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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

El Quimico Farmacéutico Bidlogo como individuo, empleado de
una empresa publica o privada, docente o investigador, por la gama de
conocimientos adquiridos durante su formacién y a través de su desempeiio
profesional, es susceptible de crear un producto quimico, principio activo,
farmaco, formulacidn farmacéutica, secuencia de aminoacidos o de ADN
nueva, medios de cultivo para microorganismos novedosos, cepas de
rmicroorganismos con secuencias de ADN modificadas o novedosas obtenidas
por procedimientos de ingenieria genética, una mejora a una maquina para
procesar productos quimicos, quimico-farmacéuticos o material genético, un
disefo original para hacer mas util y mas atractivo un producto, crear productos
industriales complejos o de alta tecnologia, es decir; que es capaz de aportar
creaciones utiles para las actividades comerciales e industriales y por lo tanto,
de manera innata, beneficiario de la proteccidon juridica a la proteccion
industrial contra la imitacién, copia no autorizada o plagio de sus creaciones
y/o descubrimientos. No obstante, y de manera general, el Quimico
Farmacéutico Bidlogo desconoce en gran medida los aspectos juridicos de la
Propiedad Industrial y los beneficios que de ella emanan. De ahi, que sea
necesario abordar el tema de la propiedad industrial desde la perspectiva dei
Quimico Farmaceéutico Bidlogo como potencial generador y/o innovador de
procesos, técnicas, herramientas y productos patentables.

ta Propiedad iIndustrial tradicionalmente ha sido considerada
como una area de desemperio profesional exclusiva de los Abogados. Sin

embargo, la realidad dicta que debe existir una intima relacioén e interacciéon del



cuerpo de conocimientos técnicos y juridicos, que se traduce en la interaccién
Quimico (o Técnico en General))Abogado, para dar forma a un instrumento
juridico de proteccién de una invencion. De ahi que la Propiedad Industrial no
solo debe ser vista como una materia de conocimiento necesaria para el
Quimico Farmacéutico Bidlogo, sino como un campo de desempeno profesional
que ofrece amplias posibilidades para el Quimico Farmacéutico Bidlogo,

especialmente en la rama de Patentes y Modelos de Utilidad.

OBJETIVO GENERAL:

Dar a conocer o ampliar el conocimiento de los aspectos juridicos de la
Propiedad Industrial y los beneficios que de ella emanan que sean de

interés para el Quimico Farmacéutico Bidlogo.

OBJETIVOS PARTICULARES

I. Evaluar el desempeiio profesional del Quimico Farmacéutico Bidlogo en el

campo de la propiedad industrial.

1l. Evaluar la Propiedad Industrial como campo potencial de desempefio

profesional del Quimico Farmaceutico Bidlogo.



INTRODUCCION

En el ambito de la tecnologia, entendida esta en su acepcié‘n mas
amplia como el conjunto de los conocimientos técnicos y cientificos aplicados a
la industria (expresados y transmitidos en un lenguaje propio caracteristico), es
donde tienen lugar las creaciones de tipo técnico, tales como un producto
nuevo, el disefio y/o perfeccionamiento de una maquina, aparato o diépositivo,
un disefo original para hacer mas Util o mas atractivo un producto o un proceso
de fabricacién novedoso.

Son esas creaciones de tipo técnico en conjunto con los signos de
diferenciacioén comercial de los bienes y servicios en el mercado, como son las
marcas, avisos y nombres comerciales y las denominaciones de origen (los
cuales no seran abordados aqui) 10s que dan sustento a la propiedad industrial,
la cual es una de las dos partes que conforman la propiedad intelectual, Ia otra
es la propiedad autoral que se refiere a los derechos de autor.

Para estimular este flujo de creaciones técnicas y la diferenciacion
de productos y servicios, como motor de la innovacién mercantil y del progreso
tecnolégico industrial en México, al igual que en otros paises, el Estado ha
venido perfeccionando desde hace mas de siglo y medio, el marco juridico
aplicable a la proteccion de ia propiedad industrial, el cual tiene como objeto
central estimular a las empresas inventores, instituciones de investigacion a

emprender mejoras en sus procesos de produccion, productos y formas de

comercializacidn que utilizan en sus actividades de produccion y

comercializacion, para reforzar su competitividad y obtener un mayor beneficio



econdmico, sin verse afectadas negativamente por la copi_a o imitacién no
autorizada de las mismas.

Los beneficiarios de la proteccidn juridica de la proteccion
industrial contra la imitacién © copia no autorizada son, directamente todas las
personas fisicas o morales. Por ejemplo, los individuos, empresas o
instituciones de investigacién académica que aportan creaciones utiles para las
actividades industriales y comerciales. En esa categoria entran los obreros
técnicos, operarios y artesanos que conciben mejoras en las herramientas que
utilizan o en los productos que elaboran en talleres y micro o pequefas
empresas; los trabajadores e ingenieros que idean mejoras técnicas a los
procesos de fabricacidn que supervisan o ponen en practica diariamente, en
empresas de todos los tamafos,; los ingenieros o investigadores que en las
grandes empresas crean productos industriales complejos o de alta tecnologia;
los investigadores de los laboratorios universitarios o de 10s centros publicos y
privados de investigacion aplicada. los ingenieros bioquimicos, quimicos o
quimicos farmacéuticos bidlogos que en las empresas quimicas, quimico-
farmacéuticas o laboratorios de investigacién publicos o privados sintetizan
productos quimicos o principios activos nuevos a través de procesos quimicos
novedosos y que idean nuevos y mejores farmacos o formulaciones
farmacéuticas y desarroilan secuencias de aminoacidos o &cidos nucleicos
previamente inexistentes en la naturaleza que encuentran aplicacion en la
produccion industrial de -nuevos farmacos, © crean nuevas cepas de
microorganismos a travées de meétodos, procedimientos y herramientas
novedosas dentro del ambito de la ingenieria genética, con secuencias de ADN

modificadas que los hacen totalmente diferentes a sus predecesores naturales;



los ingenieros en alimentos que idean nuevos productos, aditivos o sustitutos
alimenticios y mejoran o disefian maquinas, aparatos, dispositivos o procesos
para procesar y producir alimentos a nivel industrial y mejoran o disefian
maquinas y métodos novedosos para envasar alimentos procesados; los
disefiadores graficos o industriales que mejoran la apariencia, configuraciéon o
utilidad de los productos; los fabricantes, comerciantes y prestadores de
servicios que distinguen ante la clientela los bienes o servicios que ofrecen,
identificAndolios mediante marcas o por los nombres de los establecimientos en
que los producen o distribuyen; etcétera.

E! derecho en materia de propiedad industrial sirve
fundamentalmente para defender contra la copia o imitacidén no autorizada o
plagio, durante un cierto numero de anos, las mejoras tecnolégicas o adelantos
técnicos que se hacen a la maquinaria o a los equipos industriales, a los
procesos de fabricacion o técnicas de produccién y a los productos de las
actividades industriales, de suerte que quienes llevan a cabo tales mejoras o
adelantos puedan disfrutar por algun tiempo de la ventaja técnica que les
presenta su invencién o innovacién en relacién con sus competidores en la
industria.

Por elio, el marco legal que establece y regula esos derechos de
explotacidn exclusiva de las invenciones o innovaciones, mediante patentes o
registros de modelos de utilidad y disefios industriales, crea incentivos para ia
investigacion y el desarroillo tecnolégico, como motor de avance industrial del
pais y de la competitividad. Asi mismo, facilita la formacién de alianzas
tecnolégicas entre empresas y propicia la vinculacion o colaboracién entre las

universidades e institutos de investigacion y las empresas.
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Desde 1970, afio en que se elabord el Tratado de Cooperacién en

materia de Patentes (PCT), han modificado en grado importante sus

legislaciones sobre propiedad industrial numerosas paises del orbe, entre ellos

Meéxico.
Simultédneamente, en varios foros multilaterales, como son la

Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual -que es un organismo de las
Naciones Unidas-, la Organizacion Africana de la Propiedad intelectual (OAPI),
el sistema europeo de patentes, el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT) -hoy Organizacion Mundial de Comercio (OMC) y el Tratado
Trilateral de Libre Comercio de América del Norte (TLC) se han venido
negociando entre mas de 100 paises nuevos tratados internacionales por
medio de los cuales se protejan los derechos de propiedad industrial de todos
los nacionales de cada pais en los demas paises.

Los acelerados avances cientificos y tecnolégicos recientes a
nivel mundial, la creciente globalizacion de la economia internacional y la
apertura de la economia del pais al comercio exterior en afos recientes dieron
lugar a un incremento sustancial de la competencia comercial e industrial en
México, la cual ha servido como motor principal para impulsar el mejoramiento

continuo de la tecnologia y de la calidad de los productos y servicios

mexicanos.

Son estas circunstancias las que dieron origen a la Ley de ia
Propiedad Industrial (LPI1) y su reglamento.

En esa basta y compleja area de
considerada hasta hace relativamente pocos afios una area de desempefio

la propiedad industrial,

profesional casi exclusiva de los abogados, la presencia de los profesionistas



formados en las disciplinas cientifico-tecnoldgicas se ha vuelto cada vez méas

comun, o cual podria verse como algo muy normal desde la perspectiva de los
avances cientificos y tecnoldgicos recientes. De tal suerte que no es de
extréﬁarse la presencia de ingenieros, quimicos, quimicos farmacéuticos
bidlogos y bidlogos entre otros en los diferentes departamentos o areas tanto
en instituciones gubernamentales como el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMP1), fideicomisos como la Unidad de Transferencia de Tecnologia
(UTT) -creado por la CANACINTRA, SECOF!, LANFI e IBM de México- como
en las diferentes companias de patentes privadas o como asesores externos de
estas ultimas en el area especifica de la traduccidn, interpretacion, revision y
cotejo de patentes y modelos de utilidad, actividades que requieren ademas de
un amplio conocimiento de las diferentes disciplinas cientificas y tecnoldgicas
en las que circunscriben tales patentes y modelos de utilidad, un profundo
conocimiento de la terminologia técnica inherente a las diferentes areas de
conocimiento que se abarcan. Es sobre este ultimo aspecto hacia el cual esta
orientada la presente memoria de desempefo profesional sobre “El Papel del

Quimico Farmacéutico Bidlogo en el Campo de la Propiedad industrial”.



ANTECEDENTES DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
EN MEXICO

El proceso evolutivo natural de la ciencia y la tecnologia, asi como
de los sistemas politicos, econdmicos y sociales en el mundo occidental trajo a
la par, como es logico, la evolucidn de los diferentes instrumentos juridicos
inherentes a estos, entre ellos los destinados a la proteccién de la propiedad

industrial, los cuales en el caso mexicano desembocaron en la LPIL.

Este proceso evolutivo que abarca un periodo de mas de siglo y
medio desde la segunda década de vida del México independiente hasta la
actualidad, sin embargo no ha sido aislado. Por el contrario, se inscribe dentro
de los profundos cambios globales en la materia que se han experimentado a
nivel mundial, tendientes a incorporar el mayor numero posible de paises en un
tratado internacional conocido como Tratado de Cooperacidén en materia de

Patentes (PCT), el cual sera abordado con mayor detalle posteriormente.

ta Tabla 1. muestra, de manera resumida, destacando solo
algunos de los aspectos mas relevantes, la evolucidon de los instrumentos

juridicos para la proteccion de la propiedad industrial en México.



Tabla 1.

Pr 1

Evolucién De Los Instn Juridi

ial En Mé

Ordenamiento Juridico
Ley sobre Derechos de

P

P de fos |
o Perfeccionadores de
Algun Ramo de la Industria

Publica y expedida el 7 de
Mayo de 1832

Para La Pr

ién De La

Desde EI Siglo XiX

Comentarios

Ordenamiento simple y
primitivo, contiene unas
cuantas prescripciones
sobre proteccidon a cierto
tipo de ideas e inventos.
La patentes cran vigentes
por 10 aflos y las de
mejoras por seis, no
sefalaba el derecho a
renovar la vigencia de [a
patente.

Los inventores o
perfeccionadores solo las
podian usar en industrias,
hasta haber oblenido la
patente

Ley de Marcas de Fabrica

Expedida el 28 de Noviembre
de 1889

Primer cuerpo legislativo
importante de este tipo,
aunque bastante
rudimentario, muchas de
las disposiciones actuales,
regiamentos y otras,
provienen desde entonces.
De profunda influencia
francesa.

Ley de Patentes de
Invencion o
Perfeccionamiento

Expedida y publicada en el
Diario Oficial el 7 de Junio de
1890

Toma el concepto de
patentabitidad de la ley
francesa de 1884

Ley de Patentes de
Privilegio Reformada

Expedida el 27 de Marzo de
1896

Introduce algunas
novedades técnicas para
facilitar el aspecto
reglamentario de la
misma

Ley de Patentes de
invencién

Expedida el 25 de Agosto de

1803 y pubilicada en el Diario

Oficial et 10. de Septiembre
del mismo afo

Influenciada por las
corrientes internacionales
de la propiedad industrial
y recoge los conceptos de
la Revisién de Bruselas de
1900 a Ia Convencion de
Unién de Paris de 1883.




Los beneficios de patente
se obtenian ante la
Secretaria de Fomento, el
primero en presentarse
tenia la preferencia.

Tenia 16 capitulos: de
entre los que destacan el
De las patentes y de Ia
Peticién y concesién de
patentes,

Las patentes eran
expedidas a nombre del
presidente de la Republica
por la Oficina de Patentes,
se publicaban en la
Gaceta Oficial de Patentes
y Marcas.

Reglamento Para E} registro
Internacional

1909, conforme al arreglo de
Madrid de 1891

Provee el régimen
internacional de marcas

Ley de Marcas y de Avisos
y Nombres Comerciales

Expedida ¢) 21 de Junio de
1928

Esta enfocada
exclusivamente a marcas,
avisos y nombres
comerciales.

Ley de Patentes de
invencion

Expedida el 28 de Junio de
1928

En el Capitulo | “De las
Patentes”, determina que
quienes hubieran realizado
una invencion tenian el
derecho exclusivo de
explotaria en su provecho
por si o por ctros con su
permiso, previa obtencién
de la patente respectiva.
Consideraba como
patentes de invencién, un
nuevo producto industrial o
composicién de materia, el
empleo de Mmedios nuevos
para obtener un producto o
resultado industrial; la
nueva aplicaciéon de
medios conocidos para
obtener un producto o
resultado industrial y las
reformas o mejoras a una
invencion amparada por
una patente anterior, o que
fuera del dominio puablico.




No eran patentables los
descubrimientos de: io que
existia en la naturaleza,
los principio teodricos o
cientificos de caracter
especulativo, los productos
quimicos, los sistemas o
planes comerciales y
financieros, el
procesamiento de empleo
de una maquina o aparato
y to contrario a la
tegislacion, fa seguridad y
salubridad publica. las
buenas costumbres y Ia
moral.

