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RESUMEN

El presente trabajo surge de la necesidad de disefiar un proceso de concesiéon de
titulos de patentes bajo un enfoque del control de la calidad en una oficina
dedicada a la concesidon de dichos titulos. Todo esto, a fin de que se reduzca el
tiempo de analisis y estudio de una solicitud del area en cuestién y cumpliendo
con la legislacién, acuerdos y reglamentos que rijan a la oficina de patentes. De
esta manera con el proceso que se propone, se pretende que la oficina de
Propiedad Industrial sea competitiva en relacion a las diferentes oficinas de la
misma indole en el mundo.

Por medio del método dialéctico se realizd el estudio del actual proceso de
concesion de titulos de patentes. Para tal efecto, se realizé el examen de fondo de
un grupo de solicitudes de Disefio Industrial, tomando como referencia los datos
obtenidos en funcién de los plazos de resolucion y la cantidad de asuntos
resueltos. De igual manera, para dar un mejor servicio en el sistema de concesion
de titulos de patentes se propone el establecimiento de un proceso que se disefa
con la finalidad de tener una mejor atencion tiempos y cantidad de resoluciones de
manera clara y precisa en la oficina de patentes. De esta forma, no se omite
ningun tipo de actividad o consulta de informacién principalmente durante el
examen de fondo de una solicitud.

Al reducir el tiempo de estudio de una solicitud, se cumple con los compromisos
establecidos entre la oficina encargada del estudio de las solicitudes de patentes y
el usuario, asi como con la preservacion de los estatutos legales que conlleva la
concesion de solicitudes de dicha area. Es importante sefalar que el examen de
fondo es similar para las invenciones y los modelos de utilidad, con lo cual la
reduccion en los tiempos de estudio se refleja en todas las figuras juridicas de esta
area. Sin embargo, como ya se menciono, deben considerarse los estatutos
legales para cada una de las mencionadas figuras juridicas.

Cabe mencionar que el presente Disefio de Modelo de Proceso que se propone
para la concesion de titulos de patentes, proporciona la informacion necesaria
para su aplicacion en cualquier oficina de propiedad industrial. Con lo anterior, se
abatira el rezago existente al dia de hoy en cualquier oficina que aplique dicho
Modelo de Proceso, considerando, especialmente al Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial.



SUMMARY

This work arises from the need to develop a process to grant licenses for patents
with a focus on quality control in an office dedicated to the granting of such
securities. All this in order to reduce the analysis time and study a request from the
area in question and complying with legislation, agreements and regulations
governing the patent office. Thus the proposed process, we expect the Industrial
Property Office is competitive in relation to different offices of the same kind in the
world.

Through the dialectical method of the study of the ongoing patent titling. To this
end, the substantive examination conducted by a group of Industrial Design
Applications, by reference to the data obtained in accordance with the terms of
resolution and number of cases closed. Similarly, to provide better service in the
titing system patent proposes the establishment of a process that is designed with
the purpose of having a better attention to the times and the number of decisions
clearly and accurately the patent office, so that is not omitted any information or
consulting activity mainly during the substantive examination of an application.

By reducing the study time of an application, is satisfied with the commitments
made between the office responsible for examining applications for patents and the
user, and the preservation of legal statutes that involve the granting of applications
for patents that area . It is important to note that the substantive examination is
similar for inventions and utility models, thus reducing the study time is reflected in
all the legal figures Patent area. However, as already mentioned, should be
considered legal statutes for each of the aforementioned legal forms.

It is worth mentioning that this design process model that is proposed to grant
patents, provides the necessary information for use in any office of Industrial
Property. With the above will fall the existing delay to date in any office to apply the
Process Model, considered, especially in the Mexican Institute of Industrial
Property.



INTRODUCCION

En la actualidad el desarrollo tecnolégico da la pauta para las actividades
econdomicas de los paises, con lo cual surge la necesidad de que el ser humano
realice creaciones que ayuden a satisfacer las multiples necesidades del dia a dia.
Al crear, se originan las invenciones de nuevos y mejores productos, los cuales
requieren ser reconocidos y tener una proteccion que beneficia de forma
monopolica a los inventores.

Actualmente el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPIl) es un
organismo descentralizado que depende de la Secretaria de Economia y es el que
se encarga principalmente de la proteccion de la Propiedad Industrial. El IMPI es
una de las Oficinas mas importantes a nivel Latinoamérica en lo que respecta a la
proteccion relativa a las invenciones y los Registros. La finalidad es otorgar los
mejores beneficios al inventor y a las empresas interesadas en proteger sus
productos. El personal que se encarga del estudio y evaluacion de las solicitudes
de proteccién bajo el esquema del area de las patentes requiere de tener a la
mano un proceso veraz que le permita dar certidumbre sobre la proteccion que se
otorgue a las solicitudes de invenciones que ingresen especificamente a la Oficina
encargada de dar dicha proteccion y que para este caso se trata de la Oficina de
Patentes en México.

El objetivo del presente trabajo es el DISENO DE UN PROCESO DE
CONCESION DE TiTULOS PARA UNA OFICINA DE PATENTES BAJO EL
ENFOQUE DE CONTROL DE CALIDAD. Se desarrolla bajo el esquema del
método dialéctico y los pasos del método cientifico de acuerdo a la metodologia
de la investigaciéon de Alfredo Garcia Avilés' y de igual manera se emplea el
método de citas de Vancouver.?

Es necesario que exista un proceso veraz que proporcione la mejor proteccidn
posible y eficiente en cuanto a la generacion de titulos de concesién para las
solicitudes que ingresen a la oficina de patentes correspondiente. Asimismo, la
capacitacién que se otorgue a los examinadores debera corresponder a los puntos
gue se mencionan en el proceso que se propone, de tal forma que se obtenga un
examen de fondo lo mejor realizado posible y en los tiempos establecidos de
acuerdo a lo que el usuario espera obtener con la concesion de su titulo.

El objetivo central del presente trabajo se fundamenta en el desarrollo de cuatro
capitulos contenidos en esta tesis, los cuales se han llevado acabo de la siguiente
manera:

El contenido del primer capitulo denominado “ANTECEDENTES DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL” se concentra en dar un amplio panorama de la
evolucion de las invenciones. Asimismo, se habla del hecho de que desde la
prehistoria el hombre ha tratado de satisfacer sus necesidades de tal forma que
los inventos son creados con la firme idea de resolver los problemas en la medida
que éstos se presentan. Se mencionan también los datos mas relevantes sobre el

1



inicio de la legislacién de la propiedad intelectual en Europa, a partir de la creacién
de obras literarias. Asimismo, en este capitulo se trata el desarrollo que ha tenido
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y el hecho de que éste es el
organismo encargado de la Proteccién de la Propiedad Intelectual en México,
denominado asi desde el afio de 1994.

En lo que concierne al segundo capitulo de la investigacion “EL PROCESO DE
CONCESION DE TITULOS DE PATENTES” se presentan los conceptos
necesarios para comprender los aspectos esenciales en materia de patentes. De
igual forma, se hace mencién de las tres figuras juridicas conocidas: Invenciones,
Modelos de Utilidad y Disenos Industriales, y el proceso que conlleva el examen
de una solicitud principalmente en cuanto al examen de fondo, en donde se
conceden los titulos de proteccion a las patentes y a los Registros.

En el tercer capitulo “EVALUACION Y PROCESO DE CONCESION EN OTROS
PAISES” se presentan también los modelos de procedimientos que utilizan tres de
las oficinas mas importantes del mundo en cuestion de materia de patentes para
realizar la concesion de titulos de patentes. Sin embargo, no se debe perder de
vista que cada una de las oficinas de patentes cuenta con una legislacién propia
que tiene como base las necesidades de desarrollo y economia que los
respectivos paises requieran. Se menciona el proceso que sigue la Oficina
Norteamericana, el de la Oficina Australiana y como parte de la representacion de
la Comunidad Europea la Oficina Espanola.

Finalmente en el cuarto capitulo “ANALISIS DEL PROCEDIMIENTO ACTUAL DE
CONCESION DE PATENTES Y LA PROPUESTA DE UN NUEVO MODELO” se
aborda la situacién actual de la Oficina de Patentes en México denominada
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). En este capitulo se analiza el
procedimiento actual de la forma en que se lleva a cabo el proceso de concesién
de una solicitud de patentes dentro de sus tres diferentes figuras juridicas.

En este mismo capitulo se consideran las debilidades del actual proceso y se
propone el disefio de un nuevo modelo de proceso de concesion de titulos. Este
considera las etapas minimamente requeridas en el proceso de concesion de
titulos de patentes, de tal manera que se de la mayor certidumbre al solicitante
sobre la proteccion de su propiedad y se agilicen los tiempos de evaluacion a las
solicitudes.

La evaluacion de tiempos se llevd a cabo poniendo en practica el modelo
propuesto, tomando como referencia el estudio de grupos de solicitudes de
Registro de Disefio Industrial. Se consider6 tres periodos bimestrales
considerando el actual modelo del IMPI y tres periodos mas bimestrales con el
modelo propuesto. Cabe mencionar, que solo es posible citar las cifras obtenidas
en el proceso de evaluacion de los modelos, ya que existe un periodo de reserva
de la informacién para las solicitudes en estudio del area de patentes, y no es
posible presentar informacion de los registros internos de la oficina de patente de
México.



La aplicaciéon de la presente propuesta de un disefio de proceso para la concesion
de titulos de patentes para una oficina como México, no garantiza de ninguna
manera el tener un éxito en la concesién de titulos y mucho menos la calidad en
él. Para que un procedimiento sea respetado, es necesario darlo a conocer desde
el momento de la induccidn y la capacitacion de los examinadores que ingresan a
la oficina de patentes.

A pesar de que ante las juntas del Gobierno de México se han presentado los
manuales de procedimientos en donde se indican unicamente las actividades a
realizar y no la manera de hacerlo como en el caso de los procesos. Los manuales
tampoco se dan a conocer a los examinadores y resulta bastante complicado el
poder adquirir incluso como examinador dicha informacion en virtud de que por
politicas no es posible imprimir muchos de los documentos aunque sean de
dominio publico por medio del internet. Si, los coordinadores y demas jefes no se
preocupan por estipular de forma concreta un procedimiento en la forma de
conceder los titulos de patentes, resulta imposible dar la mejor calidad y
certidumbre al usuario que recurre a la proteccion de sus productos.
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1.- ANTECEDENTES SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Para conocer el contexto del desarrollo de las invenciones desde sus origenes, es
necesario hacer referencia a toda la serie de momentos en los cuales se crean
objetos, con la finalidad de satisfacer una necesidad. Las invenciones cumplen
con el objetivo de hacer mas facil la vida del hombre y ayudar al desarrollo
econdmico de la sociedad en general. Fomentar el desarrollo de nuevas
tecnologias y mejores productos es la tarea de la Propiedad Intelectual.

1.1 LA PREHISTORIA

La aparicion del hombre hace alrededor de dos millones de afios marca la pauta
para el periodo conocido como la prehistoria. En general el estudio de la
prehistoria radica en el analisis de los restos de material que han sido hallados
hasta la época actual. Los “inventos” encontrados consisten en piedras talladas,
vasijas, dibujos, restos humanos y sepulturas que muestran la evolucion de este
periodo.

Las invenciones hacen su aparicion desde la época prehistorica, éstos constituyen
elementos que se utilizaron y fabricaron con al finalidad de satisfacer una
necesidad y es por ello que se elaboraron articulos fabricados en piedra, de forma
tosca y rustica dada la época. Es por ello que los primeros inventos corresponden
a utensilios para el procesamiento de la comida, la caza, la salud y la medicina.
Cabe hacer notar que también se consideran invenciones la ropa y evidentemente
la rueda, la cual es considerada como el invento mas representativo de la
prehistoria y el cual marca la pauta para el principio del desarrollo tecnologica.

Figura 1
Herramientas halladas en Atapuerca; Fuente: Sorcha Faal

La prehistoria comprende cinco periodos, los cuales corresponden a los
siguientes:
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» Paleolitico: 2.000.000-40.000 a.C

» Mesolitico: 40.000-5.000 a.C
Neolitico: 5.000.-3.000 a.C

» Edad del Bronce: 3.000-1.000 a.C

+» Edad del Hierro: 1.000 a.C-100d. C
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Algunos de los principales inventos de acuerdo a cada uno de los periodos de la
prehistoria son los siguientes:

Afo Invento Lugar
500 000 a.C. Lanzas de madera Inglaterra
Lamparas de aceite
45 000 a.C. Pinturas rupestres | -
30 000 a.C. Arco y flecha Desierto del Sahara
20 000 a.C. Agujas | memeeeee
12 000 a.C. Cesteria Medio Oriente
10 000 a.C. Pinceles y cabafiasde | = -
hueso
8 000 a.C. Telar, tejidos, peines
7 500 a.C. Embarcaciones (canoas
con remos)
6 000 a.C. Trineo, tambores y
ladrillos
4 500 a.C. Anzuelos, Lira, Vasijas, | Mar Negro, Mesopotamia,
Hoz, Cervezas Medio Oriente
4 000 a.C. Alfiler, vino, Barcos de
Vela
3 800 a.C. Mapas
3 500 a.C. Rueda, papiros, balanza,
Arado

Tabla 1 Principales inventos de la historia
Fuente: Exploradores electronicos

El anterior cuadro demuestra los principales inventos en los aios que se presume
fueron creados, asi como el lugar en el cual fueron encontrados.?



1.2 EL RENACIMIENTO

Los privilegios que se otorgan a las invenciones no fueron considerados durante
los primeros tiempos, sino hasta que en la edad media se beneficio a los
inventores a fin de fomentar las manufacturas, ya que previamente los inventos
pasaban desapercibidos y de esta forma se contribuiria a generar mas productos.
En el afio de 1427 se otorgo el primer beneficio de proteccién a un inventor,
el cual correspondia a un nuevo tipo de barco, el cual fue fabricado por Filippo
Bruelleschi.

MAINEES

patentes

Durante la época renacentista el continente Europeo sacd el provecho de las
imprentas de tipo movil, con lo cual se causé gran revuelo entre la Iglesia Catolica,
los principes y las Republicas de dicho continente. Estos personajes sacaron
provecho de la tradicion legal sobre los gremios feudales con respecto a los
documentos publicados. El primer marco legal monopdlico se regia todavia bajo el
marco feudal con lo cual los derechos otorgados pertenecian al impresor y no al
autor, ya que de esta manera se tenia cierto control politico.

Bajo el control estatal delegado por la Iglesia Catdlica, se beneficid la aparicién de
las primeras patentes en el mundo. La primera patente de la cual se tiene
constancia, de un monopolio de la Republica de Venecia en el afo de 1474, en la
cual, se obliga a los inventores a registrar las invenciones, beneficiandolos asi por
medio del otorgamiento del monopolio de dichos inventos por un periodo de 10
afos. Dicho monopolio consistia en una obra impresa de nombre “Fénix” y sobre
la cual unicamente tenian derechos legales el mismo autor de nombre Pietro di
Ravena y los impresores de dicha obra. *



Ordenanza de

patentes Veneciana

Asimismo, en Alemania la primera patente aparece en 1501 y en Inglaterra en
1518. Para obras concretas, con el beneficio de un monopolio y con ello una
manera de remuneracion para los colaboradores de las creaciones, extendiéndose
dicha practica por todas las monarquias europeas, de tal manera que el beneficio
econdmico no recaia en una sola persona, es decir, no era un monopolio en
estricto sentido de la palabra.

En 1621 surge la primera asociacion entre invencion y patente. Esto ocurre
durante el reinado de Jacobo | Estuardo de Inglaterra cuando debido a una
revocacion del Parlamento, se le obliga a revocar la mayoria de las patentes de
monopolio que se concedieron y solo se permite mantener las de Corso. Las
patentes de Corso consistian en un documento que era entregado por los
monarcas o alcaldes otorgando un permiso para atacar barcos y poblaciones de
naciones enemigas. °

Estatuto de
Monopolios o

Actos Monopélicos
en Inglaterra




1.3 EL BARROCO

Con al finalidad de asegurar las ganancias de sus obras a los autores literarios,
durante el siglo XVII se realizaron distintos intentos por regular dicho aspecto y
parte de estos intentos se referian a las disposiciones dadas por Felipe IV en 1627
en Espafia. La principal problematica radicaba en el sentido de que no existia una
regulacion que evitara que cualquier impresor reeditara cualquier obra, asimismo,
el legislador buscaba mantener los incentivos del autor, obligandolo a que
compartiera parte de los beneficios obtenidos.

En Inglaterra para el afno de 1709, la Reina Ana aprob6é que se otorgara una
proteccion de catorce afos para los creadores, con la opcién de hacer una
prorroga por otros catorce afios mas finalizando los primeros. Esto, siempre y
cuando el inventor siguiera vivo. Todo esto, se deriva de las teorias juridicas
medievales, dicho estatuto se conoce como Statute of Anne y entra en vigencia en
1710.
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Figura 2. El estatuto de Ana
Fuente Wikipedia

Dicho estatuto sefala las caracteristicas propias que se sefalan dentro del actual
sistema de propiedad intelectual, como se menciona a continuacion:

< Es un sistema de incentivos que se presenta a los autores con al
motivacion de externalidades generadas por la labor que desempefiaban
dichos autores, siendo el titulo completo “Ley para el Fomento del
Aprendizaje, al otorgar las copias de libros impresos en los autores o de los
compradores de tales copias, durante los tiempos mencionados en la
misma” (An act for the Encouragement of Learning, byvesting the copies of
Printed Books in the Authors or purchasers of such Copies, during the
Times therein mentioned).



s EIl sistema estipulaba un monopolio temporal de 21 afos para todos
aquellos libros que fueron publicados antes del afio 1710 y para el caso de
libros que se hayan publicado de forma posterior al afio 1710 se otorgaba
un monopolio de 14 afos prorrogables por otros 14 afios.

En virtud de lo anterior, se tuvo que los impresores entraron en conflicto ya que
ellos defendian el hecho de mantener el beneficio del monopolio de una obra y no
el autor original. De esta manera ya se venia desarrollando la diferencia entre el
copyright y los derechos de autor. El primero beneficiara la distribucion y dara
ganancias al impresor y el otro preservara los derechos de la autoria de una obra
incluso después de cierto tiempo. Los Estados Unidos de América durante el siglo
XVIIl, a través de su constitucion les concede a sus inventores y autores un
derecho exclusivo para un monopolio respecto a sus propios inventos y
creaciones.

Se patenta por James Watt un
«condensador conectado a un

cilindro con una valvula al
reparar la maquina de vapor.

# Primera Primera
Ley de Ley de

g}. patentes a' patentes

~ i ~

™ americana ™ francesa



Con el telégrafo se da

un auge a las Patentes
en los Estados Unidos.

Para 1873 Australia convoca a un grupo de quince paises a sugerencia de los
Estados Unidos de América. Lo anterior tenia como objetivo, realizar una
conferencia evidentemente de tipo internacional en relacién a los derechos de las
patentes, de tal forma que se obtuvieran acuerdos sobre la proteccion industrial.
En 1883 se firman tratados multilaterales de comun acuerdo entre los paises con
respecto a las marcas comerciales y patentes, entre dichos acuerdos destacan el
acuerdo de Paris y los Acuerdos sobre Derecho Intelectual Relacionado con el
Comercio (ADPIC). En Venecia Italia se concede la primera patente de invencién
en el afo de 1943.
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1.4 LA ILUSTRACION FRANCESA

Con el paso del tiempo, se fue expandiendo el sistema de proteccién por toda
Europa bajo diversas formas. Para el afo 1741 Dinamarca y Suecia tuvieron su
primera legislacién y el Rey Carlos Il de Espafa le otorga su primera legislacion
hacia el afo 1762. Sin embargo, el debate de las patentes siguié por mucho
tiempo.

En lo que respecta al “copyright” se tiene que éste tendia a homologar los
privilegios que otorgaba con una forma mas de propiedad y por otro lado el
derecho de autor requeria ser muy bien fundamentado, de tal manera que esto
pudiera considerarse como un tipo de derecho natural. Esto no se daria por una
concesion real, sino de manera directa y evidente, sin embargo, dado el poco
tiempo de haber aparecido dicho tipo de proteccion, aun resultaba dificil entender
los conceptos que involucraba tal y como lo sefala la obra de Diderot “La Carta
sobre el Comercio” (Lettre sur le Commerce)3

Figura 3 Retrato de Denis Diderot,
obra de Fragonard (1732-1806).

Dicha obra presenta algunas argumentaciones entre las que menciona lo
siguiente:

Que se debe dejar hacer al librero (persona que elabora o

imprime los libros ) y que se deje hacer al autor.

Dos anos después de la Revolucion Francesa se celebra una asamblea, corria el
afno de 1791. En esta asamblea, Jean Le Chapelier presentaba una serie de
argumentos, los cuales se relacionaban en el sentido de apoyar el derecho de
autor como parte de un derecho natural entre lo cual sefalo lo siguiente:
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4ssagrado, lamds personal de todas las propiedades ¢
el trabajo del pensamiento de un escritor {...) en
consecuencia, es extremadamente justo que los hombres

que cultivan el campo del pensamiento disfruten los frutos
de su trabajo; es esencial que durante su vida y por afios
después de su muerte, nadie pueda disponer del producto
de su genio sin su consentimiento.”

Evidentemente, las declaraciones de un fildsofo no siempre hacen eco en los
demas. Por lo que el fildsofo y matematico Nicolas Condorcet explica que no era
conveniente concentrar en un grupo reducido de personas los derechos sobre
propiedades, y no se explicaba el hecho de que un articulo tan difundido fuera de
propiedad exclusiva.

1.5 LA ESCUELA DE SALAMANCA Y EL DERECHO NATURAL

La escuela de Salamanca a mediados del siglo XVIII circunscribié la proteccion de
los llamados derechos morales, y ataca la forma de propiedad en el sentido de
que no admite que las ideas y conocimientos sean una propiedad independiente y
mucho menos se maneje con fin de lucro y no siendo la propiedad un derecho
natural, dificiimente podra argumentarse su universalidad.®

1.6 EL SIGLO XIX

Derivado del capitalismo y la necesidad de crear mecanismos para el desarrollo
tecnoldgico derivado de las guerras se consolida la I6gica en materia de propiedad
intelectual. El proceso de innovacion era el que realmente regia a la propiedad
intelectual al adaptarla a las necesidades sociales. Es asi que en 1794, el inventor
Eli Whitney inventé la desmotadora de algoddn, y le dio una gran ventaja
tecnoldgica a los Estados Unidos de América en la década de 1930. La invencion
aun a pesar de ser tan sencilla, permitia reducir el precio del algodén, que en ese
momento era equiparable con el precio del lino, por lo cual, el algodén se convirtid
en un bien de consumo masivo, y ayuddé enormemente a la economia tanto a
Estados Unidos como a Inglaterra.

Resulta importante mencionar el hecho de que las obras literarias durante el siglo
XIX se consideraba que solo deberian recibir regalias de los editores nacionales y
no era posible recibir pagos de editores internacionales. Sin embargo, el caracter
de tener las primicias de una obra, alentaron a los editores ingleses a pagar por
obtener las primeras ediciones de las obras que se realizaban en los Estados
Unidos, es decir ya se estaba llevando acabo una internacionalizacion de la
propiedad intelectual.
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Para 1886 se convoca por iniciativa del autor Victor Hugo a realizar el Convenio
de Berna en el cual sélo participaban media docena de paises europeos. Su
finalidad fue el permitir que los autores reciban el reconocimiento como autor
sobre los derechos de sus obras por parte de los paises signatarios, es decir,
aquellos paises en los cuales se realice la explotacion de las obras, haciendo
mencioén en las obras de que ellos son los autores.

