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INTRODUCCION

La proteccion a las invenciones se remonta a los comienzos del Siglo XV donde
los primeros privilegios otorgados con caracteristicas similares a las actuales patentes se

llevaron acabo en Venecia y Alemania.

A medida que el desarrollo - industrial .y tecnolégico se aceleraba y se
incrementaban los intercambios comerciales en el mundo, surgid la necesidad de

establecer un sistema internacional de proteccién a los inventores.

) Es asi como durante mas de un siglo, el Convenio de Paris de 1883, administrado

: por la Organizacnén Mundial de la Propiedad Intelectual desde 1967, ha sido la fuente mas
B lmportanle del derecho internacional en materia de Propiedad Industrial. Sin embargo, los
avances tecnolagicos, ast como el proceso de globalizacién econémica mundial, han
'impulsado al surgimiento de nuevos tratados en materias especificas. Tal es el caso del

: Tfataﬂo de Cooperacién en Materia de Patentes de junio de 1970, mejor conocido por sus

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

Los Estados parie en dicho Tratado, conscientes del deseo de contribuir (i) al
desarrolio de la ciencia y tecnologla, (ii) al perfeccionamiento de la proteccion legal de las
invenciones, (iii) a la- simplificacién econdmica y administrativa en la obtencion de la
proteccién de las invenciones, cuando esta proteccién es deseada en varios palses, y (iv)
a la cooperacion internacional, en 1970 unieron sus esfuerzos para la constitucion de la
Unién Internacional de Cooperacion en Materia de Patentes. De acuerdo al Articulo 1° del
Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes, los Estados parte en dicho Tratado, se

constituyen en la Union para la cooperacién en la presentacion, bisqueda y examen de
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las sollcntudes de p teccl one Y, para la prestacnén de servicios técnicos

. especlales formando la Unlén Internacional'de Cooperamén en Materia de Patentes."

: vEI Tréiadb de _’Cékope'racién en Materia de Patentes, en ningin momento trata de
: _"combéiir 'conb'el'(ﬂzv‘ckm\'/énio de Parfs de 1883, sino que lo complementa. Se trata de un
"'acuerdo especlal concertado a ia luz de dicho Convenio, que sitia bajo el signo de la
: cooperacuén. la presentacién de solicitudes de patente, la busqueda y el examen, asi
'fcomo la divulgacion de las informaciones técnicas contenidas en las solicitudes
f(";qlicitUdes‘internacionales"), estableciendo un sistema internacional en donde mediante
- lkab ‘bféSevhtacién de una solicitud Unica, redactada en un solo idioma, se desplegan sus
f'l efectos en cada uno de los paises parte del Tratado que el solicitante designa en su

g »solicitud.

Dentro de Ios pr' c:pales objetivos del PCT, se encuentran: la eficacia, el ahorro de

trabajo y costos a quien busca la proteccién para un mismo invento en

‘_varlos palse y.en general la simplificacién administrativa.

si. como se ha tratado de realizar un estudio general de la

: bkotécciéh legal de las.invenciones, analizando desde sus mas remotos antecedentes

hasta eI surglmiento dertratados especificos en la materia, como es el caso del Tratado de

Cooperacnén en Matena de Patentes, asi como sus ventajas y beneficios al ser aplicado a

TR Ia par del Slstema Tradicional de Patentes; para concluir con un Analisis de su aplicacién

,tanto Internacional como en nuestro pals.
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CAPITULO PRIMERO

MARCO HISTORICO

1.1 Regulacion 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 evolucion, hasta el surgimiento de
tratados especificos en la materia, como lo es el Tratado de Cooperaciéon 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 tramite y concesion de las patentes de invencion en
nuestro pais. : e

El Sistema Internacional de patentes, tal como lo conocemos en la actualidad,
constituye una compleja estructura de leyes y costumbres nacionales, acuerdos y précticas
internacionales privados y acuerdos y convenciones intergubernamentales, referentes a
las patentes sobre los inventos. A pesar de esta complejidad legal, a la antigtiedad de la
institucion y a las modificaciones que se le introdujeron en el tiempo, las caracteristicas
principales de las patentes se mantienen hasta nuestros dias, tales como: (i) el derecho de
exclusividad en la explotacion, (ii) la promocion al desarrollo industrial, lo que mas tarde se
traduciria en una exigencia de utilidad, (iii) la temporalidad de dichos privilegios, y (iv) la
exigencia de la explotacion de la invencidn para continuar disfrutando de dichos
privilegios." Aun cuando no se ha alcanzado una uniformidad total en el tema, ni en su
alcance, ni en los propdsitos de las diversas leyes nacionales de patentes, la celebracion

' PEREZ MIRANDA, Rafael , “Propledad Industrial y Competencia en México®, Ed. Porria, México, 1999, pags.

1yss.
1
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" “LA APLICACION DEL TRATADO DE COOPERACION 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 afos.?

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 caracteristicas de las
leyes contemporaneas sobre la materia fue, segun se estima, el adoptado en 1474 por la
Repuiblica de Venecia.® 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 aplicacion de esta Ley, se deduce que el otorgamiento de la patente fue, en
esta época, un privilegio discrecional, consistente en el otorgamicnto de una exclusividad
en la explotacién de una invencién o de una nueva industria, un derecho de monopolio
cuya proteccion pretendia promover el desarrollo de la industria. Dicha exclusividad era
concedida por un tiempo determinado de diez afos y se exigia la explotacion de la
invencion como requisito para continuar gozando de los derechos antes referidos.

Por lo anterior, podemos desprender que la Republica de Venecia poseyd un
sistema bastante bien desarrollado de patentes para los inventores de nuevas artes y
maquinas, estableciendo el primer precedente legislativo que se dictd en la materia.

Por otro lado, durante el Siglo XVI las patentes eran ampliamente utilizadas por los
principes alemanes. Las bases segun 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 concesion de dichos privilegios. Autores como Fritz Hoffman, consideran a
Alemania como la tierra de las invenciones, por la vigorosa actividad de los inventores, asi

2 PENROSE, Edith T., "La_Economia del Sistema internacional de Patentes", Ed. Siglo XXI, México, 1974,
ag. 5.

?'L_a Funcion del Sistema de Patentes en la_ Transmisidon de Tecnologia a los Paises en Desarrollo”, Naciones

Unidas, Nueva York, 1975, pag. 34.

2
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. -ERIKA MAYELA MENESES CAZARES-

como por el gran desarrollo econémico que se suscité en ese pais en el S. XVI, mientras
que en Francia e Inglaterra, apenas se iniciaban politicas 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 sélo diferentes especies det mismo género,
no siendo facil distinguir a la patente de innovacion de los otros privilegios concedidos.

El poder de los gremios para regular los oficios y controlar los términos de acuerdo
con los cuales podian ser practicados, se usaba con frecuencia para retardar las
innovaciones.

Hasta 1570, los monopolios de patente resultaban una manera facil de
recompensar a los favoritos, de asegurar la lealtad de perscnajes 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 consideracién a la
opinién publica, y (iii) una forma de violar el derecho consuetudinario. Bajo el reinado de
Isabel y Jacobo 1, se usaron cada vez mas con estos propositos.®

No fue sino hasta 1601 que la rebeldia de la Camara de los Comunes llegt a tal
extremo que la reina, emprendio la reforma del sistema aboliendo diversos monopolios y
sometiendo a los demas al criterio del derecho consuetudinario.®

El fracaso de Jacobo | 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 afio que se le dio reconocimiento estatutario a la patente de
inventor, por ser un monopolio justificado que debia distinguirse de otros privilegios

monopolisticos.

* PENROSE, Op. Cit. pag.6 y ss.

5 Idem, pag. 8.

% idem, pag. 9. TESIS CON
. FALLA DF OFTGEN




LA )\PLICACION DEL TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES EN MEXICO-

“Es'. e_n 1_62_ en lnglaterra el rey Jacobo expidio el Estarute of Monopolles primer
reglamento sobre patentes ‘de lnvencnén Se otorgaba mediante cartas ablertas o Luttera
Patemes donde”ya

emplea' a palabra patente, teniendo como ideas fundamentales,

riva-de’la calidad de inventor y de la novedad de su obra, es

e oponga a la ley o a los intereses del Estado."”

ho " reconOCImlento se empezaron a derribar las restricciones

¢ gremlales dando paso al fomento de la industria a escala nacional por parte de la Corona.

“LEl Estatuto declaré’ nulos los monopolios y disponia que se debla indemnizar a las
. personas que hubieran sido perjudicadas por ellos.® E| articulo sexto de dicho estatuto
_‘re‘s'ulté ser una disposicion de especial importancia en la materia, al ser la primera ley en

establecer el principio de que soélo al verdadero y primer inventor de una nueva
manufactura debla otorgarsele un monopolio de patente.

Cabe destacar de dichas disposiciones, que (i) el monarca solo podia conceder el
_monopolic cuando. se trataba de una invenciéon que no provocara dafos a la politica
econdmica estatal, . (ii) el perlIeglo se podla otorgar no sélo a los inventores, sino también
a quienes introdujeran una- industria, aln en eI caso de que dicha industria ya fuera
conocida en otros paises, 'y (iii) el pnvuleglo se otorgaba al primer inventor por un plazo
determinado de 14 afios.®

Es ‘asi como dicho Estatuto subsistio en Inglaterra por mas de 150 afios,
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 1971.

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

Muchos de los gobiernos coloniales habian otorgado privilegios exclusivos a los
inventores e incluso algunos habian elaborado disposiciones legales especiales para ello,

7Ent:aclt:\pedla Juridica Omeba, Tomo |, Editorial Argentina, Buenos Aires, Argentina, 1964. pag. 658.

® PENROSE, Op. Cit., pg. 7 y ss.

® Guides to Information Sources, *. Information Sources in Patents”. Ed. Bowker-Saur, Londres, 1992, pags. 6y
ss.
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-ERIKA MAYELA MENESES CAZARES-

otorgandose privilegibs de monopolio no sélo 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 otorgaria o permitiria
ningin monopolio que no fuera un invento nuevo y provechoso para el pais y que dicho
brivil_egio seria siempre por un corto tiempo.

No fue sino hasta el Siglo XVII en que el sistema de Patentes de los Estados
Unidos de América encuentra su verdadero origen, cuando en 1788 la Constitucion de
dicho pais, en el Articulo 1, seccién 8, establecia que “El Congreso estara facultado ...
para promover el progreso de las ciencias y el uso de las artes Utiles, asegurando, por
tiempo limitado, a los autores e inventores de los derechos exclusivos de sus respectivos
escritos y descubrimientos”.

A esta disposicion le siguié.la promulgacion de la primera Ley Federal de Patentes,

la cual contemplaba entre otros puntos" i que la concesion de las patentes partfa de una

solicitud hecha por. una persona, la cual ‘aseguraba haber descubierto o inventado un
“objeto util : que, fuese desconocldo o musual (i) la solicitud se presentaba ante un érgano

dmlnlstratlvo o judlcial (ni) en dicha solicitud se anexaba una descripcion detallada de Ia
mvenc:én ya fuera con dlbujos. esquemas y/o un modelo, (iv) el derecho exclusivo se
otorgaba ‘por un plazo no mayor a 14 afios, y (v) la violacion de los derechos de patentes
era castigada con la confiscacién de los objetos falsificados y se determinaban los dafos y
' perjuicios, para ser resarcidos.

En 1793, la Ley en cuestion sufri6 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 invencidn, realizado
por técnicos habiles en cada materia.

TESIS CON
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.LA APLICACION DEL TéATAoo DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES EN MEXICO-

“El sistema [ para .alentar la importacién de industrias nuevas desaparecid
gradualmente ky s;‘)lb subsistio la propia patente de invencidn establecida en la Constitucién
Federal'® dejando “atrds muchas disposiciones legales especiales elaboradas por los
gobiernos coloniales.

’ 114 Ley del 7 de enero de 1791 (Paris)

- En:Francia, al igual que en Inglaterra, los primeros tiempos de la patente de
invencion se\reduce a una historia de favores reales caprichosos y arbitrarios, que con el
-tiempo. se convirtieron en un sistema regulado que subsistid como una excepcion a la

"-isupresnén general de los monopolios patrocinados por el Estado.

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

'base de gre lqs,de artesanos y comerciantes, que eran regulados en distintos grados por

: Ia Corpna.

Para el aﬁo'd 5673 ”:P,‘arfs_te'nla sélo setenta gremios legalizados y éstos solo
. cubrlan un ,peq‘ f :
mcrementar'su control medlante edictos y reglamentos, la que cred la rigida estructura
i.dentro de la cual operaba la |ndustna Es pues asi como se fue creando un sistema doble

,con el objeto de permltlr la mnovamén creando un conflicto, ya que los gremios se

ro” de los negocios de la ciudad. Fue la monarquia, al

,opusieron alas patentes de inventores.’

La Revolucnén de 1789 produjo como consecuencia la abolicibn de viejas

; »Qreglamentaciones de los gremios, liberando de esas restricciones al comercio y a la
i _lndustrla También los inventores fueron liberados de dichas reglamentaciones, pero no

{fue_ sino’hasta 1791. cuando el Asamblea Constitucional de Francia promulgd una amplia
- kl‘_eyk'r_de_. P,atyérlwtes en la que el derecho del inventor a su creacién se declaré como “un
* derecho de‘propiedad". creando una legislacién dirigida completamente a la materia que
nosfo:ri:u'pa.“

1% CONNOR,-John T., *Patent Laws, US Department of Commerce”, Estados Unidos de América, 1965.
"' BENROSE, Op: Cit. pag. 12.
'2 |dem, pag. 13.

° TESIS CON
FALLA DE ORIGEN




-ERIKA MAYELA MENESES CAZARES-

1.1.5 Convenio de Paris de 1883

Como se vio en los puntos anteriores, el sistema de patentes ha tenido una
evolucion erratica y diferente en cada pals y no es sino a partir del Convenio de Paris,
cuando se perfila una cierta tendencia a la uniformidad internacional de las normas
aplicables en la materia.

- ‘La Convencufm de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, adoptada el
20 ‘dé marzo’ de 1883 es el documento mas importante del régimen internacional de Ia
prgpledaq industrial. "Sus principios basicos son (i) el trato igual al de los nacionales en

" .“cada Uno de Ios palses miembros, (ii) el derecho de prioridad, y (iii) el otorgamiento de un

- ‘fkr"nlni'rho de garantias para los titulares de Iqs derechos de propiedad industrial.

Su finalidad es constituir una solucién frente a la diversidad de legislaciones de los
Estados, para proteger internacionalmente a los titulares de derechos, garantizdndoles
-~ ciertos privilegios en cada pals miembro de la Unién.™ Dicha Convencion (i) promueve ia
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 numero de afios 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 aceptacion de los Estados miembro.
Lo anterior permite que la Convencidn se vaya adecuando a las necesidades del progreso
técnico e industrial y que se dé solucién a los problemas que se puedan ir suscitando en
las legislaciones de cada Estado. '

Es asi como el texto original de la Convencién de Paris fue reformado durante las
Conferencias de Revisién 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

'3 pPEREZ MIRANDA, Op cit. pag. 26.
i SEPULVEDA Cesar. *El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial®, Ed. Porrua, Segunda Edicién, Meéxico,
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solo rigen er}tré 'Ikbsv divefsas ;‘:'al‘s‘es las Revisiohes de la Haya, de Londres, de Lisboa y de
Estocolmo. - i

" México forma parte de la Unién Internacional de la Propiedad Industrial desde
1903, fecha en que suscribié el Texto de Bruselas.

1.1.6 Tratado de cooperacion en materia de patentes
de 1970

Este Tratado entré en vigor el 24 de enero de 1978. El sistema PCT ofrece a los
inventores y a la industria una via ventajosa para la obtencidn de proteccién por patente a
nivel internacional. Al presentar una solicitud “internacional" de patente en virtud del PCT,
es posible solicitar simultdneamente la proteccion de una invencién en un gran numero de
palses. 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 busqueda internacional y de examen preliminar internacional, y (i) la
publicacién internacional centralizada.®

1.2 Evolucion de la legislacion mexicana en materia de patentes

La regulacidn juridica de las patentes en México ha pasado por diversas etapas. La
concepcion 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 dias 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 regulacion.®

Las diferentes disposiciones adoptadas hasta 1991 abordaban como una constante
(i) la preocupacion por garantizar derechos al autor de un invento, generando con ello un

'S «Gula del PCT*, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, México, 1896, pag. 2.
'® SERRANO MIGALLON, Fernando, “La Propiedad Industrial en México®, Editorial Porrua, Tercera Edicion,
México, 2000, pag. 13.
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fomento al desarrolio cientlfico y tecnolégico del pais, y (ii) la exigencia de que dicho
tnvento tuviera aplicacién practica, real y efectiva.

Es asi como en este punto, realizaremos un estudio somero de las regulaciones
juridicas adoptadas por nuestro pals, comenzando con el Decreto expedido por las Cortes
Espafiolas el 2 de octubre de 1820, legislacién 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 explotacion, 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 expediciéon de licencias obligatorias y la
pérdida de derechos ante la falta de explotacion de una patente; finalizando con la Ley de
Fomento y Proteccidon a ia Propiedad Industrial, hoy Ley de la Propiedad Industrial, la cual
responde a la tendencia internacional que se ha ido presentando en la materia y de la que
México forma parte.

1.2.1 Decreto expedido por las Cortes Espariolas del 2 de
octubre de 1820

Este decreto fue la primera ley vigente en México en materia de patentes.’” Su
interés prioritario era asegurar el derecho de propiedad a los que inventaran,
perfeccionaran © introdujeran algun ramo de industria, mediante la expedicién un
certificado de invencion que tenia vigencia durante diez afios. Dicha ley no significa ningun
éntecedente técnico serio en la materia, pero es importante mencionarla ya que desde

'kentonces ha existido la preocupacitn por regular de algtin modo esta rama.

' RANGEL MEDINA, David, “Derecho Intelectual* Panorama del Derecho Mexicano, Editorial Mc Graw Hill,
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1.2.2 Ley sobre derecho de propiedad de los inventores o
perfeccionadores de algun ramo de la industria de
1832

Después de consumada la Independencia, ésta fue la primera ley que se expidio (7
de mayo de 1832). Su objetivo primordial era la proteccién de los derechos de inventores
y perfeccionadores de algin ramo de la industria.

e La. proteccion se obtenia mediante la presentacion ante el Ayuntamiento,
Gdbernador del Estado o Gobierno Federal, de una descripcion exacta del objeto
i;sUsceptible a-ser protegido, asl como de los modelos, dibujos y demas informacién

“-ilinecesaria; 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
' aterceros, quienes podian alegar un mejor derecho, en caso de que lo tuvieren.

) Para el analisis de la solicitud, solo se tomaba en cuenta que el invento o la mejora
"o fueran en contra de la seguridad pulblica, de la salud o de las Leyes y las buenas
costumbres. La utilidad era un factor poco decisivo para la expedicion de las patentes.
Una vez analizada la solicitud, el Gobierno Federal a través del Secretario de Relaciones,
expedia una patente al inventor o perfeccionador.'® Las patentes gozaban de una vigencia
de diez afios mientras que las mejoras sélo de seis.'®

1.2.3 Ley de patentes de invencion 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
vision de desarrolio industrial y comercial en México e inspirada en ideas Europeas.®°

:: SERRANO MIGALLON, Op. Cit., pag. 26.
RANGEL MEDINA, Op. Cit., pag. 4. o -
2 SEPULVEDA, Op. Cit., pag. 1. TEDIS CON

10 FALLA DE ORIGEN




 \ERIKA MAYELA NVIE‘NESES" CAZARES.
Es asl como ésta Ley. fie expedida el:7 de junio de 1890. El concepto de

patentabllidad plasmado en esta ley se basa en la Ley francesa de 1844, la cual influy
sobre esta rama del derecho en muchas partes del mundo.

En esta ley se establecia que todo inventor o perfeccionador de alguna rama de la

ndustna mexncano o extranjero, tenia el derecho a la explotacién exclusiva de la patente,
Ia cual se otorgaba con una vigencia de 20 afos prorrogables por cinco afios mas en

: v;‘ Vcasos especnales La proteccion se obtenia mediante la presentacién de una solicitud de

patente ante la Secretarla de Fomento. Esta ley ya contemplaba uno de los principios
' fundamentales de las patentes, el principio de prelacion (el primero en presentarse tenia la
preferenma). La solicitud de patente se publicaba en el Diario Oficial de la Federacién
cada diez dias, por un plazo de dos meses, tiempo durante el cual terceros podian alegar
un mejor derecho. En caso de suscitarse oposiciones a la concesién de las patentes, la
autoridad judicial era la encargada de resolver las desavenencias suscitadas. Los titulos
de las patentes eran firmados por el Presidente de la Republica y por el Secretario de
Fomento, se inscriblan en el Registro y se publicaban en el Diario Oficial de la Federacion.
Concedida la patente, s6lo procedia la nulidad cuando ésta era declarada mediante
'sentencié ]hdiéiél La caducidad proced(a cuando transcurria la vigencia de la concesién y
. no hublese prérroga o cuando se renunciaba a ella, pero en todo caso, debia de publicarse
c.en el Dlano Ot"mal de la Federacion, Dato singular era que en esta ley, por primera vez se
contempla Ia posnblhdad de expropiaciéon de las patentes por parte del Ejecutivo Federal
. ':por causa de utilidad publica, previa indemnizacién.?

La Ley de 1890 sufrid una reforma el 27 de marzo de 1896, mediante la cual se

introdujeron ciertas novedades técnicas para facilitar el aspecto reglamentario de la
misma.

1.2.4 Ley de Patentes de invencion de 1903

Esta ley fue expedida el 25 de agosto de 1903 y publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 1° de septiembre del mismo aio. Dicha ley muestra un gran avance respecto

2' SERRANO MIGALLON, Op. Cit., pag. 27.
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.a la anterior, ias{ i:orﬁci uhé gran influencia internacional como resultado de (i) la revision
“hecha al Cohvenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial en Bruselas en el
“afio de:1900; (ii) el marcado progreso industrial del pais que iba tomando lugar, y (iii) a la
suscripcion de México al texto del Convenio de Bruselas en 1903.22

E£n ella se sefalaba quienes podian ser titulares de una patente, lo patentable y lo
no patentable, los derechos de los inventores y titulares, e! plazo de explotacion (20 afos
prorrogables por cinco mas), se habla por primera vez de las licencias obligatorias®®. Las
patentes se expedian por la Oficina de Patentes a nombre del Presidente de la Reptblica y
se publicaban en la Gaceta Oficial de Marcas y Patentes. La caducidad y la nulidad de las
patentes debian 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 incorpord por primera vez las patentes de modelos y dibujos industriales,
sometiéndolas a lo prevenido respecto de las patentes de invencion.?*

1.2.6 Ley de patentes de invenciéon 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
'Ve;'nr' la materia, manifiestos en la Convencién de Paris de 1883, e incorporaban las
;_no‘vedades de la Revision de Washington de 1911, y las de la Revisidon de La Haya, de
1925,

Su objetivo primordial era proteger el derecho exclusivo de los inventores para la
explotacion de la patente, por si o por terceros con su consentimiento, previa obtencién de
la patente. ’

22 13em, pag. 28. : :

2 En caso de que la patente no fuera utilizada dentro de los tres afios siguientes a la fecha en que fue
concedida o que su explotacion se suspendiera por mas de tres meses consecutivos, se podia conceder a
terceros una licencia para explotaria, aunque este ultimo tuviera que dar el 50% de las ganancias al duefio de
la patente.

2 SERRANO MIGALLON, Op. Cit., pag. 28 y ss.
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En esta Ley se define como patehte‘dfé‘,!n\iehcién todo nuevo producto industrial o

‘composicién de materia, el embleo de nj.:’e'v'osdmédios para obtener un producto o

resultado industrial, la nueva aplicacion de niedidé conocidos para obtener un producto o

résultado industrial, asi como las mejoras a una invencién 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 tedricos o cientificos de caracter
especulativo, los productos quimicos, entre otros).?®

Entre los puntos mas innovadores encontramos que (i) no habia 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 invencion que amparaba la patente era nueva en lo absoiuto.

En dicha ley se establecia que dos personas podian ser titulares de una patente,
pero dos © mas.invenciones no podian ser protegidas por una misma patente. El plazo de
vigencia»de ‘las - patentes era de 20 afos improrrogables. Los titulos de patente se
Vexpedlén' par" el "De'paﬂamento de la Propiedad Industrial a nombre del Presidente de la

: Republlca en el que se sefialaba el ndmero de patente, nombre del titular, nombre del

lnventor vxgencla invencién y fecha. La falta de explotacion reducia la vigencia y se podia

concederillcencla a terceros si pasados tres afios no se explotaba industrialmente. Se
: hébia‘kde que los derechos que confiere una patente podian transmitirse en todo o en
k ,{,’parte Asumusmo las patentes podian ser expropiadas por causa de utilidad publica, previa
mdemnlzac:én. En lo relativo a la extincién 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 contravencion 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 revocacién de las resoluciones
administrativas. La declaratoria administrativa de invasion de la patente podia acatarse a
través de los jueces de Distrito, creando un procedimiento judicial civil sumario para las
controversias civiles suscitadas con motivo de la aplicacién de esta ley.?®

25 |dem, pag. 30 y ss.
26 Ibid.
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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 concedia una proteccién muy amplia a los titulares de los derechos. Fue
expedida el 31 de diciembre de 1942 influida por la Revisién del Convenio de Paris llevada
a cabo en Londres en el aflo de 1934. Dicha ley estuvo vigente por treinta y tres aios,
dando una proteccibn muy amplia a estos derechos. Se puede considerar que fue una
reglamentacion ‘acorde con la época, con la tendencia econémico-politica internacional y
con el progreso industrial de México que se observaba en esa época, de ah! que haya
durado tanto trempo sm sufrlr modificaciones.?