Las patentes podian
expedirse a nombre de dos
o mas personas
conjuntamente en favor
de terceras personas pero
no dos o mas invenciones
distintas en una sola
patente.

EI derecho de patente
duraba 20 aifos
improrrogables.

Las patentes eran
expedidas a nombre del
Presidente de la Republica
por el Departamento de
Propiedad Industrial.

Las patentes podian ser
expropiadas por causas de
u ad pul

ey de Pr

ida y Publi enel
Diario Oficial el 31 de
Diciembre 10 de 1942

Concede una proteccion
muy amplia a los titulares
de derechos.

Influenciada por la
Revision de Londres de
1934.




Regutaba la propiedad

industrial, las patentes de
invenciéon y de mejoras,
los nombres y avisos
comerciales, las marcas,
elc., diferenciando las
invenciones patentables y
tas que no lo eran; la
exclusividad del
propietario de una patente
y los derechos para
hacerta valer ante los
Tribunates.

Las patentes eran
publicadas en la Gaceta
de Propiedad Industrial
editada por la Secretaria
de ja Economia Nacional.
Tiene su origen en un

ey sobre el Registro de ia

Transferencia de
Tecnologia en el Uso de la
Exp! i

30 de Diciembre de 1970

decreto de la Republica
Argentina

de y
Marcas
Ley de Invenciones y 9 de Febrero de 1976 « Recoge lo relativo a la
Marcas proteccién de las marcas
de servicio, prioridades,

plazo que debe transcurrir
para que pueda solicitlarse
una licencia obligatoria de
patente.

De elia se derivan las
siguientes acciones:

La accion de persecucion
por invasion de derechos
de patente y certificados
de invencién,

La de nulidad de patentes
y de certificados de
invencion,

Accién de persecucion de
falsificacion de marcas.
Accion de imitacion de las
marcas y de los nombres
comerciales.

La de nulidad de los
registros de marcas.

La de extincién de pleno
derecho de los registros de
marcas.




7. Lade represidénde la
usurpacion del nombre de
comercio.

8. La de cesacion de los
efectos de la publicaciéon
del nombre comercial.

9. Accién genérica de ia
competencia desleal, o
sea proteccion por una
parte de los tenedares de
derechos de invenciones y
marcas, y por la otra, al
publico en general

Reglamento de 1a Ley de
invenciones y Marcas en
Materia de Transferencia de
T gia y Vi lacid
de Marcas

14 de Octubre de 18976

« Amplia y evenmualkimente
aclara algunos de los
conceptos contenidos en el
arliculo 127 de 1a Ley,
relativo a las marcas.

Ley de Fomanto y

Pr de la Pr

Promuigada el 26 de Junio.

industrial

F i a ol 27 de Junio en el
Diario Oficial y en vigor a
pantir det 28 de Junio de 1991

« Crea el IMPI cormno un
4rgano de consulla y
apoyo técnico de la
SECOFt.

= Enljoreferente a patentes
establece una vigencia de
20 afios a partir de la
fecha de presemtacion.

« Considera patentables las
variedades vegelales.

= Establece el registro de los
Modelos de Utilidad y los
Disefios Industriales.

« No considera invenciones
a los programas de
coOmputo.

Ley de la Propiedad
industriat

Ley de Fomento y Proteccion
de la Propiedad industrial de
1991 reformada, publicada en
el Diario Oficial el 2 de
Agosto de 1994 y en vigor a
partir del 1o0. de Octubre del
mismo afo.

= Olorga al IMP| el rango de
autoridad administrativa
encargada de la aplicacion
de dicha ley y st
reglamento

= E£n Modelos de Utilidad y
Disefos Industriales
establece una vigencia de
derecho exclusivo de
explotacién de 10 afos a
panir de 1a solicilud.

= No considera patentables
las variedades vegetales.




LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Aungque no existe una definicion en el sentido estricto de Ila
palabra, en términos generales se acepta que la expresibn “Propiedad
Industrial® se deriva del término industria que en su acepcidén éconémica mas
amplia comprende la aplicacidn del trabajo humano a la transformacién de
materias primas hasta hacerlas Utiles para la satisfaccién de necesidades, y en
sentido estricto es oposicidn a agricultura, comercio, mineria, etc. El concepto
de propiedad industrial acufado en Francia ha evolucionado en forma notable
desde el texto original del Convenio de Unién de Paris’ del 20 de marzo de
1883, hasta el texto de su ultima revision efectuada en Estocolmo el 4 de julio
de 1967. Existen diversos criterios para definir lo que se entiende o debe
entenderse por propiedad indv:Jstrial todos elios enmarcados dentro del ambito
del derecho internacional y el derecho positivo mexicano, los que en sintesis
definen e! Derecho de la Propiedad Industrial como e/ Derecho Real ejercido
sobre bienes inmaterniales, los cuales se materializan para ser aplicados a la
industria y el comercio, derecho que debe ser reconocido por el Estado

otorgandosele a su titular su uso exclusivo e imponiendo sanciones a terceros

' El documento mas importante del régimen interr industnal hasta antes del PCT
era e de la Convencién de Unidn de Paris para la Proteccnén de la Propiedad Industrial adoptado el 20
de Marzo de 1883, el cual una muy g frente a la diversidad de legislaciones
de los Estados, para proteger interr i a los de der: antizandoles ciertos
privilegios en cada pais miembro de la Unién y sus érganos. Nuestro pals forma parte de la Union
Industrial desde 1903, en que suscnbid el texto reformado en la

e
Conferencia de Bruselas de 1900 (Dsario Oficial, 17 de septiembre de 1903).




que invadan este derecho, y que tiene asimismo por objeto la represién de la

competencia desleal. ~

La Propiedad Industrial es una de las dos partes de la propiedad
intelectual, la otra es la propiedad autoral que se refiere a los derechos de
autor (Véase el Esquema 1). En la presente memoria de desemperio
profesional abordaremos la Propiedad Industrial en general y de rnanera
particular las creaciones nuevas y su proteccion juridica a través de Patentes,

Modelos de Utilidad y Disefos Industriales.

~ Uhthotf Orive Javier; La Marca de Servicio su Evolucion y Proteccion Jurldica en México; Tésis de
Licentiatura; Escuela de Derecho de la U {1 1986, pp. 1-5.
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Esquema {

La Propiedad Intelectual y sus Ramas

Propiedad Derechos de Autor
Autoral

Signos Distintivos
Propiedad
Industrial

Creaciones Nuevas

Productos
Marcas

Servicios
Nombres Comerciales

Avisos Comerciales

Denominaciones de Origen

Patentes

M "
odelos de Utilidad Dibjos

Disefios Industriales Modelos




PATENTES, MODELOS DE UTILIDAD Y DISENOS INDUSTRIALES.

Las patentes, los Modelos de Utilidad y los Disenos Industriales
son las tres formas por niedio de las cuales podemos proteger una creacion

nueva, Las creaciones nuevas estan consideradas en tres categorias:

1) Invencién
Se considera una invencién a toda creacién intelectual que permite
transformar Ia materia o la energia que existe en la naturaleza para
su aprovechamiento por el hombre a través de la satisfaccién
inmediata de una necesidad concreta. Quedan comprendidos entre
las invenciones los procesos o productos de aplicacién industrial.

Titulo y Certificado que se expide: Patente.

2) Modelo de Utilidad
Cualquier objeto. utensilio, aparato o herramienta que, como
resultado de wuna modificacién en su configuracién, su forma o
estructura o de la disposicién de sus elementos o partes, permita
realizar una funcién diferente o presente ventajas en cuanto a su
utilidad.

Titulo y Certificado que se expide: Registro de Modelo de Utilidad.



3) Diseno Industrial
Cualquier dibujo o forma para decorar un producto o para darle una
aparnencia o imagen propia. (Si el diseffo es bidimensional se
denomina dibujo y si és trnidimensional se le denomina modelo). Un
Dibujo Industnial es toda combinacién de figuras, lIneas o colores
que se incorporan a un producto industrial. El Modelo es toda forma
tridimensional que sirve de patron para la fabricacion de un
producto.

Titulo y Certificado que se expide: Registro de Dibujo industrial, Registro

de Modelo Industrial.

Las Tablas 2 y 3 muestran de manera resumida algunos de los
aspectos mas relevantes de las patentes, modelos de utilidad y disefios
industriales, asi como el fundamento de los tramites y requisitos en esa

materia.



Tabla 2. Gener

Patonte

Titulo o Certificado

de la F

Gondigionesy "

-El proceso o producto
debe basarse en una
manera universal-
menie nueva de trans-
formacion de la
materia 0 la energia
existentes en la
naturaleza
(NOVEDAD)

-El proceso o producto
debe ser una creacion
de algun ser humano
y no ser evidente para
un técnico en ta
maternia. (ACTIVIDAD
INVENTIVA)

~El proceso o producto
debe tener aplicacion
industrial, es decir, Ia
posibilidad de ser
producido o utilizado
en cualquier rama de
la actividad
econdmica.
(EXPLOTACION
INDUSTRIAL)

Vigencia de Derecho
Exclusivo de
Explotacion

20 afios a partir de la

presentacion de la

solicitud.

Modelo de Utilidad y Disefio Industrial.

Gomentasios

El tiempo promedio
para otorgar una
patenie es de 48
meses.

La solicitud de Patente
consta de:

- Descripcion de 1a
Invencion.
-Reivindicaciones.
-Dibujos (si se
requieren para la
completa comprensiéon
de la invencién)
-Resumen de ta
Invencion.

Registro de Modelo
de Utilidad

-La estructura, forma

10 afios a partir de la

o 1 de las
partes del objeto,
utensilio, aparato o
herramienta debe ser
nueva, es decir,
anterionmente
desconocida.
(NOVEDAD
MUNDIAL)

-El objeto utensilio,
herramienta o aparato
debe ser utilizado o
producido en la
industria.
(EXPLOTACION
INDUSTRIAL)

pr de la
solicitud

Tiempo promedio det
trdmite 10 a 14
meses.

La solicitud de Modelo
de Uitilidad consta de:

- Descripcion.
-Reivindicaciones.
-Resumen de la
Invencién.

-Dibujos (si se
requieren para la
complieta comprension
de la invencion)




Registro de Dibujo
industrial, Registro
de Modelo Industrial.

-El disefio (sea dibujo
© modeio) debe ser
nuevo, es decir, de
creacién indepen-
diente y que difiera en
grado significativo de
diseflos conocidos o
de combinaciones
conocidas de disefios
(NOVEDAD).

-El disefio (sea dibujo
© modelo) debe poder
ser utilizado o
producido en la
industria
(EXPLOTACION
INDUSTRIAL)

15 afios a partir de (a
presentacién de la
solicitud

Tiempo de tramite de
8 a 10 meses,

La solicitud de Disefio
industrial consta de:

-Descripciéon
-Reivindicacion
-Dibujos Técnicos o
fotografias.




Tabla 3.

Extracto de 1a LP1 que da fur

alos tr Y requi

de Patentes, Modelos de Utilidad y Disefios Industriales.

Relatwvo a

Disposiciones
generales y
conceptlos

Articulo

Fraccion

Contenido

Las disposiciones de esta Ley
sSOn de orden publico y de
observancia general en toda
fa Repubiica, sin perjuicio de
lo establecido en los Tratados
internacionales de los que
México sea parte. Su
aplicacién administrativa
corresponde al Ejecutivo
Federal por conducto det
instituto Mexicano de 1a
Propiedad Industrial.

en materia

Todas las
solicitudes y
promociones se
presentan ante el
Instituto Mexicano
de la Propiedad
industrial o

Delegaciones
Federales de
SECOF|

Conceptos

12

m

Para efecto de este titulo se
considera como:

Nuevo, a todo aquello que no
se encuentre en el estado de
1a técnica.

Estado de 1a Técnica,

al conjunto de conocimientos
técnicos que se han hecho
publicos mediante una
descripcion oral o escrita, por
la explotacion o por cualquier
otro medio de difusiéon o
informacion, en el pais o en
el extranjero.

Actividad Inventiva,

al proceso creativo cuyos
fesultados no se deduzcan
del estado de la 1écnica en
forma evidente para un
técnico en la materia.

Aplicacion Industrial

a la posibilidad de que una
invencion pueda ser
producida o utitizada en
cualquier rama de la actividad
econémica.




N
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wvi

Reivindicacion, ala
caracteristica esencial de un
producto o proceso cuya
proteccion se reclama de
manera precisa y especifica
en la solicitud de patente o
registro, y se otorga en su
caso, en el uitimo
correspondiente y,

Fecha de Presentaciéon, alia
fecha en |la que se presente la
solicitud en el instituto o en
ias Delegaciones de la
Secretaria de Comercio y
Fomento industrial en el
interior del pais, siempre y
cuando se cumpla con los
requisitos que sefala esta

Ley y su reglamento.

tmportante en la
redaccién de la
patente y los
modelos de
utilidad.

Es indispensable
cumplir con los
requisitos.

Lo que no son
invenciones

v

No se consideraran
invenciones para los efectos
de esta Ley:

Los principios teéricos o
cientificos:

Los descubrimientos que
consistan en dar a conocer 0
revelar algo que ya existia en
la naturateza, aun cuando
anteriormente fuese
desconocido para el hombre;

Los esquemas, planes reglas
y métodios para realizar actos
mentales, juegos o negocios
y los métodos matematicos;

Los programas de
computacion;

Las formas de presentacion
de inforrmacion;

Las creaciones estéticas y las
obras artisticas o literarias;

Lo que la Ley de
Propiedad
Industrial no
considera
invenciones.

Los programas de
cémputo los
protege la Ley
Federal de
Derechos de Autor
asi como las
obras artisticas,
literarias o
musicates,
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wvit

vin

Los meétodos de tratamiento
quirtrgico, terapéutico o de
diagndstico aplicables al
cuerpo humano y los relativos
a animales, y:

La yuxtaposicién de
invenciones conocidas o
mezclas de productos
conocidos, su variacién de
forma, de dimensiones o de
materiales, salvo que en
realidad se trate de su
combinacién o fusion de tal
manera que no puedan
funcionar separadamente o
que las cualidades o
funciones caracteristicas de
tas mismas sean rmodificadas
para obtener un resultado
industrial no obvio para un
técnico en ia materia.

Lo que no es
patentable

18

Seran patentables 1as
invenciones que sean
nuevas, resultado de una
actividad inventiva y

e ]
industnial, en los términos de
esta Ley.

EXCEPTO:

Los procesos esencialmente
biolégicos para 1a
reproduccién y propagacion
de plantas y animales;

E! material biolégico y
genélico tal como se
encuentran en {a naturaleza:
Las razas animales;

El cuerpo humano y las
pantes vivas que lo
componen, y

Las variedades vegetales.