1.7 EL SIGLO XX

El siglo XX se conoce como el siglo de los derechos de autor y las patentes, mejor
conocido como el siglo del Copyright. Posterior al Convenio de Berna se funda el
grupo de las Oficinas Internacionales Reunidas para la proteccion de la Propiedad
Intelectual (BIRPI por sus siglas en francés). Actualmente al grupo de paises
reunidos para la proteccion e los derechos se conoce como la Organizacion
Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI).

Durante este siglo se empiezan a consolidar sociedades interesadas en la
industria farmacéutica, utilizando como principal herramienta las patentes para la
explotacion de los medicamentos. La industria de la musica y el mercado
audiovisual da grandes avances hacia la segunda mitad del siglo, estando dicho
mercado concentrado principalmente en los Estados Unidos de América. Se
realiza una homologacion del mercado cultural mundial en lo que respecta a la
propiedad industrial en su generalidad durante este siglo.

1.8 LA EPOCA ACTUAL

En el afio de 1967 se crea la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI). Esto bajo la firma del Convenio de Estocolmo cuya finalidad es velar por
la proteccion en todo el mundo de los derechos de los creadores y propietarios de
activos de propiedad intelectual asi como por el reconocimiento y la debida
retribucién de inventores y autores.’

La OMPI tiene su sede en Ginebra Suiza y forma parte de los 16 organismos de
tipo especializado del grupo de las Naciones Unidas y su tarea es la
administracion de los 24 tratados Internacionales bajo los cuales se regula todo lo
concerniente a la Propiedad Intelectual; constituye un foro en el que sus Estados
miembros se esfuerzan por crear y armonizar normas y practicas para proteger los
derechos de propiedad intelectual. La gran mayoria de los paises industrializados
tienen sistemas de proteccién ya centenarios, A esos paises se suman otros en
desarrollo, que estan estableciendo sus propias normativas.
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Dicha organizacion se encuentra conformada por un total de 183 paises, cuyos
principales objetivos administrar los 24 actuales tratados internacionales y llevar a
cabo diversos programas de trabajo como los siguientes:

< Armonizar legislaciones y procedimientos nacionales en materia de
propiedad intelectual.

< Prestar servicios de tramitacion para solicitudes internacionales de
derechos de propiedad industrial.

< Promover el intercambio de informacién en materia de propiedad
intelectual.

< Prestar asistencia técnico-juridica a los Estados que la soliciten.

» Facilitar la solucién de controversias en materia de propiedad intelectual en
el sector privado.

< Fomentar el uso de las tecnologias de la informacion y de Internet, como
instrumentos para el almacenamiento, el acceso y la utilizacion de valiosa
informacion en el ambito de la propiedad intelectual.

7

La OMPI tiene como finalidad estar a la vanguardia en sus procedimientos de
manera que de estar a la altura del desarrollo tecnolégico y tener los
conocimientos suficientes para comprender lo que tiene que ver con el ambito del
folclore y las diversas disciplinas de las invenciones, de igual manera, la OMPI
tiene como tarea tratar de simplificar los procedimientos en materia de proteccion,
para lo cual en el afio de 1994 crea el Tratado sobre el derecho de marcas (TLT) y
el tratado para el derecho de patentes (PLT) que se aprob6 en el afio 2000. Este
es en efecto, la manera de simplificar y armonizar los procedimientos de
concesion.®

Ante la rapida mundializacion del comercio en el ultimo decenio, la OMPI
desempena un papel fundamental en la consolidacion de esos nuevos sistemas
por conducto de la negociacién de tratados, la asistencia juridica y técnica y la
formacion por varios medios, en particular, en la esfera de la observancia de los
derechos de propiedad intelectual. Servicios de solucion de controversias
derivadas del registro y uso abusivos de nombres de dominio de Internet.

Los estados que forman parte de la Organizacién Mundial de la Propiedad
Industrial son un total de 184 paises, los cuales deben cumplir cualquiera de los
siguientes aspectos:®
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Que sea un Estado invitado por la Asamblea General de la OMPI a convertirse
en Estado miembro de la Organizacién.

Ser miembro de la Unidn de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial

de la Unidn de Berna para la Proteccion de las Obras Artisticas y Literarias.

Ser miembro de las Naciones Unidas o de cualquiera de sus organismos
especializados, o del Organismo Internacional de Energia Atdmica, o que sea
parte del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.

De la importancia que reviste proteger la propiedad intelectual se deja por primera
vez constancia en el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial, de 1883, y en el Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras
Literarias y Artisticas, de 1886. De la administraciéon de uno y otro tratado se
encarga la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Dos razones fundamentales pueden aducirse en general para explicar la
necesidad de que los paises promulguen leyes de protecciéon de la propiedad
intelectual. En primer lugar, a fin de amparar en las leyes los derechos morales y
patrimoniales de los creadores respecto de sus creaciones y los derechos del
publico para tener acceso a las mismas. En segundo lugar, con miras a promover
la creatividad y a los fines de la difusién y la aplicacion de los resultados de la
misma, asi como para fomentar practicas comerciales leales que contribuyan a su
vez al desarrollo econdémico y social.

La evolucion histérica de los sistemas de patentes se ha centrado en una
pregunta: ;qué actividades u objetos deben protegerse con el privilegio del
monopolio? Los inventos han sido sélo una de las actividades protegidas
histéricamente por las patentes de monopolio. Los sistemas de patentes
codificados evolucionaron de los tradicionales instrumentos de la realeza para
conceder monopolios, otorgando a varias actividades no limitadas a la invencion,
hasta convertirse en instituciones burocraticas complejas que se concentran de
manera mas estrecha y consistente en la invencidn, y que buscan equilibrar su
proteccion promoviendo la innovacion. La transformacién de la ley mexicana de
patentes durante el siglo XIX subraya esta transicion. Aunque la discusion acerca
de la historia de las leyes de patentes se desvie de nuestro tdépico mexicano,
proporciona un marco y un punto de comparacion importantes para comprender
completamente la experiencia mexicana.

1.9 LA HISTORIA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MEXICO

Debido a que la propiedad industrial juega un papel muy importante para el
desarrollo econdmico y tecnoldgico del pais, para el aino de 1832, el entonces
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Ministro de Relaciones Interiores y Exteriores de México Lucas Alaman, promueve
la Ley sobre el Derecho de Propiedad de los Inventores o Perfecciones de Algun
Ramo de la Industria”. Dicha Ley, tiene como objetivo que los inventores tuvieran
el derecho exclusivo a las ganancias que se obtuvieran con las invenciones por un
tiempo determinado.

Los principales puntos enunciados en la Ley son:

La ley protegia por determinado periodo las invenciones y de acuerdo a su tipo era
ese periodo de proteccién.®

=l INnvenciones: por 10 afos.
=21 Mejoras :7 anos.

Invenciones de la rama de la industria: 5 afios.

Como datos importantes respecto a las invenciones concedidas se tiene lo
siguiente:"’
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La primera maquina tortilladora en serie se inventd en el aino de 1903. El invento
provocé gran malestar al gusto de los mexicanos. La razén del malestar radico en
el hecho de que se pensaba que con el uso de un aparato como la tortilladora,
jamas se igualaria el sabor de las tortillas, que originalmente sélo se hacian a
mano, dandole asi un mejor sabor.'?

Es por tanto que a lo largo de la historia, se han observado una serie de cambios
con base en las necesidades de desarrollo del pais (ver anexos 1 a 3).
Observandose que de 1975 a 1980 existen grupos de instrumentos de politica
cientifico-tecnoldgica y econdmica que influyen en el desarrollo de la propiedad
intelectual. De 1970 a 1990 se realizan una serie de cambios de los instrumentos
politica cientifica y tecnoldgica. De igual manera se muestra la evolucion de la
legislacion de la propiedad industrial en México durante el periodo de 1976 a 1991;
es decir, hasta antes de la creacion del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial.™

La Direccion General de Desarrollo Tecnolégico (DGDT) es el antecesor del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; dicha Direccion dependia de la
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. Asimismo, la DGDTse encargaba de
promover el desarrollo tecnoldgico, la proteccion a la propiedad industrial y la
regulacion de la transferencia de tecnologia. EI gobierno mexicano le ha dado gran
importancia a la propiedad industrial, ya que es uno de los principales
instrumentos para fomentar la competitividad de los sectores productivos. '

Por lo dicho antes, se han establecido politicas gubernamentales de fomento a las
actividades productivas, entre las que destacan las planteadas en el Plan Nacional
de Desarrollo (PND) 1995-2000 y en el Programa de Politica Industrial y Comercio
Exterior (PROPICE) que definen una estrategia encaminada a mejorar la
infraestructura tecnoldgica para el desarrollo de la industria, a través de cuatro
lineas de accion:

a) dar a conocer los mecanismos para la difusién de innovaciones tecnolégicas.
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b) fortalecer la lucha contra la competencia desleal.

c) incrementar la formacion de recursos humanos especializados en propiedad
industrial.

d) promover los acervos de informacion tecnoldgica contenida en los documentos
de Circuitos Integrados.

El gobierno federal presenté una politica de desregulacién, esto reflejé cambios en
la estructura del Instituto encargado de la propiedad Industrial. Para el afo de
1987 se realiza una reforma y una adicion a la Ley de Invenciones y Marcas. Ya
para el afo de 1991 la Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial se
publica, dandose a conocer tal acontecimiento a través del Diario Oficial de la
Federacion.

En el articulo 7° de la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial se
indica y queda establecido el hecho de que se crea un Instituto que se encuentra
especializado en cuanto a la Propiedad Industrial y en el cual recae la
administracion del sistema de proteccidén con apoyo de la Secretaria de Economia.
El Diario Oficial de la Federacion publica el 10 de diciembre de 1993 un Decreto
por el cual se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, asimismo en
dicho decreto se menciona que el IMPI debe otorgar apoyo técnico y profesional
como parte de los objetivos a la Secretaria de Economia.

Durante los cuatro afios y medio siguientes al decreto de creacion del IMPI se
tuvieron avances de gran importancia y de igual manera hubo diversas
modificaciones a la forma de operar, esto debido a que desde agosto de 1994 se
tuvieron diversas reformas a la denominada Ley de Fomento y Proteccion de la
Propiedad Industrial. Se determina que el IMPI es la autoridad administrativa
encargada de las tareas correspondientes a la materia de propiedad industrial, lo
cual se indica en la Ley de la Propiedad Industrial que sustituye a la Ley de
Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial.™

La actual Ley de la Propiedad Industrial (LPI) refiere de forma clara las actividades
y los objetivos que persigue el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
de acuerdo al articulo 2° y sus respectivas fracciones que se marcan:

+ 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 (fraccion ).

s Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicaciéon industrial, las
mejoras técnicas y la difusion de conocimientos tecnoldgicos dentro de los
sectores productivos (fraccion II).

++ Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios
en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los
consumidores (fraccion ).

« Favorecer la creatividad para el disefio y la presentaciéon de productos
nuevos Y utiles (fraccion V).
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% Proteger la propiedad industrial mediante la regulacién y otorgamiento de
patentes de invencidn; registros de modelos de utilidad, disefios
industriales, marcas, y avisos comerciales; publicacibn de nombres
comerciales; declaracion de proteccion de denominaciones de origen, y
regulacion de secretos industriales (fraccion V).

« Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que
constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las
sanciones y penas respecto de ellos (fraccion VI)

+ Establecer condiciones de seguridad juridica entre las partes en la
operacion de franquicias, asi como garantizar un trato no discriminatorio
para todos los franquiciatarios del mismo franquiciante. (fraccion VII).

+ Otorgar proteccion a través de patentes y los registros tanto de los modelos
de utilidad como de los de disefno industrial.

% Otorgar registros para la proteccion de las marcas y los avisos comerciales,
asi como la publicacién de los nombres comerciales.

¢ Autorizar el uso de las denominaciones de origen y la proteccién de los
secretos industriales.

% Prevenir y combatir los actos que atenten contra de la propiedad industrial y
constituyan competencia desleal, asi como aplicar las sanciones
necesarias.

La estructura organica del IMPI se ha modificado ya en tres ocasiones, esto
debido a que se busca que la estructura de indole administrativa se beneficie de
tal manera que se otorgue un servicio suficiente y capaz de dar una respuesta
oportuna al usuario. Asimismo, tal y como se realizan las publicaciones de indole
regulatorio, se publica la Ley Federal de Derechos de Autor el 24 de diciembre de
1996 y en ella se menciona que las infracciones administrativas en materia de
comercio las llevara acabo el IMPI. Actualmente se establecen nuevas estrategias
dentro de la estructura a fin de que para los préximos afios se perfeccione el
servicio que el IMPI otorga.

ORGANIGRAMA GENERAL

Después de todos los decretos y publicaciones en el Diario Oficial de la
Federacion, se tiene que a partir del ano de 2006, la estructura organica del IMPI
ha presentado mas cambios debido a la necesidad de especializar mas el area de
patentes, cuyo objetivo es la concesién de titulos.

En el area de patentes se crea a partir del segundo semestre del afo 2006 la
subdireccion una subdireccion que se hace cargo especificamente del
departamento de mecanica, eléctrica y los Registros de Disefos Industrial y
Modelos de Utilidad, siendo este ultimo también a partir de este afo 2006 un
departamento independiente, ya que pertenecia al departamento de mecanica. El
departamento de farmacia se divide del quimico. Con las divisiones mencionadas,
se observa que el organigrama general presenta la siguiente estructura organica
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(ver anexo 4), el cual se muestra con la finalidad de analizar de forma precisa la
evaluacion al proceso actual y al propuesto para el area de patentes.

el

=
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Eléctrica

IDisedios .
Industriales y ] Farmada Tituladon
Modelos de
utiidad

- m
-“

Figura 4 Organigrama general
Fuente: autoria propia

Como parte de las atribuciones al area de patentes (area sujeta a estudio) de
acuerdo a lo que se publica el 21 de abril de 2005, se tienen las siguientes
atribuciones:

Compete a la Direccion Divisional de Patentes, de acuerdo a lo previsto en el
articulo 12, capitulo Il del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial:

Emitir y dar aplicacion a las politicas y lineamientos derivados de las
Institucién en cuanto al tramite de concesion de patentes, registros de
modelos de utilidad, disefios industriales y los esquemas de trazado de
circuitos integrados; de igual manera debera preservar los derechos que se
originen de las patentes y registros mencionados, asi como las licencias y
transmisiones de derechos.

Dar aplicacion a lo dispuesto en los estatutos legales y administrativos
relacionados a los procedimientos para la obtencién de patentes, registros
de modelos de utilidad, disefios industriales y los esquemas de trazado de
circuitos integrados y de igual forma aplicar lo concerniente a las licencias,
transmisiones y conservacion de los derechos de estos mismos.

Otorgar o negar titulos de patentes y registros de modelos de utilidad,
disefos industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, que se
encuentren en tramite de acuerdo con lo previsto en las disposiciones
aplicables en la materia, asi como substanciar y resolver cualquier
procedimiento que tenga relacion con el otorgamiento de patentes y
registros.
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IV. Dar asesoria e informar lo concerniente a los tramites, la concesion de
patentes, registros de modelos de utilidad, disefos industriales y esquemas
de trazado de circuitos integrados, asi como lo relacionado a todo lo que
derive de todo esto con motivo de la explotacion y conservacion de
derechos.

V. Subsanar y resolver los recursos interpuestos ante la reconsideracion de
negativas a las solicitudes de patentes.

VI.  Emitir resolucién respecto a resoluciones de abandono, desistimiento o
desechamiento, cuyo objetivo sea dejar sin efecto solicitudes o
promociones relativas a las solicitudes del area de patentes y todos
aquellos actos que se deriven de ellas.

VII.  Emitir resoluciones respecto a la inscripcion de licencias y transmision de
derechos, la conservacién y la rehabilitacion de los mismos, todo ello
conferido por una patente o registro o de una solicitud en tramite, de
patente o registro derivados de las solicitudes o promociones.

VIIl.  Coadyuvar en cuanto a la promocion y el fomento de las actividades
creativas y la conservacion de derechos de las figuras del area de patentes
y de manera general al sistema de propiedad industrial."”

Lo anterior tiene la finalidad de conocer al dia de hoy los aspectos relevantes de
las tareas encomendadas al area de patentes y las cuales involucran
principalmente al proceso de concesion de titulo de patentes, el cual es el tema en
cuestion del presente estudio.®

El area de patentes actualmente cuenta con una plantilla de empleados. Se
encargan de desarrollar el trabajo de la concesion de titulos de patentes que
consta de un total de 219 personas (Anexo 2), las cuales se encuentran
distribuidas en puestos que van desde, las secretarias, las asesoras, los
examinadores de forma, los examinadores de fondo, los coordinadores, los
subdirectores y el director divisional.™
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2. EL PROCESO DE CONCESION DE TiTULOS DE PATENTES

Para poder comprender el desarrollo del proceso de concesion de las patentes; es
necesario conocer los aspectos esenciales que originan dicho proceso. Primero se
deben establecer los origenes de las patentes como producto de la propiedad
Industrial derivada de la propiedad intelectual. Siguiendo con las caracteristicas de
las diferentes figuras juridicas correspondientes al area de patentes, asi como las
diferencias existentes entre ellas.

2.1 LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Se entiende por propiedad intelectual (P.l.) a todo aquello que tiene que ver con
las creaciones de la mente, o toda creacion del intelecto humano: las invenciones,
las obras literarias y artisticas, los simbolos, los nombres, las imagenes y los
dibujos y modelos utilizados con fines comerciales. De acuerdo a la Organizacion
Mundial de la Propiedad Industrial, todo aquel objeto o bien que pueda ser
susceptible de proteccion se considera un tipo de propiedad, de la cual el
propietario puede disponer de este como le plazca y que ninguna otra persona
fisica o juridica podra disponer legalmente de su propiedad sin su consentimiento.

La OMPI cuenta con sistemas internacionales de registro respecto de las patentes,
las marcas y los disenos industriales, que simplifican en gran medida el proceso
de proteccion simultanea en un gran numero de paises, lo que permite que los
solicitantes presenten una unica solicitud, en un sélo idioma y que sélo tengan que
pagar una tasa de solicitud.

Los sistemas de proteccion internacional administrados por la OMPI contemplan
cuatro mecanismos en la propiedad industrial, a saber:

s El Tratado de Cooperacién en materia de Patentes (PCT), para la
presentacion de solicitudes de patente en varios paises.

« EI Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, para las
marcas de comercio y de servicio.

s ElI Sistema de La Haya para el Depodsito Internacional de Disefios
Industriales.

« EI Sistema de Lisboa para el Registro Internacional de las Denominaciones

de Origen.?

La propiedad intelectual tiene que ver con todo aquello que respecta a la
informacion o los conocimientos que pueden incorporarse en objetos tangibles, de
los que se puede hacer un numero ilimitado de ejemplares en todos los lugares del
mundo, es decir, todos aquellos productos que sean de aplicacidon industrial. La
propiedad no reside en dichos ejemplares, antes bien, en la informacion y
conocimientos reflejados en los mismos. Los derechos de propiedad intelectual
presentan limitantes, como en el caso del derecho de autor y las patentes, que son
vigentes durante un plazo determinado.

23



En el Convenio que establece la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual
no se define la propiedad intelectual pero se menciona una lista de objetos que
son susceptibles de proteccién por medio de la propiedad intelectual, otorgandoles
los beneficios correspondientes. Algunas de las cuestiones que son susceptibles
de proteccion son las que se mencionan a continuacion:*'

PROPIEDAD-
INTELECTUALY

i

Figura 5 Objetos que protege la Ley de Propiedad
Fuente: Autoria propia
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La propiedad intelectual para su estudio y mejor aplicacién, se divide
esencialmente en dos ramas.

Derechos de Autor
Propiedad Industrial

Propiedad

©
S
2
[S]
Q
3]
2
=

2.2 DERECHO DE AUTOR

El denominado derecho de autor se aplica a las cuestiones de creaciones
artisticas como los poemas, las novelas, las obras musicales, las pinturas y las
obras cinematograficas; asi como los programas de computo. En idioma inglés, a
diferencia de los demas idiomas europeos, el derecho de autor se conoce con el
nombre de “copyright”. Dicho término se refiere a actos fundamentales que, en lo
que respecta a creaciones literarias y artisticas, sélo pueden ser efectuados por el
autor o con su autorizacioén, es decir, se trata, concretamente, de la realizacion de
copias de las obras literarias y artisticas, como los libros, las pinturas, las
esculturas, las fotografias y las obras cinematograficas.

Por otro lado, la expresion de derecho de autor, se refiere a la persona creadora
de la obra artistica, a su autor. Subrayando asi, el hecho que se reconoce en la
mayor parte de las leyes, debido a que el autor goza de derechos especificos en
relacion con su creacion, como el derecho a impedir la reproduccion de dicha
creacion, bajo el entendido de unicamente a el le pertenece el derecho. Asimismo,
también existe un derecho para hacer reproducciones de las obras, por ejemplo,
todo editor que haya obtenido una licencia del autor con ese fin.??

Obras
Artisticas

Obras
Literarias

Derechos de
ejecutantes

Derechos

de Autor

Derechos de
Interprete

Derechos de
radiodifusion

Derechos
sobre
Fonogramas

Figura 6 Los derechos de autor
Fuente: Autoria Propia
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2.3 LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La propiedad industrial se entiende en su acepcidon mas amplia y se aplica no solo
a la industria y al comercio, sino también al dominio de las industrias agricolas y
extractivas de todos los productos fabricados o naturales; este concepto se deriva
del articulo 1.3 del Convenio de Paris para la propiedad industrial.

La propiedad Industrial es aquella que se encarga de todo lo que tiene ver con las
creaciones del intelecto humano, es decir se refiere a las invenciones, los dibujos
y modelos industriales; asimismo se incluyen las marcas desde sus diferentes
indoles, las denominaciones de origen, otorgandose en cada una de ellas una
ventaja competitiva por parte del usuario en el mercado en el que se desarrolla.

Es por tanto importante mencionar que la propiedad industrial otorga un conjunto
de derechos exclusivos que protegen la actividad innovadora aplicada en nuevos
productos, nuevos procedimientos o nuevos disefios, o la identificacidon en
exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el mercado.?

Se considera como parte de la propiedad industrial las marcas de fabrica, las
marcas de servicio, los esquemas de trazado de circuitos integrados, los hombres
y las denominaciones comerciales asi como las indicaciones geograficas, a lo que
viene a sumarse la proteccion contra la competencia desleal.

La proteccion de la propiedad industrial tiene por finalidad impedir toda utilizaciéon

no autorizada de signos y que puedan inducir al error a los consumidores asi
como toda practica que induzca a error en general.?*

Patentes

Dibujos y Propiedad
Industrial

Modelos
Industriales

Denominaciones
de Origen

Figura 7. La propiedad industrial
Fuente: Autoria Propia

El anterior diagrama muestra la forma en que las diferentes oficinas evaluadoras
de la propiedad industrial hacen una division en la manera de proteger los diversos
objetos, productos o procedimientos de a cuerdo a las caracteristicas que se
deseen proteger o bien la finalidad que se persigue con ello. De tal forma que el
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estudio que se realice a cada figura juridica, contemple las caracteristicas que le
atafien sin tener que involucrarse con aquellas que protegen otros aspectos.?

