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1. Introduccién

H objetivode este Manualesorientar a los profesoremvestigadores de la Universidad Autbnoma
Metropolitana (UAM) sobre como hacer para solicitar patentes que protejan sus desarrollos
tecnolégicos o inventos que son resultado de sus proyectos de investigacéxitoElel proceso

de patentamiento dependerd, en buena medida, de que se cumplan en tiempo y forma cada una
de las etapas del mismo.

La Direccion de Enlace con Sectores Productivos (DESP) de la Coordinacién General de Vinculaciéon
y Desarrollo Instituciola(CGVyDI) de IdAM tiene entre sus responsabilidades la de formular
recomendaciones en materia de propiedad industrial y, en su caso, encargarse de la elaboracién
de las solicitudes de patente respectivas asi como de los trAmites ante las autoridades
competentes con la colaboracién de la Direccion de Asuntos Juridicos de la Oficina del Abogado
Generaj asi como respaldar a las unidades académicas de la Universidad en el shgeifimiento

y ejecucién de proyectosdransferencia de tecnologia

Lasactividadesque se realizan dproteccién industriarespaldan la promocién de las patentes y
desarrollos tecnolégicos obtenidos en los laboratorios y talleres de la Universidad a empresas de
los diversos sectores, con el fin de encontrar interesados en larelas primeras o en utilizar
explotar comercialmentéos segundosde tal forma que tengan un impacto social y productivo.

Ademés de estintroduccion, el Manual incluye cin@apitulosen los que séndica cual es la Ley
aplicable en México a la proteccion industrial y cuales son las principales figuras que ésta protege,
los requisitos que se deben cumplir en cada gaaxa su obtencion o registreenfatizando en
particular los que deben de cumplisisolicitudes de patente Ademas, seescrite elproceso de
patentamiento que se sigue en la UAM y los beneficios que recibe su personal en caso de que haya
explotacion comercial de una patent&hnalmente, se incluye un breve capitulo sobre los
requisitosa cumplir para realizar tramites de paterga el extranjero.

H Manual incluyeademas, nueve Anex@n los cuales spresentanlos formatosque seutilizan

en la LAM para realizar tramites de patente, una guia breve para la redadgdma solicitudle
patente para su uso por parte de los profesemegestigadoresgel Acuerdodel Rector General
17/2009 donde se establece la distribucién e regalias obtenidas en caso de licencia de
patentes,asi como informaciérobre el tramite de patentes en Migx.



2. Leyy figurasde propiedad industrial

En México, la Ley queene por objeto, entre otros, la proteccion de la propiedad industrial
omediante la regulacion y otorgamiento de patentes de invencion; registros de modelos de
utilidad, disefios industriales, marcas, y avisos comerciales; publicacion de nombres comerciales;
declaracion de proteccion de denominaciones de origen, y regulaci@n3©O NS ( 2 & &sy Rdza G NA |
la Ley dda Propiedad IndustriglLPI), publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 27 de junio
de 1991, cuya Ultima reforma se publicé el 9 de abril de 2048 Reglamentajue fue publicado

el 23 de noviembre de 1994 fue reformado por Gltima vez el 10 de junio de 261De manera
complementaria, el 14 de diciembre de 1994 se publiodcelerdo que establece las reglas para la
presentacion de solicitudes ante el IM&ue fue modificado el 23 de julio de 261Pe acuerd

con esta Ley, la autoridad responsable de la administracion, difusion, otorgamiento y proteccion
juridica de los derechos de propiedad industrial es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
(IMPI).

Figuras de propiedad industrial

Segunla naturaleza del conocimiento creadexistendiferentes figuras o formas de proteccién
industrial cada una con diintosrequisitos.En Méxicglas figuras de proteccién industrial estan
definidasprincipalmenteen la Ley dda Propiedad Industridl Lasméasrelevantessonlas que se
describen a continuacién

1 Patente Privilegio legal que concede el Estado a una persona fisica o moral para utilizar en
forma exclusiva y durante 20 afios improrrogables una invencion que haya sido desarrollada
por dicha persna. Para su otorgamiento debe cumgéircon los requisitos de novedad,
actividad iventiva y aplicacion industrigédrticulos 9,12y 23de la LPI).

EnMéxica segun el Art. 15 de la L.Bé considera invenciériiToda creacion humana que

permita transformar la materia o0 la energia que existe en la naturaleza, para su
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creacion sea patentable debera haber intervenido el ser humano, no es aceptable como

patente eldescubrimiento de algo que ya exista en la naturaleza.

1 Modelo de utilidad Es elobjeto, utensiliq aparatoo herramienta que como resultado de
un cambio en su disposicion, configuracion, estructura o forma, presenta una funcién
distinta respecto a las p#s que lo integran o ventajas en su d@d. Gozade una
proteccién improrrogable de 10 afios y para su registro debe cumplir los requisitos de
novedad y aplicaciéon industrighticulos 27, 28 y 29e la LPI).

! EIReglamento de la Ley tkePropiedad Industrigiuede consultarse en formato PDF en:
http://www.impi.gob.mx/wb/IMPl/reglamento_ley de la_propiedad_industrial

2El Acuerdo puede consultarse en formato PDF en:
http://www.impi.gob.mx/wb/IMPl/acuedo_que_establece las reglas presentac 2012

8 LaLey de la Propiedad Industrialede consultarse en formato PDF en:
http://www.impi.gob.mx/wb/IMPl/ley_de la_propiedad_indus&i 2
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9 Disefio industrial S refiere d modeloindustrialconstituido por toda forma tridimensional
que sirva de tipo o patrén para la fabricacion de un producto industrial, que le dé apariencia
especial en cuanto no impligue efectos técnicgsal dibujo industrialque es toda
combinacién de figurasineas o colores que seciorporea un producto industrial con fines
de ornamentacién y que lelé un aspecto peculiar y propio. Gozie una proteccion
improrrogable de 15 afios y para su registro debera cumplir con los requisitos de novedad y
aplicacion industrial (Articulg 31, 32 y 3&de la LPI).