La ley especifica
las invenciones
que como tales no
son patentables.
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Quien Puede
Soflicitar

39

La patente podra ser
solicitada directamente por el
inventor o su causahabiente o
a través de sus
representantes.

Divulgacién
previa de una
invencién

La divulgacion de una
invencion seguira
considerandose nueva,
cuando dentro de los doce
meses pravios a la fecha

de presentaciéon 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 medio de
comunicacién, por la puesta
en practica de la invencién o
porque {a hayan exhibido en
una exposicidn nacional o
internacional. Al presentarse
la solicilud correspondiente
debera incluirse 1
documentaciéon
comprobaloria en las
condiciones que establezca el
reglamento de esta Ley.

Dara a conocer la
fecha en la que la
invencion haya
sido divulgada y la
documentacion
comprobatoria.

Modelo de
Utilidad

30

Para ja tramitacion del
registro de un modelo de
utilidad se apticaran, en lo
conducenta, las reglas
contenidas en el Capitulo vV
del presente Titulo, a
excepcion de los articulos 45
y 52.

E! modelo de
utilidad se somete
a examen de
fondo.

La solicitud no se
publica.

Diseftos
Industriales

31

Seran registrables los disefios
industriales que sean nuevos
y susceptibles de aplicacion
industrial.

Se consideran nuevos 10s
disefos que sean de creacién
independiente y difieran en
grado significativo, fos
disefios conocidos o de
combinaciones de
caracteristicas conocidas de
disefios.




La protecciéon conferida a un
disefio industrial no
comprendera los elementos o
caracteristicas que
tnicamente por
consideraciones de orden
técnico o por la realizacion de
una funcién técnica, y que no
incorporan ning(n aporte
arbitrario del disefiador, ni
aqueilos elementos o
caracteristicas cuya
produccién exacta fuese
necesaria para permitir que el
producto incorporado en el
disefio sea montado
mecanicamente o canectado
con otro producto del cual
constituya una parte o pieza
integrante, esta limitacion no
se aplicara tratadndose de
productos en los cuales el
disefio radica en una forma
destinada a permitir el
montaje o 1a conexién
miiltiple de los productos o su
conexién dentro de un
sistema modular.

No se protegera un disefio
industrial cuando su aspecto
comprenda unicamente los
elementos o caracteristicas a
que se refiere el parrafo
anterior.

37

La tramitacion del registro de
los disefios industriales

se llevara a cabo, en lo
conducente, conforme a las
reglas contenidas en el
Capitulo V del presente
Titulo, a excepcion de los
articulos 45 y 52.

Tramite

38

Para obtener una patente
debera presentarse saolicitud
escrila ante el Instituto, en la
que se indicara el nombre y
domicilio del inventor y del
SC . la naci idad de

Solicitud por

escrito ante el

Instituto

debidamente

requisitada y
]

hibir ol

este uitimo. la denominacion

de la invencion, y ademas

comprobante de
ago de la tarifa




datos que prevengan esta Ley
y su reglamento. y debera
exhibirse el comprobante de
pago de las tarifas
correspondientes, incluidas
las relati a los es
de forma y fondo.

correspondiente,
inciuidos el .
EXAMEN de
FORMA y el de
FONDO.

Fecha de
Presentacitn

38
bis

El Instituto reconocera como
fecha de presentacién de una
solicitud de patente a la fecha
y hora en que la solicitud sea
presentada, siempre que la
misma cumpla con los
requisitos previstos en los
articulos 38, 47 fracc. Iy I,
179 y 180 de esta Ley.

Debera
presentarse la
solicitud ante el
instituto o las
Delegaciones
Federales de
SECOFL.

Prioridad

40

Cuando se saolicite una
patente después de hacerio
en otras paises se podra
reconocer como fecha de
prioridad la de presentacitn
en aquel en que o 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
solicilud de patente en el pais
de origen.

La patente y el
modelo de utilidad
tienen un afio, los
disefios
industriales tienen
6 meses.

41

Para reconocer la prioridad a
que se refiere el articulo
anterior debera salisfacer los
requisitos siguientes:

Que al solicitar la patente se
reclame la prioridad y se
haga conslar el pais de origen
y la fecha de presentacion de
ta solicitud en ese pais;

Que !a solicitud presentada
en México no pretenda el
otorgamiento de derechos
adictonailes a los que se
deriven de la solicitud
presentada en ef extranjero.




Si se pretendieren derechos
adicionales a los que se
deriven de la solicitud
presentada en el extranjero
considerada en su comunto,
ia prioridad debera ser solo
parcial y referida a esta
solicitud. Respecto de las
reivindicaciones que
pretendieren derechos
adicionales, se podra solicitar
un nuevo reconacimiento de
prioridad, y

"

CQue dentro de los tres meses
siguientes a la presentacion
de la solicitud, se cumplan los
requisitos que sefalen los
Tratados Internacionales esta
Ley y su reglamento.

Raquisitos de
Salicitud

44

45

48

Si la solicitud no cumpie con
el requisito de una sola
invencion, el Instituto
comunicara al solicitante que
1a divida en varias solicitudes
conservando su fecha inicial.

Una misma solicitud podra
contener reivindicaciones de:

Producto y proceso para s4
fabricacion.

Proceso y aparato o medio
para su fabricacién.

Proceso, praducto y aparato o
medio para su fabricacién.

Proceso y maquinaria o
aparatos para obtener un
modeio de utilidad o disefio
industrial seran objeto de

solicitud de patente
: " de | TN

indep e
de registro de estos Gltimos.

Se da un plazo de
2 meses para
hacerio o se
tendra por
abandonada la
solicitud. Se
podra usar el
plazo adicional: 2
meses.
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Anexos a la 47 Anexo a la solicitud de

Solicitud de patente.

Patente

1 Descripcion de la invencion,
clara y completa para su
comprension cabal. Debera
inciuir el mejor método
conocido por el solicitante
para llevar a la practica la
citada invencién.
En caso de material biolégico,
presentar constancia de
deposito de una institucion
reconocida por el Instituto.
n Los dibujos que se requieran
para la comprensién de la
descripcion.
m Una o mas reivindicaciones, Ver
claras y concisas que no reivindicaciones
excedan el contenido de la de esta Tabla
descripciton.
w Resumen de la descripcion
de la invencion.

Examen de Forma 50 El Instituto podra requerir que | 2 meses para
se precise o aclare lo contestar o se
necesario o subsanar tendra por
omisiones. abandonada la

solicitud. Se
podra usar el
plazo adicional de
2 meses.

Publicacion de la 52 La pubi 6n de la itud Para la

Solicitud se hara lo antes posible publicacién
d és de 18 a partir ] anticipada debera
de la fecha de presentacion, o | cubrirse el pago
a solicitud del interesado. de la tarifa

correspondiente.

Examen de Fondo 53 Publicada la solicitud, el

Instituto hara el examen de
fondo de la invencion.




Relativo a: Articulo |Fraccién Contenido Notas
54 El Instituto podra aceptar o
requerir el examen de fondo
realizado por oficinas
exiranjeras examinadoras.

Del Otorgamiento 57 Cuando proceda el Hay plazo
otorgamiento de la patente, ol | adicional para ol
tnstituto lo comunicara por pago por la
escrito al solicitante, para que | expedicion del
en el plazo de dos meses Titulo. Si no se
cumpia con los requisitos cumple, se
para su publicacion y con el abandona la
pago de la tarifa por solicitud.
expedicidn del titulo.

Prorrogas 58 Plazo adicional de 2 meses E) plazo adicional
para cumplir los art. 44, 50, es al dia siguiente
S5 y 57 de esta Ley sin que al vencimiento
medie solicitud y normal de 2
comprobando el pago de la meses.
tarifa que corresponda al mes
en que de cumplimiento.

Expedicion del 59 La Secretaria expedira el

Titulo titulo que comprendera un
ejemplar de 1a descripcion,
las reivindicaciones y los
dibujos, si los hubiere

60 Publicacion en 1a Gaceta de

la patente otorgada
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Figura 1. Diagrama de flujo que T los p que Se para
obtener una patente

SOoLICITUD

-Llenado de formas y pago
-Descrnipciton de ta invencion
- Rewvindicaciones
-Dibujos (s1 se requieren)
-Resumen de la Invencién
Todo lo anteror debe estar en
el idioma espanol

PRESENTACION DE DOCUMENTO
DE PRIORIDAD
El Art. 41 de la Pl establece 3 meses
para presentar el Documento de Priondad
de la primer solicitud presentada en otro pais

EXAMEN DE FORMA

Aplicado por el exarminador para revisar que todos los
requisitos estén completos

4

L PUBLICACION I

EXAMEN DE FONDO

Evaluacion Tecnica
-Novedad
-Aplicacion Industnal
-Estado de la Técnica
El examinador de fondo a5 un experto en ia materna
que abarque a invencion

|

OTORGAMIENTO

Si procedea el IMPI expide una notificacion del mMismo
Se debe de 1ealizar 10s pagos por expedicion de titule y do
ta 1* ala 5* snuahdad

EXPEDICION DEL TITULO
El tempo promedio desde la solicitud hasta la expedicion del titulo es de 48 meses




Figura 2. Diagrama de flujo que lo! qu seguirse para
obtener el registro de un modelo de utllldad oun dlsaﬂo industrial,

sSouIcITUD

Los requisitos para cada
caso se exponen en la Tabla 2

PRESENTACION
DE DOCUMENTO
DE PRIORIDAD

EXAMEN DE FORMA

T

r EXAMEN DE FONDO I
[ OTORGAMIENTO I

lEXPEDlCION DE REGISTROI
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INSTRUMENTOS JURIDICOS QUE REGULAN LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL EN MEXICO

El ordenamiento legal que protege la propiedad industrial en

Meéxico es la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) -publicada en el Diario Oficial

el 2 de agosto de 1994 y en vigor a partir del 10. de octubre del mismo afo- y

su reglamento. La institucidn encargada de su aplicacién es el Instituto

Mexicano de la Propiedad industrial (IMPI).

La Ley de la Propiedad Industrial tiene por objeto:

1. Establecer las bases para que, en las actividades industriales y comerciales
del pais, tenga lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus
procesos y productos;

Il. Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicacion industrial, las
mejoras técnicas y la difusion de los conocimientos tecnologicos dentro de
los sectores productivos.

itl. Propiciar e impulsar e! mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios
en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los
consumidores

1V Favorecer la creatividad para el disefo y la presentacidn de productos
nuevos y utiles;

V. Proteger la propiedad industrial mediante la regulacion y otorgamiento de
patentes de invencion, registros de modelos de utilidad, disefios industriales,
marcas, avisos comerciales; publicacidn de nombres comerciales;
declaracion de proteccién de denominaciones de origen, y regulacion de

secretos industriales, y



I

VI. Prevenir los actos que atentan contra la propiedad industrial o que
constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las

sanciones y penas respecto de ellos.

El reglamento de la LP! establece las reglas para la presentacidon

de solicitudes ante el IMPI, las cuales tienen por objeto:

1. Determinar las especificaciones que deberan cumplir los anexos a las
solicitudes de patente o de registro que se presenten ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial;

2. Facilitar |a presentacion de secuencias de amirfoécidos y nucledtidos en las
solicitudes de patente y en la publicacién de patentes, y reducir los costos
de la conversidn de ias solicitudes a formatos digitalizados estandarizados
para la publicacién; precisar la fidelidad y calidad de la presentacién de las
secuencias de nucledtidos y aminoacidos dadas en las solicitudes de
patente y en los documentos de patente; hacer mas facil la interpretacion de
las secuencias por los salicitantes, el publico y los examinadores, y mejorar
el uso de las bases de datos computarizadas en el campo de la
biotecnologia. Las especificaciones que se establecen en estas Reglas, no
comprenden la presentacidon de secuencias de nucledtidos y aminoacidos en

medios electrénicos; y
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3. Establecer las formas oficiales para la presentacién de solicitudes ante el

instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI)

Antecedentes:

En la exposicidon de motivos de la Iniciativa de la Ley de Fomento
y Proteccién de la Propiedad Industrial (LFPPI) (véase la Tabla 1), en la
seccién IV titulada: Accion Oportuna ante los Cambios Legisiativos de la
Propiedad Industrial en el Plano Mundial, se hace por primera vez referencia al
IMPI en los siguientes términos... “Se estimé necesario prever la creacién por
parte del Ejecutivo Federal a mi cargo, del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrnial, como organismo descentralizado de la Administraciéon Publica
Federal. Dicho Instituto, se concibe para brindar apoyo técnico y profesional a
la autoridad administrativa y proporcionar servicio de orientacién y asesoria a
los particulares para hacer el mejor aprovecharniento del sistema de propiedad
industrial”... Asi mismo en el Dictamen sobre el Proyecto de la LFPP! en la
seccién 1l titulada Estructura y Contenido del Proyecto de Ley se expone...
“Tales normas disponen asl la creacién futura del Instituto Mexicano de Ia

Proteccién Industrial el cual, ademas de brindar apoyo técnico y profesional a



esa Secretarla®, tendra la funcién de proporcionar servicios de orientacién y
asesoria a los particulares para permitirles el mejor aprovechamiento del
sisterna de propiedad industrial”... Finalmente en el texto de la LFPlsi; eﬁ sus
Articulos 3o0. fraccidn IV y 70. define al IMPlI como un org‘anis’m'oy,

descentralizado, con personalidad juridica y patrimonio propio cuyas

atribuciones seran: )

e Ser un drgano de consulta y apoyo técnico de la SECOFI, en rhéierié de
propiedad industrial;

« Difundir, asesorar y dar servicio al puiblico en esta materia;

e Coadyuvar con la SECOFI en la realizacién de sus funciones de promover:
las invenciones de aplicacidén industrial y su desarrollo comercial y de: ;
difusion entre personas, grupos, asociaciones o instituciones dé
investigacion, ensefanza superior o de asistencia técnica, el conocimiento y N
alcance de la Ley de Fomento y Proteccidn de la Propiedad Industrial y su
reglamento que faciliten sus actividades en la generacion de invenciones y
en el desarrollo industrial y comercial subsecuente.

= Formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas
en el pais o en el extranjero.

« Realizar Estudios sobre la situacidén de la propiedad industrial en el ambito

internacional, y

* Se refiere a la Secretana de Comercio y Fomento Industrial, SECOFI
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« Efectuar investigaciones sobre el estado de la técnica.