2.4 LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MEXICO

Para un mejor desempefo en al concesion de titulos de propiedad industrial el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con base en su Ley de Propiedad
Industrial marca las diferencias entre las diferentes figuras juridicas, siendo estas
las invenciones, los modelos de utilidad, los disefos industriales, las marcas, las
denominaciones de origen y los circuitos integrados.

Figura 8 Integracion de la Propiedad Industrial
Fuente: Autoria propia

Sin embargo, para el estricto caso del presente trabajo se consider6 Gnicamente
al area de patentes, en virtud de que el procedimiento de concesion tanto de las
marcas como de las denominaciones de origen corresponde a un tipo de
proteccion totalmente diferente en su esquema y en sus lineamientos a pesar de
que comparten la misma legislacion en México (Ley de Propiedad Industrial y el
Reglamento de la Propiedad Industrial) y aunque son evaluados en el mismo IMPI,
las acepciones de la Ley de Propiedad contempla tres figuras juridicas para dicha
area de patentes.

El area de patentes del IMPI se divide de acuerdo al tipo de figuras juridicas que
se estudian en ella, como se muestra a continuacién:
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Disefios
Industriales

Modelos

de Utilidad

Figura 9. Las Patentes en el IMPI
Fuente: Autoria Propia

2.5 LAS PATENTES

La patente es un término que proviene del vocablo latino patens, que significa
“‘manifiesto”. El concepto se utiliza para nombrar aquello que es visible,
perceptible, claro u obvio. Ahora bien, de acuerdo a lo que establece la Oficina de
patentes y marcas de Espana, se otorga un titulo de patente a fin de reconocer el
derecho de explotar en exclusiva la invencion patentada, impidiendo a otros su
fabricacion, venta o utilizacidn sin consentimiento del titular.

Sin embargo, la informacioén respectiva a las patente se hace de conocimiento
general, por un plazo de 20 afos, de acuerdo a su Ley 11/1986, de 20 de marzo,
de Patentes. En esencia, el derecho otorgado por una patente corresponde a
excluir a otros de fabricar, utilizar o introducir al mercado el producto o
procedimiento protegido. La patente se refiere a un aparato nuevo, un
procedimiento, una mejora o perfeccionamiento del mismo, dependiendo de la
legislacion de cada pais.?®

En algunos paises se define al término invencién como la solucién a un problema
técnico, esto en virtud de que las leyes de proteccion no lo definen concretamente.
Las invenciones se originan de problemas que se hayan llevado afos
planteandose o de un nuevo problema, la solucidn se conoce como invencion. Sin
embargo, el descubrir algo que exista en la naturaleza, tal como una variedad
vegetal o alguna planta no esta contemplada en el contexto de una invencion, ya
que para que se pueda considerar como tal, debe haber intervencion del ser
humano. Por ejemplo, el proceso de extraccion de una nueva sustancia de una
planta puede constituir una invencion.

Las invenciones no son necesariamente algo complejo. El impermeable fue una

invencién que permitié solucionar un problema “técnico”. Por “nuevas soluciones”
se entiende, fundamentalmente, ideas, que como tales, son objeto de proteccion.
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Por consiguiente, en la proteccidn que se contempla en la normativa de patentes
no se exige que la invencion esté plasmada de forma fisica.

Asi pues, la patente consiste en el derecho otorgado a un inventor por un
Estado o por una oficina regional que actia en nombre de varios Estados, y
que permite que el inventor impida que terceros exploten por medios
comerciales su invencion durante un plazo limitado, que suele ser de 20 afos.

La patente viene a ser un incentivo que fomenta, a su vez, la Innovacion, lo que
ademas contribuye a mejorar la calidad de la vida humana. El inventor tiene la
obligacion de divulgar al publico la invencion patentada, de modo que cualquier
otra persona pueda beneficiarse de los nuevos conocimientos y contribuir asi al
desarrollo tecnolégico. De ahi que la divulgacion de la invencion constituya un
criterio esencial en los procedimientos de concesion de patentes. Todo ha sido
pensado en el sistema de patentes de modo que se tengan en cuenta en pie de
igualdad los intereses de los inventores y los intereses del publico en general.

Para que2 una invencion pueda ser patentable se deben seguir los siguientes
P 7
criterios:

Novedad

Actividad

Patente

Figura 10. Condiciones de proteccion de una invencion.
Fuente: Autoria propia

e La aplicacion industrial se refiere a la utilidad practica que debe tener un
producto, es decir ser reproducible.

e En una invencién debe observarse una nueva caracteristica hasta el
momento no conocida en el cuerpo de conocimientos (lo que se conoce
como “estado de la técnica”) en el campo técnico de que se trate y esto se
denomina novedad.

e La actividad inventiva es aquello que no pueda ser deducido por una

persona con conocimientos generales en el campo técnico de que se
trate.?®
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En términos generales las tres caracteristicas anteriores son las que limitan a las
patentes, sin embargo, en ciertos paises de acuerdo a la normativa que tienen, no
se consideran patentables las teorias cientificas, los métodos matematicos, las
variedades vegetales y animales, los descubrimientos de sustancias naturales, los
métodos de tratamiento médico (en oposicion a los productos médicos) y toda
invencion cuya explotacion comercial se considere necesario impedir a los fines de
proteger el orden publico, las buenas costumbres y la salud publica.

Los requisitos de novedad y actividad inventiva (no evidencia) deben cumplirse en
una fecha determinada, por lo general, la fecha en la que se presente la solicitud.
Aunque, existe una excepcidn a esa norma, debido al llamado derecho de
prioridad, la cual se encuentra estipulada en el reglamentado del Convenio de
Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial. Esa excepcion se aplica
exclusivamente a las solicitudes efectuadas en paises que sean parte en el
Convenio de Paris.

Por derecho de prioridad se entiende el hecho de que, tras haber presentado
una solicitud en un Estado parte del Convenio de Paris, el mismo solicitante
(o su causahabiente) tiene la facultad, en un periodo de tiempo especifico,
para solicitar proteccién respecto de la misma invencion en cualquiera de
los demas Estados partes en el convenio en cuestion y se procedera como si esa
solicitud hubiera sido presentada el mismo dia que la solicitud anterior.

La persona a la que se concede la patente se conoce con el nombre de titular de
la patente o propietario de la patente. Una vez concedida la patente con respecto
a un pais concreto, todo tercero que desee comercializar la invencion en ese pais
debe obtener previamente autorizacién del titular de la patente. En principio se
considera ilegal la explotacion de una invencion patentada sin previa autorizacion
del titular de la patente.

La proteccion de una invencion se concede por un plazo limitado de 20 afos. La
proteccion finaliza al tiempo que expira la patente y la invencién pasa a formar
parte del dominio publico, y el titular de la patente deja de tener derechos
exclusivos respecto de la invencion, es decir, la invencidon pasa a estar a
disposicion a los fines de su explotacion comercial por terceros, sin tener que
pagar derecho alguno al inventor.

El titular de la patente no goza de derechos reconocidos en las leyes para la
explotacion de su propia invencion, antes bien, de derechos reconocidos en las
leyes para impedir que terceros exploten por medios comerciales su invencion. El
titular tiene la facultad para conceder autorizacién o una licencia a terceros a los
fines de la utilizacion de la invencion sobre la base de condiciones convenidas
entre ambas partes. Ademas, el titular tiene la facultad de vender su derecho
respecto de la invencion a terceros, que légicamente pasaran a ser los nuevos
titulares de la patente.
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Existen ciertas excepciones al principio de que las invenciones patentadas no
pueden ser objeto de explotacion sin consentimiento del titular de las mismas. En
esas excepciones se tienen en cuenta el equilibrio entre los intereses legitimos del
titular de la patente y los intereses del publico en general. En las leyes de patentes
se contemplan casos en los que se puede proceder a la explotacion de una
invencion patentada sin precisarse autorizacion del titular de la misma, por
ejemplo, el hecho de que el gobierno lo utilice en aras del interés publico o sobre
la base de una licencia obligatoria.

Por licencia obligatoria se entiende la autorizacién concedida por las autoridades
gubernamentales a los fines de explotar una invencién en concreto. Esas licencias
solo se conceden en casos muy especiales, definidos en la Ley, y exclusivamente
en la medida en que la entidad que desee explotar la invencién patentada no
pueda obtener autorizacion del titular de la patente. Las condiciones respecto de la
concesion de licencias obligatorias estan reglamentadas con todo detalle en las
leyes que las contemplan.

En contrapartida a la decision de conceder una licencia obligatoria debe preverse
una remuneracion adecuada en favor del titular de la patente. Ademas, cabe
sefalar que toda decision de licencia obligatoria puede ser objeto de apelacién. Un
ejemplo de ello es la cuestion sobre medicamentos en casos de enfermedades
altamente contagiosas que impliquen un grave problema a un pais, en donde, se
autoriza el uso de las invenciones y procedimientos para elaborarlas, apoyando al
Estado para superar una emergencia.?

En el caso especifico de México, las patentes tienen un concepto explicito,
definido en la Ley de la Propiedad Industrial, la cual es una de las directrices que
rigenaoal IMPI, lo cual se especifica en el articulo 15, de dicha Ley, que a la letra
dice:

“Se considera invencion a toda
creacion humana gque permita
transformar la materia o la energia

que existe en la naturaleza, para su
aprovechamiento por el hombre y
satisfacer sus necesidades”.

Asimismo, de conformidad con lo estipulado en el articulo 16 de dicha Ley de
Propiedad Industrial se mencionan, las caracteristicas que deben cumplir las
invenciones para poder ser objeto de proteccion. Las invenciones son susceptibles
proteccion cuando sean nuevas, que sean resultado de la actividad inventiva y
susceptible de aplicacion industrial. Ademas tienen una vigencia de 20 afios a
partir de la fecha de presentacion ante la oficina correspondiente."
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2.6 LOS MODELOS DE UTILIDAD

La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas indica que el Modelo de Utilidad
protege invenciones de menor rango que aquellas que se protegen como
patentes, lo cual se puede apreciar al dar a un objeto una configuracién o
estructura diferente a lo existente con lo cual se obtenga como su nombre lo dice
una utilidad o ventaja practica. Un Modelo de Utilidad se caracteriza por ser
practico y util y no por lo estético que pueda llegar a ser y el alcance que pueda
llegar a tener es similar al de la patente, solo que tiene una duracién de diez afios
desde la presentacion de la solicitud.*?

De acuerdo con su definicion basica, que puede variar de un pais a otro (en el que
se brinde dicha proteccion), un modelo de utilidad se asemeja a una patente. De
hecho, los modelos de utilidad se denominan a veces "pequenas patentes" o
"patentes de innovacion". Los modelos de utilidad en términos generales son
aquellas maquinas, herramientas o aparatos, que han sufrido alguna modificacion
en su estructura, proporcionando como su nombre lo dice, una utilidad adicional o
diferente.

La figura juridica de “modelo de utilidad” se contempla en las leyes de mas de 30
paises asi como en los acuerdos regionales de la Organizacion Regional Africana
de la Propiedad Intelectual (ARIPO) y la Organizacién Africana de la Propiedad
Intelectual (OAPI). Ademas, en algunos paises, como Australia y Malasia, se
contemplan formas de proteccion denominadas patentes de innovacion o
innovaciones de utilidad, que se asemejan al modelo de utilidad. En otros paises,
como Hong Kong, Irlanda y Eslovenia, se contemplan patentes de corta vigencia
equivalentes al modelo de utilidad.®

Aplicacion
Industrial

Modelo de Utilidad

Figura 11. Condiciones de proteccion de un modelo de utilidad.
Fuente: Autoria propia

En la practica, la proteccion en calidad de modelo de utilidad se suele solicitar en
relacion con innovaciones que aportan mejoras ante todo en cuanto a su
funcionalidad o estructura, y que no necesariamente reunen los criterios de
patentabilidad. Esto, evidentemente tiene que ver con al oficina en que se
presente y los criterios a evaluar en la misma. Las tasas que se exigen para la
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obtencién y el mantenimiento de los derechos suelen ser inferiores a las relativas
a las patentes, es decir, representan un menor costo.**

Con lo que respecta a México de acuerdo a lo establecido en el articulo 28 de la
Ley de Propiedad Industrial que rige la legislacion Mexicana, se dice que:

“Se consideran modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herramientas
de una modificacion en su disposicion, configuracién, estructura o forma,
presenten una funcion diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas
en cuanto a su utilidad.”

Los Modelos de utilidad tienen una vigencia de 10 afos a partir de la fecha de
presentacion y deben cumplir con el caracter de novedoso y ser de aplicacién
industrial, de acuerdo a lo establecido en los articulos 27 y 29 de la Ley de
propiedad Industrial.>®

2.7 LOS DISENOS INDUSTRIALES

En términos generales, se entiende por disefio industrial el aspecto ornamental y
estético de los articulos de utilidad. Ese aspecto puede ser tanto la forma, como el
modelo o el color del articulo. El diseio debe ser atractivo y desempefar
eficazmente la funcién para la cual fue concebido. Ademas, debe poder ser
reproducido por medios industriales, finalidad esencial del disefio, y por la que
recibe el calificativo de “industrial”.

Desde el punto de vista juridico, al hablar de disefio industrial se hace referencia al
derecho que se otorga en un gran numero de paises, conforme a un sistema de
registro concreto, para proteger las caracteristicas originales, ornamentales y no
funcionales de los productos y que derivan de la actividad de disefiar.®

Los disenos industriales se aplican a una amplia variedad de productos de la
industria y la artesania: desde instrumentos técnicos y médicos a relojes, joyas y
otros articulos de lujo; desde electrodomésticos y aparatos eléctricos a vehiculos y
estructuras arquitectonicas; desde estampados textiles a bienes recreativos.

El disefio industrial puede consistir en:
3%

iy

2 Modelos Industriales
[

(

x‘/
(£
Th=

/90 Dibujos Industriales
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Para estar protegido por la mayoria de las legislaciones nacionales, un disefio
industrial debe ser no funcional. Esto significa que el caracter de un disefio
industrial es esencialmente estético y la Ieg;islacic’)n no protege ninguno de los
rasgos técnicos del articulo al que se aplica.’

Actualmente existe un tipo de dibujo o modelo industrial con una proteccion
diferente, esto en virtud de la creacion de la comunidad europea y el Reglamento
sobre los dibujos y modelos industriales denominados “comunitarios” se adopto6 el
12 de diciembre de 2001; sin embargo, dichos disefios comunitarios a su vez se
dividen en dos, los disefios comunitarios Registrados y los disefios comunitarios
no registrados.

Un dibujo o modelo comunitario registrado otorga a su titular el derecho exclusivo
a usarlo en los 27 Estados miembros de la Union Europea e impide el uso por
terceros sin su consentimiento.

I_ Protegidos desde marzo de 2006 |

Duracion de 5 afios renovable cada 5 afios hasta por 25 afios I

I_ El examen comprueba las formalidades y no evalia novedad I

El sistema de dibujos y modelos comunitarios registrados implica un simple
procedimiento de registro:

Solicitud Unica
Muiltiple Lengua

Confidencial
por 30
meses

Registro Unica
Comunitario Solicitud

Solicitud
Multiple

El dibujo o modelo comunitario registrado confiere a su titular un derecho exclusivo
a impedir su uso en el mercado sin su consentimiento. En concreto, el titular esta
facultado para prohibir que un tercero no autorizado fabrique, ofrezca, ponga en el
mercado, importe, exporte o utilice un producto en el que se encuentre
incorporado el dibujo o modelo o al que éste se haya aplicado, asi como el
almacenamiento del producto con los fines antes citados.
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El titular de un dibujo o0 modelo comunitario registrado podra actuar en caso de
infraccion adoptando las medidas establecidas expresamente para el caso de
litigios en materia de infraccién y validez de los dibujos y modelos comunitarios en
el RDC (seccion 2 del Titulo I1X) y, en concreto, mediante la presentacion de
solicitudes de intervencion a las autoridades aduaneras. Este procedimiento
administrativo permite al titular de un dibujo o modelo comunitario registrado
solicitar a las autoridades aduaneras de la UE que retengan los productos
presuntamente falsificados mientras se hallan bajo el control de aquéllas.®

La estética es uno de los principales factores que influyen en la preferencia que
muestra el consumidor por uno u otro producto. Ante resultados técnicos
relativamente similares, lo que determina la decision del consumidor es el precio y
el aspecto estético. Por consiguiente, al registrar sus disefios industriales, los
fabricantes protegen, de hecho, uno de los elementos distintivos determinantes
para el éxito del producto en el mercado.

Por lo general, los disefios industriales que se prestan a la proteccién deben ser
nuevos u originales, en el sentido de que deben ser en gran medida diferentes de
disefios conocidos o de combinaciones de los mismos.

En la mayor parte de las leyes de proteccidn de los disefios industriales se excluye
de la proteccion de los mismos todo disefio que obedezca exclusivamente a la
funcién para la que haya sido concebido el articulo. En la medida en que el disefo
de un articulo producido por un gran numero de fabricantes, por ejemplo, un clavo,
obedezca puramente a la funcidén para la que haya sido concebido, la proteccion
de dicho disefio se traduciria en el hecho de impedir que otros fabricantes puedan
producir articulos que desempefien la misma funcién. Por consiguiente, no puede
aspirarse a excluir la posibilidad de que terceros produzcan ese mismo tipo de
articulo, a menos de que el disefio sea lo suficientemente innovador e inventivo
para prestarse a la proteccion por patente.

Aplicacion
Industrial

Novedad

Disefio Industrial

Figura 12. Condiciones de proteccion de un modelo industrial
Fuente: Autoria Propia

En otras palabras, la proteccion de los disenos industriales que se contempla en
las leyes s6lo se aplica a los disefios que se apliquen o estén integrados en
articulos o productos. Esa proteccion no impide, pues, que otros fabricantes
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produzcan o hagan negocios con articulos o productos similares, a condicién de
que en estos ultimos no esté integrado o reproducido el disefio protegido.

Al registrar un disefo industrial se obtiene proteccion contra la explotacion no
autorizada del disefio aplicado a articulos industriales. Se concede asi al
propietario del disefo el derecho exclusivo a realizar, importar, vender, alquilar u
ofrecer en venta articulos a los que se aplique el disefio o en el que esté
incorporado el mismo.

La vigencia de los derechos sobre los disefios industriales varia de un pais a otro.
Por lo general, el plazo maximo oscila entre 10 y 25 afos, periodo que se divide
en plazos a su vez a los fines de que el propietario renueve el registro para
obtener una ampliacion de la vigencia de sus derechos. Ese plazo de proteccion,
relativamente corto, obedece probablemente al hecho de que los disefos se
asocian por lo general con lo efimero, lo que es sinbnimo de aceptacion y éxito
relativamente pasajeros, en particular, en esferas sumamente dependientes de la
moda, como los sectores vestimentario y del calzado.*

En México, de acuerdo a lo establecido en el articulo 32 de la Ley de la Propiedad
Industrial, los disefios Industriales comprenden a:

I.- Los dibujos industriales, que son toda combinacion de figuras, lineas o colores
que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentacion y que le
den un aspecto peculiar y propio, y

Il.- Los modelos industriales, constituidos por toda forma tridimensional que sirva
de tipo o patrén para la fabricacion de un producto industrial, que le dé apariencia
especial en cuanto no implique efectos técnicos. *°

Muchos factores e instituciones afectan la propension de los individuos a inventar
y la capacidad de las sociedades de innovar. De estos factores, uno de los mas
tangibles es el sistema de patentes, que en esencia, ofrece al inventor derechos
temporales de monopolio, gracias a los cuales tiene poder exclusivo de producir o
utilizar el procedimiento patentado. Los sistemas de patentes surgen de la
naturaleza del conocimiento como bien publico. :*'

2.8 DIFERENCIAS ENTRE INVENCIONES Y MODELOS DE UTILIDAD,
MARCAS Y DISENOS

Es importante mencionar las diferencias existentes entre las invenciones y los
modelos de utilidad y las marcas (materia no sujeta a estudio) y los disefos
industriales, esto en virtud de que el objetivo de todos los derechos de propiedad
industrial es proteger la creatividad de las empresas y los particulares. Sin
embargo, estos derechos no abarcan los mismos aspectos y por ello se marcan
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las diferencias entre las marcas, los modelos de utilidad, las patentes y los
disenos.

Los dibujos y modelos solo abarcan la apariencia de los productos. No pueden
proteger la funcion de los mismos.

Los modelos de utilidad proporcionan proteccion a invenciones de areas como la
mecanica, de menor complejidad técnica y a las invenciones y que se prevé
comercializar solamente durante un periodo de tiempo limitado. El procedimiento
para obtener proteccion en tanto que modelo de utilidad suele ser mas breve y
sencillo que el relativo a la solicitud de una patente. Los requisitos sustantivos y de
procedimiento que se contemplan en las leyes difieren mucho de un pais a otro y
de una region a otra, pero por lo general, los modelos de utilidad se diferencian de
las patentes de invencion en los siguientes aspectos:*?

DIFERENCIAS PATENTES MODELOS DE

UTILIDAD

Caracteristicas Novedad, actividad Novedad

inventiva

Plazo 20 anos 10 afios

Costos Mayor Menor

Limitantes de proteccién Todas las areas Areas especificas

Tipo de examen Examen de fondo Dependiendo la Oficina

(anterioridades) se hace o0 no el examen

de fondo

Tabla 2. Diferencias entre patente y Modelo de utilidad
Fuente: Autoria propia

Una marca identifica el origen de los productos y servicios de una empresa, con
objeto de diferenciarlos de los de sus competidores. Las patentes protegen la
funcion, el funcionamiento o la construccion de una invencién. Para poderse
patentar, una funcién debe ser innovadora, tener una aplicacién industrial y
describirse de forma tal que sea posible reproducir el proceso.*?

Como parte de un ejemplo de la diferencia entre una Patente y un Modelo de
Utilidad; considerando que una mesa originalmente fue un invento, esta puede

sufrir cambios en su estructura fisica para proporcionar un aporte adicional para su
misma utilidad, lo cual se demuestra de la siguiente manera:

Masa redonda con tras patas Mesa redonda con una pata Mesa radonda con 1 pata y rsdas

Mesa ovalada con cuatro patas
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El siguiente ejemplo es similar al anterior, donde se tiene una invencion originada
de la idea de donde sentarse y de ahi se desprende que se crean necesidades
adicionales por lo cual se realizan modificaciones creandose asi un Modelo de
Utilidad.

2 4
8
6
0 VR
Patente (idea original) Al Banco se le pone La silla modifica su
un respaldo y se tiene forma agregandole
una silla. Descansa brazos.

Como se puede observar de una idea original o invencion se desprende una
modificacion para llegar a un Modelo de Utilidad. Si, a esto se le suma un aspecto
ornamental diferente al que presentan actualmente los productos, se tiene un
Disefo Industrial, donde, la proteccién radica en la forma y apariencia externa y
estética de un producto, sin importar su aplicacion.

Los esquemas de trazado de los circuitos integrados constituyen creaciones del
intelecto humano. Ademas, suelen ser el resultado de grandes inversiones tanto
en adquisicion de conocimientos como en recursos financieros. Es constante la
necesidad de nuevos esquemas de trazado que reduzcan la dimension de los
circuitos integrados y permitan que estos ultimos desempefien un numero mayor
de funciones. Cuanto mas pequefio sea el circuito integrado menor material sera
necesario para su fabricacion y menor el espacio necesario para su integracion.

