga) de la Ley, no cumple con dicho requerimiento. la solicitud 

se considerará abandonada. En el entendido de que en ningún caso se puede ampliar el 

alcance de las reivindicaciones. 

El Artfculo 53 de la Ley establece que "una vez publicada la solicitud de patente y 

efectuado el pago de la tarifa que corresponda, el IMPI hará un examen de fondo de la 

invención para determinar si se satisfacen los requisitos señalados por el articulo 16 de la 

Ley o se encuentran en alguno de los supuestos previstos en los artfculos 16 y 19 de esta 

Ley". 

76 SEPULVEDA, Ob. Cit., pág. 76. 
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Es importante mencionar que para la 'realÍzacl:ó~:de los exámenes de fondo, el 

IMPI podrá solicitar el apoyo técnico de organismos e instituciones nacionales 

especializados. 

Por otro lado, el IMPI podrá aceptar o requerir el resultado del examen de fondo o 

su equivalente realizado por oficinas extranjeras de patentes77, o en su caso, una copla 

simple de la patente otorgada por alguna de dichas oficinas extranjeras. 

2.6.5 Conclusión del Trámite 

Al concluir el examen de fondo y una vez analizados los requisitos formales y 

materiales, el IMPI decidirá si la patente se niega o se concede. 

2.6.5.1 Abandono de la solicitud de la patente 

El IMPI únic:irncntc podró dccl<Jrar <Jb<Jndon<Jda la solicitud en los siguientes 

casos: (i) si el solicitante no responde a los requerimientos que le han sido formulados en 

los plazos establecidos en la ley, o (ii) si el solicitante no paga en los plazos establecidos 

las tasas correspondientes a cada etapa durante la tramitación de la solicitud de patente. 

2.6.5.2 Negativa de concesión de la patente 

Puede suceder que todos los documentos satisfagan las exigencias reglamentarias 

y tengan la claridad necesaria, en cuyo caso se realizará un examen de la invención que 

intenta privilegiar, con el exclusivo objeto de determinar, como cuestión de previo 

pronunciamiento, si no queda comprendida en los articules 16 y 19 de la Ley, o sea, 

dentro de aquellas disposiciones que señalan taxativamente lo que no puede ser objeto 

de patente, en otras palabras, todo aquello que no llena las condiciones de originalidad, 

77 Para efectos de lo dispuesto en los artfculos 54 y 55 de la Ley, se entenderán como oficinas examinadoras 
extranjeras, las que tengan el carácter de administraciones encargadas de efectuar el examen preliminar 
Internacional, de conformidad con el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. 
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de novedad, de industriabilidad y de patentabilidad; De resultar que la solicitud incide en 

las hipótesis de dichos artlculos, la petición se resuelve negativamente. 

Sobre el particular, la Ley establece en su articulo 56 que en caso de que el IMPI 

niegue la patente, lo comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y 

fundamentos legales de su resolución. 

Contra dicha negativa solo procede el recurso de reconsideración, el cual se 

deberá prE'.sentar ante el propio IMPI en un plazo de 30 dlas contados a partir de la fecha 

de notificación de la resolución respectiva. 

2.6.5.3 Concesión de la patente y expedición del 

titulo 

Si el examinador considera que la invención cumple con todos los requisitos de 

patentabilidad establecidos. lo natific::i :il solicitante para qucl t:slt: proceda a efectuar el 

pago de la tarifa por concepto de la expedición del título de la patente. 

El articulo 57 establece que cuando proceda el otorgamiento de la patente, se 

comunicará por escrito al solicitante para que, dentro del plazo de dos meses, cumpla con 

los requisitos necesarios para su publicación y presente ante IMPI el comprobante del 

pago de la tarifa correspondiente a la expedición del tltulo. Si vencido el plazo fijado el 

solicitante .no cumple con lo establecido en este articulo, se tendrá por abandonada su 

solicitud. 

Una vez que la patente ha sido concedida se expedirá un tltulo como constancia y 

reconocimiento oficial al titular. El tltulo comprenderá un ejemplar de la descripción, 

reivindicaciones y dibujos, si los hubiere, y en el mismo se hará constar: (i) número y 

clasificación de la patente, (ii) nombre y domicilio de la(s) persona(s) a quienes se expide, 

(iii) nombre del inventor o inventores, (iv) fechas de presentación de la solicitud y de 

prioridad reconocida en su caso, y de expedición, (v) denominación de la invención, y (vi) 

su vigencia. 
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Otorgada la patente, se procederá a su publicación en la Gaceta, la cual contendrá 

un resumen de Ja invención, además de los datos referentes a los inventores, titulares y a 

la vigencia de la patente, entre otros. 

Para la OMPI, la publicación de la descripción de la invención y de las 

reivindicaciones que definen el alcance de la protección es una función esencial del 

sistema de patentes; una patente sólo puede cumplir su finalidad si pone a Ja disposición 

del público el conocimiento de la nueva tecnologla, y la protección sólo puede ser efectiva 

si se conoce su alcance. El efecto informativo de la publicación no se limita al pals en que 

se ubica la nueva invención, puesto que se pone a disposición del mundo entero el 

contenido de la patente. Asl pues, la publicación es un factor importante en Ja 

cooperación internacional en materia de patentes. 78 

En nuestra opinión, esta última publicación tiene una gran importancia jurldica ya 

que ella hará referencia a la patente, tal y como fue concedida. 

2.7 Derechos del titular de lél patente 

Una vez concedida la patente, con apoyo en ésta, su propietario goza de los 

derechos consignados en la Ley de Propiedad Industrial articules 9, 10, 21, 25, 62, 63, 72, 

73, 79, 81, 187, 199 bis 1, 221, y 226.79 

Lo anterior, puede resumirse en los siguientes derechos y facultades: 

a). Explotación exclusiva del invento patentado por si o por un tercero. 

b). Derecho de Impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en 

venta o importen el producto patentado. 

78 •La función del sistema de patentes en la transmisión de tecnologfa a los países desarrolladas~ Informe 
preparado conjuntamente por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, la 
Secretaria de Ja UNCTAD y la Oficina Internacional de la OMPI, Nueva York, 1975, pág B. 
79 RANGEL MEDINA, Ob. Cit. pág. 29. 
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c). Derecho de Impedir a otras personas que utilicen el proceso patentado y que usen, 

vendan, ofrezcan en venta o Importen el producto obtenido directamente de ese proceso. 

d). Otorgamiento de licencias voluntarias para la explotación del invento patentado, 

así como la percepción de regallas por este concepto, obteniendo importantes 

remunerac'iones en contraprestación a la concesión de la licencia. 

e). Derecho de solicitar la declaración administrativa de infracción de los derechos que 

confiere la patente. 

f). Cesión total o transmisión de la patente. 

g). Reclamación del pago de indemnización por daños y perjuicios. El artículo 24 de la 

Ley establece que el titular de la patente después de otorgada ésta, podrá demandar 

dal\os y perjuicios a terceros que antes del otorgamiento hubieren explotado sin su 

consentimiento el proceso o producto patentado, cuando dicha explotación se haya 

realizado después de la fecha en que surta efectos la publicación de la solicitud en la 

Gaceta, es decir, los derechos exclusivos de explotación se retrotraen al momento en que 

la solicitud fue publicada, por lo que el titular podrá ejercerlos en contra de quien hubiese 

estado utilizando su Invención, aún antes de que la patente fuera concedida. 

2.7.1 Agotamiento del Derecho 

El derecho exclusivo que confieren las patentes no es un derecho absoluto. Se 

trata de un derecho que se agota cuando se producen ciertas circunstancias. El 

agotamiento del derecho se produce cuando el producto amparado por la patente, o el 

que resulta de la instrumentación del pro~eso patentado es introducido en el comercio por 

el duel\o de la patente o por un tercero. En este supuesto, el dueño de la patente queda 

impedido de perseguir ciertos actos de explotación como son la comercialización y la 

utilización del producto patentado por parte de terceros. El agotamiento se produce ipso 

jure, por lo que no puede ser restringido o eludido por la voluntad del dueño de la patente. 
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Se trata de un efecto automático, absolutamente independiente de la voluntad de su 

titular."º 

Por. su parte, el Articulo 22 de la Ley también limita los derechos que se conceden 

a los titulares al establecer que el derecho que confiere una patente no producirá efecto 

alguno contra: 

l. Un tercero que, en el ámbito privado o académico y con fines no comerciales, 

realice actividades de investigación cientlfica o tecnológica puramente 

experimentales, de ensayo o de enseñanza, y para ello fabrique o utilice un 

producto o use un proceso igual al patentado. 

11. Cualquier persona que, comercialice, adquiera o use el producto patentado u 

obtenido por el proceso patentado, luego de que dicho producto hubiera sido 

introducido ilícitamente en el comercio. 

111. Cualquier persona que, con anterioridad a la fecha de presentación de la 

solicitud de patente o, en su caso, de prioridad reconocida, utilice el proceso 

patentado, fabrique el producto patentado o hubiere iniciado los preparativos 

necesarios para llevar a cabo tal utilización o fabricación. 

IV. "El empleo de la invención de que se trate en los vehlculos de transporte de 

otros paises que formen parte de ellos, cuando éstos de encuentren en tránsito 

en territorio nacional. 

V. Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con materia viva, utilice el 

producto patentado como fuente inicial de variación o propagación para 

obtener otros productos, salvo que dicha utilización se realice en forma 

reiterada, y 

VI. Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con productos que 

consistan en materia viva, utilice, ponga en circulación o comercialice los 

productos patentados, para fines que no sean de multiplicación o propagación, 

después de que éstos hayan sido introducidos lícitamente en el comercio por el 

titular de la patente, o la persona que tenga concedida una licencia. 

80 ldem, pág.°31. 
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2.8 Obligaciones del titular de la patente 

Una patente no solo concede a su titular derechos, sino también Implica ciertas 

obligaciones entre las cuales encontramos que las más importantes son el pago de las 

tasas y la explotación de la patente. 

No obstante lo anterior. a continuación enumeraremos las obligaciones más 

trascendentales para el titular de la patente. 

a). Pago de las tasas o tarifas. Las solicitudes de patentes no están sujetas al pago 

de anualidades en tanto no se conceda la patente. Al momento de efectuar el pago 

correspondiente por la expedición del titulo de la patente, se deberán enterar también las 

anualidades correspondientes a ese año calendario y las de los cuatro al\os siguientes. 

Los pagos por concepto de anualidades se pagarán por quinquenios anticipados y por 

año calendario completo, independientemente de las fechas de presentación de las 

solicitudes de expedición del tftulo re~pP.ctivo. de ""ducid"d o de I" vigenr.i" rlel rlerer.ho 

Las anualidades deberán enterarse dentro del mes que corresponda al aniversario de la 

fecha de presentación de la solicitud de patente. 81 

b). Explotar el invento patentado por si mismo o a través de un tercero autorizado. 

Asimismo, comprobar ante el IMPI la explotación del Invento, o en su caso comprobar la 

existencia de una causa justificada para no poner en práctica el invento. 

c). Acceder al otorgamiento de licencias obligatorias, si transcurridos tres años desde 

la fecha de otorgamiento de la patente o cuatro a partir de la fecha legal, la invención no 

ha sido puesta en práctica. 

d). Acceder a la concesión de licencias de utilidad pública por causas de emergencia 

o seguridad nacional, para evitar el entorpecimiento o el encarecimiento de la producción 

de satisfactores básicos para la población. 

81 •Patentes y Modelos de Utllldad•, Guía del Usuario, Dirección de Patentes. Publicación del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial. México, 1998, pag. 63. 
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2.9 Pérdida de los derechos que confiere la patente 

En este punto nos referiremos a la cesación de los derechos de la patente, 

teniendo como consecuencia la calda del invento al dominio público. 

2.9.1 Caducidad 

El primer supuesto en el que se da la pérdida de los derechos conferidos por una 

patente es por la cesación de su vigencia, es decir. cuando finaliza el plazo de veinte 

años. Al culminar este plazo, automáticamente pasa a formar parte del dominio público y 

la patente se tendrá por caduca. La ley establece sobre este particular que la caducidad 

que opere por el solo transcurso del tiempo, no requerirá de declaración administrativa del 

IMPI. 

El segundo supuesto que establece el articulo 80 de la ley, es que una patente 

caducará por ne cubrir el pago de la tarifa prevista para mant"'n"' viytmt.,:; :;us dtl1echos, 

e dentro del plazo de gracia de seis meses siguientes a éste. Se podrá solicitar la 

rehabilitación de la patente por registro caduco por falta de pago oportuno, siempre que 

se presente dentro de los 6 meses siguientes al plazo de gracia conferido en el articulo 80 

y se cubra el pago omitido de la tarifa más sus recargos. Transcurrido este plazo, es decir, 

12 meses adicionales al plazo para pagar la anualidad, caduca la patente pasando al 

dominio público. 

La tercera causal de caducidad la encontramos cuando transcurrido el término de 

dos años contados a partir de la fecha de concesión de la primera licencia obligatoria: (i) 

la licencia .obligatoria no hubiese corregido la falta de explotación de la misma, (ii) si el 

titular de una patente no comprueba la explotación del invento y (ii) si el titular de una 

patente no comprueba la existencia de una causa que justifique la falta de explotación. A 

la fecha, no se tiene ningún antecedente de este último tipo de caducidad. 
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2.9.2 Nulidad 

La acción de nulidad de la patente puede ser intentada por todo aquel que se crea 

perjudicado con ella. En los casos en que tenga interés la Federación la acción de nulidad 

corresponde al Ministerio Público Federal. Asimismo, la propia autoridad administrativa 

que la otorgó está facultada para iniciar oficiosamente su nulidad.82 

Las causales de nulidad son las siguientes: 

l. Cuando se otorgue la patente en contravención a las disposiciones sobre 

requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes, es decir, en 

contravención de los Artfcufos 16, 19 y 47 de fa Ley de Propiedad Industrial, 

principalmente. Dicha acción podrá ejercitarse en cualquier tiempo. 

fl. Cuando se haya otorgado en contravención a fas disposiciones de fa ley 

"vigente en el momento en que se otorgó fa patente. Dicha acción podrá 

ejercitarse en cualquier tiempo. 

111. Cuando durante el trámite se hubiere incurrido en abandono de la solicitud. 

Dicha acción podrá ejercitarse dentro del plazo de cinco afias contados a partir 

de la fecha en que surta efectos la publicación de la patente en la Gaceta. 

IV. Cuando el otorgamiento se encontrare viciado por error o inadvertencia graves, 

o se hubiese concedido a quien no tenla derecho para obtenerla. Dicha acción 

podrá ejercitarse dentro del plazo de cinco afias contados a partir de la fecha 

en que surta efectos la publicación de la patente en la Gaceta. 

La denuncia de nulidad y la decisión sobre su procedencia o improcedencia están 

sujetas a un procedimiento de declaración administrativa. 

Asimismo, la nulidad que se declare puede ser total o parcial, ya que cuando la 

nulidaq sólo afecte a una o a algunas reivindicaciones, o a una parte de una 

reivindicación, la nulidad se declarará solamente respecto de la reivindicación o 

reivindicaciones afectadas, o la parte de las reivindicaciones afectadas. 

82 RANGEL MEDINA, Ob. Cit., Pág. 35 
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En este capltulo quisimos hacer un estudio al actual Sistema de Patentes en 

México, comenzando con los requisitos de patentabilidad hasta llegar a la pérdida de 

los derechos que confiere una patente. 

Una vez analizado el sistema, podernos concluir este capltulo mencionando la 

importancia de dicha institución en México. 

En nuestro criterio, la legislación en materia de patentes influye decisivamente en 

la organización de la economla, al constituir un elemento fundamental para impulsar la 

innovación tecnológica. Lo anterior se logra al proporcionar una posibilidad razonable 

de que las inversiones en investigación y desarrollo y en producción tengan un 

rendimiento, concediéndoles una posición exclusiva durante un tiempo limitado, 

elevando asl el nivel de competitividad de nuestra industria. 

Por otra parte, una ley que proteja eficazmente los resultados de nuestra 

Investigación y la de solicitantes extranjeros, constituye un elemento necesario en 

cuanto al fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico en nuestro pals, 

alentando la pronta y adecuada divulgación de la nueva tecnologla. 
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CAPITULO TERCERO 

TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE 

PATENTES 

En este capitulo trataremos de dar una breve introducción al Tratado de 

Cooperación en Materia de Patentes, analizando las causas que le dieron origen, su 

definición, los objetivos que persigue, asl como sus principales caracterlsticas y ventajas 

sobre el Sistema Tradicional en Materia de Patentes. 

3.1 Antecedentes históricos del Tratado de Cooperación en 

Materia de Patentes 

La promulgación de este Tratado persiguió como objetivo resolver algunos 

problemas planteados por el sistema tradicional, entre los que se encontraban gastos 

excesivos de recursos económicos, duplicación de trabajo, entre otros. Es por ello que el 

Comité Ejecutivo de la Unión de Parls para la Protección de la Propiedad Industrial, en 

Septiembre de 1966, invitó a las BIRPI (predecesoras de la OMPI) a que estudiara 

urgentemente solicitudes destinadas para reducir las duplicaciones, tanto para los 

solicitantes como para las oficinas nacionales de patentes. En 1967, las BIRPI redactaron 

un proyecto de tratado internacional que presentaron a un Comité de Expertos. En varias 

reuniones celebradas durante los años siguientes, se elaboraron proyectos revisados, 

adoptándose finalmente el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes en una 

conferencia diplomática celebrada en Washington, en junio de 1970. El Tratado de 

Cooperación en Materia de Patentes entró en vigor el 24 de enero de 1978 y comenzó a 

funcionar el 1º de junio del mismo año, con un primer grupo de 18 Estados contratantes. 

La presentación de solicitudes Internacionales en virtud del PCT comenzó el 1° de junio 

de ese mismo año. 
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México es miembro de dicho Tratado desde el 1º de enero de 1995, por virtud de 

la promulgación que del mismo y de su reglamento se hizo en el Diario Oficial de la 

Federación del 31 de diciembre de 1994. 

3.2 Concepto 

Como su nombre lo indica, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes es 

un acuerdo de cooperación internacional en materia de patentes. De hecho, se trata 

esencialmente de un tratado destinado a racionalizar y a poner bajo el signo de la 

cooperación la presentación de solicitudes de patente, la búsqueda de examen, asl como 

la divulgación de las informaciones técnicas contenidas en las solicitudes.83 

Autores corno Baylos señalan que "el PCT se establece para disponer un régimen 

sistematizado y clasificado de anterioridades, que permitirán comparar el contenido de la 

invención pedida, de acuerdo con la documentación y los criterios que dicha organización 

posee, para su aplicación al pals en el que se ha solicitado la patente.84 

Para el Doctor Rangel Medina, el PCT es uno de los instrumentos internacionales 

más complejos que existen en materia de propiedad intelectual en general y de propiedad 

industrial en particular. La lectura de sus disposiciones, as! como un estudio comparativo 

de otros instrumentos que rigen internacionalmente los derechos intelectuales, as! lo 

confirma, lo mismo que el análisis de su reglamento y, sobre todo, la experiencia de 

quienes presentan solicitudes al amparo de sus normas.85 

El tratado no dispone la concesión de patentes internacionales, la tarea y la 

responsabilidad de otorgar las patentes compete de manera exclusiva a cada una de las 

oficinas de patentes de los paises donde se solicita la protección o de las oficinas que 

actúan en -nombre de esos paises. El PCT no entra en competencia con el Convenio de 

Parls, sino que lo completa. en realidad se trata de un acuerdo especial concertado en el 

83 ·~elaborada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industria!, México, 1999, pág. 2. 
84 BAYLOS, Op. Cit. pág. 712. 
85 RANGEL MEDINA, Op. Cit. pág. 52 
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marco del Convenio de Parls y que sólo está abierto a tos Estados que ya son parte en 

ese Convenio.88 

Podemos concluir este punto diciendo que el PCT es un sistema que ofrece a los 

Inventores y a ta Industria en general, mediante la presentación de una solicitud 

internacional (solicitud internacional mas no patente internacional), una vla ventajosa para 

ta obtención de protección de una patente a nivel internacional. 