El IMPI En La Actualidad

La LPI en su Articulo 6° introduce cambios sustanciales a las

atribuciones del IMPI, entre los que destacan los siguientes:

Otorga al IMPI el rango de autoridad administrativa;
Elimina la figura del IMP1 como érgano de consulta y apoyo
técnico de la SECOF1; y

Amplia las facultades del IMPI,

de tal suerte que, en términos de dicha Ley, el Instituto Mexicano de /a

Propiedad

Industrial, es un QOrganismo Puablico Descentralizado con

personalidad juridica y patrimonio propio, con la autoridad legal para administrar

el sisterma de propiedad industrial en nuestro pals.
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Funciones Que Desempena El IMPI

e Fomenta y protege los derechos de propiedad industrial, es decir, el derecho
exclusivo de explotacion que otorga el Estado durante un periodo de tiempo
determinado, a todas aquellas creaciones de aplicacién industrial, tales como
un producto técnicamente nuevo, una mejora a una mdaquina o aparato, un
disefio original para hacer mas util o atractivo un producto, un proceso de
fabricacién novedoso, una marca o aviso comercial, una denominacién
identificadora de un establecimiento, o una aclaracién sobre el origen

geografico que distingue o hace especial a un producto.

Estas creaciones fruto del esfuerzo de las personés son
protegidas a través de patentes de invencion y registros de modelos de
utilidad, modelos y dibujos industriales, marcas, nombres y avisos comerciales

y denominaciones de origen.

El IMP! En El Proceso De Modernizacién Econdémica

Del diagnéstico y estrategias para la Actualizacion Tecnoldgica

del Capitulo 5 sobre el Crecimiento Econémico del Plan Nacional de Desarrollo
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para el periodo 1995-2000, donde se advierte sobre las implicaciones que tiene
la gran rapidez con que se estan operando los cambios tecnolégicos en la
actualidad y se reconoce que las mejoras en tecnologia y productividad son
particularmente importantes en el contexto de las dificultades econémicas a
que se enfrenta México, y se destaca la necesidad de que el Gobierno asuma
un papel catalizador en &reas donde el mercado no existe o funciona
insatisfactoriamente, como en el caso del acopio y diseminacién de
informacién, la introduccién inicial de nuevas tecnologias, y el financiamiento
en investigacion y desarrollo. Asi mismo, se reconoce que en las condiciones
de nuestro pais, en el corto y mediano plazos el elemento mas critico de la
politica tecnoldgica consiste en asimilar y utilizar eficientemente el creciente
acervo mundial del conocimiento tecnolégico.

Dicho diagnostico establece ademas que nuestro pais tiene una
estructura dual muy acentuada. Por una parte, hay un sector moderno con un
numero relativamente pequefio de grandes empresas con tecnologias
modernas y, por otra parte, un sector tradicional con muchas pequefas
empresas que acusan un marcado rezago tecnoldgico. Esto significa que hay
una gran dispersion en la eficiencia productiva entre empresas y sectores de la
economia. México no esta haciendo un uso eficaz del enorme potencial que
significan las nuevas tecnologias en informatica, en nuevos materiales y en

biotecnologia.



Es preciso considerar que nuestra infraestructura tecnoldgica esta
insuficientemente desarrollada y poco dirigida a apoyar el aumento dela
productividad. Son muy escasas las instituciones dedicadas a la extensién de

los servicios tecnoldgicos. No existe una estrategia precisa para conocer y

similar la tecnologia disponible en otros paises, no ha arraigado la vision de
que el esfuerzo tecnoldgico local y la importacién de tecnologias son procesos

complementarios y no competitivos entre si.

De ahi que el Gobierno haya disefiado una politica tecnologica,
que a grandes rasgos, se plantea los siguientes objetivos:
e Mejorar los mecanismos de coordinacidon para la planeacion vy
presupuestaciodn de la politica tecnoldgica;
Promover una nueva conciencia acerca de la importancia de la actualizacién

tecnoldégica;

Difusidn a través de medios masivos de ejemplos de los beneficios que

pueden ser alcanzados mediante el esfuerzo consciente para usar la nuevas
tecnologias, asi como de las innovaciones tecnoldgicas de que somos
capaces los mexicanos;

= Impulsar la asimilacién y difusidon tecnolégica a través de centros de
recabacion y transferencia de tecnoiogia;

Imputsar los servicios de extension de la productividad y la tecnologia;
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Fortalecer la infraestructura para el desarrollo tecnoldgico, tanto en el sector
publico como privado,; ‘ )

Fortalecer los centros publicos de investigacion con vocacion tecnolégica; y
Alentar activamente la interaccién y vinculacidn entre centros de
investigacién, universidades e institutos tecnoldgicos con las empresas
productivas.

Dentro del marco general y los objetivos anteriormente esbozados

en los que se establecen las bases del proceso de modernizacién econdmica el

IMPI contribuye;

Asesorando en materia de tramites de registro, otorgamiento y proteccién de

los derechos de propiedad industrial.

Promoviendo y difundiendo las invenciones de aplicacién industrial.

Apoyando el desarrollo y explotacién adecuada de las invenciones en la

industria y el comercio.

Fomentando la transferencia de tecnologia mediante la divulgacién de

acervos documentales de informacién tecnoldgica y de la situacién que
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guardan los derechos de propiedad industrial en el extranjero para que las

empresas nacionales incrementen competitividad internacional.

Participando y promoviendo la realizacién de exposiciones y el otorgamiento

de premios que estimulen la capacidad inventiva y su aplicacién préctica en

la industria

Celebrando Convenios de Cooperacién con los gobiernos de entidades
federativas, las instituciones publicas y privadas, nacionales o extranjeras

para fomentar la innovacién de aplicacién industrial.

Con la divulgacion, en CD-ROM, de acervos bibliograficos sobre patentes

nacionales e internacionales.

La elaboracién y difusiébn de directorios de personas fisicas y morales

nacionales, dedicadas a la innovacién y a la investigacion tecnoldgica.

Mediante la difusién del sistema de propiedad industrial y su marco juridico,
en talleres, cursos y seminarios nacionales e internacionales, promovidos por

las empresas, asociaciones industriales y los centros de investigacion.
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Proponiendo polltiéas de fomento a la innovacién y combatiendo la

competencia desleal e illcita.

Dentro de ese mismo esquema el IMP}, ademas
Participa en eventos cuyo objetivo sea propiciar la participacién del sector

industrial en el desarrolfo y aplicacién de nuevas tecnologias que fomenten la

competitividad de las diversas ramas industriales

Asesora a empresas o intermediarios financieros para emprender o financiar

la construccién de prototipos para el desarrollo industrial o comercial de

determinadas invenciones.

e Promueve Jla cooperacién internacional para la capacitacion y el

entrenamiento profesional de personal altamente especializado en registro y

proteccion legal de la propiedad industrial.

Servicios Que Ofrece Ei IMP!

» Registro, concesién y proteccion a los derechos de propiedad industrial

« Acervos documentales de informacioén tecnolégica.



e Consulta o venta de publicaciones especializadas que se editan en forma

mensual como la Gaceta de Invenciones y Marcas.

e Gulias del usuario de: Patentes, Marcas, Servicios de Informacién al Publico

y Contencioso Administrativo.

Todas las funciones anteriormente sefaladas relacionadas con
patentes y modelos de utilidad dentro del IMPI las desarrolla la Direccion de
Patentes cuyo esquema de funcionamiento se presenta a continuacion

(Esquemas 2A-E).
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Esquema 2A

GRAFICA DE ORGANIZACION DE LA DIRECCION DE PATENTES

DIRECCION
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SUBDIRECCION DE PROCEDIMIENTOS SUBDIRECCION DE EXAMEN
ADMINISTRATIVOS DE FONDO
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|
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AREA QUIMICA
| DEPARTAMENTO DE EXAMEN

; DE FORMA DEPARTAMENTO DE
i EXAMEN DE FONDO
|—— oeParTaMENTO DE TITULACION AREA MECANICA

CONSERVACION DE DERECHOS Y ELECTRICA

DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE PATENTES



Esquema 28

GRAFICA DE ORGANIZACION DE LA SUBDIRECCION DE PROCEDIMIENTOS
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Esquema 2C

GRAFICA DE ORGANIZACGION DE LA SUBDIRECCION DE EXAMEN DE FONDO

SUBDIRECCION

L

DEPARTAMENTO DE EXAMEN DE

FONDO AREA QUIMICA

DEPARTAMENTO DE EXAMEN DE
FONDO AREA MECANICA

Y ELECTRICA

POLIMEROS Y PETROQUIMICA.

GRUPO DE EXAMINADORES

L'E BIOTECNOLOGIA,

GRUPO DE EXAMINADORES

DE QUIMICA ORGANICA.

GRUPO DE EXAMINADORES

DE QUIMICA INORGANICA,

GRUPO DE EXAMINADORES

DE MECANICA.

GRUPO DE EXAMINADORES

PE ELECTRICIDAD.

GRUPO DE EXAMINADORES

DE ELECTRONICA.
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Dentro de! esquema organizativo de la Direccidon de Patentes del
IMP!, es en los Departamentos qe Examen de Fondo de Area Quimica y de
Area Mecanica y Eléctrica en donde los profesionistas de las @areas Quimico-
Bioldégica y Fisico-Matematica encuentran el campo propicio para su
desempenfio profesional como examinadores de fondo (véase mas arriba), tal
como lo muestran a continuacion las graficas de distribu;.lcién de personal de

dichos departamentos.

Esquema 2D
GRAFICA DE DISTRIBUCION DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EXAMEN DE

FONDO DE AREA QUIMICA

JEFATURA
QuIMIicO
[ I I 1
POLIMEROS Y BIOTECNOLOGIA QUIMICA QuiMmica

PETROQUIMICA ORGANICA INORGANICA

3 QuUIMmICOS 3 QUMICO FARMACEUTICO- 3 QuiMicos 1 QuUIMICO
1ING. EN ALIMENTOS B8toLo0G0os 1 ING. QuUIMICO
1 BIOLOGO METALURGICO

1 BIOQUIMICO

1 ING. EN ALIMENTOS



Esquema 2E
GRAFICA DE DISTRIBUCION DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE EXAMEN DE

FONDO AREA MECANICA Y ELECTRICA

JEFATURA
INGENIERO
I 1
MECANICA ELECTRICIDAD I ELECTRONICA
9 INGENIEROS 2 INGENIEROS 2 INGENIEROS

1 FISICO



EL TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES (PCT)

El sistema tradicional de patentes exige la presentacién de
solicitudes de patente individuales para cada pals en el que se desee la
proteccién por patente. Evidentemente, siguiendo la via clasica del Convenio
de Paris, puede reivindicarse la prioridad de una presentacidon anterior para
solicitudes presentadas posteriormente en el extranjero, pero deben
presentarse solicitudes posteriores dentro de los doce meses siguientes a la
fecha de presentacién de la primer solicitud. Esa necesidad conduce al
solicitante a preparar y presentar solicitudes de patente en todos los paises en
los que desee proteger su invencién, y esto en el plazo de un afo tras la
presentacion de su primera solicitud. De ello se derivan gastos de traduccién,
honorarios para los agentes de patentes de los diferentes paises y gastos
relativos a las tasas adeudadas a las oficinas de patentes, todo elio en un
momento en el 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.

Para las oficinas de patentes, la presentacidon de solicitudes de patente
segun el sisterna tradicional. significa que cada oficina en la que se presente
una solicitud debe examinaria desde el punto de vista de la forma. Cuando una
oficina de patentes examina las solicitudes de patentes sobre e! fondo, debe
proceder a una busqueda para determinar el estado de la técnica en el sector

de la invencidn, y acto seguido debera proceder a un examen de

patentabilidad.



Antecedentes Historicos Del PCT

Para solventar algunos problemas planteados por el sistema
tradicionél, el Comité Ejecutivo de la Unién de Paris para la Proteccién de la
Propiedad Industrial, En Septiembre de 1996, invitdé a las BIRPI (Oficinas
Internacionales Reunidas para la Proteccion de la Propiedad
Intelectual)(predecesoras de la OMPI (Organizacion Mundial de la Propiedad
intelectual) a que estudiasen urgentemente solicitudes destinadas a 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 celrbradas
durante los afios siguientes, se elaboraron proyectos revisados, adoptandose
finalmente un “Tratado de Cooperacidon en Materia de Patentes”, en una
Conferencia Diplomatica celebrada en Washington, en junio de 1970. El
Tratado de Cooperacion en materia de Patentes, o "PCT", entré en vigor el 24
de enero de 1978 y comenzéd a funcionar el 1 de junio, con un primer grupo de
18 Estados contratantes. A enero de 1995, 77 Estados habian ratificado el PCT
o se habian adherido a! mismo, este aumento notable ha puesto en evidencia
el interés suscitado por dicho Tratado.

La presentacion de solicitudes internacionales en virtud del PCT
comenzd el 1 de junio de 1978. Hasta fines de 1993, ta Oficina Internacional de
la OMPI recibié los ejemplares originales de unas 175,000 solicitudes
internacionales. En 1993 se presentaron mas de 28,500 solicitudes

internacionales, sustituyendo a unas 650,000 presentaciones nacionales.



Estas breves indicaciones sobre el funcionamiento de! PCT

muestran simplemente que muchos otros paises, en desarroiio o desarrollados,
seran parte del PCT durante los afios venideros, y que la utilizacion dei

Tratado, evidenciada por el nimero de solicitudes presentadas, continuara

aumentando sensiblemente.

EL PCT

Como su nombre lo indica, el Tratado de Cooperacion en materia

de Patentes es un acuerdo de cooperacion internacional en materta de

- patentes. Frecuentemente, se considera que marca el progreso mas notable
realizado en la cooperacion internacional en esta esfera desde la adopcidon del

propio Convenio de Paris. De hecho, se trata esencialmente de un tratado

destinado a racionalizar y a poner bajo el signo de la cooperacion la

presentacién de solicitudes de patente, la busqueda y el examen, asi como la

divulgacién de las informaciones técnicas contenidas en las solicitudes. EI

Tratado no dispone la concesidon de “patentes internacionales”, la tarea y la
responsabilidad de otorgar las patentes compete de manera exclusiva a las
oficinas de patentes de los paises donde se solicita ia proteccion o de las
oficinas que actuan en nombre de esos paises (las “Oficinas designadas”™). EI

PCT no entra en competencia con el Convenio de Paris, sino que Jo
complementa. En realidad, se trata de un acuerdo especial concertado en el

marco del Convenio de Paris y que solo estd abierto a los Estados que ya son

parte de ese Convenio
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PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PCT

E) principal objetivo del PCT es el de simplificar, hacer mas eficaz
y mas economico -desde el punto de vista de los usuarios del sistema de
patentes y de las oficinas encargadas de administrario- el procedimiento a
seguir para solicitar la proteccion de una patente de invencién cuando se
quiere obtener esa proteccion en varios paises.