Los esquemas de trazado de circuitos integrados no se consideran disefos
industriales en el sentido contemplado en las normativas de registro de los
disefios industriales. Ello obedece al hecho de que no son factores
determinantes del aspecto externo de los circuitos integrados, antes bien,
constituyen la ubicacidn fisica, dentro del circuito integrado, de cada elemento que
tiene una funcion electronica. Ademas, los esquemas de trazado de los circuitos
integrados no suelen ser invenciones patentables en la medida en que en su
creacion no cabe hablar de actividad inventiva aunque requieran mucho trabajo
por parte de un experto. Esos esquemas tampoco pueden acogerse a la
proteccion por derecho de autor en la medida en que las leyes nacionales
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determinen que los esquemas de trazado no son susceptibles de proteccién por
esos medios.

Por marca se entiende un signo o una combinacién de signos que
diferencian los productos o servicios de una empresa de los de las demas.

Las marcas permiten diferenciar los productos y servicios de una empresa con
respecto de los de los demas de su misma especie. Las marcas facilitan la vida
del consumidor a la hora de adquirir determinados productos o de utilizar
determinados servicios, en el sentido de que permiten identificar un producto o
servicio ya conocido o que haya sido objeto de publicidad. **

El caracter distintivo de la marca debe ser evaluado en relacion con los productos
o servicios a los que se aplique. Por ejemplo, la palabra “apple” (manzana) o la
imagen de una manzana no permiten diferenciar un tipo de manzanas de las de
los demas, antes bien, es un signo distintivo en la esfera informatica. Las marcas
no sélo permiten diferenciar productos y servicios como tales. También permiten
diferenciarlos dentro de la propia empresa de la que son originarios.

Las marcas permiten remitirse a una empresa concreta, no necesariamente
conocida para el consumidor, que ofrece los productos o servicios en el mercado.
Por consiguiente, las marcas diferencian los productos o servicios de una fuente
de productos o servicios idénticos o similares de otras fuentes. Esta funcién es
importante para definir el alcance de la proteccion de las marcas.

Las marcas sirven también para denotar una cualidad concreta del producto o
servicio a las que se apliquen, de modo que el consumidor pueda fiarse asi de la
calidad constante de los productos que lleven dicha marca. Esta funcion se
conoce comunmente en tanto que funcidén de garantia. La marca no siempre es
prerrogativa de una unica empresa, por cuanto el titular del registro de la marca
tiene la facultad de conceder licencias a otras empresas a los fines de utilizar la
marca en cuestion.

El disefio o la forma de un producto pueden ser un sinénimo de la marca y de la
imagen de una empresa y convertirse en un activo con valor econémico creciente.
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3. EVALUACION Y PROCESOS DE CONCESION EN OTROS PAISES

Para conceder una solicitud del area de patentes, sea invencion, modelo de
utiidad o disefio industrial, se debe realizar una evaluacién en la cual se
contemplen los aspectos principales; tales como el examen de forma y el examen
de fondo. Para verificar que el proceso que mas adelante se propone, se muestran
los modelos de los procesos empleados en tres las oficinas mas importantes del
mundo.

3.1 EXAMEN DE FORMA

Todas las oficinas que otorgan una proteccién en materia de propiedad industrial,
una vez que reciben las solicitudes realizan un examen denominado de forma,
esto es, se revisa la documentacion relativa al contenido de dicha solicitud, el cual
consiste en los siguientes pasos:

¢ \erificar el formato de solicitud

* Presentar el pago por concepto de presentaciéon de la solicitud

¢ Antecedentes

e Descripcién

* Reivindicaciones

e Figuras

SEESEEX

Figura 13 Examen de forma
Fuente Autoria Propia

Una vez que la solicitud ha cumplido con el contenido arriba mencionado se emite
un oficio de que se ha satisfecho el examen de forma, en caso contrario se emite
un oficio en el cual se notifica al solicitante que subsane y enmiende errores que
pueda presentar la solicitud al momento de su ingreso. Todo lo anterior se refiere
lo que se indica en el articulo 50 de la Ley de la Propiedad Industrial.*®

Asimismo, el articulo 5° del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial,

menciona que los formatos deberan llenarse de forma correcta y completa, usando
los correspondientes formatos.
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3.2 EXAMEN DE FONDO

En el término “patente” también esta implicito el documento emitido por la
correspondiente autoridad gubernamental en esa esfera. A los fines de obtener
una patente de invencion, el inventor, o la entidad para la que este ultimo trabaje,
debe presentar una solicitud ante la oficina nacional o regional de patentes en la
que describa la invencion con todo detalle y proceda a una comparacién con
anteriores tecnologias existentes en ese mismo campo para demostrar la novedad
de la misma.

Para solicitar una patente o registrar una marca o disefio, ya sea en el plano
nacional o internacional, primero hay que cerciorarse de que la creacién objeto
de solicitud es nueva o si, por el contrario, ya es propiedad u objeto de
reivindicacién por terceros. Con ese fin es menester proceder a intensas
busquedas de informacion. En virtud de cuatro tratados de la OMPI se han creado
sistemas de clasificacion, mediante los cuales se organiza la informacion
dividiéndola en diferentes ramas de la propiedad industrial y en categorias
indexadas que facilitan las busquedas, a saber:

% Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificacion Internacional de Patentes.

% Arreglo de Niza relativo a la Clasificacion Internacional de Productos y
Servicios para el Registro de las Marcas.

¢ Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificaciéon Internacional de
los Elementos Figurativos de las Marcas.

% Arreglo de Locarno que establece una Clasificacién Internacional para los
Dibujos y Modelos Industriales.

La OMPI dispone ademas de un Centro de Arbitraje y Mediacién, a quien incumbe
la soluciéon de controversias de propiedad intelectual entre partes privadas de
distintos paises. Se trata tanto de controversias contractuales (como las licencias
de patentes y de programas informaticos, acuerdos en materia de compatibilidad
de marcas y acuerdos de investigacion y desarrollo) y de controversias no
contractuales (como las infracciones de patentes). EI Centro es hoy un lider en
servicios de solucion de controversias derivadas del registro y uso abusivos de
nombres de dominio de Internet.

Si no solicita la proteccion, otros pueden aprovecharse de sus inversiones.

Durante el examen de fondo se evaluan las caracteristicas esenciales de cada una
de las figuras juridicas, y principalmente se evalua la busqueda de anterioridades,
lo cual se desprende de las bases de datos a nivel nacional e internacional,
dependiendo de la legislacion de cada pais. Dicha busqueda esta contemplada en
la legislacion mexicana en el articulo 17 de la Ley de Propiedad Industrial, en
donde se indica que se considerara el estado de la técnica, que son todos los
conocimientos técnicos que se han hecho publicos de acuerdo al articulo 12 en su
fraccion Il de la mencionada Ley.*’
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En el caso de las patentes el procedimiento de una patente europea contempla

tres fases:*®
Patente europea

Examen de forma

Informe de busqueda. |Examen de fondo. Procedimiento de
Publicacién de la Concesion. oposicion.
solicitud.

Figura 14. Fases de la patente europea
Fuente Autoria Propia

3.3 EL PROCESO DE CONCESION EN OTROS PAISES

Las patentes son concedidas por una Oficina nacional de patentes o por una
Oficina regional la cual trabaja para varios paises, tal es el caso de la Oficina
Europea de Patentes y la Organizacion Regional Africana de la Propiedad
Intelectual. De conformidad con dichos sistemas regionales, un solicitante pide
proteccion para la invencidn en uno o mas paises y cada pais decide si brinda
proteccién a la patente dentro de sus fronteras. El Tratado de Cooperacion en
materia de Patentes (PCT), administrado por la OMPI, estipula que se presente
una unica solicitud internacional de patente que tiene el mismo efecto que las
solicitudes nacionales presentadas en los paises designados. Un solicitante que
desee proteccion puede presentar una unica solicitud y pedir proteccién en tantos
paises signatarios como sea necesario o bien limitarse a una patente territorial.

A las Patentes sujetas al PCT se les conoce como Patentes Internacionales por la
facil opcidn de proteccion en la multiplicidad de paises. En general, la solicitud de
patente debe presentarse en cada pais en el que se solicite la protecciéon por
patente de la invencion; la patente sera otorgada y tendra validez en dicho pais,
de conformidad con la legislacion aplicable. En algunas regiones, las oficinas
regionales de patentes, por ejemplo, la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la
Organizacion Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO), aceptan
solicitudes de patentes regionales u otorgan patentes, que surten el mismo efecto
que las solicitudes presentadas o las patentes concedidas en los Estados
miembros de esa region.

Ademas, los residentes o nacionales de un Estado contratante del Tratado de
Cooperacion en materia de Patentes (PCT) pueden presentar una solicitud
internacional en virtud del PCT, que surte el mismo efecto que las solicitudes
nacionales presentadas en cada uno de los Estados contratantes designados. Sin
embargo, en virtud del Sistema del PCT, a fin de obtener la proteccion por patente
en los Estados designados, cada Estado designado otorgara una patente a la
invencion reivindicada contenida en la solicitud internacional.
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Los requisitos sustantivos y de procedimiento para la concesion de patentes, asi
como el importe de las tasas que han de abonarse, varian de un pais a otro. Por lo
tanto, se recomienda consultar a ese respecto a un abogado especializado en
propiedad intelectual o ponerse en contacto con las oficinas de propiedad
intelectual de los paises en que se pretende obtener la proteccién.

La Coleccion de Leyes Electronicamente Accesible (CLEA) proporciona facil
acceso a la legislacion de propiedad intelectual de una amplia gama de paises y
regiones, asi como a los tratados de propiedad intelectual administrados por la
OMPI, lo cual se puede consultar en al misma pagina de la OMPI.*°

Es importante presentar una solicitud de patente antes de divulgar publicamente
los detalles de la invencion. En general, las invenciones que sean divulgadas
antes de que se presente una solicitud seran consideradas parte del estado de la
técnica (aunque a escala internacional no existe una unica definicién del término
"estado de la técnica", en muchos paises éste esta compuesto por la informacion
que ha sido puesta a disposicion del publico en cualquier lugar del mundo
mediante divulgacion escrita u oral. En los paises en que se aplica dicha
definicion, si el solicitante divulga al publico la invencién antes de presentar una
solicitud de patente, no podra obtener una patente valida para esa invencion,
puesto que no satisfara el requisito de "novedad". Sin embargo, en algunos paises
se otorga un plazo de gracia, que sirve de salvaguardia para los solicitantes que
hayan divulgado sus invenciones antes de presentar una solicitud de patente, y los
criterios relativos a la novedad pueden interpretarse de modo distinto en funcion
de la legislacion aplicable.

En caso de que sea inevitable divulgar la invencion, por ejemplo, a un posible
inversor o a un socio comercial, antes de presentar una solicitud de patente, la
divulgacion debera ir acompanada de un acuerdo de confidencialidad. Para
analizar el proceso de evaluacion de los exdmenes que se realizan en el IMPI, es
necesario conocer el proceso de estudio que llevan acabo Oficinas Extranjeras
consideradas como tales como Estados Unidos, Australia y Espafa a las
solicitudes del area de patentes. *°

3.4 MODELO DE LA OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA (USPTO)

Cuando una solicitud de patentes se registra en las Oficina de Patentes y Marcas
Registradas de los Estados Unidos de América (U.S.P.T.O, por sus iniciales en
inglés), un Examinador de Patentes de dicha oficina, debe concurrir que dicha
invencion sea

< Util, esto es que tenga en el presente un proposito util.
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% Nueva (novedad), se satisface si el Examinador no encuentra referencias
previas que contienen todas las caracteristicas que se reclaman en dicha
aplicaciéon de patente.

“+ Que no sea obvia, esto lo realiza un examinador el cual puede utilizar las
ensefianzas combinadas de varias patentes, las publicaciones impresas, u
otras referencias previas del arte. Si una persona hipotética, con habilidad
ordinaria, consideraria dicha invencion como una combinacion obvia de las
caracteristicas individuales de otras referencias, o si dicha invencion es una
extension obvia de la tecnologia existente, entonces el Examinador
rechazara la aplicacion.”

Es importante sefalar que la determinacion de la “obviedad” de una aplicacién de
patente implica un juicio subjetivo. Por ejemplo, el contenido verdadero del arte
previo, el nivel de la habilidad de la persona habil ordinaria en el campo técnico, y
la sensatez de combinar las caracteristicas de referencias impresas diferentes son
todos juicios subjetivos; asi como el hecho del compendio que se tenga en las
bases de datos y las limitantes que estas presenten.

La USPTO contempla tres tipos de solicitudes de Patentes:*

‘ Patentes

Modelos
de

Utilidad

Disefios
Industrial

El proceso que se realiza para el examen de una solicitud de patente en los
EE.UU. contempla las siguientes etapas:

® Presentacion

e Examen de Fondo

¢ Obtencidn del Certificado

Es importante sefalar que las etapas son las mismas para cualquiera de las 3
figuras juridicas ya mencionadas.
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Es de advertirse que bajo la ley de los EE.UU., la aplicacién se debe registrar
antes de un ano, a partir del primer uso publico, la revelacion, la venta, o la oferta
para la venta de la invencion.

Resulta igualmente importante, el hecho de que muchos paises extranjeros
requieren que la solicitud de patentes sea registrada antes de cualquier
publicacion, demostracion, o venta del invento. Si una solicitud se registra en los
EE.UU. antes de la primera publicacién, demostracion, o venta, la mayoria de los
paises aceptan la fecha del registro en los EE.UU. como "la fecha efectiva del
registro," para solicitudes registradas en dicho pais extranjero, siempre y cuando
esta solicitud se registre dentro del limite de un afio. Durante el intervalo de un
afno, el beneficio de una fecha de registro mas temprana (en los EE.UU.) es
reconocido para dicha solicitud de patentes en el extranjero. Es asi que, para
proteger los derechos en el extranjero, se recomienda que la solicitud de EE.UU.
sea registrada antes de la primera revelacion publica, o venta de la invencion.

Para que una patente pueda ser concedida, el inventor no puede haber
abandonado, suprimido, ni ocultado la invencién. Esto requiere que el inventor sea
diligente en completar y archivar la solicitud de patente. El inventor debe tener
presente que una fecha mas temprana para la solicitud es util en la U.S.P.T.O., si
esta oficina tiene que decidir sobre otra solicitud que tenga pendiente y previa,
conteniendo la misma invencion, y asi tomar la decision de cual solicitud conceder
pro antelacion de la presentacién ante dicha oficina.

Las formas de presentacion de una solicitud son las siguientes:

Tipos de solicitud

Cuando una solicitud reclama prioridad tiene un periodo de gracia de 12 meses a
partir de la presentacion de dicha solicitud en un primer pais. Esto se encuentra
establecido en Acuerdo de Paris y debera indicarlo en la misma solicitud.
Posteriormente solicitud podra ser presentada en el o los siguientes paises en que
se requiera su proteccion, siempre y cuando se encuentre dentro del periodo
mencionado.>?

Se debera presentar, la solicitud en la oficina correspondiente y la documentacién

relativa a la prioridad, la cual consiste en una copia certificada de la solicitud, tal y
como se presentd originalmente en el primer pais, su traduccion en caso de ser
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necesario al idioma del pais donde se pretenda la proteccion, y presentar un pago
de derechos correspondiente, de acuerdo a las tarifas establecidas.

Aproximadamente un afo después de la fecha de presentacién de la solicitud en
EE.UU. la USPTO procedera con el examen de fondo para determinar si la
patente puede ser otorgada tal y como se presento. EI Examinador emite una
observacion donde describird sus hallazgos en cuanto a la patentabilidad del
invento. En el caso de que el resultado sea negativo, el solicitante tiene el derecho
de responder a la observacién ya sea con argumentos y/o enmiendas a las
reivindicaciones, segun haya indicado el examinador. Generalmente, después de
una (a veces dos ocasiones), los asuntos prominentes se resuelven en cuanto a la
forma de los reclamos y el alcance de la proteccion. El periodo de la prosecucion
del certificado promedia de uno a dos anos, dependiendo la invencién y el hecho
de que no existan objeciones.>

La USPTO ha establecido procedimientos mediante los cuales el proceso de
concesion puede acelerarse. La USPTO adelantara una solicitud fuera de giro
para el examen bajo uno de estos procedimientos, si el solicitante archiva una
peticion de la fecha de ingreso para hacerla especial bajo el programa del examen
acelerado. La USPTO esta revisando los procedimientos semejantes para otras
peticiones de uso especial. Otras peticiones para hacer especial (es decir, basado
en: fabricacion, infraccion, calidad medioambiental, la energia, el recombinamiento
del ADN, los materiales de superconductividad, HIV/AIDS y cancer, oponiéndose
al terrorismo, y las solicitudes de la biotecnologia se han archivado por las
entidades pequefas, y se procesaran usando el procedimiento revisado para el
examen acelerado. Asi, peticiones para hacer especial, exceptuando aquéllos
basados en la salud de solicitante, envejezca, o los PPH pilotean el programa, se
exigira obedeciendo a los requisitos para las peticiones hacer especial la solicitud
bajo el programa del examen.

La USPTO ha establecido procedimientos dentro de los cuales el examinador de
una solicitud de patente puede apresurarlas. Bajo uno de estos procedimientos, la
USPTO puede adelantar una solicitud fuera de turno por examinador, de tal forma
que el tiempo de concesidn es mas corto en relacion al tiempo promedio para una
solicitud normal.>®

Estas pautas proporcionan la informacién para ayudar a los solicitantes y a sus
representantes a preparar una peticion y pedir el examen acelerado de tal forma
que la solicitud probablemente se acepte o sea archivado, y llevar a la decision del
patentamiento preferentemente dentro de 12 meses o un tiempo mas corto. De tal
forma que se produzcan los resultados de calidad deseados por el solicitante.
También, estos lineamientos proporcionan la guia para examinadores de la
USPTO en donde se pueden procesar estas demandas y peticiones.
Considerando que estas pautas proporcionan la informacion general sobre los
requisitos especificos. Bajo este programa, los lineamientos son meramente
suplemeéntales a los requisitos del programa, de acuerdo al aviso del Registro
Federal fechado el 26 de junio de 2006.
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Es recomendable el hecho de que los solicitantes y sus representantes lean los
requisitos del programa de forma detallada. Bajo los lineamientos, cualquier nota
en cada seccion de los requisitos del programa formales esta fijada como una
seccidon separada incluso los identificadores empleados, lo cual se dio a conocer
en el programa fechado el 26 de junio de 2006.>°

3.5 MODELO AUSTRALIANO

La oficina australiana de proteccion en materia de patentes enfoca su
procedimiento en una serie de pasos muy sencillos. El procedimiento marca una
serie de pasos bajo los cuales se aboca a referir a los examinadores la manera de
evaluar las caracteristicas propias de las invenciones, tomando como base los
acuerdos internacionales y la legislacion bajo la cual se rigen.

El programa de entrenamiento consiste en el comienzo por un programa de
entrenamiento que se lleva a cabo durante aproximadamente seis meses. El
programa incluye una parte formal y la instruccion del trabajo, en cuanto a la forma
de realizarlo. El programa de entrenamiento ensena:

Los procedimientos bdsicos en IP Australia, la
legislacion de patentes y las practicas del examen.

Interpretar documentos de patentes, legislacion y
ley del caso, y para aplicar las reglas de precedente
y otras pruebas legales a una situacion del examen.

Investigar la patente y otras bases de datos
técnicas y aplicar las pruebas legales para decidir si
una invencidn es nueva y con actividad inventiva.

Los examinadores de patentes revisan las solicitudes de patentes para conceder
los derechos propios a tales productos. Haciendo para esto que ellos sean los
primeros en ver nuevas invenciones; asi como todos los adelantos tecnoldgicos.
Ellos trabajan con las descripciones detalladas por escrito de las invenciones y sus
respectivas clausulas para determinar si reune los requisitos legislativos de los
actos de patentabilidad.

Como Examinador de Patentes se requiere cumplir con ciertos lineamientos que le
permitan desarrollar todos los pasos especificados en el procedimiento que la
misma oficina establece, los cuales basicamente consisten en las siguientes
actividades:

¢ Investigar las invenciones y sus aspectos legales mediante los medios en
linea y archivos en papel y recursos propios.
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e Analizar los documentos de la solicitud para determinar si cumple los
requerimientos legislativos y si muestran que las invenciones son nuevas e
inventivas.

e Comunicar a los solicitantes de patentes o a sus abogados el resultado del
analisis de la patente y considerar las contestaciones u omisiones que ellos
emitan.

e Recomendar o aprobar la concesion de patentes; dependiendo de la
experiencia que el examinador tenga.

e Realizar otra busqueda, examen o cuestionario administrativo para conocer
las secciones y metas organizacionales.

e Realizar la busqueda y examen en oficinas de patentes internacionales.

e Las herramientas del examen incluyen patente interna y externa y bases de
datos técnicas, manuales de procedimientos, legislacion, decisiones
judiciales y otros recursos legales asi como sus propias capacidades
intelectuales y el conocimiento técnico.®’

3.6 MODELO DE LA OFICINA ESPANOLA DE PATENTES

La Oficina Espafola contempla para el estudio de las solicitudes tres factores; el
hecho de que una invencion sélo es patentable si es novedosa y que no se haya
divulgado, que exista actividad inventiva, e decir, que no sea algo evidente a un
experto en la materia y finalmente que sea de aplicacién industrial, es decir que
sea posible realizar su fabricacion.>®

Al dia de hoy, la Oficina Espafiola de Patentes lleva a cabo al dia de hoy un
proceso de estudio para las solicitudes de patentes de forma similar al del IMPI, es
decir, realiza un examen de forma y un examen de fondo. El proceso ha quedado
plasmado muy claramente por medio de diagramas, los cuales han sido
publicados mediante una revista mensual con fines informativos, denominada
“‘Marchamos”. La Oficina Espanola, una vez que recibe la solicitud realiza un
examen de forma para que la documentacion contenida este correcta y
completa.>®

En cualquier momento durante los siguientes 12 meses cualquier solicitante puede
presentar solicitudes de proteccion de patentes en otros paises. Las solicitudes se
trataran tomando en consideracion la fecha en la que se presento en la primee
oficina, tal y como si esta misma solicitud se hubiera presentado en la misma
fecha de la prioridad. En la practica, esto le da al solicitante un afio para decidir en
cuantos paises quiere incluir la proteccion de su patente.
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Como parte del examen de fondo que realiza la Oficina Espafiola, se realiza la
busqueda con la cual se determina la novedad de la patente y al realizan los
especialistas en la materia, clasificando previamente la solicitud en donde se
seleccionan los documentos que tengan algo en comun en cuanto a la materia
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Para poder comprender el proceso que lleva a cabo la Oficina Espanola se
analizan los diagramas correspondientes a los examenes que se aplican a las
solicitudes de patentes. En los diagramas se contempla, un modelo de concesion
de forma genérico, donde se contemplan todos los aspectos de la concesion de

titulos.®?

