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Patentar o no patentmn

FErRNANDO GARCiA CORDOBA*

LucreEciaA FLORES

ROSETE**

Lucio MEDINA CAMACHOQ***

Resumen: La exposicion comprende el origen y el concepto de la patente, asuntos relativos al tramite,
su explotacion y sus diferentes tipos. Finalmente se comentan algunas cifras relativas al registro de

patentes en diferentes paises.

Exposicion general

Inventar, disefar e innovar son tareas complejas que requieren
tiempo y dedicacion, asi como del manejo de numerosos co-
nocimientos, habilidades y recursos.? Un inventor obtiene, en
principio, una amplia satisfaccion por el simple hecho de ejercer
el acto de creacion; de igual manera un trabajador, directivo o
supervisor de empresa se siente gratificado cuando, haciendo
uso de su saber y experiencia, genera artefactos, procesos o re-
cursos que permiten solucionar problemas en su ambito laboral,
crear un producto nuevo, salvar de la quiebra a una empresa y
hasta generar una nueva industria. Sin embargo, aun cuando el
acto creativo es gratificante, asegurar que sus creaciones sean
reconocidas como de su propiedad es indispensable para que
le reporten beneficios economicos, por lo que debera registrar
oficialmente sus aportaciones.

!'La realizacion de este ensayo incorpora valiosa informacion proporcionada por
sl Lic. Héctor Vazquez Bonilla.

Doctor en Psicologia Social, miembro del S N I, profesor del CIECAS del IPN
y becarios de la COFAA y del Programa de Estimulos al Desempefio Docente
del I. P. N.

** Licenciada en Psicologia, profesora de la UPIICSA y becaria de la COFAA 'y
del Programa de EDD del IPN.

** Licenciado en Trabajo Social, profesor de la UPIICSA y becario de la COFAA
y del Programa de EDD del IPN.

2 Batin, Pierre (1994), Innovar para ganar, Edit. LIMUSA, México.
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Registrar y patentar las contribuciones intelectuales o
tecnologicas es una actividad que, sobre todo en esta época,
requiere mayor atencion y es menester que forme parte
habitual del quehacer laboral y profesional de quienes con
su talento incrementan los conocimientos y recursos tecno-
logicos de nuestra civilizacion. No se debe continuar en la
indecision respecto a documentar oficialmente la propiedad
de lo que con grandes esfuerzos se produce. Las condi-
ciones actuales involucran gran libertad y rapidez en las
comunicaciones, tanto como una intensa competencia con
otros profesionales, companias y paises. Obtener logros y
confiar en que su paternidad sera reconocida y respetada
es una candida actitud que ha dado lugar a que los rivales,
nacionales o extranjeros, aprovechen para registrar y hacer
suyas ideas y productos que pertenecen a mexicanos. En tal
tenor, el presente escrito proporciona informacion respecto
al concepto, los tipos de patentes, algunos elementos de
caracter general con relacion al registro de patentes a nivel
nacional ¢ internacional.

El concepto

La patente es un derecho o privilegio legal que concede
el Estado a una persona fisica o moral, durante 20 afios
improrrogables (Art. 23, LPI) para producir o utilizar en
forma exclusiva, o a través de un tercero bajo su licencia,
un producto o procedimiento que sea resultado de su crea-
tividad o actividad inventiva.’

El encargado de la recepcion, estudio y otorgamiento
de patentes en nuestro pais es el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI), organismo publico descentra-
lizado que se crea por decreto presidencial. Con las refor-
mas a la ley de 1994, el IMPI se convierte en la autoridad
legal para administrar el Sistema de Propiedad Industrial
en México. La funcidon de este instituto es perfeccionar
los procesos mediante la simplificacion administrativa,
otorgar mayor proteccion, impedir que el infractor cause
danos a titulares, establecer un sistema mas eficiente,
sancionar la violacion de derechos, ajustar la ley con las
disposiciones de los tratados internacionales firmados por
México y fortalecer la infraestructura institucional para la
administracion de los derechos de propiedad industrial.

