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El marco juridico de la propiedad industrial como un instrumento para
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« En el indice Mundial de Innovacién 2012, México ocupd la posicién 79 de 141 y en 2013 el
lugar 63 de 142 paises.

* México ocupo eI, lugar 53 de 144 economias consideradas en el pilar de innovacion,
correspondiente al Indice Mundial de Competitividad 2012-2013; y se ubico en la posicién 63
de 130 en el indice Internacional de los Derechos de Propiedad 2012.

* México cuenta con 37 ordenamientos juridicos, nacionales e internacionales, aplicables a la
propiedad industrial.

*LaLey de Propiedad Industrial contempla diversas figuras juridicas para protegerinvenciones 'y
creaciones (patentes, modelos de utilidad, disefos industriales, signos distintivos, entre otros).

* De acuerdo con datos del IMPI, las personas fisicas y morales de nacionalidad mexicana han
aumentado la cantidad de solicitudes de patente de 1993 a diciembre de 2014, pasando de
553 a mas de 1200 en ese periodo.

* En comparacion con otras nacionalidades, durante 2014, México tuvo mas solicitudes de
patentes ante el IMPI que Francia (600), Italia (268), Japén (946), Reino Unido (323) o Espaia
(218), y tuvo menos solicitudes que Alemania (1346) y Estados Unidos (7,269).

* En cuanto a los solicitudes de patentes de mexicanos presentadas ante el IMPI por entidad
federativa, se tiene que en 2014, el Distrito Federal presenté mas solicitudes (890), seguido
de Nuevo Ledn (482), Jalisco (410), Estado de México (319), Guanajuato (314) y Puebla (132).

* Las areas tecnolodgicas en las que fueron otorgadas las patentes en 2014 fueron: articulos de
uso y consumo (3,263), técnicas industriales diversas (1,847), quimica y metalurgia (1,374),
fisica (1089), mecanica-iluminacidn-calefaccién-armamento y voladuras (545), construcciones
fijas (426) y textil y papel (78).

* De enero a diciembre de 2014, los principales titulares de patentes cuya nacionalidad es
mexicana provinieron de: UNAM (18), Centro de Investigacion y de Estudios Avanzados del
I.P.N. (15), Instituto Mexicano del Petrdleo (14), ITESM (13), UAM (13), Centro de Investigacion
en Materiales Avanzados (9), I.P.N. (8), MABE (8), Mexichem Amanco Holding (7), Grupo
Petromex (6) y el Instituto de Investigaciones Eléctricas (5).

* De acuerdo con el Sistema de Informacion Legislativa (SIL), en la LXII Legislatura se
presentaron 12 iniciativas en materia de propiedad industrial para ampliar la proteccion
de determinadas invenciones, limitar el tiempo de patentes de medicamentos sin que sea
prorrogable, proteger artesanias y legislar especificamente en materia de indicaciones
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Introduccion

La innovacion en las empresas es un elemento que impulsa la competitividad en las mismas.
Esa innovacion, en diversas ocasiones, es plasmada en creaciones que necesitan protegerse
legalmente. Esta proteccion brinda seguridad juridica a las personas fisicas o morales, ya que
adquieren el reconocimiento del Estado como propietarios de las invenciones.

La presente investigacion tiene como objetivo analizar el marco juridico relativo a la propiedad
industrial en México como elemento necesario para proteger la innovacion de las empresas,
siendo este ultimo factor un componente de la competitividad.

Para lograr lo anterior, en un primer apartado, se exponen conceptos sobre la propiedad
intelectual, industrial y derechos de autor, los antecedentes de la propiedad industrial en
México, asi como algunos datos sobre las solicitudes y registros otorgados por el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en los ultimos afios. Asimismo, se analiza el marco
juridico vigente que sirve de base para la realizacién y concrecion de tramites que, en su caso,
beneficiarian a la empresa en cuanto a su innovacion y por lo tanto, a su competitividad.

Posteriormente se realiza el estudio de dos casos en los cuales se muestra el proceso,
incluyendo tiempo y recursos financieros, que dos empresas siguieron para obtener la
proteccion de una invencioén (patente). Derivado de lo anterior, se conoceran las razones que
motivaron a cada empresa a seguir con el proceso establecido en el marco juridico de la
propiedad industrial vigente en México.

Por ultimo se presenta la prospectiva de la propiedad industrial en el pais desde la perspectiva
del Ejecutivo federal y de las iniciativas presentadas en la LXIl Legislatura con el objetivo de
dar a conocer el avance y la vision del tema, desde el Ejecutivo y el Legislativo.

La innovacién, competitividad y propiedad industrial en las empresas

La innovacién es un elemento que puede significar grandes inversiones de recursos
economicos, pero también grandes ventajas competitivas; ademas, tiene un rol primordial en el
crecimiento econdmico ya sea de una region determinada o de una organizacién.” Asimismo,
la competitividad, impulsada por la innovacion y la tecnologia, es la capacidad que tienen las
empresas para alcanzar un éxito sostenido, en comparacion con sus competidores.?

1 Alfonso Gonzalez Hermoso de Mendoza. La Innovacién: un factor clave para la competitividad de las empresas. Direccion
General de Investigacion. Consejeria de Educacion de la Comunidad de Madrid: Madrid, 1992. Disponible en: http://www.
oei.es/salactsi/libro9.pdf. Consultado en marzo 2015.

2 Marlene Penaloza. Tecnologia e Innovacion factores claves para la competitividad. Actualidad Contable Faces: Venezue-
la, 2007. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25701508. Consultado en marzo 2015.
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Para lograr una solidez en la competitividad es necesario que aquellos factores que la
determinan tengan una proteccién adecuada, como es el caso de las invenciones.® Asi, la
innovacion exige la transformacién de una idea, por lo que es necesario que esta se materialice
en algun producto o creacién perceptible, y que sea protegida por un marco juridico eficaz
y conveniente, que sea comprensible y manejable por las empresas y que constituya una
herramienta que facilite la proteccidén de la innovacion y no un obstaculo que la impida.

El organismo encargado de proteger dichas creaciones o invenciones en México es el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que tiene como funcion registrar las marcas,
patentes, modelos de utilidad, disefios industriales y otras figuras juridicas relacionadas con la
propiedad industrial, respondiendo a su vez a un marco juridico nacional e internacional.

¢ Qué es la Propiedad Industrial?

El tema de propiedad industrial no puede estudiarse de forma aislada, ya que necesita ubicarse
dentro de un marco conceptual mas amplio, que es la propiedad intelectual. Esta ultima “se
refiere a las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artisticas, asi como simbolos,
nombres e imagenes utilizadas en el comercio”.*

A su vez, la propiedad intelectual contempla tanto a la propiedad industrial como a los
derechos de autor. La primera se refiere a figuras como las patentes de invenciones, las
marcas, los disefios industriales y las indicaciones geograficas.® Por su parte, los derechos
de autor se refieren a la proteccidén de “obras literarias, tales como novelas, poemas y obras
de teatro, peliculas, obras musicales, obras artisticas, como dibujos, pinturas, fotografias y
esculturas, y disefios arquitectonicos. Los derechos conexos al derecho de autor incluyen los
derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los
de los productores de fonogramas y los de los organismos de radiodifusion respecto de sus
programas de radio y television”.®

Asimismo, conforme al Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, la
proteccion de la propiedad industrial no se aplica unicamente a la industria o al comercio, sino
que también abarca a las “industrias agricolas y extractivas y a todos los productos fabricados
o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas
minerales, cervezas, flores, harinas”.”

3 Dichas invenciones se refieren a una creacion o modificacion de un producto y su introduccion en el mercado. Camara
de Comercio e Industria de Ciudad Real. La innovacién en la empresa, 2012. Disponible en: http://www.camaracr.org/con-
solidar/innovacion-y-nntt/la-innovacion-en-la-empresa/. Consultado en marzo 2015.

4 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual ;Qué es la Propiedad Intelectual? Disponible en: http://www.wipo.int/
edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf. Consultado el 20 de marzo de 2015.

5 idem.

6 Idem.

7 Organizacion Mundial para la Propiedad Intelectual. Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial.
Disponible en: http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=288515. Consultado el 20 de marzo de 2015.
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Los conocimientos e invenciones del ser humano tuvieron la necesidad de ser protegidos con
mayor énfasis en la época de la revolucién industrial, donde se realizaban ferias y eventos que
mostraban inventos realizados por personajes de diferentes nacionalidades.

Con la intencion de reconocer al inventor, se desarrollaron las primeras normas juridicas
que protegian los derechos morales y patrimoniales del mismo. Asi, en 1883, se celebro el
Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial y en 1886, el Convenio de
Berna para la Proteccién de las Obras Literarias y Artisticas. Actualmente la Organizacién
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) administra ambos tratados.

La OMPI sefala que proteger la propiedad intelectual es necesario por tres razones principales:
lograr un bienestar y progreso en la humanidad; concretar un marco juridico que aliente a la
creacion y, por lo tanto, a la inversion en la innovacioén; y estimular crecimiento econémico,
generar nuevas industrias y apoyar a la creacion de empleos.?

Asi, se necesita de un marco juridico que en realidad proteja y mantenga equilibrados
los intereses de los innovadores y el interés publico; ya sea con legislacion interna, con un
conjunto de normas internacionales traducidas en convenios, tratados o acuerdos, o con
ambos instrumentos.

Antecedentes en México

Meéxico cuenta con una legislacion especializada en la proteccion de la propiedad industrial.
Ademas, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), organismo descentralizado de
la Secretaria de Economia, el cual tiene personalidad juridica y patrimonio propios, se encarga
de administrar el sistema de propiedad industrial en México.®

A pesar de que el IMPI se cred6 desde el aino 1993, anteriormente existieron departamentos
publicos y normas juridicas que salvaguardaban los derechos de los innovadores en el territorio
mexicano.

Antes del IMPI, la Direccion General de Desarrollo Tecnolégico, que dependia de la Secretaria
de Comercio y Fomento Industrial, ejecutaba actividades relacionadas a la promocién del
desarrollo tecnoldgico y a la proteccién de la propiedad industrial.™

Posteriormente, el 10 de diciembre de 1993 “se publicé en el Diario Oficial de la Federacion
el Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. De conformidad
con este Decreto de creacion, el IMPI continuaria teniendo como objeto brindar apoyo técnico
y profesional a la Secretaria de Economia”.™

8 idem.

9 Secretaria de Economia. ¢ Qué es el IMPI? 2013. ibidem.
10 Antecedentes. 2013. /bidem.

11 idem.
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Cabe destacarque enlo que respecta alalegislacion de la propiedad intelectual, concretamente
de la propiedad industrial, en 1991 se publico la Ley de Propiedad Industrial y su ultima reforma
es de abril de 2012. Asimismo, el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial se publicé en
noviembre de 1994 y su ultima reforma, es de junio de 2011.

Datos sobre propiedad industrial

Conforme al Acuerdo por el que se aprueba el Programa de Innovacion Protegida 2013-2018,
existen tres indices internacionales, en los cuales se muestra la posicion que México ocupo en
2012 en pilares especificos relacionados con el quehacer de la Propiedad Industrial:

“1. En el indice Mundial de Innovacién 2012, México ocupd la posiciéon 79 de 141y en 2013,
ocupo la posicion 63 de 142 paises.

2. México ocup6 el lugar 53 de 144 economias consideradas en el pilar de innovacion
correspondiente al Indice Mundial de Competitividad 2012-2013.