Patente
espafiola

Patente
ELUropea
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Diagrama 1. Procedimiento general de concesion
Fuente revista Marchamos

Asimismo, existe un Modelo en el cual se muestra el proceso de concesion para

las solicitudes, las cuales contemplan el hecho de q6ue exista un reporte de
busqueda previo, realizado por alguna oficina extranjera: 3
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PROCEDIMIENTO DE CONCESION CON EXAMEN PREVIO

ACTUACIONES ACTUACIONES ACTUACIONES EFECTOS
TERCEROS SOLICITANTE OEPM LEGALES

Diagrama 2. Procedimiento de concesién con examen previo
Fuente revista Marchamos

En el caso de que no exista una busqueda de anterioridades previa, para la

solicitud, se procede a llevar a cabo el siguiente proceso de examen para una
solicitud de Patente:**
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PROCEDIMIENTO DE CONCESION SIN INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA

ACTUACIONES ACTUACIONES EFECTOS
SOLICITANTE OEPM LEGALES

Diagrama 3. Procedimiento de concesion sin informe sobre el estado de la técnica
Fuente revista Marchamos

Es necesario hacer notar que la Oficina Espafola establece una clara diferencia
entre el estudio de las tres figuras juridicas que evalua dentro del area de
patentes. Por lo anterior la oficina ha plasmado en los diferentes diagramas que se
presentan, la forma de aplicacion del proceso de acuerdo a las diferentes figuras
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juridicas, ya que debido a la Iegislacic’)n y los acuerdos internacionales, no llevan
acabo el mismo procedimiento.®

PROCEDIMIENTO DE CONCESION DE MODELOS DE UTILIDAD

ACTUACIONES ACTUACIONES ACTUACIONES
TERCEROS SOLICITANTE OEPM

EFECTOS
LEGALES

Diagrama 4. Procedimiento de concesion de modelos de utilidad
Fuente revista Marchamos

Como se observa en el diagrama anterior, es notoria la similitud entre el proceso
de Patentes y el de Modelos de Utilidad debido a que ambos evaluan aspectos de
orden técnico, sin embargo no comparten la caracteristica de actividad inventiva
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(lo cual ya se explico anteriormente). Debido a lo anterior, la oficina Espafiola tiene
la necesidad de contar con un diagrama diferente, aunado al hecho de que en la
cada examinador es especialista en las areas corre'e,pondientes.66

PROCEDIMIENTO DE CONCESION DE MODELOS Y DIBUJOS INDUSTRIALES

ACTUACIONES ACTUACIONES ACTUACIONES EFECTOS
TERCEROS SOLICITANTE OEPM LEGALES

Diagrama 5. Procedimiento de concesion de modelos y dibujos industriales
Fuente revista Marchamos

Debido a que en los Disefios Industriales solo se evalua la formalidad, el diagrama
para la concesiéon es mas sencillo, puesto que no se realiza la busqueda de
anterioridades, simplemente se publican al cumplir con el contenido requerido de
una solicitud.®’
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4. ANALISIS DEL PROCEDIMIENTO ACTUAL DEL PROCESO DE CONCESION
DE PATENTES Y LA PROPUESTA DE UN NUEVO MODELO

Para poder determinar que existe una problematica en cuanto al actual proceso de
concesion de patentes, es necesario analizarlo y determinar las omisiones que
existen en el. Una vez establecidas las necesidades requeridas y los lineamientos
legales se propone un modelo para conceder titulos de patentes, a fin de tener un
proceso actual que cumpla con los requerimientos necesarios y que sea eficiente.

4.1 BENEFICIOS DE LA PROTECCION INDUSTRIAL

Los beneficios resultantes de la proteccion de una invencion corresponden al
hecho de que, el inventor de un modelo de utilidad, disefio industrial o patentes, es
la Unica persona con el derecho de explotarla, y con ello, crear una especie de
monopolio. Se puede otorgar una cesion de derechos a empresas o terceros, para
explotar a gran escala una invenciéon. La Oficina Espafiola, que tiene criterios
similares al IMPI, en cuanto a las patentes y modelos de utilidad, menciona los
beneficios necesarios para la proteccion de cada una de las figuras juridicas,
considerando el hecho de que los Modelos de Utilidad, siguen un proceso similar
al de las Patentes.

Un disefio industrial proporciona un valor al producto, lo hace mas atractivo y
llamativo, puede incluso convertirse en el foco de atencion para el consumidor, al
momento de la eleccion en la compra de un producto. Por lo tanto, la proteccion
de los disenos valiosos suele ser una parte fundamental de la estrategia comercial
de cualquier disefador o fabricante. Al proteger un disefio industrial el titular o
solicitante obtiene los derechos exclusivos de impedir su reproduccién o imitacion
no autorizada por parte de terceros, al igual que los siguientes beneficios:

e El registro de un disefno valioso contribuye a obtener un mejor rendimiento
del capital invertido en crear y comercializar el producto y, por lo tanto,
supone una mejora de los beneficios.

e Los disefos industriales son activos empresariales que pueden incrementar
el valor comercial de una empresa y sus productos. Cuanto mas éxito tiene
un disefo, mayor es su valor comercial para la empresa.

e Un disefio protegido puede también cederse (o0 venderse) a otros mediante
la concesion de una licencia y el pago de un cantidad determinada, modo
que permite acceder a mercados inabordables de otra manera.

e El registro de los disefos industriales fomenta la competencia leal y las
practicas comerciales honradas, lo que, a su vez, promueve la produccion
de una amplia diversidad de productos atractivos por su forma.
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De igual manera, para el caso de los Dibujos Industriales se consideran aspectos
como; impedir que los copien terceros, porque es parte de la politica de una
empresa el desarrollo de nuevos productos, para estar un paso delante de la
competencia, haciendo llamativo su producto, y para proporcionar prestigio a la
empresa, al crear una identidad propia, capaz de ser reconocida por los
consumidores.

Las razones que involucran a los beneficios de la proteccion de una patente
corresponden a los siguientes puntos:

¢ Una sdlida posicidén en el mercado y una ventaja competitiva.

e Concede a su titular el derecho exclusivo de impedir a otros que utilicen
comercialmente la invencion patentada, reduciendo de este modo la
incertidumbre, el riesgo y la competencia de imitadores.

e Aumento de los beneficios y mejor rendimiento de las inversiones. Si su
empresa ha invertido una cantidad importante de tiempo y dinero en I+D, la
proteccion por patente de las invenciones resultantes contribuira a recuperar
los gastos y obtener un mayor rendimiento de las inversiones.

e Ingresos adicionales procedentes de la concesién de una licencia sobre la
patente o de su cesidén. Como titular de una patente, puede ceder bajo
licencia sus derechos sobre la invencién a otros a cambio de sumas fijas y/o
regalias, a fin de generar ingresos adicionales para la empresa.

e Acceso a la tecnologia mediante la concesion de licencias cruzadas. Si su
empresa esta interesada en tecnologia que es propiedad de otros puede
utilizar las patentes de las que es titular su propia empresa para negociar
acuerdos de concesion de licencias cruzadas.

e Acceso a nuevos mercados. La cesion de patentes bajo licencia a otros
puede proporcionar acceso a nuevos mercados, que de otro modo serian
inaccesibles. Para hacerlo, la invencion debe estar protegida también en los
mercados extranjeros correspondientes.

e Reduccién de los riesgos de infraccion. Al obtener la proteccidn por patente,
podra impedir que otros patenten la misma invencion, y reducira también los
riesgos de infringir los derechos de otros al comercializar sus productos. Si
bien una patente no proporciona por si misma la “libertad de uso” de la
invencion, si impide que otros patenten invenciones similares o idénticas y
proporciona una indicacion de que la invencion que ha patentado es nueva y
significativamente diferente del “estado de la técnica” .

e Aumento de la capacidad de obtener financiacion a un tipo de interés
razonable. La titularidad de patentes (o la licencia para utilizar las patentes
detentadas por otros) puede aumentar su capacidad para obtener capital
para poner un producto en el mercado.

e Poseer una patente aumenta notablemente su capacidad de tomar medidas
legales con éxito contra quienes copien o imiten su invencién protegida.
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e Dar una imagen positiva a su empresa. Algunas empresas mencionan o
enumeran sus patentes en los anuncios a fin de proyectar hacia el publico
una imagen innovadora.

4.2 APORTACIONES DE MEXICO

Actualmente México es la oficina receptora para solicitudes PCT en materia de
patentes en el Continente Americano, y es reconocida por el tipo de trabajo que se
lleva a cabo para analizar las solicitudes en el examen de fondo correspondiente.
Cabe hacer mencion que las solicitudes de disefos industriales son sometidas a
un examen de fondo en el cual se evaluara la novedad de éstas a nivel nacional e
internacional, lo cual al dia de hoy no se realiza en algunas otras oficinas como la
de la OAMI (Oficina de Armonizacion para el Mercado Interior), Reino Unido,
Australia y Espaia entre otras.

Dados los plazos establecidos para el estudio de las solicitudes, y los dictamenes
aplicados a estas, la evaluacidén realizada es cargada a una pagina especial
denominada Sistema de Apoyo para la Gestién de Solicitudes de Patentes para
los Paises Centroamericanos y la Republica Dominicana (CADOPAT), para que
estos sirvan de apoyo, en la evaluacion de las mismas solicitudes presentadas
ante otras oficinas que dictaminan en un plazo mayor, de tal manera, que dicha
evaluacion les sirva de apoyo en su dictamen. Esto obedece al criterio de
proteccidon de las solicitudes que sean similares a los establecidos en México.

México propuso la creacion de mecanismos apoyo por parte de algunas oficinas,
con el propésito de contribuir en el proceso de investigacion de examen a las
solicitudes de patentes de la regidn. Los procedimientos consisten en las
busquedas internacionales de la técnica, los examenes de fondo y las opiniones
de pastgentabilidad. CADOPAT se crea y comienza a dar servicio en enero de
2007.

El IMPI tiene como objetivo en el afio 2011, hacer el sistema de patentes mas agil
y eficiente. Establece un primer Programa Piloto sobre Procedimiento Acelerado
de Patentes (PPH por sus siglas en ingles), con lo cual se integra a la dinamica
internacional, con apoyo de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados
Unidos de América (USPTO por sus siglas en ingles), apoyandose ambas oficinas,
evitando un doble trabajo, aprovechando una de la otra los examenes de fondo
realizados, con lo que se logra reducir las carga de trabajo.

Con el programa piloto del Procedimiento Acelerado, el IMPI, espera tener un
posicionamiento como una oficina moderna y con armonizacién de acuerdo a las
tendencias internacionales. Se espera que exista éxito en la practica de dicho
programa, de tal forma que se brinde al usuario las herramientas necesarias para
acceder a nuevos mercados y facilitar la proteccion en estas oficinas participantes.
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El programa, iniciara el 01 de marzo de 2011, estando a prueba durante un
periodo de hasta un afo, y de resultar inviable, se publicara en un comunicado
antes del 29 de febrero de 2012.7°

4.3 PROCESO ACTUAL

Para poder evaluar una solicitud de patentes en el IMPI, es necesario conocer el
rol que desempena el examinador de examen de fondo, desde antes que ingrese
una solicitud, ya que también se encarga de dar la atencion al publico con lo cual
se beneficia. Al apoyar a un solicitante en cuanto a como presentar una solicitud,
se agiliza la evaluacién puesto que se puede dar informacién sobre los errores
mas frecuentes y como evitarlos; de tal manera que al ingresar la solicitud, los
errores son minimos y esto ayuda a hacer mas facil y rapida la evaluacion. Por lo
tanto el desempefio de un examinador de fondo, empieza a partir de la asesoria
de los primeros informes.

El siguiente diagrama, muestra las diversas etapas en las que el examinador de
examen de fondo se encuentra involucrado; asi como el proceso de forma general
de una solicitud:

 El usuario pide informes sobre cémo ingresar la solicitud.

J

2
e Un examinador es asignado para proporcionar lo necesario al usuario en cuanto a dudas, informes y aclaraciones sobre la

presentacion de la solicitud.
J

X
o El usuario llena la documentacion requerida segun el tipo de solicitud.
o Es posible que el examinador revise el contenido de la solicitud (no la materia técnica)

o El usuario presenta su solicitud en la ventanilla.

 Se escanea la solicitud.
o Se realiza el examen de forma.
* Se escanean los oficios y promociones derivados del examen de forma.

* Se realiza el examen de fondo.
* Se escanean todos los documentos derivados del examen de fondo.

* En caso de concederse la solicitud se pasa al departamento de titulacion.
 Se escanean los documentos necesarios.

€E€ECCECEL

Figura 15 Evaluacion de una solicitud de patentes
Fuente: Autoria Propia
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Para conocer el proceso de cdmo se lleva a cabo un proceso de concesion de un
registro o de una patente, es necesario, establecer las actividades importantes que
se interrelacionan para ello, y asimismo, determinar los demas departamento que
interactuan. Para que una solicitud deba cumplir con un examen de fondo, es
decir, la evaluacion de la novedad, la aplicacion industrial y en el caso particular
de las invenciones, también, la actividad inventiva. Sin embargo, para llegar a ese
punto de evaluacién, una solicitud debe pasar previamente por el departamento de
recepcion, ser canalizado al examen de forma para evaluarse y de ahi al examen
de fondo, para finalmente concederse y pasar al departamento de titulacion.

Recepcion

Recibic lasol citud,

Examen de forma

Banerstiqusta condatos,

Capturar los datesde lasclicitud,
Escanear salicitud

Examen de fondo

Recibir soliciud de recepcion.

Recibi- promocionss. aslenar  wlicitud &l examinador

Escanear y enviar ¢ entregar oficios corraspondiente,

Asignar solicitud ale xaminador,
Fralicar el examende furma. . . .
El e xaminador pide e xpediente al

Emitir oficios de examer de forma | - piva.

faverskle forma, Faverdhk contema

de notay no nalugar tomade neta, Realizar 2l examende fordo.

Racibir promocionzs, inegarlas

salicitud.

gxpedents v dar dictamen a la

[|Emitir oficios de requisitosde fondo o
CitaaPago.

Recibir promaciones, integrarlas al

Recibe promadanide respupstaila
CitaaPagao.

Werificar plazosy pago de tarifas.

expecientey dar dictamen ala Emilir uficios.

verificar plazosy pagos de tarifas. -
solicitud.

. - ) Emitirtitulo de conce sidn,
Enviar solicitud al archivo.

verflcar plaiosy pagos de tarfzs,

Enviar solicitud al archiva,

Figura 16. Actividades realizadas en la Direccion divisional de patentes
Fuente: Autoria Propia

La recepcion, es el departamento encargado de “recibir’ las solicitudes,
promociones de respuesta o enmiendas voluntarias para una solicitud. Al
momento de recibir una solicitud debe haber verificarse que haya un pago para el
concepto correspondiente, dos formatos de solicitud, descripcidn, reivindicaciones,
resumen y figuras (si es el caso) por duplicado. Se coloca una etiqueta en caso de
encontrarse completa esta documentacion, caso contrario no se recibe. La
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etiqueta contiene datos importantes como: fecha de presentacién, hora, numero
de solicitud que se asigna (en se momento) y un numero de folio de identificacion.
Se escanea toda la documentacién para su consulta, asi como toda la serie de
escritos que ingresen al instituto.

El departamento de examen de forma se limita a verificar que el contenido de la
solicitud contenga lo estrictamente necesario. Se consideran que, estén aspectos
tales como, el formato de solicitud por duplicado y llenado de forma correcta, con
nombre y firma del solicitante o su apoderado, el pago completo por el concepto
correspondiente, lo cual dependera también de la presentacion de un formato de
50% de descuento (si es el caso), presentar un documento de cesion de derechos
cuando el solicitante sea diferente del inventor, presentar el acreditamiento del
apoderado para realizar tramites (si es el caso de persona moral o persona
diferente al inventor que haga el tramite) y presentar descripcion, reivindicacion
resumen (si es el caso) y figuras por duplicado y las respectivas numeraciones.

ion Examen
Recepcio e
de forma Reclama

prioridad

Entra

solicitud I_dtf—_ . cnlicitiid

Requisito Cumple
Examen Presento

prioridad
Contesta
Requisito

Favorable

Toma de Nota

No ha lugar a Presento

toma de nota prioridad

Esperar
documento

Abandono

Diagrama 6 Examen de forma
Fuente: autoria propia
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El examen de fondo, lo llevan a cabo los especialistas que conocen las diversas
disciplinas de las patentes: biotecnologia, quimica, farmacia, eléctrica, mecanica y
disefios industriales. Una vez que finaliza el examen de forma, existe un periodo
de espera entre una evaluacion y la otra; esto depende, ya que las solicitudes de
patentes se publican y, las de disefos industriales y de modelos de utilidad no. El
siguiente diagrama muestra a grandes rasgos las actividades que realiza un
examinador de fondo.

Solicita expediente a
la Coord. Realiza busqueda de Recupera
Departamental de anterioridades documentos
archivo de patentes

Elabora oficio de
requisito o Cita a
Pago (segun el caso)

Satisface criterios de
patentabilidad

Rubrica y turna

expediente y oficio al
jefe

Diagrama 7 Examen de fondo
Fuente: Manual de Procedimientos del IMPI

En este examen se evaluan las caracteristicas que debe cumplir la solicitud,
dependiendo del tipo al que esta pertenezca, y se elaboran los oficios
correspondientes a la concesion o subsanacion de errores y omisiones. Para
conceder una solicitud, se elabora la hoja de datos y se pasa a revision al
solicitud. Una vez revisado el dictamen, se elabora la Cita a Pago en el Sistema
Administrativo de Patentes (SAGPA), se imprime y se entrega el expediente, para
pasarlo al departamento de titulacién.

En el departamento de titulacion se verifican los datos y reciben Ila
documentacion que se pide en la Cita a Pago, para la elaboracién del titulo y
prepararlo para su publicacién. Se entrega el titulo y se anexa otro tanto igual al
expediente, con lo cual se finaliza el proceso de concesion de una solicitud en el
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area de patentes, ya con un documento que avala los derechos de los que goza el
solicitante.

Cada uno de los documentos que integran el expediente, actualmente estan
escaneados para su consulta, cuando ingresa una solicitud esta se escanea, cada
documento que ingrese y complemente dicha solicitud se escanea también, asi
como todos los oficios que los examinadores elaboren, de tal forma que exista una
consulta digital de la documentacion que se requiera. Esto sirve de apoyo para los
informes que se requieran en las Oficinas Regionales.

Ahora bien, conociendo a grandes rasgos las etapas por las que debe pasar una
solicitud de area de patentes, es importante saber, el procedimiento actual que se
lleva acabo especificamente en los departamentos de examen de fondo. El
proceso de concesion de una solicitud de patentes, corresponde a la evaluacién
de las solicitudes, tomando en consideracion que las actividades que realiza un
examinador son derivadas del aprendizaje obtenido de forma verbal, por cursos no
documentados o por la experiencia de los examinadores de mayor antiguedad.

Para poder evaluar el comportamiento de los departamentos de examen de fondo
de la direccion divisional de patentes en cuanto al analisis de solicitudes de
Patentes, Modelos de Utilidad y Disefios Industriales, se debe considerar como
punto de partida el hecho de que todo el estudio que realiza es desde el punto de
vista técnico. Los especialistas cubren un perfil y rol que incluyen algunas otras
actividades que mas adelante se detallan.

Para iniciar el examen de fondo, primero de determina a que area se asignara el
expediente, de acuerdo a la materia a proteger, se canaliza, al coordinador
correspondiente, quien asigna la solicitud al examinador y este la pide al archivo o
a quien la tenga fisicamente en ese momento. Una vez teniendo el expediente, el
examinador verifica que el expedientes este asignado en el Sistema Administrativo
de Patentes (SAGPAT), que este en el estatus “en examen de fondo”. Una vez
corroborado lo anterior, el examinador procede a la lectura y analisis y contenido
de la informacion de la solicitud.

Cuando se han verificado los datos de la solicitud en el sistema, en el caso
particular de las patentes se revisa que la solicitud haya sido publicada, se
determina si existe claridad en la redaccién y en el contexto de la solicitud en
cualquiera de las tres figuras juridicas; es decir que se pueda interpretar que es lo
que desea proteger el solicitante. Una vez que se cumple los aspectos
mencionados, se determinan los conceptos relevantes que se desprenden de la
lectura de la descripcion y reivindicaciones.

Se establecen las palabras clave o conceptos especificos que al ingresarlos en las
bases de datos, se obtengan documentos cercanos al producto que se pretende
proteger en la solicitud, también se determinan sindnimos, términos técnicos y la
traduccion al idioma ingles de los conceptos basicos. Asimismo, se establece la
clasificacion internacional a la que pertenece la invencion, de tal forma que la
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estrategia de busqueda se complemente entre las palabras clave o conceptos y la
clasificacion. La clasificacién internacional se deriva de los clasificadores que
establece la OMPI, siendo importante sefialar que para el caso de los disefos, el
clasificador es diferente, ya que estos corresponden al clasificador de Locarno.

Con la estrategia de busqueda establecida, el examinador procede a realizar la
busqueda de anterioridades en las base de datos que sean pertinentes; por
ejemplo, en el caso de las patentes EPOQUE es una base de datos eficiente, sin
embargo, no todos los examinadores cuentan con esta base, ya que se requiere el
pago de licencias por cada computadora, en ella se concentran la mayor parte de
las solicitudes europeas y es de gran ayuda para la evaluacion de una solicitud
que reclama prioridad. En el caso de los disefios, es mas complejo el examen de
novedad, ya que la gran mayoria de las oficinas internacionales no hace busqueda
de anterioridades, solo registra y publica.

Una vez que se inicia la busqueda, se imprimen los documentos mas relevantes
obtenidos de la misma, y al finalizar, se evaluan las caracteristicas que debe
cumplir la solicitud, de acuerdo a su tipo, ya que de esto, se determinara que se
conceda o no la solicitud. En caso de no cumplir los requerimientos necesarios, se
elaborara un oficio en el SAGPAT, en el cual se hara del conocimiento del
solicitante, las causas del oficio y en su caso de que manera subsanar las
objeciones, todo esto con base en los lineamientos legales bajo los cuales se rige
el IMPI.

EXAMINADOR JEFE DE COORD. DEPTAL SECRETARIA DE JEFATURA

Recibe expediente y documentos

L2 > anexos

Rzcibe documentosy expediente

Revisa hoja de datos en borradory

Elabora hoja de datos en borradcr 5 _ 3
canaliza a lz secretaria

Elabora oficlo de cita a pago (C.P.)

Canalliza hola de datos en borradory
cxpediente al jefe

Canaliza para recabar rubrica

Eabora relacidn y canaliza oficios
para firma

Becibe oficio de C.P. Revisay rubrica
d
|

Diagrama 8 Examen de fondo y su interrelacion
Fuente: Manual de Procedimientos del IMPI
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En caso de que proceda la concesion de la solicitud, sea porque fue bien
presentada desde el principio o porque se ha presentado una respuesta a un oficio
0 una enmienda voluntaria para subsanar o corregir al solicitud, el examinador
elabora una hoja en al que pone los datos de identificacion de la solicitud
(inventor, solicitante, titulo, fecha de ingreso, hora y clasificacion). Se envia el
expediente al coordinador para que este revise que el dictamen es correcto y lo
devuelve al examinador para que en el SAGPAT elabore el oficio de Cita a Pago,
espere que la secretaria le entre el oficio impreso, lo rubrica y lo entrega para que
pase al departamento de titulacion.

Lo anteriormente mencionado, corresponde a una forma de evaluar una solicitud
de examen de fondo, sin considerar la actual situacion que se deriva de la
necesidad de satisfacer al usuario con un mejor servicio. Sin embargo, el proceso
que se indica, no contempla la renovacion que se debe de dar en cuanto al
proceso mencionado y la necesidad de las oficinas de patentes de actualizarse y
estar a la vanguardia.