Las atribuciones mas importantes del IMPI son, el
fomento y proteccion de la propiedad industrial, vigilar
la correcta aplicacion de los derechos de explotacion que
otorga el Estado mexicano, durante un tiempo determinado,

3 Jalifer Daré, Mauricio (1995) Propiedad intelectual, Edit. SISTA,
México y Jiménez Blanco, Pilar (1998) Derecho aplicable a la proteccion
internacional de patentes, Granada, Espafa.
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de las creaciones de utilidad industrial (productos nuevos,
mejoras a maquinarias o aparatos, procesos, marcas, avi-
sos comerciales y denominaciones de origen); entre sus
funciones estan:

1. Coordinarse con dependencias nacionales o extran-
jeras que fomentan y protegen los derechos de propiedad
industrial, asi como la transferencia, estudio, promocion
y desarrollo de tecnologia.

2. Tramitar y otorgar patentes, registros y emitir de-
claratorias de proteccion, asi como autorizar el uso de los
mismos.

3. Concretar procedimientos administrativos de nuli-
dad, caducidad y cancelacion de los derechos de propiedad
industrial.

4. Realizar las investigaciones, inspecciones y visi-
tas necesarias en defensa de los derechos de propiedad
industrial.

5. Definir y resolver recursos administrativos.

6. Difundir, asesorar y brindar servicio al publico en
materia de propiedad industrial.

7. Promover e impulsar el desarrollo tecnoldgico
nacional.

8. Asesorar en materia de propiedad industrial.

La labor que realiza el IMPI con la emision de patentes
es muy importante, debido a que de esta manera el go-
bierno estimula la creacion de invenciones de aplicacion
industrial, fomenta el desarrollo y explotacion de la indus-
tria y el comercio, asi como la transferencia tecnologica.
De la eficiencia de su quehacer dependen:

1. La recuperacion de los gastos en investigacion y el
desarrollo que las empresas, los institutos, las universida-
des y los particulares realizan; y:

El otorgamiento de periodos de proteccion suficientes
para que el producto se explote y beneficie econémica-
mente a sus creadores.

Reconocer la importancia de la investigacion cien-
tifica y tecnoldgica como origen de la invencidn, la
innovacion y la competencia en el desarrollo de una
nacion es la tarea fundamental del IMPI.

Entre los beneficios que el IMPI otorga al inventor
estan, la seguridad que la proteccion de la patente le
ofrece, lo cual motiva su creatividad al garantizar que su
actividad inventiva estara resguardada durante 20 afios y
¢l o la industria a la que le otorgue la concesion seran los
unicos en explotarla. Ademas, si se tiene éxito comercial
o industrial, el inventor se beneficia con la o las licencias
de explotacion que otorgue a terceras personas. Sin la
patente su actividad creativa seria poco remunerada y se
expondria al plagio de sus ideas.

Un inventor necesita que se conozcan los beneficios que
la innovacion conlleva, lo que lo expone inevitablemente
a que copien sus ideas. Si la invencion no esta patentada
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oficialmente y el plagiario obtiene primero la patente, el
inventor tendra que ejercer acciones legales para adqui-
rir o recuperar sus derechos, con los consabidos costos,
tiempos perdidos, riegos y desgaste emocional.

La expedicion de patentes también beneficia a los
consumidores al propiciar la rapida produccion y comer-
cializacion de bienes y servicios. De igual forma, facilita
a los investigadores el acceso a la informacion de las
patentes disponibles, evita duplicar estudios y contribuye
a incrementar el acervo de conocimientos tecnologicos.

La Ley de la Propiedad Industrial permite que cual-
quier ciudadano pueda patentar las invenciones que hayan
traspasado la etapa de la técnica, llegando al terreno de la
tecnologia y que puedan aplicarse en la industria. Para
la ley se considera nuevo al conjunto de conocimientos
técnicos que no se han hecho publicos, mediante una
descripcion oral o escrita, o por cualquier otro medio de
difusién o informacion, asi como por la explotacion, en
el pais o en el extranjero. La actividad inventiva (para
la Ley de la Propiedad Industrial) es el proceso creativo
cuyos resultados no procedan del desarrollo actual de la
técnica en forma evidente por un experto en la materia.
La aplicacion industrial, por su parte, es la posibilidad
de que la invencion pueda producirse o utilizarse en
cualquier rama de la actividad econdémica.