Esta Iey engloba tanto a las Patentes de Invencién, como a las marcas, nombres y

kavisos comerc:ales. entre otros. Con respecto a lo que nos ocupa en este trabajo, la ley

L pr\evela\lo que era y lo que no era patentable; los derechos de exclusividad, los requisitos
para obtener la patente ante la Secretaria dc Economia Nacional, los plazus de vigencia
(15 anos improrrogables); el pago de derechos; el tiempo y condiciones para su
e_Xplotacién; la transmisién y explotacion de las patentes; el examen extraordinario de
novedad; los casos de invasién por uso, explotacién o importaciones ilegales; se
establecia un procedimiento para dictar las declaraciones administrativas de nulidad de
patente e invasion de derechos; entre otros. En la Gaceta de Propiedad Industrial, se
hacia del conocimiento publico los 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.2®

3252‘%&‘&%"&8&fc'in"“’&;“cy.fspag 32yss. TESIS CON
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1.2.7 Ley de invenciones y marcas de 1975

Esta ley se expidié el 30 de diciembre de 1975 y fue publicada en el Diario Oficial
de la Federacién el 10 de febrero de 1976. La corriente politico-econémica en esa década
se inclinaba hacia la rectorfa del Estado, dando un amplio impulso a la inversién naclonal y
una estricta regulacién a la extranjera.?®

En ella aparece por primera vez la figura de los certificados de invencion para
inventos no patentables, el cual era objeto de registro con duracién de 10 afos. Conservéd
los dibujos y los modelos industriales, pero dejaron de ser protegidos por patentes,
estableciéndose en su lugar el registro de los mismos con una duracién de 5 afos
improrrogables. El inventor o su causahabiente podian solicitar una patente, mediante la
cual se les otorgaba el derecho exclusivo de explotar su invencién, por si o por terceros

- con su ‘consentimiento, pudiendo optar sin embargo por un certificado de invencion. El
certificado de invencion es una figura juridica hibrida con la que se pretendié fomentar la
explbtacidn en el pais de las invenciones protegidas, especialmente en campaos tales cono
el farmacéutico, agroquimicos, quimicos, entre otros; no reconoce al inventor el derecho a
decidir acerca de quiénes podian obtener de é! una licencia de explotacion.®® La vigencia
de la patente era de 14 afos improrrogables contados a partir de la expedicidn de! titulo y
se consideraba como fecha legal la del dia y hora en que la presentacion de la solicitud se
lievé acabo. Su explotacion debla iniciar dentro de los tres afos siguientes a la fecha de
otorgamiento, en caso contrario, cualquier tercero podia solicitar a la Secretaria de
Comercio y Fomento Industrial la concesidn de una licencia obligatoria.®’'

TESIS CON
FALT AN “lﬂ]ﬂEN

29 vINAMATA PASCHKES, Carlos, “La Propiedad Intelectual®, Editorial Trillas, México, 1998, pag. 125.
39 cualquiera gue lo solicitaba adquiria el derecho de explotar Ja invencién a cambio de una regalia.
3" SEPULVEDA, Op. Cit.,, pag. 42y ss.
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1.2.8 Ley de fomento y proteccion 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 proteccién a la
inversiodn extranjera y a los derechos de la industria,®

Sus propositos centrales eran: (i) auxiliar a los sectores productivos para elevar su
- eficacia por medio de un mejoramiento de la innovacién y de la tecnologia, (ii) proteger a
los_ consumidores y cuidar sus intereses, (iii) coadyuvar al desarrollo de la economia
,‘naci'o'nalby participar en el proceso de su insercién en el ambito internacional y, (iv)
‘prqp‘lvciar la” modificacién del marco juridico, adaptando los cambios legislativos que en
(‘materia ‘de propiedad industrial operan a escala mundial, tomando en cuenta las
propyuestas de la Organizacién 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 economia del pals al comercio exterior
y de la creciente globalizacién de la economia internacional. Desde la segunda mitad de la
década de los 80's existieron presiones, principalmente por parte de Estados Unidos, a fin
de modernizar la legislacion mexicana en diversas materias, incluyendo la propiedad
" industrial y adaptarlas de acuerdo a las tendencias internacionales, para asi brindar una
" mayor seguridad juridica para los derechos de propiedad industrial, y ofrecer en México
una proteccion 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 tecnologia y los recursos y técnicas que han sido atraidos

- del extranjero.

_ TESIS CON
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Fue el inicio de las negociaciones del Tratado  de Libre Comercio entre México,
Canada y Estados Unidos, el momento mas favorable para que se lograran reformas que
favoreéiéréh Ia reformulacién del sistema de patentes. Dicha reformulacion fue una de las
condicioﬁeé pfeviaé establecidas para avanzar en las pléticas de negociaciones.

Los é¢u§rdos alcanzados implicaban obligaciones tales como hacer esfuerzos para
adherirse a ciertos tratados internacionales.

" Con posterioridad a la sancion de la ley en 1991 y a pesar de que en ella se
recogian ya muchas de las tendencias y reglas previstas en el TLC, el tema quedo 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 explotacion de invenciones o innovaciones
tecnologicas de productos y procesos, como al uso de indicaciones comerciales asociadas

v a’la produccion y distribucion de bienes y servicios, que forman en conjunto la propiedad
industrial y que resultaban una condicion decisiva para favorecer los esfuerzos que llevan

" a ‘cabo los individuos y las empresas para mejorar la productividad, la calidad y la
tecnologia.®

Esta iniciativa de ley abrogd la Ley de Invenciones y Marcas de 1975, asi como a
sus reformas y adiciones, y la Ley sobre el control y registro de la transferencia de
tecnologia y el uso de la explotacion de patentes y marcas y su reglamento, con el
propoésito de ténerVun ordenamiento legal con reglas mas claras y simples y con
caracterlsiicasrﬁ_és convenientes y favorables para el pais. Los motivos de ia iniciativa se
désprendiéroniténtbkde los requerimientos para modernizar a la industria y el comercio
conteknidas‘ eri' el Programa Nacional para la Modernizacion Industrial y del Comercio,

' _como de Iqsb éafhblés juridicos ocurridos en el ambito internacional en materia de derechos
_de prrkqbizec‘i'adzlvn‘dustrial.

-+ 3 SERRANO MIGALLON, Op. Cit., pg. 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 ampliacidén en la
duracién de los derechos, que aumenta de 14 a 20 afios en el caso de las patentes. Otra
innovacion constituye la eliminacién 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

‘v'in\/‘encién en areas antes prohibidas, como la obtencién de patentes en medicamentos,
s ,"bke'kbi'das, alimentos, farmacoquimicos, entre otros. Esta ley introduce ila posibilidad de
i i‘prorifogar por tres aflos mas la vigencia de las patentes referentes a productos y procesos
: farrhacoqulmicos o farmacéuticos, previo cumplimiento de ciertas condiciones.®® Se
s “elimina el certificado de invencion, se permite al titular de una patente esgrimir Ia falta de
explotacion de una patente por razones técnicas o econémicas justificadas, e incluso se le
da la oportunidad de explotar la patente en un plazo de un afio antes de conceder una
licencia obligatoria a un tercero, entre otras.

La ley es congruente con las disposiciones de! Convenio de Parls para la
Proteccién de la Propiedad Industrial.

1.3 Legislacion 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 Comision Intersecretarial para la Proteccion,
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 1894 que establece las reglas para la presentacién de solicitudes ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.®® En este trabajo sélo desarrollaremos los
ordenamientos que regulan de manera directa a la materia de patentes, a saber:

u JALIFE, Mauricio, "Propiedad intelectual’, Resera El Economista, Editorial Sista, Primera Edicién, México,
1994, pag. 66, i
35 RANGEL MEDINA, Op. Cit., pag. 7 y ss.
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1.3.1 Ley de Fomento y Proteccion a la Propiedad
Industrial (Ahora Ley de Propiedad Industrial),
reformada en 1994

En el afo de 1994 la Ley de Fomento y Proteccién a la Propiedad Industrial sufri®
diversas modificaciones como resultado de la incorporacion de los principios establecidos
en el Convenio de Parls para la Proteccion de la Propiedad Industrial asi como del
resultado de la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte.

Con5|derando la tendencia internacional de la materia se propuso modificar el titulo

. de Ia Ie , que se reformd para denominarse la Ley de Propiedad Industrial. Asimismo, se

'hICIeron tras modificaciones de fondo, las cuales seran 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 publicdé en el Diario Oficial de la Federacion el dia 23 de
noviembre de 1994. Dicho reglamento contempla en el capitulo 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.®®

% Diario Oficial de la Federacion de fecha 23 de Noviembre de 1984,
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1.3.3 Decreto por el que se aprueba el Tratado de
Cooperacion en materia de Patentes (PCT), asi como
su reglamento (1994)

Con fecha 25 de julio de 1984, se publicd en el Diario Oficial de la Federacion el
Decreto mediante el cual se aprobé el texto completo del Tratado de cooperacion en
materia de patentes elaborado en Washington en 1970. En ese mismo afio, el 31 de
divciembre se publicé e]ﬁreglamento de dicho Tratado. Estos documentos seran analizados
enel presg‘r}t‘e‘trab'a‘jbl en Cébl@ufbs posteriores.?”

3 &é lo anterior, el sistema mexicano de la propiedad industrial ha
otel L du able y- continuo, particularmente en materia de patentes. Este
. -"kproceso ha ido: e gran medida, debido a la presencia del régimen internacional, al cual
: 'f'debe bastante nuestro'sistema E! desarrollo tanto en las instituciones como en las normas
‘»;en nuestro pals. kilene su origen a partir del Siglo XX con la suscripcion de México a la
- Convenmén de Parls y cada vez que se ha creado un nuevo ordenamiento sobre patentes,

: )cuando se han introducido reformas, aquéllas han descansado snempre en las distintas
; rewsnones de la convencion, hasta llegar a ser lo que actualmente son,*®

. Es por ello que en este trabajo analizaremos en primer fugar el Sistema tradicional
“de patentes en México, el cual estd basado en una regulacién internacional producto de

: una accién concertada por una pluralidad de Estados; para finalmente analizar el Tratado
de Cooperacion en Materia de Patentes, como una accién de esa comunidad internacional
tendiente a buscar una hegemonia y una uniformidad tanto en la legisiacién aplicable
como a los procedimientos de concesion de patentes, asi como sus ventajas y
desventajas, concluyendo con un andlisis sobre la aplicacion de dicho tratado en nuestro
pals.

37 piario Oficial de la Federacion de fecha 25 de julio de 1994,
3 SEPULVEDA, Op Cit., pag. 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 “invencion®, ya que la invencion cohstituye el
nucleo del derecho en materia de patentes y por ello, la concurrencia de los requisitos dé
patentabilidad ha de analizarse en relacidén con la invencién determinada.f"? En este .
capitulo seflalaremos las diferencias entre invencién y descubrimiénto,‘ y . una vez.
analizados dichos conceptos procederemos a definir y conceptuar el término "patente".‘

Autores como Hermenegildo Baylos, definen a la invencién como “la solucion de
un problema técnico aplicable a la industria y que proporciona la posibilidad de obtener un
cierto resultado atil’.*°

Por su parte, el Diccionario de la Academia Espafola expresa que inventar “es
hallar o de'sct‘:_brikr, a fuerza de ingenio y meditacién, o por mero acaso, una cosa nueva no
conocida®. L )

T El artléulo 15 de la Ley de Propiedad Industrial (la “Ley") adopta dichas
definiciones y expresa que “se considera como invencién toda creacion humana que
permita transformar {a materia o la energia que existe en la naturaleza, para su
aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.”

3% VINAMATA PASCHKES, Op. Cit. pag. 155.

‘° BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, “Tratado de Derecho_lndustrial. Propiedad Industrial, Propiedad
Intelectual, Derecho_de Competencia Econdmica y Disciplina de_la Competencia Desleal”, Editorial Civitas,
Espafa 1893, pag. 695.
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De esta defnlcién podemos concluur que el: elemento mas |mponante para
diferenciar.a Ia lnvencwn de ‘un sumple descubrlmlento es el hecho de que, en la primera,
se requlere que sea una crea én humana que permita transformar la materia o la energla '
que existe en Ia naturaleza' es’decir, se requiere que exista una aportacion creativa del
hombre y no. sélo Ia simple ‘utilizacion de los objetos o la materia, tal y como se
encuentran enla naturaleza, como es el caso de los descubrimientos.

Es por ello que autores como Barrera Graf establecen que la diferencia entre
descubrimiento e invencién es que “invencién es creacién del hombre, descubrimiento es
un hallazgo o una manifestacién de algo ya existente, pero que estaba oculto o era

" desconocido. Una determinada ley fisica, como la de refraccién, o un fenémeno quimico,

' como la desintegracién de la materia, constituyen descubrimientos geniales, mas no
invenciones; en cambio, la idea de aplicar las leyes de la refraccién en lentes y espejos, o

- de emplear la desintegracion del atomo y la energia asi producida en motores o reactores
atémicos, si da lugar a invenciones."*!

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 invencion
mediante el otorgamiento de una. patente a fin de que el inventor sea reconocido
legaimente como el titular de un derecho exciusivo.

Expuesto lo anterior, procederemos a exponer algunas definiciones que diversos -
autores han brindado en relacion 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, “Iratado de_Derecho Mercantil”, Editorial Porria, México, 1957, pag. 338.
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Entre ellos ehcc’)lntra‘rri'os a Mantilla Molina quien establece que “se llama patente
tanto al derecho de aprovechar, con exclusion de cualquier otra persona, bien un invento
o sus mejoras ... como el documento que expide el Estado para acreditar tal derecho".*?

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
exclusividad."*?

Por otro lado, encontramos autores como ei 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 fisica o juridica tiene para explotar industriaimente un
invento que reuna las exigencias legales."**

En nuestro criterio, la definicién del Dr. Rangel Medina es la mdas acertada, por ser
un concepto innovador que define como patente unicamente al documento expedido por
el Estado y no asl al sin numero de derechos derivados de dicho documento.

Finalmente, es importante analizar la descripcion que la Organizacién 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 relacién con la nueva invencién que se describe; el privilegio es
concedido con caracter de derecho por una autoridad oficial a la persona que esta
facultada para solicitarlo y que cumple con las condiciones preescritas.”*®

2 MANTILLA MOLINA, Roberto, “Derecho Mercantil”, Editorial Porrha, cuarta edicién, México, 1959, pag. 110.
43 pINA VARA, Rafael, “Elementos de Derecho Mercantit', Editorial Porrua, México, 1958, pag. 27.

4 RANGEL MEDINA, David, "Derecho Intelectual’, Panorama del Dercho Mexicano, Editorial Mc Graw Hill,
México, 1998, pag. 23.

5«3 funcion del sistema de patentes en la transmision_de tecnologia a los paises_desarrollados” Informe
preparado conjuntamente por el Departamento de Asuntos Economicos y Sociales de las Naciones Unidas, la
Secretaria de la UNCTAD vy la Oficina Internacional de la OMPI, Nueva York, 1975, pag. 1.
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LA APLICACION DEL TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES EN MEXICO-

Una vez definida la figura juridica objeto del presente trabajo, nos dedicaremos a
realizar un breve andlisis sobre los principales puntos del Sistema de Patentes.

2.2 Principios del Sistema de Patentes

Consideramos de suma importancia iniciar el analisis del Sistema de Patentes con
el estudio de los principios rectores de esta figura, los cuales son el Principio de Exclusion
o Exclusividad, el Principio de Prelacion y el Principio de Territorialidad.

2.21 Principio de Exclusién (exclusividad)

Autores como Tomas de las Heras sefialan que “la concesién de una patente
confiere a su titular un derecho exclusivo de explotacion industrial y comercial del
producto o procedimiento planteado (segln la invencién sea de producto o de

procedimiento) por un tiempo limitado”.*®

Mediante dicho principio, el titular esta 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 monopolic juridico absoluto, pues puede prohibir la fabricaciéon vy
comercializacion del producto patentado, o que se fabrique o comercialice el producto
utilizando en su fabricacién el procedimiento patentado.

En Meéxico dicho principio se establece en los Articulos 28, 89 fraccién XV y 73
fraccion XXIX-F*7 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos al

6 HERAS, Tomas de las, “Europa y las Patentes y Marcas”, Fundacién Universidad Empresa, Madrid, 1989,
ag. 15

P’ El articulo 28 en su parte conducente establece que “En los Estados Unidos Mexicanos no habra
monopolios ni estancos de ninguna clase, ni exencién de impuestos, ni prehibiciones a titulo de proteccién a la
Industria, exceptuandose Unicamente los relativos a ... los privilegios que por determinado tiempo se
concedan a los autores y artistas para la reproduccidn de sus obras, y a los que, para el uso exclusivo de sus
inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora ™ Por su parte, la fraccion XV del
articulo 89 faculta y obliga al presidente de la Republica a "conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado,
con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algun ramo de la
industrial®. Finalmente, la fraccion XXIX-F del articulo 73 faculta al Congreso para "expedir leyes tendientes a
la promociodn... transferencia de tecnologia y la generacion, difusién y aplicaciéon de los conocimientos
cientificos y tecnolégicos que requiere el desarrollo nacional.”
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mencionar como excepcion 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 sefalar que “la persona fisica que realice
una invencién, o su causahabiente, tendran el derecho exclusivo de su explotacién 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 determinara que la explotacion de ciertas patentes pueda hacerse
mediante la concesion de licencias de utilidad publica, en los casos en que, de no hacerlo
asl, se impida, entorpezca o encarezca la produccion, la presentacion o distribucion de
satisfactores basicos para la poblacién,®

Otra limitante constituye el hecho de que las patentes siempre se conceden por un
tiempo limitado. Cabe hacer mencién que para el caso de México. la patente tendra una
vigencia de 20 afos improrrogables, contados a partir de la fecha de presentacion de [a
solicitud. Lo anterior, de acuerdo al Articulo 23 de la Ley de Propiedad Industrial.

2.2.2 Principio de Prelacion

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 invencion
independientemente unas de otras, tendra mejor derecho a obtener la patente aquella que
primero presente la solicitud respectiva o que reivindique la prioridad de fecha mas
antigua. La fecha de presentacién serd la que determine la prelacion entre las solicitudes.

Por lo antes expuesto, consideramos importante hacer una pausa para definir el
concepto de fecha de presentacion, ya que ésta determinara quién tiene un mejor derecho
sobre la patente. El articulo 38 bis de la Ley, reconoce como fecha de presentacion de
una solicitud de patente “a la fecha y hora en que la solicitud sea presentada, siempre que

2 Articulo 77 de la Ley de Propiedad Industrial.
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“la mlsn‘ia cumpla con los requisitos previstos en los articulos 38, 47 fracciones 1y Il, 179y
180 de ila Ley." En caso de que la fecha en la que se presente la solicitud, ésta no cumpla
con los requisitos sefialados en el parrafo anterior, se tendrd como fecha de presentaciéon
(fecha legal) aquella en la que se dé el cumplimiento correspondiente.

2.2.3 Principio de Prioridad

El Articulo 4 del Convenio de Paris establece que quien hubiere depositado
regularmente una solicitud de patente de invencién en alguno de los paises de la Unién
(entendiéndose como Unién cualquiera de los paises a los cuales se aplica. dicho
Convenio) o su causahabiente, gozard, para efectuar el depdsito en los otros paises, de
un derecho de prioridad durante los doce meses siguientes a partir de la fecha de
depésito de la primera solicitud.

i ; ‘Po‘rksuk parte el Articulo 40 de la Ley de Propiedad Industrial establece que “cuando
'se.solicite una patente después de hacerlo en oftros paises se podréd reconocer como
fecha de prioridad la de presentacién en aquel en que lo fue primero, siempre que se
resente en México dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales o,
3% ;_"en su defecto. dentro de los doce meses siguientes a la solicitud de patente en el pais de

- "origéri.

" Por lo anterior, podemos decir que al reivindicar ta fecha de prioridad, se seguira
conservando la novedad y se retrotraeran los efectos a la fecha del primer depdsito. Como
veremos mas adelante, en una solicitud de patente, se tendra que especificar la fecha de
prioridad de la solicitud, el pais de origen, entre otras cosas.

2,24 Principio de Territorialidad

De écuerdo can este principio, la eficacia de la patente de invencién queda limitada
al ambito geografico del pals que la expide, lo cual determina que quien desea extender la
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proteccion de su invento a otras latitudes, se vea precisado a patentario también en cada
uno de los palses de su preferencia.*®

La consecuencia del principio de territorialidad es que, si el autor de una invenciéon
industrial desea protegerla en otros palses, habrd de solicitar y obtener Ias
correspondientes patentes en esos paises. Si lo hace asi, el titular tendra una coleccién
de patentes nacionales que protegen la misma invencion y se denominan patentes
paratelas. %°

En virtud de este principio, la proteccion de cada “patente paralela” quedara
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 bis®' del Convenio de Parls para la Proteccién de la Propiedad Industrial, de la
que México es parte.

2.3 Sujetos que pueden solicitar una patente

El derecho a obtener una patente pertenecerd, en todo momento, a su inventor. El
articulo 9 de la Ley de Propiedad Industrial nos define claramente los sujetos que pueden
solicitar una patente, al establecer que “la persona fisica que realice una invencion,
modelo de utilidad o disefio industrial, o su causahabiente, tendran el derecho exclusivo
de su explotacion en su provecho, por si o por otros con su consentimiento...”

*° RANGEL MEDINA, Op. Cit, pag. 49.

50 vINAMATA PASCHKES, Op. Cit., pag. 163.

5! Este articulo establece que " las patentes solicitadas en los diferentes paises de 1a Unién por los nacionales
de paises de la Unién seran independientes de las patentes obtenidas para la misma invencion en los otros
paises adheridos o no a la Unidn. “ Asimismo, sefala que dicha disposicién “debera ser entendida de manera
absoluta, sobre todo en e! sentido de que las patentes solicitadas durante el ptazo de prioridad son
independientes, tanto desde el punto de vista de las causas de nulidad y caducidad, como desde el punto de
vista de ta duracion normal.”

27
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: De 'dicho articulo se desprende que no soélo el inventor puede gozar de los
dérechos derivados de una patente, sino también su causahabiente; por lo que podemos
concluir que el derecho a obtener una patente podra ser transferido por actos entre vivos
o por via sucesoria.

: £l solicitante puede ser nacional del pais en el que solicita la proteccion, o bien
extranjero. Si es extranjero, su derecho a obtener una patente se deriva del principio de la

- equiparacién con nacionales: o bien la legislacion nacional no establece distinciones entre

nacionales y los extranjeros.5?

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

o " personas intervinieran conjuntamente en la realizacion de una invencién (v.gr., co-

»'lynvéntd‘re‘s). el derecho a obtener la patente les pertenecera a todos en comun, salvo
“'pacto en contrario.

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

de un contrato de individual de trabajo, de obra o de prestacion de servicios. Nuestra Ley
k‘cjie‘Pnb'opiedad Industrial nos remite para este caso al articulo 163 de la Ley Federal del
- Tl;abéjo, el cual establece que “la atribucion de los derechos al nombre y a la propiedad y
! é)gblotacibn de las invenciones realizadas en la empresa, se regira por las siguientes
'hormas: (i) El inventor tendra derecho a que su nombre figure como autor de la invencién,
g ‘V(ii) Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigacion o de perfeccionamiento de
“los procedimientos utilizados en la empresa, por cuenta de ésta, la propiedad de la
invencion y el derecho a la explotacidn de la patente corresponderan al patrén.... (i) En
: c'uaquuier otro caso, la propiedad de la invencion correspondera a la persona o personas
'que la realizaron, pero el patrén tendra un derecho preferente, en igualdad de
circunstancias, al uso exclusivo o a la adquisicion de la invencion y de las
correspondientes patentes.”

52+ a funcion del sistema de patentes en ta transmision de tecnologla a los paises desarrollados” Informe
preparado conjuntamente por el Departamento de Asuntos Econémicos y Sociales de las Naciones Unidas, la
Secretarla de la UNCTAD y la Oficina Internacional de la OMPI, Nueva York, 1975, pag. 3.
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Por lo anterior, podemos concluir que cuando un trabajador cuyo contrato o
relacion de trabajo tenga por objeto la produccién de determinadas invenciones, el

derecho dé patente de aquellas pertenecera al patrén. En cualquier otro caso, el derecho
de patente pertenecerd siempre al inventor.

2.4 Requisitos de patentabilidad

Autores como César Seplilveda dividen a los requisitos de patentabilidad en
materiales y formales. Los primeros se refieren intrinsecamente a la invencién, la cual
debe ser nueva, original y susceptible de explotarse industriaimente. Los formales
consisten en la sujecién a un determinado procedimiento, en el cumplimiento de ciertas
formalidades especificas.5?

Por su lado, el Dr. Rangel Medina considera que “segin’ los principios
universalmente pregonados por la doctrina y la legislacién, la proteccidn de! invento
depende de la satisfaccion de condiciones que pueden ser de dos tipos: coyndlciones
positivas de patentabilidad y condiciones negativas de patentabilidad."®* Las primeras
atafen a la naturaleza misma de la creacién y son: (i) la presencia de una invencién en su
acepcion legal, (ii) gue la invencion sea resultado de una actividad inventiva, (iii) que la
invencién sea nueva vy, (iv) que la invencion sea susceptible de aplicacién industrial. Por
su parte, las condiciones de patentabilidad negativa obedecen a razones de orden
econdmico y politico, lo cual determina que dichas condiciones varien de pais en pals o
de goblerno en gobierno (v.gr.. prohibicién de expedicién de patentes para inventos
relacionados con la produccién de medicamentos, etc.). Estas condiciones no atafen a la
naturaleza misma de la invencién, sino que se refieren a la exigencia de que la invencion
positivamente patentable no caiga bajo alguna de las prohibiciones de patentes
establecidas por la Ley.

Es asi como nuestra legislacion en materia de propiedad industrial acoge estos
conceptos para establecer en su articulo 16 que “serdn patentables las invenciones que

3 SEPULVEDA, Op. Cit, pag 55.
5 RANGEL MEDINA, Op. Cit,, pag. 24.
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sean nuevas, resultado de una actividad inventiva v susceptibles de aplicacién industrial®®,
excepto: (i) los_procesos esencialmente biolégicos para la produccion, reproduccién y
propagacién de plantas y animales, (ii} el material_biolégico y genético tal como se
encuentran en la naturaleza, (iii) las razas animales, (iv) el cuerpo_humano y las partes

vivas que lo componen v) las variedades vegetales.>

241 Novedad

La novedad o caracter novedoso del invento presupone que al momento de ser
solicitada la patente para protegerlo, éste no se habla dado a conocer.5’

Se considera que una invencién es nueva si antes de la fecha de solicitud de
proteccion no ha sido revelada publicamente 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 1o anlerior a la fecha en que ia soliciiud
de patente se ha hecho accesible al publico mediante una descripcion oral o escrita, por el
uso o por gualquier otro medio suficiente, para permitir su ejecucion, con anterioridad a la
fecha de presentacién de la solicitud de la patente o de la fecha de la prioridad
validamente reivindicada.

La Ley de Propiedad Industrial recoge dichos conceptos en su articulo 12
fracciones | y Il al definir lo nuevo como todo aquelio 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 puablicos mediante una descripcion oral o escrita, por la explotaciéon o por
cualquier otro medio de difusion o informacién, en el pais o en el extranjero.

Nuestra legislacion establece que para determinar que una invencion es nueva se
considerara el estado de la técnica en la fecha de presentacion de la solicitud de patente
o en su caso de la prioridad reconocida, incluyendo todas las solicitudes de patente

% Condiciones Positivas de Patentabilidad.
8 condiciones Negativas de Patentabilidad.
57 RANGEL MEDINA, Op. Cit., pag. 24.
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presentadas en México con anterioridad 'a"/evsa fecl'ia Y las que se encuentren en tramite,
aun cuando la publicacién de la patente se realice con posterioridad.