I Secreto industrial Toda informacidén de aplicacién industrial o comercial que guarde una
persona fisica 0 moral con caracter confidencial, que le signifique obtener o mantener una
ventaja competitiva oecondmica frente a terceros en la realizaciébn de actividades
econdmicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para
preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la n&ntiaulo 82 de la LPI)

Es importante mecionar que para la proteccion bajo secreto industrial no existe ningun
tramite, formato o solicitud en especial. Tampoco se presentan documentos para registro
ante el IMPI. Por ello, corresponde a cada persona, empresa o instiintédasadatomar

las malidas pertinentes para documentar adecuadamente la informacion que se ampara
bajo esta figura. Estainformacion debera estar respaldadaen documentos, medios
electronicos 0 magnéticos, discos Opticos, microfilmes, peliculas u otros instrumentos
similares de esta manera, en caso de divulgacién o aplicacion no autorizadas, se podra
sustentar una demanda.

1 Trazado de esquemas de circuitos integrad®ssposicion tridimensionale los elementos
de un circuito integradpexpresada en cualquier forma, de los legauno por lo menos sea
un elemento activpy de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado
dicha disposicion tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser
fabricado. Goza de una proteccion improrrogable de 10safigpara su registro debera
demostrar originalidad (Articulo 1%k la LB

1 Marca Todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o
clase en el mercado (Articulo 88 de la LPI).

Segun el Articulo 89 de la LPI, puedenstituir una marca los siguientes signos:

- Denominaciény figuras visibles, suficientemente distintivg susceptibles de
identificar los produais o servicios a que se aplique o trake aplicarse, frente a
los de su misma especie lase;

- Formas tridinensionales;

- B nombre propio de una persona fisica, siempre que no se confunda con una
marca registrada o un nombre comercial publicado

- Los nombres comerciales y denominaciones o razones saciales

La marca se registrara en relacion con productaervicios deteminados en los que se
pretenda utilizar. El registro tieneuna vigencia de 10 afios que puede prorrogarse por
periodos iguales.



1 Denominacionde origen En esk caso se utiliza el nombre de una regidn geografica del pais
para designar un ducto originario de la mismauyacalidad o caracteristica se debe
exclusivamente al medio geografico, compramtio en éste los factores naturales y los
humanos (Articulo 156 de la LPI). El Estado Mexicano es el titular de cada denominacién de
origen y 8lo podra usarse mediante autorizacion que expida el IMPI (Articulo 167 de la LPI).
La vigencia de la declaracibn de proteccion de una denominacion de origen estara
determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron y sélo dejara de surtir
efectos por otra declaracion del IMPI (Articulo 165 de la LPI).

1 Ademas de las figuras de proteccion mencionadas en los parrafos anteriores, en México es
posible obtener Igroteccién de material biolégico nuevoAunque el IMPI es la autoridad
responsat® de este depoésito a nivel nacional, no dispone de las instalaciones necesarias
para ello y por esa razon ha suscrito el Convenio de Budapest con intencion de que dicho
depoésito se realice a través de instituciones reconocidas internacionalmente para ese
proposito. El depdsito puede realizarse en cualquiera de las instituciones citadas en el
Acuerdo por el que se da a conocer la Lista de instituciones reconocidas por EhréMPI
dep6sito de material biolégiGogpublicado el 30 de mayo de 1997. Para realidimho
deposito se puede consultar Guia para el depdsito de microorganismos segun el Tratado
de Budapes$tpublicada por la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

3. Requisitos legalepara la concesionle patentes

En México, pra que aun invertor le sea otorgada una patente debguéesentar ante el IMPI una
solicitud que cumplacon los sguientesrequisitosestablecidos erel Articulo 12 de ldey de la
Propiedad Industrial

1. Novedad S demostrara al hacer una comparacida la inverion con las tecnologias
existentes en el mismo campo de la creaciéa decir, con lo que se conoce como el
estado de la técnica (cuerpo total de conocimiento técnico en el mundo). El estado de la
técnica es toda aquella informacion que se haya dado acammantes de la fecha de
solicitudde la patente lo que sea y donde sea

2. Actividad inventiva S refiere a que la invencién no pueda ser deducida por una persona
con conocimientos generales en el area técnica de que se trata, por la combinacién de los
conocimientos existentes. Es decir, la invencibn no debera resultar obvia de la
combinacion de conocimientos disponibles en el estado de la técnica.

3. Uso practico aaplicacion industrial Es decir,la invenciénpuede ser producida o utilizada
en alguna rara de la actividad econémicélna patente debe referirse a una invencion

® E| Acuerdo puede consultarse en:

http://www.impi.gob.mx/wb/IMPIl/acuerdo_por_el que _se da_a_conocer_la_lista_de ins
® La Guia puede consultarse en inglés en:

http://www.wipo.int/treaties/en/reqgistration/ budapest/quide/index.html

5


http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/acuerdo_por_el_que_se_da_a_conocer_la_lista_de_ins
http://www.wipo.int/treaties/en/registration/budapest/guide/index.html

que funciona o, como se establece en algunos paigesia invencionpuedad S NJ & LJdzS & G |
Sy LINIyQue &x@B#egidencia de ello.

Adicionalmente, existen otros dos reqtis que se refieren a l&laridadcon la cual esta escrita la
solicitud de patentey a la suficienciade la informacién proporcionadale tal forma que ura
persona con pericia y conocimientos medios en la mateuiedallevar a cabda invenciéncon
solo seguir las instrucciones dadas en el documento descri@itizulo 47 de la LPI)

4. Proceso de patentamiento en la tiversidadAutonoma Metropolitana

Como parte de ssiactividadesla Coordinacion General de Vinculacion y Desarrollo Institation
(CGVyD))a través de ldireccién de Enlaceon Sectores Productivd®ESR)proporciona dos
profesoresinvestigadoresie la Universidad Auténoma Metropolitamaesorigy asistencia técnica
parala elaboracién yramite de solicitudes de patente.

