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Abstract

The patent is the means of protecting an invention; you can get the
inventor and gives exclusive right to the use thereof. Institutions of higher
education are the main sources of research, innovation and technological
development in Mexico, who must develop strategies or made or proposed to
support the generation and protection of inventions arising within
institutions. The Intervention Model for the Protection of Inventions in
Mexican Higher Education Institutions (MIPI in AIMS) is a proposal that
aim to create a culture of industrial protection of inventions arising within
Higher Education Institutions (HEIS), which meet the requirements
established by the Industrial Property Law (LPI) and the Mexican Institute of
Industrial Property (IMPI).
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Resumen

La patente es el medio de proteccion de una invencion; que puede
obtener el inventor y le da derecho exclusivo sobre el uso de la misma. Las
Instituciones de Educacidn Superior son las principales fuentes generadoras
de investigacion, innovacion y desarrollo tecnolégico en México, quienes
deben generar o hacerse de estrategias 0 propuestas que apoyen a la

198



generacién y proteccion de invenciones emanadas del interior de las
instituciones. EI Modelo de Intervencion para la Proteccion de Invenciones
en Instituciones de Educacion Superior Mexicanas (MIPI en IESM) es una
propuesta que tienen por objetivo generar una cultura de proteccion
industrial de las invenciones originadas al interior de las Instituciones de
Educacion Superior (IES), que cumplan con los requerimientos establecidos
por la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) y el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI).

Palabras clave: Modelo de intervencidn, proteccion de invenciones

Introduccion

El Instituto Mexicano para la Proteccién Industrial (IMPI) que es la
autoridad administrativa en materia de propiedad industrial en México y con
base a la Ley de la Propiedad Industrial, “considera invencion toda creacion
humana que permita transformar la materia o la energia que existe en la
naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus
necesidades concretas”. Al mismo tiempo el IMPI, se encuentra facultado
para brindar proteccién al objeto de estudio (invencion), a través de la
patente (Ley de la Propiedad Industrial, 2012).

La patente es el privilegio de exclusividad que se le otorga, por un
periodo de 20 afos, a una persona fisica 0 moral para producir o utilizar la
invencion que ésta desarrollo, de acuerdo a lo determinado por el IMPI. Por
otra parte la Organizacion Mundial para la Proteccion Intelectual (OMPI)
define una patente, al titulo de protecciéon juridica que se le da a una
invencién por un periodo de 15 a 20 afios, con el cual puede ser explotada
dicho desarrollo mediante la autorizacion del titular de la patente
(Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual , 2013).

El registro y obtencion de patentes es indicador de la innovacién, asi
como las publicaciones cientificas y el desarrollo de tesis son parametros que
muestran de la produccion y disposicion del conocimiento, por lo que se
puede determinar que existe una relacion entre los parametros de generacion
del conocimiento y el registro de patentes (Montafio, 2007).

Las patentes son la forma mas antigua para obtener la proteccion de
las invenciones cientificas. Pero los creadores o inventores frecuentemente
desconocen las caracteristicas de la documentacion que se debe generar para
Ilevar a cabo el registro de la invencion y obtener el registro de una patente.
Ademas de las diferentes formas en las que dicha creacion se puede proteger,
ni la importancia que dicho registro significa para el propio cientifico (Pérez,
2008).

Con base en los datos emitidos por el IMPI en 2013, se recibieron
15,444 solicitudes para registro de patentes. De estas solicitudes 1,211
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fueron realizadas por entidades mexicanas, lo que representa solamente el
7.8% de las solicitudes presentadas. Finalmente, el IMPI otorgd 10,343
patentes, para el caso de las solicitudes mexicanas en el periodo mencionado,
se registraron 302 patentes. Los datos expresados anteriormente muestran
que solo el 25% de las solicitudes presentadas por mexicanos obtienen el
registro solicitado, en un aspecto general las patentes mexicanas representan
2.9% de la patentes registradas anualmente (Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, 2013).

La propiedad industrial, resulta ser el equilibrio que debe existir entre
la proteccién que brinda una patente a la creacion de un inventor y las
restricciones, para que creen un bien comun. Este concepto nos permite crear
un equilibrio entre los derechos del inventor que tiene sobre una patente y los
derechos que una industria tiene para crear un producto que es protegido
(Van Weezel, 2013).