3. Por otra parte, se ubicé en la posiciéon 63 de 130 en el indice Internacional de los
Derechos de Propiedad 2012, en el concepto especifico de Derechos de Propiedad Intelectual
(que distingue Pirateria, Propiedad Industrial-que comprende patentes y marcas- y Propiedad
Intelectual-que se refiere a los derechos de autor -)”."2

Asimismo, desde su creacion, el IMPI ha llevado un registro sobre las solicitudes tanto de
proteccion de invenciones como de signos distintivos que personas fisicas y morales, de
diferentes nacionalidades, han presentado.

Por su parte, personas fisicas y morales de nacionalidad mexicana han aumentado la cantidad
de solicitudes de patente de 1993 a diciembre de 2014, pasando de 553 solicitudes en 1993 a
mas de 1200 en 2014, como se observa en la grafica 1.

Grafica 1. Solicitudes de patente hechas al IMPI por personas fisicas o
morales de nacionalidad mexicana (1993 - 2014)

Solicitudes de patentes.
Nacionalidad mexicana
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Ao Solicitudes de patentes. Nacionalidad mexicana.

Fuente: Elaboracion propia con datos de IMPI en Cifras.

12 Diario Oficial de la Federaciéon. Acuerdo por el que se aprueba el Programa de Innovacién Protegida 2013-2018 (09 de mayo de
2014). Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5344069&fecha=09/05/2014. Consultado en marzo de 2015.
13 Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. IMPI en Cifras, 2015. Disponible en: http://impi.gob.mx/QuienesSomos/Paginas/IMPICi-

fras.aspx. Consultado en marzo 2015.
‘.’
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Ademas, en comparacion con otras naciones, durante 2014, México tuvo mas solicitudes de
patentes ante el IMPI que Francia (600), Italia (268), Japon (946), Reino Unido (323) o Espana
(218), y tuvo menos solicitudes que Alemania (1346) y Estados Unidos (7,269).™

En cuanto a los solicitudes de invenciones de mexicanos por entidad federativa se tiene
que en 2014 el Distrito Federal presenté mas solicitudes (890), seguido de Nuevo Ledn (482),
Jalisco (410), Estado de México (319), Guanajuato (314) y Puebla (132). Los que menos
solicitaron registro de invenciones fueron Nayarit (2), Campeche (4), Baja California Sur (5),
Tabasco (9), Oaxaca (10) y Guerrero (13)."

Lo anterior demuestra que aun al interior del pais existe una diferencia considerable en
cuanto a la innovacion y a la necesidad de proteccion de las invenciones. La mayor diferencia
en 2014 existio entre Nayarit y el Distrito Federal, que fue de 888 solicitudes.

Cabe mencionar que no es lo mismo solicitar una patente, a que la misma sea efectivamente
otorgada. Para contar con una patente de invencion es necesario que cumpla con determinadas
caracteristicas, como la aplicacién industrial, la actividad inventiva, que sea novedosa, entre
otras.

A la nacionalidad que mas se le otorgaron patentes durante 2014 fue la estadounidense,
con 4,514 patentes, seguida de la alemana, con 886, la japonesa, con 709, la suiza, con 570,
la francesa, con 398, la mexicana, con 305 vy, finalmente, la de Reino Unido, con 243. Los
datos anteriores evidencian que a pesar de que puede existir un numero alto de solicitudes de
patente, no significa que se cumplan los requisitos para obtener la misma.

Ahora bien, en cuanto a las areas tecnoldgicas en las que fueron otorgadas las patentes
en 2014 fueron articulos de uso y consumo (3,263), técnicas industriales diversas (1,847),
quimica y metalurgia (1,374), fisica (1089), mecanica-iluminacion-calefaccién-armamento vy
voladuras (545), construcciones fijas (426) y textil y papel (78).'

Por otro lado, de enero a diciembre de 2014, los principales titulares de patentes, cuyo pais
de origen es México, provinieron de:

1. Universidad Nacional Autbnoma de México (18).

2. Centro de Investigacion y de Estudios Avanzados del I.P.N. (15).
3. Instituto Mexicano del Petroleo (14).

4. Instituto Tecnoldgico y de Estudios Superiores de Monterrey (13).
5. Universidad Auténoma Metropolitana (13).

14 dem.
15 Ibidem, p.8.
16 Ibidem, p.12.




El marco juridico de la propiedad industrial como un instrumento para
la innovacion y la competitividad de las empresas en México Num. 15

6. Centro de Investigacion en Materiales Avanzados, S.C. (9).

7. Instituto Politécnico Nacional (8).

8. MABE, S.A. de C.V. (8).

9. Mexichem Amanco Holding, Sociedad Anonima de Capital Variable (7).
10. Grupo Petromex, S.A. de C.V. (6).
11. Instituto de Investigaciones Eléctricas (5)."

Ademas de las patentes, otra figura juridica de proteccion a la propiedad industrial es el
modelo de utilidad. En el afio 2014, la nacionalidad que mas solicitudes emitié ante el IMPI en
cuanto a la proteccion de modelos de utilidad fue México, con 612, seguido de Estados Unidos,
con 47.

Las solicitudes emitidas ante el IMPI por parte de mexicanos se han incrementado desde

Grafica 2. Solicitudes de modelos de utilidad ante el IMPI realizadas por personas
fisicas y morales de nacionalidad mexicana (1993-2014)
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Ao Solicitudes de modelos de utilidad. Mexico.
18 Fuente: Elaboracion propia con datos de IMPI en Cifras.'®

La figura de disefio industrial pertenece también a las invenciones protegidas por la propiedad
industrial. La cantidad de solicitudes de disefio industrial presentadas por mexicanos -1769 so-
licitudes en 2014- es mas alta que la presentada por otros paises. En ese ano, Estados Unidos
presentd 1095 solicitudes, Japon 180, Alemania 145 y otros paises 747.

17 Ibidem, p.24.
18 Ibidem, p. 29.
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Asimismo, las personas (fisicas y/o morales) en México han incrementado sus solicitudes de
disefo industrial desde el afio 1993 hasta el afio 2014, como se muestra a continuacion:

Grafica 3. Solicitudes de diseiio industrial realizadas ante el IMPI por personas
fisicas y morales de nacionalidad mexicana (1993-2014)
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Fuente: Elaboracién propia con datos de IMPI en Cifras."®

Ahora bien, en lo que atafie a las solicitudes para registrar determinados signos distintivos
como marcas, avisos y nombres comerciales, el IMPI también cuenta con datos para saber
que México ha sido la nacionalidad que mas ha presentado este tipo de solicitudes.

A continuacién se muestra la evolucion que ha tenido México en cuanto a la presentacion de
solicitudes de registro de marcas del afio 1993 al afio 2014:

Grafica 4. Solicitudes de marcas realizadas ante el IMPI por personas fisicas y
morales de nacionalidad mexicana (1993-2014)
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Fuente: Elaboracién propia con datos de IMPI en Cifras.?®

19 Ibidem, p. 33
20 Ibidem, p. 36.
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El incremento de solicitudes de registros de signos distintivos en el pais por personas fisicas
o morales mexicanas es notable desde el afilo 1993 al afio 2014; lo que puede significar un
indicio para constatar que los mexicanos se preocupan cada vez mas porque aquellos signos
que distinguen a sus empresas 0 nhegocios sean protegidos.

Con los datos mostrados en esta seccidn, se evidencia que las solicitudes de registros ante
el IMPI, ya sea de patentes, modelos de utilidad, disefios industriales o signos distintivos que
personas de nacionalidad mexicana que han presentado a lo largo de mas de una década.
Asimismo, se demuestra que aun no somos el primer pais en cuanto a la eficiencia entre
solicitar una patente y obtener la misma, ya que diversos paises del mundo logran una mayor
eficiencia en sus tramites de patentes realizados ante el IMPI.

Marco juridico de la propiedad industrial
a. Tratados y Convenios Internacionales

México ha firmado y ratificado distintos convenios en materia de protecciéon de propiedad
intelectual y, concretamente, de propiedad industrial. En total, existen 13 documentos
internacionales ratificados por México en el tema, los cuales son:

Tabla 2. Instrumentos internacionales firmados y ratificados por México en
materia de proteccion de propiedad intelectual

Documento Firma, ratificacion y vigencia Ohjeto
Acuerdo sobre los Aspectos de los ¢ Firmado el 15 de abril de 1594 [Acta | Reducir las distorsiones del comercio
Derechos de Propiedad Intelectual Final de Iz Ronda de Uruguay de | internacional y los obstaculos al mismo,
Relacionados con el Comercio Negociaciones Comerciales | teniendo en cuenta la necesidad de
(ADPIC) (Anexc 1C del Acuerdo de Multilaterales). fomentar una proteccion eficaz y adecuada
Marrakech por el gue se establece +  Aprobado por la Cdmara de Senadares el | o los derechos de propiedad intelectual y
la  Organizacion  Mundial de 13 de julio de 1354 [Decreto publicado | de asegurarse de que las medidas y
Comercio). en &l DOF 4 de agosto de 1984), procedimientos  destinados @ hacer
»  Deposito del instrumento de ratificacion: | Tespetar dichos derechos no se conviertan
31 de agosto de 1994, 8 su ver en obstaculos al comercio
» Decreto Promulgatorio DOF: 30 de | legitimo®
diciembre de 1504,
*  figente en México desde el 1 enero de
2000.

21 World Trade Organization. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio. Disponible en: https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf. Consultado en abril 2015.
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Convenio de Paris para la
Proteccion de  la  Propiedad
Industrial (Acta de Estocolmo).

Firmado el 20 de marzo de 1BE3.
Ratificado el 7 de septiembre de 1503.
Revisado el 14 de julio de 1967 (Acta de
Estocolmo).

Adoptado el 14 de julio de 1967.
Aprobado por la Camara de Senadores el
11 de septiembre de 1875 (Decreto
publicado en el DOF el 5 de marzo de
1976).

Decreto Promulgatorio DOF: 27 de julic
de 1976.

Vigente en México desde el 26 de julio
de 1976.

Conformar una union para proteger a la
propiedad industrial gue tiene por objeto
las patentes de invencion, los modelos de
utilidad, los dibujos o modelos industriales,
las marcas de fabrica o de comercio, las
marcas de servicio, el nombre comercial,
las indicaciones de procedencia o
denominaciones de origen, asi como la
represion de la competencia desleal 2

Arreglo de Lisboa relativo a la
Proteccion de las Denominaciones
de Origen y su  Registro
Internacional de 1558 [Acta de
Estocolmo 1967).

Firmado el 31 de octubre de 1958
Aprobado por la Camara de Senadores el
26 de diciembre de 1962 (Decreto
publicado en el DOF el 31 de diciembre
de 1962).

Ratificado el 19 de diciembre de 1963.
Depasito del instrumento de adhesion:
21 de febrero de 15964.

Decreto Promulgatorio DOF: 11 de julic
de 1964,

Adoptado el 14 de julio del 1967 [Acta
de Estocolmao).

Wigente en Mexico desde el 26 de enero
del 2001.

Aprobatorio: 7 de agosto del 2000.
Promulgatorio : 23 de marzo del 2001

Formar una union para proteger en sus
territorios, segun los términos del Arreglo,
las denominaciones de origen de los
productos de los otros paises de la Unidn
particular, reconocidas y protegidas como
tales en el pais de origeny registradas en la
Oficina Internacional de la Propiedad
Intelectual a la gue se hace referencia en el
Convenio gue establece la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual =

Reglamento del Arreglo de Lisboa
relative a la Proteccion de las
Denominaciones de Origen y su
Registro Internacional [Acta de
Lisboa).

Adoptado el 31 de octubre de 1965.
Vigente en Mexico desde el 25 de
septiembre de 1966

Aprobatorio 7 de agosto del 2000.