3.3 Objetivos que persigue 

El principal objetivo del PCT es el de simplificar y hacer más eficaz y económico, 

desde el punto de vista de los usuarios del sistema de patentes' y de tas oficinas 

encargadas de administrarlo, el procedimiento para solicitar ta protección de ún~ patente 

de invención cuando se requiere obtener esa protección en varios paises. 

. , .. -
Otros de sus objetivos son: (i) contribuir al desarrollo de la ciencia y la tecnologla, 

(ii) facilitar el acceso a tas informaciones técnicas contenidas en las solicitudes 

internacionales, (iii) la concesión de patentes sólidas, y (iv) acelerar el progreso 

económico de los paises en desarrollo adoptando medidas que sirvan para incrementar ta 

eficacia de sus sistemas legales de protección de tas invenciones, tanto a nivel nacional 

como regional, permitiéndoles fácil acceso a las informaciones relativas a la obtención de 

soluciones. tecnológicas adaptadas a sus necesidades especificas y facilitándoles el 

acceso al volumen siempre creciente de tecnologla moderna.87 

Podemos concluir que el PCT marca el progreso más notable realizado en la 

cooperación Internacional en materia de patentes. desde la adopción del propio Convenio 

de Parls. 

1115 •Gula PCT'" elaborada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, México. 1999, pág. 3. 
87 Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, Diario Oficial de la Federación, México, 31 de diciembre 
de 1994, pag. 14, 
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3.4 Características del Sistema 

Para el doctor Rangel Medina, desde el punto de vista del solicitante, la 

presentación de una solicitud internacional a través del sistema del PCT tiene la 

peculiaridad de que por medio de una solicitud única se puede iniciar la tramitación de 

patentes para la misma Invención en diversos paises y, además, que esa solicitud dará 

lugar a la elaboración del informe de búsqueda internacional para las diversas oficinas de 

la propiedad industrial nacionales de los paises para los que se ha pedido la patente. Este 

informe permite al solicitante conocer el estado de la técnica relevante para enjuiciar la 

novedad y la actividad inventiva del invento objeto de su solicitud y modificar a la vista de 

la misma, la descripción y las reivindicaciones de su solicitud.88 

Por lo anterior, podemos concluir que dentro de las principales caracterlsticas del 

Sistema encontramos que dicho sistema: 

a). Establece un sistema internacional ante una sola oficina de patentes 

(Oficina Receptora) de presentación de una solicitud única (solicitud internacional), 

'"re'ci.ahfáda en un solo idioma, desplegando sus efectos en cada uno de los países parte 

del tratádo que el solicitante designe en su solicitud. 

l:Í). Dispone el examen de forma de la solicitud internacional por una sola 

., Óficlna de patentes, la Oficina Receptora. En la práctica y para el caso de México. la 

·oficina lnt1¡1rnacional es quien envía los oficios y/o los requerimientos. 

c). Somete cada solicitud internacional a una búsqueda internacional que 

conduce al establecimiento de un informe que cita los elementos pertinentes del estado 

de la técnica (esencialmente, los documentos de patentes publicados relativos a 

Invenciones anteriores), los que tal vez habrá que tener en cuenta para determinar si la 

invención es patentable. 

11 RANGEL MEDINA, Ob. Cit. pág. 50. 
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d). Dispone. la publicación 'internacÍbnal. centralizada ~~:· 1ás 3'solicltudes 

Internacionales y de Jos Informes de búsqued~ lnterna~ional asl como su cCÍrnunicación a 

las Oficinas designadas. 

e). Prevé la posibilidad de someter Ja solicitud a un examen preliminar 

internacional, que proporciona un informe a las oficinas que habrán de determinar si 

conviene o no conceder una patente, asl como al solicitante, emitiendo una opinión sobre 

Ja cuestión de si la invención cuya protección se reivindica responde a ciertos criterios 

internacionales de patentabilidad. 

3.5 Ventajas 

Para Viñamata dentro de las principales ventajas del sistema se encuentra. la 

simplificación del trámite de las solicitudes de patente. Existe un ahorro .de· tiempo y 

trabajo por parte de las oficinas nacionales en lo tocante a búsqueda y examen, pues Ja 

búsqueda de anterioridades ya estará determinada cuando la oficina nacional empiece a 

tramitar Ja solicitud. 89 

Por su parte el doctor Rangel Medina establece que existe una doble motivación 

cuando se habla de las razones que inspiraron Ja conclusión del PCT. Por una parte, la 

idea de evitar duplicidades o inconsistencias en lo relativo a Ja práctica del examen de 

fondo .de solicitudes de patentes presentadas en distintos paises para amparar la misma 

Invención. La segunda motivación que se tuvo en mente en la preparación del PCT 

·consistió en Ja conclusión de un instrumento de auxilio para los paises que no tienen 

medios para practicar ellos mismos un examen sobre la patentabilidad de las solicitudes 

depositadas en dichos paises. Por todo ello, se dice que a través del tratado se realiza 

una obra de cooperación entre los Estados con miras a facilitar las tareas preparatorias a 

Ja concesión de la patente."º 

Podemos concluir diciendo que el sistema tradicional de patentes exige la 

presentación de solicitudes de patente individuales para cada pals en el que se desee la 

"VllÍlAMATA PASCHKES, Op. Cit. pág. 331. 
90 RANGEL MEDINA, Op Cit. pág. 51. 
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protección para cada patente, con excepción de los sistemas regionales como lo es el 

sistema Europeo de Patentes o el sistema para la patente Euroasiática. Evidentemente, 

siguiendo la vla clásica del Convenio de Parls, puede reivindicarse la prioridad de una 

presentación anterior para solicitudes presentadas posteriormente en el extranjero, pero 

deben presentarse solicitudes posteriores dentro de los doce meses siguientes a la fecha 

de presentación de la primera solicitud. Ello conlleva gastos de traducción, honorarios 

para agentes de patentes de los diferentes paises y gastos relativos a las tarifas 

establecidas por las oficinas de patentes, todo ello en un momento en que el solicitante 

aún no sabe si tiene alguna posibilidad de obtener una patente y si su invención es 

verdaderamente nueva, habida cuenta del estado de la técnica. 
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CAPITULO CUARTO 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PCT 

Una vez analizado el origen, los antecedentes, el objetivo, las características y las 

ventajas del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. daremos paso al análisls del 

funcionamiento del Sistema PCT. 

Es asl como iniciaremos este capítulo estudiando a las partes involucradas en el 

sistema, para seguir con la presentación de la solicitud internacional, continuando con el 

análisis de la búsqueda internacional y su importancia, pasando por la publicación 

Internacional y el inicio del examen preliminar internacional, para concluir con el 

procedimiento en las oficinas designadas o fase nacional. 

4.1 Sujetos 

Dentro de las partes que Intervienen en la obtención de una patente encontramos 

al interesado o solicitante y a las distintas oficinas y administraciones encargadas de 

recibir la solicitud, realizar la búsqueda internacional, realizar el examen de fondo y 

aquellas oficinas en ras que se realizará el patentamiento en la fase nacional. A 

continuación encontraremos una breve explicación sobre cada una de estas partes. 

4.1.1 Solicitante 

Primero que nada, encontramos al solicitante; término que comprende igualmente 

al mandatario u otro representante del solicitante. Para estos efectos. todo nacional o 

residente de un Estado contratante del PCT puede presentar una solicitud internacional. 
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4.1.2 Oficina Receptora 

Se · entiende por Oficina Receptora la oficina nacional o la organización 

intergubernamental donde se presenta una solicitud internacional. Dicha oficina se 

encargará de controlar y tramitar la solicitud internacional conforme a lo previsto en el 

PCT. Por lo anterior, la Oficina Receptora es la encargada de realizar el examen de forma 

y quien determina si una solicitud es admitida. 

Para el caso de México, el lnstiÍúto Mexicano de la Propiedad Industrial ("IMPI") es 

quien actúa como Oficina Receptora; por lo que, el IMPI es quien, tras haber procedido al 

examen de formalidades del petitorio ·y tras haber asignado una fecha de presentación 

internacional, envia un ejemplar de la solicitud internacional ("ejemplar original") a la 

oficina internacional de la OMPI y otro denominado "copia para la búsqueda" a la 

Administración encargada de la búsqueda internacional designada por el solicitante. 

Asimismo, el IMPI es quien percibe la tasa de transmisión y quien percibe y transfiere la 

lasa de búsqueda"' a la Administración encargada de la búsqueda 1nternac1onal y la tasa 

internacional92 a la Oficina Internacional. 

4.1.3 Administración encargada de la Búsqueda 

Cada solicitud internacional es sometida a una búsqueda internacional por una 

autoridad competente, quien realiza una investigación y la cual al concluir dicha 

investigación elabora un informe con los elementos de la técnica que pueden afectar de 

alguna forma la patentabilidad de la invención. El informe permite al solicitante evaluar las 

oportunidades que tiene para obtener una patente. 

91 Se entiende por tasa de búsqueda la tasa cobrada por la Administración encargada de la búsqueda 
internacional por concepto de la ejecución de la búsqueda internacional y por el cumphm1ento de todas las 
demás tareas confiadas a tas Administraciones encargadas de la búsqueda internacional por el PCT y su 
reglamento. 
92 Toda solicitud internacional estará sometida al pago de una tasa percibida por la Oficina Receptora a favor 
de la Oficina Internacional y comprenderá una tasa base y tantas tasas de designación como patentes 
nacionales y regionales haya solicitado el solicitante en la solicitud internacional 
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Esa búsqueda Internacional la realiza actualmente alguna de las oficinas de 

patentes de Australia, Austria, Estados Unidos de América, Japón, Suecia, Unión 

Soviética o· la· Oficina Europea de Patentes. •3 En el caso particular de México, las 

siguientes oficinas han sido designadas como Autoridad encargada de la búsqueda 

Internacional: la Oficina Española de Patentes y Marcas (ES), la Oficina Europea de 

Patentes (EP), la Oficina Sueca de Patentes (SE) y la Oficina de Patentes y Marcas de los 

Estados Unidos de América (US). 

4.1.4 Oficina Designada 

Se conoce como Oficinas Designadas a las Oficinas nacionales de los Estados 

designados por el solicitante o las oficinas que actúen por esos Estados, de conformidad 

con el Capitulo 1 del PCT; es decir, una vez obtenido el informe de la búsqueda, éste es 

publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y se comunica a cada 

una de las Oficinas de Patente designadas para que comiencen o lleven a cabo el 

procedimiento de concesión de la patente nacional 

4.1.5 Administraciones encargadas del examen preliminar 

internacional 

Cuando el solicitante recibe el informe de la búsqueda internacional, tiene la 

posibilidad de pedir un examen preliminar internacional, con el fin de tener una opinión 

sobre la cuestión de si la invención de la que solicita protección responde total o 

parcialmente a los requisitos de patentabilidad (novedad, actividad inventiva y aplicación 

industrial). 

Al igual que las administraciones encargadas de la búsqueda internacional, las 

Administraciones encargadas del examen preliminar internacional son designadas por la 

Asamblea de la Unión del PCT. Las oficinas que han sido nombradas con ese carácter 

son las mismas que las encargadas de la búsqueda Internacional, además de la Oficina 

93 •Nociones sobre Patentes de Invención para Investigadores Universitarios-, Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Francia, 1994, pág.48. 
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de Patentes del Reino Unido. Para México, son Autoridades para dicho examen, la 

Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (US) y la Oficina 

Europea de Patentes (EP). 

4.1.6 Oficina Elegida 

Se conoce como Oficina Elegida a la oficina nacional del Estado elegido por el 

solicitante o la oficina que actúe por ese Estado, de conformidad con el Capitulo 11 del 

PCT. 

Los resultados del examen preliminar internacional se consignan en un informe 

que se suministra al solicitante y a las Oficinas Elegidas, quienes son las oficinas de los 

Estados elegidos para patentar la invención. 

4.1.7 Oficina Internacional 

Se entenderá por Oficina Internacional la oficina de la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (antes Oficinas Internacionales Reunidas para la ·Protección de la 

Propiedad Intelectual --- BIRPI---). quien tiene como funciones, entre otras; la de controlar 

y regular al resto de las oficinas, de realizar las publicaciones internacionales de las 

solicitudes y de mantener una base de datos internacional. 

4.2 Solicitud internacional 

Como ya lo hemos mencionado en múltiples ocasiones, mediante Ja utilización del 

PCT. el solicitante presenta una única solicitud ("Solicitud Internacional") ante Ja Oficina 

Receptora, la cual produce efectos de una solicitud nacional en los Estados contratantes 

del PCT que el solicitante haya designado. 

La Solicitud Internacional de patente puede ser presentada en la oficina nacional 

de patentes que actuará como Oficina Receptora del PCT o, salvo que lo permita su 
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legislación nacional, en la Oficina Internacional de la OMPI. Para el caso de México el 

IMPI es la oficina autorizada para estos efectos. 

4.2.1 Requisitos de la solicitud 

Es importante destacar que la Solicitud Internacional de patente deberá prepararse 

de conformidad con las normas internacionales efectivas en todos los Estados 

Contratantes del PCT; es decir, toda Solicitud Internacional preparada en apego a esas 

normas tendrá que ser aceptada por los Estados designados, sin que sea necesario 

realizar adaptaciones posteriores o modificaciones tendientes a cumplir con requisitos 

formales nacionales o regionales. 

Lo anterior representa una ·vemtaja ·significativa ª! Jog~ar: una simplificación 

administrativa en él p~oc~dirriierito .:yiuh~.:;,~nta¡~;;e·~~~Óhiicacolllº•'·consecuenéia·. del 

ahorro en Jos gasto~.-~s~~~~~§:~*1,~h~~1'.0l~i:o~~~,~~~~i~~'~l~~~~6,~,'.°'.~~.1:~; , 

Capltul=~~::ilt~;n~ec~a~· ¡:ll~i:1~··~~w§~6j~~i~~~~~i1!$;z~:i;~it6~:::r::1:; e~ 
materia de Patentes, dentro de las cuale~· ~Éi riie~~¡6{;~~ios ~ig~Jé

0

~tes .requi~itos: · 
. :. ':~ ~~:.~'. VJ/~~·._;,::: '-

a) Deberá acompañarse de (i) un petitori~,' (il) 'una descripción, (iii) una o varias 

reivindicaciones, (lv) un resu;,,e~ y (v.) uno o varios dibujos (cuando éstos 

sean necesarios). 

b) Deberá cumplir los requisitos materiales establecidos. 

c) Deberá redactarse en uno de los Idiomas prescritos. El idioma en que debe 

presentarse una Solicitud depende de las exigencias de la Oficina 

Receptora. En la mayorla de los casos el idioma en que se redacta la 

Solicitud Internacional es el idioma nacional, aunque pueden presentarse en 

inglés, francés, español, alemán, japonés y ruso, principalmente. En México 

se presentan en español y cuando se designa como Autoridad para la 

búsqueda a los Estados Unidos o a la Oficina Sueca, se deberá presentar 
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una traducción al inglés. Si se designa a la Oficina Europea se podrá 

presentar en inglés, francés o alemán. 

d) Devengará las tasas estipuladas. 

e) Cumplirá con la exigencia de unidad de la Invención. 

4.2.2 Contenido de la solicitud 

A continuación haremos una breve descripción sobre el contenido y puntos. más 

significativos con los que debe de cumplir una solicitud internacional. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

4.2.2.1 Petitorio 

Deberá contener una petición en el sentido de que la solicitud 

internacional sea tramitada con arreglo al PCT. 

La designación del Estado(s) contratante(s) en .el (los) que se desea 

proteger la invención ("Estados Designados"). El solicitante podrá 

obtener una patente regional en lugar de una nacional si asl lo desea 

y lo indica en la solicitud. 

El nombre y los demás datos prescritos relativos al solicitante y al 

mandatario, en su caso. 

El titulo de la invención. 

El nombre del Inventor y demás datos prescritos que le afecten, 

cuando la legislación de cuando menos uno de los Estados 

Designados asl lo exija. 

Pago de tasas prescritas dentro del plazo establecido. 

A modo de referencia, me permito adjuntar como Anexo "A" de este trabajo el 

formato impreso en el cual se deberá presentar el Petitorio. 
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4.2.2.2 Reivindicación de prioridad 

• El Petitorio, si procede, podrá contener una declaración que reivindique la prioridad 

·de una o varias solicitudes anteriores presentadas en cualquier pals parte del Convenio 

de Parls para la Protección de la Propiedad Industrial, para lo cual se deberá indicar el 

pals o paises para los que ha sido presentada, la fecha de presentación y el número de 

presentación. 

Cuando se reivindique la prioridad de una solicitud nacional o internacional, el 

solicitante deberá presentar a la Oficina Internacional o a la Oficina receptora una copia 

de esa solicitud anterior, certificada por la Administración en la que se presentó, antes del 

vencimiento de un plazo de 16 meses a partir de la fecha de prioridad. 

4.2.2.3 Descripción 

La descripción deberá divulgar la invención de una manera suficientemente clara y 

completa para que pueda ser realizada por una persona del oficio. Deberá comenzar por 

el titulo de la invención; especificará el sector técnico al que se refiere la invención; 

indicará la .técnica anterior (tecnologla conocida relativa a la solicitud). para seguir con una 

breve exposición de las ventajas de la Invención respecto a la técnica anterior. Asimismo, 

será necesario hacer una descripción breve de las figuras contenidas en los dibujos; 

realizar la invención reivindicada indicando la mejor manera en la que ésta puede 

realizarse; e indicar la forma en que la invención puede ser explotada en la industria. 

4.2.2.4 Reivindicaciones 

La Reivindicación o reivindicaciones deberán definir el objeto de la protección 

solicitada en función a las caracterlsticas técnicas de la invención. Serán claras y concisas 

y deberán fundamentarse enteramente en la Descripción. 

Respecto a su estructura y redacción, las reglas para las reivindicaciones en el 

PCT son muy similares a las que se aceptan en la mayorla de las oficinas nacionales. Las 
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Relvindicaeiones no deberán fundarse en referencias a la descripción o a los dibujos salvo 

que sea absolutamente necesario. (v.gr., tratar de evadir frases como· como se ilustra en 

el dibujo ... "). Por otro lado, las reivindicaciones dependientes•• deberán precisar 

claramente las caracterlsticas adicionales reivindicadas. 

4.2.2.5 Dibujos 

Los dibujos únicamente serán exigibles cuando sean necesarios para comprender 

la Invención. Los esquemas de las etapas del procedimiento y los diagramas también 

serán considerados como dibujos. Si la invención es de tal naturaleza que pueda ser 

ilustrada por dibujos, aún cuando éstos no sean necesarios para su comprensión, el 

Solicitante podrá incluir tales dibujos al efectuar la presentación de la Solicitud 

Internacional. 

Cualquier Oficina Designada podrá exigir que el solicitante presente los dibujos en 

·un plazo razonable, habida cuenta de las cilcunstancias del caso, pero no podrá ser 

inferior a dos meses contados a partir de la fecha de la solicitud por escrito en donde se 

requiera la presentación de dichos dibujos o de dibujos adicionales. 

4.2.2.6 Resumen 

El resumen deberá comprender una síntesis de la divulgación contenida en la 

descripción, las reivindicaciones y los dibujos. La slntesis indicará el sector técnico al que 

pertenece la Invención y deberá redactarse en forma tal que permita una clara 

comprensión del problema técnico, de la esencia de la solución de ese problema mediante 

la invención y dél uso o usos principales de la invención. El resumen servirá únicamente 

para efectos de la Información técnica, por lo que no podrá utilizarse con el fin de 

interpretar el alcance de la protección solicitada. 

94 Toda relvlndlcacl6n que comprenda las caracterfstlcas de otra reivindicación. 
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4.2.3 Fecha de presentación de la solicitud internacional y 

sus efectos 

En este punto nos encontramos ante dos alternativas, la primera de ellas, cuando 

un nacional o residente de un Estado contratante decide hacer uso de la vla PCT para 

tramitar su solicitud, dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de prioridad o primera 

presentación de la sollcltud Internacional (vla Convenio de Parls), reivindicando dicha 

prioridad; o en el segundo caso, cuando el nacional o residente del Estado contratante 

decide Iniciar con la Solicitud Internacional, siendo ésta la primera fecha de presentación. 