Es importante sefalar que México, al igual que la mayoria de los palses. no

considera que la invencién ha sido revelada, si dentro de un periodo de doce. r"nesésv

anteriores a la fecha de presentacion de la solicitud de la patente o a la fecha de la"'

prioridad reclamada, el inventor o su causahabiente la haya dado a conocer por cualquner,'
“medio de comunicacidn, por la puesta en practica de la invencidén o porque Ia hayan""

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

sean plenamente comprobados en los términos que establece la Ley.5® A’ esta excepcnén-

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

242 Actividad inventiva

Para definir a la actividad inventiva podemos exponer el concepto dado por Baylos,
quien establece que para cumplir dicho requisito, “ia invencién requiere de una cierta
dosis de genialidad; o siquiera, de inspiracion, o cuando menos de ingenio; que la
solucién dada no esté al alcance de cualquiera, no sea simple resultado de la mera
aplicacién de unos conocimientos. Si por definicion se trata de una solucién técnica que
no ha sido obtenida por otros, ya se comprende que el hecho de que la invencién no haya
sido encontrada aln, se debe a que su hallazgo exige una actividad imaginativa y

creadora que no es comun a todos los técnicos, sino peculiar del inventor."®

Para César Septilveda, “no puede considerarse como invencion algo que esta ya
en el arte y que solo constituye un desarrollo minimo de la técnica existente, que cualquier
entendido en la materia hubiese percibido porque en si no constituye un esfuerzo

5% Articulo 18.- La divulgacién de una invencién no afectara que siga considerandose nueva, cuando dentro
de los doce meses previos a la fecha de presentacién de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad
reconocida, el inventor o su causahabiente hayan dado a conocer la invencién, por cualquier otro medio de
comunicacion, por la puesta en practica de la invencidn o por que la hayan exhibido en una exposicion
nacional © internacional. Al presentarse ia solicitud correspondiente debera inciuirse la documentacion
comprobatoria en las condiciones que establezca el reglamento. La publicacion de una invencion contenida en
una solicitud de patente o en una patente concedida por una oficina extranjera, no se considerara incluida
dentro de los supuestos a que se refiere este articulo.

5% BAYLOS, Ob. Cit. Pag. 705
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resultado de la evolucién natural de la artesanla de la rama
n80

intelectual ‘sino que e
industrial de que se trat

a,

: "kLaq Léy rde: Propiedad Industrial toma estos conceptos de la doctrina, para
. 1estableéef ue"h'isu artli:ulb 12 fraccion Il que se define como Actividad Inventiva “al proceso
'cfgaktivobcuy'y‘os }esultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para
UR 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, s k .

2.4.3 Aplicacion industrial

Para autores como el Dr. Rangel Medina, significa que la invencién ha de ser
factible, realizable, susceptible de ser llevada a la practica y no un mero principio tesrico o
una simple especulacién que no se traduzca en una ventaja para la Industria.®'

Por su parte, Baylos establece que las invenciones susceptibles de ser aplicadas
industrialmente son aquellas que ‘pueden dar lugar a una explotacion efectiva en
cualquier clase de industria, entendido el término en su mas amplio sentido."®?

Para Cesar Sepulveda, esto significa que “el Estado concede el monopolio parcial
de explotacion constituido por la patente o por el invento registrable no como premio a
una idea brillante, sino a cambio de que la invencién ahi contenida pueda ser explotada
por la industria, y pueda también ser explotada libremente por la misma industria, a la
expiracion del término de su vigencia, cuando cae al dominio publico por término natural,
o por no haber justificado su explotacion o pueda asimismo ser explotada por quien
obtenga una licencia, obligatoria o no.”

% SEPULVEDA, Ob. Cit, Pag. 51
5! RANGEL MEDINA, Ob. Cit. Pag. 25
%2 BAYLOS, Ob. Cit., pag. 700,
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En nuestro criterio, la aplicacidon industrial no significa mas que el objeto de la
invencion tenga una utilidad practica y que se pueda someter a una explotacion en
cualquier clase de industria.

2.5 Invenciones no patentables

Una vez analizadas las condiciones positivas de patentabilidad, daremos paso a al
estudio de las condiciones negativas, las cuales se traducen en las excepciones de
patentabilidad, es decir, son invenciones que reunen las condiciones positivas (v.gr.,
novedad, actividad inventiva, aplicacion industrial) pero que sin embargo, la Ley impide su
patentamiento.

A 13 luz del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (*“ADPIC™®, adoptado en el marco de la Organizacion
Mundial del Comercio, cada legislacién nacional puede excluir del patentamiento las
invenciones que considera afectan sus intereses nacionales de una forma u otra.

En el articulo 27%* 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 explotacién
‘normal” de la patente):

% También conocido como TRIP's por sus siglas en inglés.
54 Articulo 27 Materia patentable

e

2. Los Miembros podran excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotacion comercial en su territorio

deba impedirse necesariamente para proteger el orden pUblico 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 dafios graves al

medio ambiente, siempre que esa exclusidon no se haga meramente porgque !a explotacién esté prohibida por

su legislacién.

3. Los Miembros podran excluir asimismo de la patentabilidad:

(a) los métodos de diagnéstico, terapéuticos y quir(rgicos para el tratamiento de personas o animales,

{b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y {os procedimientos esencialmente biolégicos
para la produccion de plantas o animales, que no sean procedimientos no biolégicos o microbiolégicos.
Sin embargo, los Miembros otorgaran proteccion a todas las obtenciones vegetales mediante patentes,
mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinacién de aquéllas y éste. Las disposiciones
del presente apartado seran objeto de examen cuatro afios después de la entrada en vigor del Acuerdo
sobre la OMC.
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a). “‘Las invenciones cuya explotacién comercial deba impedirse
necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas
o de los animales o para preservar los vegetales.

b). Los métodos de diagnéstico, terapéuticos y quirtrgicos para el
tratamiento de personas o animales.

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

No obstante lo anterior, la tendencia mundial es reducir cada vez mas las
excepciones hasta que practicamente todos los objetos puedan ser sujetos de patente

Para lo anterior, el Acuerdo prevé un periodo de transicién para los paises en
desarrollo y los paises 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 paises en desarrollo, el perlodo general de transicién era de
cinco afnos, s decir, hasta el 1° de enero de 2000.

Asimismo, se aplican normas especiales de transicion si un pals en desarrollo no
' kotorga prbteccién mediante patentes de productos a un determinado sector de tecnologia
-espécialmente. las invenciones de productos farmacéuticos o productos quimicos
agricolas-.

5 E| Acuerda autoriza a los paises a aplazar la aplicacién de sus disposiciones durante diferentes periodos de

.tiempo. Estos aplazamientos definen un periodo de transicién desde la entrada en vigor del Acuerdo (el 1° de
enero de 1995) hasta su plena aplicacion por los palses Miembros. Los principales periodos de transicién son
los siguientes:

e . Se concedié a los pafses desarrollados un periodo de transicidén de un afio contado desde la fecha
de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, es decir, hasta el 1° de enero de 1996.

® Se concedi6 a los paises en desarrollo un perfodo adicional de cuatro afios, es decir, hasta el 1° de
enero de 2000, para aplicar las disposiciones del Acuerdo, con excepcién de los articulos 3,4y 5
que se refieren al principio de no discriminacién.

e Las economias de transicion, es decir, los Miembros que se hallaban en proceso de transformacion
de una economia de planificacién central en una economia de mercado podian también beneficiarse
del mismo periodo de aplazamiento (hasta el 1° de enero de 2000), si cumplian ciertas condiciones
adicionales.

e Se concedid a los palses menos adelantados un periodo de transicion mas prolongado, de 11 afos
en total (hasta el 1° de enero de 2006), con posibitidad 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 “serdn patentables las invenciones que sean
nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicacion industrial, en los
términos de esta Ley, excepto:

I. ° Los procesos esencialmente biolégicos para la produccion, reproduccién y
propagacion de plantas y animales,

1. El material biolégico y genético tal como se encuent(é en la naturaleza,
1. Las razas animales, o

\"A El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen; y

V. Las variedades vegetales.

Aunado a lo anterior, en nuestra legislacién encontramos el articulo 19, el cual
establece que no se consideraran invenciones para los efectos de la Ley: (i) los principios
tedricos o cientificos, (i) los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar

. algo que ya existia en la naturaleza, aun cuando anteriormente fuera desconocido para el

'(vu) los métodos de tratamiento quirargico, terapéutico o de diagnoéstico
apllcables al cuerpo humano y los relativos a animales, y (viii) la yuxtaposicién de
~_|n\/en;|ongs conocidas o mezclas de productos conocidos, su variacion de uso, de forma,

'de’dlniéhSiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de su combinacidn o fusién
de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones
caracterlstlcas de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial o un
“uso no abvio para un técnico en la materia.

En este uitimo articulo, el legislador enlista lo que no se considera como invencion,
por lo que podemos concliuir que no seran patentables a la luz de la legislacion mexicana
de propiedad industrial (i) los descubrimientos (ii) otras figuras que no son objeto de
proteccién del derecho de propiedad industrial sino autoral, y (iii) objetos que no implican

7
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una actuacién 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 “yuxtaposicién de invenciones” ya que es viable
la obtencién de una patente mediante la combinacién de procesos ya conocidos, siempre
y cuando el resultado sea nuevo.

La fraccién XVIII del Articulo 19 de la Ley establece que no se considerard como
invencion la yuxtaposicion de invenciones, lo cual equivale a la mera agregacion.

Para distinguir la simple yuxtaposicién de la combinacion, es necesario recurrir, en
todos los casos al resultado. Ahi donde empleandose varias invenciones simultaneamente
no hay un ‘resultado o efecto nuevo, no puede expedirse una patente por combinacién, y

,sé'ésta en el caso de invenciones s6lo yuxtapuestas, de simple asociacién de eventos,
‘que no ‘representan mas que la suma de las ventajas producidas por los elementos
udisgregados ‘Cuando por consiguiente. los elementos reunidos contintian cumpliendo la
g misma funcién de antes y su asociacién es estéril en el sentido de la produccién de
"’ resultados nuevas, existe la llamada yuxtaposicién, la cual no resulta patentable.®®

Por otro lado, es necesario examinar la invencién 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 combinacion adecuada (v.gr. mejora 0 modelo de utilidad).

2.6 Tramitacion de las patentes

A continuacién procederemos a realizar el analisis del procedimiento a seguir para
la presentacion de una solicitud de patente.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industriai (“IMPI") es la autoridad
administrativa de propiedad Industrial encargada de tramitar y en su caso otorgar patentes
de invencion, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 6 fraccién Ill de la Ley; por lo que

% SEPULVEDA, Ob. Cit. Pag. 56
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para tramitar una patente, debera 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 tramite destinado a obtener la patente, el interesado debera
presentar solicitud escrita en la que se indique entre otros datos: (i) la denominacion de la
invencioén y ia clase de invencion, (ii) 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
examenes de forma y fondo.

2.6.1.1 Requisitos de la solicitud

Las solicitudes deberan cumplir con los requisitos establecidos en la Ley y su
reglamento, asi como con 10s requisilos administralivos y técnicos establecidos en el
Acuerdo que establece las Reglas para la presentacién de solicitudes ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el dia
2 de Agosto de 1994.%7

%7 Entre estos requisitos se puede mencionar que:

(0] La denominacién de la invencién debera ser breve, debiendo denotar por si misma la naturaleza de
la invencion,
(i) Las hojas que contengan la descripcidn, las reivindicaciones, los dibujos y el resumen deberan

ordenarse y numerarse consecutivamente y:

a). Estar impresas en papel blanco tipo Bond de 36 Kg.,

b). Ser legibles de tal manera que puedan reproducirse por procedimientos electrostaticos,

¢). Ser de formato rectangular de 21.5x28 cm. O de 21x29.7 cm,

d). Utilizarse solo de un !ado y en sentido vertical, e). Tener los siguientes margenes blancos
Minimos: de 2 En el inferior y en el izquierdo, e). Las hojas que contengan los dibujos deberan
presentarse sin marco y tendran una superficie utilizable que no excedera de 17.5 x24.5 cm.

(i) La descripcion, las reivindicaciones, los dibujos y el resumen deberan ordenarse y numerarse
consecutivamente, con nimeros arabigos colocados en el centro de la parte superior o inferior de las
hojas, sin invadir los margenes especificados.

(iv) No presentar arrugas ni rasgaduras o enmendaduras.

v) Ser mecanografiada o impresa, salvo en el caso de los simbolos y caracteres graficos y las férmulas
quimicas o matematicas, que podran escribirse en forma manuscrita o dibujarse, siempre que fuere
necesario, elc.
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: Ader_‘[\vévs dfe_"f os fequiéitoé 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:

1. " Estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares,

1. Utilizar las formas oficiales impresas, aprobadas por el IMPI y publicadas
en el Diario Oficial y en la Gaceta, en el nimero de ejemplares y anexos
que se establezca en la propia forma, las que deberan presentarse
debidamente requisitadas ...

(IR Acompanarse de los anexos que en cada caso sean necesarios, los que
deberan ser legibles y estar mecanografiados, impresos o grabados por
cualquier medio.

v. Senalar domicilio para oir y recibir notificaciones en el territorio naciona!,

V.

Vi, Acompanarse del comprobante de pago de la tarifa correspondiente,

Vil., Acompanarse de la correspondiente traduccién al espafol de los
documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con la solicitud o
promocion,

Vill. Acompadarse de los documentos que acrediten el caracter de los
causahabientes, la personalidad de los apoderados o representantes
legales, y

IX. Acompafarse de la legalizacién de los documentos provenientes del

extranjero, cuando proceda.

Finalmente, cabe mencionar que la solicitud de patente siempre debera referirse a
una sola invencién o un grupo de invenciones refacionadas de tal manera entre si que
conformen un tinico concepto inventivo.
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2.6.1.2 Documentos que deben acompanar a la
solicitud

En la legislacién mexicana, al igual que en otros palses, se establecen los
documentos basicos que deben acompariar a una solicitud de patente, de los cuales, a
continuacién realizaremos un breve analisis. Los documentos son: (i) la descripcién de la
invencién, (ii) los dibujos, en su caso , (iii) las reivindicaciones, y (iv) el resumen.

)] DESCRIPCION.

Segun Cesar Seplilveda la descripcion ha de empezar por hacer notar la
naturaleza y el objeto de la invencion y debe continuar haciendo una explicacién 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 explotario.
Como el objeto de la descripcion es identificar la propia invencidn por sus notas
caracteristicas, es decir darie su propia fisonomia para distinguirta de otras, es preciso
que sea hecha de una manera comprensible, sin reservas mentales, evitando las
demostraciones matematicas o filoséficas y toda digresion inconsecuente. @

La Ley de Propiedad Industrial en su Articulo 47, establece que a la solicitud de
patente se debera acompariar “la descripcion de la invencion, que debera ser lo suficiente
clara y completa para permitir una comprension cabal de la misma y, en su caso, para
guiar su realizacidn por persona que posea pericia y conocimientos medios en la materia.
Asimismo, debera incluir el mejor método conocido por el solicitante para llevar a la
practica la invencién, cuando ello no resulte claro de Ia descripcién de la invencion. En
caso de material biolégico en el que la descripciéon de la invencion no pueda detallarse en
si misma, se deberd complementar la solicitud con la constancia de depésito de dicho
material en una institucion reconocida por el IMPL."

En ella se debera (i) indicar ia denominacién de la invencion, (ii) precisar el sector
técnico al'que se refiere la invencién, (iii) indicar los antecedentes conocidos por el

58 SEPULVEDA, Op. Cit., pag.70.
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solicitante sobre el estado de la técnica a la que la invenciéon pertenece, citén?do
preferentemente los documentos que reflejen dicha técnica, y (iv) especificar la in\'/'e'n'cién‘ .
tal como se reivindique en términos claros y exactos, que permitan la combre'nsibri ‘del
problema técnico, aun cuando éste no se designe expresamente como tal y dé la SOlUCiOr"I W
al mismo, y expondra los efectos ventajosos de la invencién, si los hubiera, con réspeéto a:
la técnica. Asimismo, debera contener la enumeracién de las distintas figuras o dlbujos
haciendo referencia a ellas y a las partes de que estan constituidas.®®

La descripcion debera ser concisa, pero tan amplia como fuere posible, y deberan
evitarse en ella digresiones de cualquier naturaleza, y se deberan hacer notar las
diferencias de la invencion que se divulga con las invenciones semejantes ya conocidas.
Sobre este particular Cesar Seputilveda establece que “la sinceridad y claridad de la
descripcién son utiles y convenientes desde todos los puntos de vista para el mismo
inventor, porque si ésta resulta mal descrita es inaceptable; porque si estd mal redactada
deviene en la falta de realizacion practica, esto es, careceria de industriabilidad y por lo
mismo no se aceptaria, o se nulificaria posteriormente al comprobarse esta circunstancia.

Estando mal redactada la descripcion, otro interesado con posterioridad puede
aprovecharse presentando una invencién aparentemente diversa con sélo redactarla de
una manera clara; y porque en Ultima instancia se careceria de accion para perseguir a
infractores, porque no habria manera practica de comprobar que quien usa efectivamente

lo esta haciendo en violacién de lo que se describe impropiamente”.”

Es importante mencionar, como un aspecto meramente técnico, que la descripcion
se debera presentar por triplicado.

Finalmente, concluiremos este punto diciendo que la descripcién desempena una
labor importante desde el punto de vista juridico, ya que si bien las reivindicaciones son lo
que delimitan el objeto sobre el que recae la patente, no esta permitido reivindicar aquello
que no esta descrito.

9 patentes v Modelos de Utitidad”, Guia del Usuarig, Direccion de Patentes. Publicacion del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, México, 1998, pag. 26.
7 SEPULVEDA, Ob. Cit. pag. 70.
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(i) DIBUJOS.

Los dibujos son la expresion grafica que ayuda a describir y comprender rhéjdf una
invencion. Cumplen con el mismo objetivo de la descripcion, tanto para ia divulgét:ién de
la invencién como para su interpretacion. '

Los dibujos, la descripcion y las clausulas reivindicatorias se complementan
reclprocamente y con su interpretacidn es como se sigue el conocimiento exacto del
objeto de la patente, por lo que éstos deberan estar explicados en la Descripcion.

Autores como César Sepulveda establecen que “en aguellas invenciones que lo
requieran, tales como las que se refieren a maquinas, dispositivos, aparatos, partes, etc.,
los dibujos deben hacerse en tal forma que constituyan la representacién del capitulo de
reservas y que sean inteligibles para el propdsito de determinar las partes esenciales de la
invencién, esto es, deben mostrar todos los elementos de la invencidn que cubren las

clausulas reivindicatorias."”!

El IMPI| establece que los dibujos tienen que ser esquematicos, libres de detalles
inatiles, de leyendas y palabras, poniendo en evidencia lo esencial, o sea, las
caracteristicas de la invencion. Asimismo, deberan reproducirse directamente (impresion,
fotografia u otro medio).

Las graficas, los esquemas de las etapas de un procedimiento y los diagramas
seran considerados como dibujos.

Los dibujos deberan presentarse en tal forma que la invencidon se entienda
perfectamente y deberan contener siempre las caracteristicas o partes de la invencién que
se reivindica.

™ |dem, pag. 73.

. TESIS CON
FALLA DE ORIGEN




LA APLICACION DEL TRATADO DE COOPERACGION EN MATERIA DE PATENTES EN MEXICO-

A la solicitud de patente deben también acompaﬁarse por tnpllcado coplas de los
dibujos.

(iii) REIVINDICACIONES.

Las reivindicaciones son las caracteristicas técnicas esenciales de una invencién
para las cuales se reclama la proteccién legal mediante la solicitud de patente.”? El
derecho que confiere una patente estara determinado por las reivindicaciones aprobadas.
La descripcion y los dibujos servirdn para interpretarla.

La Ley de Propiedad Industrial establece en su Articulo 12 fraccién V, que la
reivindicacién es la caracteristica esencial de un producto o proceso cuya proteccién se
reclama de manera precisa y especifica en la solicitud de patente o de registro y se
otorga, en su caso, en el titulo correspondiente.

 Por-lo tanto, podemos concluir que la esencia o razén de ser de una reivindicacion
g consiste ‘en defmr la_invencion, indicando sus caracteristicas técnicas y dandole . el
,ialcance a Ia patente

'v» Ce’sér' Seplilveda establece que, es menester que las reivindicaciones “estén
3 escrltas con toda claridad y con toda precision, fijando el objeto y el alcance del derecho
;'exclustvo cuyo monopolio se pide, refiriéndose sélo a los elementos nuevos. Se deben
evitar la ejemplificacién y la referencia a las supuestas virtudes o ventajas de la invencién
o a sus propiedades caracteristicas, y se tiene que referir escuetamente en qué consiste

el invento de una manera enunciativa, sin incluir operaciones mentales sobre evaluacion
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,"™

aten Modelos di ilidad®, Guia del Usuario, Direccién de Patentes. Publicacién de! Instituto
Mexicano de la Propiedad Induslnal México, 1998, pag. 27.
73 SEPULVEDA, Ob. Cit., pag. 72.
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Las reivindicaciones de préducto‘podrén referirse a una sustancia (compuesto,
mezcla u otra similar) definida mediénte la indicacion de su composicién o de las
funciones de sus componentes. Las reivindicaciones de procedimiento podran referirse al
proceso o método propiamente dicho (de fabricaciéon o de tratamiento de un producto, de
vanélisis. de mediclén.‘ de sintesis, etc.) hasta la aplicacién nueva de un procedimiento
conocido o la nugva u;li!zacién de un producto conocido.

S La relvlndicaclén debera delimitar claramente la invencién respecto al estado de la
_técnlca o Ia tecnologia anterior.

Iado, eI Articulo 29 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial
. establece Ias reglas aplicables para la formulacion de las reivindicaciones, a saber:

a). . El numero de las reivindicaciones debera corresponder a la naturaleza de la

invencién reivindicada.

b). Cuando se presenten varias reivindicaciones, se numeraran en forma
consecutiva con numeros arabigos.

c). No deberan contener referencias a la descripcidon o a los dibujos, salvo que
sea absolutamente necesario.

d). Deberan redactarse en funcién de las caracteristicas técnicas de la
invencién.

e). En caso de que la solicitud incluya dibujos, las caracteristicas téchicas

mencionadas en las reivindicaciones podran ir seguidas de signos de
referencia, relativos a las partes correspondientes de esas caracteristicas
en los dibujos, si facilitan la comprension de las reivindicaciones. Los
signos de referencia se colocaran entre paréntesis.

f). La primera reivindicacion que serd independiente, debera referirse a la
caracteristica esencial de un producto o proceso cuya proteccién se
reclama de modo principal. Las reivindicaciones dependientes deberan
comprender todas las caracteristicas adicionales que guarden una relacién
congruente con la o las reivindicaciones independientes o dependientes
relacionadas.
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Las relvmdlcaciones dependlente ]
podran servlr de base a nmguna otra dependuente asu vez de dos o mas
reivmdlca one "

g)." Toda’ relvmdlcacn'm dependtente incluira las limitaciones contenidas en la
reivindicacién o reivindicaciones de que dependa.

A la solicltud de patente deben también acompafarse, por triplicado, copias de las
reivindicaciones.

(iv) RESUMEN.

La funcién de! resumen es dar una informacién breve sobre la invencion,
permitiendo una facil comprension del problema técnico planteado, la solucion aportada y
los principales usos de la invencion.

El resumen es un enunciado breve y conciso de su contenido técnico o
descubrimiento. Debera ser una herramienta Gtil y eficiente en la busqueda de informacién
en un campo particular de la técnica. No debera exceder de 200 palabras, podra contener

formulas quimicas, matematicas y tablas. No se utilizaran frases obvias o implicitas (v.gr.,

;ey_ly qdnﬁeni_do trata sobre, o, la invencion definida por el contenido es...), deberé evitarse la
fraseologia propia de las reivindicaciones o palabras como por medio de, como se ha
dlcho. etc. Debera estar dirigido hacia la novedad en el campo a que pertenece la
B invencion. No sera necesario dar detalles de disefio mecanico de aparatos o equipos, ni
- sus propiedades extensivas.”

£l Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial establece en su Articulo 33 que el
resumen debera comprender: (i) una sintesis de la divulgacion contenida en la
descripcion, reivindicaciones y dibujos. La sintesis indicarad el sector técnico al que
pertenece la invencion y debera redactarse en tal forma que permita una comprension del
problema técnico, de la esencia de la solucion de ese problema mediante la invencion y

™ “patentes y Modelos de Utilidad", Guia de} Usuario, Direccién de Patentes. Publicacion del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, México, 1998, pag. 29,
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del uso o usos principales de la misrha; y (ii).en ’Su' céso, la férmula quimica que, entre
todas las que figuren en la descripcién;y\ en las reivindicaciones, caracterice mejor la
invencion, (iii) debera ser tan conciso‘c:o’rho a divulgacién lo permita, pero su extensiéon
preferentemente, no-debera ser. menor:a cien palabras ni mayor a doscientas, (iv) no
contendra declaraciones sobre Ios presuntos méritos o el valor de la invencién
relvindicada, nI sobre su supuesta aplicacién, y (v) cada caracteristica técnica principal
mencionada en ‘el resumen e llustrada mediante un dibujo, podra referirse al dibujo mas
Ilustratlvo de la |nvenclén '

) ) Por ultimo es lmportante mencionar que los resumenes de las patentes se
lncorporan en bancos de datos de informacion tecnolégica par que los interesados
i rpuedan negocnar con los titulares de patentes, licencias de uso o explotacién delas

i invenciones, propiciando asi la transferencia de tecnologia dentro del marco legal de la

propiedad industrial.
(v) MATERIAL BIOLOGICO

En caso de material biolégico en el que la descripcion de la invencién no pueda
detallarse en si misma, se debera complementar la solicitud con la constancia de depésito
de dicho material en una institucién reconocida por el Instituto. Para lo anterior el
solicitante deberd mencionar que ha efectuado dicho depdésito e indicara el nombre y la
direccién de la institucion de depdsito, la fecha en que se efectué y el nimero atribuido al
mismo por dicha institucion. Asimismo, describira, en medida de lo posible, la naturaleza
y caracteristicas del material depositado en cuanto fuesen pertinentes para la divulgacion
de la invencion.

2.6.1.3 Presentacion de la solicitud

Una vez reunidos los requisitos de patentabilidad y elaborados los documentos
que se deben anexar a la solicitud, el inventor o su causahabiente deberan presentar
dicha solicitud ante el IMPl o en su caso ante las delegaciones de la Secretaria de
Economia, 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 IMP] reconocera como
fecha de p;esentacién a la fecha y hora en gue 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
sefialados por la Ley, se tendrd como fecha de presentacién aquella en la que se dé el
cumplimiento correspondiente.