Otra modalidad de la invencion patentable es cuando
constituye una mejora a otra que ya existe y cumpla con
los requisitos de novedad y de aplicacion industrial. Un
modelo de utilidad es un cambio o alteracion en una in-
vencidn primigenia que resulta en un producto con propie-
dades diferentes y funcionamiento mas eficaz. Situacion
dificil de determinar ...ya que en algunas condiciones o
usos algo puede ser superior y en otros casos no, o la
valoracion que se efectiia se tiiie de subjetividad.* La
mejora no podra ser una simple agregacion.

Muchas patentes corresponden a mejoras; sin embar-
g0, la que se otorga se refiere exclusivamente a la mejora,
no al conjunto o a la invencion anterior en su totalidad.
En el caso de la composicion de las sustancias, solo se
otorga la patente al todo si se les agrega un nuevo ingre-
diente o un cambio en las proporciones que le confiera
propiedades nuevas.

El tramite

Obtener la patente de un producto o proceso por ley,
es un procedimiento que consiste técnicamente en reque-
rir una reivindicacion. Esto es, se solicita la propiedad de
la caracteristica esencial de un producto o proceso, cuya
proteccidn se reclama de manera precisa y especifica
en la solicitud de patente. El demandante tendra que
presentar:
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1.Solicitud debidamente llenada y firmada (cuatro

tantos).

2. Comprobante del pago de la tarifa (original y 2

copias).

3. Descripcion de la invencidn (por triplicado).

4. Reivindicaciones (por triplicado).

5. Dibujo(s) técnico(s) (por triplicado), en su caso.

6. Resumen de la descripcion de la invencion (por

triplicado).

La solicitud debera referirse a una sola invencion
y, posterior a su presentacion el IMPI, podré solicitar
documentos o datos aclaratorios. Si la respuesta a tales
exigencias tarda mas de dos meses se dara por abandonada
la solicitud. Completa la documentacion se procederd a
un examen de su novedad.

El escrutinio de la solicitud comprende dos apartados,
un examen llamado de forma y otro de fondo. El escru-
tinio, en ambos casos, es para determinar si el producto
presentado es universalmente novedoso y original, fruto
de una actividad inventiva y factible de explotacion in-
dustrial. Esta ultima condicion, relativa a la aplicacion
practica subraya la importancia que el IMPI otorga a la
utilidad de las invenciones.

Concluida la realizacion del examen de forma, a partir
de la documentacion, después de un plazo de 18 meses,
se publica la solicitud de patente en tramite. Una vez
publicada, se procede al examen de fondo.

El examen de novedad se centra en lo expuesto en el
apartado de Novedad de la Invencion. En este capitulo
de reservas, clausulas reivindicatorias o caracteristicas
técnicas esenciales, se debera explicar qué es lo que el
inventor considera como propio y nuevo de su invento;
es, en su caso, la parte que se protege. Lo que esté fuera
de este apartado se descarta y no queda registrado como
constitutivo de la novedad. La descripcion de la novedad
debe ser extensa y minuciosa, sefialando qué tipo de aparato
es, sus elementos constitutivos, su método de construccion
o manera de operar; si es un procedimiento, sus pasos y
recursos. La descripcién incluye, primero, la naturaleza
del invento, pasa después a sus componentes y resalta las
particularidades que lo diferencian de otros, de manera
que el todo sea inteligible por cualquier persona que lo
estudie. La suficiencia, precision y claridad son indispen-
sables, tanto para su comprensioén como para su ejecucion
practica en la prueba o implementacion industrial por una
persona erudita en la materia y para determinar un plagio,
si es el caso.