Se considerará ~orl1o fecha de presentación la fecha de recepción de la Solicitud 

lnternaclón.aí;; ~n '18).que se compruebe que en el momento de la recepción: (i) el 

· solicitanteu~ri~'derecho a presentar una Solicitud Internacional en la Oficina Receptora, 

(11} la soliCitLicl -está redactada en el idioma prescrito, (iii) la solicitud contiene una 

lndiéaclón .de·q~e ha sido presentada a titulo de solicitud internacional; la designación de 

un_ Estado contratante, por lo menos; el nombre del solicitante; una parte que a primera 

vísia parezca constituir una descripción; y una parte que a primera vista parezca constituir 

· . una o varias reivindicaciones. Cualquier solicitud internacional que cumpla con las 

condiciones antes senaladas y a la cual se le haya otorgado una fecha de presentación 

Internacional tendrá los efectos de una presentación nacional regular en cada Estado 

designado desde dicha fecha. 

Asimismo, toda solicitud internacional que cumpla con los requisitos establecidos 

en este punto tendrá igual valor que una presentación nacional regular en el sentido del 

Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial. 
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4.2.4 Transmisión de la solicitud internacional a la 

Oficina Internacional y a la Administración 

encargada de realizar la búsqueda internacional 

Después de recibir los documentos que supuestamente constituyan una solicitud 

Internacional, la Oficina Receptora determinará en el plazo más breve posible si estos 

documentos cumplen los requisitos materiales de la Solicitud Internacional. Si la 

comprobación fuese positiva, la Oficina Receptora estampará en el petitorio su sello y las 

palabras PCT lntematíonal Applicatíon y notificará al solicitante lo antes posible el número 

de la Solicitud Internacional y la fecha de presentación Internacional. En caso de no 

cumplir con todos los requisitos, la Oficina Receptora podrá requerir al solicitante la 

corrección de ciertos requisitos. La Oficina Receptora enviará el requerimiento al 

solicitante lo .antes posible y fijará un plazo razonable para que presente la corrección. 

Diého plazo no será Inferior a 1 O dlas ni superior a un mes a partir del requerimiento. 

· Una_'.vez admitida la Solicitud Internacional, un ejemplar será conservado por la 

Oficina' Recei'~tor~;-~i ejemplar original será transmitido a la Oficina Internacional y otro 

más; será fra.nsmitido a la Administración competente encargada de realizar la búsqueda 

· lntér~ácio~ái. :La Oficina Receptora transmitirá el ejemplar original con una antelación 

suficie.nte para que llegue a la Oficina Internacional a más tardar al vencimiento del 

·declmotercer mes contado desde la fecha de prioridad. Por lo que respecta a la copia para 

la búsqueda, ésta deberá ser enviada a la Administración encargada a más tardar el 

mismo dla en que se transmita el ejemplar original a la Oficina Internacional. El ejemplar 

original será considerado el ejemplar auténtico de la Solicitud Internacional. 

4.3 Tasas 

A continuación, nos detendremos a realizar un análisis sobre el conjunto de gastos 

que representa la presentación de una Solicitud Internacional y sus ventajas respecto al 

Sistema Tradicional de Patentes. 
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Debido. ·a que: una Solicitud Internacional de patente es efectiva en todos los 

Estados C:ontrata~tes·d~I PCT designados, no se tendrá que incurrir en los gastos que se 

genera~ ~i ··~e;·p~~par~ran\i presentaran solicitudes separadas para todos esos Estados; 

sino por a·I contr~'rio, ;{0 debe pagar una única serie de tasas por la presentación de la 

Soli~itud lnt~.rn~~lo~al en una sola moneda y a una sola Oficina, la Oficina Receptora. 

Di.chas. tasas'.cubren la presentación, la búsqueda y la publicación de la Solicitud 

Internacional y. son pagaderas en dólares o en su equivalente en la moneda y en la 

. lnsti~~.~ión. San.caria designada por cada Oficina Receptora. Por lo que concierne al pago 

de las tasas a las Oficinas Designadas, éstos pagos se pospondrán hasta meses más 

adelante, como lo veremos en su oportunidad. 

Como podemos observar, nos encontramos frente a otra gran ventaja del PCT ya 

que las tasas nacionales serán pagaderas mucho más tarde, a diferencia del Sistema 

Tradicional, el cual obliga al solicitante a realizar el pago de dichas tasas a más tardar en 

el doceavo mes siguiente a partir de la fecha de prioridad. Lo anterior, debido a que 

siguiendo la vla PCT se habrá diferido la tramitación nacional Asimismo. en varios paises 

y en la Oficina Europea de Patentes, las tasas nacionales son inferiores para las 

Solicitudes Internacionales de patente que las que se deben pagar si se presentan 

solicitudes nacionales separadas. 

Las tasas que el solicitante debe pagar a la Oficina Receptora por la presentación 

de la solicitud son las siguientes: 

a) Tasa de Transmisión.- Está destinada a la Oficina Receptora a fin de 

remunerar su trabajo como encargada de recibir la Solicitud Internacional, transmitir 

copias de dicha solicitud a la Oficina Internacional y a la Administración de la búsqueda 

internacional competente, y cumplir con todas las demás tareas-~ue, deba efectuar en 

relación con la Sol.icitud Internacional. La propia Ofi~ina Receptor~.será quien fije el 

importe de la tasa de transmisión, si la hay, /la fech~-~n···q~e~~b~·p~g~rs~. Para el caso 

particular de México, la tas~ cíe tr~nsmisión debe'rá ~~r pagada dentro del mes siguiente 

contado a partir de la fechada recepi:lón de la Solicitud Internacional. 
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b) Tasa Internacional.- Esta tasa está ·destinada a remunerar el trabajo de la 

Oficina lritern.acional. La tasa ·internacional comprende una tasa base y tantas tasas de 

designació.n como oficin.as nacionales 'o regionales hayan sido designadas en la solicitud, 

con un máximo dé 5 tasas de deslgn~ción a cubrir; es decir, únicamente se deberán pagar 

5 tasas y a partir de la sexta, la designación es gratuita. 

Es digno de mencionarse que la tendencia en los últimos afias.· ha sido la 

disminución gradual en el número máximo de las tasas de designación, por lo que afio 

con afio, resulta menos gravoso (económicamente hablando) para éí sÓlicitante designar a 

un mayor número de Estados Designados por un menor co_sto .. en las tasas de 

designación. Aunado a lo anterior, a partir del 1 º de enero de 1996 se redujeron las tasas 

básica y de designación del PCT en un 75% respecto a s·alicltudes internacionales 

presentadas sólo por personas flslcas, nacionales_ y residentes en México. 

Por lo que respecta al momento en ·que· se debe efectuar el pago de la Tasa 

Internacional, podemos decir que la tasa base deberá pagarse dentro del plazo de un mes 

a partir de· la fecha de recepción de la Solicitud Internacional. Por su parte, la tasa de 

designación deberá pagarse: (1) en el plazo de un afio a partir de la fecha de recepción de 

la Solicitud Internacional, cuando dicha solicitud no contenga una reivindicación de 

prioridad, o (ii) en el plazo de un afio contado a partir de la fecha de prioridad, cuando la 

Solicitud Internacional contenga una reivindicación de prioridad o de un mes a partir de la 

fecha de recepción, si ese mes expira después de haber transcurrido un afio desde la 

fecha de prioridad. 

c) Tasa de Búsqueda.- Estará destinada a remunerar el trabajo _de ._la 

Administración encargada de la búsqueda internacional y del establecimiento del informe 

de la búsqueda. Esta tasa deberá pagarse dentro del mes siguiente a partir de la fecha 

de recepción de la Solicitud Internacional. El Importe será fijado _directamente por la 

Administración encargada de la búsqueda internacional. 

Dentro de las Administraciones autorizadas para hacer la búsqueda internacional 

para México (Oficina de Patentes y Marcas Espaflola, Oficina de Patentes y Marcas de los 

Estados Unidos de América, Oficina de Patentes Sueca y la Oficina de Patentes Europea) 
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es la Oficina de Patentes Europea quien aplica un 75% de descuento por este concepto 

respecto a solicitudes presentadas por personas físicas, nacion~les' y resi_dentes en 

México. 

4.4 Búsqueda Internacional 

Cada Solicitud Internacional está sujeta a una búsqueda internacional realizada 

por una de las principales oficinas de patentes del mündo·· que' .. actúa :en ·calidad de 

Administración encargada de la búsqueda internacional · k~ ~irtud ; del PCT: ·Dicha 

búsqueda tiene un alto nivel y es realizada en base a los' documentos de patentes y' en la 

literatura conexa a las patentes. 

La búsqueda deberá efectuarse no solamente en el sector de la técnica en el que 

la invención pueda clasificarse, sino también en sectores técnicos análogos, con 

independencia de su clasificación. 95 

4.4.1 Finalidad de la búsqueda internacional 

Podemos decir que la finalidad principal de la Búsqueda Internacional es descubrir 

el estado de la técnica pertinente, para determinar qué anterioridades pueden afectar a la 

novedad o ala actividad inventiva de la Invención para la que se piden las patentes.· 

El estado de la técnica comprenderá todo lo que se haya puesto a disposición del 

público en cualquier lugar del mundo mediante una divulgación escrit~ y q~~ sea 

susceptible de ayudar a determinar si la invención reivindicada esnueva.'o 'no; y si Implica 

o no actividad inventiva, a condición de que la puesta a dlspbsíció~· del público haya 

tenido lugar antes de la fecha de presentación Internacional. ' 

H Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, Diario Oficial de la Federación. 31 de 
diciembre de 1994, pág. 58. 
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4.4.2 Documentación Mínima 

El Alto nivel de esa búsqueda viene garantizado por las normas internacionales 

que establece el PCT por lo que respecta a la documentación, las calificaciones de los 

examinadores y los métodos de búsqueda de las Administraciones encargadas de la 

Búsqueda Internacional, las cuales son oficinas de patentes experimentadas que la 

Asamblea de la Unión del PCT, órgano administrativo supremo creado por el PCT, ha 

designado especialmente para proceder a las búsquedas internacionales, y que tienen el 

compromiso de observar las normas y los plazos del PCT.96 

Por otro lado, dichas Administraciones basan la Búsqueda Internacional en la 

documentación mlnima que a continuación se enlista: 

a). Documentos nacionales de patente, entendiéndose por estos a: (i) las 

patentes concedidas a partir de 1920 por el antiguo Reichspatentamt de Alemania, los 

Estados Unidos de América, Francia, Japón, Reino Unido, Suiza y la antigua Unión 

Soviética, (ii) las patentes concedidas por la República Federal de Alemania y la 

Federación de Rusia, (iii) las solicitudes de patente, si las hubiere, publicadas a partir de 

1920 en los paises mencionados en los dos puntos anteriores, (iv) los certificados de 

inventor concedidos por la antigua Unión Soviética, (v) los certificados de utilidad 

concedidos por Francia y las solicitudes de certificados de utilidad publicadas en dicho 

pals, (vi) las patentes concedidas y las solicitudes de patente publicadas en cualquier otro 

pals con posterioridad a 1920 redactadas en alemán, espanol, francés o inglés y en las 

que no se reivindique ninguna prioridad, a condición de que la Oficina nacional del pals 

interesado seleccione esos documentos y los ponga a disposición de cada Administración 

encargada de la búsqueda internacional. 

b). Las Solicitudes Internacionales publicadas, las solicitudes regionales de 

patentes y.de certificados de inventor publicadas, y las patentes y certificados de inventor 

regionales publicados. 

98 Guía del pcr, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, México, 1996, pág. 6 
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c). Los demás temas publicados que constituyan la literatura distinta de la de 

patentes. que las Administraciones encargadas de la Búsqueda Internacional convengan 

y cuya lista publicará la Oficina Internacional por primera vez cuando se decida y cada vez 

que se modifique. 

Una vez más nos encontramos ante una gran ventaja de la vla PCT "el alto nivel 

con que cuenta fa Búsqueda Internacional". Esta ventaja es realmente significativa, sobre 

todo para paises en vlas de desarrollo como el nuestro, ya que las Administraciones 

encargadas de la búsqueda tienen acceso a este gran acervo, siendo muy poco probable 

que existan documentos relacionados a la invención que no hayan sido consultados, por 

lo que el resultado de dicha búsqueda cuenta con un alto grado de certeza y veracidad. 

4.4.3 Procedimiento 

Ninguna Administración encargada de la Búsqueda Internacional .estará obligada a 

proceder a la búsqueda en relación con una Sollcitud Internacional cuya ma.teria sea una 

de las siguientes97
: 

a). Teorlas cientlficas y matemáticas, 

b). Variedades vegetales o razas animales o procedimientos esencialmente 

biológicos de producción de vegetales y animale's.'. distintos de los 

procedimientos microbiológicos y los productos de dicho"s procedimientos. 

c). Planes, principios o métodos para hacer negocios, para actos puramente 

intelectuales o en materia de juego. 

d). Métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o 

animal, asl como los métodos de diagnóstico. 

e). Simples presentaciones de Información. 

f). Programas de ordenador, en la medida en que la Administración encargada 

de la búsqueda internacional no disponga de los medios necesarios para 

97 Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, Diario Oficial de la Federación, 31 de 
diciembre de.1994. pág. 61. 

78 TESIS CON 
FAI.LA DE ORIGEN 



·ERIKA MAYELA MENESES CAZARES-

proceder a la búsqueda del estado de la técnica respecto de tales 

programas. 

AsimÍsmo, si. la.Administración encargada de la Búsqueda Internacional considera 

que n'? existe unidad de Invención, deberá invitar al solicitante a pagar una tasa de 

. búsqueda 'internacional para cada una de las invenciones no relacionadas, motivando su 

consideración: Las tás~s adicionales serán cubiertas directamente a la Administración 

encargada de la Búsqueda Internacional en un plazo no menor a 15 dlas ni mayor a 45. 

En \i~so · d~· qüe el solicitante no esté de acuerdo con. el criterio aplicado por la 

.Administración encargada de la Búsqueda, podrá acompanar,:a1 pago de la tasa adicional 

una deCiáración motivada en el sentido de que la solicitÚd internacional cumple con la 

exl~encia .de unidad de invención o que el '1mp~rte1.?,~i)a\ksa adicional exigida es 

. excesivo. Dicha protesta será examinada y de estar justificado ordenar~ el reembolso total 
·::. ~~ 

o parcial de la tasa adicional. 

4.4.4 Informe de la búsqueda internacional 

El resultado de la Búsqueda Internacional debe ser emitido dentro de los tres 

meses siguientes a la recepción de la copia para la búsqueda por la Administración 

encargada de la Búsqueda Internacional o de nueve meses desde la fecha de prioridad, 

aplicándose el plazo que expire más tarde. 

El informe ("Informe de Búsqueda Internacional") se notificará al solicitante y a la 

Oficina Internacional tan pronto como se haya elaborado. En la mayorla de los casos, 

dicho informe es enviado con las copias de los documentos citados, lo que facilita al 

solicitante ~u consulta y ahorra un tiempo considerable al no tener que localizar y obtener 

los documentos citados. 

De lo anterior, podemos desprender que en la mayorla de los casos, el informe 

será ·notificado al solicitante y a la Oficina Internacional al 16º mes de haber presentado la 

.c'primera solicitud nacional o en su defecto al 9° mes si la solicitud Internacional es la 

. primera fecha de presentación. 
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El Informe de Búsqueda Internacional citará los documentos que considere 

pertinentes, pero • no deberá contener ninguna opinión, razonamiento, argum_ento o 

explicación. Lo· anterior, debido a que dichas actividades, asl como la evaluación del 

Informé d_e la. Búsqueda serán reservadas propiamente para el examen dé fondo. 

. . . . 
• Por. supuesto, el informe que resulta de la Búsqueda lnternaci.onal tiene la mayor 

importanda para. el solicitante, puesto que le permite conocer cuáles podrlan ser las 

anterioridades que impidan que se le conceda una patente válida, 98 y evaluar las 

opórtunidades que tiene de obtener una patente en los paises designados en su Solicitud 

1.nternacion.al con lo cual de.cidirá si. tiene interés en continuar solicitando una protección 

·para su lnven.cléÍn ·en' los Estados :designados, o si es posible, modificar primero las 

reivindicaciones .en su.· Soli~itud . lntérnacional con el objetivo de distinguir mejor su 

invención del estado de la técnl~a. 

Es asl como.nos encontramos frente a otra gran ventaja de la vla PCT, ya que el 

alto nivel de la Búsqueda Internacional, si ésta resulta favorable. garantiza al solicitante 

que toda patente concedida será sólida y tendrá pocas posibilidades de ser atacada con 

éxito, por lo que se puede considerar como una base segura para la tramitación de la 

solicitud en las oficinas designadas y posteriormente para la realización de inversiones o 

para la explotación Industrial de la invención. Contrario sensu, de obtener un resultado 

desfavorable, o pocas probabilidades para obtener el patentamiento, el solicitante tendrá 

la opción de no continuar el procedimiento, pero habrá ahorrado una cantidad significativa 

de recursos en comparación con la presentación de solicitudes independientes por la vla 

tradicional. 

4.4.5 Modificaciones a las Reivindicaciones 

En caso de que el solicitante decida modificar las reivindicaciones contenidas en la 

Solicitud Internacional, deberá presentar dichas modificaciones en la Oficina Internacional 

dentro del término de 2 meses contados a partir de la fecha en que la Administración 

911 
.. Nociones sobre patentes de Invención para Investigadores Universitarios", Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Francia, 1994, pág.48. 
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encargada de la Búsqueda Internacional haya .transmitido ·el Informe a· la Oficina 

Internacional y al solicitante· ó, de 1f3'n,eses d¡;sdela fechade prioridad, de acuerdo al 

que venza más tarde. 

Las m6dlflca~iones podrán ir acompailadas de una bréve:d~~láración'en:la que se 

expliquen las in'odifi~~ciones y en la que se Indiquen los efectos qu~ pudie~~~ te~er en la 

d~scripcló~ y 0ri'10~ dibujos; en el entendido de que ninguna modificación p~drá tener un 

. alcance ~ayer al contenido de la Solicitud Internacional tal como fue pre~entada. 

4.5 Publicación Internacional 

Una vez elaborado el Informe de la Búsqueda, la publicación de dicho .informe 

("Publicación Internacional") tendrá lugar lo antes posible, pero en todo caso será.ª más 

tardar en un plazo de 18 meses contado a partir de la fecha de prioridad de la Solicitud 

internacional, en el entendido de que si el solicitante asl lo solicita, la publicación podrá 

realizarse en cualquier momento antes del plazo aqul se11alado. 

No se efectuará ninguna publicación internacional si la solicitud se retira o se 

. considera retirada antes de que finalice la preparación técnica de la publicación. 

La Oficina Internacional publicaré un folleto PCT, que contendrá en conjunto una 

página de portada en la que figuran los datos bibliográficos extraídos de la petición, así 

como las indicaciones tales como el símbolo de la Clasificación Internacional de Patentes 

(IPC) , el resumen y uno o varios dibujos, la descripción, las reivindicaciones y el informe 

de la búsqueda internacional. Si las reivindicaciones de una solicitud han sido 

modificadas, se publicarán tanto las presentadas originalmente como las que han sido 

modificadas. 

SI la Solicitud Internacional se publicara en el idioma en que se haya presentado. 

No obstan~e lo anterior, si dicha solicitud se publica en un Idioma distinto al inglés, el 

informe de la búsqueda Internacional, el tltulo de la invención, el resumen y cualquier texto 

perteneciente a las figuras que acompailen al resumen, serén publicados en el idioma de 
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publicación y en Inglés. La oficina ·responsable de realizar dichas traducciones será la 

Oficina Internacional. · 

. :· Finalment13; 'h.ibrá qÜe mencio'nar en· ést~ pGnto que en el caso de que el 

solicitante pÍda··'que ~-~.publiq.ue. el Informe de la· búsqueda internacional antes del plazo 
.-· •.•... ' •. , ... s._ ".::·" :·-:·,, -.. • 

que se establece en el Reglamento del PCT, el folleto contendrá la indicación de que aún 

no se clÍsporie'del
0

l~forme y que se publicará nuevamente ese folleto, o que el informe de 

Búsqueda Internacional se publicará separadamente. 