La fecha de presentacion determinara la prelacion 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 invencién o en otro, con una antelacién de hasta doce meses a la
fecha de presentacién de la solicitud en cuestion.

Lo anterior se regula en el Articulo 40 de la Ley de Propiedad Industrial en
concordancia con lo establecido en el Convenio de Paris en su Articulo 4 al establecer
que “cuando se solicite una patente después de hacerlo en otros paises se podra
reconocer como fecha de prioridad la de presentacidn 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 OMP! establece que el solicitante puede alegar un derecho de
prioridad cuando ha presentado anteriormente una solicitud de proteccion del mismo
invento en otro pais, si la solicitud ulterior se formula dentro del periodo de prioridad
(normalmente de 12 meses a partir de la fecha de presentacién de la primera solicitud en
el extranjero) no puede quedar invalidada por ningin acto efectuado durante el mismo
periodo, como por ejemplo la presentacion de una solicitud por otra persona o la
publicacién o explotacién de la invencion.””®

Para reconocer la prioridad se debera cumplir con los siguientes requisitos: (i) que
al solicitar la patente se reclame la prioridad y se haga constar el pais de origen y la fecha
de presentacion de la solicitud en ese pals, (ii) que la solicitud presentada en México no

S «La funcion del sistema de patentes en !a transmision de_tecnologia a los paises desarrollados” Informe

preparado conjuntamente por el Departamento de Asuntos Econdmicos y Sociales de las Naciones Unidas, la
Secretaria de la UNCTAD y la Oficina Internacional de la OMPI, Nueva York, 1975, pag. 3.
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pretenda el otorgamiento de derechos adicionales a los que seAderi\)en de Ia',ysolicitud’
presentada en el extranjero, y (ii) que dentro de los tres meses siguientes -a la
presentacién de la solicitud, se cumplan los requisitos que sepalen 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 Ia Oficialla de Partes del IMPI, se practica el llamado examen de forma a fin de
determinar si la solicitud, la descripcion, las reivindicaciones , los dibujos y los demas
documentos conexos satisfacen todos los requisitos sefialados por el Reglamento en
cuanto a la forma, nimero de copias, etc.

En caso de cumplir con todos los requisitos de forma, el procedimiento continta y
se procedera a la publicacién de la solicitud.

2.6.3 Publicacion de la Solicitud

Una vez aprobado e! examen de forma y transcurrido un término de 18 meses
contados a partir de la fecha de presentacién de la solicitud o de la prioridad reclamada,
procede la publicacién de la solicitud en la Gaceta Oficial del IMPI.

El articulo 52 de la Ley establece expresamente que "la publicacion de la solicitud
de patente en tramite tendra lugar lo mas pronto posible después del vencimiento del
plazo de 18 meses, contado a partir de la fecha de presentacion, en su caso, de prioridad
reconocida. A peticion del solicitante, la solicitud sera publicada antes del vencimiento del
plazo sefalado.”

La publicacién contendra los datos bibliograficos comprendidos en la solicitud
presentada, el resumen de la invencién y, en su caso, el dibujo mas ilustrativo de la
misma o de la formula quimica que mejor la caracterice. Si el IMPI considera que ningun

Y TESIS CON
FALLA DE. ORIGEN




-LA APLICACION DEL TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES EN MEXICO-

dibujo es atil para la comprensién del resumen, la publicacién no ir4 acompafiada de
ningun dibujo. En la practica no se publica el dibujo.

No se publicaran las solicitudes que no hubiesen aprobado el examen de forma,
las abandonadas ni las desechadas.

264 Examen de Fondo

Una vez publicada la solicitud se procede a la realizacién 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 invencién ha sido presentada en
forma suficientemente clara.’”® Otro aspecto fundamental que se analiza en el examen de
fondo, es si la solicitud cumple con el requisito de unidad de invencidn, de no ser asi, el
IMPI envia un requerimiento al solicitante a fin de que divida su patente en dos o més
solicitudes.

El IMPI podra requerir que se precise o aclare en lo que considere necesario, o se
subsanen omisiones, para lo cual el solicitante contarad 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 articulo §8 (prérroga) de la Ley, no cumple con dicho requerimiento, la solicitud
se considerard abandonada. En el entendido de que en ningun caso se puede ampliar el
alcance de las reivindicaciones.

El Articulo 53 de la Ley establece que “una vez publicada la solicitud de patente y
efectuado el pago de la tarifa que corresponda, el IMPI hard un examen de fondo de la
invencion para determinar si se satisfacen los requisitos sefialados por el articulo 16 de la
Ley o se encuentran en alguno de los supuestos previstos en los articulos 16 y 19 de esta

Ley".

8 SEPULVEDA, Ob. Cit., pag. 76.
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Es importante mencionar que~baira'!_a realizacion ‘de los examenes de fondo, el
IMPI podra solicitar el apoyo técnico ‘de’'organismos e instituciones nacionales
especializados. o

Por otro lado, el IMPt podra aceptar o requerir el resultado del examen de fondo o
su equivalente realizado por oficinas extranjeras de patentes’’, o en su caso, una copia
simple de |a patente otorgada por alguna de dichas oficinas extranjeras.

2.6.5 Conclusion del Tramite

Al concluir el examen de fondo y una vez analizados los requisitos formales y
materiales, el IMPI decidira si la patente se niega o se concede.

2.6.5.1 Abandono de la solicitud de la patente

El IMP! unicamente podrd declarar abandonada 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 tramitacién de la solicitud de patente.

2.6.5.2 Negativa de concesion de la patente

Puede suceder que todos los documentos satisfagan las exigencias reglamentarias
y tengan la claridad necesaria, en cuyo caso se realizarad un examen de la invencién que
intenta privilegiar, con el exclusivo objeto de determinar, como cuestion de previo
pronunciamiento, si no queda comprendida en los articulos 16 y 19 de la Ley, o sea,
dentro de aquellas disposiciones que sefialan taxativamente lo que no puede ser objeto
de patente, en otras palabras, todo aquello que no llena las condiciones de originalidad,

7 Para efectos de lo dispuesto en los articulos 54 y 55 de la Ley, se entenderan como oficinas examinadoras
extranjeras, las que tengan el caracter de administraciones encargadas de efectuar el examen preliminar
internacional, de conformidad con el Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes.
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de novedad, de industriabilidad y de patentablylida‘d}‘ be resultar que la solicitud incide en
las hipdtesis de dichos articulos, la peticién se resuelve negativamente.

Sobre el particular, la Ley establece en su articulo 56 que en caso de que el IMP|
niegue la patente, lo comunicard por escrito a! solicitante, expresando los motivos y
fundamentos legales de su resoluciéon.

Contra dicha negativa solo procede el recurso de reconsideracion, el cual se
debera presentar ante el propio IMPI en un plazo de 30 dias contados a partir de la fecha
de notificacion de la resolucion respectiva.

2.6.5.3 Concesion de la patente y expedicion del
titulo

Si el examinador considera que la invencion cumple con todos los requisitos de
patentabilidad establecidos, !o notifica a! solicitante para que ésle proceda a efectuar el
pago de la tarifa por concepto de la expedicion del titulo de la patente.

El articulo 57 establece que cuando proceda el otorgamiento de la patente, se
comunicara por escrito al solicitante para que, dentro del plazo de dos meses, cumpla con
los requisitos necesarios para su publicacién y presente ante IMPI el comprobante del
pago de la tarifa correspondiente a la expedicion del titulo. Si vencido el plazo fijado el
solicitante no cumple con lo establecido en este articulo, se tendra por abandonada su
solicitud.

Una vez que la patente ha sido concedida se expedira un titulo como constancia y
reconocimiento oficial al titular. El titulo comprendera un ejemplar de la descripcion,
reivindicaciones y dibujos, si los hubiere, y en el mismo se hard constar: (i) nUmero y
clasificacién 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 presentacién de la solicitud y de
prioridad reconocida en su caso, y de expedicion, (v) denominacion de la invencion, y (vi)
su vigencia.

50 TESIS CON
FATLA DE QRIGEN




-ERIKA MAYELA MENESES CAZARES-

Otorgada la patente, se procedera a su publicacién en |la Gaceta, la cual contendra
un resumen de la invencién, ademas de los datos referentes a los inventores, titulares y a
la vigencia de la patente, entre otros.

Para la OMPI, la publicacién de la descripcidn de la invencién y de las
reivindicaciones que definen el alcance de la proteccidon es una funcién esencial del
sistema de patentes; una patente sélo puede cumplir su finalidad si pone a la disposicién
del publico el conocimiento de la nueva tecnologia, y la proteccion sélo puede ser efectiva
si se conoce su alcance. El efecto informativo de la publicacién no se limita al pais en que
se ubica la nueva invencién, puesto que se pone a disposicion del mundo entero el
contenido de la patente. Asi pues, la publicaciéon es un factor importante en la
cooperacion internacional en materia de patentes.”™

En nuestra opinién, esta ultima publicacion tiene una gran importancia juridica ya
que ella hara referencia a la patente, tal y como fue concedida.

2.7 Derechos del titular de |z patente

Una vez concedida la patente, con apoyo en ésta, su propietario goza de los
derechos consignados en la Ley de Propiedad Industrial articulos 9, 10, 21, 25, 62, 63, 72,
73,79, 81, 187, 199 bis 1, 221, y 226.™

Lo anterior, puede resumirse en los siguientes derechos y facultades:

a). Exélotacién exclusiva del invento patentado por sl o por un tercero.

b). Derecho de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en
venta o importen el producto patentado.

8 «La funcién del sistema de patentes en la transmisién de tecnologia a los paises desarrollados™ Informe
preparado conjuntamente por el Depariamento de Asuntos Econémicos y Sociales de las Naciones Unidas, la
Secretaria de la UNCTAD y la Oficina internacional de ta OMPI, Nueva York, 1975, pag 8.

® RANGEL MEDINA, Ob. Cit. pag. 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 explotacion del invento patentado,
asl como l|la percepcién de regallas por este concepto, obteniendo importantes
remuneraciones en contraprestacion a la concesién de la licencia.

e). Derecho de solicitar la declaracién administrativa de infraccién de los derechos que
confiere la patente.

f). Cesion total o transmision de la patente.

g). Reclamacién del pago de indemnizacién por dafos y perjuicios. El articulo 24 de la
Ley establece que el titular de la patente después de otorgada ésta, podra demandar
dafios y perjuicios a terceros que antes del otorgamiento hubieren explotado sin su
consentimiento el proceso o producto patentado, cuando dicha explotacién se haya
realizado después de la fecha en que surta efectos la publicacion de la solicitud en la
Gaceta, es decir, los derechos exclusivos de explotacion se retrotraen al momento en que
la solicitud fue publicada, por lo que el titular podra ejercerlos en contra de quien hubiese
estado utilizando su invencién, aun antes de que la patente fuera concedida.

2.71 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 resuita de la instrumentacién del praceso patentado es introducido en el comercio por
el duefio de la patente o por un tercero. En este supuesto, el duefio de la patente queda
impedido de perseguir ciertos actos de explotacion como son la comercializacion y la
utilizacién 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 duefio de la patente.
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Se trata de un efecto automatico, absolutamente independiente de la voluntad de su

titular.®®

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 producira efecto
alguno contra:

n.

VI,

Un tercero que, en el ambito privado o académico y con fines no comerciales,
realice actividades de investigacion cientifica o tecnoldégica puramente
experimentales, de ensayo o de ensefianza, y para eilo fabrique o utilice un
producto o use un proceso igual al patentado.

Cualquier persona que, comercialice, adquiera o use el producto patentado u
obtenido por el proceso patentado, luego de que dicho producto hubiera sido
introducido ilicitamente en el comercio.

Cualquier persona que, con anterioridad a la fecha de presentacién 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 utilizacién o fabricacién.

'El empleo de la invencién de que se trate en los vehiculos de transporte de

otros palses que formen parte de ellos, cuando éstos de encuentren en transito
en territorio nacional.

Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con materia viva, utilice el
producto patentado como fuente inicial de variacién o propagacién para
obtener otros productos, salvo que dicha utilizacion se realice en forma
reiterada, y

Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con productos que
consistan en materia viva, utilice, ponga en circulacién o comercialice los
productos patentados, para fines que no sean de multiplicacién o propagacion,
después de que éstos hayan sido introducidos licitamente en el comercio por el
titular de la patente, o la persona que tenga concedida una licencia.

- %% |dem, pag. 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 mas importantes son el pago de las
tasas y la explotacion de la patente.

No obstante lo anterior, a continuacién enumeraremos las obligaciones mas
trascendentales para el titular de la patente.

a). Pago de las tasas o tarifas. Las solicitudes de patentes no estan sujetas al pago
de anualidades en tanto no se conceda la patente. Al momento de efectuar el pago
correspondiente por la expedicion del titulo de la patente, se deberan enterar también las
anualidades correspondientes a ese afo calendario y las de los cuatro afios siguientes.
Los pagos por concepto de anualidades se pagaran por quinquenios anticipados y por
afflo calendario completo, independientemente de las fechas de presentacién de las
solicitudes de expedicion del titulo respectivo, de caducidad o de la vigencia del derecho
Las anualidades deberan enterarse dentro del mes que corresponda al aniversario de la
fecha de presentacion de la solicitud de patente. 8!

b). Explotar el invento patentado por si mismo o a través de un tercero autorizado.
Asimismo, comprobar ante el IMPI la explotacién del Invento, 0 en su caso comprobar la
existencia de una causa justificada para no poner en practica el invento.

c). Acceder al otorgamiento de licencias obligatorias, si transcurridos tres afos desde
la fecha de otorgamiento de la patente o cuatro a partir de la fecha legal, la invencién no
ha sido puesta en practica.

d). Acceder a la concesion de licencias de utilidad publica por causas de emergencia
o seguridad nacional, para evitar el entorpecimiento o el encarecimiento de la produccién
de satisfactores basicos para la poblacion.

®1 “patentes y Modelos de Utllidad®, Gula del Usuario, Direccién de Patentes. Publicacion del Instituto
Mexicano de 1a 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 cesacién de los derechos de la patente,
teniendo como consecuencia la caida del invento al dominio publico.

291 Caducidad

El primer supuesto en el que se da la pérdida de los derechos conferidos por una
patente es por la cesacion de su vigencia, es decir, cuando finaliza el plazo de veinte
anos. Al culminar este plazo, automaticamente pasa a formar parte del dominio publico y
la patente se tendra por caduca. La ley establece sobre este particular que la caducidad
que opere por el solo transcurso del tiempo, no requerira de declaracién administrativa del
IMPI.

El segundo supuesto que establece el articulo 80 de la ley, es que una patente
caducara por no cubrir el pago de la tarifa previsto para manltener vigentes sus derechos,
o dentro del plazo de gracia de seis meses siguientes a éste. Se podra solicitar la
rehabilitacién 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 mas sus recargos. Transcurrido este plazo, es decir,
12 meses adicionales al plazo para pagar la anualidad, caduca la patente pasando al
dominio publico. '

La tercera causal de caducidad la encontramos cuando transcurrido el término de
dos afios contados a partir de ia fecha de concesién de la primera licencia obligatoria: (i)
la licencia obligatoria no hubiese corregido la falta de explotacion de la misma, (i) si el
titular de una patente no comprueba la explotacion del invento y (ii) si el titular de una
patente no comprueba la existencia de una causa que justifique la falta de explotacion. A
la fecha, no se tiene ningtn antecedente de este ultimo tipo de caducidad.
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'2.9.2 Nulidad

La accidn 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 Federacion la accion de nulidad
corresponde al Ministerio Publico Federal. Asimismo, la propia autoridad administrativa
que la otorgd esta facultada para iniciar oficiosamente su nulidad.??

Las causales de nulidad son las siguientes:

Cuando se otorgue la patente en contravencion a las disposiciones sobre
requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes, es decir, en
contravencidn de los Articulos 16, 19 y 47 de la Ley de Propiedad Industrial,
principalmente. Dicha accién podra ejercitarse en cualquier tiempo.

Cuando se haya otorgado en contravencion a las disposiciones de la ley
‘vigente en el momento en que se otorgo la patente. Dicha accion podra
ejercitarse en cualquier tiempo.

Cuando durante el tramite se hubiere incurrido en abandono de la solicitud.
Dicha accion podra ejercitarse dentro del plazo de cinco afios contados a partir
de la fecha en que surta efectos la publicacién de la patente en la Gaceta.
Cuando el otorgamiento se encontrare viciado por error o inadvertencia graves,
o se hubiese concedido a quien no tenia derecho para obtenerla. Dicha accién
podra ejercitarse dentro del plazo de cinco aflos contados a partir de la fecha
en que surta efectos la publicacidn de la patente en la Gaceta.

La denuncia de nulidad y la decisidn sobre su procedencia o improcedencia estan

sujetas a un procedimiento de declaracion administrativa.

Asimismo, la nulidad que se declare puede ser total o parcial, ya que cuando la

nulidad sélo afecte a una o a algunas reivindicaciones, o a una parte de una

reivindicacién, la nulidad se declarara solamente respecto de la reivindicacién o
reivindicaciones afectadas, o la parte de las reivindicaciones afectadas.

%2 RANGEL MEDINA, Ob. Cit., Pag. 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, podemos concluir este capitulo mencionando la
importancia de dicha institucién en México.

En nuestro criterio, la legislacion en materia de patentes influye decisivamente en
la orgahlzacién de la economia, al constituir un elemento fundamental para impulsar la
innovacién tecnolégica. Lo anterior se logra al proporcionar una posibilidad razonable
de que las inversiones en investigacion y desarrollo y en produccion tengan un
rendimiento, concediéndoles una posicidon exclusiva durante un tiempo limitado,
elevando asfi el nivel de competitividad de nuestra industria.

Por otra parte, una ley que proteja eficazmente los resultados de nuestra
investigacion y la de solicitantes extranjeros, constituye un elemento necesario en
cuanto al fomento de la investigacién y el desarrollo tecnoldgico en nuestro pals,
alentando la pronta y adecuada divulgacién de la nueva tecnologia.
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CAPITULO TERCERO

TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE
PATENTES

En este capitulo trataremos de dar una breve introduccion ai Tratado de
Cooperacién en Materia de Patentes, analizando las causas que le dieron origen, su
definicion, los objetivos que persigue, asi como sus principales caracteristicas y ventajas
sobre el Sistema Tradicional en Materia de Patentes.

3.1 Antecedentes historicos del Tratado de Cooperacion en
Materia de Patentes

La promulgacién de este Tratado persiguié como objetivo resolver algunos
problemas planteados por el sistema tradicional, entre los que se encontraban gastos
excesivos de recursos econémicos, duplicacion de trabajo, entre otros. Es por ello que el
Comité Ejecutivo de la Unién de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, en
Septiembre de 1966, invitd 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 afios siguientes, se elaboraron proyectos revisados,
adoptandose finalmente el Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes en una
conferencia diplomatica celebrada en Washington, en junio de 1970. El Tratado de
Cooperacidon en Materia de Patentes entrd en vigor el 24 de enero de 1978 y comenzé a
funcionar el 1° de junio del mismo afio, con un primer grupo de 18 Estados contratantes.
La presentacién de solicitudes internacionales en virtud del PCT comenzé el 1° de junio
de ese mismo afo.
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Meéxico es miembro de dicho Tratado desde el 1° de enero de 1995, por virtud de
la promulgacién que del mismo y de su reglamento se hizo en el Diario Oficial de la
Federacién del 31 de diciembre de 1994, ’

3.2 Concepto

Como su nombre lo indica, el Tratado de Cooperacidn en Materia de Patentes es
un acuerdo de cooperacion internacional en materia de patentes. De hecho, se trata
esencialmente de un tratado destinado a racionalizar y a poner bajo el signo de la
cooperacion la presentacion de solicitudes de patente, la busqueda de examen, asi como
la divulgacion de las informaciones técnicas contenidas en las solicitudes.®®

Autores como Baylos sefalan que "el PCT se establece para disponer un régimen
sistematizado y clasificado de anterioridades, que permitiran comparar el contenido de la
invencion pedida, de acuerdo con la documentacion y los criterios que dicha organizacién
posee, para su aplicacion al pais en el que se ha solicitado la patente.®®

Para el Doctor Rangel Medina, el PCT es uno de los instrumentos internacionales
mas complejos que existen en materia de propiedad intelectual en general y de propiedad
industrial en particular. La lectura de sus disposiciones, asi como un estudio comparativo
de otros instrumentos que rigen internacionalmente los derechos intelectuales, asi lo
confirma, lo mismo que el analisis de su reglamento y, sobre todo, la experiencia de
quienes presentan solicitudes al amparo de sus normas.®®

El tratado no dispone ia concesion 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 proteccidon o de las oficinas que
actuan en nombre de esos paises. El PCT no entra en competencia con el Convenio de
Paris, sino que lo completa, en realidad se trata de un acuerdo especial concertado en el

83sGula PCT" etaborada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, México, 1999, pag. 2.
® BAYLOS, Op. Cit. pag. 712.
S RANGEL MEDINA, Op. Cit. pag. 52
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marcddelConvenio de Parls y que s6lo esta abierto a los Estados que ya son parte en.’
ese Convenio,®®

Podemos concluir este punto diciendo que el PCT es un sistema que ofrece a los
inventores y a la industria en general, mediante la presentacion  de .una solicitud
internacional (solicitud internacional mas no patente internacional), una via ventajosa para
la obtencién de proteccién de una patente a nivel internacional.

3.3 Objetivos que persigue

El principal objetivo del PCT es el de simplificar y hacer mas efcaz y econémico.
desde el punto de vista de los usuarios del sistema de patentes y de las oflcmas

encargadas de administrario, el procedimiento para solicitar la protecc n de una patente
de invencién cuando se requiere obtener esa proteccion en vanos P 1

Otros de sus objetivos son: (i) contribuir al desarrolio de la cnencta Y la tecnologfaA
(ii) facilitar el acceso a las informaciones técnicas contenldas en las solicitudes
internacionales, (iii) la concesion de patentes sdlidas, y (iv) acelerar el progreso
econdmico de los paises en desarrollo adoptando medidas que sirvan para incrementar la
eficacia de sus sistemas legales de proteccién de las invenciones, tanto a nivel nacional
como regional, permitiéndoles facil acceso a las informaciones relativas a la obtencién de
soluciones. tecnoldgicas adaptadas a sus necesidades especificas y facilitdindoles el
acceso al volumen siempre creciente de tecnologla moderna.?”

Podemos concluir que el PCT marca el progreso mas notable realizado en la
cooperacién internacional en materia de patentes, desde la adopcion del propio Convenio
de Parls.

86 -Gula PCT" elaborada por el Institulo Mexicano de la Propiedad Industrial, México, 1999, pag. 3.
%7 Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes, Diario Oficial de la Federacién, México, 31 de diciembre
de 1994, pag. 14.
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3.4 Caracteristicas del Sistema

Para el doctor Rangel Medina, desde el punto de vista del solicitante, la
presentaciéon de una solicitud internacional a través del sistema del PCT tiene la
peculiaridad de que por medio de una solicitud Unica se puede iniciar la tramitacion de
patentes para la misma invencién en diversos palses y, ademas, que esa solicitud dara
lugar a la elaboracién del informe de busqueda 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 descripcién y las reivindicaciones de su solicitud.®®

Por lo anterior, podemos concluir que dentro de las principales caracteristicas del
Sistema encontramos que dicho sistema:

a). Establece un sistema internacional ante una sola oficina de patentes
Ofclna Receptora) de presentacién de una solicitud Unica (solicitud internacionat),
actada en un solo idioma, desplegando sus efectos en cada uno de los paises parte
: ‘delrtratado que el solicitante designe en su solicitud.

,b)., Dispone el examen de forma de la solicitud internacional por una sola

“oficina de patentes, la Oficina Receptora. En la practica y para el caso de México, la
i b‘Oflcma Internacional es quien envia los oficios y/o los requerimientos.

: c). Somete cada solicitud internacional a una busqueda 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 habra que tener en cuenta para determinar si la
invencion es patentable.

# RANGEL MEDINA, Ob, Cit. pag. 0.
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mternacnonal

d). Dlspone centrallz da d
internacionales y de los informes de busqueda internac‘onal asl como su comumcac:én a

las Oficinas des:gnadas

la publlcacnén

e). Prevé la posibilidad de someter la solicitud a un examen prelikrilr{ar
internacional, que proporciocna un informe a las oficinas que habran de determihaf“sib'
conviene o no conceder una patente, asl como al solicitante, emitiendo una opinién s‘qbre )
la cuestién de si la invencién cuya proteccién se reivindica responde a ciertos criterios
internacionales de patentabilidad.

3.5 Ventajas

Para Vifamata dentro de las principales ventajas del sistema se encuentra' la
smphﬂcacnén del tramite de las solicitudes de patente. Existe un ahorro de tlempo y
trabajo por parte de las oficinas nacionales en lo tocante a busqueda y examen pues Ia
busqueda de anterioridades ya estara determinada cuando la oficina nacuona| empiece a
tramitar la solicitud.®® '

Por su parte el doctor Rangel Medina establece que existe una doble motivacién
cuando se habla de las razones que inspiraron la conclusién del PCT. Por una parte, la
-idea de evitar duplicidades o inconsistencias en lo relativo a la practica del examen de
fondo de solicitudes de patentes presentadas en distintos paises para amparar la misma
invencién. La segunda motivacién que se tuvo en mente en la preparacion del PCT
consistid en la conclusién 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 palses. Por todo ello, se dice que a través del tratado se realiza
una obra de cooperacién entre los Estados con miras a facilitar las tareas preparatorias a
la concesion de la patente.®®

Podemos concluir diciendo que el sistema tradicional de patentes exige la
presentacion de solicitudes de patente individuales para cada pals en el que se desee la

% VINAMATA PASCHKES, Op. Cit. pag. 331.
99 RANGEL MEDINA, Op Cit. pag. 51.
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proteccién para cada patente, con excepcion de los sistemas regionales como lo es el
sistema Europeo de Patentes o el sistema para la patente Euroasiatica. Evidentemente,
siguiendo la via clasica del Convenio de Paris, puede reivindicarse la prioridad de una
presentacién anterior para solicitudes presentadas posteriormente en el extranjero, pero
deben presentarse solicitudes posteriores dentro de los doce meses siguientes a la fecha
de presentaciéon de la primera solicitud. Ello conlleva gastos de traduccién, 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
aun no sabe si tiene alguna posibilidad de obtener una patente y si su invencion 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 caracteristicas y las
ventajas del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes, daremos paso al andlisis del
funcionamiento del Sistema PCT.