Antes de la introducciéon del sistema del PCT, el unico medio de
obtener proteccion para la misma invencidn en varios paises consistia
practicamente en presentar solicitudes separadas en cada uno de esos paises;
al no guardar ninguna relacidn esas solicitudes entre si, implicaban una
repeticion de las operaciones de presentacion y examen de cada pais. Para

lograr el objetivo mencionado, el PCT:

» establece un sistema internacional ante una sola oficina de patentes (la
“Oficina Receptora”) de presentacién de una solicitud udnica (la “solicitud
internacional’), redactada en un solo idioma, desplegando sus efectos en
cada uno de los pafses que forman parte del Tratado que el solicitante

mencione (“designe”} en su solicitud;

» dispone el exarmen de forma de la solicitud internacional por una sola oficina

de patentes, la Oficina receptora;

e somete cada solicitud internacional a una busqueda internacional que

conduce al establecimiento de un informe que cita los elementos pertinentes




de la técnicar (esencialmente, /os documentos de parentes.r pUblicac‘Ios;'
relativos a invgncione& anteriores), los que tal vez habrd que tener en cuenta
para determinar si /aAinvéncién es patentable; este informe se entrega en
primer lugar al solicitante y posteridrmenre a /as demas partes interesadas;
e dispone la publicacién internacional centralizada de las solicitudes
internacionales y de los informes de busqueda internacional asi como su

comunicacién a las oficinas designadas, y

prevé la posibilidad de proceder a un examen preliminar internacional de /a
solicitud, que da un informe a las Oficinas que habran de determinar si
conviene o no conceder una patente, asf como al solicitante, emitiendo una
opinién sobre la cuestién de si la invencion cuya proteccién se reivindica

responde a ciertos criterios internacionales de patentabilidad.

£l procedimiento descrito en el parrafo precedente se denomina
usualmente la “fase internacional” del procedimiento PCT, mientras que se
habla de “fase nacional” para describir la parte final del procedimiento de
concesidén de patentes, que tal como se indica mas arriba, es tarea de las
Oficinas designadas, es decir, las Oficinas nacionales (en la terminologia del
PCT, se habla de Oficinas “nacionales”, fase “nacional” y tasas “nacionales”,
incluso en el caso de una oficina regional de patentes), o Que actuen en su

nombre.
Inciluso en los paises que se benefician de la situacidn mas

favorable, las oficinas de palentes deben enfrentarse desde hace algunos afos
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con una excesiva carga de trabajo (que se traduce en retrasos) y se preguntan
cual es la mejor forma de utilizar sus medios para que el sistema de patentes
dé los mejores resuitados, habida cuenta de los efectivos disponibles. Una de
las importantes ventajas ofrecidas por el PCT es la racionalizacién que permite
del trabajo de las Oficinas nacionales de patentes, habida cuenta de que una
gran parte de ese trabajo corresponde a las solicitudes relativas a invenciones
cuya proteccién también se solicita en otros paises u otras regiones

El Tratado también tiene como cbjetivos principales asegurar que
tas Oficinas de patentes de los Estados contratantes séilo concedan patentes
sdlidas, facilitar y acelerar el acceso de las industrias y de los demas sectores
interesados a la informacién técnica relacionada con las invenciones, y ayudar

a los paises en desarrollo a acceder a la tecnologia.

FUNCIONAMIENTO DEL PCT
PRESENTACION DE UNA SOLICITUD INTERNACIONAL

Todo nacional o residente en un Estado contratante del PCT
puede presentar una solicitud internacional. En la mayoria de los casos, las
solicitudes internacionales pueden presentarse en la Oficina nacional de
patentes que actua en calidad de Oficina receptora (y, en Europa Occidental,
también en la Oficina Europea de Patentes). Los nacionales y residentes de
paises de la OAPI! (Organizacién Africana de la Propiedad Industrial) y en

general de cualquier pais contratante del PCT pueden presentar solicitudes
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internacionales en la Oficina Internacional de la OMPI! que actua para ellos en

calidad de Oficina receptora.
A partir de la fecha de presentacion internacional, una solicitud

internacional produce los efectos de una solicitud nacional en los Estados
contratantes del PCT que el solicitante haya designado en su solicitud (o los
mismos efectos que una solicitud de patente europea si el solicitante quiere
obtener tal patente con efecto en un Estado designado parte en el Convenio
sobre la Pateme Europea, o como una solicitud para una patente OAP! si el

solicitante asi lo desea).

Costos De Una Solicitud Internacionat

E! establecimiento y presentacién de una solicitud internacional
ocasiona un solo conjunto de gastos, que son pagaderos en una sola moneda y
una sola oficina (la Oficina receptora). El pago de las tasas a las Oficinas
designadas puede efectuarse al momento de presentar la solicitud
internacional o puede posponerse. Conforme al tratado y su reglamento.

Las tasas a pagar a la Oficina receptora por una solicitud

internacional son tres:

1. una tasa denominada de transmision, destinada a remunerar el trabajo de la

Oficina receptora;
2. la tasa de busqueda, destinada a remunerar el trabajo de la Administracion

encargada de Ia busqueda internacional; y



3. ia tasa internacional, destinada a remunerar el trabajo de fa Oficina

Internacionai.

Idioma en Que Debe Presentarse La Solicitud internacional

E! idioma en el que debe presentare una solicitud internacional

depende de las exigencias de la Oficina receptora en la que se presenta esta

solicitud, y se trata normalmente del idioma nacional. Los principales idiomas

en los que pueden presentarse solicitudes internacionales son: aleman,

espafnol, francés, inglés, japonés y ruso; en el momento actual también se

aceptan otros idiomas danés, finlandés, holandeés, noruego y sueco.

LA BUSQUEDA INTERNACIONAL

Cada solicitud internacional es objeto de wuna buasqueda

internacional, es decir, de una busqueda de aito nivel realizada en los

documentos de patentes y en la literatura conexa a la de patentes, redactados
en los idiomas en los que se presentan la mayoria de las solicitudes de

patentes (aleman, espanol, francés, inglés, japonés y rusa). El alto nivel de

esa busqueda viene garantizado por las normas internacionales que establece

el PCT, por lo que respecta a la documentacién, las calificaciones de los

examinadores y los métodos de blsqueda internacional, las cuales son oficinas

de patentes experimentadas que jla Asamblea de la Unién del PCT (6rgano



87

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 plazos del PCT. -

L.as siguientes oficinas han sido designadas como
Administraciones encargadas de la busqueda internacional: la Oficina
Australiana de Patentes, la Oficina Austriaca de Patentes, la Oficina Japonesa
de Patentes, la Oficina Sueca de Patentes, la Oficina de Patentes y Marcas de
la Federacion de Rusia, la Oficina Europea de Patentes, la Oficina de Patentes
y Marcas de los Estados Unidos y la Oficina Espariola de Patentes.

Las admunistraciones encargadas de la busqueda internacional
estan obligadas a poseer por lo menos, la documentacion minima del PCT
definida en el Tratado, ordenada convenientemente a los fines de la busqueda;
de forma general, puede decirse que comprende los documentos de patentes
publicados desde 1920 por ios grandes paises industrializados, asi como
cisrtos articulos de literatura distinta de patentes. Al proceder a la busqueda,
la Administracion encargada de la busqueda internacional utiliza todos los
medios de que disponga. Para garantizar que los resultados de la bdsqueda
internacioral sea de un nivel elevado.

Los resuitados de la busqueda internacional se consignan en un
informe de busqueda internacional, que se entrega al solicitante en el curso del
treceavo al dieciseisavo mes a partir de la presentacion de la solicitud basica.
Las citas del estado anterior de la técnica pertinentes en el informe de la
busqueda internacional, permiten al solicitante evaluar las oportunidades que
tiene de obtener una patente en o para los paises elegidos en su solicitud

internacional de patente.



Un informe de busqueda favorable, es decir, que contenga citas
sobre el aestado de la técnica que no obstaculizarian la concesidon de un
patente, ayuda al solicitante en la posterior tramitacidn de su solicitud en las
Oficinas elegidas. E! alto nivel de la busqueda internacional garantiza al
solicitante que toda patente concedida sera “sdélida”, es decir. que tendra pocas
posibilidades de ser atacada con éxito y que, de esta forma, puede
considerarse como una base valida para inversiones o licencias.

Eil informe de la busqueda internacional permite al solicitante
determinar, a la luz de! estado de la técnica definido en los documentos citados
en el informe de busqueda, si tiene interés en continuar solicitando una
proteccién para su invencion en los Estados designados, o si es prefarible para
&l modificar primero las reivindicaciones de su solicitud internacional, con et fin
de distinguir mejor su invencion del estado de |a técnica.

La Administracién encargada de la busqueda internacional envia
el informe de busqueda internacional al solicitante y a ta Oficina Internacionat.
La Oficina Internacional incluye el informe de busqueda internacional en ia
publicacidn internacional de la solicitud internacional y envia una copia a cada

oficina elegida.

PUBLICACION INTERNACIONAL

La publicacidén internacional tiene dos objetivos principales: dar a

conocer al publico la invencidn, es decir, de forma general, el progreso



tecnoldgico realizado por el inventor, y dar a conocer la amplitud de la
proteccion que el inventor podra obtener a fin de cuentas.

La Oficina Internacional publica un folleto PCT que contiene, en
conjunto, una pagina de portada en la que figuran los datos bibliograficos
extraidos de ta peticidon, asi como las indicaciones tales como el simbolo de la
Clasificacion Internacional de Patentes (IPC) atribuido por la Administracién
encargada de |la busqueda internacional, el resumen y uno o varios dibujos, la
descripcidn, las reivindicaciones y el informe de busqueda internacional. Si las
reivindicaciones de una solicitud internacional han sido modificadas, se
publican a la vez las que fueron presentadas y las que han sido modificadas.

La publicacion en general, tiene lugar 18 meses después de
presentada !a solicitud basica.

El folleto se publica en el idioma en el que fue presentada la
solicitud internacional, a condicion de que ese idioma sea aleman, espafol,
franqés. inglés, japonés o ruso (no obstante, si la solicitud internacional se
bubliéa 'en aiémén_ espafiol, francés, inglés, japonés o ruso, el titulo de la
invencién, el resumen y el informe de busqueda internacional también se
publican en inglés). Si la solicitud internacional ha sido presentada en otro
idioma, se publica traducida al inglés.

La publicacion se realiza en la Gaceta del PCT, que relaciona las
solicitudes internacionales publicadas en forma de rubricas que reproducen las
paginas de portada de los folletos Cada numero de la Gaceta de! PCT
también contiene un indice de clasificacién que permite seleccionar las

solicitudes internacionales publicadas en funcién de los sectores tecnolégicos.
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EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL FACULTATIVO U OPCIONAL

Cuando el solicitante ha recibido el informe de busqueda
internacional, con e! fin de tener una opinidn sobre la cuestidn de si la
invencion de la que solicita proteccion responde total o parcialmente a los
siguientes criterios: ¢ parece nueva, parece implicar una actividad inventiva y
parece susceptible de aplicaciéon industrial? El examen preliminar
internacional, previsto en el Capitulo Il del PCT, es facuitativo. Los Estados
contratantes del PCT pueden excluir |a aplicacidn del Capitulo tl. Sdélo algunos
Estados contratantes del PCT excluyen en la actualidad el Capitulo Il y la
mayor parte esta considerado el retiro de la reserva que excluye ese capitulo
en un futuro proximo. EI Capitulo Il también es facultativo para el solicitante.
La solicitud internacional no se somete automaticamente a examen preliminar
intermacional, sino sélo cuando el solicitante presenta una peticion expresa de
examen preliminar internacional, en la que menciona su voluntad de utilizar los
resultados de ese examen en tal o cual Estado elegido en la solicitud
Internacional (en el procedimiento el Capitulo H, esos Estados se denomman
“Estados elegidos”, lo que les distingue de los Estados designados)

Al igual que las administraciones encargadas de Jla busqueda

las Administraciones encargadas del examen preliminar
tas

internacional,
internacional son designadas por la Asamblea de la Unién del PCT.

oficinas que han sido nombradas a este titulo, son las mismas que han sido
nombradas administraciones encargadas de la busqueda internacional, y la

Oficina de Patentes del Reino Unido, con excepcidn de la Oficina Espanola de

Patentes.
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Los resultados del examen preliminar internacional se consignan
en un informe que se suministra al solicitante y a las “"Oficinas elegidas” (que
son las oficinas de los estados elegidos, o que actuan en su nombre), por
conducto de la Oficina Internacional, la que también esta encargada de
traducirlo si fuese necesario. Las opiniones emitidas sobre la patentabilidad de
la invencion en funcidon de los criterios internacionales mencionados
anteriormente proporcionan al solicitante elementos aun mas soélidos para
evaluar sus posibilidades de obtener patentes y facilitan a las Oficinas elegidas
un mejor elemento de apreciacion para su decisidén de conceder una patente.
Cuando se conceden patentes sin examen de fondo, el informe de examen
preliminar internacional constituye una sdlida base que permite evaluar la
validez de esas patentes a los que se interesan en la invencion (por ejemplo,

para adquirir la licencia).

PROCEDIMIENTO EN LAS OFICINAS ELEGIDAS

Normalmente, en el momento de la publicacidn de la solicitud
internacional (pero a mas tardar al vencer el 19° mes a partir de la fecha de
prioridad), {a Oficina Internacional comunica la solicitud internacional a las
oficinas designadas, a fin de que se tramite en dichas oficinas, porque tal como
se explicé anteriormente el PCT sélo es un sistema de presentacion y no le
concierne la concasitn de patentes, la cual es tarea y competencia exclusiva
de las Oficinas elegidas. Las Oficinas elegidas son las Unicas que decidiran si

debe concederse una patente. El informe de busqueda internacional, y en su



caso, el informe de examen prellmlnar mternacional, estan “destinados

dnicamente a facilitarles su larea 8
La tramitacién.de.una ‘solic'itud nnternaclonal enlas” Oficinas

elegidas (es decir, |la fase naclonal) no comienza hasta la expnracnén de un

plazo de 20 meses (o de 30 meses si es apllcable el Capitulo ) a partir de la
fecha de prioridad de Ia solicitud internacional, a menos que el solicitante pida
su tramitacion anticipada.

Tras haber recibido un informe de busqueda internacional y, en su

caso, un _infcrmede examen preliminar internacional, y tras haber tenido la

posibilidad de modificar las reivindicaciones de su solicitud, el solicitante puede
decidir, en conocimiento de causa, si tiene posibilidades de obtener patentes

en los Estados elegidos. Si estima que no tiene ninguna posibilidad, puede o

bien retirar su solicitud, o bien No hacer nada, en este ultimo caso, [a solicitud
internacional perdera los efectos de una solicitud nacional o regional y
terminara el procedimiento. En este caso, el solicitante habra economizado
grandes gastos, a saber, todos los que habria implicado la utilizaciéon de la via
clasica del Convenio de Paris: no ha tenido qQue pagar ni por presentaciones ni
traducciones en las Oficinas nacionales y regionales, nmno ha tenido que
designar mandatarios locales y no ha tenido que pagar derechos a esas

oficinas, sin que todavia hubiera tenido buenos elementos. para evaluar sus

posibilidades de obtener una patente.