4.5.1 Efectos de la Publicación Internacional 

Los objetivos y por ende los efectos de la Publicación Internacional son: 

(i) Dar a conocer al público la invención, es decir, de forma general diseminar 

el progreso tecnológico realizado por el inventor, y 

(11) Dar a conocer la amplilud de la protección que el inventor podrá obtener a 

fin de cuentas. 

Una vez publicada la solicitud internacional y de asl requerirlo el solicitante, si éste 

no se acoge al Capitulo 11 del PCT (como veremos en el punto .4.7 sig.uiente). por 

considerar que tiene grandes posibilidades de que le sea otorgada la. patente; dentro del 

mes 30 siguiente a la fecha de prioridad, la Oficina Internacional proporcionará a cada 

Oficina Designada una copia de la Solicitud Internacional y el informe .de la Búsqueda 

Internacional a fin de que cada una tramite esa solicitud. 

Sólo en ese momento, el solicitante debe de pagar a las OfiC:inas Designadas las 

tasas nacionales prescritas y .proporcionarles••, si lo exigen, traducciones de su Solicitud 

Internacional en sus idiomas oficiales; también en este momento, podrá verse obligado a 

designar a un mandatario local .. 

99 El suministro' de la tradÚcclón y el pago de las tasas nacionales deben tener lugar dentro de los 20 ó 30 
meses siguientes a la fecha de prioridad. 
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Cabe recordar que el PCT sólo es un sistema de presentación y no le concierne la 

concesión de patentes, la cual es tarea y competencia exclusiva de cada una de las 

Oficinas Designadas. El informe de la busqueda y, en su caso, el informe del examen 

preliminar internacional están destinados unicamente a facilitarles su tarea. 

4.6 Procedimiento en las Oficinas Designadas 

En la tramitación nacional se aplicarán los procedimientos ordinarios de cada una 

de las Oficinas Designadas, sin perjuicio de algunas excepciones que corresponden a la 

vfa PCT. 

Sin embargo, cada Oficina Designada podrá exigir al solicitante, entre otras cosas: 

(i) cualquier documento relativo a fa Identidad del inventor, 

(i) cualquier documento relativo al derecho del solicitante para solicitar y que 

se fe conceda una patente, 
-·---

(ii) cualquier documento que contenga una prueba del derecho del solicitante a 

reivindicar la prioridad de una solicitud anterior, cuando el solicitante no sea 

el solicitante que haya presentado la solicitud anterior o cuando haya 

cambiado el nombre del solicitante desde la fecha en la que fue presentada 

fa solicitud anterior, 

(iii) cuando la Solicitud Internacional designe un Estado cuya legislación 

nacional exija que las solicitudes nacionales sean presentadas por el 

inventor, cualquier documento que contenga una atestación bajo juramento 

o una declaración alegando su calidad de inventor, 

(iv) cualquier prueba relativa a divulgaciones no perjudiciales o excepciones a 

la falta·· de novedad, como divulgaciones resultantes de abusos, 

divulgaciones con ocasión de ciertas exposiciones y divulgaciones por el 

solicitante que hayan tenido lugar durante cierto periodo, 

(v) que el solicitante esté representado por un mandatario habilitado para 

representar solicitantes en esa Oficina y/o que tenga una dirección en el 

Estado designado para fines de recepción de notificaciones, 
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(vi) que el mandatario, si lo. h_ubiere; que represente al solicitante sea 

debidamente nombrado por éste, y 

(vil) la traducción de. cua
0

lqule~ doc~~ento o el número de ejemplares en que se 

tienen que· ·presentar. 

Las condiciones sustantivas de patentabilidad serán establecidas en cada Estado 

Designado; por lo que el solicitante deberá terier la oportunidad de modificar las 

reivindicaciones, la descripción y Jos dibujos presentados en cada Oficina Designada 

dentro del plazo prescrito en su legislación. Ninguna Oficina Designada concederá ·una 

patente ni denegará su concesión antes del vencimiento de ese plazo·. sal.ve con. el 

consentimiento expreso del solicitante. Lo anterior, a fin de que, al Jgualciu_e::en la_ Fase 

Internacional, en la Fase Nacional el solicitante esté posibilitado para reaiiz'~r~a'rnbios que 

le permitan modificar la solicitud a fin de cumplir con las exigencias y reqUerimientos de la 

Oficina Designada. 

Concernirá a cada Oficina Designada la facultad de conceder o negar la patente 

4.6.1 Examen Preliminar Internacional (Capitulo 11 del 

PCT) 

Una vez recibido el informe de la Búsqueda Internacional y en el evento de que el 

solicitante tenga dudas sobre la posibilidad de que la patente le sea concedida o no, el 

solicitante tiene la posibilidad de presentar una solicitud de examen preliminar. Dicho 

examen es facultativo y requiere que el solicitante presente una petición expresa, en la 

que se mencione que su voluntad de utilizar los resultados de ese examen en los estados 

designados en la .Solicitud Internacional {en lo sucesivo y para los efectos del capitulo 11 

"los Estados Elegidos"). El plazo lfmlte para la presentación de la Solicitud para el Examen 

Preliminar será.ª mas tardar en el mes 19 contado a partir de la fecha de prioridad. 

Solo podrá presentar una solicitud de Examen Preliminar Internacional todo 

solicitante que sea residente o nacional. de un Estado contratante vinculado por el 
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Capitulo 11 y cuya Solicitud Internacional haya sido presentada en la Ofic:ina Receptora de 

ese Estado o en la que actúe por cuenta del mismo.'ºº 

La Solicitud de Examen Preliminar· Internacional deberá . ·efectuarse 

Independientemente de la Solicitud Internacional, deberá· contener· las Indicaciones 

prescritas y se hará en el idioma y en la forma prescrita. 

4.6.2 Objetivo 

El objetivo principal del Examen Preliminar será obtener una opinión preliminar y 

sin compromiso sobre la cuestión de si la invención de la que solicita protección responde 

total o parcialmente a los criterios de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. 

4.6.3 Procedimiento 

La solicitud deberá indicar el o los Estados contratantes del PCT en los que el 

solicitante proponga utilizar los resultados del Examen Preliminar Internacional; es decir, 

deberá señalar los Estados Elegidos. 

El solicitante deberá pagar una tasa de tramitación en ·favor de la Oficina 

lnternaci.onal dentro del plazo de un mes a partir de la fecha en que se haya presentado la 

- solicitud_ de Examen Preliminar Internacional y podrá entregarse a la Administración 

encargada del examen. Asimismo, la Administración encargada del Examen Preliminar 

Internacional podrá exigir que el solicitante pague una tasa ("Tasa de Examen Preliminar") 

en su beneficio, por la ejecución del examen preliminar y por el cumplimiento de las 

demás tareas confiadas a ella. La propia Administración encargada del Examen Preliminar 

será quien fije el importe de la Tasa de Examen Preliminar, si la hubiere. El plazo de pago 

de esta tasa será el mismo que se aplica para la Tasa de Tramitación. 

100 No podrán acoger este beneficio los nacionales o residentes de los Estados contratantes del PCT que se 
han establecido una reserva excluyendo este capitulo. 
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'' ' . . . . . -

La Administración ·encargada :_del Examen Preliminar notificará por escrito al 

solicitante; ~xpbnierici~ ymoti~ando detalladamente en di~ha notificación los fundamentos 

de su opinión e invitando al solicitante él presentar una respuesta escrita acompañada de 

modificaciones cuandbpro~edan,.si: 

a) .. ·.:> C_onsidera.ql.Je laSolicitud Internacional se refiere a una cuestión respecto 

de .1a cUa1 no 'éstá C>blig~ci~ a efe'etu~r ul1 examen preliminar; es decir, por las mismas 

circunsta~cl~s q~~/I~ Admini~tr~~IÓ~; endárgad~ . de Ía Búsqueda internacional puede 
'·-·': " ' .. - . . 

~egarse a realiia~ 1'a rT11srn'a .•. 

. - ... ·. - .. ·.;:-: .'. .. ': ·.''; .. ~ '. ·, - -~'' . ':. 

b). . Considera. qu~ la descripción, l~s · reivindicáciC>nes () los dibujos·. son .tan 

obscuros o' que las reiivindicaclone~ se fundan en· fornía tan inad~cu'aéJa en la descripción, 

que no se puede formar una opinión significativa en reiación con la novedad, la actividad 

inventiva o la aplic_ación'industrlal de la invención reivindicada. 

c). Considera que el examen preliminar internacional deberla ser negativo 

respecto de alguna :de las reivindicaciones debido a que la invención reivindicada no 

parece nueva, no par~ce irTlplicar una actividad inventiva, o no parece ser susceptible de 

aplicación indústrial. 

_ d): ' __ Advierte que la Solicitud Internacional adolece de algún defecto en cuanto a 

su forma y co_ntenido. 

e). Considera que una modificación realiz.ada a las·. reivindicacióne~ por el 

solicitante, ~on anterioridad, excede la divulgación' que flgÜra en.la SoÍici.tÜd Internacional, 
'-~. ;.";' 

tal como fue presentada. 

f). Desea acompañar al informe observaciones .relativas a la claridad de las 

reivindicaciones, la descripción y los dibujos, o sobre la cuestión de si las reivindicaciones 

se fundan enteramente en la descripción. 
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g). Considera que una reivindicación se refiere a una Invención para la que no 

se ha establecido ningún Informe de Búsqueda lntern~cional y há decidid~ no efectuar el 

examen preliminar para esa reivindicación. 

Dicha notificación deberá fijar el plazo para respuesta, el cual debe ser razonable 

(en la mayorla de los casos se establece un término de dos meses a partir de la 

notificación, el cual puede ser prorrogable). El Solicitante deberá responder la invitación 

de la Administración encargada del Examen Preliminar Internacional realizando las 

modificaciones a su solicitud y/o mediante la presentación de argumentos fundamentando 

su opinión. 

El plazo para el establecimiento del informe es de 28 meses a partir de la fecha de 

prioridad. Si la solicitud de examen ha sido presentada antes de la expiración del 

decimonoveno mes, el plazo para el establecimiento del informe será de 9 meses, a partir 

del comienzo del examen preliminar. 

4.6.4 Informe del examen preliminar internacional 

Los resultados del Examen Preliminar Internacional se consignan en un informe 

que se suministra al solicitante y a las Oficinas Elegidas, por conducto de la Oficina 

Internacional, la que también está encargada de traducirlo si fuese necesario. 

El Informe del Examen Preliminar Internacional sólo deberá declarar en relación 

con cada reivindicación, si ésta parece satisfacer los criterios 'de novedad, actividad 

Ín_ventiva y aplicación industrial. En la declaración también debe apárecer la mención de 

los documentos que sirvan de apoyo a la conclusión mencionada y las explicaciones que 

las circunstancias del caso puedan exigir. 

Las opiniones emitidas sobre la patentabilidad de la invención en función de los 

criterios internacionales mencionados anteriormente proporcionan al solicitante elementos 

aún más sólidos para evaluar sus posibilidades de obtener patentes y facilitan a las 
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Oficinas Elegidas un mejor elemento de apreciación para su decisión de conceder una 

patente. 

4. 7 Procedimiento en las Oficinas Elegidas 

Debemos comenzar este punto diciendo que cuando el solicitante se acoge a los 

beneficios establecidos en el Capitulo 11, es decir, cuando decide solicitar el Examen 

Preliminar .Internacional, la entrada a Fase Nacional no comenzará antes del mes 30 a 

partir de la fecha de prioridad. 

SI el solicitante al recibir el informe determina que éste es favorable y tiene 

posibilidades de que le sea concedida la patente en la Fase Nacional, entrará a esta fase, 

para lo cual será aplicable lo establecido en el inciso 4.6 de este trabajo. 

Una ventaja más de la vfa PCT, la encontramos en el aplazamiento de la entrada a 

Fáse· Nacional y en los resultados del examen, ya que estos dos elementos le perm1liran 

al solicitante tomar una decisión firme y certera sobre la posibilidad de entrar o no a Fase 

Nacional basando su decisión en una evaluación sólida sobre las posibilidades reales que 

tiene el solicitante en obtener la patente. 

A modo de resumen y de conclusión a este cap!tulo, a continuación encontraremos 

dos diagramas de flujo del procedimiento vfa PCT asf como sus principales plazos y 

etapas der'mismo 

a). El primero de elfos en el caso en que se reivindÍqu~ ~n.a prioridad. 

[;E]· 
.o. .o. 

o Meses ,. •• •• 
Ü' 
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b). El segundo caso, cuando la Solicitud Internacional sea la primera presentación. 

Prime1a pu1•11ntecl0n 

Fechm de pnoiks.d 

.Jl 
O Me~• t 

1)' 

T•••bHe 
Tan de Tran.m1S16n 

12 " 

Public:1ti6n 
PCT 
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CAPITULO V 

APLICACIÓN DEL PCT EN MEXICO 

Antes de iniciar el análisis relativo a la aplicación del Tratado de Cooperación en 

Materia de Patentes en México, consideramos de vital importancia iniciar este capitulo 

con el análisis de fa evolución de dicho tratado en el ámbito internacional en los últimos 

años, a fin de establecer la posición que guarda México en el contexto internacional en 

esta materia, para asi determinar los beneficios y ventajas o las desventajas que la 

aplicación del PCT trae a nuestro pais. 

5.1 Evolución del PCT en el ámbito Internacional 

En la actualidad los Estados conservan el poder soberano de legislar sobre fa 

existencia y naturaleza de los derechos de propiedad industrial en sus propios territorios, 

y hasta ahora sólo han aceptado que se limite ese poder dentro del contexto de acuerdos 

más amplios de cooperación económica o Integración con paises vecinos que estén en 

uná 'rase de .desarrollo comparable; pero la protección de fa misma invención en más de 

un pS:fs plant~a importantes problemas administrativos y prácticos a las autoridades ... 
gubernamentales competentes y al público en general. La búsqueda de soluciones a 

estás problemas mediante la armonización, la normalización y la eliminación de la 

dupUcación del trabajo, constituye un importante esfuerzo hacia el perfeccionamiento del 

sistema internacional y es objeto de la atención de los gobiernos de los paises 

Industrializados en fa cooperación técnica a nivel mundial y regional, prestándose especial 

atención al acceso efectivo de la información tecnológica divulgada por el sistema. 1º1 

101 "La Función del Sistema de Patentes en la Transmisión de Tecnoloqfa a los paises en Desarrollo·, Informe 
preparado conjuntamente por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas y 
la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Naciones Unídas. Nueva York, 
1975. pág.15. 
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Uno de Jos intentos. por.· tratar de lograr dicha armonización es el Tratado de 

Cooperación en Materia· de. Patentes, con el cual se simplifica y se hace más ·económica 

la protección_.interna~~6~al)'o~ p~tente y facilita el acceso al público a un gran caudal de 

información_ .técnlca:sobre invenciones, ya que mediante Ja presentación de una sola 

soliéitud internacional de~atente al amparo del PCT, se. puede solicit~Ísimultáneamente 
protección para una Invención en más de cien paises en todo el mundo, incluyendo los 

paf ses en desarrollo. 

Es asl, como el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes fue concertado en 

1979 después de grandes esfuerzos por parte de los primeros Estados miembros (18), 

sufriendo diversas modificaciones, las principales en los años de 1979, 1984 y 2001; para 

pronto convertirse en un Tratado de gran importancia en la materia y al cual se han 

adherido hasta el dfa de hoy 117 Estados Miembros. 

Podemos concluir este punto diciendo que el PCT está abierto a todos Jos Estados 

que forman parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad industrial. Los 

instrumentos de ratificación o adhesión deben ser depositados en poder del Director 

General de la OMPI. 

5.2 Datos Estadísticos 

En los últimos diez años se registró un crecimiento sin precedentes en el número 

de patentes externas provenientes de los paises industrializados. Durante ese periodo tal 

incremento significó que alrededor de un millón de patentes (promedio anual) fueran 

solicitadas en las instituciones de propiedad intelectual de los paises industrializados y de 

Jos paises en desarrollo. Ese enorme flujo de tltulos de propiedad intelectual, 

perteneciente en su mayor parte a empresas transnacionales, representa las cuatro 

quintas partes del patentamiento en el mundo y se ubica, generalmente en la frontera de 

las tecnologlas de punta (electrónica, química fina, farmacéutica, aeroespacial, 

biotecnologla, nuevos materiales, etc.). Dicho fenómeno, es sin duda alguna, uno de los 

resultados en las inversiones en Investigación y Desarrollo que los paises industrializados 

realizan. El auge de los flujos internacionales de patentes ha sido una consecuencia de la 
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profundización de las reformas estructurales y comeréiales,· sobre todo de la liberación de 

los flujos de tecnologla durante la década de los ochenta. 

De acuerdo a un estudio realizado por las Naciones Unidas, (i) alrededor del 84% 

de todas las patentes válidas en los paises en desarrollo son propiedad de extranjeros, y 

la mayorla de ellas están en manos de sociedades domiciliadas en cinco paises, 

desarrollados de economla de mercado, y (ii) en segundo lugar, no se utilizan del go al 

95% aproximadamente de esas patentes , propiedad· de extranjeros. Estos dos hechos 

condicionan, en gran medida, las ventajas y desventajas que se derivan para cualquier 

pais en desarrollo de la concesión de ·las patentes 102
, en particular de aquellas 

concedidas vla PCT. 

El siguiente cuadro nos muestra la aceptación y el crecimiento que ha tenido el 

PCT en el ámbito internacional en los últimos años, 

120000 

::i 100000 
'C 
Jl! ¡¡¡ 80000 

~ 
Q. 60000 
fil 
'C .a 40000 
:§ 
g 20000 

o 

----------~ ·--,:-.-. ~ :_:·'.:¡ 

1---------------------~~&1- ~ -
<O M .... 

1---------------- ..,. ~ ~ . - .,:{ - ,': -u,-~-~~-
m ~ <O 
m M N 
~ N 

año 

Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Industrial. 

' 02 ldem, pag.61. 
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Como podemos apreciar.de la gráfica que antecede, en la última década el PCT ha 

tenido un crecimiento rápido, c~~slderable y progresivo, alcanzando un número record de 

solicitudes present~dás en_los últimos 2 ai1os. 
. . .; .· " 

Durante el ai'lo 2001, el PCT entró en vigor en siete nuevos Estados ~ontratantes: 

Colombia (28 de febrero de 2001) 

Ecuador (7 de mayo de 2001) 

Guinea Ecuatorial (17 de julio de 2001) 

Filipinas (17 de agosto de 2001) 

Omán (26 de octubre de 2001) 

Zambia (15 de noviembre de 2001) 

Túnez (10 de diciembre de 2001) 

Por lo que, como ya lo comentamos, al 1º de agosto del ai1o 2002 el número de 

Estados contratantes ascendió a 117 Estados, los cuales se enlistan a continuación para 

mejor mferencia: 

Albania Congo. Granada Malawi San Vicente y 

, las Granadinas 

Alemania caSta Rica.· Grecia Mali Senegal 

· Antigua y Barbuda cote d'lvolre Guinea Marruecos · Seyct:ielles•: 

Armenia Croacia Guinea-Bissau Mauritania Sierra Leona 

Argelia Cuba. Guinea Ecuatorial México Singapur 

Australia Dinamarca Hungrla Mónaco Sri Lanka 

Austria Dominica India M~ngo.lia SÚdáfrlca 

Azerbaiyán eCUador Indonesia Mo~a~bl~ue 
.- ·, .SÚdán 

Barbados Emlratos Árabes Unidos Irlanda Nlger ·:: S~e~la 

Belarús Eslovaquia Islandia Noruega. Suiza 

Bélgica Eslovenia Israel Nueva Zelandia Swazilandia 

Belice . Espana Italia Omán Tayikistán 

Benin Estados Unidos de .Japón Paises Bajos Togo 
América 

Bosnia y Estonia Kazajstán Polonia Trinidad 
Herzegovina Tobago 
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Brasil Ex República Yugoslava Kenya Portugal Túnez 
de Macedonia 

Bulgaria Federación de Rusia Klrgulstán Reino Unido Turkmenistán 

Burkina Faso Filipinas Lesotho República Turquía 
Centroafricana 

Camerún Finlandia Latlvla República Checa Ucrania 

Canadá Francia Liberia Repúbhca de Corea Uganda 

Chad Gabón Liechtenstein República de Uzbekistán 
Moldava 

China Gambia Lituania República Popular VietNam 
Democrática de 
Corea 

Chipre Georgia Luxemburgo República Unida Yugoslavia 
deTanzanra 

Colombia Ghana Madagascar Rumania Zambia 

Santa Lucfa Zimbabwe 
•• A partir del 7 de Noviembre del 2002 

Durante ese mismo afio (2001), la Oficina Internacional de la OMPI recibió un total 

de 103,947 solicitudes internacionales presentadas en todo el mundo, lo que representó 

no sólo un aumento del 14.3% con respecto al número de solicitudes presentadas en el 

afio 2000, sino que también permitió superar por primera vez la marca de 100,000 

solicitudes internacionales presentadas en un afio. Por .lo que, debieron haberse 

presentado millones de solicitudes independientes en todo el mundo, en el plano ·n·acional 

o internacional, para obtener el mismo nivel de protección logrado mediante es.as 103,947 

solicitudes. 