Quando un profesoinvestigadof considerague como resultado de su trabajo de investigadi@n
generado un desarrollo tecnolégico o invento que pudiera ser protegido por una patentk a
la Coordinacion de Vinculacién de la Unidad Académica, a la geacsentra adscrito, para
revelato y solicitar que sele apoye en el twite para la obtencién dda misma Paradar
respuesta aichapeticionla Coordinacién de Vinculaci de la Unidadolicita a su vezel apoyo
de laDESPacordando la realizaciéreduna reunion de trabajo para tratar el tema

Si enla reuniGnmencionadase considera que el desarrollo tecnolégico o invento mencionado
podria ser objeto de proteccion mediante patente, se entrega al profiesastigador el
Documento de Revelacion Belnvenciéipara que lo llene, para lo cualiede solicitata asesoria

del personal dearea de propiedad industrial d@ DESPVer Anexo | de este Manu¥l)

Una vez que el profesémvestigador ha llenado ébocumento de Revelacion de la Invend@n
entrega a la Coordinacion de Vinculacion de la Unida@sts solicita formalmentdmediante
oficio) el apoyo de la CGVy2bn lo cuabtomienzael proceso que se muestra en la Figurauyas
etapas & describ@ a continuacion.

a) El titular de & Coodinacién de Vinculacion de la Unidad envia un ofitittaar de la
Coordinacién General de Vinculacion yséreollo Institucionatequiriendoel apoyo para

" Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectivdnual de la OMPI de redaccion de solicitudes de pat@itebra,
2007.

St F N} FLEOAEAGENI £ fS8O0GdNF RS SAVSSad yast R2 MEdgueddymdyd A ¥ MazA SNE
comun que participen dos o mas profesciesestigadores en la generacion de una invencion.

° EIDocumento de Revelacion de la Inven@&nmportante, entre otras razones, porque proporciona la informacion
requerida para: a) Elaborar dndisis depatentabilidad, b) Explorar el potencial de licenciamiento del invento, c)
Desarrollar una estrategia de proteccion industrial y de comercializacién, d) Elaborar el documento de solicitud de
patente en los plazos estimados, e) Utilizarse comoa@attente importante en caso de litigio contra terceros. El uso
obligatorio de este documento es una practica internacional ampliamente reconocida por universidades, centros de
investigacion y desarrollo, bufetes de propiedad industrial y empresas. El fodeddocumento de Revelacién de la
Invencién es emitido por la Direccion de Enlace con Sectores Productivos de la Coordinacion General de Vinculacion y
Desarrollo Institucional (Anexo I).

2 En adelante solo se indicara el nimero de Anexo correspondiente entre paréntesis.
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la elaboracion de la solicitud dmtente respectiva’. Este oficio sedebe acompaiia del
Document deRevelacion de Imvenciérelaborado por el profeseinvestigadofAnexo 1)
quién deberéentregalo en original con firmas autégrafas, en dos tants)a oficina de
Vinculacion de la Unidad Académica gua estaadscrito.

La CGVyDiurna el oficio y su anexo a la Direccion de Enlace con Sectores Prodpetigios
su atencioén

H Documento de Revelacion de la Inveneésia disponibleen formato PDIen la siguiente
direccién electrénica: http://www.vinculacion.uam.mx/archives/driuam.pdfo puede
solicitarse erformato Wordal siguiente correo electronicgvaldespino@correo.uam.mx

b) La DESP lleva caboun Andlisis depatentabilidad que permite determinar si el invento
cumple con los reqgitos que marca la LPI (ver Capitulo 2 de este Manual). Otros factores
que se analizapara identificar su potencial de explotacion comerciain: mercadodel
desarrollo tecnoldégico mvento y sus posibles productdmpacto econdmicdinanciero,
aspectosorganizacionaley regulatorios, entre otrasEn elAndlisis depatentabilidad se
anexan documentos (articulos, tesis, patentes, memorias de eventos, libros, etc.),
producto de la reision del estado de la técnica, que se consideran relevantes para
verificar si el desarrollo tecnolégico cumple con los requisitos que establece la LPI, en
particular los referidos a la novedad y a la actividad inventivainsumo importante para
la elaboacion de este andlisis es la informacién contenida ddogumento de Revelacion
de la Invenciéentregado por el profeseinvestigador.

c) Una vez quda DESFha concluidoel Andlisis depatentabilidad lo envia al profesor
investigadormpara su revision

d) La DESP cwaca una reunion con gprofesorinvestigadorpara revisar en conjuntel
Analisis depatentabilidad, en la cual recibe los comentarios del mismo asi como
retroalimentaciénpara identificar las ventajas de su desarrollo con respecto al estado de
la técnicay a lo que existe en el mercado

Si como resultado de la revision y discusionAt@lisis dgpatentabilidad el personal de la
DESP y el profesimvestigador determinamue la invencion es patentablee procede a
la elaboracion de un borrador de solicitud de la patéhte

En caso de gque la invencién no sea patentable se verifica si puede ser protegida por otra
figura de propiedad industrialNo obstante, sla invencié tampom cumple con los
requisitos que marca la LPI para ser protegida ynma figura distinta a la patente, el
proceso se da paterminado y se informa de ello a la Coordinacién de Vinculacion de la
Unidad

™ En el Anexo Il de este Manual se incluye una propuesta de oficio de solic@padyte dirigido A&Coordinador General
de Vinculacion y Desarrollo Institucional

2En cae de gue la DESP requiera informacion técnica complementaria se le entrega al piofestigador unaGuia
breve para la redaccion de una solicitud de pat€Aigexo 1l1), con el fin de que la proporcione.


