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El sistema tradicional de patentes

El sistema tradicional de patentes exige la presentacion de solicitudes de patente
individuales para cada pais en el que se desee la proteccion para cada patente, con
excepcion de los sistemas regionales de patentes como lo son la Organizaciéon Africana
de la Propiedad Intelectual (OAPI, Organizacion africana de habla francesa), el Sistema
ARIPO (Organizacién africana de habla inglesa), el sistema Europeo de Patentes y el
reciente sistema para la patente Euroasidtica. Evidentemente, siguiendo la via cldsica
del convenio de Paris, puede reivindicarse la prioridad de una presentacién anterior
para solicitudes presentadas posteriormente en el extranjero, pero deben presentarse
solicitudes posteriores denfro de los doce meses siguientes a la fecha de presentacién
de la primera solicitud. Esa necesidad conduce al solicitante a preparar y presentar
solicitudes de patente en todos los paises en los que desee proteger su invencién y esto
en el plazo de un ano tras la presentacién de su primera solicitud. Ello conlleva gastos
de traduccidén, honorarios para los agentes de patentes de los diferentes paises y gastos
relativos a las tarifas establecidas por las oficinas de patentes, todo ello en un momento
en el que el solicitante aun no sabe si tiene alguna posibilidad de obtener una patente y
si su invencién es verdaderamente nueva, habida cuenta del estado de la técnica.

La diferencia principal entre el sistema nacional cldsico de patentes que acaba de ser
descrito, y los sistemas regionales mencionados mds arriba, consiste en que una patente
regional se otorga por una sola oficina de patentes para varios Estados. Por ofra parte,
el procedimiento es idéntico y las explicaciones dadas en los dos pdrrafos precedentes
son igualmente vdlidas.
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Para solventar algunos problemas planteados por el sistema tradicional, el Comité
Ejecutivo de la Unién de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, en Septiembre
de 1966, invité a las BIRPI (predecesoras de la OMPI) a que estudiasen urgentemente
solicitudes destinadas a reducir las duplicaciones, tanto para los solicitantes como para
las oficinas nacionales de patentes. En 1967, las BIRPI redactaron un proyecto de tratado
internacional que presentaron a un Comité de Expertos. En varias reuniones celebradas
durante los anos siguientes, se elaboraron proyectos revisados, adoptdndose finalmente
un "Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes”, en una conferencia diplomdatica
celebrada en Washington, en junio de 1970.

El Tratado de Cooperacidén en Materia de Patentes, o ''"PCT"", entrd en vigor el 24 de
enero de 1978 y comenzd a funcionar el 1 de junio siguiente, con un primer grupo de
18 Estados contratantes. Para enero de 2010, 142 Estados han rafificado el PCT o se han
adherido al mismo, este aumento notable ha puesto en evidencia el interés suscitado
por el Tratado.

La presentacién de solicitudes internacionales en virtud del PCT comenzé el 1 de junio
de 1978. Hasta 2004, la Oficina Internacional de la OMPI recibid los ejemplares originales
de 1,000,000 de solicitudes internacionales.

¢ Qué es el PCT?

Como su nombre lo indica, el Tratado de Cooperacidén en Materia de Patentes es un
acuerdo de cooperacion internacional en materia de patentes. De hecho, se trata
esencialmente de un fratado destinado a racionalizar y a poner bajo el signo de la
cooperacion la presentacion de solicitudes de patente, la busqueda y el examen, asi
comoladivulgacién de lasinformaciones técnicas contenidas enlas solicitudes. El Tratado
no dispone la concesion de “patentes internacionales”: la tarea y la responsabilidad
de otorgar las patentes compete de manera exclusiva a cada una de las oficinas de
patentes de los paises donde se solicita la proteccién o de las oficinas que actian en
nombre de esos paises (las oficinas designadas). El PCT no entra en competencia con
el convenio de Paris, sino que lo completa. En realidad, se frata de un acuerdo especial
concertado en el marco del Convenio de Paris y que sdlo estd abierto a los Estados que
ya son parte en ese Convenio.
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El principal objetivo del PCT es el de simplificar, hacer mds eficazy mds economico -desde
el punto de vista de los usuarios del sistema de patentes y de las oficinas encargadas de
administrarlo- el procedimiento a seguir para solicitar la proteccién de una patente de
invencion cuando se quiere obtener esa proteccidén en varios paises.

* Establece un sistema internacional ante una sola oficina de patentes (la *Oficina
Receptora”) de presentacién de una solicitud Unica (la “solicitud internacional”),
redactada en un solo idioma, desplegando sus efectos en cada uno de los paises
parte del Tratado que el solicitante mencione (*designe”) en su solicitud.

» Dispone el examen de forma de la solicitud internacional por una sola oficina de
patentes, la oficina receptora.

* Somete cada solicitud internacional a una busqueda internacional que conduce
al establecimiento de un informe que cita los elementos pertinentes del estado
de la técnica (esencialmente, los documentos de patentes publicados relativos a
invenciones anteriores), los que tal vez habrd que tener en cuenta para determinar
si la invencion es patentable; este informe se entrega en primer lugar al solicitante y
posteriormente a las demds partes interesadas.

« Dispone la publicacién internacional centralizada de las solicitudes internacionales
y de los informes de bUsqueda internacional asi como su comunicacion a las Oficinas
designadas; y

e Prevé la posibilidad de someter la solicitud a un examen preliminar internacional,
que proporciona un informe a las oficinas que habrdn de determinar si conviene o
no conceder una patente, asi como al solicitante, emitiendo una opinidn sobre la
cuestion de si la invencion cuya proteccion se reivindica responde a ciertos criterios
internacionales de patentabilidad.