El Arreglo de Llisboa se concluyd para
atender la necesidad de disponer de un
sistema internacional gque facilitara la
proteccion de una categoria especial de
ese tipo de indicaciones geograficas, es
decir, las “cenominaciones de origen”, en
paises distintos del pais de origen
mediante su registro en la Oficina
Internacional de la OMP).2
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22 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad
Industrial. Texto vigente. Articulo primero. Disponible en: http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=288515. Consul-
tada el 27 de marzo de 2015.
23 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccién de las

Denominaciones de Origen y su Registro Internacional. Texto vigente. Articulo primero. Disponible en: http://www.wipo.
int/lisbon/es/legal_texts/lisbon_agreement.html. Consultado el 27 de marzo de 2015.
24 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Objetivo y caracteristicas principales del Arreglo de Lisboa.
Disponible en: http://www.wipo.int/lisbon/es/general/. Consultada el 27 de marzo de 2015.
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Tratado de Nairobi sobre la *  Firmado el 26 de septiembre de 1581, Comprometer a los Estados parte del
Proteccion del Simbolo Olimpico. +  Aprobado por la Camara de Senadores | | Tratadoa rehusar o anular el registro coma

20 de diciembre de 1984 (Decreto | marca y prohibir, con medidas apropiadas,
publicado en el DOF el 28 de enero de | la utilizacion como marca u otro signo, con

1985). fines comerciales, de cualguier signo gue
*  Ratificado &l 11 de febrero de 1985, consista o contenga el Simbolo Olimpico,
*  Depdsito del Instrumento de ratificacion: | como lo define |z Carta del Comite
16 de abril de 1985, Olimpico Internacional, salvo gue sea con
»  Decreto Promulgatoric DOF: 2 de agosto | |8 Butorizacion del  Comité  Olimpico
de 1985, Internacional. &
+  Vigents en México desde el 16 de mayo
de 1985,
Tratado de Cooperacion en Materia * Firmade el 19 de junic de 1970 | Crear una union para la cooperacion en la
de Patentes [PCT). modificado la Oltima ocasién el 3 de | presentacion, blisgueda y examen de
febrero de 1984 y sureglamento el 20 de | solicitudes  de  proteccidn  de  las
septiembre de 15G62). invenciones, y para la prestacion de

»  Aprobado por la Cimara de Senadores el | servicios técnicos especiales. La unidn se
14 de julic de 1954 [Decreto publicado el | denominard  Unidn  Internacicnal  de

25 de julio de 19594 Cooperacion en materia de Patentes.®
«  Deposito del instrumento de adhesion: 1
octubre de 1954,
*  Vigente en Mexico desde el 1 de enero
de 1995.
+  Promulgatorio: 31 de diciembre de 1554
Reglamento del Tratado de +  Adoptado el 19 de junio de 15970, Establecer las siguientes reglas relativas a:
Cooperacion  en  Materia  de *  Vigente en México desde el 1 de enero * Cuestiones sobre las gue el
Patentes (PCT). de 1985, presente Tratado remite
«  Aprobatorio: 25 de julio de 1994 expresamente al Reglamento o
+*  Promulgatorio: 31 de diciembre de 1554, prevé especificamente que son o

SEran prescritas;

+  Todos los requisitos, cuestionss o
procedimientos  de  caracter
administrativo;

*  Todos los detalles Utiles para la
ejecucion de las disposiciones del
Tratado.Z

25 Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual. Tratado de Nairobi sobre la proteccion del Simbolo Olimpico. Texto
vigente. Articulo primero. Disponible en: http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=287433. Consultado el 27 de marzo
de 2015.

26 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. Tratado de Cooperacion en materia de Patentes. Texto vigente. Arti-
culo 1. Disponible en: http://www.wipo.int/pct/es/texts/articles/al.htm#_1. Consultado el 27 de marzo de 2015.

27 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. Tratado de Cooperacion en materia de Patentes. Texto vigente. Arti-
culo 58. Disponible en: http://www.wipo.int/pct/es/texts/articles/al.htm#_1. Consultado el 27 de marzo de 2015.
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Convencionsobre |z proteccion de
variedades vegetales (UPOV) [Acta
de 1978).

Adoptado el 2 de diciembre de 1961,
Decreto por &l gque s& aprugba el
Convenio  Internacionsl parz =
proteccion delas obtenciones vegetales.
[DOF 27 de diciembre de 19395).
Vigente en Méxicodesde el 9 de zgosto
de 1997.

Obligar alas partes 2 concader y 2 proteger
los derechos de abtentor.?®

Arreglo de Estrasburgo relativo 2 la
Clasificacian  Internacional de
Fatentes de 1971,

Adoptado el 24 de marzo de 1971,
Wigente en México 2 partir del 26 de
octubre de 2001.

Aprobstorio: 7 de agosto de 2000.
Promulgstorio: 23 de marzo de 2001.

Adoptar un sistema uniforme parz la
clasificacion de las patentes, de los
certificados deinventor, de los modelos de
utilidad y de los certificados de utilidad,
para la armonizacion de los sistemas
juridicos e&n materia de propiedad
industrial .22

Arreglode Locarno que esteblece
una Clasificacion Internacional pars
los Dibujos y Modelos Industriales
de 19&8.

Adoptado el 8 de octubre de 1968.
Vigente en Méxicodesde el 26 de enero
de 2001.

Aprobatorio: 7 de agosto de 2000.
Promulgstorio: 23 de marzo de 2001.

Crear una unian para sdoptar una misma
clasificacion para dibujos y modelos
industrizles. *=

Acuerdo de Viena por &l que &
gstzblace una Clasificacian
Internacional de los Elementos
Figurativos de |as Marcas de 1973,

Adoptado el 12 de junio de 1973,
Vigente en Méxicodesde el 26 de enero
de 2001.

Aprobatorio: 7 de agosto de 2000.
Promulgatorio: 23 de marzo de 2001.

Constituir una unign especial entre los
Estzdos parte  parz =doptar uns
clasificacion comun para los elementos
figurativos de lzs marcas ™

Arreglo de Niza relative 2 la
Clasificacian  Internacional  de
Productos y Servicios para el

Adoptado el 15 de junio de 1957
Entradaen vigor el 21 de marzo de 2001,
Aprobatorio: 28 de diciembre de 2000.

Constituir una union especial y adoptar una
clasificacion comdn de productos ¥
servicios pars el registro de las marcas. **

Num. 15

Registro de |as Marcas de 1957. *  Decreto promulgatorio: 10 de abril de
2001.
Convencion gque estshlece |3 *  Firmadoel 14 dejulio de 1967 [Acts de | Estzblzcer |2 Organizacidn Mundizl de |2
Organizacion Mundial de |z Estocolma). Propiedad Intelectusl.
Propiedad Intelectual. *  Aprobado porlaCémara de Senadores &l

1de octubre de 1974 [Decreto publicado
en el DOF el 21 de enero de 1975).

*  Ratificado el 22 de enero de 1975,

*  Depdsitodelinstrumento de ratificacion:
14 de marzo de 1975.

*  Enmendzda el 2B de septiembre de
1979.

Fuente: Elaboracién propia con informacion del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI).32

28 Unién internacional para la proteccion e obtenciones vegetales. Convenio Internacional

para la Proteccion de las Obtenciones Vegetales. Texto vigente. Articulo 2. Disponible en: http://www.upov.int/upovlex/es/
conventions/1991/act1991.htmi#P134 _4742. Consultado el 27 de marzo de 2015.

29 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificacion Interna-
cional de Patentes. Texto vigente. Considerandos. Disponible en: http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=291859.
Consultado el 27 de marzo de 2015.

30 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Arreglo de Locarno que establece una Clasificacion Interna-
cional para los Dibujos y Modelos Industriales. Texto vigente. Articulo 1. Disponible en: http://www.wipo.int/treaties/es/text.
jsp?file_id=286255. Consultado el 27 de marzo de 2015.

31 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificacion
Internacional de los elementos figurativos de las marcas. Texto vigente. Articulo 1. Disponible en: http://www.wipo.int/trea-
ties/es/text.jsp?file_id=294920. Consultado el 27 de marzo de 2015.

32 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Arreglo de Niza Relativo a la Clasificacion Internacional de
Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. Texto vigente. Articulo 1. Disponible en: http://www.wipo.int/treaties/
es/text.jsp?file_id=287534. Consultado el 27 de marzo de 2015.

33 Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI). Marco Juridico Internacional en Propiedad. 2013, Disponible en:
http://www.impi.gob.mx/TemasInteres/Paginas/marco_juridico_internacional_en_propiedad_intelect.aspx Consultado el 27

de marzo de 2015.
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Los convenios, tratados y acuerdos que México ha firmado y ratificado versan sobre distin-
tos temas de propiedad industrial como patentes, su clasificacion, marcas y su clasificacion
o incluso disefios y modelos industriales. Asimismo, se han ratificado acuerdos para proteger
derechos de propiedad industrial, asi como para recibir y otorgar un trato de proteccion de
derechos en los paises parte.

Derivado de estos convenios, México ha modificado su legislacidon interna y ha creado
organismos encargados de regular y proteger la propiedad industrial.

b. Legislacion nacional

La legislacion a nivel nacional respecto de la propiedad industrial es muy especifica. Ademas,
los procedimientos y requisitos que los solicitantes deben seguir para registrar sus invenciones
y signos distintivos son claros. Estos procedimientos son difundidos mediante el sitio web del
IMPI, foros, conferencias y en ocasiones, medios de comunicacion tradicionales como laradio.

Asimismo, el IMPI, en su pagina oficial, cuenta con un apartado de marco juridico nacional
que integra los ordenamientos juridicos que establecen elementos relativos a la propiedad
intelectual, contemplando tanto la propiedad industrial como los derechos de autor.

En este apartado, se encuentran las siguientes leyes, cddigos, reglamentos y acuerdos
relacionados a la propiedad intelectual:

1. Ley de la Propiedad Industrial.

2. Ley Federal del Derecho de Autor.

3. Ley Aduanera (articulos 143, 144, 146 a 149).

4. Ley Federal del Trabajo (articulo 163).

5. Cddigo Federal de Procedimientos Penales (articulos 194).

6. Codigo de Comercio.

7. Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

8. Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

34 En este sentido, diversas consultorias como IPSOS Public Affairs, han evaluado programas del IMPI como el
Programa de Comunicacion Social de 2013, y su impacto en la audiencia.
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9. Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor.
10. Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
11. Estatuto Organico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

12. Acuerdo por el que se da a conocer la Tarifa por los servicios que presta el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial.

13. Acuerdo que establece las reglas para la presentacién de solicitudes ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial.

14. Acuerdo por el que se da a conocer la lista de Instituciones reconocidas por el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial para el deposito de material biologico.

15. Acuerdo por el que se establecen los plazos maximos de respuesta ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial.

16. Acuerdo por el que se establecen reglas y criterios para la resolucion de diversos tramites
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

17. Acuerdo que delega facultades en los Directores Generales Adjuntos, Coordinador,
Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales,
Coordinadores Departamentales y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial.

18. Acuerdo por el que se determinan la organizacion, funciones y circunscripcion territorial
de las Oficinas Regionales del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

19. Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones relativas a la integracion, funciona-
miento y actualizacion del Listado a que se refiere el articulo 47-Bis del Reglamento de la Ley
de la Propiedad Industrial, asi como el Formato de Consulta sobre Patentes de Medicamentos
Alopaticos. COFEPRIS-IMPI.

20. Acuerdo por el que se crea la Comision Intersecretarial para la proteccion, vigilancia y
salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual.

21. Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la presentacion y recepcion de las
solicitudes que se indican, a través del Portal de Pagos y Servicios Electrénicos (PASE) ante
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

P
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22. Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios de interpretacion y aplicacion de la
clasificacion del Arreglo de Niza relativo a la clasificacion internacional de productos y servicios
para el registro de las marcas, en la presentacion y examen de las solicitudes de signos
distintivos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

23. Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la atencion de solicitudes,
peticiones y promociones presentadas conforme al Protocolo concerniente al Arreglo de
Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial.

24. Acuerdo por el que se da a conocer el horario de atencion al publico en el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial.

25. Acuerdo por el que se suspenden las labores del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial durante el periodo diciembre 2014-enero 2015.

26. Acuerdo por el que se dan a conocer los dias inhabiles del afio 2015 del Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial.®

Estos 26 ordenamientos conforman el marco juridico nacional de la propiedad intelectual en
México. De ellos, 24 son aplicables a la propiedad industrial especificamente, lo que demuestra
que una gran cantidad de ordenamientos respaldan la actividad de la propiedad industrial en
el pais.

Especificamente, la Ley de la Propiedad Industrial fue publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 27 de junio de 1991 y su ultima reforma fue el 09 de abril de 2012.36

Dicha legislacion tiene por objeto:

“l.- 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;

I.- Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicacion industrial, las mejoras técnicas
y la difusion de conocimientos tecnoldgicos dentro de los sectores productivos;

I11.- 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;

35 Secretaria de Economia; Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Marco Juridico Nacional. Portal, Temas de Inte-
rés. Disponible en WWW: http://www.impi.gob.mx/Temaslinteres/Paginas/marco_juridico_nacional_v2.aspx. Consultado
el 06 de abril de 2015.

36 idem.
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IV.- Favorecer la creatividad para el diserio y la presentacion de productos nuevos y Utiles;

V. Proteger la propiedad industrial mediante la regulacion y otorgamiento de patentes de
invencion; registros de modelos de utilidad, diserios industriales, marcas, y avisos comerciales;
publicacion de nombres comerciales; declaracion de proteccion de denominaciones de origen,
y regulacion de secretos industriales;

VI. Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competen-
cia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos, y

VIl. 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”.?”

Como se puede observar, las fracciones I, Il, 1l y IV se relacionan con el impulso a la
creatividad, al mejoramiento de bienes y servicios de las empresas, al fomento de la actividad
inventiva y al mejoramiento de procesos y productos. Es decir, se apuesta a un mejor marco
juridico para incentivar la capacidad inventiva en la industria, lo que permite un aumento en la
competitividad de las empresas.

Para ello, tanto los procesos de tramitacion de registro de invenciones como el pago de
derechos deberian estar en sintonia con el objetivo de la legislacion y por tanto, ser claros y
sencillos para facilitar la proteccién de invenciones de las empresas.

Cabe sefialar que el capitulo | de la Ley expone las disposiciones preliminares respecto de
las invenciones, modelos de utilidad y disefios industriales. Sefala que aquella persona fisica
que realice una invencion, modelo de utilidad o disefo industrial tendra el derecho exclusivo de
su explotacién en su provecho, por si mismo o por otros con su consentimiento.* Ahora bien,
el derecho se obtiene mediante una patente o mediante un registro. Ademas, los derechos se
pueden transferir entre vivos o por via sucesoria.

Por otro lado, la legislacién establece que los titulares de las patentes o de los registros
pueden ser personas fisicas o morales.*

A lo largo de la explicacion de las patentes y registros se involucran requisitos o
caracteristicas propias de la invencién. Con el objetivo de contar con un lenguaje comun vy
comprensible para todos, la legislacién sefala el significado de diversas palabras:

37 Camara de Diputados. Articulo 2°. De la Ley Federal de la Propiedad Industrial, texto vigente, 2012. Disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm. Consultado el 06 de abril de 2015.
38 Articulo 9. Ley Federal de la Propiedad Industrial. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

39 Ibidem. Articulo 11.
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“l. Nuevo, a todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica;
Il. Estado 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;
Ill. Actividad inventiva, al proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del
estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia;
IV. Aplicacion industrial, a la posibilidad de que una invencion tenga una
utilidad practica o pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad
economica, para los fines que se describan en la solicitud;
V. Reivindicacion, a la caracteristica esencial de un producto o proceso cuya
proteccion se reclama de manera precisa y especifica en la solicitud de patente o de
registro y se otorga, en su caso, en el titulo correspondiente, y
VI. Fecha de presentacion, a la fecha en que se presente la solicitud en el Instituto,
o en las delegaciones de la Secretaria de Economia en el interior del pais, siempre
y cuando cumpla con los requisitos que sefiala esta Ley y su reglamento.” *°

A continuaciéon, se presenta un cuadro que contiene la explicacion de los tramites para
registrar diversas invenciones y creaciones con caracteristicas especificas:

Cuadro 1. Patentes y registros. Tramites y costos

Invencion Definicidn Excepciones Procedimiento para registro Derechos de los Vigencia
o Registro u otorgamiento de patente titulares
Patente | Seran psatentables las | De acuerdo con los articulos | Divulgacion previa prioridad. | Impedir que otros | La patente
invenciones que sean | 16y 19 de la Ley de Propiedad | Presentacidn. fabriquen, usen, | tendra una
nuevas, resultado de | Industrizl, lo siguiente no | Examende Forma [1-3 meses | vendan, ofrezcan | vigencia de 20
una actividad inventiva | puede 5Er patentable: | primera accian oficial). en venta o | afios
¥ susceptible de | procesos bioldgicos  para | Fin de Examen. importen producto | improrrogables,
aplicacion industrial | propagacion de plantas vy | Publicacion de Solicitud (18 | patentado sin su | contada a partir
[articulo 16 de |z Ley de | animales, materizl bioldgico v | mesas entre el fin  del | consentimiento. de |z fechs de
Propiedad Industrial). genético que se encuentra en | examen v de publicacian de | Impedir que otras | presentacion de
la nsturaleza, razas snimales, | solicitud v 6 meses entre |z | personasutilicenel | 12 solicitud v
cuerpo humano y partes vivas | publicacion de solicitud y el | proceso, lovendan, | estard sujeta al
que lo integran, variedades | inicio de examen). ofrezcan o | pego de la tarifa
wvegetales, principios tedricos, | Inicio de Examen. importen, sin | correspondisnts
descubrimientos que existen | Examen de Fondo. consentimiento [articula 23 de
gn la nsturaleza, esquemas, | Fin de Examen. [articulo 25 de la| la Ley de
planes, reglas y métodos | Concesion. Ley de Propiedsd | Propiedad
mentzles, juegos, etc., | Conservacidon de Derechos. Industrial). Industrial).
programas de computacion, | Publicacidn  de Patente
formas de presentar | [Triptico de Patentes, IMPI,
informacian, crezcionas | 5/f)).
gstéticas u obras artisticas o
literarias, métodos de
tratamiento quirargico vy
yuxtaposicion de invenciones
conocidas o sus variaciones.
Modelas | 52 consideran modealos | NA Para la tramitacion del | La explotacion del | El registro de los
de de utilidad los objetos, registro de un modelo de | modelo de utilidad | modelos de
Utilidad utensilios, aparatos o utilidad se aplicarén, en lo |y las limitaciones | utilidad tendra

40 Ibidem. Articulo 12.
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herramientas  que,
como resultado de una
modificacion en  su
disposician,
configuracian,
estructura o forma,
presenten una funcian
diferente respecto de
las  partes que lo
integran o ventajas en
cuanto a su utilidad
(articulo 28 de Ley de
Propiedad Industrial).

conducente, las  reglas
contenidas en el Capftulo V
del presente  Titulo, a

excepcionde los articulos 45
y 52 (articulo 30 Ley de
Propiedad Industrial).

del derecho que
confiere su regisiro
altitular se regirdn,
en lo conducente,
por o dispuesto en
los articulos 22 y
25 de la Ley de

Propiedad

Industrial. Dichos
articulos son
relativos 8  los
derechos de los
titulares de a
patente. Los

derechos del titular
de |a patente son
los mismos que los
del titular de un
modelo de utilidad.

una vigencia de
diez ahos
improrrogables,
contada a partir
de la fecha de
presentacion de
la solicitud vy
estard sujeto al
pago de |a tarifa
correspondiente
(articulo 29 Ley
de  Propiedad
Industrial).

Diseno
Industria
I

Se registran disefos
industriales que sean
nuevos y de aplicacion
industrial. Son nuevas
los disefios que sean de
creacion independiente
y difieran en grado
significativo, de disefios

conocidos o de
combinaciones de
caracteristicas

Conforme con el articulo 31 de
la Ley, el disefio industrial no
comprende elementos
caracteristicas que estuviesen
dictados  (nicamente  por
consideraciones  de  orden
técnico o por |a realizacion de
una funcign técnica, y que no
incorporan  ningln  aporte
arbitrario del disefador; ni
sguellos cuya reproduccion

Deacuerdoconelarticulo 33
de la Ley de Propiedad
Industrial, se debe presentar
unasolicitud para registro de
disefin industrial
acompafiadas de la
reproduccion  grafica  del
disefio v de |3 indicacion de
género del producto.

Asimisma, la solicitud debera
referirse a [a reproduccion

La explotacion de
los disefins
industriales y |3
limitacion de los
derechos que
confiere su regisiro
altitular se regiran,
en lo conducente,
por o dispuesto en
los articulos 22 y
25 de la Ley

El registro de los
disefins

industriales
tendra

vigencia de
quince  anos
improrrogables
a partir de |3
fecha de
presentacion de
la solicitud vy

una
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conocidas de disefios
(articulo 31 de laLeyde
Propiedad Industrial).

De acuerdo con el
articulo 32 de |3 Ley,

zan disefios
industriales:  dibujos
industriales

(combinacion de

figuras, lineas y colores
quese iNCOrporen aun
producto),  modelos
industriales

(constituidos por forma
tridimensional  que
sirva de tipo para de un
producta).

exacta fuese necesaria para
permitir que el producto que
incorpora el disefin  sea
montado mecanicamente o
conectado con otro producto.

grifica del disefio, en que se
indicard la perspectiva desde
|z cual se ilustra.

También deberd expresarse
como  reivindicacion 13
denominacion del disefio
industrial con las palabras
“al como se ha referido e
ilustrado” (articulo 34 y 35 de
la Ley de Propiedad
Industrial).

Latramitacion del registro se
lleva a cabo conforme al
Capitulo V de |3 Ley de

Propiedad Industrial que
sefigla lo relativo & las
patentes.

(articulo 36 de la
Ley de Propiedad
Industrial).

estara sujeto al
pago de |a tarifa
correspondiente
{articulo 36 de
la Ley de
Propiedad

Industrial).

Secreto
Industria
|

De acuerdo con el
articulo 82 de la Ley, se

considera secreto
industriall &  toda
informacian de

aplicacion industrial o
comercial que guarde
una persona fisica o
moral con  cardcter
confidencial, que le
signifique obtener o
mantener una ventaja
competitiva 0

Mo se considerara secreto
industrial aguella informacion
gue sea del dominio publica,
[z que resulte evidente para
un técnico en la materia, con
baze en  informacian
previamente disponible o la
que deba ser divulgada por
disposicion legal o por orden
judicial. Mo se considerara que
enjraal dominio pablicoo que
es divulgada por disposicion
legal aquella informacion que

La legislacion no sefiala un
procedimiento especial para
registrar un secrefo
industrial. Unicamente
sefiala que:

Lz informacion deberd
constar  en  documentos,
medios  electronicos o
magnéticos, discos apticos,
microfilmes, peliculas u otros
instrumentas similares
(articulo 83 de la Ley de
Propiedad Industrial).