4.4 PROBLEMATICA

El IMPI es el unico organismo encargado de la proteccion de la propiedad
Industrial en México, cuenta con gran reconocimiento a nivel internacional y el
hecho de que el IMPI cuente con un buen proceso de examen a las solicitudes de
patentes, ayuda a darle un mejor prestigio y una seguridad fiable sobre la
proteccion de las invenciones a las empresas y los inventores independientes. De
tal manera que se siga fomentando el desarrollo tecnolégico y se sigan creando
productos que satisfagan las necesidades del ser humano, sin incurrir en fallas o
errores que puedan perjudicar la proteccidon que se otorgue en los titulo de
patentes y los Registros.

Un mal andlisis en alguna de las etapas del proceso de evaluacién de una solicitud
implica que se tenga incertidumbre para el usuario. Lo anterior, se transforma en
perdidas incluso millonarias ya que la proteccion para una invencién puede estar
incompleta o practicamente puede ser nula al analizar el contenido y por lo cual,
es decir, las clausulas no contienen la informacién adecuada de lo que se
pretende proteger, no se describe los elementos fuertes en que consiste la
invencion. De lo cualquier otra persona puede valerse de una pobre proteccion,
eliminando la proteccion monopdlica del inventor y valerse de ella para hacer
modificaciones o explotar la invencion si tener que solicitar una licencia por parte
del solicitante.

Actualmente el IMPI no proporciona un manual de proceso durante la induccion y
la capacitacion de los examinadores que son los encargados de realizar las
evaluaciones correspondientes, con ello, el personal que incluso lleva afios
realizando dicha evaluacion desconoce algunos puntos importantes del proceso
de evaluacion, lo cual los lleva a incurrir en efectos tan graves como un mal
otorgamiento de un titulo. Asimismo, dicho desconocimiento provoca que exista
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deficiencias en una evaluacion lo que implica una mala decisidén sobre la materia
que se otorga en un titulo.

Resulta frecuente que algunas anomalias durante el desarrollo del proceso no son
imputables al examinador, es decir, se encuentran fuera del contexto de sus
privilegios y obligaciones para el analisis de una solicitud, o bien, puede no contar
con las herramientas necesarias, pero la forma de llevar a cabo el proceso ayuda
a disminuir tiempos de tal manera que se tiene una secuencia de hechos durante
el estudio de una solicitud y mejores tiempos de evaluacién, con lo que el
examinador cumple sus metas personales.

Conocer
el
Proceso

Calidad Examinador

Figura 17 Entorno de un examinador
Fuente: Autoria Propia

Asi pues, la importancia de tener un buen proceso de evaluacion para la
concesion de un titulo para una solicitud de patentes en una Oficina como el IMPI,
radica en proporcionar un buen servicio sobre el otorgamiento de titulos en el area
de patentes, de tal forma que esto implica estar dentro de los estandares de
calidad que se deben dar a los usuarios y fomentar al mismo tiempo tal proteccién
para la generacion de mas y mejor tecnologia como parte de las ventajas
competitivas del mercado para las empresas y para los inventores independientes
por medio del pequefio monopolio temporal que otorga un titulo de patentes.

El proceso que siguen los examinadores al dia de hoy consiste en todo el conjunto
de conocimientos que han adquirido cada uno de ellos por medio de la practica, o
de instrucciones 0 sugerencias proporcionados por examinadores de mayor
tiempo dentro del Instituto. Es asi, que cada uno de los examinadores trabaja sin
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una unificacion de criterios de evaluacién y las decisiones se dan con base en la
practica.

La ley de la Propiedad Industrial, su reglamento y los acuerdos internacionales de
los que forma parte el Instituto Mexicano de la Propiedad marcan legalmente los
lineamientos de concesidn y son interpretados bajo conceptos y percepciones del
personal que cuenta con conocimientos técnicos en cuanto a los aspectos del
cada una de las areas correspondientes y no son de interpretacion legal, puesto
que, aunque existe personal de apoyo especialista en materia legal (Abogados),
realmente el equipo técnico (Ingenieros y Licenciados) es el que evalua las
solicitudes y las somete a juicio de la legislacion correspondiente, y por lo tanto en
los dictamenes existen fallas.

Asimismo, es importante destacar el hecho de que los acuerdos sobre plazos y
cartas compromisos firmados por las autoridades (anexos 13 a 15), no se
elaboraron con el respectivo previo analisis del proceso que se sigue en el
otorgamiento de titulos. Por lo tanto, los plazos adecuados para las solicitudes de
patentes varian en virtud de la complejidad o sencillez de la invencion, la forma de
presentacion de las mismas, y las respuestas que se reciban en cada caso o las
enmiendas voluntarias que presente el solicitante, siendo asi muy comprometidos
los tiempos para cumplir con los plazos establecidos.

Resulta frecuente el hecho de que no es posible reducir tiempos a una solicitud en
virtud de que cuando los oficios de requerimientos son enviados por el Servicio
Postal Mexicano, no se tiene una fecha exacta de notificacion, y por lo tanto, al
momento de tener una respuesta a tal requerimiento, no es posible continuar con
el proceso ya que el Sistema Administrativo de gestion de Patentes (SAGPAT) no
permite emitir un oficio puesto que no se tiene el dato en que se notificd el primer
requerimiento y hay que pedir al departamento del personal de recepcion, que el
estatus de la solicitud sea modificada, lo cual conlleva a mas demoras.

También resulta indispensable contemplar aspectos derivados de los acuerdos y
cartas compromiso al ciudadano, tales como:

e Considerar que una solicitud se guarda por aproximadamente 6 meses para
el caso de disefios industriales y modelos de utilidad, y por
aproximadamente 24 meses en el caso de las patentes, hasta que se
asigna al examinador de examen de fondo para aquellas solicitudes que
fueron favorables de examen de forma, lo cual también se indica en la carta
compromiso al ciudadano.

e Cualquier notificacion que realice el examinador al solicitante mediante
oficio debe darse por contestado en un plazo de 2 meses prorrogables a
otros dos meses, en caso contrario se dara por abandonada la solicitud, lo
cual se indica en el articulo 55 de Ley de Propiedad Industrial.
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e El examinador debe dar respuesta a un escrito en un lapso no mayor a4
meses a partir de que ingresa dicho escrito.

e ElI numero de requisitos posibles se determina actualmente por lo
estipulado en las cartas compromiso ya mencionadas (ver anexos 13 a 15),
de tal manera que no se vuelva ciclico un mismo requerimiento; sino dar
una conclusién al mismo sin invertir mas tiempo al decir lo mismo a algo
que no es posible conceder.

Cada uno de los documentos emitidos por el Instituto se escanea y posteriormente
se glosa al expediente y las respuestas a los oficios se escanean antes de
enviarse al examinador correspondiente. Esto agiliza la evaluacién de la
informacion contenida en los documentos con los que no se cuente fisicamente y
asi reducir tiempos de estudio.

4.5 EVALUACION Y CONTROL

El primer Informe de Actividades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
(IMPI), abarca los afios de 1994 a 1996, es decir, desde el inicio del Instituto,
decretado como tal, en el Diario Oficial de la Federacién. El Informe contiene una
semblanza sobre el pasado y presente de la propiedad industrial. Ademas, se
ofrece una breve sintesis sobre la evolucion que han tenido los marcos juridico e
institucional de la propiedad industrial. Posteriormente, se presentan capitulos
especificos en relacion a los principales indicadores de gestidon que expresan el
quehacer del Instituto durante los afios 1994, 1995 y 1996.

El Instituto desde su creacién ha contado con un Organo Interno de Control,
encargado de vigilar el cumplimiento de metas y objetivos, el uso adecuado de los
recursos que tiene asignados, la observancia normativa, asi como la conducta de
los servidores publicos. Ademas de realizar la periddica evaluacion de la gestidon
que realiza la entidad. Teniendo hasta el dia de hoy las mismas funciones dentro
del Instituto.

De ese modo, se han efectuado multiples auditorias integrales y especiales tanto a
programas sustantivos en las areas de patentes, marcas, protecciéon a la
propiedad industrial y técnica, como a la administracion de los recursos humanos,
materiales y financieros, se ha recabado y sistematizado informacion acerca del
cumplimiento de metas programaticas, el comportamiento del gasto publico y el
control de los ingresos, presentando sus resultados a las instancias respectivas.
También se ha participado en los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios y en el de Informatica y se ha coordinado todo lo relativo al Comité de
Control y Auditoria y se han realizado acciones de fortalecimiento institucional en
el marco del Programa de Modernizacién de la Administracion Publica Federal.
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Ademas, se ha dado atenciébn a usuarios que han presentado quejas y
sugerencias en relacion a los servicios que presta el Instituto, y se ha dado
seguimiento a los acuerdos de la H. Junta de Gobierno, asi como a las
observaciones determinadas por auditores externos a la entidad, enfatizando las
acciones orientadas a la prevencion.

Tales acciones han contribuido a que el IMPI mantenga su vocacién de servicio
publico y se promueva la busqueda permanente de su perfeccionamiento en
beneficio de los usuarios. La integracion y elaboracion de informes de avance en
el marco del Programa de Politica Industrial y de Comercio Exterior y la sintesis de
acciones que anualmente se integran al Informe Presidencial, son actividades de
evaluacion a cargo de la Contraloria Interna, la cual ha vigilado que la entidad
mantenga la eficacia y la eficiencia.

La operacidon del Instituto durante 1997 fue satisfactoria, toda vez que se dio
atencion a un creciente numero de solicitudes y registros de derechos de
propiedad industrial, destacando la importante participacién de las solicitudes
internacionales PCT. Del mismo modo, en materia de marcas se recibieron mas
solicitudes que en anos anteriores. El combate a la pirateria y a la competencia
desleal, representd una tarea prioritaria y permanente que demandd un gran
esfuerzo por parte de la institucion para garantizar los derechos de propiedad
industrial e intelectual de sus auténticos titulares.

En materia de Ila automatizacion de procedimientos administrativos, se
concretaron varias acciones encaminadas a lograr una modernizacion integral de
la red de computo, a través de la adquisicidon de nuevos equipos y sistemas que
han contribuido a mejorar la eficiencia de las operaciones. Esto es, se tienen las
herramientas para evaluar, sin embargo estas no son las mas optimas, en virtud
de que ocasionalmente presentan fallas, al ser monitoreadas por empresas
externas.

Como se puede apreciar, la evaluacion que se llevaba a cabo en el IMPI tomando
en consideracion las solicitudes que ingresaban solicitando proteccion y el numero
de asuntos resueltos, lo cual se demuestra ante la junta de Gobierno, la cual es la
encargada de pedir cuentas al Instituto, en cuanto a su funcion. Actualmente, se
debe cumplir no solo con una meta en al resolucidon de asuntos, sino que esto, se
debe llevar acabo con calidad y con base en tiempos establecido en acuerdo
previamente estipulados.

4.6 PROPUESTA DE DISENO

Con la finalidad de establecer de manera concreta un nuevo modelo de concesién
de titulos de patentes, es necesario considerar aspectos relevantes, tales como
los legales y las limitantes de los examinadores al depender de terceros, como lo
es el caso del archivo que almacena los expedientes. Sin embargo, el aspecto
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principal radica en los lineamientos legales, ya que de esta manera, el proceso
que se propone, podra ser aplicado a cualquier otra oficina de patentes.

Aspectos Legales

Partiendo de la premisa de que todo tramite en cuestion de patentes se
fundamenta en los siguientes estatutos:

Marco legal Nacional

e Laley de la Propiedad Industrial.

o Reglamento de la Propiedad Industrial.

Acuerdo que Establece las Reglas para la Presentacion de Solicitudes Ante
el IMPI.

Ley Aduanera (Secretaria de Hacienda y Crédito Publico)

Ley Federal de Derecho de Autor y su Reglamento (INDAUTOR)

Caodigo Penal Federal.

Cddigo Federal de Procedimientos Penales.

Marco legal Internacional

Acuerdo sobre los ADPIC

16 Tratados y Convenios multilaterales administrados por la OMPI
9 de propiedad industrial

7 de derechos de autor y derechos conexos

UuPOVv

12 Tratados de libre comercio que incluyen

capitulos o disposiciones de derechos de

propiedad intelectual

Para verificar que los tiempos de resolucion se cumplen adecuadamente de
conformidad con lo establecido en los acuerdos y cartas compromiso establecido
por el IMPI, se realizé el examen de forma y de fondo a solicitudes de Registro de
Disefno Industrial. Esto debido a que al llevarse a cabo el mismo tipo de examen
para las tres figuras juridicas, dicho examen se equipara al de Patentes y Modelos
de Utilidad, teniendo parametros de tiempo de la siguiente manera:
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e Menor plazo de revisidon de la solicitud.
* Menor plazo de emision del primer oficio

* Menor plazo de respuesta al solicitante
e Menor plazo de respuesta a una promocion

* Menor plazo de emision del segundo oficio
* Menor plazo de resolucion final

* Menor plazo de emision de Oficios de cita a pago.
e Menor plazo en otorgamiento de titulos

Figura 18 Variables a evaluar para el examen de fondo
Fuente: Autoria Propia

Dichas parametros son con respecto a la variable tiempo, sin embargo no es
posible proporcionar informacién para verificar que no se han cumplido dichos
parametros, en virtud de que dichos datos son de caracter confidencial al IMPI. Sin
embargo, es importante saber que de no cumplir con dichos plazos se otorgaran
titulos erréneos al vencer plazos de respuesta por parte del IMPI, lo cual se
establece en la carta compromiso al ciudadano de los anexos 13, 14y 15.

4.7 MODELO DE PROPUESTA

Para poder desarrollar un servicio de calidad, competitividad y sobretodo tener una
mejor sincronizacion de ideas, el examinador del area de patentes debe conocer el
proceso de analisis de una solicitud. Para lo cual se disefio el siguiente proceso
separando cada uno de los examenes correspondientes para cada tipo de
solicitud, sean invenciones, modelos de utilidad o disenos industriales. Es
importante determinar el proceso anterior al examen de forma, el cual involucra al
area de recepcion, que aunque no es motivo de analisis en el presente trabajo, si
es un elemento indispensable para conocer la secuencia de un estudio completo
de solicitudes de patentes., el cual a grandes rasgos lleva los siguientes pasos:
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Recibir y verificar la solicitud
completay el recibo de pago.

Recibir promociones.

Entregar oficios en de forma

directa. e Recepcion

Etiquetar solicitudes
promociones.

Captura de datos de solicitudes y
de promociones.

Identificar envido de oficios por
correo.

Escanear todos los documentos de
la solicitud.

oEcrd
Escanear todos los oficios. Escaner

Escanear promociones.

Diagrama 9 Departamento de Recepcion
Fuente Autoria Propia

En otro orden de ideas, el examen de forma consiste en una serie de actividades
que realiza especificamente un examinador del area de forma, el cual debe dar un
dictamen, previo, de tal manera que el siguiente paso para la concesiéon las
solicitudes de patentes sea el examen de fondo. Es necesario conocerlo, debido a
que a pesar de haber concluido dicho examen, el examinador de fondo debe
verificar que este completo el expediente y que en efecto cumple la normativa.

El proceso de examen de forma se desarrolla como se indica en el siguiente
diagrama, en donde se toman en consideracion también los elementos
importantes del factor tiempo, toda vez que, esta es la variable importante en el
actual proceder del IMPI. De esta manera se contemplan todos los aspectos
necesarios que apoyaran al siguiente examen, y por lo tanto, se reducen dichos
tiempos. La toma de decisiones se considera en un color diferente de tal manera
que en este mismo se ubican las claves en los parametros a evaluar. También se
debe considerar que exista reclamo de prioridad o no.
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Recepcion

Entra solicitud &l salftafii

Requisito

Contesta
Requisito

Escanear
solicitud

Examen de
forma

Abandono

Requisito

Contesta
Requisito

Diagrama 10 Examen de forma sin prioridad.
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Entra Reczpaon Escanear Examen
e

solicitud o solicitud de forma Reclama
solicitud prioridad

Cumple
Examen Presento
prioridad
Requisito
Z—

Toma de Nota
Contesta Favorable
Requisito

No ha lugar a Presento Esperar
toma de nota prioridad documento

Abandono

Requisito

Contesta
Requisito

Diagrama 11 Examen de forma con prioridad.
Fuente: autoria propia.

75



Del anterior diagrama, se tiene que, existe el reclamo de una prioridad, es decir,
existe un antecedente de haber presentado la misma solicitud en otra oficina y se
pide se respete la fecha de presentacion de esa primera solicitud. Siendo 6 meses
para el caso de los disefos y 12 meses en el caso de las patentes, es decir se
debe considerar esos lapsos de tiempo en su presentacion.

Ahora bien, el examen de fondo contempla los siguientes aspectos:

Revisar que la solicitud

este completa incluyendo ® Breve revisién

promociones recientes

Revisar en SAGPATlos = Verificacion de
datos y observaciones captu ra

Verificar numero de ™ Rev\'s|6n de
paginas, renglonesy .
dibujos numerados contenide

Identificar palabras dave
de la solicitud, clasificarla
solicitud de acuerdo a los
dlasificadores
internacionales.

Emision de oficios de
examen de fondoy de
Cita a Pago

Diagrama 12 estapas del examen de fondo.
Fuente: Autoria Propia
La busqueda de anterioridades se da por medio de la estrategia que es muy

importante, ya que es indispensable saber:

¢ Las palabras clave del producto que se trata la solicitud.
% Sindénimos de las palabras clave.
% Clasificacion de la solicitud.
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De igual manera es importante conocer las bases de datos para la busqueda de
anterioridades, las cuales no se especifican en ningun manual o documento del
actual proceso.

A nivel nacional

md SAGPAT

= Gacetas

A nivel Internacional

=l EPO, EOPOQUE (patentes y MU)

maal USPTO

Japon, Australia y todas las oficinas
reconocidas por ele examen de fondo

— VRGN

La siguiente etapa, consiste en determinar las operaciones que se realizan
durante el proceso de examen de fondo, para lo cual se debe hacer una referencia
clara entre un modelo para la concesién de invenciones y otro para los disefios.
Esto debido a los plazos que se establecen.
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Favorable

Examen de
fondo
Requisito
Cumple con
\1/ examen
Cita a Pago
Requisito \F
\[o)

: : Abandono

&
Ot =

% >

Diagrama 13 Examen de fondo para invenciones y modelos de utilidad
Fuente Autoria Propia

Disefio del proceso para los disefios industriales corresponde al siguiente
diagrama:
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Favorable

Examen de
fondo

Requisito

<> \l/ Cumple con

i
<>

a

examen

Cita a Pago

Requisito

Abandono

<>

% -
B

Di

agrama 14 Examen de fondo para disefos industriales
Fuente: autoria propia



Dentro del proceso se debe considerar una serie de actividades que involucran
tareas necesarias para llevara acabo de una mejor manera el examen de fondo, lo
cual se muestra a continuacion:

Revisar que la solicitud

este completa incluyendo ® Braye rEV|S|6n

promociones recientes

Revisar en SAGPAT los ¢ Verlficacldn de
d. t o b-. 3 art g
atos y observaciones captura

Verificar numero de ™ Rev|s|6n de
paginas, renglones y

dibujos numerados contenido

Identificar palabras clave
de la solicitud, clasificar la
solicitud de acuerdo a los
clasificadores
internacionales.

Emision de oficios de
examen de fondo y de
Cita a Pago

Diagrama 15 Actividades del examen de fondo
Fuente: Autoria Propia

Para poder corroborar la fiabilidad del modelo que se propone, se realizo un una
evaluacién, poniendo en practica, ambos Modelos, el actual y el propuesto. Se
realizd la recoleccidon de datos en periodos bimestrales. La aplicacion se llevo a
cabo en solicitudes de disefio industrial, esto debido a que es la figura juridica en a
que se trabaja actualmente y de la que se tiene un conocimiento mas amplio. Por
lo tanto, el periodo de pruebas, proporciona diferentes resultados.

De dicha evaluacion se obtuvieron los siguientes datos durante el primer semestre
del ano 2010 utilizando el modelo actual.

80



Bimestre 1 =
87

Bimestre 2 =

85

Bimestre 3 =

e 45 asuntos resueltos
® 42 asuntos resueltos

e 45 asuntos resueltos
¢ 40 asuntos resueltos

® 42 asuntos resueltos

85 * 43 asuntos resueltos

Tabla 3 Resultados del modelo actual

Fuente: Autoria Propia

Y mediante el uso del proceso que se propone se obtuvieron los siguientes

resultados:

=llqlesiiis L — | e64 asuntos resueltos
129 *65 asuntos resueltos

Bimestre 2 = ¢70 asuntos resueltos
132 ¢62 asuntos resueltos

*60 asuntos resueltos

Bimestre 3 =
125 65 asuntos resueltos

Tabla 4 Resultados de puesta en practica

Fuente: Autoria Propia

De lo anterior, es notable que, considerando los tiempos establecidos en las cartas
compromiso al ciudadano, son la pieza clave del modelo propuesto, y esto es lo
que origina que los resultados obtenidos sean diferentes, concretamente, son
mayores cifras obtenidas con el uso del nuevo proceso. Lo anterior, beneficia en el
sentido de que las cifras son un punto importante en el cumplimiento de las metas
del area de manera general, lo que al mismo tiempo se traduce en ganancias
econdmicas, ya que el pago de una Cita a pago, el titulo y las anualidad durante el
periodo de vigencia del producto, son ingresos que constituyen beneficios al pais.
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Los resultados en cifras, de sobre porque elegir un modelo con respecto de otro,
se puede observar de forma clara en la grafica que se muestra, donde, las cifras
del proceso que mas solicitudes resuelve en un mismo periodo, corresponden al
proceso propuesto.

B Modelo actual

B Modelo propuesto
Modelo actual

Figura Grafica de resultados
Fuente: autoria propia

Un factor importante que no se contemplo anteriormente porque no corresponde a
tareas inherentes al examinador, es el hecho de que las bases de datos son la
fuentes que proporciona la informacidn necesaria para realizar la busqueda de
anterioridades, sin embargo, no es un factor que beneficie y asegure la obtencion
de cifras como las anteriores, porque simplemente dichas bases no estan
completas o no funciona el internet. Es decir, las bases de datos son una
herramienta indispensable en el examen de fondo, pero no se encuentran bajo el
control del area de patentes.

No se debe perder de vista, que nos posible proporcionar mas que las cifras de los
asuntos resueltos en esos periodos de evaluacion, ya que, las solicitudes tienen
un periodo de confidencialidad, el cual culmina en el momento que se publican las
concesiones. Por lo tanto no se puede indicar las solicitudes que se estudiaron y
evaluaron y se concreta a mencionar las cifras obtenidas, es decir, el total de
asuntos resueltos.

4.8 DISCUSION DEL MEXICO ACTUAL Y OTROS PAISES

En relacion al proceso que actualmente se lleva a cabo en cuanto a la concesion
de titulos de patentes en México, se tiene que la razon principal de otro proceso
radica principalmente en que pocas oficinas en el Mundo que utilizan el
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denominado examen de fondo en todas sus figuras juridicas, es decir de acuerdo
a la Ley de la Propiedad Industrial, se aplican los siguientes criterios de
evaluacion:

—1 AplicacionIndustrial actividad inventivay Nove dad para las patentes.

