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Abstract

Normatividad de la Ley de patentes y marcas: una perspectiva mexicana, Rogelio Alberto Sanchez Cortes, Laura

The patent is a complex legal tool that is part of the
intellectual right, it is officially recognized to someone an
invention and the rights that derive from it, we define the patent
concept, we describe the Mexican system and we show the
situation that the brands keep in Mexico. The theory shows that
the economic benefits derived from the exploitation of the patent
and the resulting inventions for public and private dissemination
and use must be with benefits to society, which will raise the
technical level of a country.

Keywords: Advertising, patents, research, Mexico.

Introduccion

La realizacion que existe en las
Inversiones e innovaciones se promueve a
través de la proteccion legal mediante
patentes, marcas, modelos de utilidad,
disefios industriales y secretos industriales
con la finalidad de fomentar la invencién
0 mejora de productos de consumo o de
utilidad social.

La creacion de signos distintivos como
marcas, avisos y nombres comerciales, y
las denominaciones de origen, asi como
los derechos de autor quedan protegidos
por el ordenamiento legal que protege la
propiedad industrial en México, esto es, la
Ley de la propiedad industrial (LPI) y su
reglamento, y la institucion encargada de
su aplicacion es el Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial (IMPI).

De acuerdo con la Ley de la propiedad
industrial, el IMPI tiene como atribucion
fomentar y proteger la propiedad
industrial; es decir, los derechos
exclusivos que otorga el Estado durante un
tiempo determinado a las creaciones de
aplicacion industrial tales como un

producto técnicamente nuevo, una mejora
a una maquina o aparato, un disefio
original para hacer mas util o atractivo un
producto de fabricacion novedoso, una
marca 0 aviso comercial, una
denominacion  que  identifica  un
establecimiento, o una aclaracion sobre el
origen geografico que distingue o hace
especial un producto.

La Ley invenciones y marcas se expidio
en 1975. Regulaba las patentes de
invenciony de las mejores; los certificados
de invencion; el registro de modelos; los
dibujos industriales; los apoyos vy
facilidades respecto de los derechos
solicitados por los trabajadores, la micro y
la pequefia industria; el registro de marcas,
las denominaciones de origen; los avisos;
los nombres comerciales y la proteccion
contra la competencia desleal
determinando el posible plagio y el respeto
al derecho de autor.

El problema. Existe una autoridad

potestativa encargada de regular esta serie
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de normatividades que es el IMPI, asi
como las oficinas de propiedad industrial
en otros paises son los departamentos y
oficinas del gobierno que cuentan con
personal especializado, siendo
examinadores y abogados que han sido
entrenados en todas las ramas de la
ciencia, y examinan concienzudamente
cada solicitud para determinar si cumple
con los lineamientos generales de los
inventos y por consiguiente determinar
técnicamente si se otorga la patente, una
tarea que incluye investigaciones bastante
profundas y exhaustivas.

Una patente es una concesion del
gobierno por la cual se otorga al inventor
el derecho de explotar econémicamente de
manera exclusiva su invencion, asi como
adquiere derechos y por consiguientes
acciones para prohibir a terceras personas:
fabricar, utilizar, o vender su invento con
las debidas sanciones respectivas sin
olvidar que estamos inmersos en un
sistema juridico muy complejo y que su
mecanismo de proteccion esta muy
limitado respecto a la proteccion en este
ramo.

La LPI establece que el titular de una
patente debera explotarla por si mismo o a
traves de una licencia, bien por la
utilizacion o fabricacion del invento en el
pais 0 mediante la importancia y venta
subsecuente del producto patentado u
obtenido por el proceso autorizado.

En México existen cuatro tipos que
pueden, considerarse patentes:

1. Como molde, tipo o patron y las
patentes de invencidn, que se otorgan a los
inventores de productos 0O procesos
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registrados por industrias 0

investigaciones;

2. Modelos de utilidad, que se otorgan a
los utensilios, aparatos o herramientas, que
presentan  funciones novedosas 0
diferentes a las conocidas. Esta es la
invencion o mejora de utensilios
industriales de usos multiples o destinados
a la produccion o salud;

3. Diseflos industriales que son la
combinacion de colores, figuras o lineas
que se incorporan a un producto industrial
como pueden ser las marcas, disefios, 0
figuras que estimulan la adquisicién o la
identificacion del producto a nivel
comercial;

4. Modelos industriales que se constituyen
como forma tridimensional que sirven da
apariencia especial como puede ser el
diseflo de las figuras en autos, aviones
comerciales o de uso bélico, etc.

Las patentes cuentan con una vigencia que
comienza en la fecha de concesion y
finaliza 20 afios después de la fecha en que
se solicitd la patente (fecha legal). Asi
mismo, para la conservacion de los
derechos que otorga una patente, el titular
debera cubrir los pagos anuales que
establece la tarifa por concepto de
aprovechamiento por los servicios que
presta en Instituto.