El procedimiento descrito en el pdrrafo precedente se denomina usualmente la ‘'fase
infernacional’’ del procedimiento PCT, mienfras que se habla de “fase nacional”
para describir la parte final del procedimiento de concesidon de patentes, que, tal
como se indicd, es tarea de las oficinas designadas, es decir, las oficinas nacionales
(en la terminologia del PCT, se habla de Oficinas “nacionales”, fase “nacional” y tasas
“nacionales”, incluso en el caso de una oficina regional de patentes), de los Estados
designados en la solicitud internacional, o que actiuen en su nombre.

El Tratado también tiene como objetivos principales asegurar que las oficinas de
patentes de los Estados contratantes sélo concedan patentes sélidas, facilitar y acelerar
el acceso de las industrias y de los demds sectores interesados a la informacién técnica
relacionada con las invenciones, y ayudar a los paises en desarrollo a acceder a la
tecnologia.
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¢ Quién puede presentar una solicitud internacional?

Todo nacional o residente de un Estado confratante del PCT puede presentar una
solicitud internacional. En la mayoria de los casos, las solicitudes internacionales pueden
presentarse en la oficina nacional que actia en calidad de oficina receptora del PCT.
En México, el IMPI actia como oficina receptora.

¢Cudles son los efectos de una solicitud internacional?

A partir de la fecha de presentacién internacional, una solicitud internacional produce
los efectos de una solicitud nacional enlos Estados contratantes del PCT que el solicitante
haya designado en su solicitud (o los mismos efectos que una solicitud de patente
europea si el solicitante quiere obtener tal patente con efecto en un Estado designado
parte en el Convenio sobre la Patente Europea, o como una solicitud para una patente
OAPI si el solicitante asi lo desea).

Normalizacidn de las solicitudes internacionales

El PCT establece ciertas normas aplicables a las solicitudes internacionales. La solicitud
preparada con arreglo a esas normas, que se aplican en todos los Estados contratantes,
serd aceptada por esos Estados y no serd necesario introducir posteriormente
modificaciones, debido a diferencias de las normas nacionales o regionales (con los
gastos que ello implica).

Costos de una solicitud internacional
El establecimiento y presentacion de una solicitud internacional ocasiona un solo
conjunfo de gastos, que son pagaderos en una sola moneda y a una sola oficina (la

oficina receptora).

Las tfasas adeudadas a la oficina receptora por una solicitud internacional son fres:

1. La denominada tasa de transmisién, destinada a remunerar el tfrabajo de la Oficina
Receptora.
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2. La tasa internacional, destinada a remunerar el frabajo de la Oficina
Internacional. Los montos se sefalan mds adelante.

3. La tasa de busqueda, destinada a remunerar el tfrabajo de la Administracion
encargada de la Busqueda Internacional.

¢En qué idioma se presenta la solicitud internacional?

El idioma en el que debe presentarse una solicitud internacional depende de las
exigencias de la oficina receptora en la que se presenta esa solicitud, y se trata
normalmente delidioma nacional. Los principalesidiomas enlos que pueden presentarse
solicitudes internacionales son: alemdn, espanol, francés, inglés, japonés y ruso; en
el momento actual también se aceptan otros idiomas: danés, finlandés, holandés,
noruego y sueco. En México se presentardn en espanol, y cuando se designa como
Autoridad para la busqueda a Estados Unidos o la Oficina Sueca se deberd presentar
una traduccién alinglés. Si se designa a la Oficina Europea se podrd presentar en inglés,
francés o alemdn.

La funcidén de la oficina receptora

La oficina receptora en el IMPI percibe las tasas vy, tras haber procedido al examen
de formalidades del petitorio y asignado una fecha de presentacion internacional,
envia un ejemplar de la solicitud internacional (denominado ejemplar “original”) a la
oficina internacional de la OMPI, y otro (denominado “copia para la busqueda”) a la
Administraciéon encargada de la busqueda internacional designada por el solicitante.
La Oficina receptora percibe las tasas PCT y transfiere la tasa de busqueda a la
Administraciéon encargada de la busqueda internacional y la tasa internacional a la
oficina internacional.
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Cada solicitud internacional es objeto de una BUsqueda internacional, es decir, de
una buUsqueda de alto nivel realizada en los documentos de patentes y en la literatura
conexa ad la de patentes, redactados en los idiomas en los que se presentan la mayoria
de las solicitudes de patentes (alemdn, espanol, francés, inglés, japonés y ruso). El
alto nivel de esa buUsqueda viene garantizado por las normas internacionales que
establece el PCT por lo que respecta a la documentacién, las calificaciones de los
examinadores y los métodos de busqueda de las Administraciones encargadas de la
bUsqueda internacional, las cuales son oficinas de patentes experimentadas que la
Asamblea de la Unidn del PCT (érgano administrativo supremo creado por el PCT) ha
designado especialmente para proceder a las busquedas internacionales, y que tienen
el compromiso de observar las normas y los plazos del PCT.

¢ Quién redliza la busqueda internacional?

Las siguientes oficinas han sido designadas para México como Autoridad encargada
de la busqueda internacional: la Oficina Espafola de Patentes y Marcas (ES), la Oficina
Europea de Patentes (EP), la Oficina Sueca de Patentes (SE) vy, la Oficina de Patentes y
Marcas de los Estados Unidos de América (US).

¢ Qué documentacion se consulta?

Las administraciones encargadas de la busqueda internacional estdn obligadas a
poseer, porlo menos, la documentacién minima del PCT definida en el Tratado, ordenada
convenientemente a los fines de la bUsqueda. De forma general, puede decirse que
comprende los documentos de patentes publicados desde 1920 por los grandes paises
industrializados, asi como ciertos articulos de literatura distinta de las de patentes.