Es asi como iniciaremos este caplitulo estudiando a las partes involucradas en el
sistema, para seguir con la presentacion de la solicitud internacional, continuando con el
. analisis de la busqueda internacional y su importancia, pasando  por la publicacion

“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 obtencién de una patente encontramos
al interesado o solicitante y a las distintas oficinas y administraciones encargadas de
recibir la solicitud, realizar la busqueda internacional, realizar el examen de fondo y
aquellas oficinas en las que se realizara el patentamiento en la fase nacional. A
continuacion encontraremos una breve explicacion sobre cada una de estas partes.

411 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 organizacion
intergubernamental donde se presenta una solicitud internacional. Dicha oficina se
encargara 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 admitidé.,

Para el caso de México, ély"ln"sﬁiuytyo Mexicano de Ia Propiedad Industrial ("IMPI*) es
quien actua como Oficina Reéebtora:‘bdrl iq‘ dhe, el IMPI es quien, tras haber procedido al
examen de formalidades ,dél betitdi’bio"yftry'aé haber ésignado una fecha de presentacién
internacional, envIa’ un e‘jemplark de la’ solicitud internacional (“ejemplar original*) a la
oficina internacional de la OMPI y otro denominado “copia para la busqueda" a la
Administracién encargada de la busqueda internacional designada por el solicitante.
Asimismo, el IMP! es quien percibe |a tasa de transmisién y quien percibe y transfiere la
lasa de busqueda®™ a ia Administracion encargada de ia busqueda internacional y la tasa
internacional® a la Oficina Internacional.

4.1.3 Administracion encargada de la Busqueda

Cada solicitud internacional es sometida a una busqueda internacional por una
autoridad competente, quien realiza una investigacion y la cual al concluir dicha
investigacion elabora un informe con los elementos de la técnica que pueden afectar de
alguna forma la patentabilidad de la invencion. El informe permite al solicitante evaluar las
oportunidades que tiene para obtener una patente.

9! ge entiende por tasa de blusqueda la tasa cobrada por la Administracién encargada de la busqueda
internacional por concepto de la ejecucidon de la busqueda internacional y por el cumplimiento de todas las
demas tareas confiadas a las Administraciones encargadas de la bisqueda internacional por el PCT y su
reglamenta.

92 Toda solicitud internacional estara sometida al pago de una tasa percibida por la Oficina Receptora a favor
de la Oficina Internacional y comprenderd una tasa base y tantas tasas de designacién como patentes
nacionales y regionales haya solicitado el solicitante en la solicitud internacional.
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. Esa bkusqﬁedé‘l‘nternac':lonal' la :realiza adiualnﬁente alguna de las oficinas de
patentes de Aus'tralia. Austria, Estados Unidos de América, Japén, Suecia, Unidn
Sovnétuca o la Of‘clna Europea de Patentes.®® E£n el caso pamcu|ar de México, las
siguientes - oficinas han sido designadas como Autoridad encargada de la busqueda
internacional: la Oficina Espafiola 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 actuen por esos Estados, de conformidad
con el Capitulo | del PCT; es decir, una vez obtenido el informe de la busqueda, éste es
publicado por la Organizacién 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 concesién de la patente nacional

4.1.5 Administraciones encargadas del examen preliminar
internacional

Cuando el solicitante recibe el informe de la busqueda internacional, tiene la
posibilidad de pedir un examen preliminar internacional, con el fin de tener una opinién
sobre la cuestion de si la invencién de la que solicita proteccidn responde total o
parcialmente a los requisitos de patentabilidad (novedad, actividad inventiva y aplicacidn
industrial).

Al |gual que las administraciones encargadas de la busqueda |nternacuona| las

T Admmistracuones encargadas de! examen preliminar internacional son  designadas por la

'Asamblea de la Unién del PCT. Las oficinas que han sido nombradas con ese caracter

*.-son.las mismas que las encargadas de la bisqueda internacional, ademas de la Oficina

ntes Invencion para Investigadores Universitarios®, Organizaciéon de las Naciones
Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura, Francia, 1994, pag.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 actue por ese Estado, de conformidad con el Capitulo Il 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 invencion.

4.1.7 Oficina Internacional

Se entendera por Oficina Internacional la oficina de la Organ:zacrén Mund|al de la '
Propiedad Intelectual (antes Oficinas Internacionales Reunidas para la Protecctén de la
Propiedad Intelectual --- BIRPI---), quien tiene como funciones, entre otras la de ‘controlar-
y regular al resto de las oficinas, de realizar las publlcacnones internacnonales de las
solicitudes y de mantener una base de datos internacional. T

4.2 Solicitud internacional

Como ya lo hemos mencionado en multiples ocasiones, mediante Ié utillzééién del ;
PCT. el solicitante presenta una tnica solicitud (“Solicitud Internacional”) énte la 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 actuard como Oficina Receptora del PCT o, salvo que lo permita su
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legislacién nacional, en la Oficina Internacional de la OMPI. Para el caso de México el
IMPI es la oficina autorizada para estos efectos.

4.21 Requisitos de la solicitud

Es importante destacar que la Solicitud Internacional de patente deberéa 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 tendrd que ser aceptada por los Estados designados, sin que sea hecesario
realizar adaptaciones posteriores o modificaciones tendlentes a cumpllr con requlsntos
formales nacionales o regionales k : :

Lo anterior represe

ar' ‘'una ’ simplificacion
admmlstratlva en :

~ ahorro en Ios gasto

o Partlcularmente -la. sollcnud deber:
' ~Capltulo [,del PCT'y con'la Parte. B
matena de Patentes, dentro de las cuales se

a) Debera acompar‘iarse de' @iy un p

reivindicaciones, (iv) un: resumen yi(v)- uno o varios dlbl.leS (cuando éstos
sean necesarios). g

b) Debera cumplir los requisitos materlales establecndos

c) Debera 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 mayoria de los casos el idioma en que se redacta la
Solicitud Internacional es el idioma nacional, aunque pueden presentarse en
inglés, francés, espafol, aleman, japonés y ruso, principalmente. En México
se presentan en espafiol y cuando se designa como Autoridad para la
blusqueda a los Estados Unidos o a la Oficina Sueca, se debera presentar
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una traducciéon al inglés. Si se designa a la Oficina Europea se podréd -
presentar en inglés, francés o aleman. )
Devengara las tasas estipuladas.

Cumplira con la exigencia de unidad de la invencién.

Contenido de la solicitud

A continuacién haremos una breve descripcién sobre el cyonte'n‘ido'y puntos mas
significativos con los que debe de cumplir una solicitud internacional. -

a)

b)

c)

d)
e)

f)

4.2.2.1 Petitorio

Debera contener una peticién en el sentido de que la solicitud
internacional sea tramitada con arreglo al PCT.

La designacién del Estado(s) contratante(s) en el (los) que se desea
proteger la invencién (“Estados Desighados”). El solicitante podra
obtener una patente regional en lugar de una nacional si asi lo desea
y lo indica en la solicitud. ‘

El nombre y los demas datos prescritos relativos al solicitante y al
mandatario, en su caso.

El titulo de la invencion.

El nombre de!l Inventor y demas datos prescritos que le afecten,
cuando la legislacién de cuando menos unc 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 debera presentar el Petitorio.
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4.2.2.2 Reivindicacion de prioridad

. El Petitorio, si procede, podra contener una declaracién que reivindique la prioridad
‘de una o varias solicitudes anteriores presentadas en cualquier pais parte del Convenio
‘de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, para lo cual se debera indicar el
.- pals o palses para los que ha sido presentada, la fecha de presentacién y el numero de
2 pyrke‘sentacién.

Cuando se reivindique la prioridad de una solicitud nacional o internacional, el
solicitante debera presentar a la Oficina Internacional o a la Oficina receptora una copia
de esa solicitud anterior, certificada por la Administracion en la que se presenté, antes del
vencimiento de un plazo de 16 meses a partir de la fecha de prioridad.

4.2.2.3 Descripcion

La descripcion debera divulgar la invencién de una manera suficientemente clara y
completa para que pueda ser realizada por una persona del oficio. Debera comenzar por
el titulo-de la invencién; especificard el sector técnico al que se refiere la invencion;
indicara la técnica anterior (tecnologia conocida relativa a la solicitud), para seguir con una

-breve éxposicién de las ventajas de la invencién respecto a la técnica anterior. Asimismo,
sera necesario hacer una descripcién breve de las figuras contenidas en los dibujos;
reallzar la lnvencvén ‘reivindicada indicando la mejor manera en la que ésta puede
reallzarse e |nd1car la forma en que la invencién puede ser explotada en la industria.

4.2.2.4 Reivindicaciones
La Reivindicacién o reivindicaciones deberan definir el objeto de la proteccién
solicitada en funcion a las caracteristicas técnicas de la invencién. Seran claras y concisas

y deberan fundamentarse enteramente en la Descripcion.

Respecto a su estructura y redaccion, 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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Reivindicaciqnes'no deberan fundarse en referencias a la descripcién 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®™ deberan precisar
claramente las caracteristicas adicionales reivindicadas.

4.2.2.5 Dibujos

Los dibujos unicamente seran exigibles cuando sean necesarios para comprender
la invencién. Los esquemas de las etapas del procedimiento y los diagramas también
seran- considerados como dibujos. Si la invencién es de tal naturaleza que pueda ser

“ilustrada por dibujos, aun cuando éstos no sean necesarios para su comprensién, el
‘Sdlicitanté podra incluir tales dibujos al efectuar la presentacién de la Solicitud
Internacional.

Cualquier Oficina Designada podréa exigir que el solicitante presente los dibujos en
" un plazo razonable, habida cuenta de las circunslancias dei caso, pero no podra ser
’infer‘ior a dos meses contados a partir de la fecha de la solicitud por escrito en donde se
requiera la presentacién de dichos dibujos o de dibujos adicionales.

4.2.2.6 Resumen

El resumen deberd comprender una sintesis de la divulgacion contenida en la
descripcion, las reivindicaciones y los dibujos. La sintesis indicara el sector técnico al que
pertenece la invencién y debera redactarse en forma tal que permita una clara
- comprension de’I problema técnico, de la esencia de la solucién de ese problema mediante
ia invencién 'y del uso o usos principales de la invencion. El resumen servird Unicamente

para_"efec‘tos de la Inforrﬁacién técnica, por lo que no podra utilizarse con el fin de
"inter‘pre'tar‘ el alcance de la proteccién solicitada.

% Toda reivindicacién que comprenda las caracteristicas de otra reivindicacion.
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4.2.3 Fecha de presentacion 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 via PCT para
tramitar su solicitud, dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de prioridad o primera
presentacion de la solicitud internacional (via Convenio de Paris), reivindicando dicha
prioridad; o en el segundo caso, cuando el nacional o residente del Estado contratante
decide iniciar con la Sollcnud lnternacxonal siendo ésta la primera fecha de presentacion.

,S c4 ns:deraré [+ mo fecha de presentac:én la fecha de recepcidn de la Solicitud
Internacio Aque se ) compruebe que en el momento de la recepcién: (i) el
"Sdlicita'nta;'ti e derecho a presentar una Solicitud Internacional en la Oficina Receptora,
(II) la’ sollc:tud : sté redactada en el idioma prescrito, (iii) la solicitud contiene una
Indlcaclén de que ha sido presentada a titulo de solicitud internacional; la designacion de

) .un; Eﬁtédo contratante, por lo menos; el hombre del solicitante; una parte que a primera

‘parezca constituir una descripcién; y una parte que a primera vista parezca constituir

';,_u'n'a o .varias relvindicaciones. Cualquier solicitud internacional que cumpla con las

!vcc;:'ndiciones antes sefaladas y a la cual se le haya otorgado una fecha de presentacion

" internacional tendra los efectos de una presentacién nacional regular en cada Estado
“ "designado desde dicha fecha.

Asimismo, toda solicitud internacional que cumpla con los requisitos establecidos
en este punto tendra igual valor que una presentacién nacional regular en el sentido del
: Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial.
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4.2.4 Transmision de la solicitud internacional a la
Oficina Internacional y a la Administraciéon

encargada de realizar la busqueda internacional

Después de recibir los documentos que supuestamente constituyan una solicitud
internacional, la Oficina Receptora determinara en el plazo mas breve posible si estos
documentos cumplen los requisitos materiales de la Solicitud Internacional. Si la
comprobacion fuese positiva, la Oficina Receptora estampara en el petitorio su sello y las
palabras PCT /nternational Application y natificara al solicitante lo antes posible el numero
: de Ié Solicitud Internacional y la fecha de presentacion Internacional. En caso de no
jcumphr con todos los requisitos, la Oficina Receptora podra requerir al solicitante la
correccuén de ciertos requisitos. La Oficina Receptora enviara el requerimiento al
_so||cnante lo antes p05|ble y fijard un plazo razonable para que presente la correccién.
chho piazo no sera lnferlor a 10 dias ni superior a un mes a partir de! requerimiento.

rnac:ona 'La Oficina Receptora transmitird el ejemplar original con una antelacion
ente para que llegue a la Oficina Internacional a mas tardar al vencimiento del
,_decimotercer mes contado desde la fecha de prioridad. Por lo que respecta a la copia para
,’,,‘Ia busqueda ésta debera ser enviada a la Administracion encargada a mas tardar el
mismo dia en que se transmita el ejemplar original a la Oficina Internacional. El ejemplar
" original serd considerado el ejemplar auténtico de la Solicitud Internacional.

4.3 Tasas

A continuacion, nos detendremos a realizar un analisis sobre el conjunto de gastos
que representa la presentacion de una Salicitud Internacional y sus ventajas respecto al
Sistema Tradicional de Patentes.
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quéj una Solicitud Internacional de patente es efectiva en todos los

Debido "
: de’ PCT designados no se tendra que incurrir en los gastos que se

la Oficina Receptora.

ubren la  presentacién, la busqueda y la publlcaclén de la Solicitud

: de las tasas a las Oficinas Designadas, éstos pagos se pospondran hasta meses mas

adelante como o veremos en su oportunidad.

“-.Como podemos observar, nos encontramos“frenté‘a otra gran ventaja del PCT ya

,c'qh‘e:‘las tasas nacionales seran pagaderas mucho mas tarde, a diferencia del Sistema
Tradicional, el cual obliga al solicitante a realizar el pago de dichas tasas a mas tardar en
‘e‘l docéavo mes siguiente a partir de la fecha de prioridad. Lo anterior, debido a que
éiQUiendo la via PCT se habrj diferido la tramitacion nacional Asimismo, en varios palses
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 presentacion
de la solicitud son las siguientes:

a) Tasa de Transmision.- Esta 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 Administr“cldm dela busqueda‘
internacional competente y cumpllr con todas las demés tare ;
relacién con la Sollcutud Internaclonal La propia Ofcma
importe de la tasa de transmislbn,

deba efectuar en
seré qulen fije el
ila hay, y la fecha en arse.” Para el caso
particular de México, Ia tasa de transmnsién deberé ser pagada dentro del mes siguiente
contado a partir de Ia fecha de recepclén de Ia Sollcntud Internacional
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b) ‘Tasa Internaciohai Esta tasa esta destlnada a remunerar el trabajo de la
Oficina Internacnonal La tasa mternacnonal comprende una tasa base y tantas tasas de
'desugnamén como oficinas nactonales o regionales hayan sudo designadas en Ia solicitud,
con un méxnmo de 5 tasas de designamén a cubnr. es decir, umcarnente se deberan pagar
5 tasas ya partlr de la sexta la deslgnaclén es gratuita.

‘Es digno. de mencionarse que la -tendencia en - los t’Jlﬁmos affos- ha sido la
disminucion gradual en el nimero maximo de las tasas de deslgna¢i6n. por lo que afo
con aio, resulta menos gravoso (econémicamente hablando) paré‘é\l solicitante designar a
un mayor nimero de Estados DeSIgnados por un - menor. costo .en las tasas de
designacién. Aunado a lo anterior, a partir del 1° de enero de 1996 se’ redujeron las tasas
basica y de designacion del PCT en un 75% respecto a s' icltudes |nternac|ona|es
presentadas solo por personas fisicas, nacionales y restdentes en México

Por lo que respecta al momento 'en'qyl‘xve"s'e' debé efectuar el pago de la Tasa
Internacional, podemos decir que la tésé’b’ése debera pagarse dentro del plazo de un mes
a partir de la fecha de recepcion de la"Solicitud Internacional. Por su parte, la tasa de

' designacién debera pagarse: (i) en el plaéo de un afio a partir de la fecha de recepcidn de
la ~ Solicitud Internacional, cuando dicha solicitud no contenga una reivindicaciéon de
prioridad, o (ii) en el plazo de un afio contado a partir de la fecha de prioridad, cuando la
Sdlicitud Internacional contenga una reivindicacion de prioridad o de un mes a partir de la
fecha de recepcidn, si ese mes expira después de haber transcurrido un afo desde la
fecha de prioridad. .

) c) Tasa de Busqueda.- Estara destinada a remunerar el trabajo de la
Administracion encargada de la bisqueda internacional y del establecimiento del info'fm\ekf
‘de la busqueda. Esta tasa debera pagarse dentro del mes siguienté a parii}' de la fecha
'dé recepcién de la Solicitud Internacional. El importe sera ﬁjado';directamente por la
Administraciéon encargada de la busqueda internacional. : s

Dentro de las Administraciones autorizadas para hacer la busqueda internacional
para Meéxico (Oficina de Patentes y Marcas Espariola, 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 fl5|cas naclonales Y resldentes en
México. :

4.4 Busqueda Internacional v'

Cada Solicitud Internacional esta sujeta a una busqueda nternacuonal reallzada -
por una de las principales oficinas de patentes del: mund

rtud * del- PCT chha :
busqueda tiene un alto nivel y es realizada en base a los documentos de patentes y en la -
literatura conexa a las patentes.

Administracién encargada de la bulsqueda internacional

La busqueda debera efectuarse no solamente en el sector de la técnica en el que
la invencion pueda clasificarse, sino también en sectores técnicos analogos, con
independencia de su clasificacion.®®

4.4.1 Finalidad de la busqueda internacional
Podemos decir que la finalidad principal de la Basqueda Internacional es descubrir

el estado de la técnica pertinente, para determinar qué anterioridades pueden afectar a Ia
novedad o ala actividad inventiva de la invencién para la que se piden las patentes

El estado de la técnica comprendera todo lo que se haya puesto a d:sposncnén dely
publico en cualquier lugar. del mundo mediante una dlvulgat;|6n escnta y que: sea

susceptible de ayudar a determlnar si la invencion relvmdlcada es nueva o no y. si impllca

"0 no actividad inventiva, a condicidn de que la puesta a disposncné del publlco haya
tenido lugar antes de la fecha de presentacnén internacnonal =

s 98 Reglamento del Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes, Diario Oficial de ia Federacion. 31 de
diciembre de 1994, pag. 58.

n calldad de o
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4.4.2 Documentacion Minima

El Alto nivel de esa busqueda viene garantizado por las normas internacionales
que establece el PCT por lo que respecta a la documentacion, las calificaciones de los
examinadores y los meétodos de busqueda de las Administraciones encargadas de la
Busqueda Internacional, las cuales son oficinas de patentes experimentadas que la
Asamblea de la Unién del PCT, érgano administrativo supremo creado por el PCT, ha
designado especialmente para proceder a las busquedas internacionales, y que tienen el
compromiso de observar las normas y los plazos del PCT.%®

Por otro lado, dichas Administraciones basan la Busqueda Internacional en ‘la
documentacién minima que a continuacion se enlista: )

-a). Documentos nacionales de patente, entendiéndose por estbs a: (i) las
patentes concedidas a partir de 1920 por el antiguo Reichspatentémt de‘AIemkania. los
' Estados Unidos de América, Francia, Japén, Reino Unido, Suiza y ia antigua Union
“Soviética, (ii) las patentes concedidas por la Republica Federal. de Alemania y la

Federacion 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 Union 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 aleman, espafol, francés o inglés y en las
que no se reivindique ninguna prioridad, a condicién de que la Oficina nacional del pals
interesado seleccione esos documentos y los ponga a disposicion de cada Administraciéon
encargada de la busqueda 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.

o8 Guia del PCT, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, México, 1996, pag. 6
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c). -~ Los demas temas publicados que constituyan la literatura distinta de la de
patentes que las Admmlstraclones encargadas de la Busqueda Internacional convengan
y cuya lista publlcaré la Oficina Internacional por primera vez cuando se decida y cada vez
que se modlf‘que.

Una vez més nos encontramos ante una gran ventaja de la via PCT el alto nivel

R con que cuenta la Basqueda lnternacnonal" Esta ventaja es realmente significativa, sobre

todo para palses en vias de desarrollo como el nuestro, ya que las Administraciones’
- eriéargédas de la busqueda tienen acceso a este gran acervo, siendo muy poco probable
‘que existan documentos relacionados a la invencién que no hayan ;ido,cons_ultados. por
- lo que el resultado de dicha busqueda cuenta con un alto grado de f:ertezéy veracidad.

4.4.3 Procedimiento

Ninguna Administracién encargada de la Busqueda lnternacuonal estaré obllgada a
proceder a la busqueda en relacion con una Solicitud Internacuonal cuya matena sea una
de las 5|guuentes

a). Teorias cientificas y matematicas, :

b). Variedades vegetales o razas animales o procedlmlentos esenmalmente
biolégicos de produccién de vegetales 'y anlmales “distintos . de los
procedimientos microbiolégicos y los productos de dlchos procedlmlentos

c). Planes, principios o métodos para hacer negocuos, para actos puramente
intelectuales o en materia de j juego . .

d). Métodos de tratamiento quwurglco o terapéutlco del cuerpo humano o

animal, asi como los métodos de dlagnéstico
e). Simples presentaciones de informacion.
). Programas de ordenador, en ia medida en que la Admlmstracién encargada

de la busqueda internacional no disponga de los medios necesarios para

o Reglamento del Tratado de Cooperacidn en Materia de Patentes, Diario Oficial de la Federacién, 31 de
diciembre de 1994, pag. 61.
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proceder a:la busqueda del estado de la técnlca respecto de tales
programas :

Asnmlsmo. si Ia Adm:mstraclén encargada de la Busqueda lnternaclonal considera
que no exrste un|da 'de invenc;én, debera invitar al sohcnante a pagar una tasa de

uha déclaracnén motlvada en el senndo de que I
exlgenma ‘de unldad de invencién o que el lmp‘
o excestvo Dicha protesta sera exammada y d "estar
o parcial de la tasa adicional.

stificado ordenara el reembolso total

4.4.4 Informe de la bisqueda internacional

El resultado de la Busqueda Internacional debe ser emitido dentro de los tres
 meses siguientes a la recepciéon de la copia para la busqueda por la Administracion
encargada de la Busqueda Internacional o de nueve meses desde la fecha de prioridad,
aplicandose el plazo que expire mas tarde.

El informe (“Informe de Busqueda Internacional*) se notificara al solicitante y a la

Oficina Internacional tan pronto como se haya elaborado. En la mayoria de los casos,

’ dicho infdrme'es enviado con las copias de los documentos citados, lo que facilita al

sohcutante su consulta y ahorra un tiempo considerable al no tener que localizar y obtener
los documentos citados.

. De lo anterior, podemos desprender que en la mayoria de los casos, el informe
sera notlflcado al solicitante y a la Oficina Internacional al 16° mes de haber presentado la
era sollcltud nacional o en su defecto al 9° mes si la solicitud Internacional es la
prlm ra fecha de presentacién.
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El Informe de Busqueda Internacional citara Ios documentos que consldere
pertlnentes, pero no. debera contener ninguna opinién, razonamlento argumento =]
expllcac:én Lo’ antenor. debido a que dichas actividades, asi como. la evaluaclén del’

Informe de la Busqueda seran reservadas propiamente para el examen de fondo

Por'supuesto el informe que resulta de la Busqueda Internacmnal tlene Ia mayor
klmportancla para el sollcntante puesto que_le permite conocer cuales podrlan ser: las
iantenondades que lmpldan que.se le conceda una patente véllda y evaluar las
_oponumdades que tiene de obtener una patente en los palses designados en su Solicitud
:vlnternacmnal con Io cual demdlra si tiene interés en continuar solicitando una proteccion

~k'para su; Invenclén en: los Estados desngnados. o si es posible, modificar primero las
relvmdlcacnones en su Sollcnud Internacnonal con el objetivo de distinguir mejor su

. |nvencién del estado de 1a técnica

5 Es asi como nos encontramos frente a otra gran ventaja de la via PCT, ya que el
alto nivel de'la Busqueda lnternacuonal si ésta resulta favorable, garantiza al solicitante
que toda patente concedlda serd solida y tendra pocas posibilidades de ser atacada con
éxlto. ppr,lo que se puede considerar como una base segura para la tramitacion de la
solicitud en las oficinas designadas y posteriormente para la realizacion de inversiones o
para la explotacién industrial de la invencidn. Contrario sensu, de obtener un resultado
desfévorable. o pocas probabilidades para obtener el patentamiento, el solicitante tendra
la opcién de no continuar el procedimiento, pero habra ahorrado una cantidad significativa
de recursos en comparacion con la presentaciéon de solicitudes independientes por la via
tradicional.

4.4.5 Modificaciones a las Reivindicaciones

En caso de que el solicitante decida modificar las reivindicaciones contenidas en la
Solicitud Internacional, debera presentar dichas modificaciones en la Oficina Internacional
dentro del término de 2 meses contados a partir de la fecha en que la Administracion

8 “Nociones sobre_Patentes de_Invencién para Investigadores Universitarios”, Organizacién de las Naciones
Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura, Francia, 1994, pag.48.
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encargada de Ia Busqueda lnternacuonal haya transmltldo eI informe a: Ia Oflclna
Internaciorial y al sohcnante ieses’ i

‘que venza més tarde

: .'alcance mayor aI contemdo de la Solicitud Internacional tal como fue presentada )

. ﬂ“4'5 g Publicacién Internacional

S " Una vez elaborado el Informe de la Busqueda, la publicacién de dlcho mforme
( Publlcaclén Internacional”) tendra lugar lo antes posible, pero en todo caso seré a mas_A

“tardar en un plazo de 18 meses contado a partir de la fecha de prlondad de la’ Sollcntud :

',mternaclonal en el entendido de que si el solicitante asi lo solicita, Ia publlcacuén podra‘

e :reahzarse en cualquier momento antes de! plazo aqul sefalado.

No se efectuara ninguna publicacion internacional si la solicitud se retira o ‘se
- considera retirada antes de que finalice la preparacién técnica de la publicacion.

La Oficina Internacional publicara un folleto PCT, que contendra en conjunto una
pagina de portada en la que figuran los datos bibliograficos extraidos de la peticidn; asi
como las indicaciones tales como el simbolo de la Clasificacion Internacional de P‘atentesk
(IPC) , el resumen y uno o,v”ariovs‘dibujos. la descripcién, las reivindicaciones .y el informe
de la: basqueda internacional. Si las reivindicaciones de una solicitud “han sido
modificadas, se hubilcarén tanto las presentadas originalmente como las que han sido
modificadas.