Conforme con el
articulo 84 de a
Ley de Propiedad
Industrial, 5e
puede transmitir o
autorizar el uso del
secretoindustrial a
un tercero, y el
que seaautorizado
no puede
divulgarlo. En los
convenios pueden
establecerse

Mo =e establece
vigencia alguna.
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economica frente @
terceros en I3
realizacion de
actividades
economicas, y siempre
gue adopte medios
para  preservar  su
confidencialidad ¥
acceso restringido a la
Misma.

sed proporcionadaacualguier
autoridad por una persona
que |z posea como secreto
industrial, cuando I3
proporcione para el efecto de
obtener licencias, permisas,
autorizaciones, registros, o
cualesquiera otros actos de
autoridad.

clausulas de
confidencialidad
para proteger
secrefos
industriales.

El responsable de
utilizar o  usar
secreto industrial
sin - autorizacion
debers pagar
dafios y perjuicios
conforme al
articulo 86 de |3
Ley.

Maras

Se entiende por marca
atodo signovisible que
distinga productos o
serviciosde ofrosdesu
misma especie o clase
enelmercado (articulo
B8 de la Ley de
Propiedad Industrial).

De acuerdo con el
articulo 89 de la Ley
pueden constituir una
marca los siguientes
signos:
denominaciones
visibles vy distintivas

Los articulos 30y 91 de [a Ley
de  Propiedad  Industrial
establecen lo que no puede
ser registrado como marca.
Algunas formas o dibujos que
no se pueden registrar como
marca son: figuras o formas
tridimensionales y dinamicas,
nombres  técnicos  de
productos o servicios gue se
pretendan amparar con |3

marca, formas
tridimensionales que sean de
dominio poblico o sean
Comunes, figuras

tridimensionales que sean

De acuerdo con los articulos
113 8l 135 de |3 Ley, el
registro para obtener una
marca debe  solicitarse
cumpliendo con unaserie de
requisitos v etapas. En ese
sentido, los  pasos  en
FESUMEN 50N:

1. Presentar una solicitud por
escrito ante el Instituto.

2. Acompafar |3 solicitud de
comprobante de pago de
tarifas.

3. Presentar reglas de uso
cuando se solicite a nombre
de dos o mas personas.

Conforme al
articulo 92 de la
Ley, el registro de
una marca no
producira efecto
alpuno  contra:
tercero de buena
fe que explotaba
en el pais la misma
marcaosemejante
en prado de
confusion  para
productos 0
servicios similares,
siempre  que el
tercera haya

El registro de
marca  tendrd
una vigencia de
diez afios
contados G}
partir de I3
fecha de
presentacion de
la solicitud v
podri
renovarse por
periodos de |a
misma duracion
(articulo 95 de
la Lley de
Propiedad
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para identificar
productos o servicios,
formas
tridimensionales,
nombres comercialesy
denominaciones o
razones sociales,
nombre propio  de
persona fisica, siempre
gque no se confunda
con Marca va
registrada.

descriptivas de los productos
yfo servicios gue traten de
protegerse, letras, digitos o
colores aislados 8 menos que
estén acompafiados,
traduccion de otros idiomas
de palabras no registrables, las
gue reproduzcan o imiten,
escudos, banderas o
emblemas de cualguier pais,
Estado, municipio o division
palitica, figuras que
reproduzcan o imiten sellos o
signos  oficiales, las  que
reproduzcan 0 imiten
nombres de medallas u otros
premios oficiales,
denominaciones geograficas,
denominaciones de
poblaciones o lugares que se
caracterizan por fabricacion
de  ciertos  productos,
seuddnimos o firmas de
personas sin consentimiento
de interesados, titulos de
obrasintelectuales o artisticas
0 periodisticas,
denominaciones o figuras
susceptibles de engafiar o
inducir 3 errar,
denominaciones o figuras

4. 5i se solicita reconocer la
fecha de prioridad, es
necesario  satisfacer una
serie de requisitos.

5. Una vez que el Instituto
reciba lasolicitud, procedera
g efectuar un examen de
forma v de la
documentacian.

6. Cuando se concluya el
examen de forma, se realiza
el de fondo. 5ila marca no es
registrable, =& comunicara al
solicitante para gue subsane
lo omitido o los errares en
un plazo de dos meses. Sino
lo hace, se considerara
abandonadala solicitud. Si el
solicitante subsana  los
errores, deberd pagar una
nueva solicitud.

7. Cuando se concluya el
tramite de solicitud y se
satisfagan requisitos legales
e expedird el titulo.

8. 5i el Instituto niega el
registro de |a marca, lo
comunicara por escrito, con
fundamentacion ¥
motivacion.

9_El Instituto debera expedir

empezado a usar
la marca antes de

la solicitud;
cualguier persona
que Lse,
comercialice,

distribuye 0
adquiera un
productoal que se
aplica Marca

registrada, cuando
el producto se

introdujo
licitamente en el
COMercio, como
puede ser los
productos
impaortados
legitimos; una

persona fisica o
moral que apligue
su  nombre o
denominacian

sociall &8 sus
productos 0
servicios, siempre
que gsté
scostumbrado 3
usarlo  y tenga
caracteres que o
distingan de su

Industrial).
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tridimensionales, iguales o
semejantes a una marca que
sea notoriamente conocida
(conforme con el Instituta), o
sea famosa, una marca gque
sea idéntica o semejante en
grado de confusidn a otro
tramite de registro presentada
con anterioridad, una marca

un titulo por cada marca.
10. Las resoluciones de
registros de marcas deberdn
publicarse en |a Gaceta.
11.La marca debe usarse en
territorio nacional coma fue
registrada.

12. 5 una marca no se usa
por tres afios consecutivos

hamanima
claramente.

El capitulo VI de |a
Ley de Propiedad
Industrial
establece lo
relativa & las
licencias de uso y
transmision  de

fque sea idéntica o semejante | en productosyserviciospara | derechos.

en grado de confusion, a un | los que fue registrada,

nombre comercial de una | procederdlacaducidad desu

empresa o establecimiento | registro, @ menos que se

que tenga como producto o | conceda una licencia.

servicio  aquellos que se | 13. El registro de la marca

gquieran amparar. Tampoco se | debe renovarse seis meses

puede usar una marca | anterioresal vencimiento de

registrada o semejante en | su vigencia.

grado de confusion a otra

marcaregistrada previamente.
Aviso 5S¢ considera aviso | Sielaviso comercial tiene por | NA El derecho | Elregistra de un
Comerci | comerciala lasfrases u | objeto  anunciar  algdn exclusivo para usar | aviso comercial
al oraciones que tengan | establecimiento 0 un aviso comercial | tendra una

por objeto anunciar al
publica
establecimientos o
negociaciones
comerciales,
industriales o de
servicios, productos o
SETVICios, para

negociacion, sean estos de 3
naturaleza que fueren, se
considerard comprendido en
una clase  en  especial,
complementaria  de  Ia
clasificacion que establezca el
reglamento de la Ley. El
registro no amparara en estos

se obtendra
mediante sU
registro  ante el
Instituto  (articulo
99 de la Ley de
Propiedad

Industrial).

vigencia de diez
afos a partir de
la fecha de
presentacion de
la solicitud v
podra renovarse
por periodos de
la misma
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distinguirlos de los de | casos productos o servicios, duracion
suespecie (articulo 100 | aun cuando estén (articulo 103 de
delaLey de Propiedad | relacionados con el B Lley de
Industrial). establecimiento o negociacion Propiedad
(articulo 102 de la Ley de Industrial).

Propiedad Industrial).

Nambre
COMErcia

El nombre comercial
de una empresa o
establecimiento

industrial, comercial o
de servicios y el

derecho 3 su uso
exclusivo estaran
protegidos, 5in

necesidad de registro.
Laproteccion abarcara
lazona geogréficade la
clientela efectiva de la
Empresa 0
establecimiento al que
s& apligue el nombre
comerciall  y e
extenders & toda Ia
Republica s existe
difusion  masiva
constante & nivel
nacional del mismo
(articulo 105 de laLey
de Propiedad
Industrial).

Mo se publicaran los nombres
comerciales que carezcan de
elementos  que  hagan
distinguir & 13 empresa o
establecimiento de que se
trate de otros de su género, ni
aquéllosque contravengan en
o aplicable, [as disposiciones
contenidas en el articulo 90 de
|a Ley (articulo 109 de I3 Ley
de Propiedad Industrial).

De acuerdo con el articulo
106 de la Ley, el gue use el
nombre comercial podra
solicitar &l Instituto, |3
publicacian del mismo en |3
(aceta.
Lasolicitud de publicacion de
un nombre comercial se
presentard por escrito &l
Instituto acompafiada de los
documentos que acreditenel
uso efectivo del nombre
comercial aplicado a un giro
determinado (Articulo 107
de la Ley de Propiedad
Industrial).
Conforme con el articulo 108
de la Ley, cuando se
satisfagan  los  requisitos
legales  de  forma, e
efectuard el examen de
fondo para determinar si
existe un nombre comercial
idéntico o semejante en

grado de confusion en el
mismo giro. Cuando no se
encuentre anterioridad se

publicard el nombre.

En I transmision
de una empresa o
establecimiento se
comprendera el
derecho de  uso
exclusivo del
nombre comercial,
salvo  estipulacion
en contrario
(articulo 111 de |3
Ley de Propiedad
Industrial).

Losefectosde fa
publicacion de
un  nombre
comercial

duraran  diez
afos, a partir de
la fecha de
presentacion de
la solicitud v
podran

FENOVarse por
periodos de [
misma duracidn.

De no
TENOVarse,
cesaran  sUS

efectos (articulo
110dela Ley de
Propiedad
Industrial).

Fuente: Elaboracién propia con informacion de la Ley de Propiedad Industrial.*'

41 Camara de Diputados. Ley de Propiedad Industrial, texto vigente. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/50.pdf. Consultado el 29 de abril de 2015.
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Como se observa en el cuadro, cada una de las figuras juridicas protege particularmente una
creacion o invencion de la mente humana, siempre que la misma tenga una aplicacion indus-
trial. Asimismo, para solicitar la proteccion de las distintas creaciones es necesario cumplir con
una serie de requisitos legales ante el IMPI. Cada proceso de registro contempla elementos,
tiempos y costos distintos.

Respecto de la solicitud de patentes, el IMPI ofrece a los inventores algunos consejos para
facilitar el tramite:

* Investigar. Sugiere analizar si la invencién es patentable conforme a la Ley de Propiedad
Industrial.

 Buscar. Realizar un estudio del estado de la técnica y verificar que cubre con los requisitos
de una patente. Es decir, con novedad, actividad inventiva y aplicacion industrial.

* Decidir. Conocer las otras formas de proteccidn establecidas en la legislacién.

* Redactar. Es necesario redactar las caracteristicas técnicas de la mecanica. El documento
debe contener un titulo, la descripcion, las reivindicaciones, un resumen y dibujos (en su caso).

» Solicitar. Llenar la solicitud respectiva conforme a los formatos del IMPI.

» Pagar. Es necesario que se pague en linea o bien, solicitar la linea de captura para pagar.

* Presentar. Se debe presentar la solicitud en oficinas centrales o en las regionales.
También se puede presentar la solicitud en delegaciones y subdelegaciones de la Secretaria
de Economia.*?