La Fase Nacional

Cuando decide continuar el procedimiento, y soio en ese
momento. el solicitante debe pagar a las Oficinas elegidas las tasas nacionales

prescritas y proporcionarles, si lo exigen, traducciones de su solicitud

internacional en sus idiomas oficiales,
El! suministro de la traduccidn y el pago de las

también puede verse obligado a

designar su mandatario local.
tasa nacionales deben tener lugar dentro de los 20 6 30 meses siguientes a la
fecha de prioridad mencionada anteriormente. Desde el comienzo de la
tramitacidon nacional, se aplican los procedimientos nacionales ordinarios, sin
perjuicio de algunas excepciones que corresponden al procedimiento del PCT
{por ejemplo, en lo que respecta a las cuestiones de forma y de contenido de 1a
solicitud internacional y el suministro de copias de! documento de prioridad).

Lo anterior puede resumirse en el siguiente esquema:
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EXPLICACION DEL “ESQUEMA CRONOLOGICO A DEL. PCT"

Pumer Piesentacaon/ Fecha
de Prioridad

T echa Je presentacion dela poamer sohcitud cuys pnooadad so
rewvindica en ia sohcitud internacianal

Pernodo de decision sobre 1a
presentacidn en el extranjero

Penodo en que se toman las decisiones
presentacion on el extiamerno

retativas a la

Presentacion PCT:

Presentacion de una solicitud iMernacional en el smarco del
PCT al finalizar el aifo de prioridad. Para las presentaciones
en el marco del PCT al comienzo del afno de priondad, véase
el "Esquerma cronolégico B del PCT™

Tasas del PCT:

Tasa de 1ransimision, tasa intermacional (tasa de base, tasa de
designacion) y tasa de busqueda pagaderas en ! plazo de un
mes a partir de |a fecha de presentacion

Informe de busqueda PCT-

Penodo en que se establecera normalmente el
busqueda internacional

informe de

Presentacion de la solicitud de
examen prehminar
intermacional:

Fecha en que se recomienda la presentacion de la solicilud de
examen preliminar internacional si se quiere utilizar el Capitulo
1l del PCT.

Fecha de Publicacion PCT:

Publicacion internacional de la soliciiud como tolleto del PCT y
on la Gaceta del PCT

Plazo imite para in
presentacion de la solcitue!
elecciéon Capitulo Il del PCT

El plazo lioute guna fa res

i ntacion de uina sehoitud gde exame
themnar y ¢l pago  de  asas de exdainen prelammnars
memacional y ta tasa e transmision expuatan 19 meses
después de la fecha de pnoridad, ese misino plazo se aphicasa
para ta eleccion de los Estados designados a 1os fines del
examen preliminar internacional y el aptazamiento de la
entrada en la fase nacional durante 10 meses

Entrada en la fase nacionat
Capitulo | del PCT:

Pago de la tasa nacional y, si es necesarno, presentacion de
una traduccién a la Olicina de los Estados designados en la
solicitud internacional. pero no vinculados por el Capitulo Il o
no elegidas para el Capituto Il del PCT

Examen preliminar Capitulo 1l
del PCT, oportunidad do
i iones y

pr "
argumentos:

Penodo disponible para el procedimiento de examen preliminar
internacional

Informe del examen preliminar
Capitulo ({l del PCT:

Plazo limite para el establecimienio del informe del examen
preliminar internacional, es decir, 28 meses contados a partir
de la fecha de priosidad

Periodo de decision sobre la
enlrada en fase nacional
Capltulo 1l del PCT:

El solicitanie debe decudir sobre Ia entrada en la fase nacional
en todos 1os Estados clegidos

Entrada en la Fase nacional
Capitulo |l del PCT:

Pago de la tasa nacional y, Si €S necesarno, presentacion de
una traduccion a la Oficina de los Estados gque han sido
elegidos para el examen preliminar internacional antes de los
19 meses contados a partir de la fecha de prioridad.
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EXPLICACION DEL "ESQUEMA CRONOLOGICO B DEL PCT™

Aspecto
Primer Presentacion/ Fecha
de Prioridad:

Presentacion de una soli internacional st s indicar la
ptioridad. La fecha de presentacién internacional e¢s la fecha
de priaridad. Este esquerna cronologico se aplica igualmente
st una solictud internacional en la que se rewnvindica la priondad
de otra solictud se presenta durante 10s cinco  meses
siguientes a la presentacidn de esa otia solicitud

Tasas PCT (excepto las (i
de designacion).

Pagaderas en ef plaszo de un mes a partir de la techa de
presentacion

Busqueda PCT:

Penodo durante el cual se debera establecer nosnatmente el

wlonme de bisqueda internacionat

intorme de busqueda PCT"

Fecha en que normalmente  esta previsto el nforme  de

busqueda internacional

_—
Presentacion anticipada de 1a
solicitud Capitulo 1l del PCT

Presentacién de ta sohoitud de exarnen prelimnar internacional
v pago de 14 lasa de examen pietuninagr y de las tasas de
wamilacién en cuanto sea posibie, previa recepcion  y
evaluacion det intorme de pasqueda intermacional, eleccion de
los estagos designados

Tasas de designacion PCT

Pagaderas e¢n el plazo de un afdo a patty de la fecha de

prioridad

Fecha de Publicacion PCT

Publicacidon internacional de ta solicitud como folleto del PCT y
en la Gaceta del PCT

Plazo limite para la
presentacién de la solicitud/
eleccidn Capitulo It del PCT

El plazo limite para !a presentacion de una solicitud de examen
pretiminar y el pago de tasas de examen preliminar
internacional y la tasa de transmision expiraran 19 meses
después de la fecha de pnoridad. ese mismo plazo se aplicara
para la eleccién de los Estados designados a los fines del
examen preliminas internacional y el aplazamiento de Ia
entrada en la fase nacional durante 10 meses

Entrada en la fase nacional
Capituio | del PCT

Pago de la tasa nacional y, si es necesano. presentscion de
una traduccidn a ta Oficina de los Estados designados en |a
solcitud internacronal, pero no vinculados por el Capitulo It o
o elegidos parca el Capitulo I det PCT

Capitulo 1l del PCT.

Examen preliminar Capitulo 1§ Y coodo dispomibte para ol procedumionio de examen prehnunar
del PCT, oportunidad de nternncional

prosontan moditicacionas y

sigumentos

informe del examen preliminar { Plazo limite para el establecimiento del informe del examen

preiiminar internacional, es decir, 28 meses contados a panir
de la fecha de prioridad

Periodo de decision sobre la
entrada en fase nacional
Capitulo |l del PCT:

El solicitante debe decidir sobre |la entrada en la fase nacional
en todos los Estados elegidos

Entrada en ia Fase nacional
Capitulo 1l del PCT:

Pago de la tasa nacional y, Si es necesario, presentacién de
una traduccion a 1a Oticina de los Estados que han sido
elegidos para el examen preliminar internacional antes de los
19 meses contadas a partic de la fecha de pnoridad




Plazos en el Marco del PCT! y atag

[0 mes:

O8

de pr nier

Presentacion a nivel nacionalj

0 a12%° mes:

Presentacion de la solicitud internacional

En el plazo de un mes
a partir de ia fecha de
presentacion

Pago de 1a tasa de base, la lase de busqueda, |a tasa de transmision y
la lasa de designacidon (en el caso de la tasa de designacion
unicamente, si el plazo de un Mmes expira antes de un afo a partir de la
fecha de pnondad, se aplica esta ultima)

En el plazo de
aproximadamente
uno/dos meses a panir
de la fecha de
presentacion:

Recepainn de una notiticacién de la Oficina receptora (formulario
PCT/R0D/105 ) relaliva a la fecha de presentacion imternacional y al
numero de solcitud imternacional.

Recepciton de una notiticacion de la Oficina Internacional de la OMPI
(formulano PCT/IB/301) relativa a la recepcion del ejemplar original y a
tas exceptiones a los plazos Controlar cuidadosamente si las
designaciones coffesponden al petitorio y a intenciones del
solicitante

las

A mas tardar el 168"
mes:

Presentacion del documento de priondad. notiticacion de 1a Oficina
nternacional (Formulano PCT/AB/304) selativa a la recepcion del
documento de prioridad

Dentro del los 18

meses: (9 meses'’ )

Evaluar el informe de busqueda y decidir si:

« se relra la solicitud

« se modifican las reivindicaciones

= se presenta una solicitud de examen preliminar internacional (a8 mas
tardar antes de la expiracion del 19" mes a parntir de la techa de
priondad)

A mas tardar el 15.57
mes:

Retiro (envio directo a la Oficina Internacional) de la solicitud para
impedir |a publicacidn

El 187 mes

Publicacion de la solicitud internacional.  Notificacion por la Oficina
thternacionat (formulario PCT/IB/308) de la comunicacién de la
solicitud a las Oficinas designadas con un recordatorio y la informacion
relativa al inicio de la fase nacional

A mas tardar el 20
mes:

Retiro (envio directo a 1a Oficina Internacional) de la reivindicacion de
rioridad a in de responder a_la fase nacional

mnes

A mas tardar et 19" | Presentacion de 1la solicitud ante la Adminisiracion encargada del
. EXATCH el 01esnacionst
Decision de entrar en la fase nacional y preparacion a la mmisma para

El 187 mes

A mas tardar el 20™

mes:

todos los Estados designados No vincuados con el Capituto i, o para
los Estados que no hayan sido eilegidos. Uitimo momento para elegir a
los_Estados

Entrada en la fase nacional para los Estados designados no vinculados
por el Capituto 1l y/o no hayan sido elegidos antes de que expirara el
19°" mes

rtodos ox plivos de catealinn a parter de la fechia de proosnidad
o los gqoe s e relesence
vindigue ot prioridind o casndo se

* Los formuala
! Cando no

"

£ e (U s e i cos
et et trbln sc encuentian en el Aneso 1
te la

dentro dee los cice

meses a partir de s fecha de prooredad. este phaso ser de nieve meses o parter d.. ln techn de prondicd
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Plazos en el Marco del PCT y P de pr {(Contir ]

21" mes Opiton [ preluninar

(aproximadamente) internacional e invitacidn a presentar argumentos y moditicaciones (de
ser necesario)

28" mes: Recepcion del nformue del examen prelitninar internacional (formulario

PCT/IPEA/409) junto con la informacion relativa al comienzo de la tase
noacional (formulasio PCT/IPEA/418).

Decision de entrar en [a fose nacional y preparacién para la misma.
A mas tardarel 3077 [ Entrada en la Fase nacional.
mes:




SOLICITUDES DE PATENTE DE CAUSAHABIENTES O INVENTORES
EXTRANJEROS PRESENTADAS EN MEXICO

Segun datos del IMP! y Uhthoff, Gédmez Vega & Uhthoff, S.C.,

(UGVU), la cual es la compahia de patentes y marcas privada mas importante

de México (seguida por Olivares y Cia, S.C.,, (OClA), y Becerril Coca y

Becerril, S.C., (BCYB) por el volumen de solicitudes de patente que presenta
anualmente (24.35% en promedio del total, de 1988 a 1995 Véase la Tabla4 y
la Grafica 1) y el niumero de empresas a las que presta sus servicios en ese
rubro (Véase el Anexo A), de 1988 al 31 de Mayo de 1966 se presentaron un
total de 50,759 solicitudes de patentes en el IMPI, de las cuales 12,523 fueron
preparadas por UGVU, sin embargo aun no se cuenta con una base de datos
que Nnos permitieran saber cuantas patentes de inventores o causahabientes
extranjeros y nacionales se presentan anualmente en nuestro pais, ni cuantas

de estas pertenecen a una area o campo determinado de la tecnologia. No

obstante, segun estimaciones del! Lic. Javier Uhthoff Orive, Jefe del

Departamento de Patentes de UGVU. del total de solicitudes de patente
presentadas en México en un afo, aproximadamente el 96% son de inventores

o cusahabientes extranjeros y el 4% restante de sus similares nacionales

(Véase la Grafica 3). .
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De 1995 al 31 de Mayo de 1996 UGVU prepard y presentd en
México un total de 1,819 solicitudes de patente de 322 compadias (Véase la
Tabla 3) y un nimero no determinado, pero mucho menor, de inventores
independientes extranjeros, de las cuales el 40% pertenecen al area Quimica,
misma que se subdivide en Polimeros y Petroquimica, Biotecnologia, Quimica
Orgéanica y Quimica inorganica y 60% al area Mecanica y Eléctrica, la cual se
subdivide a su vez en Mecanica, Electricidad y Electréonica, (Véase el Esquema
2C y la Gréfica 3). Esta divisién por areas, basada por un lado en la tendencia
observada Gnicamente durante un afo y por otro en el analisis subjetivo de las
tendencias generales observadas durante el periodo comprendido entre el
tercer trimestre de 1992 hasta el primer trimestre de 1996, no pretende ser una
clasificacion formal, sino que tiene como uUnicc objeto presentar el panorama
general que sirva de base para destacar la importancia del papel! de los
profesionistas formados en las diferentes areas cientifico-tecnoldgicas, en
particular los relacionados con el area quimico-bioldgica, en el basto campo de

la propiedad industrial.
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En 1995 las companias que se destacaron por el nimero de
solicitudes de patente que presentaron en nuestro pais son American
Telegraph and Telephone Corp. (AT&T), 86, Xerox Corporation, 74; Bayer
Aktiengeselishaft, 71; L'Oreal 55 (Véanse las Graficas 5 y 6). No obstante no
podriamos dejar de mencionar a comparnias como Minnessota Minning and
Manufacturing (3M), Merck Patent GmBH, American Cyanamid Company,
Amgen, Inc., Rhone-Poullenc Chimie y Agrochimie, E.I. DuPont de Nemours
and Company, Phillips Petroleum Company, Sandoz AG, Motorola, Inc., Dow
Corning Corporation, Bristol-Myers Squibb Company, The Gillette Company.
entre otras cuya contribucidn en ese sentido ha sido muy importante en los
dltimos afos, desafortunadamente no se pudo contar con esos datos para este

trabajo.
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Grifica 6
Compatiasy que miis Solicitudes de Patente presentarnon co México en 1995

L'Orcat
4%

E! breve andlisis estadistico esbozado en esta seccién sienta las
bases sobre las cuales se fundamenta la siguiente seccidn de esta memoria

descriptiva.
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DESEMPENO PROFESIONAL DEL QUIMICO FARMACEUTICO BIOLOGO
EN LA TRADUCCION, INTERPRETACION Y REVISION DE PATENTES DE
INVENCION, MODELOS DE UTILIDAD Y DISENOS INDUSTRIALES.