Si la Salicitud Interﬁacional se publicara en el idioma en que se hayé' presentado.
‘No obstante lo anterior, si dicha solicitud se publica en un idioma distinto al inglés, el
informe de la bisqueda Internaycional, el titulo de la invencién, el resumen y cualquier texto
perteneciente a las figuras que aébfnpaﬁen al resumen, seran publicados en el idioma de
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publicacioén.y en lnglés La of‘clna responsable de reallzar dlchas traduccuones seré la”
Of‘cma Internactona i

que menciona en’ este punto que en eI caso de que el ’
ubllque el Informe dela busqueda intefnacional antes del plazo
que se establece enel Reglamento del PCT, el folleto contendra la indicacién de que aun

8 .»no se dlspone del. lnforme y ‘que se publicara nuevamente ese folleto, o que el informe de
Busqueda Internacional se publicara separadamente.

4.51 Efectos de la Publicacion Internacional

Los objetivos y por ende los efectos de la Publicacién Internacional son:

(i) Dar a conocer al publico la invencidn, es decir, de forma general diseminar.
el progreso tecnolégico realizado por el inventor, y :
(i) Dar a conocer la amplitud de la proleccion que el tnventor podra obtener a.

fin de cuentas.

Una vez publicada la solicitud internacional y de asI requerlrlo el sollc[tante si éste
no _se acoge. al Capitulo Il del PCT (como veremos en el punto 4.7 sngunente) porf
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 proporcuonaré a cada B

Oficina Designada una copia de la Solicitud Internacional y el mforme de. la Busqueda
Internacuonal a fin de que cada una tramite esa sohcntud : B

Sdlo en ese momento, el solici'tante‘ aebe de pagar é las Oﬁ(:inas/ Désignadas las
tasaé nacionales prescritas'y proporcionarles“ si lo exigen, traducciones de su Solicitud
Internacional en sus idiomas of‘ctales. tamblén en este momento, podra verse obligado a
designar a un mandatano Iocal

# £y suministro de la traduccién y el pago de las tasas nacionales deben tener lugar dentro de los 20 6 30
meses siguientes a la fecha qe prioridad.
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Cabe recordar que el PCT sélo es un sistema de presentaciéon y no le concierne la

concesion de patentes, la cual es tarea y competencia exclusiva de cada una de las
Oficinas Designadas. El informe de la bisqueda y, en su caso, el informe del examen
preliminar internacional estan destinados Unicamente a facilitarles su tarea.

4.6

Procedimiento en las Oficinas Designadas

En Ia tramitacion nacional se aplicaran los procedimientos ordinarios de cada una

de las Oficinas Designadas, sin perjuicio de algunas excepciones que corresponden a la

via PCT.

(i)
M

(i)

(iii)

(iv)

v)-

Sin embargo, cada Oficina Designada podra exigir al solicitante, entre otras cosas:

cualquier documento relativo a la identidad de! inventor,

cualquier documento relativo al derecho del solicitante para sollcutar y que ’
se le conceda una patente, i
cualguier documento que contenga una prueba del derecho del sohcntante a
reivindicar la prioridad de una solicitud anterior, cuando el sollcﬁante no sea
el solicitante que haya presentado la solicitud anterior 'o . éuahdo haya
cambiado el nombre del solicitante desde la fecha en la que fue presentada
la solicitud anterior,

cuando la Solicitud Internacional designe un Estado cuya legislacién .
nacional exija que las solicitudes nacionales sean. presentadas por el
inventor, cualquier documento que contenga una atestacion bajo juramento .
o una declaracién alegando su calidad de inventor, B ' :
cualquner prueba relativa a divulgaciones no perjudiciales o excepciones a
la -falta’ de novedad, como divulgaciones resultantes de abusos,
div'ulkg'a’ciones con ocasiéon de ciertas exposiciones y divulgaciones por el
solicita'nie que hayan tenido lugar durante cierto periodo,

. que'el solicitante esté representado por un mandatario habilitado para

representar solicitantes en esa Oficina y/o que tenga una direccion en el
Estado designado para fines de recepcién de notificaciones,
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“{vi) - que el mandatano si- lo: hubiere; que répresente al ' solicitante sea
debidamente nombrado résfe,Y :

(vii) la traducclén de cualquler do umento o e| numero de ejemplares en que se
‘ . tlenen que presentar Eot o

- Las condiciones sustantivas de patentabllldad seran establecidas en cada Estado
vDe5|gnado por lo que el solicitante debera terer la oportunidad de modificar Ias
‘relvmdlcaclones. la descripcion y los dibujos presentados en cada Oficina Desngna_da'
dentro del plazo prescrito en su legislacion. Ninguna Oficina Designada con’cedénk'é"'u\ﬁé E
patente ni denegara su concesién antes del vencimiento de ese plazo: salvo con el
consentimiento expreso del solicitante. Lo anterior, a fn de que, al igu
Internacional, en la Fase Nacional el solicitante esté posibilitado para ‘real

le permitan modificar la solicitud a fin de cumplir con las exugencuas y iequerlmlentos de la
Oficina Designada.

Concernira a cada Oficina Designada la facultad de conceder o negar la patente.

4.6.1 Examen Preliminar Internacional (Capitulo Il del
PCT)

Una vez recibido el informe de la Busqueda 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 peticién expresa, en la
que se mencione que su voluntad de utilizar los resultados de ese examen en los estados
designados en la Soliditud Internacional {en lo sucesivo y para los efectos del capitulo (I
“los Estados Elegndos“) El plazo limite para la presentacién de la Solicitud para el Examen

k i Prellmlnar seré a mas tardar en el mes 19 contado a partir de la fecha de prioridad.

Solo podré presentar una solicitud de Examen Preliminar Internacional todo
B sohcltante que sea residente o nacional de un Estado contratante vinculado por el
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Capltulo Il y cuya Sollcnud Internacional haya sldo presentada en la Oﬁcma Receptora de
ese Estado o en la que actue por cuenta del mismo 100 oy :

- La Solicitud de Examen Preylimlna'r\i Internacnonal deberé efectuarse
. independientemente de la Solicitud Internacional; debera contener Ias Indlcaclones‘
prescritas y se hara en el idioma y en la forma prescrlta LA £ -

4.6.2 Objetivo

El objetivo principal del Examen Preliminar sera obtener una opinidn preliminar y"
sin compromiso sobre |a cuestion de si la invencién de la que solicita proteccion res‘pon'd_ev
total o parcialmente a los criterios de novedad, actividad inventiva y aplicacion industrial.b

4.6.3 Procedimiento

La solicitud debera indicar el o los Estados contratantes del .PCT. en los que el
solicitante proponga utilizar los resultados del Examen Preliminar lnternacnonal es dectr
deber3 sefialar los Estados Elegidos.

El solicitante deberd pagar una tasa de tramitacién : én (fa\)or: ‘de “la Oficina
,Internacmnal dentro del plazo de un mes a partir de la fecha en que se haya presentado la
—sohcutud de Examen Preliminar Internacional y podré entregarse a la Administracién
,.encargada del examen. Asimismo, la Admlnistracién encargada del Examen Preliminar
. flnternacional podrd exigir que el sollcnante pague una tasa ("Tasa de Examen Preliminar")
' “en su beneficio, por la ejecucién del examen: prellmmar y por el cumplimiento de las
“demds tareas confiadas a ella. La propla Admumstracnén encargada del Examen Preliminar
sera quien fije el importe de la Tasa de Examen Preliminar, si la hubiere. El plazo de pago
de esta tasa sera el mismo que se aplica para la Tasa de Tramitacion.

1% No podran acoger este beneficio los nacicnales o residentes de los Estados contratantes del PCT que se
han establecido una reserva excluyendo este capitulo.
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obscuros o que Ias rewmdicaciones se fundan en forma tan lnadecuada en la descnpcién.
que no'se puede formar una opmlbn sngnlf”catuva en relaclén con Ia novedad Ia actividad
|nvent|va ola apllcacién Industrlal dela mvencuén re:vmdlcada :

B cOnsldera que el examen prellmmar internacional deberia ser negativo

respecto de algun’ ‘de las reivlndicacuones debido a que la.invencitn reivindicada no

g 'parece nu va, nd aréce |mp|icar una actividad inventiva, o no parece ser susceptible de
’ ,‘aplucacuﬁn Induv ,rial

dvierte que la Solicitud Internaclonal adolece de algun defecto en cuanto a
su forma y contemdo

R ' “Considera que una modlfcacmn reallza
'sollcnante. con anterioridad, excede la dlvulgaclb q‘
j‘tal como fue presentada.

“a"las’ relvindicaciones " por el

f). Desea acompafar al informe observacnonev elativas a Ia clandad de las
reivindicaciones, la descripcion y los dibujos, o sobre Ia cuestlén de’ si las reivindicaciones

se fundan enteramente en la descripcion.
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Q). Consndera que una relvmdlcacuén se refere a una invencnén para la que no
se ha establecido nlngun Informe de Busqueda Internacnonal y ha decidido no efectuar el
examen prelimlnar para esa relvindicaclén R g )

Dicha ndtiﬁcacién deberé fijar el blazo para'respuesta, el cual debe ser razonable
(en Ila mayo'rl‘a dé los casos -se establece un término de dos meses a partir de la
notificacién, e! cual puede ser prorrogable). El Solicitante debera responder la invitacién
de la Administraciénencargada del Examen Preliminar Internacional realizando las
modificaciones a su solicitud y/o mediante la presentacién de argumentos fundamentando
su opinién.

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 expiracién de!
decimonoveno mes, el plazo para el establecimiento del informe seré 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 esta encargada de traducirlo si fuese necesario.

El Informe de! Examen Preliminar Internacional sélo debera declafar en relacién
con cada reivindicacién, si ésta parece satisfacer los criterios. ‘de novedad actividad
. |nvent|va y aphcacu‘)n industrial. En la declaracion también debe aparecer la mencidén de

s Ios documentos que sirvan de apoyo a la conclusion mencuonada y. las expltcacuones que

Ias cwcunstancxas del caso puedan exigir.

Las opiniones emitidas sobre la patentabilidad de la invencion en funcion de los
criterios internacionales mencionados anteriormente proporcionan al solicitante elementos
aln mas sdlidos para evaluar sus posibilidades de obtener patentes y facilitan a las

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

87




-L.LA APLICACION DEL TRATADO DE COOPERACI’ON EN MATERIA DE PATENTES EN MEXICO:

Oficinas Elegidas un mejor elemento de apreciacion para su decisién 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 Capltulo Il, es decir, cuando decide solicitar el Examen
Preliminar Internacional, la entrada a Fase Nacional no comenzara antes del mes 30 a
partir de la fecha de prioridad.

Si el solicitante al recibir e! informe determina que éste es favorable y tiene
posibilidades de que le sea concedida la patente en la Fase Nacional, entrara a esta fase,
para lo cual sera aplicable lo establecido en el inciso 4.6 de este trabajo.

Una‘ ventaja mas de la via PCT, la encontramos en el aplazamiento de la entrada a

i FéSé"NaEidnal y en los resultados del examen, ya que eslos dos elementos le permiliran

" al solicitante tomar una decision firme y certera sobre la posibilidad de entrar o no a Fase

. Nacibnal basando su decisién en una evaluacién sélida sabre las posibilidades reales que
tiene el solicitante en obtener la patente.

s A modo de resumen y de conclusién a este capftulo a continuacién encontraremos
-'dos diagramas de flujo del procedamlento vla ‘PCT asl como sus prmcupales plazos y
“etapas del mismo # :

u L";ria_k prioridad.

a). El primero de ellos en el caso en que se reivin

Primera presentacion] | Presentacion eporie de Publicacien

Fecha de prionidad PCT [Bosqueda PCT

Z 4 a a

0 Meses 12 13 16 18 19 - 20
1)

Plazo lmio parm Enuada 8 fase
Un meu adicionat Presentacion Solicitud Nacional (1)
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b). E! segundo caso, cuando la Solicitud Internacional sea la primera presentacion.

Primera ptesentacion Reporie d Entrada Fase
Fecha de priovidad Busqueda Nacionat (f}
0 Meses 1 [ 12 16 1 19 20 30

Emre Tonee p— m
Tasa de Transmision Designacion Presentacion Sohciud 3

Examen Prelcrunar I
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CAPITULO V

APLICACION DEL PCT EN MEXICO

Antes de iniciar el analisis relativo a la aplicacion de! Tratado de Cooperacion en
Materia de Patentes en México, consideramos de vital importancia iniciar este capitulo
con el andlisis de la evolucion de dicho tratado en e! ambito internaciona!l en los altimos
aflos, a fin de establecer la posicidbn que guarda Meéxico en el contexto internacional en
esta materia, para asi determinar los beneficios y ventajas o las desventajas que la
aplicacién del PCT trae a nuestro pals.

5.1 Evolucion del PCT en el ambito Internacional

En la actualldad los Estados conservan el poder soberano de legislar sobre la
extstencla y naturaleza de los derechos de propiedad industrial en sus propios terntorlos

y hasta ahora’ solo han aceptado que se limite ese poder dentro del contexto de acuerdos
: 'ymés'ampll

de cooperacién econdémica o integracion con paises vecinos que estén en
e e desarrollo comparable; pero la proteccién de la misma invencion en mas de
~utr'1'pr'a',ls plantea importantes problemas administrativos y practicos a las autoridades
.,gu'b‘e,i'na'rﬁen‘tales competentes y al publico en general. La busqueda de soluciones a
;é's o‘s" 7problerﬁas mediante la armonizacidén, |la normalizacién y la -eliminacién de la

‘v:dupllcaclén del trabajo, constituye un importante esfuerzo hacia el perfeccionamiento del

'-_»Slstema internacional y es objeto de la atencién de los gobiernos de los paises

: i}ndustrlahzados en la cooperacion técnica a nivel mundial y regional, prestandose especial
. . atencion al acceso efectivo de la informacion tecnologica divulgada por el sistema. "

191 «) & Funcion del Sistema de Patentes en la Transmisién de Tecnologia a los Paises en Desarrollo™, Informe
preparado conjuntamente por el Departamento de Asuntos Econdmicos y Sociales de las Naciones Unidas y

la Oficina Internacional de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, Naciones Unidas, Nueva York,
1975, pag.15.
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Uno de los mtentos por tratar de Iograr dicha armonizacion es ‘el Tratado de
Cooperactén en Materua de Patentes con el cual se simplifica y se hace mas econémlca
la protecc:én mternacton‘al po patente y facilita el acceso al publico a'un gran ‘caudal de
informacion . técnic sobrv vencuones ya que mediante la presentacu‘)n de ‘una“sola
_sollcutud |nternacuonal de’patente al amparo del PCT, se puede solicitar snmulténeamente
~"‘protecc16n para una Invencuén en mas de cien paises en todo el mundo mcluyendo los
" palses en desarrollo ‘

Es asl, como el Tratado de Cooperacién 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 afios 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 dla de hoy 117 Estados Miembros.

Podemos concluir este punto diciendo que el PCT esta abierto a todos los Estados
que forman parte de! Convenio de Paris para la Proteccidon de la Propiedad industrial. Los
instrumentos de ratificacion o adhesion deben ser deposnados en poder del Director
General de la OMPI.

5.2 Datos Estadisticos

En los Uitimos diez afos se registrd un crecimiento sin precedentes en el nimero
de patentes externas provenientes de los paises industrializados. Durante ese periodo tal
incremento significé que alrededor de un millén de patentes (promedio anual) fueran
solicitadas en las instituciones de propiedad intelectual de los paises industrializados y de
los paises en desarrollo. Ese enorme flujo de titulos 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 tecnologias de punta (electrénica, quimica : fina, - farmacéutica, aeroespacial,
biotecnologia, nuevos materiales, etc.). Dicho fenémeno, es sin duda alguna, uno de los
resultados en las inversiones en Investigacion 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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profundizacion de las reformas estructurales y comerclales sobre todo de la Ilberaclén de
los flujos de tecnologia durante la década de los ochenta k

De acuerdo a un estudio realizado por Ias'Naciones Unidés (i) alrededor del 84%
de todas las patentes validas en los paises en desarrollo son propledad de extranjeros y
la mayoria de ellas estan en manos de soctedades domiciliadas -en cinco” paises
desarrollados de economia de mercado y (in) en segundo lugar, no se utlhzan del 90 al’
95% aproximadamente de esas patentes propledad de extranjeros. Estos dos hechos
condicionan, en gran medida, las ventajas y desventajas que se derivan para cualquner
pais en desarrollo de la concesién de”las patentes ', en particular de aquellas
concedidas via PCT. '

El siguiente’ cuadro nos muestra la aceptacién y el crecimiento que ha tenido el
PCT en el ambito internacional en los ultimos afios.

Evolucion del PCT
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Fuente: Or 1 delaF Industrial.

192 |dem, pag.61.
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Como podemos apremar de Ia grafica que antecede, en la Gltima década el PCT ha
tenido un crecumlemo répldo considerable y progresivo, alcanzando un numero record de
- solicitudes presentadas en los ultlmos 2 anos.

Durante el,éﬁq 2001. elk PCTrentr‘é én vigor en siets n’uévéé Estadps’éqhtratéhtes:

's' Colombia (28 de febrero de 2001)
«." Ecuador (7 de mayo de 2001)
« ' Guinea Ecuatorial (17 de julio de 2001)
e Filipinas (17 de agosto de 2001)
e Oméan (26 de octubre de 2001)
s Zambia (15 de noviembre de 2001) -
e Tunez (10 de diciembre de 2001)

Por lo que, como ya lo comentamos al 1° de agosto del afno 2002 el numero de
Estados contratantes ascendlé a 117 Estados |os cuales 'se enlistan a contunuacuén para
‘mejor referencna . .

Matawi
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Albania . Congo Granada - San Vicente 'y
el : ; " las Granadinas

. Alemania - Co's(a"Rlce_l e Grecia Mali .Senegal.

- Antigua y Barbuda .~ Céte d'lvaire .- Guinea Marruecos: * “ seychelles®*
‘Armenia 7 Croacia” Guinea-Bissau Mauritania ... " Sierra Leona
Argelia ~ Cuba . ; Guinea Ecualorial México : : }\Sinf\gapur
‘Australia an‘avmarca’ . Hungria Ménaéb. SriLanka: ¢t
~Austria " Dominica " India 'deyélrica i
Azefbalyan 3 Eébadcr‘ : Indonesia Mozamblque Sudan

’ Bar:bados' * Emiratos Arabes Unidos Irlanda N(ger Sueeia

: éelan.'«; 5 Eslovaqula 5 Islandia B Noruega ; " Suiza
Bélélpa : Eslovenla Israel Nueva Zelandia " Swazilandia
Belice  Espana © alia ‘oman” Tayikistan
Benin Estédos " Unidos de - Japén ; Palses Bajos Togo
. * América . L

" Bosnia Iésvtér;lva”v Kazajstan Polonia Trinidad y
Herzegovina . Tobago
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Brasil Ex Republica Yugosiava Kenya Portugai Tunez
. o - de Macedonia

Bulgaria 3 Federacién de Rusia Kirguistan Reino Unido Turkmenistan
Burkina Faso . Filipinas Lesotho ' Repubtica . Turquia -

: - Centroafricana . c

'» g Camerun R . Fintandia Lativia Republica Checa Ucrania = -
Canada ‘ Francia Liberia Repﬂvbllca de Corea Uganda
Chad - Gabon . Liechtenstein . ¥ Repﬁbiica de ’ . "Uzbekistan
L : Moldova
China Gambia Lituania - . : Rebﬁblica Popular Viet Nam
- Democratica de
Corea
Chipre Georgia ‘ Luxemburgo Repdblica Unida Yugoslavia
i . . "de Tanzania
Colombia Ghana Madagascar | Rumania 2ambia
. Santa Lucia Zimbabwe

** A partir del 7 de Noviembre del 2002

Durante ese mismo ano (2001}, ta Oficina Internacional de 1a OMPI recibi6 un total
" de 103,947 solicitudes internacionales presentadas en todo el mundo, lo que representd
no solo un aumento del 14.3% con respecto al numero de solicitudes presentadas en el -
~afo~ 2000, sino que también permitid superar por primera vez la ma'ri:é”de"ioo 000
sollcnudes internacionales presentadas en un afo. Por lo . que,. debleron haberse'
presentado millones de solicitudes independientes en todo el mundo, en el P :no nac:ona|_
o internacional, para obtener el mismo nivel de proteccioén logrado medlante esas 103, 947'— o
solicitudes.

En el siguiente cuadro se muestra, por pais de origen, el numero de solicitudes
internacionales presentadas en el ano 2001, asi como los porcentajes correspondientes,
en contraste con el affo 2000:

US

Estados Unidos de 40,003 (38,171)
Ameérica . .
DE
Alemania 13,616 (12,039)
o4 TESIS CON
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JP ‘

Japén 11,848 (9,402) 1.4 (10.3)
GB

Reino Unido 6,233 (5,538) 6.0 (6.1)
FR

Francia 4.619 (3.601) 4.4 4.0)
SE -
Suecia 3.502 (3.071) 34 (3 4)
NL

Paises Bajos 3,187 (2.587) 8 28 |
Re, 2,318 (1,514) 2.2 (1.7)
Republica de Corea * . . .
CA

Canada 2,030 (1.600) 1.9 (1.8)
CHa&LI

Suiza y Liechtenstein 201 (1.701) 19 (1.9)
AU

Australia 1,754 (1.627) 1.7 (1.8)
CN

China 1.670 (579) 1.6 (0.6)
Fl

Finlandia 1.623 (1.437) 1.6 (1.6)
1T

Italia 1,574 (1,354) 1.5 (1.5)
IL

Israel 1,248 (924) 1.2 (1.0)
DK

Dinamarca 929 (789) 0.9 (0.9)
BE

Bélgica 681 (574) 0,7 (0.6)
AT (0.5)
Austria 630 (476) 0.6

ES

Espafia 575 (519) 0.6 (0.6)
RU

Federacion de Rusia 551 (590) 0.5 (0.7)
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= - Ay
rI’:l‘ooruega 525 (470) 0.5 (0.5)
éﬁdéfrica 418 (386) 0.4 (0.4)
:r"\\‘dia a 316 (156) 0.3 (0.2)
:lﬁeva Zelandia 279 (264) 0.3 (0.3)
g?\gapur 271 (225) 0.3 (0.3)
:Sanda 212 (184) 0.2 (0.2)
Brasil 193 ey | o2 ©2)
ggngrla 130 (140) 0.1 (0.2)
m&co 107 7N 0.1 ©.1)
l'zlc;lonia 105 (104) 0.1 ©.1)
:T\Ll’xemhurgn 95 (93) 0.1 (0.1)
gg iblica Ch 79 (on 0.1 (0.1)
publica Checa
RTrquia 72 (70) 0.1 (0.1)
g:‘c‘)acia 55 (49) 0.1 0.1)
g::cia 54 (50) 0.1 (0.1)
3§rania 48 (44) 0.1 ©.1)
Si‘)lovenia M (38) <0.1 (<0.1)
ngtugal 36 (19) <0.1 (<0.1)
zggoslavia 31 (22) <0.1 (<0.1)
suomania 30 (27 <0.1 (<0.1)
gsKlovaquia 29 &N <0.1 (<0.1)
:Slandia 28 (18) <0.1 (<0.1)
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Bulgaria o o <01 | (s0my
g:larus 18 (10) <0.1 (<0.1) |
Swe |om® | e | ca | on |
A’r\f’nenia 16 (5) <0.1 (<0.1)
ggombia 14 n.d. <0.1 n.d.
gt,ba 10 (5) <0.1 (<0.1)
t\e/tonia o 4) <0.1 (<0.1)
Q:Bania 8 (0) <0.1 (0)
EsEtonia 8 (8) <0.1 (<0.1)
llgzajstan 6 (5) <0.1 (<0.1)
S?rbados 5 " <01 <01y
ggsta Rica 5 (8) <0.1 (<0.1)
gsorgia 5 (4) <0.1 (<0.1)
:Edonesia 5 (10) <0.1 (<0.1)
I\I\:Snaco 5 (6) <0.1 (<0.1)
Ei’l?pinas 5 n.d. <0.1 n.d.
AE
Emiratos Arabes Unidos 4 (n <0.1 (<0.1)
lgﬁsnia y Herzegovina 4 @ <0.1 (<0.1)
ergelia 4 3) <0.1 (<0.1)
gEdan 4 (5) <0.1 (<0.1)
MK
Ex Republica Yugoslava 3 (3) <0.1 (<0.1)
de Maced. M-
ﬁferbaiyan 2 2) <0.1

97
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LCéte d'lvoire 2 B ) <0.1 (<0.1)
lé’: Lanka 2 (4) <0.1 (<0.1)
LLgma o 2 (1) <0.1 (<0.1)
m:rruecos o 2 (0) <0.1 (0)
_gggggm . 2 (0 <0.1 (0)
gmbap_we 2 o <0.1 (0)
QStigua y Barbuda 1 (0) <0 1 (0)
Iznidad y Tabago 1 0} <0.1 0)
rL((.::s,a\nllmen:m 0 2) 0 (<0.1)
Lesotho 0 (N 0 (<0.1)
rgg_;:u]bllc':-a de Moldova 9 (2) 0 (<0.1)
Sfbekistan o (2) 0 (<0.1)
35& Nam 0 Q) 0 (<0.1)
TOTAL 103,947 {90,948) 100.0 (100.0)

Fuente: Organizacion Mundial de la Propiedad [ntelectual

Como se puede apreciar, en el afto 2001, los solicitantes de los Estados Unidos de
América presentaron el mayor numero de solicitudes al amparo del PCT, las cuales
representaron el 38.5% del total de solicitudes, seguidos por Alemania (13.1%), Jap6én
(11.4%), Reino Unido (6.0%) y Francia (4.4%), lo que consmuye una repeticion de la
tendencia registrada en los Gltimos afos.

La presentacion de solicitudes procedenteé de paises en desarrollo que son
miembros del PCT registré un incremento generél del 70.6% en el afo 2000, con un
aumento particularmente elevado de las solicitudes presentadas por solicitantes de China
(188.4%), la India (102.6%), Republica de Corea (53.1%) y México (50.7%). En total,
5,379 solicitudes internacionales se originaron en el afio 2001, procedentes de paises en
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desarrollo, y eI ntimero més elevado correspondié a la Repubhca de Corea (2,318), China
. (1 670) Sudéfrlcah418), Ia India (316) y Smgapur (271).