En el siguiente cuadro se muestra, por pals de origen, el número de solicitudes 

internacionales presentadas en el afio 2001, asl como los porcentajes correspondientes, 

en contraste con el afio 2000: 

us 
Estados Unidos de 40,003 
Améric3 _______ _ 

DE 
Alemania 13,616 

(38,171) 38.5 

------~--- -

c12 __ ·_º3_9_, __ ..L. __ ~3-.1---L- _<13 2) 1 

- 1 
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:¡,;:: ·¡d·~.;::.+•,..,1:'.~\,.-~~li·~'\i_il¡l.,...$i.i.~~ffñi'f!t".«{~).C\•~lt!.W:.:--,J;~CT!>Z'~~~ 1'!~~ ~ 
JP 

1 

1 
Japón 11,846 (9,402) 11.4 (10 3) 
----------- ------ -------- -- ---- ------- -- - -- --~--- ·---- ---- ----
GB 

6,233 (5,538) 6.0 (6.1) Reino Unido 

FR 
4,619 (3,601) 4.4 (4.0) Francia 

SE 3.502 (3.071) 34 (34) 
Suecia 
NL 3,187 (2.587) 3.1 (2.8) Paises Bajos 

~--- ------------- ------------ ··-'" 

KR 2,318 (1,514) 2.2 (1.7) República de Corea 

CA 
2,030 (1,600) 1.9 (1.8) 

Canadá 
CH&LI 

2,011 (1,701) 1.9 (1.9) Suiza y Liechtenstein 

AU 1,754 (1,627) 1.7 (1.8) 
Australia 

--
CN 
China 1,670 (579) 1.6 (0.6) 

FI 1,623 (1,437) 1.6 (1.6) 
Finlandia 
IT 

1,574 (1,354) 1.5 (1.5) Italia 
IL 

1,248 (924) 1.2 (1.0) Israel ---
DK 

929 Dinamarca 

BE 
681 Bélgica 

AT 630 Austria 

ES 
Espatia 575 

RU 551 Federación de Rusia 

(789) 

(574) 

(476) 

(519) 

(590) 
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NO 525 (470) 0.5 (0.5) 
Norueg_~-------- -----
ZA 

418 (386) 0.4 (0.4) Sudáfrica -fi\f·---- - ·----- ---------- --- -·------ -·-

India 316 (156) 0.3 (0.2) 
--·--- -------· ------- --------------

NZ 
Nueva Zelan_d§ ____ 279 (264) 0.3 (0.3) 

-----
SG 

271 (225) 0.3 (0.3) 
Singa ur 
IE 

212 (184) 0.2 (0.2) Irlanda ---------
BR 
Brasil 193 (161) 0.2 (0.2) 

HU 130 (140) 0.1 (0.2) 
Hun ria 
MX 

107 (71) 0.1 (0.1) México 
PL 105 (104) 0.1 (0.1) Polonia 
LU 

l 1.uxemh11r n 95 (93) 0.1 (0.1) 

c-z--
79 (91) 0.1 (0.1) Re ública Checa 

TR 
72 (70) 0.1 (0.1) Tur uia 

HR 
55 (49) 0.1 (0.1) Croacia 

GR 54 (50) 0.1 (0.1) Grecia 

UA 48 (44) 0.1 (0.1) Ucrania 
SI 

41 (38) <0.1 (<0.1) 
Eslovenia 
PT 36 (19) <0.1 (<0.1) 
Portu al 
YU 31 (22) <0.1 (<0.1) 
Yugoslavia 
RO 30 (27) <0.1 (<0.1) 
Rumania 
SK 29 (31) <0.1 (<0.1) 
Eslova uia 
IS 
Islandia 28 (18) <0.1 (<0.1) 
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~~garia _________ -~-- (29)___ 1 __ <0.1 _ {<01) ! 

¡::· ~~ =:----~ :: ~=-:::: -¡-_;__f-:::~~1 
Armenia 15 (5) 

co 
Colombia 14 n.d. 

cu 
Cuba 10 (5) 

LV 
Letonia 9 (4) 

AL 
Albania 8 {O) 

EE 
Estonia 8 (5) 

KZ 
Kaza·stán 6 (5) 

88 
Oürbados 5 (7) 

CR 
Costa Rica 5 (8) 

GE 
Geor ia 5 (4) 

ID 
Indonesia 5 (10) 

MC 
Monaco 5 (6) 

PH 
Fili inas 5 n.d. 

AE 
Emiratos Arabas Unidos 4 (1) 

BA 
Bosnia Herze ovina 4 (4) 

DZ 
Ar elia 4 (3) 

so 
Sudán 4 (5) 

MK 
Ex República Yugoslava 3 (3) 
de Maced. 

AZ 
Azerbaiyán 2 (2) 
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~CI 2 (1) <0.1 (<0.1) f ~te _cj'ly_9!_í~---·--- -------~-
1 Sri Lanka . 

2 (4) <0.1 (<0.1) 

LT 
2 (1) <0.1 (<0.1) Lituania MA··--·------ -· ·- ·-· -----

Marruecos 2 (O) <0.1 (0) 
SN-···--------

2 (0) <0.1 (O) 
S!=neg~---------- ------zw 

2 (0) <0.1 (0) 

I~~··,·· Antig!!_a Barbuda (0) <0.1 (0) 

TT 
(0) <0.1 (O) 

.Trinid~ Taba o 
¡CM o (2) o (<0.1) 
[ft-m~ún _______ 

o (1) o (<0.1) 
1 Lesotho 
~-¡)--

República de Moldava o (2) o (<0.1) 

uz o (2) o (<0.1) Uzbekistán 
VN o (1) o (<0.1) Viet Nam 
TOTAL 103,947 90,948 100.0 100.0 
Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

Como se puede apreciar, en el año 2001, los solicitantes de los Estados Unidos de 

América presentaron el mayor número de solicitudes al amparo del PCT, las cuales 

representaron el 38.5% del total de solicitudes, seguidos por Alemania (13.1%), Japón 

(11.4%), Reino Unido (6.0%) y Francia (4.4%), lo que constituye una repetición de la 

tendencia registrada en los últimos años. 

La presentación de solicitudes procedentes de paises en desarrollo que son 

miembros del PCT registró un incremento general del 70.6% en el año 2000, con un 

aumento particularmente elevado de las solicitudes presentadas por solicitantes de China 

(188.4%), la India (102.6%), República de Corea (53.1%) y México (50.7%). En total, 

5,379 solicitudes internacionales se originaron en el año 2001, procedentes de paises en 
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,' ._, > . 
desarrollo, y el número más elevado correspondió a la República de Corea (2,318), China 

(1,670), SudMrica"(41·a'), ia India (316), y Singapur (271). 

Un número ·cada ·vez mayor de solicitantes aprovecha los beneficios que se 

derivan de la presentación de solicitudes Internacionales al amparo del PCT. En el año 

2001, el promedio de Estados designados por cada solicitud internacional presentada fue 

de 107 (En el año 2000 fue de 93). Esta cifra es mucho más elevada que la del número de 

Estados en los que en su momento se solicitará la protección por patente, ya que los 

solicitantes del 77% de las solicitudes internacionales presentadas en el año 2001 

aprovecharon la posibilidad de pagar el máximo de seis tasas de designación al mismo 

tiempo que efectuaban el mayor número posible de designaciones. De esta forma los 

solicitantes extienden los efectos de sus solicitudes internacionales a todos los Estados 

que pudieran resultarles de interés posteriormente, conservando la posibilidad de decidir 

más adelante en cuáles de los Estados desean continuar el trámite. 

Otra tendencia generalizada por los solicitantes es realizar designaciones para 

patentes regionales, ya que dicha designación surte sus efectos en varios Estados. Por 

ejemplo, en el año 2001, se solicité la patente europea en el 97.5% de las solicitudes 

internacionales. 

El siguiente cuadro nos muestra el número de solicitudes internacionales 

presentadas durante los dos últimos años y su porcentaje, de acuerdo a los idiomas en 

que fueron presentadas, a saber: 
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La qulmica, la metalúrgica, la flsica y la electricidad fueron los principales sectores 

de la tecnologla a los que h::iclan referencia esas solicitudes internacionales publicadas. 

En el cuadro que figura a continuación se hace un desglose de las solicitudes del PCT 

publicadas en 2001 con arreglo a los ocho sectores técnicos principales del sistema de la 

Clasificación Internacional de Patentes ("IPC"): 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

Necesidades corrientes de la vida 

Técnicas industriales diversas; transportes 

Qulmica; metalurgia 

Textiles; papel 

Construcciones fijas 

Mecánica; Iluminación; calefacción; armamento; voladura 

Flsica 

16.9% 

13.4% 

20.8% 

1.3% 

2.6% 

5.9% 

20.9% 

18.2% Electricidad 

100 
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DESGLOCE POR SECTORES TECNICOS 

G 

H 

F E D 
G%3%1% 

21% 

B 
13% 

Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

A continuación podremos apreciar el número de solicitudes internacionales 

enviadas a cada Administración encargada de la búsqueda internacional en el al'\o 2001: 

'Admlnlstiac/6n 
en~'iifiíaáifde'. 
1a,:'!fi~q11ecta . , . 
/ntemaclona/ ·· 

Oficina Europea 
De Patentes 

Estados Unidos 
de América 

'2001:>;<: 
63,128 

17,793 

·'"··12000)'' ;·-.t 

(55,414) 

(17,386) 

101 

~,¡~:, .':. 2001 ·'. (2000),'. l."',-. 

60.7 (60.9) 

17.1 (19.1) 
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Administración Número de solicitudes Porcentaje ·.. » ··.:···'" 
encargada de 
/a búsqueda 

.. .... 
internacional 

2001 (2000) 2001 (2000) 
Japón 11, 182 (8,850) 10.8 (9.7) 

Suecia 4,481 (4,040) 4.3 (4.5) 
Australia 2,086 (1,886) 2.0 (2.1) 
República de 2,033 (1,217) 2.0 (1.3) 
Corea 
China 1,661 

- _J.~~ 1 6 (06) 
Federación de 556 (595) 0.5 (0.7) 
Rusia 
España 514 (440) 0.5 (0.5) 
Austria 493 (545) 0.5 <0.6) 
TOTAL 103 927 190,946) 100.0 1100;0¡ 

Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

Por su parte. la Oficina lntcrnncion:JI recibió en el 2001,en calidad de 

Oficina receptora casi 2,900 solicitudes internacionales (es decir, aproximadamente un 

40% más que en 2000) de solicitantes procedentes de 56 paises. 

El número de solicitudes de examen preliminar internacional recibidas por la 

Oficina Internacional, procedentes de las Administraciones encargadas del examen 

preliminar internacional, ascendió a 77,550 en 2001, lo que rep.resenta un aumento del 

20,7% con respecto a 2000. 

5.3 Reformas al PCT 

Como veremos en este punto, el PCT continúa ·evolÜcionando, a fin de brindar 

mayores beneficios económicos y una mayor slmpÍmca~ló~ administrativa tanto a los 

Estados Contratantes como a los particulares. Entre . los . acuerdos y decisiones más 

importantes tomados por Ja Asamblea ·del .PCT. en Jos últimos dos años, podemos 

encontrar los siguientes, a saber: 
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El Comité sobre la Reforma del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, 

convocado tras una decisión adoptada por la Asamblea del .PCT en octubre de 2000, 

celebró su primera sesión en Ginebra, del 21 al 25 de mayo de 2001. El Comité logró un 

acuerdo acerca de los objetivos de base de la reforma del sistema del PCT, por lo que 

convino en recomendar a la Asamblea del PCT la creación· de un Grupo de Trabajo y 

acordó qué temas deblan remitirse a ese Grupo.de T;abajo para que los examinara y 

brindara asesoramiento al respecto. 

Tras la aprobación por la Asamblea del PCT. de. las recomendaciones antes 

mencionadas, la primera sesión del Grupo de Trabajo sobre la Reforma del PCT se 

celebró en Ginebra, del 12 al 16 de noviembre de 20Ó1. Entre los temas de examen 

figuraron los siguientes: 

a) Una propuesta de sustituir el sistema actual del PCT de manera que, para todas 

las solicitudes internacionales, se siga un procedimiento internacional.de búsqueda 

ampliado, en virtud del cual, además del informe internacional de_ búsqueda, la 

Administración encargada de la búsqueda internacional emitiría una opinión ·del.· 

examinador sobre si las reivindicaciones de la solicitud parecen··satisfacer los· 

criterios de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industri~Í. similar a la 

opinión escrita que el solicitante recibe actualmente!, tras pr~~~rit~r una s~liditud de 

examen preliminar internacional; 
:·'."' ... · 

b) Una propuesta de reforma del sistema de . desigiadón, de manera que la 

presentación de una solicitud internacional surtiera áutomáticamente el efecto de 

realizar todas las designaciones posible~ en virtud d~f PCT, postergando hasta la 

fase nacional todas las decisiones y elecclones .. deÍ solicitante en cuanto a los 

paises en los que solicita la protección y a· fas tipos de protección que solicita. 

Además, se introducirla una tasa única internacional "fija", que sustituirla las 

distintas tasas básicas actuales y la tasa o tasas de designación; 

Tras la celebración de otras reuniones del Grupo de Trabajo y del Comité sobre la 

Reforma del PCT, durante 2002, se prevé que las primeras propuestas de modificaciones 
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del Reglamento del PCT relacionadas con la reforma se presentarán a la Asamblea del 

PCT_ en septiembre de 2002, asimismo: 

a) Se resolvió modificar, a partir del 1 de abril de 2002, el plazo previsto en el Articulo 

22.1 del PCT para realizar los actos necesarios para entrar en la fase nacional, 

que pasará de 20 a 30 meses, contados a partir de la fecha de prioridad. En 

consecuencia, el plazo para entrar en la fase nacional en virtud del Articulo 22.1 

del PCT será el mismo que se aplica en virtud del Artículo 39.1 al del PCT (es 

decir, el plazo que corresponde cuando el solicitante presenta una solicitud de 

examen preliminar internacional dentro de los 19 meses contados a p_artir de la 

fecha de prioridad). estableciendo así un plazo único para la entrada a . fase 

nacional. 

b) 

c) 

Se decidió modificar la tabla de tasas con efecto desde el 1 - de.enero de 2002, 

para seguir disminuyendo el número máximo de t~s~~ de deslg~aciÓn pagaderas, 

que pasa de seis a cinco. Es el quinto ~ño cons~cuti\lo.e~_,t¡IJ7_¿e redw:e~ las 

tasas pagaderas por la designación de Estados; 
'.-~: __ 

.~ .;·.::.;:·:_. >~>.-

La Oficina Española de Patentes y Marcas; que tia'sidoAdmlnistraciÓn encargada 
.. -.• -· "' ·'-··;,_· -· ... 

de la búsqueda internacional desde 1993, ha ;'sido_'nombrada:·Administración 

encargada del examen preliminar Internacional; pClr.16 qu~ ~eiiti~ décima oficina 

que cumplirá esas funciones en virtud del PCT. s~'p~~vé-:que'-~s~ ·nombramiento 

tendrá efecto en el transcurso del 2002; 

Por otro lado, existe un proyecto conocido ahora por las siglas "PCT-SAFE" 

(Secura App/ications Filed Electronically - Seguridad de las solicitudes presentadas 

electrónicamente). el cual tiene dos objetivos: (i) Ja adopción de una norma para la 

presentación y tramitación electrónica de las solicitudes internacionales y, (íi) el 

establecimiento de un sistema de presentación electrónica de solicitudes internacionales. 

El primero de esos objetivos se logró en diciembre de 2001, con la publicación de 

las Instrucciones Administrativas -de/PCT que constituyen el marco jurldico y la norma 

técnica necesarios para poner _en práctica la presentación y tramitación electrónica de 
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solicitudes Internacionales. Fueron necesarias cinco rondas de consultas y revisiones 

para lograr ese objetivo. Se avanza sin pausa hacia la elaboración de un sistema de 

presentación electrónica de solicitudes internacionales, cuyo pleno func.ionamiento está 

previsto para diciembre de 2003. 

Por lo anterior, podemos concluir este punto diciendo que todos. los esfuerzos por 

facilitar y crear mayores beneficios para la presentación de unasolicitud internacional de 

patentes vla PCT se reflejarán cada vez más, en un aumento progresivo en Ja· 

presentación de solicitudes internacionales, siguiendo con las tendencias registradas en 

los últimos años. 

5.4 Aplicación del PCT en México 

A partir de la apertura comercial de la década anterior y el inicio del Tratado de 

Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), México se integra a la globalización de la 

economla mundial. Una faceta particularmente importante de la nueva integración 

económica de México se refleja en el sistema de patentes, el cual ha modificado 

considerablemente su entorno institucional para adecuarse a la nueva integración 

regional. 

Resulta claro que las modificaciones a las legislaciones en materia de Propiedad 

Industrial de 1991 se inscriben en el proceso de la inserción de México en la economla 

internacional. En general los cambios apuntaban al fortalecimiento de los flujos 

comerciales hacia México y un aumento de la Inversión Extranjera Directa. 

Como ya se mencionó, esta reforma al sistema de patentes ocurre justamente en 

vlsperas de las platicas del TLC. La necesidad de apertura comercial obligó al pals a 

ceder ante las presiones de una reforma en el sistema de patentes. No es una 

ce.incidencia la importancia que se Je da a los sistemas de propiedad industrial en los 

acuerdos del TLC asl como tampoco es de extrañarse la adherencia de México a diversos 

tratados internacionales en la materia como lo son el TRIP's y el PCT. 
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En particular México se adhirió al PCT a partir del primero de enero de 1995. Este 

tratado ha tenido un impacto considerable tanto en las patentes solicitadas por extranjeros 

en México asi como en las patentes solicitadas por mexicanos en el extranjero. 

En 1995 el número de patentes solicitadas por mexicanos en el extranjero fue de 
, . . . . ' 

567. Esta cantidad fue considerablemente alta si se toman en cuenta las "186" "patentes 

solicitadas en el año anterior. Este efecto en el aumento de solicitudes de""patentés 

obedece en gran medida al PCT ya que sólo el 31% de estas 567 soliéitudes se 

tramitaron directamente en la oficina de patentes del pais en cuestión, mientras que el 

resto se hizo vía el PCT El país de principal interés para solicitar la protección al amparo 

de dicho tratado fue los Estados Unidos de América, quien recibió un total de 106 

solicitudes de patentes de mexicanos, les siguió Canadá y Reino Unido con 18 y 17 

solicitudes, respectivamente. 

Sin embargo, el número de patentes solicitadas por nacionales en México desde 

1980 registra un promedio anual de 595" Es indudable que las reformas al sistema de 

patentes y la adhesión de México al PCT no han tenido ningún efecto en el número de 

patentes solicitadas por nacionales; ni el aumento en las áreas de patentabilldad ha 

incentivado el registro de patentes nacionales. No se registra siquiera un crecimiento 

inercial ya sea por el aumento de la población o por el pequeño aumento del Producto 

Interno Bruto. Asimismo, el gasto en Investigación y Desarrollo (l&D) ha mantenido su 

nivel al tener un crecimiento en paralelo con la inflación por lo que la baja en el número de 

patentes de nacionales implica una creciente deficiencia de nuestro aparato tecnológico. 