http://www.vinculacion.uam.mx/archives/driuam.pdf
mailto:gvaldespino@correo.uam.mx
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a)La CGVyDI
recibe oficio b)La DESP, d) La DESpel
de solicitud y elabora y envia c) El profesor profesorg
un Analisis de ; : . ;
Documento de patentabilidad investigador investigador e) La DESP
—>| Revelacion de ——> al profesor recibe y revisa el — revisan el elabora
la Invencion investigador Analisis de Andlisis de borrador de
enviados por patentabilidad patentabilidad la solicitud
laCVUYy lo Y SUS anexos de patente y
turna a la DESH lo envia al
profesor
investigador

h) La DESP elabora
version final de la

g) La DESP
recibe
¢ Ebborrado borrador

i) La CGVyDI solicita a la

i i Si :
Tesorpjéiizqzrgrir;a“ce 1 solicitud de patente y esta completg de solicitud f) El profesoiinvestigador
correspondiente tramita el pago dda de patente recibe borrador de
tarifa correspondiente revisado solicitud de patente, lo
No revisa, complementa y
envia ala DESP
j) La Tesoreria Genera N
recibe la solicitud de
pago, lo realiza y envig m) LaDESPramita validacién de cesiones de derechos
comprobante a la j/ 0) La DAJ recibe p) La DESP
CGVyDI expediente y lo recibe
n)La DESP turna alDPI. Este fotocopia
|) La DESRecibe integra los lo revisa, llena sellada y envia,
comprobante de reconocimientos formato del con descrip
K) La CGVyDI recibe pagoy recaba ¢ Participa ylo cesiones, el IMPI,_ lo entrega cion t_é(_:nica de Fin
comprobante de pago S flrma§ d_e coinventores comprobante de y obtlen_e _eI no. la sohmtgq ala
y o turna a IDESP reconocimiento externos? pagoy la de solicitud CVU solicitante
de derechos descripcién en correspondiente. para su
un expediente y La DAJ envia entrega al
lo envia daDAJ fotocopia sellada profesor
ala DESP investigador
Abreviaturas:
Cvu = Coordinaién de Vinculacién de la Unidad. DESP = Direccion de Enlace con Sectores Productivos de la CGVDI
CGVyDI = Coordinacion General de Vinculacidbesarrollo Institucional DPI = Departamento de Propiedad Intelectual de la Direccién de Asuntos Juridicos
DAJ = Direccion de Asuntos Juridicos. DT = Desarrollo tecnolégico o invento

Fuene: Direccién de Enlace con Sectores Productivos de la CGVyDI.



e)

f)

9)

h)

)

K)

n)

Con la informacion proporcionada en Bbcumento de Revelacion de la Invencién
personal de la DESP elabora un borrador del texto gesaide la solicitud de patente
gue envia al profeseinvestigador.

Cuando el profeseinvestigador recibe el borrador de solicitud de patente, se encarga de
revisarlo, de complementar la informacion faltante y, de ser necesario, lo corrige y lo envia
nuevamente a la DESP.

La DESP recibe el borrador de solicitud ya revisado y coorpgidel profesotinvestigador

y lleva a cabaina nueva revisiordel mismo. B caso necesa, lo vuelve a enviar al
inventor para su revision. Esta accion puede repetidss o tres vecesCuando el
profesorinvestigador esta de acuerdo con la descripcion de su invencion, hace llegar a la
DESP un oficio de aprobacién técnica del texto (Anexo V).

La DESR da formato ala version final de la solicitud de patenpara cumgir con los
requisitos del IMPI yramita el pagode la tarifa correspondiente a la presentacion de la
solicitudante dicho organismo

La CGVyDHolicita a la Tesoreria Generple realice el pago de la tarifa por presentacion
de una solicitud de patente.

LaTesoreria General recibe la solicitud de la CGVyDI de pago en favor dglpiidédde
con el mismo.

Una vez realizado el pago, la Tesoreria General envia el comprobante correspondiente a la
CGVyDI.

La CGVyDI realel comprobante de pago en favor del IMRb turna a la DESP.

Cuando la DESP recibe el comprobante de pago por la presentaciéon de una solicitud de
patente, procede a recabar lirma en favor de la UAMle los profesoresnvestigadores

que participaron en la invencién Para ello utliza el documento denominado
Reconocimiento de derechos patrimonia{@sexo V)

En caso de que hayan participactminventores externos a la UAM DESP recaba su firma
utilizando para ello el documento denomina@ontrato decesion de derecho@\nexo VL)
solicita su revision juridica a la Oficina del Abogado General y @etab firmas ddas
autoridades universitariasorrespondientes

Con los reconocimientos y/o cesiones de derechos validados y firmados, el comprobante
de pago al IMPI y la descripcioe th solicitud de patente, la DE8fegraun expediente

gue envia a la Direccion de Asuntos Juridi¢@#J) solicitandole lleve a cabo la
presentacion de la solicitud ante el IMPI.

La DAJdurna la solicitud de patental Departamento de Propiedad Intelectudtstellena

el formato de solicitud ante el IMPI (Anex6l) y procede a la presentacién formal de la
misma en la Oficialia de Partes de dicho Institotediante la entrega deentre otros,los
siguientes documentos:



1 Elformato de solicitud de la patente.

1 El comprobante de pago en original y copia.

f La descripcién, reivindicaciortds resumen y dibujos (si fuera el caso) por
triplicado.

1 Documento que acredite la personalidad del representante legal de la UAM.

1 Losdocumentos de reconocimiento, y si es el caso, los contratos de cesién de

derechos patrimoniales.

La DAJ envia a la DESP fotocopia del formato de solicitud de patente del IMPI, sellada por
éste, en el cual se incluye la fecha de presentacion de dicteitsdtf.

p) La DESPreenviala fotocopia de solicitudde patente selladaa la ©@ordinacion de
Vinculacién de la Unidadue solicitd el apoyaécnico, junto con una copia de la
descripcion técnica para su entrega al profeswestigador conservandootra parasu
archiva

Cabe hacer la aclaracion querdnte el proceso de evaluacion de la solicitud de pateesedecir,
en los exdmenes de forma y fondoe se describen en el Anexbll de este Manual tanto la
DESP comia DAXMe la Oficina del Abogado Genkreon el apoyo del profesanvestigadoy son
responsables de atender los requerimientos déPl

Es conveniente mencionar también gaetualmentela DESRes responsable de tramitar los pagos
de lastarifas correspondientesdel pago por la expediciéon del titulo y de las anualidades para la
conservacion de derechos.