El informe de biUsqueda internacional

Los resultados de la bUsqueda internacional se consignan en un informe de busqueda
internacional, que se entrega al solicitante en el curso del cuarto o quinto mes después
de la presentacién de la solicitud. Las referencias del estado anterior de la técnica
pertinente en el informe de la buUsqueda internacional, permiten al solicitante evaluar
las oportunidades que tiene de obtener una patente en o para los paises designados en
su solicitud internacional de patente.
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Utilidad del informe de bisqueda internacional

Un informe de buUsqueda favorable, es decir, conteniendo citas sobre el estado de
la técnica que no obstaculizarian la concesién de una patente, ayuda al solicitante
en la posterior tramitacion de su solicitud en las Oficinas designadas. El alto nivel de
la bUsqueda internacional garantiza al solicitante que toda patente concedida serd
“solida”, es decir, que, tendrd pocas posibilidades de ser atacada con éxito y que, de
esta forma, puede considerarse como una base vdlida para inversiones o licencias, es
decir, para la explotacién industrial en los mercados y la consecuente generacion de
riqueza

El informe de la buUsqueda internacional permite al solicitante determinar, a la luz del
estado de la técnica definido en los documentos citados en el informe de busqueda,
si tiene interés en continuar solicitando una proteccidn para su invencién en los Estados
designados, o si es preferible para él, modificar primero las reivindicaciones de su
solicitud internacional, con el. Objetivo de distinguir mejor su invencién del estado de
la técnica.

Opinién escrita

Al tiempo en el que se emite el informe de buUsqueda internacional, el solicitante recibird
una opinidn escrita preliminar, y no vinculante, acerca de si la invencion parece ser
nueva, tiene actividad inventiva, y si es susceptible de aplicacién industrial. La opinidon
escrita se emite en el idioma de la bUsqueda internacional.
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La publicacion internacional tiene dos objetivos principales: dar a conocer al pUblico
la invencién, es decir, de forma general, diseminar el progreso tecnoldgico realizado
por el inventor y, adicionalmente, dar a conocer la amplitud de la proteccidén que el
inventor podrd obtener a fin de cuentas.

¢ Qué se publica?

La publicaciéon internacional contiene el texto completo de la solicitud internacional
tal y como fue presentada por el solicitante. Sin embargo, el propio formulario de
petitorio no se publica, sino que se sustituye mediante una pdgina de portada que
contiene los datos bibliograficos esenciales de la solicitud internacional. La publicacion
internacional incluye también el informe de buUsqueda internacional y cualquier
modificacién de las reivindicaciones presentadas en virtud del Articulo 19.

¢Cudndo tiene lugar la publicaciéon?

En general, tiene lugar 18 meses después de la fecha de prioridad de la solicitud
internacional.

¢En qué idioma se publica la solicitud internacional?

La solicitud internacional se publica en el idioma de presentacion si la solicitud fue
presentada en uno de los idiomas de publicacion, es decir, alemdn, drabe, chino,
espanol, francés, inglés, japonés o ruso. Si la solicitud internacional se presenta en un
idioma distinto del alemdn, drabe, chino, espanol, francés, inglés, japonés o ruso, la
solicitud internacional se publicard en uno de estos idiomas que sea el idioma de
la fraduccién presentada por el solicitante a efectos de la bUsqueda internacional
o cuando la traduccidon no se requiera a efecto de la busqueda, en la traduccion
aportada por el solicitante a efectos de la publicacion internacional solamente.

¢Como se distribuyen las publicaciones?

La publicacion de la solicitud internacional se efectia exclusivamente de forma
electrénica. Las solicitudes internacionales publicadas se pueden visualizar desde la
pdgina Web de la OMPI. (www.wipo.int/pctdb)
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Cuando el solicitante ha recibido el informe de bUsqueda internacional, asi como,
la opiniédn escrita, tiene la posibilidad de pedir un examen preliminar internacional,
con el fin de tener una opinidn sobre la cuestion de si la invencion de la que solicita
proteccién responde total o parcialmente a los siguientes criterios: novedad, actividad
inventiva y, la aplicacién industrial?.

El examen preliminar internacional, previsto en el Capitulo Il del PCT, es facultativo.
La solicitud internacional no se somete automdticamente a examen preliminar
internacional, sino sélo cuando el solicitante presenta una peticidon expresa de examen
preliminar internacional, en la que menciona su voluntad de utilizar los resultados
de ese examen en tal o cual Estado designado en la solicitud infernacional (en el
procedimiento el Capitulo I, esos Estados se denominan “Estados elegidos”, lo que les
distingue de los “Estados designados” para Capitulo 1).

Administraciones encargadas del examen preliminar internacional

Al igual que las administraciones encargadas de la busqueda internacional, las
Administraciones encargadas del examen preliminar internacional son designadas por
la Asamblea de la Unidn del PCT. Las oficinas que han sido nombradas a este titulo,
son las mismas que han sido nombradas administraciones encargadas de la busqueda
internacional. Para México, son Autoridad para dicho examen, la Oficina de Patentes
y Marcas de los Estados Unidos (US), la Oficina Europea de Patentes (EP), la Oficina
Espanola de Patentes y Marcas (ES) y la Oficina Sueca (SE).

Los resultados del examen preliminar internacional

Los resultados del examen preliminar internacional se consignan en un informe que se
suministra al solicitante y a las “Oficinas Elegidas” (que son las oficinas de los estados
elegidos, o que actuan en su nombre), por conducto de la oficina Internacional, la
que también estd encargada de traducirlo si fuese necesario. Las opiniones emitidas
sobre la patentabilidad de la invencién en funcién de los criterios internacionales
mencionados anteriormente proporcionan al solicitante elementos aln mdas soélidos
para evaluar sus posibilidades de obtener patentes y facilitan a las oficinas elegidas un
mejor elemento de apreciacion para su decision de conceder una patente. Cuando se
conceden patentessinexamen de fondo, elinforme de examen preliminarinternacional
constituye una sélida base que permite evaluar la validez de esas patentes a los que
se interesan en la invencién (por ejemplo, para adquirir la licencia).
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¢Coémo y cudndo las oficinas designadas en la solicitud internacional reciben
los documentos de la solicitud?