Cuando se desea presentar una solicitud de
patente se sugiere investigar las patentes
que han sido otorgadas con anterioridad
para asegurarse de que su idea no ha sido
patentada. Esto se hace el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial
(IMPI).
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El proceso de solicitud de una patente
puede llegar a ser complejo y el IMPI no
puede ayudar en la preparacion de los
papeles de solicitud, es por eso
recomendable que los solicitantes
contraten los servicios de un abogado
especializado en la materia. Las
solicitudes son asignadas a examinadores
y abogados que son expertos en diferentes
campos tecnoldgicos.

El invento para ser aprobado debera ser
nuevo, util y no ser obvio para aquellos en
la especialidad pertinente.

Una vez que la solicitud cumple con el
examen de forma, (Art. 50 de la Ley) el
cual sirve para verificar que los
documentos e informacion necesarios
estén debidamente integrados en el
expediente de la solicitud de patente o
registro.

Cuando es aprobado este examen y
transcurridos 18 meses desde la fecha de
presentacion reclamada en la solicitud de
patente, se produce a la publicacion de ésta
en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Después de la publicacion se produce a
la realizacion del examen de fondo, el cual
permite constatar que la invencion sea
patentable, siendo nueva, resultando de
una actividad inventiva y aplicable en la
industria o en el comercio. Si la solicitud
reine los requisitos de patentabilidad
establecidos en la LPI, se notifica al
solicitante para que proceda a efectuar el
pago de la tarifa por expedicién de titulo
que incluye la primera anualidad.

Efectuando el pago, se procede a la
elaboracion 'y entrega del titulo
correspondiente el cual otorga el derecho a
explotar la forma exclusiva la patente.
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Deberan pagarse posteriormente las demas
anualidades para la conservacion de los
derechos de propiedad industrial, en el
tiempo y forma que sefale la tarifa.

Si existen observaciones en el examen
de fondo, el [IMPI solicitard las
aclaraciones correspondientes mismas que
deberdn ser atendidas en un plazo no
mayor de 2 meses. En caso contrario se
considerara abandonada la solicitud.

El tiempo promedio en que se otorga
una patente en México es de 30 meses.

Ley de la propiedad industrial

En este apartado se presenta un extracto de
la Ley para dar fundamento a los tramites
y requisitos en materia de patentes, asi
como los derechos y obligaciones de los
solicitantes.

A continuacion, las  principales
modificaciones para tramite, otorgamiento
y conservacion de derechos de patentes y
registros de modelos de utilidad.

Articulo 1. Disposiciones generales y
conceptos. Las disposiciones de esta Ley
son de orden publico y de observancia
general en toda la Republica, sin perjuicio
de lo establecido en los tratados
internacionales de los que México sea
parte. Su aplicacion administrativa
correspondiente al Ejecutivo Federal por
conducto del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial.

Articulo 2. Conceptos. Para efectos de
este titulo se considerara como:

- Nuevo, a todo aquello que no se
encuentre en el estado de la técnica.
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- Estados de la técnica, al conjunto de
conocimientos técnicos que se han hecho
publicos mediante una descripcion oral o
escrita, por la explotacion o por cualquier
otro medio de difusion o informacion en el
pais o en el extranjero.

- Actividad inventiva, al proceso creativo
cuyos resultados no se deduzcan del estado
de la técnica en forma evidente para un
técnico en la materia.

- Aplicacion industrial, a la posibilidad
de que una intervencion puede ser
producida o utilizada en cualquier rama de
la actividad econdémica

- Reivindicacion, a la caracteristica
esencial de un producto o proceso cuya
proteccion se reclama de manera especial
y especifica en la solicitud de patente o
registro y se otorga, en su caso, el titulo
correspondiente v,

- Fecha de presentacion, a la fecha en que
se presente la solicitud en el Instituto, o en
las Delegaciones y Subdelegaciones
Federales de la SECOFI en el interior del
pais, siempre y cuando se cumpla con los
requisitos que senala la Ley y su
reglamento.

Articulo 16. Lo que no es patentable:

- Seran patentables las invenciones que
sean nuevas, resultado de una actividad
inventiva y susceptibles de aplicacion
industrial, en los términos de la Ley,

Excepto:

- Los procesos esencialmente bioldgicos
para la reproduccion y propagacion de
plantas y animales.

- El material bioldgico y genético tal

como se encuentra en la naturaleza
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- Las razas y animales

- El cuerpo humano y las partes vivas que
se componen 'y

- Las variedades de vegetales.
Articulo 19. Lo que no son invenciones:

- No se consideraran invenciones para los
efectos de la Ley:

- Los principios tedricos y cientificos

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

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

- Los programas de computacion;

- Las formas de
informacion;

presentacion de

- Las creaciones estéticas y las obras
artisticas o literarias

- Los métodos de tratamiento quirdrgico,
terapéutico o de diagnostico aplicables al
cuerpo humano vy los relativos a animales,

y

- La yuxtaposicion de invenciones
conocidas o0 mezclas de productos
conocidos, su variacion de forma, de
dimensiones o de materiales, salvo que en
realidad se trate de su combinacion o
funcion de tal manera que no puedan
funcionar separadamente o que las
cualidades o funciones caracteristicas de
las mismas sean modificadas para obtener
un resultado industrial no obvio para un
técnico en la materia.
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Los modelos de utilidad