) Un numero cada vez mayor de solicitantes aprovecha los beneficios que se
_denvan de la presentacién de solicitudes internacionales al amparo del PCT. En el aio
22001, el promedlo de Estados designados por cada solicitud internacional presentada fue
‘de 107 (En el aiio 2000 fue de 93). Esta cifra es mucho mas elevada que la del numero de

Estados en los que en su momento se solicitara la proteccién por patente, ya que los
solicitantes del 77% de las solicitudes internacionales presentadas en el afo 2001
aprovecharon la posibilidad de pagar el maximo de seis tasas de designacién al mismo
tiempo que efectuaban el mayor numero 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
mas adelante en cuales de los Estados desean continuar el tramite.

Otra tendencia generalizada por los solicitantes es realizar designaciones. para
) patentes regionales, ya que dicha designacion surte sus efectos en varios Estados. Por-, :
jejemplo en el afo 2001, se solicité la patente europea en el 97.5% de las solicitudes
“internacionales.

El siguiente cuadro nos muestra el numero de solicitudes internacionales
presentadas durante los dos ultimos afes y su porcentaje, de acuerdo a los idiomas en

que fueron presentadas, a saber:

[Inglés (60,571) -
Aleman 14,198 (12,869)

Japonés 11,129 (8,854) - e
Frances |4488 ~  [(3.588)

Chino 1,576 (501)

Coreano 1,445 (786) .
Sueco 1,077 (985) — -
Esparniol 624 (548) | )
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Finlandés 541 (608) 105 1B
(Ruso 7525 (6575 105 408 ]
 Neerlandés 493 B (479) 0.5 0.8)
ltaliano 372 (240) 04 EERICE
Noruego 258 (250) 0.2 (0.3) )
Danés 153 (147) {01 (0.2) B
Huangaro 22 (13) <0.1 (<0.1)

Croata 21 (10) <0.1 (<0.1)

Checo 12 (1) <01 . |(<0.1)
Esloveno 9 (9) <0.1 (<0.1)
Eslovaco 7 2) <0.1 (<0.1)

Turco 4 (2) <0.1 (<0.1)

TOTAL 103,947 (90,948) 100.0 (100.0)

Fuente: Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectua!

La quimica, la metalirgica, la fisica y la electricidad fueron los principales sectores
de la tecnologia a los que haclan referencia asas solicitudes internacionales publicadas.
En el cuadro que figura a continuacién se hace un desglose de las solicitudes del PCT
publicadas en 2001 con arreglo a los ocho sectores técnicos principales del sistema de la
Clasificacion Internacional de Patentes (“IPC*):

A Necesidades corrientes de la vida 16.9%
B Técnicas industriales diversas; transportes 13.4%
C Quimica; metalurgia 20.8%
D Textiles; papel - . : 1.3%
E Construcciones fijas . - 2.6%
F Me{:ényikc.a'.'filunjlnéci‘én; calefaccidon; armamento; voladura 5.9%
G . Fisica iyl ot 20.9%
H Electricidad 18.2%
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DESGLOCE POR SECTORES TECNICOS

Fuente: Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual

A continuacion podremos apreciar el numero de solicitudes internacionales
enviadas a cada Administracion encargada de la busqueda internacional en el afio 2001:

Administracion ||

encargada:de

la:basqueda .

internacional

It e -{2000)

Oficina Europea 63,128 (55,414) 60.7

De Patentes

Estados Unidos 17,793 (17,386) 17.1 (19.1)
de Ameérica

TESIS ¢
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Administracion | Namero de solicitudes Porcentaje §

encargada de ) o T

la bisqueda Foele

internacional o RS Lt
2001 (2000) 2001 -_{2000)

Japoén 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)_

Republica de 2,033 (1,217) 2.0 (1.3)

Corea

[China 1,661 | (573) 16 ©.6)

{ Federacion de 556 (595) 0.5 (0.7)

Rusia

Espafa 514 (440) 0.5 (0.5)

Austria 493 (545) 0.5 (0.6)

TOTAL 103,927 (90,946) 100.0 . (100.0):

Fuente: Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual

Por su parte, 1a Oficina Internaciona! recibid en el 2001.en calidad de
Oficina receptora casi 2,900 solicitudes internacionales (es decir, aproximadamente un
40% mas que en 2000) de solicitantes procedentes de 56 palses.

El nimero de solicitudes de examen preliminar internacional recibidas por la
Oficina Internacional, procedentes de las Admnnlstracuones encargadas del examen
preliminar internacional, ascendié a 77,550 en 2001, lo que representa un aumento del
20,7% con respecto a 2000.

5.3 Reformas al PCT

Como veremos en este punto, el PCT contmua evolucuonando a fin de brindar
mayores beneficios econémicos y una mayor simphfcacién admlnistratlva tanto a los
Estados Contratantes como a los partlculares Entre los “acuerdos y decisiones mas
importantes tomados por la Asamblea del PCT 'n Ios ultlmos dos afios, podemos
encontrar los siguientes, a saber: -
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El Comité sobre la Reforma del Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes,
convocado tras una decisién adoptada por la Asamblea del PCT en octubre de 2000,
celebré su primera sesion en Ginebra, del 21 al 25 de mayo de 2001 El Comité logré un
acuerdo acerca de los objetivos de base de la reforma del snstema del PCT, por lo que
convino en recomendar a la Asamblea del PCT Ia creamén ‘de un Grupo de Trabajo y
acordd qué temas debian remitirse a ese Grup ) de Trabaj ;/para que los examinara y
brindara asesoramiento al respecto.

Tras la aprobacién por la Asamblea del PCT de Ias recomendacmnes antes
mencionadas, la primera sesién del Grupo de Trabajo sobre Ia Reforma del PCT se
celebré en Ginebra, del 12 al 16 de novnembre de 2001 “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 busqueda
ampliado, en virtud del cual, ademas del informe internacional dé bﬂsque‘da' la
Administracion encargada de la busqueda mternacuonal emmria una oplnlén del

examen preliminar internacional;

b) Una propuesta de reforma del snstema
presentacién de una solicitud mternactonal su

realizar todas las de&gnacnones postbles én virtud del PCT postergando hasta la
fase nacional todas las dec:siones y elecclones [ el solicnante en cuanto a los
palses en los que sol:cuta la’ proteccién y a‘los tlpos de proteccién que solicita.
Ademas, se introduciria una tasa anica |nternacional "fija", que sustituiria las
distintas tasas basicas actuales 'y la tasa o tasas de designacion;

Tras la celebracion de otras reuniones de} 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 presentaran a la Asamblea del
PCT en septiembre de 2002, asimismo:

2

b)

<)

Se resolvié 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 pasarad 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 sera el mismo que se aplica en virtud del mculo 39.1_a) del PCT (es
decir, el plazo que corresponde cuando el solicitante presenta una sollcutud de
examen prellmlnar internacional dentro de los 19 meses contados a pamr de la
fecha de prioridad), estableciendo asi un plazo unlco para la entrada a fase
nacional. B

Se decidid modificar la tabla de tasas con efecto desde el 1 de enero de 2002

'para seguir disminuyendo el numero méxlmo de tasaé Vde' eslgnambn pagaderas

que pasa de seis a cinco. Es el qumto aﬁo con
tasas pagaderas por la desngnaclon de Estados.

reducen las

La Oficina Espariola de Patentes y Marcas que ha sido Admimstracubn encargada
de la busqueda internacional desde 1993, ha si .
encargada del examen preliminar Internaqonal

que cumplird esas funciones en virtud del PCT Se

‘Ver se nombramiento
tendra efecto en el transcurso del 2002; -+ 7 ‘

Por otro lado, existe un proyectocohoclao ahora por las siglas "PCT-SAFE"

(Secure Applications Filed Electronically — Seguridad de las solicitudes presentadas
élecirénicarnente). el cual tiene dos objetivos: (i) la adopcién de una norma para la
presentacion y - tramitacién electrénicé de las " solicitudes internacionales y, (i) e!
establecimiento de un sistema de preseniaclén electrénica de solicitudes internacionales.

vEI primero de esos objetivos se Iogfév en diciembre de 2001, con la publicacién de

las Instrucc:ones Adm/nlstrat/vas del PCT que constituyen el marco juridico y la norma
técnica necesanos para poner en préctlca la presentacion y tramitacion electronica de
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.sollcnudes Internactonales Fueron necesarias cinco rondas de consultas Y, revisiones
para lograr ese ob]euvo Se avanza sin pausa hacia la elaboracién de un sistema-de
presentactén electronica de solicitudes internacionales, cuyo pleno funcnonamuento esté_
. prevusto para diciembre de 2003. ael

Por lo anterior, podemos concluir este punto diclendq que todos los esfuér;bs 'por

* facilitar y crear mayores beneficios para la presentacién’ de una solicitud internacional de

‘patentes via PCT se reflejardn cada vez mas, en un aumento progresivo en la-

presentacion de solicitudes internacionales, siguiendo con las tendencias registradas en
los vltimos afnos. k

5.4 Aplicacion 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 globalizacién de la
economia mundial. Una faceta particularmente importante de la nueva integracién
econémica de México se refleja en el sistema de patentes, el cual ha modificado
considerablemente su entorno institucional para adecuarse a la nueva integracion
regional. k

Resulta claro que las modificaciones a las legislaciones en materia de Propiedad
Industrial de 1991 se inscriben en el proceso de la insercion de México en la economlia
internacional. -En general .los cambios - apuntaban al fortalecimiento de los flujos
‘comerciales hacia México y un aumento de la Inversion Extranjera Directa.

Como ya se mencionad, estakreforma al sistema de patentes ocurre justamente en

k vlsperas de las platicas del TLC. La necesudad de apertura comercial obligé al pais a

ceder ante las presiones de una reforma ‘en el sistema de patentes. No es una

coincidencia la importancia que se le dva a los sistemas de propiedad industrial en los

acuerdos del TLC asl como tampoco es dé extraiarse 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 adhirié al PCT a partir del primero de enero de 1995 Este
tratado ha tenido un impacto considerable tanto en las patentes solicitadas por- extran]eros
en Meéxico asi como en las patentes sollcnadas por mexicanos en el extran]ero :

En 1995 el numero de patentes solicitadas por mexicanos en el extranjero fue de‘ o

567. Esta cantidad fue considerablemente alta si se toman en cuenta las 186 patentes
solicitadas en el afio anterior. Este efecto en el aumento de sol:cutudes de patentes,';
obedece en gran medida al PCT ya que sélo el 31% de estas: 567 sollcnudes se
tramitaron directamente en la oficina de patentes del pais en cuestlén mlentras que el
resto se hizo via el PCT. El pais de principal interés para solicitar a protecmon al amparo
de dicho tratado fue los Estados Unidos de América, quien recibié un total de 106
solicitudes de patentes de mexicanos, les siguié Canada y Reino Unido con.18 y 17
solicitudes, respectivamente.

Sin embargo, el niumero de patentes solicitadas por nacionales en México desde
1880 registra un promedio anual de 595. Es indudable que las reformas al sistema de
patentes y la adhesidén de México al PCT no han tenido ningin efecto en el nimero de
patentes solicitadas por nacionales; ni el aumento en las areas de patentabilidad ha
incentivado el registro de patentes nacionales. No se registra siquiera un crecimiento
inercial ya sea por el aumento de la poblacién o por' el pequeiio aumento del Producto
Interno Bruto. Asimismo, el gasto en Investigacion y Desarrollo (I&D) ha mantenido su
nivel al tener un crecimiento en paralelo con la inflacién por lo que Ia baja en el numero de
patentes de nacionales implica una creciente deficiencia de nuestro aparato tecnolégico.

En la siguiente grafica, podemos apreciar el nimero 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 ultimos
afnos 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
8.5y 4.9, respectivamente.

A continuacién podremos apreciar el numero de patentes solicitadas por
Extranjeros en México, en el periodo de 1980-1997.
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Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industnal, 1998

De acuerdo con las solicitudes PCT publicadas por la OMPI, en el afio 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 pais
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. Via este tratado entrarovriral s
pais 6,569 de las 10,111 solicitudes hechas por extranjeros durante 1997'% : Cabe’
mencionar que hoy en dia persiste la tendencia a la alza en el nimero de solicitudes
internacionales que se presentan a fase nacional en nuestro pais.

Asimismo, se estima que durante los proximos afos el numero de solicitudes de
‘:pa’tenktes,que se. presenten ante el IMPI, tanto por la via tradicional como por el PCT,
“mantendra un nivel cercano a las 12,000 solicitudes anuales en promedio.

Con el énélfsis anterior podemos concluir que, e! PCT beneficia en forma directa

unicamente a galsés 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.

193 Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, Primer Informe de Actividades, 1996.
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" Es claro que un pals en desarrollo al otorgar una cantidad considerable de patentes a
palses extranjeros solo benefcia a éstos por el poder monopdlico otorgado y no existe su
contrapane debldo a que eI pals en desarrollo no es beneficiado con el mismo nimero de
monopollos en el extranjero -Mas:aln, a veces ni siquiera participa en la explotacion de

: mercados extranjeros ‘al'no tener lnverslones mas alla de sus fronteras.

No obstante lo anterlor 'debemos analizar las ventajas que se obtienen al aplicar el
PCT en nuestro paIs las cualeSjusufcan su existencia.

a). Es indudable que al no haber un aumento de actividades de innovacién
dentro del pais las nuevas tecnologias deben ser importadas del extranjero. El
PCT puede servir como un incentivo para atraer estas tecnologias y aprovechar
todo el desarrollo tecnolégico ™.

Al respecto, es importante mencionar que México es uno de los palses que menos -

gasto en I&D realiza. La cantidad de gasto en I&D que realiza équiVale a. k
aproximadamente el 0.30% del Producto Interno Bruto (PIB). Esta proporcuén es. .
sumamente baja si se considera que en palses desarrollados se destln més deI:' :

de nuevas tecnologias provenientes del extranjero.

b). Con-lo’’ anterior. Méxu:o obtiene beneﬂclos debldo a
Inversién Extranjera Directa (IED) y a la ¢
dentrodel pals .

) _ntre la IED y el“
] numero de paten S extranjeras Hay también una cons:stencia entre las patentes

cabe mencnonar que exlste una correlaci

de extranjeros con Ia importacion de Bienes de Alto contenido Tecnoléglco lo que
favorece ,las :condlmones para un desarrollo tecnolégico y el posterior aumento de
la productividad nacional.

%% pavid P.'y Olsen T., “ Technology Adoption, Learning Spillovers, and the Qptimal Duration of Patent-Based
Monopolies*, International Journal of Industrial Organization, Vol. 10, No. 4, Diciembre de 1892, p. 517-543.
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-LA APLICACION DEL TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES EN MEXICO-

c). Uno de los argumentos mds fuertes es el estableclmiento dé empresas
transnacionales para comercializar sus productos en Mexico y reallzar lnversuén '
Extranjera Directa (IED). Si bien se castlga a Ios consumidores ~eon. monopollosf~
muy largos esto puede ser compensado por Ios ben

i S; ue conlleva la IED;:

economia mexicana,

d). A largo plazo:-y:|
consumidores al darle
patente p‘aéa él ddm

e).’ ' Flnalmente se deban tomar en cuenta los mgresos que obtiene el goblerno -
como resultado del pago de derechos por concepto de la presentamén ‘delas
solicitudes 'de patentes provenlentes del extranjero y el pago de los qumquenlosk
correspondientes para conservar dichos derechos.

Es factible encontrar que el nimero de inventos mexicanos auténticos para los que
se solicita patente es patéticamente parvo. No llega _segln sabemos, al cmco por.. mento
del total. En cambio, inciden en México un enorme numero de solicitudes de patentes que
provienen de palses extranjeros particularmente via PCT, y que representan la tecnologia
mas avanzada,; sin embargo y como pudimos analizar a lo largo de este capitulo México
debe implementar reformas en el sﬁsiema tradicional de patentes, asi como adherirse a
tratados internacionales de cooperacion en la materia, como lo es el PCT, a fin de lograr
satisfactoriamente su insercién en la economla internacional integrandose asi al
fendémeno de la globalizacion.
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PCT pre—ara uso g 1 OHCING (ECPOM GNICaMcnle se—

Solicitud internacional

PETITORIO
Fecha de presentacion mtemacional
El abaj pideque lag 1 d
nternacional sea tramitada con ;\rr-.[.lu al Tratado de .
Cooperacion en matena de Patentes. Nombre de & Oficing receptora v “Solicitud mtermacionat 0T

Rty cia al diente det adel it 3¢ deseat

tcomo mdvmo, 12 curacteresy

Recuadro No 1 TEIULO DE LA INVENCION

Recuadro N* I SOLICITANTE [ Estapessona cambién e inventor.

Nambre y direce tapellido sexuida del nombre: 30 xe trats de una persond quridicd. to de telétone
designactin oflcial m/'[-la En la diseceicin deben flgurar ol cidigo pastaly el nombre del pais

El pais de la direcciin indicadia en este reckadro es of Estado de domlicitio det solicitanse st no se

indica mis abafo of Estado de domicilio y

o tacsimul

N de teleimpresora

N* de repuistro del soheitante en 1a Oficina

Extado de nacwnalidad cnombre del Estadoy: l Sstado de domucilio (nombre del Estadoy:
Esta persona s oxdos ot Patados D s 0w Fatadi designad atadon Cnndos de o Ftados snbicados e
solicitante para: Sevign 1o Estarkow Unidos de A Neu uncamcnte dro suplementanol
Recuadroe N* 111 OTRO(S) SOLICITANTE(S) Y/O (OTRO(S)) IN OR(ES)
\umhr. ydiraecion: fu n-"ul.! sepnido del nombre; 31 3¢ trau de ana persona weidica, b Esta persona es:
n l direccion deben figurar o cadigu postal v el nombre del pais
’..1“ mlu e este reviadra vs ol Estudo de domicilio del soliciante st m se D wlivitante ancamente
[ soticsante ¢ inventor
INVENLos Unicamente (si se mana esia
casilla, na se debe rellenar lo que sigue.
e registro del sohcstanie en 1a Oficina
Estado Je nacionalidad (wombre del Estado): | Estado de domiciho mombre del Estado):
Esta persona o todos Jos Bstados D todog (08 Cstadon designados satve Tos Estadon Unudon de tos Extados indicados
solicilante pa: cevignados los Estados Unidos de Amenca Amenca_unicamente <l recuadro suplementatio|

T Lo deminm

Recuadrn N* IV MANDATARIO O REPRESE

tantes y'0 (demas) inventures s¢ indican en unis huja de continwacion.

ANTE COMU

N; O DIRECCION PARA LA CORRESPONDENCIA

La persona abajo identiticada s nombrata sido numbmd-.\ ara actuar cn xmmbl\ det’
o dentifica X 4 ! E] mandatario E] representante comin

Nombre y direccton: fupelia nombre; si se trow Jde una persona jurdica. la de telifono
Hopow e r.mplm En b direccion deben figurar el cindigo peatat

+ ed nambre del pais

e facsimil

N* e wiempresora

N* de registio del mandatario ¢n la Oficina

ﬁ oYW

¥ el espacio de amba w utihee €n su Iugu para indicar una direccion espectal s 1a que debs enviase la sumgwnd‘mu

Farmulario PCT/RO:01 tprimera hoja) (marzo de 2004; reumpresién enero de 2002) Ver lus Notas al formulano del pettorio

TESIS CON
FAULA D (75gy




flojaN® ... ..

Continpacion del recuadro Ne 111 OTRO(S) SOLICTTANTE(S) ¥/0 (OTRO(S) INVENTOR(ES)

Sine se ha de atilizar ninguno de estos subrecuadros, esta lioja no debe ser inclulda en el petitorio.

\nmhn. ¥ dm; 0N fupetlidy segiida

al completa. b Lo dive
e b sdirers
a snsis swhafo ol

nombre si se trata e wna persuna juridica, te | Esta persona es:
i dehen fiiunes o condie postal s vl nambre del pais .
rectudres v o8 Kstidis do domivitio del soficiranto si wose | [ solicitante anicamente
ides st domntsShis

b

D slicitante ¢ inventor

IVERIOT Unicaments /st se marea esta
cavitla, e se debes rellenar lo e sigur |

N ke registro dlel solicitante en la Oficing

Estado de nacwnalidad (mombre del Estador: ]r tado de domicihio (nombre fel Estados:
Esta persona es D todos Jos Latados D tanbim low Fstacdon nkugmnl-- ul\u oy Estades §nudos de lLos Extados indicado co
wlicitante pam: devignackos los Estados Uindos de Amy Ametica unnamenie cl recusdro suplementard

Nombee  direcuion: Gapelhdy secuid el nombre, o una pevaowa urudica ba | Eta picsona os:
esignacion oficial complena. £n lasiireccion deben figunar ol vodigo postal s ol nombre del )
his e b it cecson trceus vn cate rocinirg o8 v1 Estide e damlcitio det SOTCTIEE 31 ) 36 [ subcante dnicamente

ks w0 el Exiado de domietlio.)
[J smeitante ¢ inventor

IMYERTOT UNICAMENIE (3T 3¢ Mmund exid
casitla, nar se dehe rellemar o gue Sigue..

N+ 0¢ registio del soliciante en 1 Ofcina

Estado de nacionalidad (uombre det Extador: Estado de domicilio inombre del Estadoy:

Esta persana es todvs. Ins Estadm mL- los Cstados .ku,uu.h» uho |:| loa Estados Unidos de fox Estados andicados en
sulicitantes pan: designadw L Estados Unnjoa Amenica unicaments cl recuadro supl:menlnlu

Nombre y direven: f /.eu..m seguido del wombre:  si se :mu de unu yrnuml uridica, la | Lstapersona es:
Mesignacion wticul complota En b divecerin deben figurar el (dige pasul'y el nombre det puis. .
T ot e b shireccion et o oot sevsadra oa o8 Estide ts damicil o el saleiianse 1 s 3¢ [ sotstiante inicamente

imdia muds abuiv el Bstado de damiciha ¢
T "

D mventor sncamente (5i se marcd esta
castlla, no se debe rellenar o que sigue )

N* de registro del soliciante en la Oficina

Estado de navionalidad mombre del Estadoy: JEmulu e domicilio (rombre del Estados:
[sta persona 7 ek s Estadn [tk o Patasb desmgnaden slva Iia Estados Uniddos e Tow Estados tndicaddos ¢
solicitante pa tadon Lardas de Aineria Améne Gnicamaie ¢l tevatro suplmentanol

Nonibre y disecardn: (o) .-rlula sexviiu del nombre:  si se trata de una persona quridica, ta | Esta petsona os:
Uesbenacion aflcul compleia. En ta direccion debem flcuras ol ¢odage postal o el mombre el i

s de L dirvccuin indscada en este recuadro es o Estada dedomicilio el solicuanie sinose | ] swlicnante dnicuments
s muis atwtjo el Extado de domicilio )

] sohenante ¢ mventor

D inventor unicamente /1 se marca esta
asila. no se debe rellenar io que sigue.

N* de registro del solicitante en s Oficina

Estado Je nucionalidad ¢nombre det Exstadoy: ILsudu & domicilio (nombre del Estado,
Esta persona os todos los Estados todos los Estados designados salvo h- Estados Unudos de los Estados indicados en
solicitante para: demignadm los Estados Unidos de América Amenca unwamente el recuadro !upltmenlznn

[] 105 demas salicitantes yio (demas) inventones se indican en otra hoja de continuacién.

Farmulane PCTROM0L theja de continuaciim} tmarza de 2001 ceimpresion encro de 2002y Ver fas Notas al formulario del petiiono
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Hoja N* .

Recuadro N* V- DESIGNACION DE ESTADOS Mirquense las casillas adecuadas: debe marcarse por lo menos una.

A 5n ¢ hacen Jas J B en vitud e la Reglad 9.a):
Patente reglonu)
a ar 1 Ghana, Gambia, KE Kenya, LS Losotho, MW Malawi, MZ Mozambique, SI Suddn,

. wazthailia, 17, Repubhca Unndis
b cantratante del Protocolo de Harare y del B
la tivva de prastonss. . .. .

0O s l'-u'mc l-.unm\linc-. AM Aenema, AZ Azerbavin. BY Ihhrua KG Kirguistin, KZ Kasakstin, MU Repablica de
oldova, Rt 16m de Rusia, ‘T Tay, nkm’m TM T otro Estudo del Convengo sobre
I.1 Patene I'urunsn.mm ¥y el BCT

O ep l'ultnh: Lum ens AT Austria, IIF Bduu Clly LI Suiza y Licchtenstein, CY Chipre, DE Alemania, DK Dinamarca,
[—'I Finlandm, FR GB Rema Unido, GR Gree, TE Irlanda, taha, LU Luxembuego,
l(‘ \(un.nu 1. Paises Bagos, P I'l'unllb'd SE Suecia, TR Turguia, y cualquier otro Estado uvmnmn(e del Convenin sobre

ia Patente l‘umpm y el PCT

anis, 1€ Ugandia, ZM Zambia, ZW Zimbabwe, y cuslguiee
wd stra frrmid de pmm wtin o de tramilactin, espec lﬁqm‘\r’ v

BF Burkana F

D OA Patente OAPL o 11 Hen. CF Republiea Conroatiycany, CG Gonge, C1 Cane dilvore, C Camerin,
GA Gaban, nea, GQ G Ecuatorial, GW Guwea-Bssau, ML Mali, MR Mauntana, N <t SN Sencgal,
TD Chiad, TG Togo, ¥ ckalquics otro Fatado que sea Estado niicmbea ..o\m ¥ que u.:du contratante del PCT

138 desea atra forma de prowccrin o de ramitacton, especifiquess en ha linea de puntass,

Patente nacional o devea oird forma de proteceion o de iramitaction, especifiquese en la linea de puntosy
O AE fe G Guzt:
O AG am Cmaci

“

O] AL Athania. Tungria ... ... s O rur Fitipinas . . .
O AM Armeni Indonesia O . potonia. .

O AT Austra tstacl . .. .. Orr vomgar. ... ... .
O AU Austratia. . . India. . . O RO Rumania

O Az Accrbaiyin . tslanddia O RU Federacion de Rusia . . ..o.. ...
O BA Bosniay Hersegovina .. ... O ar Japon. oot e e e
O w1 Barbados O KE Kenya . Sudian

O 8G Bulgaria .. Ok .3 uecia

O BR Brasil. 0 ki a Singa

O 8y Helaris .. OSt Eslovenia.. ...l RN
[ A X T P D ke .. O SK Extovaquia.

O ca Canata O Ke Kacakstan . .. .. .. O st swema Levns .
O iy 1.1 Suiza y Licchtenstein 0O 1.C Sant Lucia O 13 Tayikistin ..
OoN cmmacoiaa e . O LK S Lanka O ™ Turkmenistin. .
0 co cotombia O 1k Libena QN Taner

O cR costaRica. .OLs Lesoho.........ooovveeeo.. TR Turquia. ...