Asimismo, el IMPI presenta un esquema sobre el tramite, asi como los tiempos aproximados
de obtencion de una patente:

Esquema 1. Procedimiento de Concesion de Patentes

Procedimiento de Concesion de Patentes

FIN DE
FRISINTACION ENAMIN FUBLICACKS CONCLYION

n =1 DE $00CITUD
- i

n
n

s FUBLICACHIN
|- i L O PATENTI
DIVULGACH 8 B aercit, )
FiiviA T

FRICEIDAD

A D4 FORMA | | LXAKSER D] FOsa0
| r
l- 10 BESEY 18 MESES §MEELE MO DL il B

® PR AcoiN ExAMEN LRAMEN
ORCIAL

CONLIRVACKISN
DE DIRECHOS

Fuente: Triptico de Patentes, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 43

42 Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. Patentes, 2013. Disponible en: http://www.impi.gob.mx/patentes/Pagi-
nas/TripticoPatentes.aspx Consultado en abril de 2015.
43 [dem.
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Si se suman los meses que presenta el esquema del procedimiento para solicitar y obtener
una patente en México, se hace un total de 27 meses aproximadamente, lo que equivale a mas
de 2 anos. Por lo que dos afios es el tiempo aproximado que una empresa debe considerar
solamente en el tramite para poder tener los derechos que otorga una patente; a lo que se
deben sumar el tiempo en investigacion y desarrollo de los inventos, asi como los recursos que
se invierten en dichos procesos (los de la investigacion y los de los tramites).

De acuerdo con el IMPI, las tarifas relativas a las patentes son las siguientes:

* Por los servicios que presta el Instituto en materia de patentes, se pagaran las siguientes
tarifas: $7,172.92

* Por la entrada a la fase nacional de una solicitud de patente conforme al Capitulo | del
Tratado de Cooperacion en materia de Patentes: $5,711.14

* Por la entrada a la fase nacional de una solicitud de patente conforme al Capitulo Il del
Tratado de Cooperacion en materia de Patentes: $3,737.75

« Por publicacién anticipada de la solicitud de patente: $1,084.72

* Por la expedicion del titulo de patente: $2,911.88

» Por el cambio de texto o dibujos de una patente concedida para corregir errores
imputables al solicitante, asi como para limitar la extension de las reivindicaciones, por cada

vez que se solicite: $765.77

 Por cada anualidad de conservacion de los derechos que confiere una patente, se pagaran
las siguientes tarifas:

* De la primera a la quinta, por cada una: $1,055.18
* De la sexta a la décima, por cada una: $1,282.78
« A partir de la décimo primera, por cada una: $1,517.47

* Por el estudio de una solicitud de licencia obligatoria o de modificacidén de sus condiciones:
$2,864.85
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* Por el estudio de la solicitud de rehabilitacion de una patente caduca por falta de pago
oportuno de la anualidad correspondiente: $2,422.16

* Por la transformacién de una solicitud de patente a una de registro de modelo de utilidad
o de disefio industrial, o viceversa: $2,668.71

« Por la reconsideracion interpuesta en contra de una denegacién de patente: $2,665.54.44

Aproximadamente, en pago de derechos por la tramitacion de la patente, una persona
fisica o moral deberia invertir mas de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 m.n.), y poco
mas de $5,000 (cinco mil pesos 00/100 m.n.) por las 5 primeras anualidades de la patente.
Sera necesaria la correcta explotaciéon y comercializacion de la patente para que los recur-
sos destinados tanto a la investigacion y desarrollo como a los tramites legales sean una
inversiéon con retorno atractivo para las empresas.

Lo anterior demuestra que se necesita tiempo y recursos financieros para obtener una
patente que proteja una invencion. Ademas de la patente, cada figura juridica implica una serie
de procesos y costos que deben ser considerados por las personas fisicas y morales que de-
seen obtener un titulo que reconozca el ejercicio de determinados derechos sobre la creacidn
o invencidn humana que se registra.

Asi, es necesario que el interesado conozca no sélo la legislacion nacional o internacional,
sino los reglamentos y tramites especificos para registrar sus invenciones o creaciones. Las
empresas que desarrollan innovacion para mejorar la competitividad deben estar conscientes
de la existencia de un marco juridico que protege sus creaciones, pero que también exige que
se cumplan una serie de requisitos.

Por lo tanto, una vez conocido el marco juridico, ¢ se puede decir que constituye un elemento
necesario para la proteccion de la innovacion de las empresas? En una primera instancia, se
puede afirmar que efectivamente, el marco juridico es un elemento no solo importante sino
necesario para proteger la innovacion de las empresas en el territorio mexicano; y se puede
asumir (con el marco legal internacional) que también es necesario para la proteccion de la
innovacion en territorios internacionales.

44 Secretaria de Economia. Tarifas de Invenciones, Modelos de Utilidad, Disefios Industriales y Esquemas de Trazado
de Circuitos. IMPI. Portal, patentes, 2013. Disponible en: http://www.impi.gob.mx/patentes/Paginas/TInvencionesDise%-
C3%B10sCircuitos.aspx. Consultado en abril 2015.
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A pesar de que la legislacion establece el proceso que debe completarse para acceder
a una proteccion y reconocimiento de derechos respecto de las invenciones, asi como la
explicacion que se encuentra en diversas guias para el usuario y los sitios oficiales del IMPI,
no se ha logrado empatar el numero de solicitudes presentadas con el numero de recono-
cimientos efectivamente otorgados, ya que, de acuerdo con datos de INEGI, en México se
solicitaron 14 281 patentes en 2009, 14 576 en 2010 y 14 055 en 2011. Sin embargo, en 2009
s6lo se concedieron 9 629 patentes (67.42%), en 2010 se concedieron 9 399 (64.48%) y 11
485 en 2011 (81.71%).%° Esto puede deberse a diversos factores, desde los tiempos en que se
tarda el proceso en el estudio de la forma y el fondo de la solicitud, en los errores de forma o
de fondo que tienen las propias solicitados, lo que implica un rechazo del otorgamiento de la
proteccion, entre otros.

En el siguiente apartado se presenta el estudio de dos casos en los que se detallan los
motivos por los que dos empresas mexicanas comenzaron el registro de patente en México
y cual fue el resultado del proceso de registro. En ambos casos se sefialan los anteceden-
tes y giro de las empresas, y se utiliza informacién documental y entrevistas semiestructura-
das a los encargados de tomar la decision de registrar la invencidon y de dar seguimiento al
procedimiento administrativo y legal.

Por lo tanto, el estudio de estos dos casos sera descriptivo, ya que pretende identificar
elementos que puedan incidir*® en la decision de comenzar un proceso legal y administrativo
para el registro de una invencion en México.

Casos de empresas sobre tramitacion de patentes ante el IMPI

a. Caso 1
En el primer caso se ubica una empresa que tiene dos entidades legales, una en México y
otra en Estados Unidos, registrada en Delaware, aunque el capital de inversion tiene origen
mexicano. Algunos antecedentes de la empresa, su giro y sus invenciones, conforme a los
comentarios del entrevistado, que es empleado de la empresa y encargado de registro de

invenciones, son los siguientes:

“La empresa (nombre)*” fue fundada en 2004, y desde entonces ha dedicado parte

45 Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI). Indicadores sobre actividades cientificas y tecnoldgicas, 2009 a
2011. Cuadro resumen, ciencia y tecnologia (noviembre, 2014). Disponible en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/
default.aspx?s=est&c=19007. Consultado el 11 de junio de 2015.

46 Piedad Cristina Martinez Carazo (2006). El método de estudio de caso: estrategia metodoldgica de la investigacion
cientifica. Pensamiento & Gestion, num. 20, pp. 165-193. Universidad del Norte. Barranquilla, Colombia. Disponible en:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64602005. Consultado el 30 de abril de 2015.

47 No se incluyen los nombres de las personas morales o de las personas fisicas para proteger los datos personales de
ambos. Ademas, no es necesario su inclusion para fines de la investigacion.
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importante de sus recursos al desarrollo de soluciones tecnoldgicas innovadoras utilizando
tecnologias de identificacidon principalmente RFID (ldentificacién por Radio Frecuencia). En el
afio 2006 comenzo6 a disefar soluciones para el control y la administracion de herramientas
mecanicas y equipos utilizados por mecanicos en la industria aeroespacial con la intencion
de reducir accidentes causados por el olvido de una herramienta en alguna parte de la aero-
nave, conocido este problema como Tool-FOD (Foreign Object Damage). Desde entonces ha
desarrollado varias soluciones tecnoldgicas que complementan la solucion inicial incluyen-
do rastreo en tiempo real. De estas soluciones ha logrado obtener 12 patentes en Estados
Unidos (USPTO) mismas que estan registradas en México, Canada y algunas en Europa. Es-
tas soluciones han sido instaladas en diversos clientes como Fuerza Aérea de Estados Unidos,
Plantas de manufactura de Aeronaves, y en el sector de Aerolinea”.

En la primera respuesta se observa que la empresa se ha dedicado a la innovacién tecno-
l6gica para soluciones en la industria aeroespacial. Por ello, han solicitado diversos registros
de patentes tanto en México como en otros paises del mundo. Asimismo, el entrevistado con-
siderd que intentaria registrar una patente ante el IMPI por la proteccion legal ante competi-
dores internacionales, “quienes suelen respetar la proteccion a la propiedad intelectual es un
incentivo para las empresas de investigacion y desarrollo de tecnologias aplicadas”.

El entrevistado conoce el proceso para obtener una patente, asi como el costo de la obten-
cion de la misma. En este sentido, explicd que el proceso de obtener una patente consiste en:
“...dos procesos paralelos. Primero, nosotros pagamos a un despacho especialista en paten-
tes que nos cobra en promedio $5,000 USD por cada proceso completo que consiste en pri-
mero reunirse con él o los inventores para entender el concepto inventivo, luego recibe de los
inventores por escrito una descripcion detallada del invento asi como diagramas necesarios y
el despacho, tomando esta informacién formula un primer borrador en inglés de lo que seria
la solicitud de patente y lo revisa varias veces con los inventores hasta que todos estan de
acuerdo con lo que se registrara. Enseguida el despacho realiza una busqueda de conceptos
inventivos parecidos principalmente registrados en las bases de patentes de Estados Unidos
(USPTO) y envia a los inventores todos los conceptos parecidos que haya encontrado con el
fin de determinar si existe arte previo que evite que se pueda solicitar la patente o si existe algo
similar pero con suficientes diferencias como para obtener una patente, entonces se realiza
una estrategia de diferenciacion para enfatizar las diferencias. Todo esto queda documentado
para futuras referencias de parte de los examinadores de gobierno. El siguiente paso es que
una vez que se cuenta con un documento final para registro, se envia al despacho en Estados
Unidos para hacer el registro primero ante la USPTO, esto con el fin de ganar un afio en pagos
en otros paises. Antes de que se cumpla un afio del registro en Estados Unidos, se traduce el
documento a espanol mediante un despacho y se procede a hacer el registro en el IMPI, en
Canada y en la EPO (European Patent Office) mediante el convenio de Paris.
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El registro inicial en cada pais incluyendo México, suele ser entre 200 y 400 USD con
variaciones por paises y ciertos descuentos para pequefas empresas. Los despachos
suelen cobrar otro tanto parecido por el proceso de presentar el registro ante el organismo
gubernamental (por ejemplo IMPI)”.