Normalmente, en el momento de la publicacién de la solicitud internacional
(pero lo mds tarde al vencer el mes 22 a partir de la fecha de prioridad), la Oficina
Infernacional comunica la solicitud internacional a las oficinas designadas, a fin
de que se tramite en dichas oficinas, porque tal como se explicd anteriormente,
el PCT sélo es un sistema de presentacion, y no le concierne la concesiéon de
patentes, la cual es tarea y competencia exclusiva de las Oficinas designadas.
Las oficinas designadas son las Unicas que decidirdn si debe concederse una
patente. Elinforme de bUsqueda internacional y, en su caso, el informe de examen
preliminar internacional, estdn destinados Unicamente a facilitarles su tarea.

¢Cudndo comienza el procedimiento en las oficinas designadas?

La tramitacién de una solicitud internacional en las oficinas designadas (es decir,
la fase nacional) no comienza hasta la expiracidn de un plazo de 20 hasta 30
meses a partir de la fecha de prioridad de la solicitud internacional, a menos que
el solicitante pida su tramitacién anticipada.
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Tras haber recibido un informe de bUsqueda internacional, la opinidn escrita, v,
en su caso, un informe de examen preliminar internacional, y tras haber tenido la
posibilidad de modificar las reivindicaciones de su solicitud, el solicitante puede
decidir, con conocimiento de causa, si fiene posibilidades de obtener patentes
en los Estados designados. Si estima que no tiene ninguna posibilidad, puede o
bien retirar su solicitud, o bien no hacer nada; en este Ultimo caso, la solicitud
internacional perderd los efectos de una solicitud nacional o regional y terminar el
procedimiento. En este caso, el solicitante habrd economizado grandes gastos, a
saber, todos los que habria implicado la utilizacién de la via cldsica del Convenio
de Paris: no ha tenido que pagar ni por presentaciones ni fraducciones en las
oficinas nacionales y regionales, no ha tenido que designar mandatarios locales y
no ha tenido que pagar- tasas a esas oficinas, cosas todas ellas que la utilizacién
de la via cléasica del Convenio de Paris le habria obligado a hacer en los doce
meses siguientes a la fecha de prioridad, y sin que todavia hubiera tenido buenos
elementos para evaluar sus posibilidades de obtener una patente.

. Qué debe hacer el solicitante para iniciar la fase nacional y cudndo?

Cuando decide continuar el procedimiento, y sélo en ese momento, el
solicitante debe pagar a las Oficinas designadas las tasas nacionales prescritas
y proporcionarles, si lo exigen, fraducciones de su solicitud Intfernacional en sus
idiomas oficiales; también puede verse obligado a designar un mandatario local.
El suministro de la traduccidén y el pago de las tasas nacionales deben tener lugar
dentro de los 20 hasta 30 meses siguientes a la fecha de prioridad mencionada
anteriormente. Desde el comienzo de la tramitacién nacional, se aplican los
procedimientos nacionales ordinarios, sin perjuicio de algunas excepciones que
corresponden al procedimiento del PCT (por ejemplo, en lo que respecta a las
cuestiones de forma y de contenido de la solicitud Internacional y el suministro de
copias del documento de prioridad).

Informacion sobre la fase internacional y la fase nacional

La OMPI ha publicado una “Guia del Solicitante PCT". El primer volumen de esa
Guia proporcionainformacién general alos usuarios del PCT (relacionadas ala fase
internacional); el segundo volumen facilita informacién sobre el procedimiento en
las oficinas designadas y elegidas (fase nacional). En la Gaceta del PCT (Seccidn
IV, Notificaciones e informaciones de cardcter general), se publican regularmente
ndticias complementarias.
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En esencia, el Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT) es un sistema
mundial para la presentacion multiple simplificada de solicitudes de patente.

:Desea usted proteger su invencidn en varios paises?

Si es asi, debe considerar las ventajas que le ofrece la presentaciéon de una solicitud
“internacional” de patente en el marco del Tratado de Cooperacidén en Materia de
Patentes (el PCT). Mediante la presentacion de una solicitud internacional de patente,
puede obtener proteccion para una invencién simultdneamente en gran niUmero de
paises.

¢(Desea usted evaluar sus posibilidades de proteger su invencién antes de
incurrir en gastos importantes en paises extranjeros?

En tal caso, debe tener en cuenta que el "'informe de bUsqueda internacional” contiene
una lista de documentos pertinentes sobre el estado de la técnica que usted puede
evaluary que se envia a todos los paises en los que surte efecto su solicitud internacional,
el cual le proporciona mds informacion sobre la patentabilidad de su invencidn antes
de que incurra en los elevados gastos del procedimiento de concesion de patentes en
cada uno de esos paises.

¢(Desea usted conservar sus posibilidades de proteger su invenciéon mientras
investiga sus posibilidades comerciales en el exiranjero?

Si es asi, debe considerar el fiempo suplementario que economiza cuando presenta una
solicitud internacional de patente.

:Desea usted poseer patentes sélidas en el extranjero?

En tal caso, debe fener en cuenta los beneficios de las normas infernacionales que
se aplican por las “*Administraciones encargadas de la busqueda internacional” y las
" Administraciones encargadas del examen preliminar internacional”, al realizar la
bUsqueda internacional y el examen preliminar internacional de su solicitud.
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¢Cudles son los hechos bdsicos sobre el PCT?