O cu cuba.. . O LT Litwania O TT Tanidad y Tabago .
0O ¢z Republica Cheva . . O LU Lusemburgo . .
O bE Alemania....... . o Oy Leenia O 17 Repiblica Unida s Tanzania

O DK Dinamarca. ... O sma Murmuecos ..o ons ceevee. Oua Ucrania. ... e .
O pM Dommica O sp .. OvG Uganda. .. .. .
O 0z argelia. . .. O us Esiados Unidos de Am .
O EC Ecuador. . OMe .. . .
O EE Estonia .. O MK Ex R-.;‘uhln.a Yugostava de O vz Gckstan

DO ES Espada... Macedonia . .. ee e DO ¥N vietNam. .
O ¥t Finlandin O vU vugoslavaa..

0O GB Reino Unido i .. Oza swiifrica .. .. ..

O GD Granada oo O 2y zambia

O GE Georgia . ... O™z Munmblquc O zw Zimbabwe . ....... e .
O G¥ Ghana.. . . O NO Noruega

Cagiltas reservadas para designar Estados que han pasado a formar parte det PCT después de la publivacion de la presente hoja:
a. a. . . a. .

o.

whre la T i o

virtud de la Regla 4.9 by, todas lasd cona mblonl PCT salvo la d; !

enel secundro suplem:nunu come r.n.lunh del ..mhuu de esta declaracion. El mhuumc dechura que esas designaciones adicionales

estin 1 los 15 meses apantirde la fechaprioritaria
D te al expitar dicho plaz ( la canfirmacion (incluidus las tasas) deberd legar a la Oficing recepiora

Ta: A I.'lmhlén, en

mlem.ﬁn e las

3 retirada por ¢l solicils
dentro dol plazo de 15 mesesj

Formulanio PCT.RO/101 (seguida hojal (enero de 2002y Veor tus Notas al formulario del petitario
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Hoja N oo st e

Recundro suplemenlario St o se itdizuse ef recuddro suplementanio, no serd necesario inclulr esta hofa en el peiitorio.

& Si cualquivra de loy recuadros, viceplo los recuadros
Ne VL) a v, para los que se inclise wn readro e
conlittudcion especial, ae bustuse para contener todas I.u
informuciones:  escrbir “contintaciin del Recuadro N
findicar ol wimere det recuadro} 3 proporcionar las
snformactones segun Jas instrucctones factiiudas e vl recuadro
it que ol expacio era imuficiente, en particular

sihay mis de dos personas como solicitantes y/v inventores y.
Ho e cuenta con und “hiya xln' rnmmum win T esenbir

continuacion del Recuadro N HI™ v proporcwonar para
cada persona suplementana ol mumo npu de tnformactones
que las solicntadas en ol Recuadro NI ET pais de ta
direccion indicada en este recuadro s ol Datado qos decir,
paisy dve domicidio del solteranty 320w odicd s ahapo ef
Estada de domtislio.

st en o Recuadro S 1 o
AL se ha marcado b o 3
recuadro suplementario”.  escritar “continudcion el
Recuadre N I v “connnuacton del Recuadro N- 11
“canitnscion dv s Recuadros N 10y 1 uu:wl]wuulu)
indicur ol nambre \ulnllunl- uwlnu.ml 3 UH CLeslton ¥,
a 3 o rata : ;=
ARIPO, curvasiatica. curopea o i, @i st s pares
103 que sea solicitante la persona mencionada.

7

ity st en el Recuadre N* [l o en cualquiera de los subrecuadros

del Recuadro N 1L, el inventor o el soliciante wntor no

es inventor a los fines de todos los Estados designados o de

los Estados Unidos de América’ evcrbar “continugcron del

Recuadra N 11" o “contmuacion del Recuadro N Il o

“eontimudctin dv los Recuadros Mo 1y 1T segtin proceda);

wndicar el nombre del tmentor o tmentores 3. al lado de cala

nombre, el Estado o Estados 1o patente ARIPO). eurvastdtica,

europea o de la OAPL vn su casos pars los que sea imventor la
persona mencionaida,

nmnd.amrm o mandatartos m-lu aJav
mumlalumn adicional

n) st ademds Je
Rr‘r‘umlm R Il

ratlu m.zlni.u.um adictonal el mmn I: : All' wfirmartones
quer lus que se olicttan vn of Rvcusdro |

st en ol Rocuadr N V.ol nombre do cualquier Eviado (o de
fa QAP estd ac ulll]w da menaon “patente de adiciin”
o “cettificado ‘o s ol Recuadro NV, el
nombire de los E. \lu.l:n t m.lm de s Ameérrca esia ao umpwimlu
de la mencion “continuucidn” 0 "continuacion en parte”
escribir “contimuacion del Rectiadro N= §°

3

3y el nombre de
cada Extadu vn cuesiton o de ta OAPD. procoando después - g
del nombre de cadu uno de tules Estados 1o de la OAPl of
mimero Jol titulo e apal o de ls solicitud principal, asi
como la fecha dv concesion del titulo principal o de
presemucion de la solicinad princpal,

st en el R dro N V1 se fica la prioridad de mds de
cinca sulicitudes anteriores  escnttr “cantinuacion del
Recuadro N V1" y proporcionar pura cadu solictiud anterior .
suplementaris el mismo u,m de infurmaciones que las

soltcnadas on ol Recuadro N VT

a

St respecto de la declaracidn wbre la designacidn precautoria
contenida en el Recuadro N V, ¢l solicttante desea excluir
cualquer Estado del dmbsto de dicha declaracton:  escribir
“designacionies) excluidais) de la declaracion sobre la
designacidn precautoria™ o wdicar el nombre a ¢l codigo de
dos letras dv todo Estado excluido.

Formularie PCT/RO/101 (hoja supkementaria) (marzo de 2001; reimpresién enero de 2002) Ver las Notas al formulario del petitorio
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HojaN* ..

Recuadrn N* VI REIVINDICACION DE PRIORIDAD

Se reivindica la prioridad de las ssguienies solicstudes antersores:

Feeha de presentacion de la Nimerode la Si la solicitud anterior es:
salicnud antenor solicitud antetior
tediwmesianio)

solicitud nacional: solicitud regional:® solicitud intemacional:
utis Oficina negional Qficina receptorn

Punto (1)

Punto (2}

Punto (3

Punto (3)

Punto (5)

[ Enelrecuadn supt se mcluyen I de privsidad

Se ruega i la Olicina receptors que prepare y lransmits a ki Oficina Internacional una copis centificada de la soticitw) antecioride las
salicitudes anteriores (36fo si fu solictiud anteror ha sido presentada ante la oficing que a los fines de la presente soliciud intermacional
s lu Oficing recepivrdy identiticada(s) supra como:

(] g::"::‘k“ O puorr [ Puno [J Puntody [J Punowy O Punto ",":"ﬂ‘,:,‘;'n&:":““""
® St la solictiud anterior es una soliciiud ARIPO, se sudicard al menos un Estado miembro del Comvnta de Paris para la Proteccion de la

Propredad Industnial o un Miembro de la Organizaciin Mundial del Comercio parg el que ha sido presentada la solicuud antenor
(Regla 3.10 biiip)

Revuadio N VI ADMINISTIACION ENCARGADA DE LA BUSQUEDA IN LERNACIUNAL

Eleccion dela Ad traciin encarpada de la bisqueda internacional 637 dos o mis 4 das e bt tn a ivnal
son cmpetentes puarg dfectiasr by brispunks ntemacional, indiquese of nombre de la Admnistraciin eleghda: se punle utilizar of codigo de dos letras)

ISA/. .. .. e
Peticidn para que se utilicen Jos liados de la bisgucda anterior: acwa 51 una busqueda aniertor ha sido
realtzuda por o pednda o la Admirstraciin encargada de la bisqueda sntermactonal):

Fecha rfiames‘aioy Nimeoo Pais (« Oficina regional)

Recuudro N VIIL DECLARACIONES

[.as wiguientes declaracinnes se i tros N* V1L a v emdrquense lax castllas indicadas Nimero de
ubajo que correspondan. e indiquese el numcm .l.- cada tipo de declaracion en la columna de la derecha): declaraciones
D Revuadro N VL Declaracion sobre la wentidad del inventor :

[ RecuadroNeVIILiii  Declamsion sobre el derecho del solicitante. en Ia fecha de presentacion
intemacional, para solicitar y que le sca concedula una patente :

[ RecuadroNeVIlLiii)  Declamcion sobre of derecho det solicitante, en 1a fecha de presentacion
a ta dad de la solicitud anterior B

[0  RecuntroNeVilLivy  Declarucion sobre la calidad de inventor (sl para bt designacion de los

Estados Unidos de Amética) :
[ Recuadro Nevitly) i6n sobre las no perjudiciales o lag ioncs a la
rnh.- de novedad :
_ Formulario PCT/RO/I0L (tercera hoja) (marzo de 2001; reimpresidn encro de 2002} Ver las Notus al formulariv del petitorio
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HojaN* ...

Recuadro N° \'IIIJ) DECLARACION: IDENTIDAD DEL INVENTOR

Las decke it faceid da prevista en la Instraccion 21 1 verlas notas relativas a los Recuadros N~ Vi, Vill iy
av) fga-nernhdaden ¥ Iax notas especificas al Recuadro N VIILiy St no seutliza este Recuadro, vsta hoja no se debe incluir en el petitorio.

Declasacion sobre la identidad ded inventor (Reglas 4.17.0) y $lais.Lay

f——
[ Estadeclamcion continda en 1a hoja i *Continuscion del R Ne viIL)n

Formulario PCT/RO/101 (hoja de declaracién i)} {encto de 2002) Ver las Notas al formulario del petitornio
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HomN* .......
ECHO PARA SOLICITAR V QUE SEA CONCEIMDA UNA PATENTE

Recusdro N* VL) DECLARACION: DE

La declaracrén deb alaredacadn b towada. proveista en la Insbuccren 212 verlas notas relativas o los Recuadros N Vill, VI 4
a vy eneralidades) v Las notas especificas al Rocusdro M VIl w St nose uirleza este Recuadro, esta kopa no se debw snclir en ol petitono

00 intemacional, pam solicitar y que l¢ sea concedida una patente
aracion segtn la Regla 4.17.av):

Declaracion sobre ¢l detecho del solicitante. en la fecha de presen
(Reglas L1740y Slhis. Lk, anvaso de que no proseda fa de

[ Estad 10 inda en la hoja i “C on del R N VILw~.

Formulano PCT/RONOT (hoja 3¢ declatacion ii) (enero de 2002) Ver las Notas al formularto del petitoria
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foja N> ... ...

Recuadrn No VIILI)  DECLARACION: DERECHO A REIVINDICAR LA PRIORIDAD

Ladeclaraciin debe gitotarse a la redaccrin homologada prevesia on fa fatrucesdn 213: vorlas notas relativas @ los Recuadros N VIE STt
a vt (Renvralidades) ) las notas expecificas af Recuadra N VHLn. Sto seutsliza esie Recuadro, esta hoya o se debe inchar e ol petstarto.

Deel on sabec el d, ho d ) cnla fecha de & a newindicar la prioridad de la solicitud anterior que
s¢ gepecifica mas abajo, cuando ¢l solictanie no es ¢l sobictiante que presentd ks solicstud antenor o cuando ¢l nombre del solicitante ha
cambiado desde Ta presentacion de la solicitud antenor (Reglas 41700 y SUBs.Lann)

D Esta declaraciin continia en fa hoja siguiente, “Continuacidn 4l Recuadro N* VIILiiy".

Formulario PCT/RO: 101 (hoja de declaracion i) tencro de 2002) Ver las Notas al formulario del pesttorio
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HoaNe ...

Recuadro N®* VIILiv) DECLARACION SOBRE LA CALIDAD DE INVENTOR {silo para |s designacion de los Estados
Unidos de América)

Estu declaracion debe ajustarse ol sigutente mudelu dereduccin prevstaen la fnstrucuidn 2 44; ver Notasa los Recuudros N Vill Vil i
avi(generatidades s v tas Notas especificas al Recuadro N*ViTl . $tno Recuadro, esta b urrenely

Declaraciin sobre 1a calidud de inventor
Reglus 3.1700v) 3 S14dv Ladiv)) para ls designuacian de los Estados Unidos de Américn:

Por este medio declaro que considen yue soy el original, peaner y Gnico un entortsi I-a) un wlo inventor indicada a continuacion) o uno
de los primecos (YR varnos de 1a materia abjeto de la reivindicacidn y para
la cual se solicita una patente.

Esta declameidn se refiere a fa solicitud ntenuacional de que forma pane (1 se presenta la declamcion con la soficitud),

Eata declazacion se refiere a la solicitud nternacional N° PC .. (315 presenta la declamctdn segun la Regla 26rer),

Par este medio dectaro que iy 3! \| o son 1ot que se indican a continuacion al tado de mi nombre.

postal y

Por este medio declam que he revisado y entienda el do de Ta salicitud que anteced lnilum las reiv mdica:mn« -|=
tal solicitud. He identifi .-.lmmlp.mmmdu a solicitud, contormea la I(q.lu PCT 410, toda rewvind

extranjera, ¥ he ilentiticado abago, bago el epigrale ulnuml S anteniones™, median numeto de uvlmlud el mh ol thmhm de la
Orgnauzacion Mundial del Comercio, eldia, clmes 1 toda ventor

en un paisdistinto de ks fos Enidas de Ameérica, mclunty tuda sohicitusd internacional I’( T que nlwgnc al menns un p.‘unhulnln de
1os Estados Unidos de Aménea, cuya Jicha de presentacion sea anterior o s de la soliciud Z 4

&

Solicitudes anteriares: PN . . - e e i

Por este madio reconozeo ¢ debet de dis ulgar informacian conocnda por mi que fuere esencial con respecto a fa patentabilidad segin se
define en e Titulo 37 del Codigo de Regulaciones Fedetales § 186, incluyendo lo relativo a las solicitudes de coninuacion en parte, la
informacidn esencial que se hays becho accesible entre la fecha de presentacion de fa soliciiud antenor y 1a fecha de presentacion
mtermaciona) PC T e la solicitud de continuascion ¢n parte.

or »!Iu madio 0 qus tendas las decl: hechas en la presente, en base a mis propuos conoctmicntos, son verdaders y que
ue won verd todas las decl hechas en base al megor saber y que dichas
dmlamuum: s hwweron con »l 1. falsas fes y ! son punibles por multa o

e que
o ambas, Seceiin 1001 del Jitlo 1% del Cabigo de Eatados Unidos y que dichas declaraciones falsas
inencionales pueden poner cn nlmm la valudez de ls solicitud 0 de cualquuier patente concadida en virtud de 1a misma.

Nombre:.

Residencia-
(eudiad y estado 1de los Estados Lados de Améncal, ¢n su caso, ¢ pais)

Direccidnpostali.. ..., P e iee e e

Civdadanin: .. .... T PN beeenan eeer et P R T LR TN
Fimma delinventor. .. ... iiii i i cesian Fecha: .o iivnineane

tsinofi osik tamci \ i (de ta firma quc no l'gum en'el pemnno. o de ' declarcién
© ha side afiadida segin la Regla 2607 trus Ta presentacion de la yue ha sulrido correeciones o ha sido afadida confurme a la
salicitud intemacional. La firma debe ser la delinventor, no ladel Regla 26ter tras la presentacion de la solicitud intemacional)
mandatario)

Nowbret.............. B T T T
Residencia: P T

tiudad y estado (de los Estados Unidos de América), en su cuso, 0 pais)

Bureceion postal:. .

Firma del i Fechan........ . B

{sinofi (de la firma que no ﬁuuu cn |.~l pcmnne. o d». l- dsx:hn n
o ha sido afladida segin la Regla 26er tms lapr:senu-:néu de la que ha sufrido correcciones o ha sido afladida conforme a la
solicttud inlemacional. La firma debe ser la del invenior, no ladel Regla 26ter tras 12 presentacion de la solicitud internacional)
mandatario)

[ t:s1a dectaracion continia en la hoja sigui "Conti el Recuad vilLiv©
Formulario PCT/RO/101 thoja de devlaracidn iv)) (enero de 2002) Ver las Notas al formulario del petitorio
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HojaN* ...

CPCIONES A LA FALTA DE

l\{;;n:nl,run *VILLY)  DECLARACION: DIVULGACIONES NO PERJUDICIALES O EX
A%
Ladeclaracion Jebe. larvdacerinh ~astaenlal cion 215 verl, fos Recvadros N VUL VIl ijavs

reoneralubadess v las notas eape ficas al Rectuadro N l U vr. Stno se utiliza este Recuadro. esta hoja no se debe incluir en ol petitono

Deectaracion sobre Lus divulgaciones no perjudiviales o ks excawiones a la falta de novedad (Reglas 41700 y 510is.tan:

[ Estadectamacion continda en la hoja si “Continuacion del Recuadro N* VIILv)".
Formulario PCT/RO-101 (hoja de declaracion vi) tenero de 2002) Ver lax Notas al formulario dvl petitorio
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o)

Inuaciin del Recusdro N* VIIT i) av) DECLARACION

St alguno de los Recuadros N V1 1 a vi ao basts para inclusr todus tas informaciones. tncludo of case de que se deba nombrar mds de
dos inventores en el Recwadro N VI n, indiquese "Continacton del Recuadro N VI icompletar el mimero del Recuadro precisando
ol putitn) o inclivanse las infurmaciones del mismo modo que se exige pard of Recuadm cuyn espacta eva insuficiente. St se preciva espacto
uplementarto on dos o vartas devlarac 1ones, w debe utthzar un Recudr do continuaaon separado para continuar cada declaracion, S
210> e wtiliza o presente Recuddro, esta hora no se debe inclue en el petttono

Formulario PCT/RO/10] (huja de declaracion) (enero de 2002) Ver las Notas al formulario del petsiorio
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HojaNe ...

Recuadra N*IN

LISTA DE VERIFICACION; IDIOMA DE PRE

NTACION

La presente sahcitud intermacional ceatiene:
al Il siguiente numeny de
hojas en tormato de papel:
nlnrm uncluidas las
ojas de declaracion)

Numero de
documentos|

lpumnll delilos)
11:.1 procedan e
0 cada documento)

La presente soliitwd internacional u a
siguientols) docurientals) amarcar
wndicar en la columna e ta derechu .»l mmwm o

| O toja de cileuto de tasas
2 O roder separada onginal

‘kurlpulﬂll texclunda la parle .
de st e secuchcias) : 3. O poder general onigmal :
reivindicaviones : 0  del podsr pensral; nunlum\Lul\.unua.
fesumen U CasI . L
dibujos . H s 0 P de la susencea de litma
Nimero subtotal de hojes o 6.0 o de tad identificaduis en e Recuad
* V1 camo punto o punitos: .
parte do It de svcuenceas do T camo punto o pr
tu descripeion snimoro dv hojas 7. [ traduccion de Iamhcllml ml:mau-m.ﬂal
af a0t pvisentaron en formalo indinmay . :
de papel. con independencia O
de quee sambién se presentaran en 8.
Jfarmate legible por ordenador. depositados o a otro matenal bioldgic
vvr by ubaje) 9. [ hstadesecuencias en formata legible por
Niimers total de linjas ) onlenadot tindicar ambién ¢l Gpo y el ndmera de

b) parte e hista de secuencias de la descripeidn
presentada on formato legible por ordenador
00 sola (scgiin L Instruccion K0Lan)y
i [J ademas Jde presentarse en fnmlnln de papel
esegun la Invruccwn K0Lanin
Tipa 3 ndmere de soportes uh;quele. CD-ROM,
C1)-R u otrus) ue contienen
e hsta de secuencias (fus coptas u.lumnulr.\ se
deben sndicar on el puniv Y.1i) de L columna de ta

saportes (disquete, CD-ROM, CD-R uotmsyy

n(3

parn abu
spiinla Regla | 3rer silo ty 00 como parte de la
i dfond T bne oty

1t O 13édo vuando se ha marcado la casitlabyi) o by
en la columna de 1a querday copias adiconales,
neluyendo, cuando proceda. la copu parn I
husquada internacional segun la Regla | Mer

1i9) £ juntoa la declarseidn que proveds sobie
la wlentidad de ta copaa - 0 copias - tespocto
de la pante de lista de sevucncis mencionsds

forvcia :
" en lacolumnade la

10. O otros iespecifigueses: . . .
Idioms de presentacion de ta
solicitud intemacional:

ra de los dibujus que
S Smpanar o) tennen:
Recundro N* N FIRMA DEL SOLICTTANTE, DEL MANDATARIO O DEL REPRES|
Junto a cada flrma. indicar ef nombee det flrmante v su caldad (st 1l calidod no ex o ig al leer of petitoriot

NTANTE COMUN

Para uso de In Oficina P

2. Dibujos:

Fecha electiva de recepoion e la
pretendida solicitud internacional:

3. TFecha efectiva de recepeidn. tunﬁ:mh en razon de la recepcion
ulh.nur. p\;o dentro de plnm de documientos o Je dibujos que

D oo recibidos:

4. Fecha de recepeidn, dentro de plaza, de las correcciones
requeridas segan o Articulo 11.2) del PCT:

i de lat
eypecificada por ¢l wnuunk

ISA /

D ion de la copia para la
husqueda dnlenuh haxta que se pague la

Para uso de la Oficina |

Fecha de recepeién del ejemplar onginal
por la Oficina Intemacional:

Fonnulano PCT/RO/101 tiltima hojal gulio de 2001; reimpresidn cacto Je 2002) ‘er las Notas al formulario del petitorio
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-LA APLICACION DEL TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES EN MEXICO-

CONCLUSIONES

1.~ EI Slstema Internacional de Patentes, tal como lo conocemos en la actualndad
constltuye una compleja estructura de leyes y costumbres nacnonales acuerdos Y.
'practlcas mternaclonales privados y acuerdos y convencuones lntergubernamentales
’ referentes a las patentes sobre |nventos

3
juridlca en. materla de patentes ha pasado por dlversas etapas sugunendo Ias dlstlntas

Por lo que respecla a la leglslacuén ‘mexicana; podemos concluw que la regulacnon_'

Convenio™~ de Parls para Ia Proteccnén de Ia Prop dad
tendencia Internacuonal

4L U El desarrollo tanto de las instituciones como de Ias normas en. nuestro pals tiekr'l'e'r

su origen a partir del Siglo XX con la adhesion de Meéxico a la Convenc:én de‘ Parts y con‘ B
la adopcién de distintos tratados Internacionales en materuas especlflcas,
PCT. '

como Io es el

5.- El Tratado de Cooperacion en Materia de Patentés, en ningn momento trata de
competir con el Convenio de Paris 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 situa
bajo el signo de la cooperacioén, la presentacion de solicitudes de patente, la busqueda y
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-ERIKA MAYELA MENESES CAZARES-

R

el examen, asl.como-la- dwulgacnén de las” Informactones técmcas contenldas en las
Solrcntudes Internaclona!es w : ‘

ctores del PCT son muy
respetan los “principios de
2 Prelacion;. el Principio de

: ‘como : objetivo résdlver algunos problemas

e . i ‘planteados por, el s:stema tradlclonal ‘entre que se .encontraban el simplificar y hacer

: N ‘~,mas eficaz y econémlco el procedimlento para' citar la proteccién de una patente de
mvencnén cuando se requnere obtener esa proteccu&n en varios paises.

7. - : Dentro de las principales ventajas del sistema se encuentra el ahorro en tiempo y
traba]o por parte de las oficinas nacionales en lo tocante a la busqueda y examen
. preliminar, evitando asi gastos excesivos de recursos economicos, duplicacion de trabajo.
- 'entre otros. Asimismo, el sistema PCT constituye un instrumento de auxilio para los
'patses que no tienen medios para practicar ellos mismos un examen sobre la

: pafentabilidad de las solicitudes depositadas en dichos paises.

8.- El Sistema prevé la presentacién de una solicitud unica (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 debera prepafarse
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 tendra que ser aceptada por los Estados designados, sin que séa necésario
realizar adaptaciones posteriores o modificaciones tendlentes a cumpllr con requnsntos
formales nacionales o regionaies. :

9.- Asimismo, el PCT (i) dispone el examen de forma de la solicitud internacional por
una sola oficina de patentes, la oficina receptora (u) somete cada solicitud internacional a
una busqueda internacnonalkque conduce al establecimiento de un informe que cita los

TESIS CON
FALLA DE CRIGEN




-LA APLICACION DEL TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES EN MEXICO-

elementos 'perfiﬁéntes’del éstédd dé la técnica, los que tal vez habra que tener en cuenta
para determinar 8

Ia""'mvenctén es patentable (i) dispone la publicacidn internacional
‘centrallzada de Ias sollcuudes mternac:lonales y de los informes de busqueda internacional
asi como su comumcacnén a las Oficinas desngnadas y (iv) preveé la posibilidad de
k,someter la sohcnud a un examen preliminar internacional, que proporciona un mforme a‘
; las of‘cinas que habrén de determinar si conviene o no conceder una patente, asi como al’
_'solicnante emitiendo una opinién sobre la cuestidn de si la invencion cuya proteccuén se
felvmdlca responde a ciertos criterios internacionales de patentabnlldad

10.- El PCT solo es un sistema de presentacidén y no Ie concierne la ‘concesién de
patentes, la cual es tarea y competencia exclusiva:de cada?una de las Ofcinas
Designadas. El informe de la busqueda y, en su caso, el mforme del examen preliminar
internacional estdn destinados tnicamente a facilitarles st tarea No obstante lo anterior,

los informes le brindan al solicitante una séllda base ad|c|onal sobre la cual evaluar sus

posibilidades de obtener una patente constltuyendo una fuehte fdedlgna para las Oficinas
Designadas y/o Oficinas Elegidas. : e

! ac ne Unidas alrededor del 84% de
p_ropledad de extranjeros En

11.- De acuerdo a un estudio realizado por Ia 5

todas las patentes validas en los paises en des

México, en la Gitima década se ha reglstrado un m

mento sln precedentes en el ndmero

de patentes externas provenientes de los palses lndustrlahzados vla PCT, mlentras que el .

numero de patentes solicitadas por mexlcanos n-el: extranjero via PCT es: Inferior al

‘;01%

podemos co clun

lo anterior,

Con

12- - No obstante lo anterlor las ventajas que se obtienen al apllcar eI PCT en nuestro
pals justifcan su existencna (i) es indudable que al no haber un aumento de actlwdades
de ir)np_vgcién dentro del pais, las nuevas tecnologlas deben importarse del extranjero, (i)
k"med'iénte‘fel.p_aténtamiento y el licenciamiento de patentes México obtiene beneficios
vdebird:o{ al ‘aumento de Inversion Extranjera, la creacion de empleos y en general la
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,myeccubn de capital a. la economla mexicana, (m) una vez caducada la patente beneflcna a
nuestros consumldores al darles acceso a productos mas econémncos y al tener acceso a

" dicha tecnologla (IV) Ia adhesnfm Yy adopcrén de’este hpo de Tratados lnternacionales :
logra la insercion de Méxnco en Ia economla lnternaclonal integréndose asl al fenébmeno

: de la globahzacnén. R
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