Como se indicdé anteriormente se obtienen desprendidos de la busqueda de
anterioridades que existan en el estado de la técnica, es decir, en todos aquellos
documentos que hayan sido divulgados por algun medio, precediendo la lectura y
comprension de la solicitud en estudio. Otro factor para no considerar otro
proceso, es que las otras oficinas de patentes no tienen un documento como la
carta compromiso que se aplica en México, asimismo, es importante considerar
que dicha carta compromiso que se ha establecido marca tiempos bien
establecidos para la resolucion de las solicitudes son propias y especificas en
México, lo cual al dia de hoy no se encuentra regulado de manera tan tajante en el
resto de la oficinas de patentes.’?

La informacién que se tiene respecto a los diferentes Modelos analizados,
Australia, Espana y Estados Unidos de América, cuentan con informacion
restringida y no visible a cualquier persona, con lo cual no se proporcionan todos
los detalles que se siguen en cada proceso de tal manera que se cumpla en
tiempo y forma con la concesién de solicitudes.

Por tanto, se debe destacar que de la informacion obtenida por los procesos de las
diferentes oficinas, México requiere tener un Modelo en el proceso de la concesion
de patentes que de igual manera es aplicable a las demas oficinas del mundo, y
de esta manera se encontrara a la vanguardia en cuanto a la facilidad del manejo
del proceso de concesion de titulos de patentes.

Es importante también mencionar que solamente se tomo como referencia las
Oficinas Australiana, la de los Estados unidos de América y la espafiola, en virtud
de que son las que se encuentra en un nivel similar en el proceso de concesion en
cuanto a la aplicacion de los acuerdos y leyes reguladoras. La oficina japonesa es
de suma importancia como oficina examinadora, pero tiene la limitante del idioma
en la publicaciéon de sus documentos, y el horario de acceso a su portal.
Asimismo, se consideraron las oficinas anteriormente mencionadas, en virtud de
que el IMPI pretende poner en practica el modelo de proceso acelerado que
compartira con otras oficinas, como anteriormente se menciono.
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CONCLUSION

En conclusion, es importante sefalar, que el presente trabajo proporciona la
informacion necesaria para conocer el ambito de la propiedad industrial. Se
indican las caracteristicas esenciales de las patentes y las demas figuras juridicas
que, en el caso particular de México, integran el area de patentes. Las patentes,
los modelos de utilidad y los disefios industriales, unicamente comparten las
caracteristicas de novedad y aplicacion industrial, y adicional a esto, las
invenciones cuentan con la particularidad de tener aplicacién industrial.

Indicar la relacion que se guarda entre las oficinas internacionales con el IMPI, es
un dato relevante y estratégico, ya que de ello se deriva, la adhesion y la
consideracion de los Acuerdos internacionales, que tienen repercusion en el
estudio de una solicitud del area de patentes. Se hizo mencion de la legislacion
nacional, ya que de ello depende que se cumpla la normativa de concesion,
proporcionando los derechos correspondientes al solicitante, de manera clara y
explicita. La fundamentacion es una clave para la elaboracion de oficios,
principalmente los de concesion, ya que en ellos se indican los estatutos bajo los
cuales se realiza tal accion.

Se debe conocer el proceso actual para la concesion de solicitudes de patentes,
de tal manera que se tenga un punto de partida para haber podido proponer un
nuevo modelo. Se analizaron los aspectos novedosos que involucran al dia de hoy
la normativa para conceder un titulo de patentes, los decretos y documentos con
los cuales se ha comprometido la direccion divisional de patentes, ya que esa es
la razdn para haber propuesto un nuevo proceso de concesion de titulos.

Se determinaron los factores que se deberian considerar para conceder las
solicitudes de patentes, de lo cual se obtuvo que la variable a considerar es el
tiempo, ya que este se encuentra latente, desde los plazos establecidos para el
ingreso de una solicitud, el tiempo de estudio entre cada etapa de los examenes
de una solicitud, el plazo de emisién de oficios, el plazo de envioé y los plazos de
respuesta y revisiones de las mismas.

Una vez que se tuvo conocimiento de todo lo que rodea al examen de fondo de
una solicitud, se determino dejar establecida la variable tiempo, remarcandola en
el diagrama de proceso. El tiempo dio la secuencia de acomodo de actividades y
€s una manera clara de apreciar las situaciones que se establecen, durante dicho
desarrollo; es asi que se determinan con mayor cuidado actividades que no se
habian contemplado; es asi, que se obtuvieron los siguientes resultados:
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Al verificar el monitoreo
de solicitudes en estudio
Menor plazo de revision se determina cual
de la solicitud amerita ser estudiada a
la brevedad respectos
de otras.

Debido a que se revisa
previamente el estatus
Menor plazo de emisidn de la solicitud se verifica
de oficio si esta en condiciones de
poder elaborarse un
oficio

Debido a que los oficios
se emiten

Menor plazo de inmediatamente, esto
respuesta al solicitante permite que sean
enviados lo mas rapido
posible

Del punto 1 del listado se tiene que un coordinador asigna a un examinador un
grupo de solicitudes que generalmente estan relacionados en cuanto a la familia a
la que pertenece para hacer el examen de fondo, y es asi que con el listado
asignado, el examinador verifica en el monitoreo de su sistema la prioridad que
debe dar a la solicitud con mayor tiempo desde que paso el examen de forma y
por ende se resuelve dicha solicitud en un tiempo menor al estimado.

El punto 2 es desencadenado del punto 1, es decir, una vez que una vez que se
estudio la solicitud, el oficio se elabora inmediatamente; el oficio o bien se pide
que se asigne en el estatus correcto para la elaboracion del oficio correspondiente,
con lo cual se evita que una solicitud sea estudiada y se elabore el oficio hasta
que el mismo sistema libere el estatus correcto, que puede suceder incluso
cuando haya vencido el primer plazo de estudio.

En la medida que ya se cumplié con los plazos de los dos puntos anteriores, el
solicitante a pesar de que cuenta con 2 meses y un plazo adicional de otros 2
meses mas, seguira preservando esa tolerancia en tiempo y por lo tanto, en caso
de que dicho solicitante no conteste al oficio que reciba, inmediatamente vencido
el plazo se resuelve la solicitud con un oficio de abandono.
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Al verificar que se haya
contestado
exactamente lo que se
pidié se da una
respuesta ala
promocién.

Menor plazo de
respuesta la
promocién

Debido a la
Menor plazo de disminucién de tiempo
emision del segundo en la promocion, el
oficio oficio es emitido
inmediatamente
Al tener todos los
Menor plazo de elementos se evalta
resolucion final finalmente el
expediente

En relacion al punto 4, se tiene que una vez que el examinador recibe la
promocion de respuesta a un oficio, es indispensable que se revise en el SAGPAT
que la promocion cumpla con el plazo de tiempo establecido de 2 meses y si es el
caso que este dentro de los 2 meses adicionales, y asimismo que haya realizado
el pago completo tanto por la contestacion del oficio correspondiente como el del
plazo adicional cuando sea el caso, esto debido a que, de no ser asi,
automaticamente se considera que al no contestar dentro del plazo establecido, la
solicitud se tiene por abandonada y se emite el oficio correspondiente sin que se
pierda tiempo en analizar la respuesta, y por otro lado, si el pago no esta completo
se emite un oficio solicitando el pago y hasta entonces se evalua la respuesta.

De acuerdo al punto 5, una vez que una promocioén cumplo las caracteristicas de
pago completo y estar dentro de plazo, se verifica que el sistema tenga liberado el
proximo movimiento para la solicitud para el siguiente oficio y por tanto, en cuanto
el examinador evalue la promocion, sera posible emitir el siguiente oficio en el
sistema SAGPAT cuando asi lo considere pertinente y dentro del plazo de los 4
meses siguientes a la presentacion de la solicitud.

Una vez que se emite el oficio, para el punto 6, el examinador pasa al coordinador

el dictamen y por lo tanto se agiliza el proceso para la firma y envio del oficio a la
ventanilla, previa firma electronica del Coordinador.
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Al revisar desde que se

Menor plazo de entregan las
respuesta a cualquier promociones se detecta
promocidén o generacion la sencillez de la
de oficio resolucion o lo complejo
de ella.

Acortando los tiempos
Menor plazo de emision en los demas pasos del
del oficio de cita apago proceso se agiliza la

emision de este oficio

Al emitir veraz y
oportunamente la
cita a pago la
respuesta inmediata
sera el titulo

Menor plazo de
otorgamiento de titulos

Con respecto al punto 7, se tiene que de forma general no solo existen
promociones de respuesta a oficios, sino que, también hay subsanacién de
omisiones o complementar informacién por lo cual al momento de recibir la
promocion el examinador debera evaluar si es de su competencia tal escrito o
canalizarlo de manera inmediata al responsable, por lo cual se evita tener las
promociones guardadas y después de 4 meses darse cuenta que no es de su
competencia.

En relacion al punto 8, es importante mencionar nuevamente que una de las
claves que se ha venido manejando es el analizar previamente la informacion
contenida en una promocion, de tal forma que a simple vista es posible considerar
si la respuesta al oficio contesta correctamente lo que se pidié y asi generar el
oficio de Cita a Pago correspondiente.

Una vez que se genero el oficio de Cita a Pago, se canaliza la respuesta al
departamento de titulacion que es el departamento que emite de forma directa el
Titulo de Patente, y esto evidentemente reduce tiempos en la medida que el
departamento de patentes agiliza el procedimiento, y por tanto se emite a la
brevedad el titulo de patente.

Los anteriores aspectos se reducen a los siguientes puntos:

88



Menor
tiempo de
estudio

Mejor
evaluacion en
el estudio

No hay
vencimiento de
plazos

*Beneficios del
Proceso

lucién emitida en
breve tiempo

Es considerable el hecho de que al poner la atencion en los plazos estipulados,
mejor tiempo en la resolucién se tendra, lo cual traera el mejor de los beneficios a
los usuarios o solicitantes y la disminucion del rezago de solicitudes. En términos
cuantitativos se tiene que se aplico el proceso propuesto por un periodo de 3
meses durante el afo de 2010 y dichos resultados difieren en cuanto a los
resultados obtenidos durante la aplicacién del actual proceso de concesién de
titulos de patentes.

Resultado de los anteriores datos se tiene que los datos obtenidos corroboran el
beneficio que se puede obtener en cantidad de asuntos resueltos mediante el
modelo que se propone. Esto a su vez, refleja que en efecto, detalles tan sencillos
como el tomar en consideraciéon los plazos y la previa revision de
promociones ayudan en la disminucion de tiempos. Existe una relacion
estrecha, entre el numero de solicitudes resueltas y la reduccion en los
tiempos de estudios de las mismas.

Es asi, que con ayuda del estudio realizado, se demuestra que el modelo que
se propone para el proceso de la concesion de titulos de patentes ha
cumplido su objetivo ya que se cumplié con las variables de tiempo y forma, y
ninguno de los expedientes evaluados fue otorgado por vencimiento de plazo, lo
cual habria incurrido en un mal otorgamiento de titulos, por descuido de plazos.
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GLOSARIO

Un producto puede ser cualquier articulo industrial o artesanal, incluyendo los
embalajes, simbolos graficos y caracteres tipograficos, con exclusién de los
programas informaticos. También incluye los productos constituidos por multiples
componentes que pueden desmontarse y volverse a montar.

IMPI: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

LPI: Ley de la Propiedad Industrial

RLPI: Reglamento de la Propiedad Industrial

USPTO: Por sus siglas en ingles Oficina de Patentes y Marcas de los Estados
Unidos.

MU: Modelo de Utilidad

MI: Modelo Industrial.

DI: Dibujo Industrial

Locarno: Clasificador de productos para los Disefios Industriales.
PCT: Por sus siglas en ingles Tratado de Cooperacion de Patentes.
OMPI: Oficina Mundial de Propiedad Intelectual.

OAMI: Organizacion de Armonizacion del Mercado Interior.
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AUTORIZACION DE PLAZAS

REFEREMCIA
Mo. de Hojas:
Mo, de Cificio;
Fecha:

Con base en las atibuciones qua sefala el Aricule 12 del Reglaments Inberioe
del Instiide Mexicano de la Propieded Industiral (DOF. 14-12-83), s ha
dictaminade faverablemanta el Manual de Organizacin:

La estructura Organico - Funcional integrada en &l Manual consta de:

PUESTO NIVEL No. PLAZAS
Direcicr Déwisional MC2 01
Subdirector Divisional ME2 03
Coordinador Depanameantal (0157 1
Supervisor Analisis Sa01 11
Especialista “A” gn Propladad ndustrial  TEO3 43
E=pecialista "E” en Propiadad Industrial  TEQZ Fi s
Secredaria Ejacutiva ocoT7 az
Ayudanie Espacielzedo en Senicios "A°  OC04 12
Ayudarde Especializedo en Sericios “B°  OC06 0%
Ayudante Especializado en Sendcios “'C” Q05 0z
Ayudante Especializado en Sendcios "0 G004 o1
Aandliar de Oparacin OC03 05
Aandliar Técnico B C01 D8
TOTAL 218

Lin ajemplar del Manual de Organizacidn se ervid al Organo Intema de
Cantrol an al IMPI, a efecta de que vigile su cumplimiento:

AUTORIZO
EL DIRECTOR GENERAL

Chasdhcandn
E- Esrudium
H- Homaologa

Fuente: IMP| Manual
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Llenada de Formato de SOLICITUD de TITULD de PATENTE
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Irigdlfus

Mupzican

ORIGINAL ¥ DOS COPIAS ca ba Fogied
Industral

Solicimd N° € T Imicial ()

Eajo protesia de decir verdad declaro, con respecto al beneficio en las Disposiciones
(renemles clansala Cuara (fraccdon IT) de la fanfa per les servicios gue presta ese H.
Instifuto de encopfrarme en el supuesto abajo sefalade, por lo que salicito el 50% de
descuento de la tarifa establecida para ] Artculo la___.

Hago la presents declaracion en cumplimiento de dicko artbcule, sepun el acuerdo per el
gue se da a conocer la fanfa por les Servicios goe presta el Instmnvie Mexicano d= la
Propiedad Indusirial, publicade en el Diario Oficial de la Federacion con fecha 23 de
Agostode 1905

IMarque con una (JX)

Inventores o persona fisica (.
Micro 0 pequena industria ;
Instmwionss ds edocacion superior

publicas o privadas (g
Instituciones de Investizacion Cientifica

¥ Tecnologica del Sector Publico (.
ATENTAMENTE,

Nombre: :::___ - ___:_':_-J
e S—

Solicitante { ) APODERADO( )

Anexo 8
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El tiuio de 13 Imesnciin debe IMPORTANTE:
de sar descriptiv e indlcar
&l geneno del producin para deben contenar Infamadion
&l cudl 52 udlizam =l disafin; técnica oo dseflo, o decr

aamas oede oe sy el g
mismo que se sefiaia enla - e o

solichud.

Ml & tiuio nl |3 descrpcion

e L sobre matenales,
“‘%E dimerslones, nconaments,

Preambuio

Descripcion
breve de
I35 Tguras

DISEXQ INDUSTRIAL DE ENVASE PARA PERFUME

La presente mvencion se refiere a un modelo industrial de un envase para perfime,
totalmente difsrents a kos yva conocides, caractenzade por 2a forma especial v amato
ique = dam un aspecto pecobiar v propio.

El modelo se describe de acuerdo a s fipmas gue en sepnida se defallan

i La figara 1 es uma wista en perspectiva del envase para perfome.
La figara 2 &5 ura vista superior de dicho snvase
La figara 3 &s uma wista frootal de dicho envaze.
La figura 4 &5 uma vista lateral imquierda de dicho envase.
La fipara 5 es uma wista posterior de diche envase.
La figara § &5 uma wista lateral derecha de dicho envase.

, La figara 7 &5 uma wisfa inferior de dicho envase.

REIVINDICACION

Modelo Industrial de Epvase para perfiime, tal como se ha raferido & Sustrado.

- —_— —_

El fihuio de 3 solicud e debe de mpetiren. sequido de 135 palabras 1Bl como
|3 rEhinicacion. 52 ha refaridn & Nustaod”.

Anexo 9
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Lizs diujas deben de hansse con
lineas y Fazos en tnta negra,
suflclentemente gnuesos pam Tacllar
BU reproaucsion sin manao, sin
leyandas axplicathvas, acotacionss,
Indicaciones, ni &l trhulo de ka
Imvencidn; exentos de bomaduras,
COMmeciones, BasEs &

14



Las Hojas de 35 figuras
& MuUMmeran cenbadas
e &l exTemo supeTion
o Inferior sin sequir

el orden de los demas
an=Ecs de |3 solkcid;
£ declr, de modo
independlents a la
numeradion del textn

15
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PROCEDHMAENTO: PARAPL TRAMETE DE CONTESTACEW &l AECLUIFRMEN T, ACLARACION U OMIS0K OF E1AMCH DE FORMA
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Fuente: IMP| Manual
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Instituto

Mexicano
CARTA COMPROMISO de la Propiedad
L CIUDADANO Industrial

CIUDADANO, ESTE ES NUESTRO COMPROMISO CON USTED
En el caso de que Usted tenga cualquier inquietud respecto a fa atenclon pfupofdonadapormmaiﬂolam mqum.mmammmmmm
alencion inmediata, o en su caso, sender su queja o sugerencia con:
1.- Personal de |as Coordinaciones Departamentales de Archivo de Patentes, Titulacion y Conservacion de Derechos, Raoepdﬁn y Gomml Documental y Examen
de Forma con el Subdirector Divisional de Procesamiento Administrativo Ing. José Luh Cashm E&umﬂh Tel 53 34 07 24,
MtamdaMmm_Q n1;5 0 pergonalmente en Arenal 550 planta baja, Col. Tepepan, Xocrirrﬁbn :

: cas. § 41 §@rig#Wecanica, de Disefios industriales y de Modelos de

h Ia Subd Fondo e Patentes . &n, 0 Emelia Hemandez Priego. TEL. 53 34 07 1,
0 personaimente en 50 mefplsn. . Tepepan, Xochimilco.

a3 Qg Divional ot congl Quim. Fabidn R. Salazar Garcia Director Divisional de Patentes, TEL 533407 10,

himilco.

an gl quejas 0'5u k ah ; deasmnlmdondanﬁodalos15dlashabllﬁslgulen’easawpmenladbn
- Lo exmrtamos a que acuda con nosolros para que con apoyo y coordinacion del Organu Interno de Control (OIC), lo atendamos como sélo
" Usted se merece.

De documentacion para la Presentacién de Solicitudes de Patente:
Formato oficial de solicitud de patente (original y 2 copias). ; ;
Acreditacion de personalidad del apoderado, ensumommai.wﬁamrﬂﬁcadauRGP WLl :

Acreditacion del poderdante en el caso de persona moral, sefialando el instrumento donds obran dichas iawlladss. '_r acta ounshh.lhva, ensu caso
(original, copia simple o cerificada).
Documento donde se acredita el cardcter de causahabiente (nriginal)
Formatu tnico de ingresos pnrsamdos [anglnai y 2 mplas]

2

Dncumanm oumpmbatuﬂode ﬂlvulgaddn previa, en su: caso (orlginal o copla). -

Documento de prioridad y su traduccion, en su caso (copia certificada expedida porla Oﬁdna Extm}em}
Escrito solicitando el descuento del 50%, cuando corresponda (original).

Constancia de depésito de material biologico, en su caso. :

La tasa inicial para la presentacion de una Solicitud de Patente es de $8,789.77
Usted debe considerar que ademas existen olros coslos que repercuten en el tramite de una solicitud de Patente, como por ejemplo:
+*Por la expedicion del titulo de Patente,
++Por cada pago de anualidad de conservacion de los derechos que confiere una Patente.
+ Por la presentacion de una respuesta al cumplimiento de una invitacion a un requerimiento o complementacion de informacion,
a revision de cada reposicion de documentacion, complementacién de informacion faltante, aclaracion o subsanacion de omisiones que resulten
m de fonde de una solicitud de Patente,
Porla revision de cada reposicion de documentacion, complementacion de informacion faltante, aclaracién o subsanacion de omisiones, asi como por
as voluntarias (no comprendidos en los actos enunciados en el parrafo anterior) por cada uno de los actos mencionados,
| cumplimiento de un requerimiento del Instituto dentro del plazo adicional de dos meses;
la transformacitn de una solicitud de patente a una de registro de modelo de utilidad o de disefio industrial, o viceversa,
m toma de nota del cambio de domicilio del fitular de un derecho de propiedad industrial o de autor; por el cambio de ubicacion del establecimiento
|, comerclal 0 de servicios; por el acreditamiento del nueve apoderado o mandatario en los asuntos relacionados con propiedad industrial o
derechibs de autor, por cada asunto, etcétera,
que si usted es un solicitante que cae en las categorias siguientes:
¥ Inventores personas fisicas,
¥ Micro o pequenas industrias,
v Instituciones de Educacion Superior Pablicas o privadas,
¥ Institutos de Investigacion Cientificay Tecnologica del sector pablico,
modra pagar Unicamente el 50% de las cuotas en algunos conceptos de la tarifa, siempre que lo manifieste por escrito.
alizar sus pagos debe utilizar un formato de ingresos que se puede conseguir Unicamente en las instalaciones del IMPI (D. F. u Oficinas
Regionales) o en las Delegaciones o Subdelegaciones Federales de la Secretaria de Economia, El pago puede efectuarse en cualquier sucursal del
Banco Scotiabank Inverlat.

COSTOS

Anexo 13
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Instituto
Mexicano

de la Propiedad
Industrial

Estimado ciudadano:

La presente carta tiene la finalidad de comunicar nuestro compromisa con usted y generar un nuevo acercamiento para responder a sus
demandas y satisfacer sus expectativas jDénos su voto de confianza para ir mejorando cada dia nuestro servicio!

Nuestro compromiso con usted es Realizar el Tramite de Concesion de Solicitudes de Patente cumpliendo con los siguientes
estandares de calidad:

EFECTIVIDAD: Si usted entrega la documentacion completa y correcta de su Solicitud de Patente entre las 8:45 y las 16:00 horas en Ventanillas de
Recepcion del IMPI (Oficinas Centrales y Regionales); nos comprometemos a:

Q En el mismo dia: Asignar a su Solicitud el nimero de expediente, fecha y hora de presentacion correspondiente. Si se presenta entre las 9:00
y las12:00 horas, el tiempo de atencién de sera no mayor de 30 minutos por tramite.

Q En un plazo de hasta 3 meses: emitir una primera respuesta por parte del IMPI que corresponda al examen de forma de su solicitud.

Q En un plazo de hasta 18 meses: Publicar las solicitudes de patente que hayan acreditado el examen de forma, lo més pronto posible después
del vencimiento del plazo de 18 meses, contados a partir de la fecha de presentacion, o en su caso, de la fecha de prioridad reconocida.

a En un plazo de hasta 41/2 afios: Emitir un primer dictamen por parte del IMPI, el cual puede ser un oficio comunicando que se ha cumplido de
manera satisfactoria el examen de fondo u otro oficio invitando al usuario a cumplir con alg(n requerimiento referente a: novedad, actividad

inventiva, aplicacion industrial, claridad, suficiencia de la descripcion y/o unidad de invencion.

Nota: En caso de NO cumplir con los plazos arriba sefialados, le suplicamos remitirse a la Carta Compromiso (ver, Compromiso de Servicio).

CONFIABILIDAD: Para garantizar los resultados de los examenes, el personal de la Direccion Divisional de Patentes, cuenta con el perfil profesional
adecuado y con la capacitacién en Propiedad Industrial a nivel nacional e internacional necesario para el desempefio de sus funciones.