A continuacién se indican los hechos bdsicos que usted deberia conocer sobre el PCT.
Para informacién adicional, véase al final de este folleto.

1) El derecho de todo mexicano a presentar una solicitud internacional de patente

Usted tiene derecho a presentar una solicitud internacional de patente si es nacional o
residente de uno de los 142 Estados contratantes del PCT.

2) sDénde debe presentar su solicitud internacional de patente?

Puede presentar su solicitud internacional de patente en su oficina nacional de patentes,
que actuard como Oficina Receptora del PCT o, salvo que no lo permita su legislacion
nacional, en la Oficina Internacional de la OMPI, en la direcciéon indicada en la Ultima
hoja del presente folleto. Si usted es nacional o residente de un pais parte en el Convenio
Europeo de Patentes, también puede presentar su solicitud internacional de patentes
en la Oficina Europea de Patentes, silo permite su legislacion nacional.

3) El efecto de su solicitud internacional de patente

Su solicitud infernacional de patente tiene efecto de una solicitud nacional de patente
en los Estados contratantes del PCT que usted “designe” en su solicitud. Tendrd efecto
de una solicitud europea de patente en aquellos Estados contratantes del PCT que
también sean parte del Convenio Europeo de Patentes, a condicién de que se designen
para una patente europea. (Para algunos de esos Estados, sélo puede obtenerse una
patente europea por conducto del PCT). Toda vez que su solicitud infernacional de
patente deberd prepararse de conformidad con las normas internacionales efectivas en
todos los Estados contratantes del PCT, no serdin necesarias las adaptaciones posteriores
para modificar los requisitos formales nacionales (o regionales) (y los gastos asociados
con ellos). La concesion de una patente es responsabilidad de las oficinas nacionales,
pero el comienzo de la framitacion de su solicitud ante esas oficinas (la “fase nacional”),
que incluye el examen de fondo, se demora hasta el final del vigésimo o trigésimo mes
desde la fecha de prioridad.

4) Costo de la presentacién de su solicitud internacional de patente

Debido a que su solicitud internacional de patente es efectiva en todos los Estados
contratantes del PCT designados, no tendrd que incurrir en los gastos que se le
ocasionardn si usted preparase y presentase solicitudes separadas para todos esos
Estados, debiendo pagar una Unica serie de tasas por la presentacion de su solicitud
infernacional de patente en la oficina receptora del PCT.
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Puede obtenerinformacién actualizada sobre esas tasas en su Oficina receptora. Dichas
tasas cubren la presentacién, la busqueda y la publicacién de su solicitud internacional
de patente, y son pagaderas en ddlares o en su equivalente en su moneda y en la
Institucion bancaria designada por su Oficina (la oficina receptoral). Las tasas nacionales
en los Estados designados serdn pagaderas mucho después, debido a que se habrd
diferido la tramitacién nacional si usted utiliza el PCT. En varios paises y en la Oficina
Europea de Patentes, las tasas nacionales son también inferiores para las solicitudes
internacionales de patente a las que usted deberia de pagar si presentase solicitudes
nacionales separadas.
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REGLAMENTO CONCERNIENTE AL PCT

00 0000000000000 000000000000000000000

Requisitos para una solicitud internacional

La solicitud internacional deberd presentarse en la oficina autorizada (en México, ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) y deberd acompanarse por los siguientes
documentos (original y 3 copias, una para acuse de recibo):

a) Un petitorio (solicitud PCT/RO/101) que incluird:

Una peticién en el sentido de que la solicitud intfernacional sea tframitada de acuerdo
con el PCT, la cual estd contenida en el petitorio.

Deberd redactarse en espanol (en su caso, para la busqueda en el idioma prescrito
por la autoridad internacional) y ademds devengard las tasas estipuladas. El petitorio
contendrd (Art. 4 Regla 3y 4):

e Titulo de la invencion

* Datos del solicitante, Inventor y Representante o mandatario del solicitante
(apellidos con letras mayUsculas y nombres con letras minUsculas)

e Deberd firmarlo el solicitante o el mandatario (con un poder por separado en su
Caso).

* El reclamo de prioridad (de conformidad con el convenio de Paris).

* Indicar la proteccién para los tipos de invencion (patentes de invencién o modelos
de utilidad).

b) La Descripcidén (Art. 5 Regla 5)

e Deberd divulgar la invencién de una manera suficientemente clara y completa,
comenzando por el titulo de la invencidn.

* Especificar el sector técnico, a que se refiere la invencion.

* Indicar la técnica anterior, es decir los documentos técnicos relativos a ese sector
técnico que constituyan el estado anterior de la técnica o la tecnologia conocida
relativa a la solicitud.

e Divulgar la invencién en términos que permitan la comprension del problema
técnico y su solucion.
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e Exponer las ventajas de la invencién, respecto a la técnica anterior.
» Describir brevemente las figuras contenidas en los dibujos.
¢ Indicar la forma en que la invencién puede ser explotada en la industria.

c) Las Reivindicaciones (Art. 6 Regla 6)

* Definirdn el objeto de la invencién cuya proteccién se solicita, serdn claras y
concisas, y fundamentarse enteramente en la descripcion.

* Respecto a la estructura y la redaccidon de las reivindicaciones los requisitos del
PCT son similares a las que se acepta en la, mayoria de las oficinas de Patentes.

e Se numerardn en forma consecutiva en cifras drabes.

d) Los Dibujos (Art. 7 Regla 7)

* Sélo se exigen cuando son necesarios para comprender la invencion.
* La presentacion tardia de dibujos dalugar, en ciertas condiciones a una correccion
de la fecha de presentacion internacional.

€) Resumen (Regla 8)

* Sélo sirve a los efectos de la informacién técnica. En particular esto significa,
gue no puede utilizarse con el fin de interpretar el alcance de la proteccioén
solicitada.