4 Sepulveda, Cesar (1981), El sistema mexicano de la propiedad indus-
trial, 2* edicion, Edit. Porraa, México.
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Una descripcion imprecisa expone a que un tercero
la retome y la presente en mejores condiciones, procu-
randose para si un trabajo en el que sélo ha contribuido a
una mejor redaccion. En algunas invenciones se requieren
dibujos que ayuden a describirlas y comprenderlas mejor.
Deberan cumplir con una representacion clara y detallada
que determine las partes esenciales de la invencion y
cubrir con ellas las clausulas reivindicatorias.

La descripcion y demas detalles seran considerados
bajo protesta de decir verdad en tanto son suficientes para
llevar a la practica la invencion. Es claro que tal condicion
es riesgosa viviendo en una cultura del plagio, compe-
tencia desleal y pirateria. Aun asi, una patente siempre
podra constituir una proteccion. No patentar es confiar y
colocarse al margen del Sistema de Patentes a nivel na-
cional e internacional que se propone la proteccion de las
invenciones y las transferencias tecnologicas.

Si la invencidén no es patentable porque invade los
derechos adquiridos por terceros, por carecer de novedad,
porque la propuesta implica dos o mas invenciones, 0 no
se ajusta a lo dispuesto por la ley, se comunica la nulidad
de la patente por escrito al solicitante. De igual forma,
si durante el tramite ocurre un abandono, la solicitud se
considera nula.

El procedimiento de solicitud de patentes se resume en
cinco pasos:

1. Presentar la solicitud completa ante el IMPI.

2. E1 IMPI realiza el examen de forma de la documen-
tacion.

3. Después de 18 meses, se publica la solicitud de
patente en tramite.

4. Se realiza el examen de fondo.

5. Si procede, se expide el titulo.

Cuando se otorga el titulo, éste presenta el numero
y clase de patente, nombre de la persona o personas a
quienes se les concede, nombre del inventor o inventores,
plazo de vigencia, la denominacion de la invencion, fecha
legal de la patente y de su expedicion. El IMPI otorgara
los derechos correspondientes al titular de la patente
en un lapso de 30 meses, aproximadamente, a partir de
la fecha de presentacion de la solicitud. En realidad, la
experiencia marca que el tiempo habitual oscila entre los
cinco y siete afios.

Presentar una solicitud debidamente complementada,
no significa adquirir automaticamente la patente. Para
aumentar las probabilidades de éxito es recomendable
efectuar un analisis comparativo de la invencion con otras
areas cientificas o tecnoldgicas semejantes. Asimismo,
es aconsejable realizar un busqueda de lo ya patentado
para presentar la solicitud destacando las ventajas que
la hacen novedosa, comerciable y viable de explotacion
industrial.
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Al analizar las patentes ya otorgadas y mas relacionadas
con el nuevo invento, se revelan los aportes a la tecnologia
ya existente, se acota la busqueda en un ambito y se ob-
tienen datos para intentar mejoras o cambios radicales a
la invencion.

La posibilidad de conseguir la proteccion de una patente
se basa en las ventajas que posea la invencion, que no tenga
precedente y atraiga la atencion de la industria, por lo que
son imprescindibles los datos que permitan desarrollarla.
Si existe seguridad de estar en este caso, debe pugnarse por
conseguir la patente.

El apoyo de un abogado ayuda en los pasos posteriores
a la solicitud. El inventor crea y el especialista en leyes se
encarga de validar la creacion ante las autoridades corres-
pondientes para que sean respetados sus derechos.

Por otro lado, Warren J. Luzadder (1988) recomienda,
como respaldo del tramite de una patente, guardar los re-
gistros de disefio en uno o varios cuadernos. Un cuaderno
de patente es un archivo de informacion completo, que
sirve de base para:

* Informes del proyecto.

* Evitar al inventor y a su compaiiia repetir trabajos o
experimentos.

* Proporcionar pruebas inobjetables de datos relativos
a la concepcion y desarrollo de la invencion.

Para el autor antes mencionado, la elaboracion del cuader-
no debe cumplir los siguientes requisitos:

1. Hojas fijas, preferentemente foliadas.

2. Realizar las anotaciones directamente usando tinta
indeleble.

3. Llevar un registro en estricto orden cronoldgico.

4. Anadir referencias de las fuentes de informacion
utilizadas.

5. Describir todos los procedimientos utilizados.

6. En su caso, insertar fotografias de instalaciones de
instrumentos y equipos, asi como las relativas a hechos
importantes.