En la siguiente gráfica, podemos apreciar el número de patentes solicitadas por 

Nacionales en México, dentro del periodo 1980-1997. 
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Fuente· Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 1998. 

En contraste, las patentes solicitadas por extranjeros alcanzaron en los últimos 

años un promedio anual de 5, 109. Con una clara tendencia a la alza a partir de las 

reformas de 1991 y con la entrada de México al PCT en 1995. En 1997 se registraron un 

total de 10, 111 solicitudes de las cuales las realizadas por norteamericanos representaron 

el 59.5%. Les siguieron en importancia las alemanas y las francesas con porcentajes de 

8.5 y 4.9, respectivamente. 

A continuación podremos apreciar el número de patentes solicitadas por 

Extranjeros en México, en el periodo de 1980-1997. 
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Fuente Instituto Mex1cano de la Propiedad lndustnal. 1998 

De acuerdo con las solicitudes PCT publicadas por la OMPI, en el año de 1995 se 

presentaron ante la oficina internacional en Ginebra, Suiza, 38,906 solicitudes 

internacionales, de las cuales en 19,645 casos se designaba a México como un pals 

probable para el ingreso de la solicitud internacional a fase nacional. No obstante de las 

designaciones hechas, finalmente ingresaron a fase nacional 159 (entre Agosto y 

Diciembre de 1995), al cumplirse el periodo de 20 meses que establece el capitulo del 

PCT. Para 1996, de 47,291 solicitudes internacionales, se designaron 15,256 para· 

México, de las cuales se presentaron 2,554 a fase nacional. Vla este tratado entraron al 

pals 6,569 de las 1O,111 solicitudes hechas por extranjeros durante 1997103 
• Cabe 

mencionar que hoy en dla persiste la tendencia a la alza en el número de solicitudes 

internacionales que se presentan a fase nacional en nuestro pals. 

Asimismo, se estima que durante los próximos años el número de solicitudes de 

patentes que se presenten ante el IMPI, tanto por la vla tradicional como por el PCT, 

mantendrá un nivel cercano a las 12,000 solicitudes anuales en promedio. 

Con el análisis anterior podemos concluir que, el PCT beneficia en forma directa 

únicamente a paises desarrollados, ya que el trato por igual a nacionales y a extranjeros 

es valido siempre y cuando las partes involucradas estén en las mismas circunstancias. 

103 Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, Primer Informe de Actividades, 1996. 
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Es claro que_ u_n pals e·n desarrollo al otorgar una cantidad considerable de patentes a 

paises extranjeros solo beneficia a éstos por el poder monopólico otorgado y no existe su 

contraparte debido __ a-que el pals en desarrollo no es beneficiado con el mismo número de 

monopolios en el extranjero .. Mas aún, a veces ni siquiera participa en la explotación de 

mercados extr.anje~os'ar no tener Inversiones mas allá de sus fronteras. 

N.o Óbstante- lo anterior~ debemos analizar las ventajas que se obtienen al aplicar el 

PCT en nuestro pals, las cuales justifican su existencia. 

a). Es indudable que al no haber un aumento de actividades de innovación 

dentro del pals ras nuevas tecnologías deben ser importadas del extranjero. El 

PCT puede servir como un incentivo para atraer estas tecnologlas y aprovechar 

todo el desarrollo tecnológico 'º4
• 

Al respecto, es importante mencionar que México es uno de los paises que menos 

gasto en l&D realiza. La cantidad de gasto en l&D que realiza equivale a 

aproximadamente el 0.30% del Producto Interno Bruto (PIB). Esta proporción·es 

sumamente baja si se considera que en paises desarrollados se destina.más d~Í· 
3% del PIB en gastos de l&D. Por lo anterior, México requiere de la importaCión -

de nuevas tecnologías provenientes del extranjero. : ; , ..• :,~_\-; - - _ 

b). Con ro anterior, México obtiene beneficios __ debido ~,·_;~u~e~to. de ra 

Inversión Extranjera Directa (IED) y a la difusión y !Íp1ici~é1Ón ~e·¡~·Tecn~Íogla 
dentro del pals. ' ~ <•;( 

.. ' ':· .. ···:·. ·~-~/ 
Sobre el particular, cabe mencionar que existe una correlación entre la IED y el 

número de pat~rit~s éxtranjeras. Hay también una consist~ncla e~t~~ ras patentes 

de extranjeros con la importación de Bienes de Alto contenido Tecnológico, lo que 

favorece las condiciones para un desarrollo tecnológico y el posterior aumento de 

la productividad nacional. 

104 David P. y Olsen T.," Technoloqy Adootion Learninq Spillovers and the Optima/ Duration of Patent-Based 
Monopolies", lnternational Journal of Industrial Organization, Vol. 10, No. 4, Diciembre de 1992, p. 517-543. 
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c). Uno de los argumentos más fuertes es el establecliniento de empresas 

transnacionales para comercializar sus productos en México Y .. realizar Inversión 

Extranjera Directa (IED). Si bien se castiga a los consumidores co~. monopolios -

muy largos esto puede ser compensado por los beneficios que conlleva la .IED_ 

como son la creación de empleos y en general i~ .,inyección: de 'capital ··"a· la 

economia mexicana. 

d). 

consumidores al darles acd~so ~ product¿s a' un niá~ baj~ precio cuando dicha 

patente pasa al dominio pÚblic~ y accéso a dicha téciiologla. 

e). Finalmente, se deben tomar en cuánta los ingresos que obtiene el gobierno 

como resultado de_I pago ·de derechos por concepto de la presentación de las 

solicitudes de patentes provenientes· del extranjero y él pago de los quinquenios 

correspondientes para conservar dichos derechos. 

Es factible encontrar que el número de inventos mexicanos auténticos p<1ra los que 

se solicita patente es patéticamente parvo. No_ llega, según sabemos, al cinco por_ ciento 

del total. En cambio, inciden en México un enorme número de solicitudes de patentes que 

provienen de paises extranjeros particularmente vla PCT, y que representan la tecnologla 

más avanzada; sin embargo y como pudimos analizar a lo largo de este capitulo México 

debe implementar reformas en el sistema tradicional de patentes, asl como adherirse a 

tratados internacionales de cooperación en la materia, como lo es el PCT, a fin de lograr 

satisfactoriamente su inserción en la economla internacional Integrándose así al 

fenómeno de la globalización. 
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D .\.F. rr.-.:.: .• : .•. '.:- .. !·..-~ ··... D (;\1 e; .. ~:'- .. • D ~z ~w.:\" z"':": .... : ..• 
O AG .\1111¡,:u.Jylfartiu.b O llR <"n1a..-:1<1 .. .. D 0\1 Omán 
O Al. ,\lt-ani:::i.. . .. O 111' Jlun~rfo. . . D 1'11 F1l1¡lina\ ..•• 
O A~I .-\m1cnia. . . O ID lnJ.,nc:si.1 O 1'1. Poloni.'I. . . . . . . . 
O AT ,\u:oo1na.... CJ 11. l"racl... . ........ O l'I' l•ortuaal. ....... .. 
O AIJ .\ui.trali.1... . .••...•.. CJ I' l0tlia,.,, ......... O Ro Rumania 
O AZ A1crl-a1y.i11 . . . . . . . ...... O IS 1~1"nJia O ltl' F1. .. ~krac10n Jé' H.us1il. 
O 11.'\ 1111 .. ni.1 )' 1 kttc~"\ ma D .11' Jarlin . 
Cl nn ll"rt>.a.10.. D K•: f.;c:n)a... . .. D su Su.lán 
D HG Uull!lafl". D l\'.(f KlfHUl!llán . . . . . • • • . . . . . • • D s•: Su~1a 
D llH. llrn~11. . . O KJ1 lt .. ,.Ut-11.,:a Popular Dcmm.Tát1.,:a O SG SmHapur 
O 11\' IJd"rW. Je <.'orea , , . . . . . ... O SI Ealu\cni.t . , ......... , •.. , ••. 
O HZ íl.:hc.:. . . . . .... O KH H1.,.Uhh.:oa 11.: Corca.. . . O SI\'. ¡..:,.1,wa..¡uia, ................ . 
D L'¡\ 1... .m ... t.a O ~. K.a1.a~1 .... 11 . . . D ~L Stem1 l.:v11" .•....•.........• 
D Cll) 1.1 Suu...i y L1.:..:ht.:n)IO:ll\ D I.C Santa Lui:ia D TJ rayikbt.in •••••.••••••..••. 
0 C:o-1 Chu'"'.. . . . . . . 0 LK Sn Lanka 0 TM Twkmeni~i.in ..••. 
O CO Colomhm O l.R J.ihc:rlól O TS TUn.:1 
O CR Cosl:::i lti.:a . . . , . . . . . . . . O Ui Lcwlho •..•.... , ... , • • • . . . . O TR Turquía •• , ••..•.• , ••.•••••• 

O CU CubJ. ...... , • . . . . ••••••••••• O l..T Li1wnia D lT TnmJ.aJ y Tabago ...... , ••.•• 

B ~~ ~~~,~~:= .~ 1~~ª · . . ... ·. : g ~~'. ~:;'<.J:":urvo O TZ R~¡,¿b1:~ ·L;,:,d.: ,k'. .¡.~;7~1~1~ ••• 

O l>h: D111am.1W:t. . •. O '.\IA Murru.."\:u1 ..•• , •...•••• , , .... O l'A Ucrania •••.••••.••• , ••••.• 
O l>'I Oom1nii:a O MU Rq•Ubll.:oa Je' Mol1lo\'a. , ••. , .. O t•G Uganda •....••..•... , •..•• 

B !~~ ~~~~~~r· .· .' . . . O MG M~&ga~~ .. '... . . , , . , . O t.'S E11aJos VniJos ~ ~.11.1~~~~:: ~:: 
o •:E Ellloma.. . .... D "K fa. Rc¡.•Ublica \'U¡><.JS!a\D Ji: o t.'Z u~~k:.~.;: .... 
O •:s Espai'\a • • . . Ma..-:cOOnia. . • .•• O \'S V1ct Sam . , . 
O n F111b11J111. . . . O '.\IS Mongolia O \'l' YuHoslav1a .. 
O GU Rcuw t:ruJtJ O ~IW~!aLrn·1 .. , • • . . .. , . O '/.,\ SuJáfnca ... 
O GD Gra.nill.b O MX ~l~.11.ico . . • • . . . O 7-\l 7..ambia 
D ra: G.:or1:11a . • . . D MZ Mor.amb1quc D zw Zimliabwc .. 
O Gii Gha.11.1. . . . . •.• O ~O !'\urucwa 

CH1llas rcs.:r.·.a&s para J.:s1goar Esla.fos quc han pas.a.to 11 formar parlo: Jd P<.I d.:spui:s Je la publi..:aci\\n d.: la prcscnh: hoja: 

0 ................................. 0 .................. ········º······························ 
0............ D .0 .... 
Uird .. r•dim •mhno I• dcid1uu11:ii1n prirt"auloria: ao.lcm.ill 1le ta. ... <l.:i.1gna.,;i1111.:-. umha cl'=':tu.a.la.1, el !'ohi:uanh: c:IC:..:lu:mi. 1amh1¿,n, 1.'11 
'\'1fluJ di: la Re~la 4.9 b1. to.tas lasJcs1gnac1onc:s que estén pcnml!Jas cun am.-~lo al PC..I, s.al\-o la Jcs1gnac16n o dc:!l.lgn..i.:1..:>nes mJica.la.a 
c:n c:l r.xuaJ.ru 5uplcmcnbnn 1.:umo cio;du1<lt1 •kl -'mbilu de: ~la 1L:d"r.sc1i111. El o,uh1.:i1.an1.: 11.:dar.i que c:!l4.11~1gna.:1un.:s atlicmnalcit 
c:1o1án sujetas aconflrmaciOn )'<¡UC ~·ualqui<:rJ..-signación que no 1oo: conlirmeanlcsJc qucc:)lpin:n los I ~ mc:w:s a rartirJc la fccharnonuna. 
~ cu11:0011l.:r.t.rj R:lms..lu por el .. uh..:ilanlc al .:)l¡11ta.r <lu;hu pla1u (ta conftnnal'lún fmdu1J.i.f ''" 1.i.~a.1) J,.1i,.,.,;; 11..,;ura la Oji1·t11u f't't't'{'ltJr<J 
d~lllro d~I pllUo J,• J -~ m.·s~s¡ 

114 

V.•r l.i.f .\'ola.f al ji1rm~larw do•l fl~l1lun11 

TESIS CON 
FALLA. DP OYUGEN 



llojaS• , ,, .•.. 

Si ru"lqul1•r11 .t.• lo1 ,,., ""''fr111, •'\C•'J'lo lo.1 '"º'"'''º·' 
,\<. l'lll O a 1·). p.,r., fu) </I"' .h' 111du1.• u11 1·,•111.:41/ru Jo• 
ru111111uJriUt1 t'l/'t'Clal. n11 lnü"1Jc' pJrJ 11mto'llt'r tU.l.J!l /~ 
mfi1rm1U1ot1t'J' 1•.u·nbir "ro11lm"ac1ei1J .t,•/ Ro•c·uJ,/rt• ,\"' . ·· 
[111,/f<'"r 1•/ 11,;mt'ru 111'1 r<'t"l"1Jr11/ ) propornm1i1r /.i.f 
11ifi1mi11nollf'S t•'I,."~" /.u llllfrnt•1·111111•t/~• tltr"'l>l!i t'll 1-I rov.·u.¡.Jru 
.. ,, •/Ut' .. r .. ~1'""º t'ru 1111u¡ic1o'tlfr'. ,.,, !'",.," u!11r 

1) d hay mab ,¡,. d•:i f1'Mlln1u r11n111 .u1lkil4t1tf't yl11 in1'l'nl4irf'S y 
110 so• '"'''"'" ron UllJ "luya da• <Olltlm;cll'tán" ,.,,·nlitr 
"rot1f/l¡utu·1ú'1 dt'I Rt'rUJ,/ro .\" JI/" y pmpurnu11ar t•Jru 

c'JdlJ l"'n.01111 .<rUplt'mo•'1fJnlJ ..r mumo fil'•' dt' t1¡ti11n111Hu,,rs 
quo' l.u sul1atad4.1" rn ,.¡ Rt'•"""'''" .\'• 111 El paú 1/t' /~ 
.11,...ccuin m,f1,·a./., ,.,, o'.\/<' ''"""ª'''" ,., ,./ f:1t.1.lo ,,.~ ,¡,.,.,,._ 
¡1111 •J ,¡,. dm,,1nf1,, .t .. I \fll/f U.U//•' •l "" .,. md1i 11 nlil• W"'J" l'I 
f.\t1J,/aJ,•dumi.·1/w 

u. t'll o•I R,·, uJ.ln1 .\," 1111 ,.,. /01 u,/,,.,.,'UJ./nu ./,•/ R1•t1.1...Jro 
.\ .. 11/. H' "" 11/IJll iM/u /1.1 '''"'"" ··¡,,, l."ll~Jo1.\ inJit'aJ1tt tn ti 
l'f't"U"Jrii .1uplf'mrnturi11' o•.•111b1r "1111111n"u1·ru11 J,./ 
Rt't.1<'1.lr11 ,\'·• // v ··,,,,,//'11<111101/ ./,•/ Ro·1u.i•lro ,\°"' 11/" u 
"'iulll/l/Uoltl"" J,·fu.• f(,.,u.,,/rr••.\"" // 1 Jfl• t.W.l,'l"11/'rlll•'•/IJ), 

u1Ju ilr t'I 1wml•ro• tld w/11111.111/0• u w/1111.illf<') •'" 1 i .. •.1111in \'. 
,if f~, J,• •J./J .... -1 .• , .-' F :.1.I .' :~/ , -• , 
• .fR//'(J. '"""'oJ.\lollt•'" '"'"'!'•'""''"'"'<J. l/'I. ,.,, Ji.t '"""''l'11ru 
lut '{Uo' h'"' l<1f10t.i11/o• l.i ¡~·rJ<Jfl., lllo'f/l"/u"...Jll. 

111) .)/, 1't1 o'I Ro•11.11JJro .\ .. /1 u "" n1.,fq1<1t'r1J Jo' /ol i1J•r1•cuJJroJ 
Jd Ro•11.1a..lro ,\" 111. ti inl't'lfl.it'fl ti llllidMnt<' t in1't'nl41Tn11 

r~j'EJ~:::.:s 'i·~'tt:J! ~~:i1::.! !"',.1~':'/-,~.1:'~.~~:i~7:u"~'.:~~· :::i 
Ro'cua..lrv .\ .. //" 11 "1·m1t111u,1nJ11 d,•/ Rt'11.1aJru .\" ///"' o 

;;;:;,~~;~¡';;:::;,':..1d.~,~~c::~;~;;·~ ~~:!~1;./!1., ·,1 j~'fr:J:~¡;~:!:L 
nombtt', <'I F.JtJJ<J o 5t.iJ,JJ 1opul•'"f••ARÍ/'(J l'Um<U1Jt1Ca. 
o>Uropl'fl 1• ,¡,. ¡.., 0.11'/. t'/I 1u 1·a.w1 f'UN /o,. .¡1 .. • .h'<J lflh'n/Or la 
po•nun.Jmo•tJC1on1Jd<1. 

11·) .u u,/,•m.lt dt'I mJ11dJtJrt<1 " man.1.ll.irrnf mJ1caJot ,•n t'I 
Rt>rUu.lro .\,"' n: hi..h1r1.· m11nd.,turi1" adidoinal<'.~ •'"'11h1r 
"1• "'/!':!:.:. 1 ~'I .f.·! .~ .. :_./: '.' .'!' .• 1 ,,.,. .. J, '"'•-4• J'oAl-4 

;::~1,;·~::~~::7~¡,'::{~~·:::~:./'k.~'.~':.~~.''.f;.'JI':' l•!fi•rni.UIO'ft'.f 

W ·''· •'fl o•l R••t1.1<1.lrr1 .'\"' l', 1•/ 1um1/w,• .¡,. ~'14.Ú'/UUr l~\IJJn todo' 
la OAl'/J <'-•t.i wnm¡~1.,./o ,¡,.J., mt'mi1111 ''¡l"Vntf' dl'aJicUln" 
11 "n•rt!fÜ'uJ11 dt aJid1in ". u 11. o•n l'I Rr1·i.u.lr11 ,\ .. 1: o•I 
munl•nod,•l11~f.\tiJ./01 l'111,l111 dt',lm,ón1 ... t•.1lil1J1<1rn¡J<Jil<Jd11 
dt! la mt'•1aJn "c1•nlil!uuci.ln" o · rimtinuaciiin .. ,. p<1ru" 
..-.)l'rlblr "nmt111ua.·1út1 Jo'/ Rr.1.1<1Jro ,\"' J"' 1 rl 11omhn' dt! 
""d" E11ado "" t1.1t'.>1tm1 111 ,¡,. l.i u.~/'/1 pu,:o.i11Ju Jr1pub 
dt'I numfirt' do' CIJdJ uno .I,• tJlt'.\ EltJJu1 10 Jo'¡., UA.l'/J rl 

;~':,~ia"'J..:.'t~/<J,/,:'~~·:1;;'.}11~t~•:¿'f t1i~~Í~~11~'!,.f:~~:~~J¡"~ j; 
pro'l<'lll<lctún ,f,• /" 1ul1n111,/ pnn•·11•ul. 

lT) M. ,.,, t'I Ro'C"Uwlro .\" J '/, .lt' rt'1\ln.l1cu '" pl'foriJad di' md.f dt 
cinc11 Jo•liritud<'J tlnltriurtJ t't1·nl>tr "cot11muac1dn dt'I 
Rrl'Ua.lnJ .\ .. I'/" ypru1~•rn.i11.ir !'"'"•·a./" :w/lt:11uJantt'1"1UI' 
suplt'mr11t1Jr11J ,.J mumu llpo dt' l'!,fo,m<JC1m1t'.J qu' /;u 
.)Q/1c1taJJS o•n ,.f Ro't'UJ<frn .\'- I '/ 

.'ll. r.•J;pr,·w d .. Ja dtdaruC'i.ln "-'b'" l.i Jf'Ji/:naC'i.ltt prt'C'autotW 
nmtrmJ<.1 t>n ,./ R .. ,.,,,,,/m ,Y. J~ "' J<>lll'llanto' dt'.Jt'a t!tdutr 
cualquit•r l..Stwlo dt!I Jmbrtn do' J1cl1a do'ciaroc1Jn· r.Jcrlbtr 
"df'JIJ!.11"'·1imtnJ t'iclu1Ja1s) J,. /., .tn:laracián sobrr la 
dt'SIJ:/faCtÓn prn•auturt .. " t' mJ~CaJ' o'I /ltJnJbn' CI t'/ t:dJtJ:O dt' 
d1u lo'lrQ..f Jt' trldo f:.itado 1!tclu1Jo. 