Asi, la empresa no solo ha solicitado el registro de patente en México sino en otros paises
y regiones del mundo como Estados Unidos, Canada y la Union Europea, lo que provoca que
tenga un punto de comparaciéon entre las oficinas encargadas de la propiedad industrial en
diversos paises, asi como sus procesos Yy tiempos de respuesta. El entrevistado complemento:

“En el proceso de obtener la patente, el cual puede durar de 2 a 5 anos, suele haber comu-
nicacion entre el examinador y el registrante, generalmente a través de su o sus despachos
que le representan. Por ejemplo con alguna duda o para emitir un dictamen de rechazo de una,
varias o todos los reclamos de patente dentro de una solicitud, generalmente por encontrar
arte previo o por encontrarlas el examinador obvias para un experto en la materia, mientras
que el registrante tiene el derecho de responder y objetar dichos rechazos defendiendo su
originalidad. Para cada patente puede haber varias interacciones de este tipo e incluso juicios
de apelacion. Cada reclamo de este tipo suele costar entre $600 y $3,500 USD por parte del
despacho internacional mas entre $300 y $1,500 USD por parte del despacho nacional. Los
juicios suelen requerir gastos de viaje ademas de unos $3,000 USD de representacién del
despacho internacional (en caso de USA, Canada y Europa) y unos $500 a $2,000 USD de
despachos domeésticos.

Una vez otorgada la patente, se deben pagar cuotas de mantenimiento que en el IMPI
andan alrededor de $1,000 USD por los primeros 5 afios”.

En esta respuesta, se desprende que la inversion para obtener una patente no consiste
unicamente en el pago de derechos iniciales de solicitud, sino que, ademas, incluye el pago
de honorarios a despachos especializados, tanto para realizar el tramite de registro como para
defender la originalidad de la invencion en un momento determinado.

Por otro lado, el proceso implica tiempo, que es un recurso muy importante para cualquier
persona fisica o moral, especialmente para estas ultimas, que deben innovar constantemen-
te, obtener patentes de sus invenciones y posteriormente comercializarlas para asegurar una
rentabilidad en sus negocios. El entrevistado comentdé que aunque cada proceso de patente
varia, el tiempo suele ser de 2 a 5 afos.
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Cabe mencionar que todas las solicitudes de patente que la empresa ha realizado, han tenido
una respuesta positiva por parte de las oficinas gubernamentales de propiedad industrial. Es
decir, se han otorgado las patentes.

En conclusion, el encargado de las solicitudes de patente ante el IMPI, define su experien-
cia ante este instituto como “muy buena”; ademas, comenta que el IMPI es de los organismos
“‘menos complicados comparados con el de Europa (el mas complicado), luego el de Canada
y finalmente Estados Unidos”.

Asi, este es uno de los casos que sustenta la hipétesis en que el marco juridico de la pro-
piedad industrial es una herramienta para la innovacién y la competitividad de las empresas.
El caso analizado demuestra que a pesar de las grandes erogaciones financieras y de tiempo
que deben realizarse, los procesos son claros y sobre todo, las autoridades especializadas
en la materia en México y el proceso que regula la proteccién de las invenciones, es menos
complicado que en otros paises del mundo.

Por ultimo, la experiencia de esta empresa indica que probablemente las cifras entre la
solicitud de patentes y el otorgamiento de las mismas no coinciden porque los tiempos de
respuesta a una solicitud suelen ir de 2 hasta 5 afos.

b. Caso 2

En el segundo caso se encuentra una empresa que tiene nacionalidad mexicana. Su giro es
el desarrollo, produccion y distribucidn de productos cosméticos e higiénicos. Al preguntar al
encargado del registro de invenciones en la empresa sobre los antecedentes de la empresa
respecto de sus creaciones, esto fue lo que se contesto:

“Las creaciones hasta antes de los ultimos desarrollos estaban limitadas al desarrollo de
féormulas para satisfacer las necesidades del mercado planteadas por nuestros clientes. No
eran productos patentables si no, productos disefnados y hechos a la medida de un cliente.

A partir de un desarrollo innovador y la obtencion de la patente internacional, se abre
para la empresa la necesidad de comercializar productos de linea propios buscando como
diferenciador la innovacion”.

Asi, la empresa ha solicitado el registro de una patente ante el Instituto Mexicano de
Propiedad Industrial, aunque se comenta que aun se espera el “humero de patente”. El
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encargado informo6 que el producto es un papel higiénico con determinadas caracteristicas
que lo hacen sobresalir de la competencia.

Cuando se le pregunté al encargado sobre el proceso que siguid para obtener una patente,
su respuesta fue la siguiente:

“Por experiencia anterior de uno de los desarrolladores en la empresa, el cual tiene otras
doce patentes en el campo de la esterilizacion y en equipo médico, el mismo se ocupo de pre-
sentar las descripciones, innovacion, disefio del producto, formas de uso y desde luego, todas
las reivindicaciones.

Una vez aprobada en forma y fondo, un despacho nacional busco6 antecedentes en 77 paises
sin encontrar alguno, por lo que la patente sigue su curso”.

Por tanto, tuvo que elegirse a una persona con experiencia para presentar la solicitud de
patente, siguiendo todo lo solicitado para tal efecto. Ademas, el proceso tiene un costo, que en
este caso fue de $7,000.00; ademas de erogar $200.00 para la busqueda a través del PCT y
de $6500.00 para el despacho de asesor de patentes. Asi, cuando se cuestiono a la persona
respecto del costo que tuvo que cubrir al solicitar la patente, respondio:

“Dado que la patente estd a nombre del inventor, se pagaron $7,000.00 y para el PCT
$200.00 mas y $6,500.00 para el despacho asesor de patentes. EI PCT es para tener pro-
teccion internacional durante un ano. Antes del término de este afio, debera hacerse en los
paises que mas nos interesen y el costo sera de 3500USD por pais hasta 7000USD por pais”.
El entrevistado ha invertido aproximadamente 10 meses en el proceso de solicitud de patente,
sin embargo, aun no se les otorga la misma.

Finalmente, cuando se le expuso la siguiente pregunta al entrevistado “4 Como resumiria
su experiencia sobre el registro de patentes ante el IMPI?”, su respuesta fue: “Es excelente.
Recomendamos que los interesados se acerquen al IMPI personalmente y que si obtengan un
apoyo posterior para la parte internacional. El acudir a un despacho transnacional y desenten-
derse del tramite resultara en ser muy costoso y en una mala defensa de la innovacién porque
no es facil transmitir la complejidad de una innovacion a personal que tiene mucha practica
en el tramite, pero que no vive el invento. Recomiendo no tener miedo a que el invento sea
copiado”.

Lo anterior indica que, a pesar de que el tramite de patente aun no ha sido concluido y el costo
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y el proceso que implica su registro, el entrevistado ha tenido una excelente experiencia en el
IMPI, tanto que hasta recomienda el acercamiento a los interesados para solicitar su apoyo.
De hecho, no aconseja acudir a un despacho porque puede resultar costoso y no adecuado
para la innovacion.

Con este segundo caso, la hipotesis planteada en esta investigacion se fortalece, ya que se
demuestra que a pesar de tener que realizar un tramite legal detallado, la empresa —en este
caso- no se detuvo o inhibid su interés en innovar y presentar dicha innovacién para su regis-
tro. Asi, el marco juridico demostré ser una herramienta para la innovacién y la competitividad.

Prospectiva del marco juridico de propiedad industrial en el pais

a. El trabajo del gobierno federal para fortalecer la proteccién a la propiedad
ndustrial

Derivado del Plan Nacional de Desarrollo, especificamente del eje 4 (México préspero) y del
eje 5 (México con Responsabilidad Global), se cre6 un programa institucional con el “objeto
de establecer las bases para fortalecer el Sistema de Propiedad Industrial que favorezca la
certeza juridica, mejorar los servicios del IMPI que demanda la dinamica de proteccién de
la innovacién, promover y concientizar a la sociedad sobre los beneficios de la propiedad
industrial, favorecer la proteccion del conocimiento productivo y desalentar la competencia
desleal, asi como fortalecer la presencia internacional en el ambito de la Propiedad Intelec-
tual”.#®

En el programa, el IMPI es la dependencia que coordina las acciones entre dependencias y
entidades de la administracién publica federal y evalua de forma periddica los resultados.

48 Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. Acuerdo por el que se aprueba el Programa de Innovacion Protegida
2013-2018. Disponible en:
http://impi.gob.mx/Documents/SEC%20Programa%20de%20Innovaci%C3%B3n%20Protegida%202013-2018.pdf. Con-
sultado el 7 de mayo de 2015.

>
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Cuadro 3. Objetivos y estrategias del Programa de Innovaciéon Protegida 2013 - 2018

Objetivo Estrategia
Objetivo institucional 1. Estrategial.l. Contribuir a la alineacion del marco juridico en propiedad
Fortalecerelsistemade industrial a la demanda social, el avance tecnoldgico y relaciones internacionales.
propiedad industrial que Estrategial.2. Optimizar los procedimientos sustantivos de propiedad industrial.
favorezcala certeza juridica. Estrategial.3. Disefar y poneren operacion nuevos servicios y mejorar el

alcance los existentes.

Objetivo institucional 2. Estrategia 2.1 Actualizar los procesos de negocio a través de la implementacion
Mejorar los servicios del de tecnologias de la informacidn y comunicaciones.
IMPIgue demandala Estrategia 2.2 Modernizar la organizacion, servicios internos y comunicacion.
dinamica de proteccionde la
innovacidn.
Objetivo institucional 3. Estrategia 3.1 Incentivar el tema de propiedad industrial en las instituciones de

Promovery concientizara la educacion superior para incrementar la cultura de proteccion del conocimiento.
sociedad sobre los beneficios | Estrategia 3.2 Promoverla proteccion del conocimiento productivo.

de la propiedad industrial. Estrategia 3.3. Posicionar el respeto a la propiedad industrial mediante la
promocion y participacion con los agentes econdmicos.

Objetivo institucional 4. Estrategia4.1l Fortalecerlos procesos inherentes ala proteccion de los derechaos

Favorecer la proteccién del de propiedad industrial.

conocimiento productivoy Estrategia4.2 Participar activamente en la defensade los derechos de propiedad

desalentar la competencia intelectual.

deslealen materiade
propiedad intelectual.
Objetivo institucional 5. Estrategia 5.1. Fomentar la colaboracion entre los diferentes actores
Fortalecerla presencia internacionales involucrados con la propiedad industrial.
internacional en el ambito
de la propiedad intelectual.

Fuente: Elaboracion propia con datos del Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018.4°

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, con las estrategias y objetivos especificos, se
busca proteger y fortalecer a la propiedad intelectual, que se compone tanto de la propiedad
industrial como de los derechos de autor.

Ademas de las estrategias anteriores, el programa también tiene estrategias
transversales que se derivan de otros programas como el Programa Nacional para la Igualdad
de Oportunidades y no Discriminacién contra las Mujeres 2013-2018 (Proigualdad) y el Progra-
ma para Democratizar la Productividad (PDP).

Asimismo, el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 tiene indicadores conforme a
cada objetivo y estrategia, lo que produce un mejor seguimiento al cumplimiento de metas:

- Indicador 1: Calificacién de México en la variable de proteccién de los derechos de
propiedad intelectual del IPRI.

49 [dem.
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- Indicador 2. Calificacion de México en la variable de proteccién mediante patentes del IPRI.
- Indicador 3. Porcentaje de variacion de registros otorgados de invenciones.

- Indicador 4. Porcentaje de variacion de registros otorgados de signos distintivos.

- Indicador 5. Tasa de crecimiento de solicitudes de invenciones.

- Indicador 6. Tasa de crecimiento de solicitudes de signos distintivos.

- Indicador 7. Calificacién de México en la variable de pirateria de los derechos de autor del
IPRI.