7. Procurar firmar y fechar todas las fotografias.

8. Conseguir la firma de terceros (jefes, visitas, aseso-
res, testigos calificados, entre otros), sobre todo si tienen
intereses tecnologicos o académicos en el trabajo, mas que
economicos.

9. Evitar los espacios en blanco.

La realizacion del cuaderno implica tiempo y es-
fuerzo; sin embargo, la practica demuestra que vale la
pena un esfuerzo extra para evitar problemas legales
en el registro.

Los derechos de patentes en México son estrictamente
nacionales. S6lo en el pais se usa o vende la invencién. Uni-
camente dentro de la Republica se tiene el derecho exclusivo
para hacer, usar o vender la invencion. Puede producirse en
otro pais, pero no importarse al nuestro.
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La obtencion de una patente internacional por medio
del Tratado de Cooperacion de Patentes (PCT, por sus
siglas en inglés) y en la Oficina Europea de Patentes
requiere de un tramite simultaneo al que se efectia en
el pais. Es obligatorio cubrir las tarifas y especificar
los paises en los que desea obtener proteccion para su
patente. El Tratado de Cooperacion de Patentes facilita el
tramite en las naciones que lo integran, con base en la pre-
sentacion en la oficina receptora (en este caso el IMPI), de
una solicitud, conocida como Solicitud Internacional
PCT. Con este mecanismo se evita el procedimiento en
cada uno de los paises.

Los tipos de patentes

Existen dos clases de patentes:

» Las patentes de invencidn: reconocen el derecho
exclusivo para fabricar, ejecutar, producir, utilizar o ven-
der el objeto a que se refiere la patente como explotacion
industrial lucrativa.

* Las patentes de introduccion: con las que se otorga
el derecho a fabricar, ejecutar, producir y vender el ob-
jeto patentado, de acuerdo a una licencia de invencion
extranjera no divulgada ni puesta en circulacion en el
pais en el que se solicita la misma.

Otras modalidades para proteger la propiedad industrial
en México son:

» Marca: signo que se emplea para distinguir, sefalar
y caracterizar mercancias y productos industriales, o
bien, servicios diferenciandolos de otros.

* Modelo de utilidad: Son los objetos, utensilios,
aparatos o herramientas que, como resultado de una
modificacién en su disposicidn, configuracion, estruc-
tura o forma, presentan una funcion diferente o ventajas
con relacion a su finalidad.

* Avisos comerciales: Son las frases u oraciones
que permiten anunciar al publico productos, servicios,
establecimientos o negociaciones, a los que se les llama
slogan publicitarios, que permiten crear en el consumi-
dor el deseo de comprar cierto producto, de contratar
un servicio o de acudir a un lugar.

* Nombres comerciales: Distinguen a empresas, esta-
blecimientos industriales, comerciales o de servicios.

* Denominaciones de origen: Es el nombre de
la region geografica de un pais, que se utiliza para
designar un producto originario de la misma, cuyas
caracteristicas se deben exclusivamente al medio
geografico, comprendido en éste los factores naturales
y los humanos. Estas denominaciones son propiedad
del Estado.
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Algunas cifras

Una aproximacion al estado que guarda el registro de
patentes en nuestro pais denota el lugar que ocupa México
en el concierto internacional. La emision de patentes nacio-
nales de 1980 a 1989 refiere un promedio de 595 registros
anuales, manifestando posteriormente una tendencia a la
baja que se revirti6é en 1997, cuando se lograron 420. En
un marcado contraste, las patentes solicitadas en México
por extranjeros alcanzaron un promedio anual de 5 mil
109, casi diez veces mas. En 1997 se solicitaron 10 mil 111
patentes: tramites realizados por estadounidenses (59.5%),
alemanes (8.5%) y franceses (4.9%),> para De la Conchay
Calleros, (1998)° las empresas o instituciones mexicanas
que mas patentes solicitaron fueron:

Tabla 1. Empresas e instituciones con mayor niimero
de solicitudes de patentes en 1997

Empresa o institucion Solicitudes

Instituto Mexicano del Petroleo 15
Serv. Condumex, S. A. de C. V. 13
Inst. de Investigaciones Eléctricas

Centro de Investigacion de Quimica Aplicada
Universidad Nacional Auténoma de México
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y
Servicios Conexos

Instituto Politécnico Nacional

Consorcio Grupo DINA, S. A. de C. V.
CINVESTAV

Fermic, S.A.de C. V.