* Elresumen conisistird en una sintesis de la divulgacion contenida en la descripcion,
las reivindicaciones y los dibujos, preferiblemente de 50 a 150 palabras.

* Deberdredactarse de tal forma que permita una clara comprensién del problema
técnico de la esencia de la solucidn de ese problema mediante la invencion y del
Uso o Usos principales de la invencidn.

Requisitos materiales de la solicitud internacional (Regla 11)

1. Tamano de hoja A4 (21.0 x 29.7 cm).

2. Mdrgenes minimos y mdximos para las hojas de texto y los dibujos (Regla 11.6)
Indicacion de la referencia del expediente del solicitante o mandatario (Regla 11.6 f)
y seccion 109).

* Un mdximo de 12 caracteres

* En el petitorio

* En la esquina izquierda superior de cada hoja de la descripcion, de las
reivindicaciones y de los dibujos.

* Dentro de 1.5 cm a partir del borde superior de la hoja




GUIA DEL USUARIO

4. Numeracion de las hojas (Regla 11.7 y secciones 207 y 311 de las Instrucciones
Administrativas).

e Los nuUmeros se colocardn en el centro de la parte superior o inferior de las hojas
pero no en el margen.
« Tres tantos: petitorio, descripcion, reivindicaciones, resumen y dibujos

5. Requisitos especiales para los dibujos (Regla 11.13)

Se recomienda no incluir textos con los dibujos (asi se evitan problemas con las
tfraducciones para la fase nacional).
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Requisitos sobre los margenes para los textos (Regla 11.6)

Margen minimo, ningun texto salvo numeracion de lineas y
ntimero de referencia

Margen maximo, es posible presentar un texto Hoja de papel formato
A4

Superficie minima recomendada para texto

NUMERO DE REFERENCIA [ 1.5CM A

(Titulo)

XXXOOPHXXXXKXXXXKXXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKEXKKXXXKXX

XXXOOPXXXXXKXXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKXX

[XXXX
TO [ X00KXXXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKKKXKKIKIXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKKKXXXKXKXKXKXKXKXKXKXX
XXXXORXXXXXXXXXXXXXXXKKXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOOOOOOOOPOOOOOONK |
ZSCm DXOOOOPOOOKKKIXKKKIIKKKIIOOKKKKIIOOKKKIXXXXXXXXXXX m
XXX

XOXXOOOPOOXXHIXXXXHIXXXXKHKXXXKKXXXKHKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKIXKKXXXKXX

XOXXOOPXOXXXHXXXXKXXXXKHKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKLXKKXXXKK

XXXOOPHXXXXXKXXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXKKXXXKXX

20 [N KKKXXRKKKKKKOONRKKKKKKXXXXKXXKRKKKKXXXXX

XOXOOPOOXHXXXHXXXKHXXXHKXXXXKKXXXHKXXXKKXXXKKXXXKKXXXHKXXXKKXXXKKIXKKXXXKXX

XOXOOOOPOXXKHXXXXKHXXXXKKXXXKKXXXKHKXXXKHKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKIXKKXXXKXX

XOXXOOPOXXXXKXXXXKKXXXKKXXXKKXXXKHKXXXKKXXXKKXXXKHKXKXKKXXXKKXXXKKXXXKKPLXKKXXXKXX

OO KX XXX KKK X XX XXX 3cm

4cm 25 hxxx <

¢ >

XXXXKKXXXKHKHXXXKKHXKXKHKHXEXXKKHXXXKKHXXXKKHXXXKKHXXXXKHXXXXKHKXXXKHXXXKHXXXEXKXXXKXKXK

\ 4

XOXXOOOPOXXIXXXXIXXXKKXXXKKXXXKHKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXEXKKXXXKKXXXKKEXKKXXXKXX

XXXOOPHXXXXKXXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXKKXXXKXX

30 [OOPXXXKXXKXXHKXXXXKEXKXXKKKXKXXKEXKXXHKXKEXXKXXHEXHKXKXXKXXKXXKXXXXKIKXXKXKXK

XOXOOOODOOXHXXXIXXIHKXXKHXXXXKHKXXXKHKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKIXKKXXXKXX

XOXXOOPXXXXXHXXXXKXXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXEXKKXXXKKIXKKXXXKXX

35 OXXKIXXXKIXXKKIXKKIXXXKKXXXKKIXXKKXXKKKXXKKKXXKKKXXKKKXXKKKXXKKKXIKKXXKKKKK

XXXXOOPHXXXXKXXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXXKXXKKXXXXX

XXX

40 | XXX XXXXXKKKKXOOOXUKKKKKIOOOOOOXKKKKKXXXXX

XXXOOPHXXXXXKXXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXKKXXXKXX

XOOOOOPOOXXXHXXXXIHXXXXKHXXXXKHKXXXKKXXXKHKXXXKHKXXKHXXXKKXXXKKKXXKKK

45

XXXXXOPXXXXXKXXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXKKXXXXKHXXKKXXXKXX

4
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o0 000 LN 00000000 O0C

Requisitos sobre los margenes para dibujos (Regla 11.6)

Margen, ningtin dibujo ni texto, salvo el
numero de referencia Hoja de papel formato
Superficie para dibujos Ad

B Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes
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TASAS

74 75% de descuento para
TRANSMISION 375.50 USD (con IVA) personas fisicas
1,330 CHF 90% de descuento para
INTERNACIONAL (15 CHF por hoja arriba de 30) personas fisica

BUSQUEDA INTERNACIONAL

S 75% de descuento para
ESPANA (ES) 1.875 EUR personas fisicas y morales

75% de descuento para
OFICINA EUROPEA (EP) 1,875 EUR personas fsicas

ESTADOS UNIDOS (US) 2,080 USD

No aplica ningun descuento

OFICINA SUECA (SE) 16,460 SEK

Todas ellas deberdn pagarse en la oficina Receptora ante el IMPI, de acuerdo al tipo de
cambio el dia en que se pague. Tome en cuenta que las tasas se actualizan en cada
pais periddicamente.