Tiempos estimados para lde elaboracion y tramite de patentes

Como puedmbservarse en laiura2, el tiempo estimado para la preparacion de una solicited d
patente en la UAM es de 12 semanas, considerando una respuesta oportuna por parte de todos
los involucrados en este procesespecialmente, por parte des profesoresinvestigadoregjue

deben proporcionatanto la informacién como la opinién técnica setsu invento y el estado de

la técnica que le corresponde.

Otro factor a considerar es el nimero de solicitudeselaboraciéon ypendientes de atenciéfen
lista de espera) en IBESPal momento derecibir una nueva solicitudton su correspondiente
Documento de Revelacion de la Invencdiébidamente contestado.

3 Reivindicacion es la caracteristica eserggalin producto o proceso cuya proteccién se reclama de manera precisa y
especifica en la solicitud de patente o de registro y se otorga, en su caso, en el titulo correspondientefactida
V, de la LPI).

4 La fecha de presentacion ante el IMPlatecha legal para la proteccion de derechos de la invencion. Sin embargo, en
este punto todavia no se cuenta con una patente sino con una solicitud que debera cumplir un proceso de evaluacion
que lleva a cabo el IMPI, de acuerdo aRPdAnexo VIII)
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f) El pofesor-
investgador recibe
borrador de solicitud de
patente, lo revisa,
complementay lo envia
alaDESP

k) LaCGVyDI recibe
comprobantede pagoy lo
turna ala DESP

I) LaDESPRecibe comprobante de
pago, recaba firmas de
reconocimiento de derechos

c) El pofesor
investigador recibe
y revisa eAnalisis
de patentabilidad y

T >

j) LaTesoreria General recibe Iz

envia comentarios a
la DESP

solicitud de pago, lo realiza 'y
envia comprobante a la CGVyD

b) DESP elabora yf

e) LaDESP elabordg

i) LaCGVyDI solicita a la

m) LaDESRramita valdacién de
cesiénde derechogle los
coinventores externas

n) LaDESntegra reconocimientos y cesioneg

- 1Gb el comprobante de pago y la descripcién en |
envia elAnalisis de

borrador de la

patentabilidad al

solicitud de >

Tesoreria General realice el

expedienteque envia ala DAJ.

pago dela tarifa
a) CGYDI recibe ‘ profgsm& patente ylo envia
oficio de solicitud y investigador i?vgsct)ifg;‘g;r L 0) La DAJ recibe expediente y |
Documento de h) LaDESP glabora version fina turna al DPI. Este lo revisa, llenga
Revelacion de la de la solicitud de patentg | formato del IMP, o entrega y
Invenciérenviados d) LaDESP recibe y, tramita el pago de la tarifa < obtiene el No lde solicitud
por la CVU yol revisa comentarios correspondiente. correspondienté. La DAJ envig
turna a la DESP del profesorg fotocopia sellada a la DESP.
investigador g) LaDESP recibe borrador de
solicitud de patenteevisado. p) La DESP recibe fotocopia
7 sellada y la envia, junto con la
<~|  descripcion técnica a la CVU
solicitante para su entrega al
\/ profesorinvestigador.
| | ] ] ] | ] V |
[ | | I I I | I
n M HpP Q {SYIYyLl a
Abreviaturas:
Ccvu = Coordinacion de Vinculacion de la Unidad. DESP

CGVyDI = Coordinacion General de Vinculacién y Desarhodiitucional. DPI
= Direccion de Asuntos Juridicos.

DAJ

Fuente:Direccion de Enlace con Sectores Productivos de la CGVyD
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5. Compensacion economica a los inventores da Universidad Autébnoma
Metropolitana

En caso de que una patente o solicitud sea licenciada a una empresa para su explotacién, la
Universidad recibira regalias u otras contraprestacigmasdicha licencialas cualesiariaran de

caso a casoen reconocimiento a los esfuerzos y contribuciones hechas, el personal académico
podra recibir una compensacion econdmica complementaria derivada de dichas
contraprestaciones tal como se define emAeuerdo 17/2009 del Rector General que establece los
bendicios econémicos por concepto de compensacion complementaria derivada de las regalias
que se obtengan por licencias para el uso o explotacién de los derechos de propiedad Industrial
(Anexo X).

Segun este Acuerddel RectorGeneral el inventorque en sucaracter de trabajador de la
Universidad genere desarrollos tecnolégicos patentados o registrados ante el IMPI, en caso de que
éstos sean explotados, recibira por concepto de compensacién complementaria el equivalente al
cincuenta por ciento de las regadi que obtenga la Instituciohos coinventores que no tengan

una relacion laboral con la UAM pero que cedan sus derechos patrimoniales godditan
acogerse &ste mismo beneficio.

Cabe mencionarconforme lo establecido en el mencionado Acuerdo dsdt® General que el
porcentaje restante de las regalias se distribuira de la siguiente manera:

Veinte por ciento al presupuesto de la Rectoria General;

Diez por ciento a laectoria de la unidad universitaria en donde se haya generado el

desarrollo teoolégicq monto que se destinara preferentemente para fomentar la

creacion tecnologica;

1 Diez por ciento al proyecto especifico del inventor o inventores que haya generado el
desarrollo tecnol6gico, monto que se destinard preferentemente para la adquigieién
bienes de activo fijo;

1 Cinco por ciento a la divisiéon a la que pertenezca el inventor o inventores, monto que se
destinara preferentemente para la adquisicion de bienes de activo fijo, y

1 Cinco por ciento al departamento de adscripcion del inventoweritores, monto que se

destinara preferentemente para fomentar la creacién tecnolégica.