México se ve en la necesidad de implementar estrategias y acciones
que ayuden a mejorar la situacion actual en el tema de registro de patentes.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Gobierno de la Republica,
definio Metas Nacionales como los ejes rectores para que los mexicanos
logren que México alcance su maximo potencial. La estrategia nacional que
se abordara en este trabajo es la de Desarrollar los sectores estratégicos del
pais y cuyos objetivos especificos es Fortalecer el Sistema de Propiedad
Industrial que favorezca la certeza juridica asi como promover y concientizar
a la sociedad sobre los beneficios de la Propiedad Industrial (Gobierno de la
Republica, 2013).

Las grandes Universidades publicas y privadas, ubicadas al interior
del territorio nacional, han llevado a cabo diversas estrategias para
incentivar, fomentar y registrar las invenciones creadas al seno de ellas. Con
base a la Direccion General de Evaluacion Institucional de la maxima casa
de estudios de México (Universidad Nacional Autébnoma de México), en su
andlisis de las capacidades de investigacion y desarrollo tecnoldgico de las
instituciones de educacién superior y los centros de investigacion cientifica
del pais, toma en cuenta el registro de patentes de invencion a cargo de las
instituciones académicas en el periodo 1991-2009 segln la base de datos
publica del Sistema de Informacion de la Gaceta de la Propiedad Industrial
(SIGA) del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (Universidad
Nacional Auténoma de México, 2010), concluye lo siguiente:

A lo largo de 18 afos se obtuvieron 748 patentes por parte de
Instituciones de Educacion Superior.

e 33 Instituciones de Educacion Superior han obtenido el registro al
menos una patente.
e Se otorgaron 1189 patentes por parte de Centro de Investigacion.
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e 11 Centros de Investigacion han obtenido el registro una 0 mas
patentes.

Con base en un sondeo realizado al universo a Instituciones de
Educacion Superior (IES), las cuales contemplan Universidades Auténomas,
Instituciones federales, Estatales e Instituciones Privadas, reconocidas por la
Secretaria de Educacion Publica de México. Incluyendo en el instrumento a
alumnos, docentes y administrativos de programas de licenciatura y
posgrado, el 94% de estos manifiestan la necesidad de tener una metodologia
que ayude a entender y comprender el proceso de registro de patentes
(Ceron, Pineda, Pico y Gonzalez, 2014)

Propuesta

El Modelo de intervencion para la proteccion de invenciones en
Instituciones de Educacion Superior Mexicanas tiene como objetivo generar
una cultura de proteccion industrial de las invenciones originadas al interior
de las Instituciones de Educacion Superior (IES) que cumplan con los
requerimientos establecidos por la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) y el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

El modelo propuesto contempla todas las invenciones que seran
sujetas de andlisis para determinar la viabilidad del registro de proteccion
industrial mediante la solicitud de patente ante la entidad pertinente.

El presente modelo estd enfocado en el registro de patentes de
aquellas invenciones que cumpla con los requerimientos mencionados en el
objetivo y no abarca el registro de marcas u otro tipo de proteccion
intelectual o de autoria. Ademas de tener las siguientes consideraciones:

e Las IES, deberdn de contar con un é&rea, dedicada al
acompafiamiento de las invenciones generadas al interior de la
institucion.

e Las IES determinaran el tipo de proteccidén que se solicitara de
acuerdo a la clasificacion hecha de la invencion.

e Las IES estableceran las politicas institucionales referentes a la
cesion de derechos de comercializacion, porcentajes de utilidades
de los inventos en caso de comercializacion y definicién de
tiempo dedicados a esta actividad por parte del personal que
integra la institucion.

e Las IES definiran los apoyos economicos que ofrecera a los
inventores para los pagos derivados del proceso de registro de
proteccion industrial (Patentes).

El Modelo de Intervencion para la Proteccion de Invenciones en
Instituciones de Educacion Superior Mexicanas (figura 1.) consta de 5 fases,
las cuales estan alineadas al fomento de la generacion de ideas por parte del
alumno, docentes o investigadores pertenecientes a una IESM:
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Figura 1. MIPI en IESM

Generacion de ideas nuevas o innovadoras.

Clasificacion de la invencion.

Busqueda de la originalidad.

Documentacion

. Registro.