Fonnulano PCTtR0/101 lhoja suplo:mimtariaJ tmano J~ 2001; Nintpn:slón enero do: 2002) Verla• Nota.J al formulario da•I petilono 
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1 

llo111S• 

lh'C'u•dru :"'i'• \'I ltEl\'l:"iUIC.\C"IÓ' In: l'IUOllll>.\U 

S1 la sofü::ituJ anterior es: Fc..:h-1110: ¡•rC1k!11l.1.:ió11 •l.: la 
11o.1li1:11uJa11t.:nur 

1ditJ.'mf!.r.'11i1JJ 

SUm .. "foJ.: la 
Jo.•hcnuJ iuncrtor 

50ljdtuJ rua.::ional: 101ic1tud fl:tiional:• solici1ud intcmaC"ion¡¡I: 
J'llÍ!l Ofi"nui n:gio1111I Oficina. re.::c:ptorn 

Punlolll 

Punto l~J 

Punlol'.\I 

~ ru.:¡;;¡ a la Ofü:ma tn:'-1'1Uf".J que rrr:par.: >· lr.uumitJ J la Olil:ina lnt<.·rn.u.:iunal una i,;op11& ccrtifü:aJa Je 1.1 !!oOlicituJ anti:riorl~ La 
M.1)11:11uJc, .u1h:nuri:s uúlu .u la :i.ul1ntu.t "nlt-•nur h., J.1du l""''"'-'tlttJ.ia ""'t.• la u}icm" t¡&N" lus/it11!::. J.: laprr•;i;f!nlr: :i.ol1ntuJ mlt.'n1ac1un1.1I 
1".J '" UjiLma n•n7•/u~11Jr:nl11h:aJ.a(!U !lupra i;ornu: 

O ~~~·s h.ls O Punto t 11 O Pw1to 12) O Punlo OJ O Pw110 14) O Pu.1110 (~) O ~'~:~~'n~uuaJru 
• SI la lolu·uuJ antr"noro'J 1ma ""11..,ru.t ,fRI/'O. , .. mJ1c.,rJ al mt'm.1:i. un Et.taJcJ tnlt'mbro ,¡,,.¡ Co1n't'1110 .¡,. Paris~ra /r.J Prott'C'CIÓn dt' J., 
Prop1e,/.,,/ /11Ju'Itn11/ o u11 .\f1t•,,ihrv ,¡,. /r.J On:..im:an1i11 .\funJ1a/ ,f,./ Cotr1<"N'10 para ,./ que ha mio prt'Jomtada la Jo/IC'llud ant<"rror 
1Rt'¡:la-l./ObJ11JJ .. 

f:lucilin de la AJ111iuhlrHli111 encar¡:;•da de I• bUw1ueJ.111 l111crnaduual o/ 1lol t1m.ú • .f,ún11Wtn.ad<1no•J mrw;i.:a.tw ,{, l<l huque.la lnltm.xiunal 
son n.11"1'o'hT1tt's p.uiJ •'Ji>ctJaU /,, t.Usqu.,Ll uu"'nac1onal. Jn.ti.¡1io•Je ,.¡,...,,.J.,.,. J .. la ,-t,úrruwtrac1<iri .. r,.s:t.h sr pu1,k• ldílt:.u ..t eti.l1go Jt d.Js ll'trwJ 

ISA/. 
Pcikilín p•r• 11ue K' u1illccn hn. re•ull.i1do1 Je la h1h1.1ucda anterior: rl'Ícnnda a na bU<w1ueda '"una hüsqu.-Ja anlt'ndr ha sülo 
rt•alt:<Ji.IJ por o ('1.•./1,l.i " ta, lJmmutrafllÍn '°"c"'R°"'" ,¡,.Ja /JUsqu1•Ja 111t1•mac11ma/J · 

Sümcm Pais (u Ufic111a regruna.11 

Jhu111.lru S• VIII Uf.Cl.AllACIO~f.S 

f .a, ''l!'llC111C!I. Jcdaradnne• ~ conliencn en lo!!. Keo;ua.tn" '.'\ .. \'ll l.11 a \' I 1tr10rqu1•n.tt.• /.it ca..ulla..t tnJtcada.t 
Jbajo </Ut' C"Orrt'Jpundan. t' 111.tiqut'Jt' t'l mlmf'ro Jt' "'ª''" "P" dt' drdarac1án ,.,, la rolum11a dt' la dt'rttha): 

D 
D 

D 

D 

D 

R«uaJro S• Vlll.1i1 Dci:lar:11;ión M-lhre el dcrco;ho del 5<.>ho;iumte. en la fc.:ha Je prcaentación 
intcm;u;ional. para sollcat.Jr )"que le sea co11ccJ1Ja una palcntc 

Rc.:uadro :O.:•VIJl.1i1) Declanick.Ín 50l>re d J<!rccho del sohc11Anle, en la f~ha Je presentación 
intem11cion11I, 11 re11,·inJicar la pnoriJaJ Je la aolic11ud anlcrior 

Rci.:uai.lm N• Vllt.I\') l)Cf.:larucilln i.uhre la cahdaJ de imcntor (11tllo rara la tlc•it1ruw:ión tic ln1 
E1u1Jos UntJlll J.: Amhh:a) 

Ra:uadro N• VIII.V) O ... "Clanación sohre las Ji\'ll(gaciom!5 no pt:l]udlciale5 o las cxct.-pcioncs a I• 
falta de "º''edad 

SümeroJ.: 
dcclarnciones 

Fonnulnrio PCTIRO.'IOl llercera hoja) (marzo Je :?OOI: r.:impreuón ~ero Je 20021 Ver las .Vo1as u/ fvnnl41anu dt!I peti1'Jrio 
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lfo1nS• ...... . 

llccu.dro _,. \"111.J) 1u:cr...\RACIÓS1 JUE:'ltnDAU 01-:l~ l!'li\'t:STOll 

W J,•darudár1 Jl'li1'aju1t.inl'a farl'Jacdán luJmol~aJa /ln'\iJta m la/nstn1t:eídn ~J /; 'erlas notasf't'lalfrasalo:rRl'OJaJrv:r.,.,,,.., VIJJ. Ylll IJ 
a ,., (f.:N1 .. ral1dad .. :rJ ,l' las 11ut1u .. sp .. njkas al Rt'CU<JJn:J .v- 1·11111 Sr na .ft"llt1!1:a l'Sle Rt!cuadro, .. sta hoja no srdrbr incluir~n rl prlitorio 

[~d:1t;1ció11s..-..br.:1:a kl.:nfülaJ del inwn1nr tR.:¡las 4.17.il y ~l/lu.l.aJill: 

D Esta d .. -claración conlinüa. ~n la hoja ai¡utcnlc, MContinua.::lón J.!1 Ra:uadto ~· vm.o-. 
Fonnulano PCT/R01tOI !hoja J.! &..-claración Ut {cn<:IO J.: 2002) Vrr la:r Nota.• al formulario dr'I p .. mano 
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110111~· 

lt&"cuiu.lrn :'\• \"111.11) J>l-:Cl..AllACIÓS1 IH'.RECJIO P.\IL\ SOl.ICITAR Y Ql"I-: Sl-:A COSCl.:Ull>A C~A PAl'l-:STl: 

La ,J,.d.ir.1nci11,/o'b,•01t1lt•1'°S•' a la r.·.ta. 11ciu huormlll.~uJa. J""' 1d.1 o•n ¡,, b11t11 .. u1in ! / ,!. \"l'rfU'I noMs ,.,.1.it11 ar J l11r Rñ. -uaJros .\' .. l "111. 1"1111) 
J 1·1 f¡:o'nt"1<1fof<1Jo·JJ ~ f,u •IOl<l.I" •''l'•·cljh JJ uf R1•4-uJJ1v .\'' 1"11/ rJJ .\i "" J1' l'11ll:a o':!olt" R1•n..aJn1. t'.JIU h1'J'1 no .to•J,•l>o• mcli.lro'r. o'I po'lll1Jno 

1">.:.:l:ira.:1._'111 s.1lit.: d ,f..-r..-.. h,1,t.:J ..._1\1.::itanl.: . .:n Ja f..-i:hil •l.:rr.:s.=111a.:ió11 int.:ma.:ional. para ""llldlar}' •IUC le S.:il conc.:1!1.ta U0.1 ¡iatCtUC 
1R.:¡,:la!> -1.17.111 )' ~lb1;.l.a11111 • ..:u~·;u.,,t.; -111.: tkl l•h•i:.:.la la 1l.:i:lara.:1•l11 s.:¡,:w1 la R.:¡¡la -1.17.wl: 

O Esta Jccl.oraci6n t:ontinüa en la hoja s1p,uicn1c, ~cC1nt1nu;u:i6n Jcl Recuadro 'S• VJll.11)~. 

Fummlann l-'<~1":1to:1111 tlinJa dc 111:\:lar~iún 11)) lcncrn 1lc :!11021 
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Hrcuadru ~· \.'111.iilJ IU:Cl •. \llA<'ll)'\": 1>1-:JU:CllO ,\ 10:1\'J"IHCAH. l.A l'HIOHil>AU 

(.a dt>cfa,.artrin Q,.¡,,. q¡1ut.z''1t'oI la n-.Ja1n1in lwnmlogadJ f'rr'ltUa ,.,, la l1111rucnó11!1.1: 11•r/Jr rrnra.r P"f'larnaf a lar Rr>cuaJrnf .V- 1'111. 1111 rJ 
a \'I (go•no•n.1l1dad1•s) .\ f,:n 11nlJH'lf'1't"f}ica.1 al Ro'<UJ,/m ,\" l"lll 1111 S1 110/ f<' u11/1;:a o•.11,• Ro•cuadm. o~la ho1a "'' 10• do'I>.• m1•fu1rf'n o•l pt'lllnnu. 

U.-..:lar.u:1ó11 50l"or1.!.:I d.:r.:..:ho.l d.:I ,,1l1.:1t.anl.:, .:n l.1 kcha .t.: pt .. 'l><:"nta .. ;i,;11 mi..:mat01011al. a re1vmdi..:ar la pri.,ndaJ d.: la ""hc1tud.Jnlo:rh.)t ¡,¡u.: 
s.: .:~p.:c1fica má~ .ihajn, t0Ui111d<J ..:-1 ·~.uh..::11;11uc ll<J .:s .:1 !00h.:11an1c .¡u.e pr~1.l l:1 !o0l11:11uJ an1cr1or o cuando .:1 numbredcl !11..lllciumto: ha 
t0m11l1i.lllu .i.: ... 1.: la ('11:!1.:ntJdlin 11': l.i •.ulu.:1111.1o..1111.:n .. r11<.:111.i. .. .i 17.ul) )" ~ lbu. l .a11111): 

O E~a 1l«lar.M:ii\n continüa en la hoja t.iguierue, "Continuación 1L:I Recuadro N• Vtll.iii)". 

runnulimo PCT-'RO-'IOl 1hojaJ.:J~"Clarac1ón i11111cncro d.: :?OO:?J 
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Ret:u•Jro!\• \'JIJ.h) l>ECL\KACl(>:"rii SOllRl: J.,\ C.\l.ll>AD IJlo: l~VESTOR ("i1lt1 11ar• I• dni¡:nat:iciu Je los •:1t.aJ01 
l'nidotdt'Arni-ric.a) 
Esla dt"daraniin J1"b1' 11jm111rJt'lll ~11i:u1o'ntr' muJ,,lu do' ,-.. Ju,·1·1Vn prt•1 uta rn /J lmtrn1·.-10n .! / .J, h'P" ,\'atas a /uJ R«UaJroJ ,\ ... l'/11, 1'111. IJ 
",., rx .. n1•rulíJaJ.•J.1 -'"'")" Sut<Jt f')/lt'i"/jl¡ "'u/ Ro'<"UIJJrv s· 1 ·11111 ' ... , "" H'l4l/l1:a l'>f1•R1•t"Uudn.1. l'llU hiJ)J nvJ.eJ1•lrt•indu1r1•ndpo•litunu. 

l>1•d•r11dt111 \ohr" b1 10alldad dC' lnunlor 
tlh·~lin .a.17.h) :!> 51hi,, 1 • .111)h)) r11.r111I•1fl:.,.¡¡:mu:ii111 dr lo' l'."'l.111d11' l "nidmdr Amhk•: 

Pe>r 1."Sll." m~1l1n J.:cl.uo qu.: con:i.i.1.:m 'IU<: ''':!>° .:l ••r1g11w.I. prun.:r ~- Umc.1 U1\.:111<1r IM ha)' un..._,¡., 111\·.:nh1r 1mli..:aJ..l a co11t111ua.:1ón)o uno 
de los primcrn1 111\cnl<'ro:s con1unt•11 tM ~ ni.."11.:1.111,m ,·,1n.•t m\entu~s a ctmlmuac1ón1 •le la m.1ter1a ílh1e10 de la 1'1:1\limhcación y para 
la cual s.: 1ol1c1ta una ra1 .. ·11t.:. 

Es!ll J ... "\!lnmc1•'>n !IC refiere 11 1:1 :kll1.:11u.t 1111em;i .. ·1nnal de que lonna pm1c t !11 1e rn:s .. ·nra In J.:..:larncit'1n con In wh..:11udl . 

E111.i J.:.:larnci.ln se n:licrl." 11 la "''h.::1tml mtcma.::1,1ruil s~ i'Cfl .. . ... ... ,,1 ~epresc111.1 ln J.:,;:L1mc1ón se¡;Un la Re¡:la :?l>il'P"). 

Pore"_te mcd10 .tcclaru que h.: ~\l'i.'.kln y e11t1en•I•• .:1 c1u11.:111.t.1 ~l.: la ~1lic1tu.l 111t.:mac1<inal que anlccc.le, 111du1.o la.\ n:i\ m.ticacmnc\ olt: 
llll 1ol1.:11u.L lle 1de1111fo:a.lo .. ·11.:l1-..:1111nr10.t.:..:!l.a ..... 11.:11u.I, .. -..1nt.•rni..·a 1.t lt<.")lla l'CT .i.10, 10..la r.:1\ 1mhcac1ó11.t.:pnonJ.aJd.: unatohc11uJ 
cx1ranJcrn, )1 he 1<lcnllliC4!.•I" ahaJu, t>aJn el cri~rafe ··s,1hc11u.l.:i a111..:mir.:<1'", me1hanlc el nUmern •le ~·h.:uu.t. el ¡iaf, o el \11en1hm tic= la 
Or~ruunac1ó11 MunJi.11 del romerc10, el.tia. d m.:s y c\ m\u,J.:pn:'lol."111;1.:1l•n.10.t,1 sohcllu..l .t.: r<llenlc •hle ccrt11ica.lo Je 111\lcntor¡ne~nt.··ub 
en un paiitf1.,tmt<1 di: lni i: .. u.tn" (:1111\.,., .t.: .\méru:a, mcluhll 111.ta ••oh.:11u.l 1111t.:ma.:111nal Pc'T que 1l~1gne al mcnn" un ra1~•llMmt11 de 
101 Esi.11!..>1 L'n1J,,, tic Am.i-nc.1, cuya k-..:ha .te rf\."5<.."11t.1.:1l•n §Ca anlcnor" la .te la s.<.1h.:11u.t c:i.:tr:mjern cuya pnon•lad se rel\'nkhca. 

SohcuuJl."1 anl.:nore\' 

Por e~lc mc.ln1 r .. "\!unot.:u ..:1 J<.-t-<'T de 1h\ld~ar 111fomia.::1<l11 \:onn.:11!.1 flt'f mi •1ue fuete .:s..'tu:1al con re1.rcc1o n la rm1cnt.ih1hJ.aJ s.cyún se 
Ji:linc i:n el Tilul,1J1 .1c1<ºúJ110u11.: Re¡;u[a.:1<111.:~ F.:Ji:ralci ~ l .~b. mclu).:nJu lu relatwu J ! . .u suhc1luJ<:!i Je t:un1muJt:10n i:n p.i.rte. la 
i11fonmu:1ó11 CM.'TlClal que se h;iy;1 hcchn acccMhle .:111rc L.1 kcha J~ pr~~n1a.:1il11 .J.: 111 "'hc11uJ Mtcnor y la f~lu:i tle prcSl!nlac1ón 
mtcm.tt:lol\JJ PC I' tk la -.oh.:1lu.I Je co11\111UJc1V11 cn lhlf\C. 

l1or este mcJ10 ma111fi.:s1.1 qu.: t< .. J.u las 1k..:lara.:11111.:s h ... -.:has .:n la rr..."S ... ·nt.:, .:n h.uc a 11115 ptl•p1os t:om1':m11e111os, wn \' ... "Tda&.!ra.." y que 
.:ommlem q~ o,¡1n \O:flla1krJ' ""LI• la' ileclara.:1tm~<1 hl."t.h.t.\ '-'11 ha....: al m..:J••r ••.ther y ""11 ... -n.kr; a1!L.:1U11.tlmen1e, mamlkslo que 111..:hall 
1k1.:lam.:iu1ll."1 s..: hi..:11."ron .:un el .:unoc11111c111u Je 'IUI." las J.:clara.::1.,11.:s talsas 111te11..:1onal.:1' y 11m1la.n..-s 1011 pun1bl .. "S por multa u 
i:ni:art:dJm1.:11tu u amha.,, ..:11nli•m1e 11 l.t S.."\!.:1(>11 1001 1lel 1 itulu IX 11.:I ( "•1o.llyo tic l·:~t.i.lo, li1111lu" y 'IUe 11icha.<1 de.:lara1;1une• íJl:o..i.'1 
1111cnc1onaks pucJ..:n pt.•11.:r "·n rcli~ro la \al1.l.:.1. .t.: la !lt1l1.:11uJ u J.: cua~u1er palcntc cun..:ci.lllia en\ irtuJ .Je la m11ma. 

Sumhrl':. 

RC'<lt.fC'Tlcia· 
hauJaJ y .:st.uio.1 ul.: lu• l:sta1iui; LmJoi; U.: Amenca), .:n ~u caMJ, o pa1s1 

Dm:cc1ón p1ntal:. 

Ciud.-iJanin: . 