1
1

6. Tramite de patentes en el extranjero

Tomando en consideracion lo costoso de los procesos de patentamiento y posterior
mantenimiento de los derechos de propiedad emost paises, la UAM realizara tramites de
patente a nivel internacional, sea de forma directa o via el Tratado de Cooperacién en Materia de
Patentes (PCT), s6lo si se cuenta con:

1 Al menos una empresa realmente interesatala licencia para su explotaciéon comercial
(manifestado este interés en una carta o convenio de intencion de licencia);

12



f Un estudio de mercadogue demuestre la existencia de mercado del desarrollo
tecnolégico o invento a proteger, o de sus productos,les paises donde se quiere
patentar,

Un estudio financiero que demuestre queraersion a realizar es rentable;

Un plan de negocio donde se defina el modelo de negocio a seguir para la explotacion
comercial de la tecnologia protegida o patente en cidgstque evidencie la rentabilidad

asi como la estrategia para generar un negocio viable.

E R

Si estogequisitosno se cumplen no se procedera a solicitar la patente en otros palagsGVyDI
informard de ello al profeseinvestigador y a la Coordinaciore dvinculacion de la Unidad
respectiva.

Preferentemente, la Universidad buscard que con los ingresossederiven de acuerdos con
empresas licenciatarias de las patentes se cubran los pagos de derlshbsnorariosde los
despachos especializados paramites en el extranjero, asi como los pagos de anualidades
otros paises.

13



ANEXOS



Anexo | Formato de Revelacion de la Invencide laUniversidad
AutonomaMetropolitana



AN\

Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

COORDINACION GENERAL DE VINCULACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCION DE ENLACE CON SECTORES PRODUCTIVOS

Documento de revelaciéon de la invencion
denominada:

Revelacion Numero:
Clave: UAM_ /00X /12

Fecha de recepcion:

Prolongacién Canal de Miramontes No. 3855, 4° Piso, ala poniente, @tdctenda de San Juan de Dios, Delegacion Tlalpan, C.P. 14387, Diékico,
Tel: 54834000 Ext. 193 Email: gvaldespino@correo.ua.mx
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Casa abierta al tiempo

Contenido
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4.1 Describa brevemente la invencién difando su novedad y ventajas
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) . Documento de revelacion de la invencion
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1. Introduccion

De acuerdo al Articulo 15 de la Ley de la Propiedad Industrial, "se 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
O2yONBUGlI a¢d [ AYy@SYyOAsy LIzSRS Saidl NJ NSt OA?2
composicion de materiales, y puede referirse a sistemas, aparatos, circuitos,
composiciones quimicas, medicamentos, dispositivos o desarrollos tecnoldgicos, entre

otros.

En el articulo 16 de la Ley de la Propiedad Industrial, se establece que son patentables
(con sus respectivas excepciones) las invenciones que sean:

1 Nuevas.
1 Resultado de una actividad inventiva.
1 Susceptibles de aplicacion industrial.

En términos de la misma Ley (Articulo 12), se considera como:
I. Nuevo, a todo aquello que no se encuentreetiestado de la técnica;

Il. Estado de la técnica, al conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho
publicos mediante una descripcidn oral o escrita, por la explotacion, o por cualquier
otro medio de difusion o informacion, en el pais o en el extranjero

lll. 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 pragtida o utilizada en cualquier rama de la actividad
econdmica, para los fines que se describan en la solicitud.

En caso de que no se cumpla con uno o mas de estos requisitos, seguramente la patente
no sera otorgada a la Universidad Autbnoma Metropolitaoa el Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial (IMPI).

Le solicitamos que todas las secciones de este documento sean contestadas. En caso de
desconocer alguna respuesta, solo indiquelo. Esta forma deberd completarse y firmarse
antes de iniciar lavaluacion de la invencién por parte del area de Propiedad Industrial de

la Direccion de Enlace con Sectores Productivos.
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2. Propdésito de este documento

Una vez completado, este documento proporciona la informacion minima necesaria para
realizar elAnalisis depatentabilidad y elaborar la solicitud de patente correspondiente. Es
un documento legal importante que no debe ser dado a conocer a terceros, salvo al
personal responsable de la solicitud, elaboracion y tramite de patentes en la Universidad
Autébnoma Metropolitana.

La informacion contenida en este documento de revelacion es estrictamente confidencial
y solo puede darse a conocer a terceros previa firma de un contrato de confidencialidad
con ellos, y con la aprobacion de los directivos de lavedsidad Autébnoma
Metropolitana, hasta que la solicitud de patente sea tramitada ante el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial (IMPI) u otros organismos gubernamentales que cumplen la
misma funcién en otros paises, la informacion sea publicaddetgemine no tramitar la
patente respectiva, o sea requerida por motivos legales.

Ademas, se busca que la Universidad Autonoma Metropolitana cuente con un registro de
lo que fue inventado por sus investigadores y de las circunstancias bajo las cuales dicha
invencion fue hecha u obtenida.

3. Titulo de la invencion
Escriba un titulo brevgue describa la naturaleza general de la invencion, sin revelar
detalles especificos como: ingrediente activo, parametros o condiciones de realizacion u

operacion, etc., que permita que terceros la reproduzcan. Puede sugerir varios titulos
posibles.

4. Breve resumen de la invencion

4.1 Describa brevemente la invencién enfatizando su novedad y ventajas

El objeto del proceso/producto que se pretende patentar es ...

Los parametros mas relevantes son ...
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La novedad de este método consiste en...
Lasventajas del método que se pretende patentar son:

4.2 Proporcione una descripcion completa de la invencion

a. Describa el propoésito general o utilidad de la invencién

b. Proporcione una breve descripcion del estado del arte previo a la invencion (incluir
citas de publicaciones o patentes que puedan estar muy aproximadas a la nueva
invencion).