Instalaciones y Mantenimiento en Equipos

©
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Comparativa con los registros que realizan las empresas
extranjeras en nuestro pais:

Tabla 2. Empresas extranjeras que mas patentan en

México

Empresa Pais Solicitudes
Procter & Gamble E. U. 423
3M E. U. 168
BASF Alemania 152
Kimberly Clark E. U. 149
Bayer Alemania 99
Pfizer E. U. 95
Novartis Suiza 93
Hoechst Alemania 92
Johnson & Johnson E. U. 87
AT&T E. U. 86
Samsung Corea 80
Eli Lilly E. U. 69
L'Oréal Francia 67
Motorola E. U. 67
Goodyear E. U. 65

SEnriquez Cabot, Juan (2000), EI reto de México: tecnologia y fronteras
en el siglo XXI, una propuesta radical, Editorial Planeta, México.

%De la Concha, Gerardo y Calleros, Juan Carlos (1996), Los caminos de
la invencion: inventos e inventores en México, Edit. Instituto Politécnico
Nacional.
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En México, hasta 1978, se habian registrado 138 mil patentes y expedido 2 mil 105 certificados de invencion. Solo en
Estados Unidos se tienen a la misma fecha, 6 millones de patentes. Para 1996, México no habia alcanzado las 200 mil
patentes, aun cuando se calculaba un potencial de 50 mil inventores.

Comentarios finales

Patentar o no patentar ya no debe constituir un dilema en una sociedad cada vez mas globalizada y con una gran nece-
sidad de lograr un desarrollo tecnolégico e industrial. Querer esconder el supuesto invento de la era, para provecho propio,
es exponerse a que un vulgar ladrén lo haga suyo o a que el vertiginoso desarrollo tecnoldgico lo rebase (en breve), y por
mucho. Es forzoso reconocer que nuestro ingreso a tratados de libre comercio nos obliga a estar a la vanguardia en nume-
rosos campos, y el registro de patentes es primordial.

No se niega que competir con grandes potencias, monopolios y empresas transnacionales resulta desalentador; sin
embargo, mas frustrante es no intentarlo. La existencia del Sistema de Patentes debe convertirse en un valioso recurso que,
bien aprovechado, provea de un marco legal que proteja al tan referido y poco valorado ingenio del mexicano, el cual va
mas alla del chiste, la improvisacion y la anécdota. Camarena, Buchanan y numerosos mexicanos mas han demostrado
gran talento. Este ingenio puede fructificar ante el interés de cuantiosas empresas deseosas de innovaciones tecnologicas.

La marcada ventaja de las patentes extranjeras en nuestro pais no debe soslayarse. Se esta permitiendo un imperio de
monopolios que terminara por ahogar la invencion. Esperar un cambio en las leyes, una reduccion en las ambiciones de los
extranjeros o un aumento desmesurado en el registro de patentes mexicanas es esperar demasiado. Difundir y promover
una cultura del registro y reconocimiento de lo que es propio, producto del esfuerzo, experiencia y conocimiento ha de
ser el primer paso para revertir esta tendencia. Debe conceptuarse a la patente como un elemento primordial para el desa-
rrollo de un pais, como un factor de progreso. Un recurso que, en la época actual, es fundamental en los angulos cultural,
tecnologico e industrial y que influye positivamente en el animo de los creadores. De otra manera, las reformas juridicas,
administrativas y la creacion de instituciones especializadas en propiedad industrial seran en vano.

Los problemas que suponen los procesos de registro son superables, aun cuando eventualmente conduzcan a desatender
los procesos de invencion.
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