» La tasa de transmisién es en beneficio de la Oficina Receptora. Su finalidad es
compensar a esa oficina por la labor que debe realizar en relaciéon con la solicitud
Internacional. La Oficina Receptora fijard el importe y la fecha de pago de la tasa,
esta es pagadera en el plazo de un mes a contar de la fecha de recepcién de la
solicitud intfernacional.

* La tasa internacional es en beneficio de la Oficina Internacional. Su objeto es cubrir
los gastos que implica la labor que la oficina Internacional debe realizar en el marco
del PCT. Los importes se fijan en la tabla de tasas que forma parte del reglamento. La
tasa internacional deberd pagarse dentro del plazo de un mes a partir de la fecha
de recepcidn de la solicitud internacional.
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* La tasa de busqueda es en beneficio de la oficina encargada de la bisqueda
internacional, y tiene por objeto compensar a esa administracién por la labor
que debe redlizar en relacion con el establecimiento del informe de la busqueda
internacional. Esta tasa deberd pagarse dentro de un mes a partir de la fecha de
recepcién de la solicitud internacional. El importe lo fija la Administracién encargada
de la busqueda internacional.

Documentos que se deben presentar junto con la solicitud (cuando sea necesario):

* Poder separado o copia de un poder general (puede presentarse posteriormente
sin que ello afecte la fecha de presentacién internacional).

* Documento (s) de prioridad (deben presentarse dentro de los 16 meses a partir de
la fecha de prioridad, Regla 17.1).

* Indicaciones relativas a los microorganismos depositados.

« Lista de una secuencia de nucledtidos y/o aminodcidos en el formato prescrito y
en forma legible por mdquina. (Puede presentarse posteriormente sin que ello afecte
la fecha de presentacion internacional).
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DOCUMENTOS FASE NACIONAL

00 0000000000000 000000000000000000000

Capitulo |

Entrada en la fase nacional en virtud del capitulo | ante las oficinas designadas (entre los
20y 30 meses a partir de la prioridad).

Folleto PCT (solicitud internacional publicada) contenido:

- Copia de la solicitud internacional (descripcion,
reinvindicaciones, resumen y dibujos) en su presentacion

original.
OMPI | —»
- Copia del informe de la busqueda internacional (traducida al
inglés si es necesario).
- Copia de las modificaciones a las reivindicaciones en virtud
del articulo 19 y declaracién en virtud del articulo 19
OMPI | —p Copia del documento de prioridad

4 \4
OFICINA DESIGNADA
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v

Pago de la tasa nacional

Traduccioén de la solicitud internacional:

Descripcion reivindicaciones (en su presentacién original y/o tal
como se modificaron en virtud del Art. 19y declaraciéon en virtud
del Art.19), resumen, texto de los dibujos.

4

En caso de entrada anticipada a la fase nacional ( es decir, antes
—» | de la comunicacion de la copia de la solicitud internacional por la
oficina internacional), copia de la solicitud internacional.

SOLICITANTE

Cumplimiento de ciertos requisitos especiales en virtud de la
— | Regla 51bis (por ejemplo, nombramiento de un mandatario,
juramento o declaracién del inventor, cesion, etc.)

Capitulo I

Entrada en la fase nacional en virtud del capitulo Il ante las oficinas elegidas (dentro de
los 30 meses a partir de la fecha de prioridad)

Folleto PCT (solicitud internacional publicada) que contiene:

- Copia de la solicitud internacional (descripcién,
reinvindicaciones, resumen y dibujos) en su presentacion
original.

- Copia del informe de la busqueda internacional (traducida al
inglés si es necesario).

OMPI - Copia de las modificaciones a las reivindicaciones en virtud
del articulo 19y declaracién en virtud del articulo 19

Copia del documento de prioridad

Copia del informe de examen preliminar internacional con
anexos

Si el informe de examen preliminar internacional no se tiene en el
idioma inglés; se debera traducir a este idioma mas no los anexos

v vy
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Oficina elegida |

A

Pago de la tasa nacional

Traduccién de la solicitud internacional:
(Descripcidn, reivindicaciones, resumen, texto de los dibujos) en
su presentacion original

Traduccidn de los anexos al informe de examen preliminar
internacional

vV vy

Cumplimiento de ciertos requisitos especiales en virtud de la
Regla 51bis (por ejemplo, nombramiento de un mandatario,
juramento o declaracién del inventor, cesion, etc.)

Para mayores detalles sobre los requisitos y plazos aplicables en una oficina elegida
particular, véase el capitulo nacional pertinente en el Volumen Il de la Guia del Solicitante
del PCT.
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ESTRATEGIA PARA LA
PRESENTACION DE UNA
SOLICITUD INTERNACIONAL

00 0000000000000 000000000000000000000

Es importante tomar en cuenta el cronograma del procedimiento PCT para tener
claridad en las decisiones que hay que tomar y los requisitos y el fiempo oporfuno para
cumplirlos.

Lo primero a tener en mente es el cronograma “A” de la solicitud internacional PCT, en
la cual se indica la fecha de presentacién de la primera solicitud o fecha de prioridad.
A partir de aqui, se cuenta con 12 meses mdximo para decidir sobre la presentacién
de la solicitud internacional o solicitud PCT. El cronograma “B” inicia con la solicitud
internacional PCT, siendo ésta la primera y Unica fecha de presentacion, es decir sin
reclamo de prioridad.