Los expedientes de Patentes en tramite sélo podran ser consultados por el solicitante o su representante, o personas autorizadas por el
mismo, excepto cuando dichos expedientes sean citados como anterioridad a otro solicitante.

El Personal del IMPI que intervenga en los diversos tramites que procedan conforme a la Ley de la Propiedad Industrial y su reglamento, estara
obligado a guardar absoluta reserva del contenido de los expedientes en tramite, de lo contrario se le sancionara conforme a la Ley Federal

de Responsabilidades de los Servidores Publicos, independientemente de las penas que correspondan en su caso. Igual obligacion tendra el
personal de organismos publicos o privados que pudieran conocer dicho contenido en apoyo al Instituto en el ejercicio de sus funciones.

No publicar las solicitudes de patente que no hubiesen aprobado el examen de forma, las abandonadas, las desechadas, ni las modificaciones que
se presenten con posterioridad a la conclusion del examen de forma.

TRANSPARENCIA: Se cuenta con un Sistema Automatizado en Gestion de Patentes (SAGPAT) de uso exclusivo de la Direccion Divisional de
Patentes, en el que se registran todas las acciones correspondientes al tramite de las Solicitudes, por lo que es un instrumento interno para dar
seguimiento al tramite de la solicitud, dicho sistema permite que el personal de la Direccion Divisional de Patentes responsable de cada etapa del
procedimiento solo registre en el mismo los movimientos relativos a su funcion, Dicho sistema permite auditar todos y cada uno de los estatus
administrativos.

AMABILIDAD: Todo el personal de la Direccion Divisional de Patentes que lo atienda tiene la obligacion de tratarlo con amabilidad, identificarse y
aclarar todas sus dudas relacionadas con el tramite de una solicitud de patente, sin costo alguno.

ACCESIBILIDAD: El horario de atencion es de lunes a viemes de 8:45 a 16:00 horas. Para informacion general usted puede consultar nuestra
pagina Web YWWW.impi.gob.mx en la seccion de Patentes o asistir a:

En la Ciudad de México, al Médulo de Informacion ubicado en Arenal 550, Col. Tepepan, Delegacion Xochimilco, México D.F., C.P. 16020 Tels.

(01)53 34 07 00, Exts. 5098, 5024, 5018 y 5019. Fax (01) 55 55 44 21.

En las Oficinas Regionales del IMP| ubicadas en:

v Monterrey, N.L. Av. Fundidora No. 501, Edif. CINTERMEX 1er Piso local 66, Col. Obrera C.P. 64010 Monterrey, Nuevo Leodn. Tels. (0181)83 40
96 33, (0181) 83 40 96 36. Fax (0181) 83409605.

v Guadalajara, Jalisco Boulevard Puerta de Hierra No. 5200 Fraccionamiento Puerta de Hierro C.P. 45110 Zapopan, Jalisco. Tels. (0133) 36 42
34 101, (0133) 36 42 34 23, (0133) 36423425, Fax (0133)36 42 48 24.

v Leon, Guanajuato Av. Paseo del Moral No. 106, 3er piso, Col. Jardines del Moral, Len, Guanajuato, C.P. 37160 Tels. (0147) 77 79 65 22,
(0147) 77 7965 23, (0147) 77 79 65 19. Fax (0147) 77 79 65 24.

v Mérida Yucatan Calle 33 No. 501 - A Departamento 3 Col. Gonzalo Guerrero C.P. 97118, Mérida, Yucatan. Tels. (0199) 99 44 71 97, (0199) 98
482057, (0199)99 48 21 32. Fax (0199) 99 48 14 00.

O en las diferentes Delegaciones o Subdelegaciones de la Secretaria de Economia.
Nos despedimos de usted con un afectuoso saludo y nos ponemos a su disposicion para cualquier duda o comentario.

QUIM. FABIAN R. SALAZAR GARCIA
Director Divisional de Patentes del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Tel: (01) 55 55 50 08
Correo: rsalazar@impi.gob.mx
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CIUDADANO, ESTE ES NUESTRO COMPROMISO CON USTED
En el caso de que usted tenga cualquier inquietud respecto a la atencitn proporcionada por personal de la Direccion Divisional de Patentes, lo invitamos a compartirla para brindarle
alencion inmediata, o en su caso, atender su queja o sugerencia con:
1.- Personal de las Coordinaciones Departamentales de Archivo de Patentes, Titulacion y Conservacion de Derechos, Recepcion y Control Documental y Examen
de Forma con el Subdirector Divisional de Procesamiento Administrativo Ing. José Luis Castafieda Escamilla. Tel. 53 34 07 24,
J_cas_ta_ngg _@mgg_b % 0 pemndrmte en Arenal 550 planta baja, Col. Tspapan chdumim

logi nica, de Disefios industriales y de Modelos de
Emelia Hemandez Priego. TEL. 53 34 07 18,
primer piso himil
d ente Fablan R. Salazar Garcia Director Divisional de Patentes, TEL. 53 34 07 10,
0 personamenta e et pisa, Colglepepan,’ Xochimilco.
Ahora bien, enel casode queja: jerenciasyusied recibira re: 3por pal deestaoueoubndemmdeIus15d|ashablmsiguientesasu presentacion.

Lo exhortamos a que aouda con nosolros. para que con apoyo y coordinacion del Organo Intermo de Conlrol (QIC), Io atendamos como solo
Usted se merece,

Da documentacitn para la Presentacion de Solicitudes de Registro de Modelos de utilkiad
Formato oficial de solicitud de patente (original y 2 copias).
Acreditacion de personalidad del apoderado, en su caso original, copia certificada o RGP.
Acreditacion del poderdante en el caso de persona moral, sefialando el instrumento donde obran dichas facultades, y acta constitutiva, en su caso
(original, copia simple o certificada).
Documento donde se acredita el caracter de causahabiente (original).
Fomato unm dei mgreeos por senvicios (original y 2 copias).

}
b
B
R

» Documento ooprorio de ﬂivulgacién previa, en su caso (original 0 copia).
» Documento de prioridad y su traduccion, en su caso (copia certificada expedida por la Oficina Extranjera).
> Escrito solicitando el descuento del 50%, cuando corresponda (original).

Latasa inicial para la presentacion de una Solicitud de Modelo de Utilidad es de $2,202.99
UUsted debe considerar que ademas existen ofros costos que repercuten en el tramite de una solicitud de Patente, como por ejemplo:
<+Por la expedicion del fitulo de Patente,
+%+Por cada pago de anualidad de conservacion de los derechos que confiere una Patente,
+ Por la presentacion de una respuesta al cumplimiento de una invitacion a un requerimiento o complementacion de informacion,
revision de cada reposicion de documentacion, complementacion de informacion faltante, aclaracion o subsanacion de omisiones que resulten
n de fondo de una solicitud de Patente,
P revision de cada reposicion de documentacion, complementacion de informacion faltante, aclaracion o subsanacion de omisiones, asi como por
as voluntarias (no comprendidos en los actos enunciados en el parrafo anterior) por cada uno de los actos mencionados,
| cumplimiento de un requerimiento del Instituto dentro del plazo adicional de dos meses;
la transformacion de una solicitud de patente a una de registro de modelo de utilidad o de disefio industrial, o viceversa,
toma de nota del cambio de domicilio del titular de un derecho de propiedad industrial o de autor; por el cambio de ubicacion del establecimiento
I, comercial o de servicios; por el acreditamiento del nuevo apoderado o mandatario en los asuntos relacionados con propiedad industrial o

de de autor, por cada asunto, efcétera.
ase que si usted es un solicitante que cae en las categorias siguientes:

v Inventores personas fisicas,
o v Micro o pequefias industrias,

v Instituciones de Educacién Superior Piblicas o privadas,

¥ Institutos de Investigacién Cientifica y Tecnoldgica del sector piblico,

ra pagar Unicamente el 50% de las cuotas en algunos conceptos de la tarifa, siempre que lo manifieste por escrito.
alizar sus pagos debe utilizar un formato de ingresos que se puede conseguir Unicamente en las instalaciones del IMPI (D. F. u Oficinas

Regionales) o en las Delegaciones o Subdelegaciones Federales de la Secretaria de Economia. El pago puede efectuarse en cualquier sucursal del
Banco Scotiabank Inverlat.

COSTOS

Anexo 14
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Estimado ciudadano:

La presente carla tiene la finalidad de comunicar nuestro compromisa con usted y generar un nuevo acercamiento para responder a sus
demandas y satisfacer sus expectativas jDénos su voto de confianza para ir mejorando cada dia nuestro servicio!

Nuestro compromiso con usted es Realizar el Tramite de Concesion de Solicitudes de Registro de Modelo de Utilidad cumpliendo con los siguientes
estandares de calidad:

EFECTIVIDAD: Si usted entrega la documentacion completa y correcta de su Solicitud de Registro de Modelo de Utilidad entre las 8:45 y las 16:00
horas en Ventanillas de Recepcion del IMPI (Oficinas Centrales y Regionales); nos comprometemos a:

QEEn el mismo dia: Asignar a su Solicitud el numero de expediente, fecha y hora de presentacion correspondiente. Si se presenta entre las 9:00
y 1as12:00 horas, el tiempo de atencion de serd no mayor de 30 minutos por tramite.

JEEn un plazo de hasta 3 meses: emitir una primera respuesta por parte del IMPI que corresponda al examen de forma de su solicitud.

QEn un plazo de hasta 41/2 afios: Emitir un primer dictamen por parte del IMPI, el cual puede ser un oficio comunicando gue se ha cumplido de
manera satisfactoria el examen de fondo u otro oficio invitando al usuario a cumplir con algan requerimiento referente a: novedad, actividad
inventiva, aplicacion industrial, claridad, suficiencia de la descripcion ylo unidad de invencion.

Nota: En caso de NO cumplir con los plazos arriba sefialados, le suplicamos remitirse a la Carta Compromiso (ver, Compromiso de Servicio).

CONFIABILIDAD: Para garantizar los resultados de los examenes, el personal de la Direccion Divisional de Patenles, cuenta con el perfil profesional
adecuado y con la capacitacian en Propiedad Industrial a nivel nacional e intemacional necesario para el desempefio de sus funciones.

Los expedientes de Patentes en tramite solo podran ser consultados por el solicitante o su representante, o personas autorizadas por el
mismo, excepto cuando dichos expedientes sean citados como anterioridad a otro solicitante.

El Personal del IMPI que intervenga en los diversos tramites que procedan conforme a la Ley de la Propiedad Industrial y su reglamento, estara
obligado a quardar absoluta reserva del contenido de los expedientes en tramite, de lo contrario se le sancionara conforme a la Ley Federal

de Responsabilidades de los Servidores Publicos, independientemente de las penas que correspondan en su caso. lgual obligacion tendra el
personal de organismos pliblicos o privados que pudieran conocer dicho contenido en apoyo al Instituto en el ejercicio de sus funciones.

No publicar las sclicitudes de patente que no hubiesen aprobado el examen de forma, las abandonadas, las desechadas, ni las modificaciones que
se presenten con posterioridad a la conclusion del examen de forma.

TRANSPARENCIA: Se cuenta con un Sistema Automatizado en Gestion de Patentes (SAGPAT) de uso exclusivo de la Direccion Divisional de
Patentes, en el que se registran todas las acciones correspondientes al framite de las Solicitudes, por lo que es un instrumento intemo para dar
seguimiento al tramite de la solicitud, dicho sistema permite que el personal de la Direccion Divisional de Palentes responsable de cada etapa del
procedimiento solo registre en el mismo los movimientos relativos a su funcion. Dicho sistema permite auditar todos y cada uno de los estatus
administrativos.

AMABILIDAD: Todo el personal de la Direccién Divisional de Patentes que lo atienda tiene la obligacion de tratarlo con amabilidad, identificarse y
aclarar todas sus dudas relacionadas con el tramite de una solicitud de patente, sin costo alguno.

ACCESIBILIDAD: El horario de atencion es de lunes a viemes de 8:45 a 16:00 horas. Para informacion general usted puede consultar nuestra
pagina Web WWW impigob.mx en la seccion de Patentes o asistir a:

En la Ciudad de México, al Madulo de Informacion ubicado en Arenal 550, Col. Tepepan, Delegacién Xochimileo, México D.F., C.P. 16020 Tels.
(01)53 34 07 00, Exts. 5098, 5024, 5018 y 5019. Fax (01) 55 55 44 21,

En las Oficinas Regionales del IMPI ubicadas en:

¥'Monterrey, N.L. Av. Fundidora No. 501, Edif. CINTERMEX 1er Piso local 66, Col. Obrera C.P. 64010 Monterrey, Muevo Leon. Tels. (0181)83 40
96 33, (0181)83 40 96 36. Fax (0181) 83409605.

v'Guadalajara, Jalisco Boulevard Puerta de Hierro No. 5200 Fraccionamiento Puerta de Hierro C.P. 45110 Zapopan, Jalisco, Tels, (0133) 36 42
34101, (0133) 36 42 34 23, (0133) 36423425, Fax (0133)36 42 48 24,

v'Ledn, Guanajuato Av. Paseo del Moral No. 106, 3er piso, Col. Jardines del Moral, Ledn, Guanajuato, C.P. 37160 Tels. (0147) 77 79 65 22,
(0147) 77 7965 23, (0147) 77 78 65 19, Fax (0147) 77 79 65 24,

v'Mérida Yucatan Calle 33 No. 501 - A Departamento 3 Col. Gonzalo Guerrero C.P. 97118, Mérida, Yucatan. Tels. (0199) 99 44 71 97, (0199) 99
482057, (0199) 99 48 21 32. Fax (0199) 99 48 14 00.

Qen las diferentes Delegaciones o Subdelegaciones de la Secretaria de Economia.
Nos despedimos de usted con un afectuoso saludo y nos panemos a su disposicion para cualquier duda o comentario.

QUIM. FABIAN R. SALAZAR GARCIA
Director Divisional de Patentes del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Tel: (01) 55 55 5008
Correo: rsalazan@impi.gob.mx
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GIUDADANO, ESTE ES NUESTRO COMPROMISO CON USTED
En el caso de que usted lenga cualqui d res| ala it ionada por | Jmla&mmmuepmnm hln\dmosawmpmpwhﬂndatb "
alencion inmediata, o 60 su caso, atender su queja owmmawn
1.- Personal de las Coordinaciones Departamentales de Archivo de Patentes, Titulacion y Conservacion de Demchoe ‘Recepcion y Control Dooumomal y Examen
de Forma con el Subdirector Divisional de Procesamiento Administrativo Ing. José Luis Cmnsda Emmllla Tel. 53 34 07 24,
i en Arenal 550 planta baja, Col. Tnpepm. Kochimiico,

i T lica, de Disefios industriales y de Modelos de
malia Henéndez Priego. TEL. 53 34 07 18,

las de esla Dmﬁn dentro de los 15 dias habiles siguientes a su presentacion.
Lo exhortamos a que acuda con noso!ros, para que con apoyo y coordinacion del Organo Interno de Control (OIC), lo atendamos como sélo
Usted se merece.

~ De documentacion para la Presentacion de Solicitudes de Rogls‘!ro de Dhaﬂo Industrial: -
»  Formato oficial de solicitud de patente (original y 2 coplas).
> Acreditacion de personalidad del apoderado, en su caso original, copla certificada o RGP.
»  Acredilacion del poderdante en el caso de persona moral, sefialando el instrumento donde obran dichas facullades, y acta consﬁtumra 205U caso
(original, copia simple o certificada).
> Documento dondesa a:radha el caracter de causahabiente (original).

SSLT0S

> Documento de prioridad y su traduccion, en su caso (copia certificada expedida por la Oficina Extranjera).
> Esciito solicitando el descuento del 50%, cuando corresponda (original).

La tasa inicial para la presentacion de una Solicitud de Disefio Industrial es de $2,202.99
Usted debe considerar que ademas existen otros costos que repercuten en el tramite de una solicitud de Patente, como por ejemplo:
++Por la expedicion del titulo de Patente,
++Por cada pago de anualidad de conservacion de los derechos que confiere una Patente,
+% Por la presentacion de una respuesta al cumplimiento de una invitacion a un requerimiento o complementacion de informacion,
a revision de cada reposicion de documentacion, complementacion de informacion faltante, aclaracion o subsanacion de omisiones que resulten
n de fondo de una solicitud de Patente,

revision de cada reposicion de documentacion, complementacion de informacion faltante, aclaracion o subsanacion de omisiones, asi como por
fimigndas voluntarias (no comprendidos en los actos enunciados en el pamafo anterior) por cada uno de los actos mencionados,
% Porel cumplimiento de un requerimiento del Instituto dentro del plazo adicional de dos meses;
P la transformacion de una solicitud de patente a una de registro de modelo de utilidad o de disefio industrial, o viceversa,
otlla toma de nota del cambio de domicilio del titular de un derecho de propiedad industrial o de autor; por el cambio de ubicacion del establecimiento
shifal, comercial o de servicios; por el acreditamiento del nuevo apoderado o mandatario en los asuntos relacionados con propiedad industrial o

de de autor, por cada asunto, etcétera.
que si usted es un solicitante que cae en las categorias siguientes:

2]

¥ Inventores personas fisicas, o

o ¥ Micro o pequenas industrias, ) I-
»

e

(&)

+ Instituciones de Educacion Superior Piblicas o privadas,
¥ Institutos de Investigacion Cientifica y Tecnolégica del sector pablico,
ra pagar Unicamente el 50% de las cuotas en algunos conceptos de la tarifa, siempre que lo manifieste por escrito.
lizar sus pagos debe utilizar un formato de ingresos que se puede conseguir Unicamente en las instalaciones del IMPI (D. F. u Oficinas
Regionales) o en las Delegaciones o Subdelegaciones Federales de la Secretaria de Economia, El pago puede efectuarse en cualguier sucursal del
Banco Scotiabank Inverlat.

Anexo 15
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Estimado ciudadano:

La presente carta tiene |a finalidad de comunicar nuestro compromiso con usted y generar un nuevo acercamiento para responder a sus
demandas y satisfacer sus expectativas jDénos su voto de confianza para ir mejorando cada dia nuestro servicio!

Nuestro compromiso con usted es Realizar el Tramite de Concesion de Solicitudes de Registro de Disefio Industrial cumpliendo con los siguientes
estandares de calidad:

EFECTIVIDAD: Si usted entrega la documentacion completa y correcta de su Solicitud de Registro de Disefio Industrial entre las 8:45 y las 16:00
horas en Ventanillas de Recepcion del IMPI (Cficinas Centrales y Regionales); nos comprometemos a:

UEEn el mismo dia: Asignar a su Solicitud el nimero de expediente, fecha y hora de presentacion correspondiente. Si se presenta entre las 9:00
y las12:00 horas, el tiempo de atencién de sera no mayor de 30 minutos por tramite.

QEEn un plazo de hasta 3 meses: emitir una primera respuesta por parte del IMPI que corresponda al examen de forma de su solicitud.

QEEn un plazo de hasta 12 meses: Para el caso de las solicitudes que cumplan con los requisitos establecidos por la normatividad aplicable y en
las cuales no haya mediado un oficio de requisitos, la concesion de su solicitud dentro del plazo sefialado.

Nota: En caso de NO cumplir con los plazos arriba sefalados, le suplicamos remitirse a la Carta Compromiso (ver, Compromiso de Servicio).

CONFIABILIDAD: Para garantizar los resultados de los examenes, el personal de la Direccion Divisional de Patentes, cuenta con el perfil profesional
adecuado y con la capacitacidn en Propiedad Industrial a nivel nacional e internacional necesario para el desempefio de sus funciones.

Los expedientes de Patentes en tramite solo podran ser consultados por el solicitante o su representante, o0 personas autorizadas por el
mismo, excepto cuando dichos expedientes sean citados como anterioridad a otro solicitante.

El Personal del IMPI que intervenga en los diversos tramites que procedan conforme ala Ley de la Propiedad Industrial y su reglamento, estara
obligado a guardar absoluta reserva del contenido de los expedientes en tramite, de lo contrario se le sancionara conforme ala Ley Federal

de Responsabilidades de los Servidores Publicos, independientemente de las penas que correspondan en su caso. Igual obligacion tendra el
personal de organismos plblicos o privados que pudieran conocer dicho contenido en apoyo al Instituto en el ejercicio de sus funciones.

No publicar las solicitudes de patente que no hubiesen aprobado el examen de forma, las abandonadas, las desechadas, ni las modificaciones que
se presenten con posterioridad a la conclusion del examen de forma.

TRANSPARENCIA: Se cuenta con un Sistema Automatizado en Gestion de Patentes (SAGPAT) de uso exclusivo de la Direccion Divisional de
Patentes, en el que se registran todas las acciones correspondientes al tramite de las Solicitudes, por lo que es un instrumento intemo para dar
seguimiento al tramite de la solicitud, dicho sistema permite que ¢l personal de la Direccion Divisional de Patentes responsable de cada etapa del
procedimiento solo registre en el mismo los movimientos relativos a su funcion. Dicho sistema permite auditar todos y cada uno de los estatus
administrativos.

AMABILIDAD: Todo el personal de la Direccion Divisional de Patentes que lo atienda tiene la obligacion de tratarlo con amabilidad, identificarse y
aclarar todas sus dudas relacionadas con el tramite de una solicitud de patente, sin costo alquno.

ACCESIBILIDAD: El horario de atencion es de lunes a viernes de 8:45 a 16:00 horas. Para informacion general usted puede consultar nuestra
pagina Web WWYY impi.gob.mx en la seccién de Patentes o asistir a:

En la Ciudad de México, al Modulo de Informacion ubicado en Arenal 550, Col. Tepepan, Delegacion Xochimilco, México D.F., C.P. 16020 Tels.
(01) 53 34 07 00, Exts. 5098, 5024, 5018 y 5019. Fax (01) 55 55 44 21.

En las Oficinas Regionales del IMPI ubicadas en:

Monterrey, N.L. Av. Fundidora No. 501, Edif. CINTERMEX 1er Piso local 66, Col. Obrera C.P. 64010 Monterrey, Nuevo Ledn. Tels. (0181)83 40

96 33, (0181) 83 40 96 36. Fax (0181) 83409605.

v'G Guadalajara, Jalisco Boulevard Puerta de Hierro No. 5200 Fraccionamiento Puerta de Hierro C.P. 45110 Zapopan, Jalisco. Tels. (0133) 36 42
34101, (0133) 36 42 34 23, (0133) 36423425, Fax (0133)36 42 48 24,

¥'L Lebn, Guanajuato Av. Paseo del Moral No. 106, 3er piso, Col. Jardines del Moral, Leon, Guanajuato, C.P. 37160 Tels. (0147) 77 79 65 22,
(0147) 77 79 65 23, (0147) 77 79 65 18. Fax (0147) 77 79 65 24,

v'"M Mérida Yucatan Calle 33 No. 501 - A Departamento 3 Col. Gonzalo Guerrero C.P. 97118, Mérida, Yucatan. Tels. (0199) 99 44 71 97, (0199) 99
4820 57, (0199) 99 48 21 32. Fax (0199) 99 48 14 00.

0O en las diferentes Delegaciones o Subdelegaciones de la Secretaria de Economia.
Nos despedimos de usted con un afectuoso saludo y nos ponemos a su disposicion para cualquier duda o comentario.

QUIM. FABIAN R. SALAZAR GARCIA
Director Divisional de Patentes del
Instituto Mexicano-de la Propiedad Industrial.
Tel: (01) 55 55 5008
Correo: rsalazar@impi.gob.mx
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