E! desemperio profesional en esta area, no @s una tarea aislada
que pueda realizar una sola persona, es mas bien la conjuncién de un trabajo
en equipo, que consta de un delicado equilibrio cuyo Gnico objetivo es el de
fograr un trabajo “excelente’” Por lo tanto existe una organizacion rigurosa en
la que encajan cada uno de los que intervienen en este trabajo, con
responsabilidades bien definidas. Teniendo como base lo anterior, a
continuaciaon describo mi desempefio profesional dentro de dicha area, sin
olvidar en ninglun momento que este trabajo es apenas una parte de un todo.

En general el trabajo que realizo se divide en dos partes
principales: (1) el trabajo de traduccién realizado con el texto de solicitud de
Patentes de Invencion (es decir, el texto que se presenta ante el IMPI), en la
fase nacional, para obtener un registro patente), y (2) el trabajo de revisién,
cotejo y/o traduccion realizado con los Documentos de Prioridad (es decir, una
copia certificada de la primer Solicitud de Patente presentada en el pais de
origen). Obviamente todos estos documentos provienen del extranjero..

En cuanto a 1a traduccion de los textos de solicitud de Patente, el
trabajo consta de tres partes: Traduccion, Mecanografia y Revisiéon o Cotejo.
Para esta memoria nos abocaremos al primer y tercer paso, que como se
describira a continuacion, son fundamentales en |a realizacion de dicho trabajo.
Los textos de Solicitud de Patentes, pueden ser de dos tipos: Los que

provienen directamente del pais de origen sin mas tramite y los que llegan a
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través de! PCT, de primer instancia en ambos casos se tiene que realizar una
traduccién del texto en base a un conocimiento profundo de la materia a tratar,
la ortografia debe ser intachable y la presentacidn excelente; en cuanto a la
presentacidn (margenes, tipo de letra, espaciado entre letras, tamarno de letra,
espaciado entre lineas, tipo de hojas, etc.) es en estricto apego al Reglamento
de la Ley de la Propiedad Industrial.

Cuando los textos llegan a travées del PCT, se realiza la
traduccién no solo del texto de la Solicitud de Patente sino de todos los
formularios de tramites del PCT. Estos textos de Solicitud del Patente via PCT
significaron un nuevo reto, puesto que para la traduccién, elaboracion y
correcta interpretacion de |os mismos se requeria de un conocimiento basto
del area juridica, por lo tanto hubo la necesiagad de consultar tanto acervos
bibliograficos como a personas expertas en tal area, a fin de cumplir con la
demanda del trabajo. Por otro lado, al venir acompanadas de tales formularios
las Patentes presentadas via el PCT, podemos conocer mucho mas de la
misma, por ejemplo los alegatos juridicos en términos del estado de la técnica,
novedad y paso inventivo, los defectos que pueda tener la misma en cuanto al
contenido, redaccién, impresion, ortografia, etc. de su pais de origen. Esto
significa que los textos de Solicitud de Patente via PCT en conjunto con sus
formularios proporcionan o que bien podria llamarse *“una historia clinica
completa de l|la patente”, la cual, indudablemente, ayuda a dar un mejor
tratamiento a la patente, en términos de traduccion y presentacion.

Todo texto de la Solicitud de Patente debe contener siempre los

siguientes elementos:
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Descripcion de la Invencién

Su funcidn es divulgar la invencidén y consta a su vez de las
siguientes partes: (1) Titulo; (2) Campo Técnico; (3) Antecedentes de Ila
Invencion; (4) Breve Descripcion de ta Invencion; (5) Breve Descripcion de las
Figuras (si la solicitud de patente lo requiere); Descripcidbn Detallada de la
Invencion (6 Descripcidén de las Modalidades Preferidas); (7) el mejor método

conocido por el solicitante para realizar {a invencién.

Reivindicaciones

Las reivindicaciones son las caracteristicas técnicas esenciales
de la invencidn, para tas cuales se reclama la proteccién legal mediante la
solicitud de patente. A continuacién enumero algunas de la reglas para su

formutacion, que en particular son utiles conocer para adecuar la traduccién del

texto de solicitud de patente: ElI numero de reivindicaciones deberé

corresponder a la naturaleza de la invencion reivindicada, La numeracién de
las Reivindicaciones sera en forma consecutiva y con numeros ardabigos, no
deberan contener referencias a la descripcidén o ios dibujos, salvo que sea
absolutamente necesario, Se redactaran en funciéon de

las caracteristicas
técnicas de la Invencion;

ESTA TESIS N8 BDiBE
SALIR DE LA BIBLISTECA



Resumen de la Invencién

La funcion dei resumen es dar una informacién breve sobre la
invencién, permitiendo una facil comprensiédn del problema planteado, la

solucién aportada y los principales usos de la invencion;
Dibujos (si la solicitud de Patente los requiere)

Los dibujos cumplen con el mismo objetivo de la descripcién tanto
para la divulgacion de la invencién como para la interpretacién de las
reivindicaciones. Un dibujo es una expresidon grafica que ayuda a describir y
comprender mejor la invencién, si ios dibujos contienen leyendas en inglés se
realizara la traduccion de ias mismas.

En ocasiones los textos llegan con los elementos necesarios,
anteriormente mencionados, pero no estan debidamente identificados y/o
carecen de resumen, en tales casos se deben agregar los titulos necesarios y/o
resumen de texto de ia Solicitud, sin que esto signifique de ninguna manera
agregar u omitir palabras, lineas o parrafos a los textos originales, aunque no

se modifique el espintu de la invencién.
Dado que, segun el IMPI| con base a la LPIl: “Todos /os elementos

del texto de solicitud de Patente, a excepcién del resumen, tienen efectos
Juridicos y pueden afectar /a validez y alcance de la patente. La solicitud debe
redactarse en un lenguaje técnico claro, el propio de la matera a que
corresponde de la invencién” . El trabajo que se desempefa tiene un peso

juridico real y debe verse como una parte importante para la obtencién de una



Patente, por lo tanto, es fundamental un estricto control del mismo, mediante
una organizacion rigurosa de este, a fin de cuidar al maximo cada uno de los
detalles. Durante estos arfios de desempefio profesional, he podido constatar
que dentro del campo de la propiedad industrial el lenguaje técnico se distingue
del “lenguaje comun” por la frecuencia con que aparecen términos a los cuales
se les han asignado significados especificos dentro de disciplinas intelectuales
© campos de la tecnologia. Los términos del lenguajes técnico se refieren a
cuerpos de conocimiento fuera de la experiencia general de la gran mayoria de
los que hablan un lenguaje. En consecuencia, los textos de solicitud de
patente, con gran cantidad de tales términos, con frecuencia no son
inmediatamente comprensibles a los lectores no especializados. La traduccion,
interpretacion y revision de patentes no unicamente requiere un conocimiento
del idioma que se pretende traducir, ademas del uso correcto del espafiol, sino
también de una formacion profesional en las diferentes areas de la ciencia y la
tecnologia. De ahi la necesidad de encomendar esa tarea a aquellos que
cumplan con ese perfil. Pero no solo es necesario tener un conocimiento
profundo de la materia a tratar, segun cada texto, es primordial contar con el
apoyo de material de consuita espe~sializado: diccionarios, libros, revistas, etc.,
tanto en espanol como en otros idiomas.

Respecto a los disefios industriales y modelos de utilidad la
traduccién se realiza en base a un machote previamente establecido, el cual
consta de unas cuantas hojas unicamente, basandose en la descripcion de los
diferentes dibujos que acompanan al texto.

Es importante hacer notar, que ademas de las exigencias dei

trabajo ya descritas anteriormente, contamos con plazos de entrega
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relativamente cortos para los textos de solicitud de patente: mormal, 7 dias
habiles; urgente 3 dias habiles; extraurgente, 24 horas o menos. Estos plazos
de entrega estan regidos por las companias solicitantes del extranjero con
estricto apego a la fecha de prioridad (véase la Tabla 3, Articulo 40), los
motivos por los que una solicitud pueda ser urgente o extraurgente son dos
principalmente: que el solicitante simplemente haya esperado hasta el Gltimo
momento para decidir proteger una patente en este pais, por considerario un
mercado poco atractivo, o bien que la competencia por obtener los derechos de
una patente entre las diferentes solicitante sea prioritaria. Ya que, seguin i(a
LP), se dara preferencia al solicitante o causahabiente cuya solicitud tenga la
fecha de presentacidén mas antigua, y que cumpla ademas con todos los
requisitos anteriormente mencionados.

Por ultimo es importante hacer notar que no en pocas ocasiones
estos trabajos se envian a diferentes paises, como pueden ser Colombia,
Venezuela, Chile, Argentina, etc. En donde, son utilizados como base para los
textos de Solicitud de Patente respectivos de cada pais. De igual manera a
peticion del solicitante el trabajo puede ser enviado al pais de origen,
especialmente si es Alemania, en donde realiza una minuciosa revision del
mismo.

Es muy importante recalcar que esta &rea de desemperio
profesional encuentra su fundamento legal en la LPt en su Titulo Sexto, De los
Procedimientos Administrativos, que en su Capitulo |, sobre las Reglas
Generales de los Procedimientos, Articulo 179 establece: “Toda solicitud o

promocién dirigida al Instituto*, con motivo de lo dispuesto en esta Ley y demas

“ Se refiere al IMP!
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disposiciones derivadas de ella, deberd presenra'rse por escrito y redactada en

idioma espaniol.
Los documentos que se presenten en idioma diferente deberan

acompadiarse de su traduccidn al espanol”.

En lo que'raspecta a los documentos de prioridad, el trabajo que
se realiza consta tres partes: (1) Revision o Cotejo; (2) Traduccion (si se
requiere); (3) Mecanografia. De nueva cuenta la revisidon y la traduccidn son
fundamentales. EI documento de prioridad, es una copia certificada de Ja
primer solicitud, presentada en el pais de origen, dicha copia esta acompanada
por una traduccidon al espafiol (que corresponde al texto de la solicitud de
Patente, presentado en la fase nacional, descrito en parrafos anteriores).
Debido a la naturaleza de tal documento es necesario firmar un oficio en el que
se hace constar quien y cuando recibid dicho documento.. En la mayoria de
los casos el texto de la primer solicitud, presentada en el pais de origen, difiere
del texto que se envia para la fase nacional, recuérdese que el solicitante
cuenta con al menos afo y medio a partir de la fecha de solicitud (fecha de
prioridad) en su pais de origen, para iniciar los tramites en la fase nacional en
Meéxico o bien otros paises. Por o tanto es muy posible que se hayan
realizados cambios entre un documento y otro, ante lo cual, al realizar el Cotejo
del texto en inglés contra el texto en espanol surge la necesidad de hacer
adecuaciones al mismo. A la par de eslo, se tiene que evaluar si los términos
usados en funcién de la materia a tratar fueron correctamente empleados, de lo
contrario se realiza una nueva traduccion. En ocasiones las traducciones al
espanol no fueron hechas en México, sino en otro pais, por ejemplo Espafia,

para lo cual, de igual manera es necesario hacer las adecuaciones pertinentes
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acordes al lenguaje técnico del idioma espariol en México. Por ultimo, todos los
documentos de prioridad estan acompanados de formas legales de los tramites
mas importantes hechos en su pais de origen, y de igual forma se tiene que
realizar la traduccion de los mismos.

La presente memoria de desemperio profesional abarca el periodo
comprendido entre el 15 de Junio de 1992 y el 31 de Octubre 1996. Periodo
durante el cual me he desempenado como traductor externo del Departamento
de Patentes de Uhthoff, Gomez Vega & Uhthoff, S.C., en lo relacionado con la
traduccién de solici_tudes de patente provenientes de otros paises.

Durante estos uUltimos cuatro anos he hecho la traduccién y
revision de 795 solicitudes de patentes tanto del area quimica como del area

mecanica y eléctrica, distribuidas como se muestra en la Grafica 7

Geuficn 7
Numern de Patentes Treducklas pree Ado

]300 R
el

No. de Patentes
e
:

92 w3 vy vs TS

Ane




RS

Asi mismo, en el periodo comprendido del cuatro de julio de 1994
al 31 Octubre de 1996 he revisado, cotejado y/o traducido y en su defecto
corregido 780 Documentos de Prioridad, en su mayoria provenientes de ia
Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de Ameérica y algunos de

ta Oficina de Patentes del Reino Unido, distribuidos como se muestra en la

Grafica 8.
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Lo anterior significa que durante ese periodo he traducido del
inglés al esparniol 37,956 cuartillas de solicitudes de patente y 36,385 de
documentos de prioridad en el formato establecido en los Articulos 1-7 del

Capitulo It del Reglamento de la LPI1. Es decir, un total de 74,341 cuartillas que

equivaldrian a traducir una enciclopedia cientifica de aproximadamente 63

tomos.



Los textos traducidos, cotejados, revisados y corregidos abarcan
invenciones relacionadas con los polimeros y petroquimica, biotecnologia,
quimica orgénica, quimica inorganica, mecanica, electricidad y electrénica. Tal
variedad de temas implica que esta area de desempefo profesional no puede,
ni debe ser vista, como una area de aplicacidén de un numero limitado de los
conocimientos adquiridos durante la formacion profesional en las aulas de la
universidad. Por el contrario, requiere la aplicacién cotidiana de todas y cada
una de las herramientas y conocimientos impartidos a través del plan de
estudios de la Carrera de Quimico Farmacéutico Bidlogo. Ademas de exigir
una constante actualizacién y perfeccionamiento de esos conocimientos a fin
de lograr un mejor desempefio en el campo de la propiedad industrial en
cuestion.

Decir que esta area de desemperfo profesional se relaciona con
tal o cual materia del plan de estudios, equivaldria a dar una visién estrecha y
simplista que no corresponde a la reatidad de un campo que, si bien es
desconocido por muchos hasta ahora, podria ser visto como una seria opcion

de desempeno profesional por los futuros egresados de esta carrera.
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CONCLUSIONES

La Propiedad Industrial representa un amplio campo de
desempe;’io profesional para el Quimico Farmacéutico Bidlogo en mas de una
forma, desafortunadamenle en la formacién académica existente hasta hoy
prevalece una vision muy estrecha respecto a las areas de desempefio
profesional, lo cual limita terriblemente al profesionista al momento de
contemplar las opciones existentes como fuentes de trabajo, esto no es mas
que una consecuencia det desconocum:ento profundo de este campo, el cual
por cleno cada dva adqu:ere més |mpor§anCIa en el ambito - econdmico

nacuonal

: Erj el éambo d‘e"la'Pfopieday'd Industrial es triste contemplar que la

partncupacién nos" como inventores {independientes o de
msmuccones) es casv nula En base a Io anterlor es urgente la necesidad de

incorporar Ia enseﬁanza de’ los conocumlentos basicos sobre l|la propiedad

industrial . en - el lcue;rpo qe 5conoctm:enlos de la carrera de Quimico
Farmacéutico Bidlogo, ‘dado ;due de esta podrian surgir inventores y/o
innovadores que en deleryr'ni_navd‘o momehlo deberan manejar los conceptos
basicos de la LPI necesarios para proteger sus creaciones, o bien quienes se

desempefien como asesores técnicos y orienten sobre la forma de proteger ta
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propiedad industrial en conjunto con los especialistas en los aspectos juridicos
de la materia,

Es importante resaltar que en el desempefo profesional descrito
en esta memoria descriptiva, la multidisciplinaridad toma un papel relevante, ya
que en este interactlan y se retroalimentan constantemente profesionistas de
muy diversas areas del conocimiento, como son abogados, ingenieros,
quimicos, etc.