Las fases que integran el MIPI en IESM se describen a continuacion:

SAEIE R

Generacion de Ideas nuevas o innovadoras

Para lograr patentar una invencion ante las instancias pertinentes y
lograr su proteccion debemos de partir de la generacion de la misma.

Dentro de las IESM, existe el capital humano para la creacion e
innovacion de invenciones que cumplan los requerimientos para ser
patentadas.

Por lo que el MIPI en IESM en su primera etapa propone:

a. Motivar, mediante la generacion de eventos, espacios y/o actividades
que se enfoquen a la generacion de ideas y la innovacion de
productos.

b. Generacion de ideas, en un binomio de trabajo docente - alumno
propondran sus ideas basandose en:

i. Identificacion de necesidades que tengan los participantes del
proceso de generacion de ideas.

ii. El planteamiento de una problematica en especifico con la finalidad
de buscar una idea de solucion.

iii. Analizar opciones de propuestas hechas por los participantes para

buscar la viabilidad de una de ellas.

202



iv. Observar el entorno con la finalidad de buscar y localizar

problematicas a solucionar.

c. Seleccidn de ideas, es el proceso en el que los estudiantes y docentes
se identificaran con las propuestas generadas en el punto anterior y
una vez adquiriendo el interés de trabajar sobre esta idea, los
estudiantes buscaran la viabilidad de que sea posible la creacion o
construccion de la propuesta.

d. Finalmente se genera la definicion de la invencidn, desarrollando un
esquema y/o prototipo de la idea, con la intencion de tener un
elemento tangible.

IESM Docente / | Estudiante

00 - Estudiante
i Generacion de Seleccion de Definicion
- ideas ideas dela
Oo invencion
* Ferias tecnoldgicas * [dentificar * Viabilidad *Esquema
* Concursos de necesidades s Interes * Prototipo
innovacidn * Planteamiento de una
. *Proyectos escolares | problematica
MG * Analizar opciones ¢~
* Observacion del
. entorno

.\.\...

Figura 2. Generacion de Ideas nuevas o innovadoras

Como se muestra en la secuencia de la figura 2, se inicia con la
motivacion a generar invenciones y se concluye con la construccion de un
elemento tangible, mismos que sera utilizada en las siguientes etapas del
modelo.

Clasificacion de la invencion
Una vez teniendo clara la invencion es importante clasificar la misma
con el objetivo de definir el modo de proteccion ante las instancias
pertinentes (figura 3).
Una invencion podra ser patentada siempre y cuando cumpla los
siguientes requisitos:
¢ Novedad: Sea algo nuevo.
e Actividad inventiva: Un proceso creativo e innovador.
e Aplicacion industrial: Un invento que puede ser producto con fines
economicos.
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Si la invencién cumple con los requisitos mencionados, se definira el tipo
de proteccion que se solicitara al IMPI:

1. Patente

2. Modelo de utilidad

3. Disefio industrial

4. Esquema de trazado de CI

IES / AREA DE INVESTIGACION

Patente

Novedad OOOOOOO
coo0o00 oo Modelo de
o utilidad
Actlwd_ad coo0o0o0 OO Proteccion
inventiva -
ocooooo(Q Oooo% Disefio dela Ooooé}
industrial O invencidn
Aplicacion 000000
5580 00° arado dec o
razado de
60000°

Figura 3. Clasificacion de la invencion

Busqueda de la originalidad
Toda invencion que busque la proteccion mediante el registro de
patente, debe de hacer una blsqueda previa que garantice la originalidad e
innovacion de la misma (figura 4).
Para este fin se tienen las siguientes opciones:
e Realiza una busqueda mediante SIGA
0 SIGA es el Sistema de Informacion de la Gaceta de la
Propiedad Industrial perteneciente al Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial.
0 Se pueden hacer basquedas de forma gratuita.
0 Disminuye tiempo.
e Solicitud directa al IMPI
o0 Entregar directamente al IMPI formato de solicitud de
blsqueda (SOLICITUD DE INFORMACION TECNICA DE
PATENTES)
o0 Realizar pago correspondiente
o0 Solicitud de descuento de pago por ser una IES
o0 Informacion adicional (es recomendable anexar dibujos,
fotografias digitalizadas, diagramas 0 esquemas que ayuden a
visualizar las caracteristicas técnicas de su invencion,
sefialando las componentes o partes de su invencion)
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Figura 4. Busqueda de la originalidad

Documentacién

Una vez que se tienen la certeza de la originalidad de la invencion se
procede a entregar ante el IMPI, la solicitud correspondiente para registrar la
solicitud de la patente.