- Indicador 8. Realizacién de actividades de cooperacion internacional.*®®

Asi, en el presente sexenio se incluyen programas que buscan fortalecer tanto el marco
juridico de la propiedad industrial como la innovacion y competitividad de las empresas.

b. El trabajo de la LXII Legislatura en el tema
Conforme lo muestra el Sistema de Informacion Legislativa (SIL), en la LXIl Legislatura se

presentaron 12 iniciativas para reformar la Ley de Propiedad Industrial y la expedicion de una
Ley sobre Indicaciones Geograficas y Denominaciones de Origen:

50 idem.
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Cuadro 4. Iniciativas legislativas en materia de propiedad industrial en la LXIl Legislatura
Tipode | Dencminaciondel | Presentada | Fechade | Presentado | Partido | Legislatu
Asunto ASURLO en presentacion por Politico ra Turnado a Estatus Tema Objetivo
Establecer gue en el cazo de
Que adiciona el Senado -Comercio y | Pendients en medicinas y medicamentos |3
articulo 23 bis de| Comision Fomento Industrial; | comision [es) patenite se otorgara hasta por
la Lley de la| permanents 5en. Martha Salug; Estudics | decaman & 20 afios improrrogables, sin
Fropiedad (Turnado a3 Palafon Legizlativos.- origen ¢l gue & extienda por mingun
Imiciativa | Industrial Senadores) | 23/01/2013 | Gutierrez FT LI Fara dictamen 23/ene/2013 | Economia | maotivo
Que adiciona una
fracdion 11 al
articuly 52 de I3
Ley Organica cel
Poder Judicial de la
Federacion, Dotar de facuftades 3 los
adiciona | articulo jusces de distrito en materia
215 bis y reforma Pendiente en | Poder adminizstrativa para conocer
el articulo 221 de Sen. Socorro Senado  -Justicia; | comision [es) | Judicial; ge laz reclamaciones de dafios
B ley de I sofio Estudios de cimara & | Seguridad |y perjuicios por violacian a los
propiedad camara  de Ramirez Legislativos - origen el |Piblica | derechos de autor y lo relativo
Iniciativa | Industrial Seradores | 30/10/2012 |Herndndezr | FRD L Fara dictamen 30/oct/2012 | husticia 3 |3 propiedad industrial
Dezarrollar productos
mexicanos susceptibles de ser
protegidos por una indicacion
Diputados - geografica o una
Que expide |3 Ley ECONOMIa.- Fendients &n denominacion de  origen,
Sobre Indicaciones Para dictamen; comizion (es) regulandolos en tods a
ceograficas ¥ Dip.  Abel Presuplesto y | decamara & cadena productiva ¥
Denominaciones | Camara  de Octavio Cuenta PUblica.- Para | origen gl fomentando  una sana
Iniciativa | deOrigen Diputados | 17/10/2013 |SakgadoPera | PRI LI opinicn. 17/oct/2013 |Economia | competencia.
Que modifica,
adiciona y deroga
diverzas Senado -Comercio y | Pendients en
disposiciones de I3 Sen. Mari Fomento Industrial; | comision [es) | Economia; | Establecer mecanismos para
L=y de B Veranica Estudios de cdmara|Seguridad | proteser el uso noautorizado
Propiedad Camara de Martinez Legizlativos.- revisors ¢l [Plblica y|de las denominacionss de
Iniciativa | Industrial Sengdores | 23,04/2013 | Espinoza FRI LXII Para dictamen 03,/feb/2015 | Justicia origen
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Precisar que s¢ deszchara e
soitud  de  declaracion

Que reforme &l Pendiente &n aoministrativa ante &l IMPI
articulo 121 de la Dip. Ricardo comision (] cusndo el registro, patent,
ly @& 1 Shetenss Diputados -|de camara autorizacin o publicacion que
Propiedad camara gz Mejia Economia.- revisors el se3 baze e lp accion, no s
Iniciativa | Industrial Diputados | 26/08/2013 | Berdejs MC Ll Fara dictamen 13/feb/2014 | Economia | encusntre vigente
ampliar los casos bajo los que
Senado -Comercio y | Pendiente en el IMPl podrd permitir 3
Que reforma el Fomento Industrial; | comision (zs] mpiotacion  de  ciertas
articuln 77 de I3 Sen. Mari Estudios decaman & patertss  mediante
ley de Propiedad| camara de del  Rodo Legislativoz.- origen &l concesion de licencias de
Iniciativa | Industrial Senadores | 30/04/2014 | Pineds Gochi | PRI L Para dictamen 30/3br/2014 | Economia | utilidad plblica
Corgiderar como delto el
fimitar  intencionziments |3
Que reforma s pendiente en vida Ut de un producto o
articulos 223y 224 Dip.  José comision (] articulo 3 fin de oue el
e b ley de Francico Diputados | decimana & consumidor adguiera aksun
Propiedad camara de Coronato EConomiz.- origen &l componente del mismo u otro
Iniciativa | Industrial Diputados | 10/03/2015 |Rodrizuez | MC L Fara dictamen 10/mar/2015| Economia | articulo nuevo
Que reforma s Pendiente en
articulos &, 152y Dip. Mariz comisicn (&)
160 de lg Ley dela el FRocio Diputados | decimana & Establecer mecanismos para
Propiedad camara e Corona EConomia.- origen el proteger 3 propiedad
Iniciativa | Industrial Diputados | 03/11/2013 | Makamurz | PRI L Fara dictamen 05/nov/2013 | Eonamia | intelectual delas artesanias
Que reforma
adicions  diversas Pendientz &n Establecer medidas
dispasiciones de 3] . .. . ; o o )
Loy d laPropidsd Comision Dip. Hector . comision (e gncaminadas 3 proteger fos
ndustrialy da I Lay| PETMENENtE Humberto Diputados -Cuttura y | d2 caman & derechos patrimonizles de
Federal del Derachg | (TUME0D 3 Gutiérrer de Cinematografia.- | origen el autor o derechos conexos por
Iniciativa | da dutar Diputados) | 28/01/2015 | la Garza PR LIl Para dictamen 28/ene/2045 | Economia | medio deinternet
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Que reforma
adicionz diversas
disposicionesds |2

ley de Iz

Propiedad

Industrizl, daz Ley Diputados -Justiciz- | Pendients en

Federsl del Dip. Aurora Parz dictamen; comision [z3)| Econamiz; | Establecar diversos elementos

Derecho de Autor Denisse Econamiay Culturzy | de cémarde | Sezuridad | encaminzdos 2 fortalecer Iz

ydel Cadigo Penal | Camarz  de Ugalde Cinemstografiz- | origen el | Publica y| proteccidn delosderechos de
Inicigtiva | Faderal Diputados | 11/12/2013 | Alegria PRI LXIl | Parz opinion 11/dicf2013 | Justicia | autor y conexos

Que reformz y
adiciona diversss
disposicionesde [z

Ley Orzanica del Apoyer y  estimular 2

Consejo Macional generacian y 2plicacion da los

de  Cienciz vy 1.-5enzdoCiznciz y| Pendients en avances  cientificos

Tecnologiz | d Iz Tecnologiz; Estudios | comision [eg) tecnologicos  parz s

ley de Iz Sen. Carlos Legislativas, de camer e | Economiz; | sprovechamiento comercial

Propiedad Camara de Albarto Sezunda- origen el | Educacion | asicomo |2 proteccion de los
Iniciztiva | Industrial Senadores | 07/03/2013| Puente Sales| PVEM | LXII Parz dictamen 07/mar/2013| y Cultura | derachos de propiedad

Que  reforma,

adiciona y deroga

diversas Pendiente en

disposiciones de 2| Comisidn comisian [z

ley de  Ia| Permanente Dip.  Luisa 1-Diputedos -| decamerde

Propiedzd (Tunado 2 Iaria Economiz- origen &l Precisar diverszs disposiciones
Inicigtiva | Industrial Diputados) | 03/07/2013 ] Alcalde Lugn| MC LIl | Parz dictamen 03/jul/2013 | Economiz | en materiz de patentas

Fuente: Elaboracion propia con informacion del Sistema de Informacién Legislativa. Materia: propiedad
industrial. 5’

En el cuadro 4 se presentan las iniciativas de reforma a la Ley de Propiedad Industrial y de
propuesta de nuevas legislaciones en el tema, presentadas en la LXIl Legislatura tanto en
la Camara de Diputados como en la Camara de Senadores. Las iniciativas tienen diferentes
objetos, entre los que se encuentran: ampliar la proteccion de determinadas invenciones, li-
mitar el tiempo de patentes de medicamentos, sin que sea prorrogable, proteger artesanias y
legislar especificamente en materia de indicaciones geograficas.

Asimismo, se observa que la mayor parte de las iniciativas tienen el estatus de pendiente
en la camara de origen. Por otro lado, entre los objetos de las iniciativas no se encuentra
ninguno relacionado con los costos o con los tiempos de respuesta por parte de las autorida-
des especializadas en propiedad industrial.

51 Secretaria de Gobernacién. Sistema de Informacion Legislativa. Propiedad industrial. Disponible en: http://sil.goberna-
cion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=21ba11a331a58c5582f66aab44486fbe&Se-
rial=a10e1df4b9993355ee18a31377bffeb7&Reg=13&0rigen=BA&Paginas=15. Consultada el 20 de mayo de 2015.
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Comentarios finales

El marco juridico de la propiedad industrial en México es necesario para una proteccion segura
y adecuada de las invenciones y creaciones de las personas, ya sean fisicas o0 morales. La
inversion que realizan las empresas tanto en la investigacion como en el registro de sus
creaciones, tanto de tiempo como de recursos financieros, no es menor. Lo anterior significa
que es necesario conocer los procesos que establecen las legislaciones relacionadas con el
tema para lograr obtener un registro satisfactorio.

Los datos sobre solicitudes de patentes, marcas, modelos de utilidad, disefios industriales,
entre otros, demuestran que cada vez son mas personas de nacionalidad mexicana las
que solicitan los registros, pero que en algunos rubros aun no se ocupa el primer lugar de
solicitudes. Asimismo, se demuestra que el que se realice una solicitud de registro no significa
que el mismo sea otorgado, ya que para ello deben cumplirse requisitos de forma y de fondo
establecidos en el marco juridico.

En México, existe un marco juridico nacional e internacional especifico para regular la
materia de propiedad intelectual, especificamente de propiedad industrial. Dicho marco legal
es conocido por aquel interesado en registrar alguna invencion o creacidén y no precisamente
representaun obstaculo parala proteccion de creaciones einvenciones. De hecho, las entrevistas
semiestructuradas realizadas a los encargados de la solicitud de patentes en empresas indican
que las modificaciones que propondrian son relativas a la cantidad de los pagos de derechos y
al tiempo de respuesta por parte de las autoridades. Ademas, los encargados de los registros
de invenciones en las empresas, en general, han tenido una buena experiencia con el Instituto
Mexicano de Propiedad Industrial.

Por lo tanto, las areas de oportunidad identificadas respecto de la legislacion y los
procedimientos relativos a la propiedad industrial, derivadas de los dos casos de empresas
presentados en el desarrollo de la investigacidn, son: reconsideracion de la cantidad cobrada
por pago de derechos, criterios de respuesta de la autoridad (IMPIl) mas objetivos y menos
discrecionales, y mayor y mejor comunicacion de los tramites para las empresas que desean
registrar una invencion.
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Asi, la presente investigacion muestra indicios de lo que se esta haciendo de forma positiva
por las autoridades y la legislacion, en materia de propiedad industrial. También detecta algunas
areas de oportunidad a través de los datos que informa el IMPI y de la opinién y explicacién
de personas fisicas que laboran en empresas. Asimismo, se indica que tanto el Ejecutivo
federal como el Poder Legislativo, en estos ultimos tres afios, han realizado diversas acciones
en cuanto al fortalecimiento de la proteccion de la propiedad industrial, incentivando asi la
innovacion y la competencia en el pais.
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