Finna.tel ill\'Cnltlr: .•. ,., ••..••.••.•.••• , •••. , ••••• 
e si no fiyura en el pie111ono, o si la dl."\,:larnción ha suf nJo corrl:IX ionea 
u hJ ,.,itlu aña1h1la M:l:lún LI. Rcyla 26t1fr trJll la pn:iicnlat.:iún 1L: la 
i;oll.:itud inl.:mu.:tunal. La firma tldie k!f l11Jd inven1or, no la.Jet 
ma11J.·u.:&nu1 

Fecha: .••••••.••••••••••••••••••••••• , ••••••••••• 
tde la nnna que no fiyura en el pcli1orio, o de la dcctarnción 
4ue ha ,.,ufniln cu~k1nc:1 u ha tillo añadida confnnne 11 la 
R.:gla ::6ur tras 111 pn:$o:lllación Jie la aohcituJ intemaciona)) 

Su1uhre1 .•. , ••..•..... , ••••.•.•••••••••••••• , ••••••••••• , •• , •.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Rcsh.1encia: ••.. , ••.•• , • , , ••..••••.•••••.•• , .. , ••• , ••••••••••.•••••••••••• • • • • • • ••••••••••••••••••••••• 
1.:iuJad y e~tatl<• (Je lus Eii.taJ.is Unitlo!i. J.: . .Am~rii:al, i:n su casu, u paisl 

Ont:\:ciün pusUI; •••• , •..•.••.•••..••.•.••..• , • , ••••••• , ..••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••• , ••• , ••••••• 

C1uJaJania: •.•..•••. , , , , ..••..•••.•••••.••.••••••••••••••.•.••.••••••••••••• • •••••• , •••••••••••••••••••• 

F1nna d.::I i11\·e111or: .•••••••..••••..•••••••••• , , • , •• 
11i11oliM:wn.:nclpel1lonu,011lado.'\:lara.;1ónhasufriJocum~ckin.:1 
o ha sido af\a.Jida sesún la Rc¡la 26ur tras ta pr.:senbciim Je la 
solicuuJ inl ... "Til.1cional. La finnaJ.:::bt: ICI' l11dcl 111\'cntor, no l11Jcl 
mamlatatio) 

fe.;ha: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(di: la füma que no fi¡¡u.ra en el pcti10no, o de la Jcclann~ión 
que ha sufrido com:cciclnes o ha sido ai\aJida. conforme a la 
Res la ::6tt'r tras la pn:..:ntación de la aolicitud internacional) 

O E!!.ta 1L:daraci6n con1inüa en la hoja :cisuientc. ~continua.:K'ln tli:I Recun.tm s• Vlll.ivJ''. 

formulano PCT.RO. 101 1h0Ja Je d~laración 1\ JI (enero JI." 200:?J J'C"r las N<Jta.r alfdrmulario áC"I ¡Htrtono 
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lfo1a'-:• 

R"'cmulrn :"I• \'lll.\) 1J1.:r.l .. \lt.\CH'>S1 Ul\Tl.GACIOS•:s SO PDUl"l>lrL.\U·:S O EXct:PCIO~ES A LA FALTA m: 
:o-on:n.\J> 
L<J J,.r;J,m1aú" ,¡,.¡.._,~11.it""'''''" 1l•J.i,T1iin lwmulo,.:uJa¡1r.-.. 11/<1t•11 /<1/nJtnicción ~ J !i. 1erl.uno1.Jsrt'laro a.salus R1'1....aJros ,, ... l'l/l l'/l/ 1Ja n 
ti:l'nl'rahJ.i,fl'JJ y faJ notill t'Jjlt'I iJi• .u oJI Rt'l-11.JJm .\"' 1'111 ,., .\111u h' ut1f1:a l:'Sf..- R•Y"lloJdrv. <!Slil h11¡a no Jt' Jt'IJ<! mc/u1rt'n ,.¡ pl:'flWno 

U.:1:lar.a..:1l•11 '"'t>rc l.u 1111 ul¡;.u.:11111.:-t no J'.:'fJU1.lu.:1aJ .. ~ o l.a111.:.\\:<.1>..:11,•n .. ~ a la folia Je nu~·Clt...J IH.cHlai 4.17.11 )' S lbiJ.1 ... 1\ 11: 

D Esta J~L1mcil'>n cont1nüa en la hoja 1it,1u1c:ntc, MConlinwación 1lcl Recuadro S• Vtll.v1'". 

ronnulnrio PCT:RO:IOl Ch111a Je 1lcdaracltin v)l !cncro Je .::!0021 
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llo1a~· 

<'11111h111al'iiin dtl lkl't1uJr11 ~· \'111 IJ a') o•:Cl.ARACIÓS 
SI a/11;1mn 1l .. /1n R .. 1·1111</roJ .\"- J "/// 11 a 1·1 n.1 brutu pura mcl¡¡tr lv.l.u l<Lf mji1l'Tff•ICm1w1. mdu1J<1 ,.¡ n.uo o1 .. qut' u• dd1t1 nflmbrar m1b "' 
d••.'f Ut1 .. •11111rt'., "" i:I R,•,·u11Jro ;\." J'I// u'). i11Jiqul'Jo" "Cm1t11111<M.·tJ11 Jrf R··i-uaJro .\" l'/11. "1cvm¡•ll'lar l'l 11U111 .. ru Jd Rt'n1aJruprecúanJfJ 
t'l ¡1u,1t11J o' i11dii)·.zllh' f.Z.t mj11n11iU 11111<'~ J,•/ 111111110 ,,wdr1 qu,. , .. o•ugr para o•I R .. cu.z1im 1'U.I r1 o'.lf'J<tn •'N m1-ujlc1.•n1 ... .\'t , .. prt'<Ífll "·V!ªº". 
'UJ•lo•111o•111un11 •'11 cl•I.• t1 1·11nu.\ .!o'l'/Jr<l1 umr.~. ,.. olo•br 1411/1:Jr "'" Hr1 U>l<I'"' ,/,• nml1nl4W. 11i11 •r7•oJr<1.lt1 ¡1aru t m11111a..zr r aJJ ilo'l·lanu·mri ~ 
"" ••' uttll:u ..t 1''""'1111' Ho'l"U<1.lru. '"'ª l1111a 1111.,.1/rht' 1111luwo•11 rl{'•'/1101111 

i~r lai .Votas al fonnulano do'I pt'tllono 
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Rrcu1u.lrn S• JX l.JSTA IU-: \'t:RJJ."Jc:Ar.JÓS; ll>IO\IA IU: PRl-:s1-:~1tfAC'IÓS 

L.1 rreli<nll: ,..nhe11u.t 111tem.1.:1un.1I coullrnr: 
al El '"i~uicnt.: número 11.: 

hnja~ rn form•l11 Jr 1u11pcl: 

k~~~::~ ~~~~~U~~~~t:I~~\ 
~1.:K"np.::1.i111.:x.::lu1.lit l,¡¡• . .ul.: 
J..- hlolol tl.: ~CUCllC!asl 

:'\1hucr11 \Uhlotal Je hoj ... . 

""'"•" ''"'"'ª''" h'i&.l .. , .... , ... f,,,. 
/ ... .f .. 'C'rlf't'IOllO/Ürtto'NJ.f,•/it!J<.U 
~i ~•' /")'U'll/JnJll 1•11/iJrm..,tu 
,/,•p~•·•l.um1n.t,•1•t'11dt'11cta 
J,• '/'"' 1umbú11 J1• ¡1ri.•Jt',1tar4'1t t'll 
furm<llU /,•g1/>lt' pur urd.•11uJur. 
ll'ri•J <Jha¡uJ 

o 

o 

l>J l"'<lfl.: •k Ji.,ta d.: !o<:CU.:"Ul::ms ,t,: lil J,:s,;nr._:IÓll 
rr..-"-:'111.i.b ..:-n form•tn lreihlr 1•or nnlrn•d<Jr 
oD !lo<>l\• l...:gun 1.1. Jns1n.u:e1ún KOl.aul) 

1i1C] adema,. Je 1n.:~111ar~ .:n fom111to de p.apd 
c .. c~ún la ln•lruc.:1ún KOl.ah11l 

·ppo) min11:ru Jr \opor1n 11h"-l.u.:~. Cl>-RO!o.t. 
CIJ·lt u ulru!ol "IU..: cont1.:m:n la pan.: 
•le lbtatlc ....... u .. 't1cw ¡f~ ,up1.is uJ1t·tm11J/t'J• J<' 
1f,•[ .. •11 111J1t·1Jr l'll <'i />UlllU U tiJ Jt• /" n>/umll4' dt' /4' 
,f,•rt••·hu1: 

Li ptcM!lllC wlHalu.I m1cniat.:1•111al \J acump11ñi1Ji1 J.:11 lu!ol 

:,~~1~:~~~1~ '¿'~~4¡~!!:~~ 1,f~ j~'j",.~~·~~ 1':J" ,~::i;!1:;; .1.~,~~:Í::~Í~~",,,~111t11 
1. O h'-'Jª J~ eoikulu J.: ta:.as 

-· [J r•11lcr ..:para.1.1 tlflgmal 

J. [J l'u1l.:r ll'cn.:r.il un.:mal 

-i. O ~~r.'~ ~~~~f':dcr .,:en.:ral; núm..:-ro J.= r.:fercnda. 

~. C] d ...... Ltr.1c1U11.:Kpllcall\"a ,J.: l.1 JU-.:m.:ia .le linn.1 

6.0 

'·º 
'·º 
9.o 

Jocwrn:n1ur11 de pnuri.taJ 1.i .. ·n11ficaJ,lfsl en el R .. ""CuaJro 
s• \1 cumo pW1to o pun1us .. 

lra.lu.:.::iiln 11.: la '"hc1IU1.I int.:ma.::mn.11 al 
11.lmmiJJ: 

111d11.:ao.auncs s..11nr11o1.l:u n:l.ativ.u a m1crouq,:w11srnos 
J .. 11us1ta..ltu o a otro malcn.il bmll>.,:1u.i 

hMa .tc(,,,,-.::u~-nc1a.' en formal•• k~1t-ilcpor 

~~~~-:;;:;!·~: 111~~~1~:::~ ~~o~~~~~I. ~1Pi'>'· r{ e~ ~1~~ .. ~~n 1le 

11 CJ cnp1apn..-s..-n1a.taram la b1is.qucda ml~1.::1unal 
!ooq!tinla R.:µL1 l~tt'r"l1111ynoct•m111'3Medcla 
•• ;, .. 11...Ju,1..:n ..... 1,·1;.,i1 

111 O l.\Úl<.1 l"llQlldo Jr" h" ''llJU'"do fJ CtUtlliJllJt) u/>)11) 
,.,, /J ro/l.lm1111.tt'/1J i:qu1t•rdr.JI ..:.1r~u n..l1c1on.1les, 
1ncluy .. ·11.toJ, cu.1111lurri.lC .... I."!. L1 .:t1p1i1rara111 
t>u.¡,¡,_¡u..-Ja mh:nmc11•n.1l ,,..·~un la R~lll I ~lt'r 

1111 CJ JtU1tn11 l.l•l .. -.::lar-...::1.~u que pn..>\:~..,1.a S1.ltir.: 
la iJ.:1111.bi.t.k la ..:npia • "curias - respo..-.,;to 
de la 11anc 11.:' l1$la J.:- ~xucn.:1:is m.:11c1u11ada 
en L1 .:ulumn.;1Jc Li 1.11¡u1.:nia 

JO. 0 nfm" l•'·"l'•'qfiqi..·.~"J: 
ldiuma de! prrwnladón d.: la 
wl1c11u.I m1crnacwnal: 

SúmcruJc 
Jo.:umc111os 

ltrc11adr11 ~·X J.'IR!\IA DEl.SOLICffASTI:. Dt:I. MA."'DATARIO O DEI. REl'RES•:STA~TE CO!\l(JS 
Jwu.,.i .. ~1J.....,_1..Ju·ar#'ltto"'f,.,.,.J,./1l......,1t,..,·s.,.-a/JJJf.<tulraJiJ,,.¡,.,.,.,..,....,.14.i/l~,.1,...,11m·;,., 

------------- Para uso de 111 Olicina rtceplora úntcamcnle -----.,...------. 
(, Frdw eli....,li\'a. 1k r~ .. -r1o;11:in .l.: la 

prc1cn.tidn s.ohcuuJ 1111emru:li!MI: 

'.\. l"a:ha efccu\·a Je recepción. tc.-chlicar.!a rn razón J.: la r~qición 
ullcnor, pero dentro de plaro, Je .tocwu.:11101 o .Je .t1bu1oa qu.: 
compklen Jet pretcnJi.ta !o0l11:ituJ m1.:rnai.:1unal: 

:?. 1>1hujoa: 

O r.:cibiJ.Js: 

O no recibidos: 

.------------Para U~tli: 1.i Ofü:ina lntcrnacinnal ünicamcnlc ------------. 

f~'(ha Je: r.:ccp.:1ón Jd e¡<:mplar un11mal 
p•lf la ()fo.:ma ln1ema.:1unal: 

Fonnul.mn rcT:RQ:IOt túlluna hojal uuho J.: ~001; n:im¡1r.:s1ón .:nero J.: 2002) 
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-LA APLICACIÓN DEL TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES EN MEXICO· 

CONCLUSIONES 

1.- El Sistema lnte'rnacional de Patentes, tal como lo conocemos en la actualidad, 

constituye .una compleja estructura de leyes y costumbres nacionales,.: acuerdos y 

prácticas internacionales privados y acuerdos y convenciones int~rgubernamentales, 

referentes a las patentes sobre inventos. 

2.- Dicho sistema ha tenido un~ evol~cló~ errática y dÍte/~~faI~Íl ~aa~t~~is.y no es 

sino a partir del Conve~io de ParÍ~::cuandci·~e pertila ~n~ ci~rt.i tenéie'ncl~ a: la unifo~midad 
•.. , .• ''.,:-,. ••. ,· ...• ,·.,.,. • ·-···"·-··" '_·,, •.• ,-•. -··· ,.«•, ' . • , 

Internacional de .. la~ nor.íllas aplJc.ables ali la 'materia, ~limi~ado algunas de las grandes 

divergencias que se han venido slJscitarido al paso de los ai'\os. 
: ·. . -; ' 

. ' . . . ' 

3.- Por lo que. respecta a la leglslaciór(mexi~a~a. podemos con61uir que la regulación 

jurldica en materia de patentes .ha pasado por diversas etapas, siguiendo las distintas 

corrientes polltico-eC:onó~lcas q~e ~an sUrgido en relación a I~ rectoría del E¿Íad6! . 

' .. _-· :, .< . ...,· . :·. '·~\<·-<· ;:;,<,·-·::·· 

No es sino hasta las reformas de 1994 en l~s que se alcanzó un pertE!C:ciÓnamienio 

de las disposiciones no~~ativ~s ap1Íci~bÍÉÍs al incorp~r~r los P~i~ciipid~ 'estab1E!ciid~s en el 

Convenio de París para la· Protección de la . Propiedad• lnd~sÍrial,'''sig~i~~dÓ ,·a;I la . . , ... - •' ~.'' .. , - ~ . . 

tendencia Internacional. 

4.- El desarrollo tanto de las instituciones como de las norma·s en ·núestro · pals tiene 

su origen a partir del Siglo XX con la adhesión de México a ¡~ 'convÉi~c.iÓ~ d~ París y con 
- .... '' --~ .• '· . - . . ' 

la adopción de distintos tratados Internacionales en materias. específicas,' como lo es el 

PCT. 

5.- El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, en ningún momento trata de 

competir con el Convenio de Parls de 1883, sino que lo complementa. Lo anterior, debido 

a que se trata de un acuerdo especial concertado a la luz de dicho Convenio, que sitúa 

bajo el signo de la cooperación, la presentación de solicitudes de patente, la búsqueda y 
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el examen, asl como la divulgación de las· Informaciones técnicas contenidas en las 

Solicitúdes. 1 nternaclorÍales. 

Por lo ante~ior, podemos. condui~ qu~ las P!i~clpla's: rectores del PCT son muy 

similares ·<a. nuestra .·.legl~la~lón náclonai,\·~5· décir, '.'set re.~petan los principios de 

_Excl~~iv'idad, o• E~~l~~ión;el .. P~i~~lpÍo .• d~ ~~i~~i'd~dfy:: . .;1 d~ Prelación, el Principio de 

.Territorlalldad:'asi coriía'los r~quisiÍos d~ pat~ntatíilii:J~é{i>'•·.·. 
,. - ··:·.·' ;~'.~<-~,(':'..· ;,< 

6.- La pr~lllulgacÍón, del PCT perslg~IÓ}:cim~' btíj~tivo resolver algunos problemas 

planteados por el sistema tradicional(entre los que se· encontraban el simplificar y hacer 

más eficaz y econó~lco el procedlmlento ·p~r~ s~flcltar la protección de una patente de 

invención cuando se requiere obtener esa p·ratección ·en varios paises. 

7.- Dentro de las principales ventajas del sistema se encuentra el ahorro en tiempo y 

trabajo por parte de las oficinas nacionales en lo tocante a la búsqueda y examen 

preliminar. evitando asl gastos excesivos de recursos económicos, duplicación de trabajo, 

entre otros. Asimismo, el sistema PCT constituye un instrumento de auxilio para los 

paises que no tienen medios para practicar ellos mismos un examen sobre la 

patentabilidad de las solicitudes depositadas en dichos paises. 

B.- El Sistema prevé la presentación de una solicitud única (la "solicitud internacional") 

ante una sola oficina de patentes (la "Oficina Receptora"), redactada en un solo Idioma, 

pero la cual despliega sus efectos en cada uno de los paises parte del Tratado que el 

solicitante designe en su solicitud. La Solicitud Internacional de patente deberá prepararse 

de conformidad con las normas internacionales efectivas en todos los Estados 

Contratantes del PCT; es decir, toda Solicitud Internacional preparada en apego a esas 

normas tendrá que ser aceptada por los Estados designados, sin que sea necesario 

realizar adaptaciones posteriores o modificaciones tendientes a cumplir con requisitos 

formales nacionales o regionales. 

9.- Asimismo, el PCT (i) dispone el examen.de .forma de la solicitud internacional por 

una sola oficina de patentes, la oficina receptora; (ii) somete cada solicitud internacional a 

una búsqueda Internacional que conduce al establecimiento de un informe que cita los 
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elementos pertinentes' del estado de la técnica, los que tal vez habrá que tener en cuenta 

para detei~mÍríar. '5¡ 1~' imiención es patenta ble; (iii) dispone la publicación internacional 

centralizada de l~s solicitudes internacionales y de los informes de búsqueda internacional 

as! como su comUnicación a las Oficinas designadas; y (iv) prevé la posibilidad de 

·someter iá solicitud a un examen preliminar internacional, que proporciona un informea 

las oficinas que habrán de determinar si conviene o no conceder una patente, as! como al 

_solicitante, emitiendo una opinión sobre la cuestión de si la invención cuya protección se 

reivindica responde a ciertos criterios internacionales de patentabilidad. 

10.- El PCT sólo es un sistema de presentación y no le concierne_ la concesión de 

patentes, la cual es tarea y competencia exclusiva de ,cada";,uná de las Oficinas 

Designadas. El informe de la búsqueda y, en su caso, el informedel :examen preliminar 

internacional están destinados únicamente a facilitarles sU:tarea .. No obstante lo anterior, 

los informes le brindan al solicitante una sólida base a·dicional sobre la cual evaluar sus 

posibilidades de obtener una patente constituye~do ul1~ ·f~~nte fidedigna para las Oficinas 

Designadas y/o Oficinas Elegidas. 

11.- De acuerdo a un estudio realizado por la~ N~ciones Unidas, alrededor del 84% de 

todas las patentes válidas en los paises en des~rr6ú~·-so~- propiedad de extranjeros. En 

México, en la última década se ha registrado un iné'ré.mento sin precedentes en el número 

de patentes externas provenientes de ios páise~ i~d~~trlali;~dos vía PCT, mientras que el 

número de patentes solicitadas por mexiéanos eri: el eXtranjero vla PCT. es Inferior al 
;-¡. ".· .,. ' ' ·• 

0.1%. 
·.'·'.;.:::. 

·>' .~ ,·.," 

Con lo anterior, podemos . concluir que, -eL PCT beneficia: en Uo_rn1a directa 

únicamente a países desarrollados, ya qÚe ei trato por Igual a naéÍonale~ /a extranjeros 

es válido siempre y cuando las partes involucradas estén en las_misr11_ásd~cunstápcias . 

. 12.- No obstante lo anterior, las ventajas que se obtienen al aplicar el PCT-en nuestro 

país justifican su existencia: (i) es indudable que al no haber un aumento de actividades 

delnn.ovaclón dentro del país, las nuevas tecnologlas deben importarse del extranjero, (ii) 

mediante: el. patentamiento y el licenciamiento de patentes México obtiene beneficios 

debido al aumento de Inversión Extranjera, la creación de empleos y en general la 
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inyección de capital a la economla mexicana, (iii) una vez caducada la patente beneficia a 

nuestros consumidores al darles acceso a productos.más económicos y al tener acceso a 

dicha tecnologla; (Ív) la adhesión y adopción d~ este tipo de Tratad,;s Internacionales 

logra la inserción de .México en la economla Internacional, Integrándose asl al fenómeno 

de la globalización. 
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