’ Existe la necesidad de impulsar una cultura sobre la proteccion
industrial en 1os centros de ensefianza superior a fin de lograr un profesionista
con una visibn mas amplia sobre dicho campo y las posibilidades de
desemperio profesional que ofrece el mismo.

En esta area de desempefo profesional, uno adquiere una vision
general a cerca de los avances de las diferentes areas de la ciencia y la
tecnologia, de sus tendencias y de la velocidad tan vertiginosa con que estos
avances se dan, la mayoria de las veces estos avances (los susceptibles de
protegerse) ni siquiera se publican en las revistas tecnolédgicas o cientificas o
de hacerlo es mucho tiempo después, pues esta claro que para las companfias
solicitantes es primero proteger su inversién y esto es mediante la proteccion
legal de la misma. No han sido pocas las ocasiones en que se ha recibido un

texto de Solicitud de Patente de una compania solicitante para su traduccién y
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casi o al mismo tiempo otro texto de Solicitud de Patente de una mejora de la
invencién anterior..

En base a lo anterior, solo resta agregar que los textos de
solicitud de patente deben ser considerados como una fuente de consuita
didactica y de investigacion, vasta y sobre todo actualizada. El IMPI cuenta
con un departamento e instalaciones adecuadas para realizar dichas consuitas
(CD ROM, consulta o verta de la Gaceta de Invenciones y Marcas, Acervos
documentales de informacion tecnoldgica, etc.) sin ningun tipo de restriccion
para ninguna persona, ya que el uso de una patente con fines didacticos esta
permitido segun la LPI. Si lo que se desea es realizar una investigacién
confiable y actualizada es recomendable acudir directamente al IMPI, ya que
las bases de datos generaimente datan de un afio o seis meses antes y en la

Propiedad Industrial eso es demasiado tiempo.

Por ultimo no se debe perder de vista que en la presente memoria
de desemperio profesional solo se abarca una alternativa de desempero
profesional, dentro de una amplia gama de posibilidades aun no explotadas en
su totalidad, pues la incursion de los profesionistas del area quimico-biolégica

* en general y del Quimico Farmacéutico Bidlogo en particular, en este campo es
relativamente reciente. No obstante bastante exitosa, debido por una lado a su
amplia y sodlida formacién académica y por otro a su caracter polivalente

inherente, altamente apreciado en el mercado de trabo actualmente.
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ANEXO A

Lista de Companias Extranjeras que presentaron Solicitudes de Patente en México en

1995, a través de UGVU."

ELY]
A/S Gea Farmaceutisk Fabrik
Abbis Corporation

Agar Corporation

Agracetus, Inc.

Agricultural Buildin Holdings, Inc.
Ak Steel Corporation

Alcatel Submarcom

Alcell Technologies. Inc.

Alcoa Fujicura tid.

Aluminum Pechiney

Allelix Biopharmaceuticals, Inc.
American Cyanamid Company
American Home Products Corporation
Amgen, Inc.

Amoco Corporation

Arco Chemical Technology L.P.
Arco Chemical Technology Ltd.
Arco Chemical Technology, [nc.
Armco, Inc.

ASAP

Ascometal Societe Anonime
AST Research, Inc.

Astra Aktiebolag

ATAT Corp.

AT&T IPM Corp.

Atoma Iinternational. Inc.
Baldwin Hardware Corporation
Ball Corporation

Ball-Tech Energy Ltd.

Barat S.A.

Barilla G. eR. F. Lli-Societa Per Azonl
BASF Aktiengesellschaft

BASF Corporation

BASF Schwarzheide GmBH
Bath & Body Works. Inc.

Baxier International, tnc.

Bayer AG

Bayer Aktiengeselischaft

® Fuente Libro de O de i de de 1995 de UGVU.




Bayer Corporation
Bees West, Inc.

Bell Laboralories, Inc.

Bell South Corporation

Board Trustees, coperating Michigan State University
Bobrick Washroom Equipment, Inc.

Bodegas Y Vinedos Santa Ana S.A.

Boethringer Ingelheim International GmBH

Brann y Compafia/Compafia de Equipos Industriales Limitada
Brifer International Lid.

Bristol-Myers Squibb Company

British Biotech Pharmaceuticals Lirnited

Brunswick Bowlhing & Billiards Corporation

Brush Wellman, Inc.

Building Materials Corporation Of America

Burke Gibson. Inc,

Caidon Company

Callaway Golt Company

Canadian Fracmaster Ltd.

Carl Strutz & Co., Inc.

Carondelet Foundry Company

Cartier International B.v

CD Radio. Inc.

Cebal S A.
Centre international de Recherches Dematologiques Galderma

Centre National De La Recherche Scientifique
Cie Gle des Ets Michelin

Coatex S.A.

Columbus McKindon Corporation

Compagnie Plastic Omnium

Constar Plastics, Inc.

Creusot Loire Ingustrie

Cyro Industries

Cytec Industries, Inc.

Cytec Technology Corp.

Chemische Fabrik Stockhausen GmBH
Chevron Chemical Corporation

Chien-Pang Pen

Chiquita Brands, Inc.

Chromatics Color Sciences international, inc.
Chrysier Corporation

Daifuku Co ., Ltd.

Datascope Investment Corp.

Diamaond Light Industries, Inc.

Discovision Asociates

Donnelly Technology, Inc.

Dover Corporation

Dow Corning Corporation

Draw-Tite, inc.

Drip Tape Manufacturers & Engineers, Inc.
Duke University and The General Hospital Corporation
E.l. DuPont de Nemours and Company



E.R. Squibb & Sons, Inc.

Eli Lilly and Company

Energy Research Corporation
Environamic Corporation

Erwing Sick GmBH

Ethyl Corporation
F-Hoffmann-La Roche AG

Fina Research S.A.

Firm Stool Production, Inc
Fisbach SARL

FKI Industires, inc.

Fleelguard, Inc.

Florida State University

Foamex L.P.

Fore Systems, Inc.

Foster Wheeler Energy Corporation
Fuji Xerox Co., Ltd.

Gambro AG

Gec Alsthom Transport SA

Gec Athom T & D SA
Genentech, Inc.

Gillele Canada, Inc.
Gist-brocades B.V.

Glass, Inc.

Glaxo Australia Pty., Limited
Glaxo Group nited

Glitsch, Inc.

Goldsmith Seeds, Inc.

Great Amertcan Knitting Milis, Inc.
Grote Industries, Inc.

GS Technologies Corporation
Guala S.P.A.

Guardian Industries Corp.
Guerbet S A.

Hampshire Chemicatl Corp.
Haugen And Nikolai, P.A.
Henkel/Raycap Produktie B.V.
Higland Supply Corporation
Himont tncorporated

Hoover Group, Inc.

Hoover Universal, Inc.

Hoover Wire products, Inc.
Horsline Farmery Limited
Hosokawa Micron International, Inc.
HS Technik Und Design Technische Entwicklungen GmBH
Hydril Company

litinois Labels Inc.

IMI Norgren Limited

Indiana Mills Manufacturing, Inc.
information Packaging. Inc.
Ingelheim KG

Ingersoll-Rand Schlage Lock Company




institut Francais Du Petrole
Institut Fur B f Und Uny 1tz Tech

ie Ibu-Tec GmBH

International Electronics & Engineering S.A.R.L.

Jackson Internationat Trading Company
JBS S.A.

JSJ Corporation

Jungheinrich AG

Kohler Co.

Krupp Koppers GmBH

Krupp VOM GmBH

L'Creal

La-Z-Boy Chair Company
Laboratories de Biologie Vegetale Yves Rocher
Lafor Laboralories Limited

Le Moulage Automatique

Leica, Inc.

Libbey Glass, Inc.

Lico. Inc.

Lilly Industries Limited

Lilly S.A.

Limark AG

Lindenbaum Systems Design. Inc.
Linear Modulation Technology Limited
Lingner & Fischer GmBH

Liquid Carbonic Industrias S .A.
Livernons Research & Development Company
Luwa AG

Magnetek, Inc.

Manhaole Adjusting Contracior, Inc.
Mannington Mills, inc.

Marukin Corporation

Masco Corporation Of Indrana
Mascotech, Inc.

Master Card International, inc.

McGill Technology Limited
Mercedes-Benz Do Brasil S.A.

Merck Patent GmBH

Mettler Toleda, Inc.

Michelin Recherche et Technique S. A,
Mid-America Building Products Corporation
Miles, Inc.

Mitchell Corporation of Owosso, Inc.
Mitshubishi Denki Kabushiki Kaisha
Mobil Oil Corporation

Mobile Hi-Tech Wheels

Montell North America, Inc.
Montezuma Welding & MFG. Inc.
Motor Wheel Corporation

Motorola, Inc.

Murata Manufacturing Co , Lid.

Naico Chemical Co.

Necchi Compressor. SRL



Nelson Metal Products Corporation
Neumatics, Inc.

New York Air Brake Corporation
Nibco, Inc.

Nihom Bayer Agrochem, Inc.

Nike, Inc.

Nintendo Co., Ltd.

Niohm Bayer Agrochem K.K.
Nippon Paper Industries Co., Ltd.
NORINCO

Norsk Hydro A S.

Norsk Hydro Technology B.V.
North America Pipe Corporation
Northwest Aluminum Company
Ogihara American Corporation
Olin Corporation

Omnilech International Ltd.
Optical Imaging Systems, Inc.
Orion-Yhtyma Oy

Ormat Industries Lid,
Owens-Brockway Glass Container, inc,
Owens-Brockway Plastic Products., Inc.
Owens-Ilinois Closure, Inc,
Owens-lllinois, Inc,

Paunduit Corp.

Petroleum Geo-Services, Norway
Pharmacia S.P.A.

Phillips Electronics

Phillips Etectronics N.V.

Phillips Electronics North America Corp.

Phillips Petroleum Company
Pl-Design AG

Pierburg GmMBH

Plastipak Pakaging. Inc.

Poli Industria Quimica S.P.A.
Polifibron Technalogies, Inc.
Preferred Machining Corporation
Propak Cahfornia Copr.

QST Industries, Inc.

Quantrum Communications Group, Inc.
Quebec Metal Powders Ltd.

Revion Consumer Products Corporation
Rhein Chemie Rheinan GmBH
Rhone-Poulenc Agrochimie
Rhone-Poullenc Chimie

Rical S.A.

Robert Bosch Limitada

Rogue Seed Company, Inc

S.C. Johnson & Sons, Inc
Samsung Display Devices Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd.
Sandoz AG



Sandoz Nutrition Ltd.

Sandoz Technology Lid.

Sankyo Seishakusho Co. & Eisai Co., Ltd.

SANOFI

Satake Corporation

Scott Paper Company

Schiage Lock Company

Sediver Societe Europeenne D'Isolateurs En Verre Et Composite
Sensormalic Electronics Corporation

Shell tnternationale Research Maattschappij B.V.

Shionogi & Campany

Simon Marketing, Inc.

SnithKline Beecham PLC.

Societe A.P.I.

Societe Anonyme des Eaux Minerales D'Evian

Societe D'Etudes De Gestion D'Engineering

Societe De Consells De Recherches Et D'Applications ScientifiQques

Societe Industrielie de Construction D'Appareils el de Materiel Electriques
Solv-Ex Corporation

Soremartec S.A.

SQ Services AG

Steelcase, Inc.

Sterling Plumbing Group. Inc.
Sumimoto Chemical Company. Limited
Sumitomo Bayer Urethane Co., Ltd
Takata, Inc.

Technip Geoproduction

Tetra Laval Holdings & Finance SA
Texas United Chemical Corporation
The Babcock & Wilcox Company
The Budd Company

The Celotex Corporation

The Genlyte Group. Incorporated
The Gillette Company

The Lams Company

“The Panda Proyect

The Pilsburry Company

The Whitaker Corporation
Theokhar Lid.

Therm-L-Tec Syslems, Inc,

Tieton Overseas Limited

Toray Silicone Company

Tuv Thhuringen GmBH

UHU GmBH

Utitra Pac, Inc.

Unifill SPA

United catalysis, inc

United Resource recovery Corporation
Unitrol Amcor Lid.

Usinor-Sacilor Thyssen Stahl Aktiengesellschaft
Usmu Scharer Sohne AG

Vatenite, Inc.



Vallourec Oil & Gas Sumitomo Melal Industries
Vir Systems Pty Ltd.

Voest-Alpine Industrieanlagenban GmbH
Vaoice & technologies Worldwide, Inc.
Volvo GM Heavy Truck Corporation
Von Duprin, Inc.

W.R. Grace & Co., Conn.
Watffle-Crete International, Inc.
Werner Co.

Wescon products Company

Westem Atlas, Inc.

Wheeler USA Corporation

WMS Gaming, Inc.

Woco Franz-Josef Wolf & Co.
Woldd Walsrode AG

Wolss Walsrode AG

Wolverine World Wide, Inc.

Woods Industnes, Inc.

Xerox Corporation

Y.T. Li Engineering. Inc.

Yashima Chemical Industry Co., Ltd.
Zenith Electronics Corporation
Zenon Enviromental, Inc.




GLOSARIO DE ABREVIATURAS

BCvYe Becemil, Coca y Becerril S. C. BCYB
BIRPI Oficinas Internacionales Reunidas para la P on de Ia Pr
Inteleciuat

CANACINTRA Camina Nacional de 1a Industria y la Transformacion

GATT ) Acuordo Goneral de Aranceles Aduaneros y Comercio
IMPI ) Insti i 10 de la Propi b ]
[13d o] [ 400 Intemaci de Palentes
LANFI Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial
LFPPt Ley de Fomento y Pr ion de la Propi industrial
LPt Ley de Propicdad Industrial
. OAPI Organizacion Africana de ia Propiedad Industrial
OCIA ~ Olivares y Cia, S. C.
OoMC Organizacion Mundial de Comercio
OMPI Organizacidn Mundial de la Propiedad intelectual
PCT Tralndo de Cooperacion en Materna de Patentes
SECOFI Secretaria de Fomento y Comercio Industrial
TLC Tratado de Libre Comercio de Ameérnca del Norte
uGvu

Uhihott Gomez Vega y Uhthotf S. C,
uTT Unidad de Trar de T
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