Concepto. Esta es otra modalidad que
estd encaminada principalmente a mejorar
las patentes existentes respecto de alguna
modificacion o configuracion estructural,
puede ser que den una funcion diferente
pero generan ventajas en su funcién, cabe
destacar que este modelo de utilidad
también es generado por la inventiva en
mejora de las disposicién por lo tanto ésta
genera un propio derecho y un propio
beneficio, cabe destacar que algunos
elementos patentados mas en el caso de los
industriales y por el avance tecnologico
han quedado obsoletos y en desuso, por lo
tanto se tiende a establecer una mejora o
actualizacion, éste es denominado Modelo
de Utilidad, el cual se define desde el
punto de vista legal y en funcién a la ley
de Propiedad Industrial en su articulo 28 y
dice:

<<Se consideran modelos de utilidad
los objetos, utensilios, aparatos o
herramientas que, como resultado de una
modificacion en  su  disposicion,
configuracion, estructura o forma,
presenten una funcién diferente respecto
de las partes que lo integran o ventajas en
cuanto a su utilidad>>.

Vigencia de los modelos de utilidad

Tienen una vigencia de 10 afios
improrrogables y para su tramitacion se
aplicaran, en lo conducente, las reglas de
las patentes, a excepcion de los articulos
45y 52.

El articulo 80 de la Ley, establece que
las patentes y los registros caducan; es
decir, los derechos que amparan caen en el
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dominio publico por no cubrir el pago
(anualidades) a que estan sujetos en el
tiempo que fije la referida tarifa.

Disefos industriales

Concepto. Cualquier dibujo o forma
para decorar un producto o para darle una
apariencia o imagen propia. (si el disefio es
bidimensional se denomina dibujo, y si es
tridimensional se le llama modelo). Un
dibujo industrial es toda combinacion de
figuras, lineas o colores que se incorporan
a un producto industrial. El modelo es toda
forma tridimensional que sirve de patrén
para la fabricacion de un producto.

El titulo o certificado que se expide es
el: Registro de Dibujo Industrial, Registro
de Modelo Industrial.

Condiciones de registro

- El disefio (sea dibujo p modelo) debes
ser nuevo, es decir, de creacion
independiente y que difiera en grado
significativo de disefios conocidos o de
combinaciones de caracteristicas
conocidas de disefios (novedad mundial)

- EI disefio (sea dibujo o modelo) debe
poder ser utilizado o producido en la
industria (explotacion industrial).

Vigencia del disefio industrial

La vigencia del derecho exclusivo de
explotacion a partir de la solicitud es de 15
afios. Una vez terminada la vigencia, si asi
lo dispone el titular o apoderado del
disefio, éste se podra nuevamente renovar.
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El registro de los disefios industriales,
asi como cualquier otro registro hecho por
el IMPI tienen fecha de caducidad, razén
por la cual se les debe dar su debido
mantenimiento a los registros, es decir,
estar al corriente en las cuotas y verificar
periédicamente la fecha en que dicho
registro vence, para asi poder renovarlos
nuevamente. Cualquier registro que
cumpla con la caducidad, pasara a formar
parte del dominio publico.

Proteccion juridica

El diselo solo esta protegido contra el uso
no autorizado por su titular en México. La
proteccion juridica de los derechos de
propiedad industrial Gnicamente se otorga
en el pais donde esta solicitada vy
concedida.

Si se desea la misma proteccion juridica
de los derechos de propiedad industrial en
el extranjero, se deberd presentar la
solicitud en cada pais, reclamando el
derecho de prioridad (articulos 40 y 41 de
la Ley)

Tramite

Una vez presentada la solicitud se procede
a la realizacién de examen de forma para
verificar que los documentos e
informacién sean los necesarios, segun la
LPI, los cuales deberan estar debidamente
integrados en el expediente de la solicitud
de registro.

Una vez realizado el examen de fondo,
si la solicitud redne los requisitos
establecidos en la LPI, se notifica al
solicitante para que proceda a efectuar el
pago de la tarifa por expedicion de titulo y,
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en Su Caso,
anualidades.

pagara una 0 cinco

Efectuando el pago, se concede a la
elaboracion 'y entrega del titulo
correspondiente. Deberan pagarse
posteriormente las demas anualidades para
la conservacion de los derechos de
propiedad industrial, en el tiempo y forma
que senfale la tarifa.

La tarifa por concepto de
aprovechamiento por los servicios que
presta el Instituto establece que los
inventores independientes, la micro y
pequefia industria, las instituciones de
educacion publica y los institutos de
investigacion y desarrollo tecnologico del
sector publico pagaran Unicamente el 50%
de las cuotas de los derechos que
correspondan. Esto con el fin de ayudar al
desarrollo industrial del pais.

El reclamo de la <<prioridad>> para los
disefios industriales debera hacerse dentro
de los seis meses siguientes a la fecha
inicial de la solicitud. La prioridad es la
fecha en que se solicito el registro.
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