En esta etapa el inventor o inventores deben trabajar en conjunto con el
area de investigacion de la IES, para generar la documentacion a entregar en
el IMPI:
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Solicitud IMPI1-00-009
Descripcion: La descripcion iniciard con antecedentes o referencias
en el campo o esfera de la técnica donde aplica la invencion. La
descripcion deberd incluir el mejor método conocido por el
solicitante para llevar a la practica la invencion. Es decir, se deben
expresar las medidas y acciones para ejecutar la invencién. Partes que
integran la descripcion:

0 Antecedentes

o Descripcion de las figuras

o0 Descripcion detallada
Reivindicaciones: Las reivindicaciones son las caracteristicas
técnicas esenciales de una invencion, para las cuales se reclama la
proteccion legal mediante la solicitud de patente o modelo de
utilidad. En el caso de una patente concedida, las reivindicaciones
aprobadas determinan el alcance de la proteccion legal otorgada.
Resumen de la invencion: EI resumen de un documento de patente o
modelo de utilidad es un enunciado breve y conciso de su desarrollo
técnico. Debera ser una herramienta til y eficiente en la busqueda de
informacion en un campo particular de la técnica y no excedera de
200 palabras.
Dibujos: Los dibujos cumplen con el mismo objetivo de la
descripcion, tanto para la divulgacion de la invencion como para la
interpretacion de las reivindicaciones. Un dibujo es la expresion
gréfica que ayuda a describir y comprender mejor una invencion.



Solicitud IMPI-00-009

Descripcion
Titulo

Antecedentes

Descripcion de las figuras

Descripcion detallada

Reivindicaciones

Resumen de la invencion

Dibujos (si aplica)

IES / Area de

Investigacion

Figura 5. Documentacion

Registro
Finalmente, se procede a la entrega de la documentacion pertinente
en las oficinas de la IMPI, con lo que se inicia un proceso de 4 etapas:

1. Entrega de documentacion: Se debe entregar la solicitud y
documentacion generada en el etapa anterior (4. Documentacion),
acompafiada del pago correspondiente.

2. Revision de forma: ElI IMPI verifica que los documentos e
informacion estan debidamente integrados y constan de la
informacidn requerida segln la Ley de la Propiedad Industrial para
solicitar el registro de patente.

3. Revision de fondo: EI IMPI constata que la invencion sea patentable,
siendo nueva, es resultado de una actividad inventiva y es aplicable a
la industria o se puede comercializar.

4. Notificacion: EI IMPI notifica al solicitante la aceptacion y registro
de la patente.
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Figura 6. Registro
Conclusion

En el registro de patente ante el IMPI, las IES trabajan con diversos
mecanismos para la generacion de investigacion, innovacion y desarrollo
tecnoldgico. Este es un proceso en el cual intervienen varios actores y se
realiza en diversas etapas. EI IMPI busca fomentar e incentivar el registro de
patentes en nuestro pais.

No todas las IES cuentan con un &rea dedicada a la investigacion.
Estas carecen de recursos para la generacion de acciones encaminadas a la
proteccién de invenciones de las propias instituciones. Las cuales
apoyandose de un modelo de intervencion que los guie para realizar el
proceso de proteccion de las invenciones generadas tendrian oportunidad de
obtener el registro de patentes ante el IMPI.

El conocimiento del proceso de registro de patentes no es del todo
claro para las IES. Resulta importante ofrecer un recurso que ayude a
clarificar este proceso. Se deben englobar las estrategias de generacion de
invenciones y el proceso de registro de dicha invencién en un modelo de
intervencion para obtener la proteccion intelectual ante las instancias
pertinentes.

El Modelo de Intervencion para la Proteccion de Invenciones en IES
Mexicanas ha sido propuesto con base en las funciones propias éstas,
incluyendo a los recursos que tienen a su alcance. Las actividades de este
proceso de registro de patentes en México se han sintetizado de manera
clara, precisa y comprensible.
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