Puntos clave:

1) Enelmomento dellenarlasolicitud PCT se designanlos paises enlos que probablemente
se solicitard la patente y, también se designa la Autoridad Internacional parala Busqueda
Internacional (ISA). Para México son autoridad las siguientes: US (Estados Unidos de
Américal), EPO (Oficina Europea de Patentes), ES (Espana) y SE (Suecia).

2) Al contar con el informe de buUsqueda y la opinidn escrita, en el mes 16, se tomard
la decision, de enviar, en el mes 20, la solicitud a fase nacional o Capitulo | del PCT.
Esta decision permitird, a través de los agentes de patentes especializados, llevar a
cabo dicha presentacién, incluida la traduccién al idioma nacional, pago de tasas,
honorarios, etc.

3) Entre los meses 19 y 22, a partir de la fecha de prioridad, se podrd tomar la decision
de pedir el Examen Preliminar Internacional para averiguar las posibilidades de obtener
la patente de la invencidn y, en consecuencia, retrasar la entrada a la fase nacional
hasta los 30 meses, haciendo la peticidn por escrito en este momento.

4) Es importante sefialar que a partir de la fecha de prioridad, la invenciéon deberd
estar generando riqueza, es decir, teniendo una explotacion industrial efectiva, ya que
a partir del mes en el que se cuenta con el informe de la BUsqueda Internacional y la
opinidn escrita, se hardn las mayores erogaciones para solicitar la patente en los paises
de interés industrial y comercial. Esta decision deberd ocurrir entre los meses 18y 19 para
los preparativos y tener lista la documentacién desde el mes 20 hasta el 30. (ver tabla de
paises que no ampliaron el Capitulo | a 30 meses y ver cronogramal).
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PAISES QUE NO ENTRAN EN LA MODIFICACION DEL ART. 22
A PARTIR DEL 1° DE ABRIL DEL 2002

CODIGO PAIS

LU LUXEMBURGO

Tz UNITED REPUBLIC OF
TANZANIA

uG UGANDA

En el siguiente capitulo se muestran dos cronogramas para tener una vision general
de lo que seria una estrategia con las etapas y el calendario del procedimiento.
Adicionalmente se propone un formato para la anotacién de las fechas importantes y
las decisiones que hay que tomar. Hay que recordar que el vencimiento de los plazos da
lugar a "considerar retirada la solicitud”.
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CRONOGRAMAS

Cronograma “A” del procedimiento del PCT
(SOLICITUD INTERNACIONAL CON FECHA DE PRIORIDAD)

PRIMERA PRESENTACION | | REPORTE DE PUBLICACION ENTRADA EN
PRESENTACION PCT BUSQUEDA PCT FASE NACIONAL
FECHA DE CAPITULO |
PRIORIDAD
VER MOD. ART.
22 l
v X
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 >
0 meses 12 13 16 17 18 19 20 22 T
A partir de esta fecha TASAS: PLAZO LIMITE DE ENTRADA EN
Se cuentan todos 05 | |\TERNACIONAL, PRESENTACION DE FASE NACIONAL
Plazos BUSQUEDA Y SOLICITUD DEL EXAMEN CAPITULO I
TRANSMISION PRELIMINAR
1 MES
ADICIONAL
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Cronograma “B” del procedimiento del PCT
(SOLICITUD INTERNACIONAL SIN FECHA DE PRIORIDAD)

PRIMERA REPORTE DE PUBLICACION ENTRADA EN
PRESENTACION BUSQUEDA PCT FASE NACIONAL
CAPITULO |
VER MOD. ART.
22
v I

| I | '] '] '] '] '] '] '] '] '] >
0 1 9 12 16 17 18 19 20 22 30
T \ T_'_T *
A partir de esta fecha
Se cuentan todos los TASAS: PLAZO LIMITE DE ENTRADA EN
Plazos INTERNACIONAL, PRESENTACION DE FASE NACIONAL
BUSQUEDAY SOLICITUD DEL EXAMEN CAPITULO I
TRANSMISION PRELIMINAR
1 MES
ADICIONAL

FORMATO PCT/RO/101
(PETITORIO)
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/es/forms/request/filled_request.pdf

EJEMPLO

FORMATO PCT/RO/101

(PETITORIO)
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/es/forms/request/filled_request.pdf
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Para cualquier duda o aclaracion favor de acudir all

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
Direccién Divisional de Patentes

Arenal No. 550, Pueblo Santa Maria Tepepan
Xochimilco, C.P. 16020, México D.F,,
Tel. (55) 5334-0700
ext. 10180 y 10181

P&gina del IMPI
http://www.impi.gob.mx

Pagina de la OMPI
http://www.ompi.org

Esta guia se actualizé en el mes de Abril del 2012.




Para mayores informes dirigirse al
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Edificio Periférico
Periférico Sur # 3106, Col. Jardines del Pedregal, C.P. 01900,
México D.F, Tel. (55) 5334-0700

Edificio Arenal
Arenal # 550, Col. Pueblo Santa Maria Tepepan Xochimilco, C.P. 16020,
Meéxico D.F, Tel. (55) 5334-0700

Oficina Regional Bajio
Conmutador (01) (477) 779 60 72 Fax. (01)(477) 779 65 24
buzonorb@impi.gob.mx

Conmutador (01) (81) 8340 960:
buzon-impimty@impi.gob.mx

Oficina Regional Occidente
onmutador (01) (33) 3642 3400 Fax. (91 642 4824
buzonoro@impi.gob.mx ‘

J

‘Oﬁcina Regional Sureste
‘Conmutador (01) (99) 9944 7197 Fax. (01) (99) 9948 1400
buzonors@impi.gob.mx

Del Interior de la Reptiblica Mexicana
LADA sin costo 01-800-570-5990

buzon@impi.gob.mx
www.impi.gob.mx
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