Describa otras invenciones que conozca y realicen la misma funcion o que tenga
misma aplicacion, aun de manera diferente.

c. Proporcione un listado de palabras clave, en inglés y en espafiol, que describan de la
mejor manera lo esencial de la invencion.

d. Mencione a los investigadores o especialistas de la industria que ostetkca, que
trabajan en el campo de la invencion, a nivel nacional e internacional.

e. Brinde una descripcién técnica de la invencién incluyendo dibujos, esquemas,
bosquejos, diagramas de flujo, micrografias figuras, entre otros.

La invencién consisteedun método dX
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El diagrama de flujo, con las dimensiones de las variables fundamentales en cada una de
sus etapas, para ..., es el siguiente:

Nota: enfatice los aspectos que resuelve los inconvenientes que tienen las invenciones
existentes.
f. Describa la mejor ruta técnica para poner en practica la invencion.

Describa las pruebas realizadas para la invencion.

g. Liste posibles variantes y modificaciones a la mejor ruta técnica.

h. Sefale ventajas y mejoras sobre la manera como serestdviendo el problema o
atendiendo la necesidad actualmente, y las caracteristicas del invento que se piensa
son novedosas.

i. Indique deficiencias o inconvenientes que tienen las invenciones anteriores a la suya.

j. Describa las aplicaciones o resulbs comerciales potenciales del invento que se
describe (productos, procesos, equipos 0 aparatos).

k. Proporcione la informacion de mercado de que disponga para esos productos,
procesos, equipos o aparatos.

j. Liste las emresas que puedan estainteresadas en producir tales productos,
procesos, equipos o aparatos.
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5. Fuentes de financiamiento utilizadas en el desarrollo de la invencién

Fecha de | Investigador principal o

Patrocinador COEET © LEEie firma responsable en la UAM

Nota: Sefiale cuales fueron los compromisos adquiridos con el o los patrocinadores relativos a propiedad industrial de
los resultados del proyecto financiado por ellos.

6. Acontecimientos clave

Comentarios / referencias
documentales o evidencias que
demuestren el evento, actividad o
accion

Evento / Actividad / Accion Fecha

a. Concepcion de la idea.

b. Primera descripcion de la
invencion completa, en forma
oral o escrita. Identifique
documento, nimeros de pagina
localizacion del documento.

c. Primera demostracion exitosa
puesta en practica de la
invencion.

d. Documentos donde se haya
descrito la invencion o parte de
ella (publicados o no). Por
ejemplo: bitacora, reportes,
informes al patrocinador, etc.

e. Comunicacion oral sobre la
invencion a personas externas &
Departamento, o a la UAM, y
quiénes fueron éstas.
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Comentarios / referencias
documentales o evidencias que
demuestren el evento, actividad o
accion

Evento / Actividad / Accion Fecha

f. Reportes técnicos, articulos o
tesis sometidos o difundidos
donde se describa la invencion.

k. Entrega de informacion por
parte del(os) investigador(es) a
su(s) alumno(s) de postgrado o
licenciatura.

Nota: Esta informacion es legalmente importante para la determinacion gedaidad de la invencion. El articulo 18 de

f [S& RS fI tNRLASRIR LyRdAGNAIE RS aSEAO2 SailofSOS
considerdndose nueva, cuando dentro de los doce meses previos a la fecha de presentacidnawithdsla patente

0, en su caso, de la prioridad reconocida, el inventor o causahabiente hayan dado a conocer la invencion, por cualquier
medio de comunicacion, por la puesta en préactica de la invencién o porque la hayan exhibido en una exposiciéin nacio

o internacional. Al presentarse la solicitud correspondiente debera incluirse la documentacion comprobatoria en las
O2yRAOA2YSa ljdzS Saidlof ST OF St NB3IfFYSyiai2 RS Sadal [Seéo

7. Acuerdos con terceros

Si consiguio algun componente o material de fuergeternas a la Universidad Autbnoma
Metropolitana (por ejemplo: anticuerpos, lineas celulares u otro material bioldgico;
software, compuestos quimicos, informacién), que fue utilizado en el desarrollo de su
invencién bajo convenio de secrecia, colaboraeiditulo gratuito o contrato de licencia
oral o escrito, anexe resumen o copia de dicho convenio o contrato.

8. Posibles licenciatarios

8.1 Empresas interesadas

Mencione las empresas que usted considere estén o podrian estar interesalieesnerar

la tecnologia desarrollada por la Universidad Autbnoma Metropolitana, los nombres de
los contactos, su responsabilidad o posicion dentro de la compafiia y datos generales para
localizarlos.
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Empresa Nombre del Responsabilidad o| Datosgenerales
contacto posicion

8.2 Sector industrial

Indique el sector industrial en el que podria aplicarse y/o comercializarse su invencion.
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9. Validacion

Documento de revelacion de la invencion

Registre los, nombres, firmas, nacionalidad, departamento o area a la que pertenecen,
RFC ydirecciones de los inventores que contribuyeron a la concepcién o puesta en
practica de la invencion. Recuerde que la autoria de una invencion es diferente de la de
una publicacion, los inventores son aquellos que realizaron alguna contribucion
intelectual mas que los que llevaron a cabo las instrucciones técnicas o proveyeron de

materiales.

Nombre del primer inventor:

Nombre del segundo inventor:

Firma: Fecha:

Firma: Fecha:

Nacionalidad:

Nacionalidad:

Unidad / Divisién / Departamento de la
UAM:

Unidad / Division / Departamento de la
UAM:

RFC:

RFC:

Numero de empleado UAM:

Numero de empleado UAM:

Direccion personal:

Direccion personal:
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Documento de revelacion de la invencion

Nombre deltercer inventor:

Nombre del cuarto inventor:

Firma: Fecha:

Firma: Fecha:

Nacionalidad:

Nacionalidad:

Unidad / Divisién / Departamento de la
UAM:

Unidad / Division Departamento de la
UAM:

RFC:

RFC:

Numero de empleado UAM:

Numero de empleado UAM:

Direccion personal:

Direccion personal:

10. Testigos

EsteDocumento de revelacion de la invendié@nsido leido y conocido por:

Nombre:

Nombre:

Firma; Fecha:

Firma: Fecha:
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Un original y una copia de esizocumento de revelacion de la invengidebidamente
llenados y firmados en original, deberan satregados en las siguientes entidades:

a) Coordinacion de Vinculacién Académica de la Unidad
Universidad Auténoma Metropolitana

b) Direccién de Enlace con Sectores Productivos
Coordinacion General de Vinculacion y Desarrollo Institucional
Rectoria General
Universidad Auténoma Metropolitana
Prolongacion Canal de Miramontes No. 3855, 4° Piso, ala poniente
Col. ExHacienda de San Juan de Dios
Delegacion Tlalpan
C.P. 14387
México, D. F.
Tels.: 54831000 Ext. 1932 0 1918
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11. Recomendaciones para el llenado debcumento de revelacion de la invencion

La informacion contenida en este documento se mantendra confidencial por la
Universidad y no sera entregada a terceros excepto bajo el privilegio ehbogado, a
patrocinadorede la investigacion de acuerdo al contrato o convenio firmado, o mediante
el acuerdo de secrecia correspondiente, hasta que la solicitud de patente sea presentada
a la autoridad, la informacion sea publicada, se haya determinado que no se presentara
soligtud de patente o si asi se requiere por Ley.

1. Revele solo una invencion en cada formato. Utilice un formato separado para cada
creacion.

2. Este formato debera utilizarse para aquellos desarrollos tecnolégicos, prototipos o
paquetes tecnoldgicos potencimknte patentables, o susceptibles de proteger
como disefos industriales, modelos de utilidad, secretos industriales o marcas.

3. Utilice un titulo breve, suficientemente descriptivo, que ayude a identificar la
invencion. Se recomienda una extension de 4oal8@bras.

4. Elabore su revelacién completa. Si lo que se quiere proteger es un invento, la
informacion en este documento solo sera adecuada para propésitos de
patentamiento si la descripcién de la invencion es lo suficientemente clara y
completa para permit la cabal comprension de la misma y, en su caso, para guiar
en su realizacion a una persona que posea pericia y conocimientos medios en la
materia.

Ademas, la informacién debera incluir el mejor método conocido por el inventor
para llevar a la practicla invencién, asi como la informacién que ejemplifique la
aplicacion industrial del invento, tal como lo sefala el inciso | del art. 47 de la Ley
de la Propiedad Industrial.

5. Elementos que deben ser considerados en la preparaciéon de una revelacion
complda:

1 Todos los elementos esenciales de la propiedad industrial, la relacion entre
ellos, y su modo de operacion.

Los elementos que podrian sustituirse por otros equivalentes.

Listado de caracteristicas que podrian considerarse nuevas.

Ventajas de estpropiedad industrial sobre el arte previo.

Si el desarrollo tecnolégico que pretende patentar se encuentra terminado.

Si se trata de un proceso, y si ya ha sido probado.

= =4 4 -4 2
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1 Si se trata de un equipo, maquinaria o producto, y Si se cuenta ya con un
prototipo.

6. El conocimiento e informacién previa debera identificarse mediante publicaciones
pertinentes, patentes, aparatos ya conocidos, investigacion o actividades
relacionadas.

7. Los testigos deberan ser personas diferentes a los inventoresro/entores que
hayan leido y entendido el proceso de la creacion.

8. Deberan enviarse todas las partes de la revelacion en version electemitvard
a gvaldespino@correo.uam.mx

9. Cualquier falla al dar cumplimiento a estineamientos aumentara el tiempo de la
evaluacion y podra detener la consecucién de la patente.

En caso de duda, por favor comuniquese a la Direccion de Enlace con Sectores Productivos

de la Coordinacién General de Vinculacion y Desarrollo Instituctndd Universidad
Auténoma Metromlitana al 54834000 extensiori932.
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Anexo |. Formato para solicitar asesoria en el tramite de patentes



CO : 15
de de 201 _.

MTRO. VICTOR MANUEL SOSA GODINEZ

Coordinador General de Vinculacién y Desarrollo Institucional
Rectoria General

Presente

Por este medio solicito la asesoria de su equipo de trabajo para la protéedigsirial de

dzyy ydz2S@2 Ay@Syia23z RSY2YAYIR2 aQuueuuyueyyygy
, iInvestigador del Departamento de , perteneciente a la Division de

Ciencias , de esta Unidad.

Se anexa al presente Blocumento deRevelacion de la Invencig@ebidamente llenado
por el Dr.

Aprovecho la ocasién para mandarle un cordial saludo.

Atentamente,
G/ Fal FoASNIF It GASYLRE

Dr(a).
Coordinadofa)de Vinculacion

C.c.p. Dr. Enrique Alberto Medellin Cabrera, Director de Enlace con Sectores Productivos,
Coordinacion General de Vinculacion y Desarrollo Institucional

Dr. , Director de la Division de Ciencias ,
Unidad

Dra. , Jefa del Departamento de :
Division de Ciencias , Unidad :

Dr. , Departamento de , Division de

Ciencias , Unidad



Anexo lll Guia lveve para la redaccion de una solicitud de patente



AT\

Casa abéerta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

COORDINACIC)N GENERAL DE VINCULACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCION DE ENLACE CON SECTORES PRODUCTIVOS

Guia breve para la redaccion de una solicitud de patente

México, D.F., a 3 de agosto de 2011.

Version 1
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Guia breve para la redaccion de una solicitud de patente

Titulo de la invencion

Debe ser concisogscritode tal manera que connote laaturaleza de la invencion.
No son admisibles en los titulos las denominaciones de fantasia, marcas o nombres
comerciales.

Resumen de la invencion
Debe contener las caracteristicas esenciales de la invencion en forma condensada.
Antecedentes de lanvencion

Debe contener un analisis somero del campo de la invencion, mencionando las
diferencias existentes entre el invento que se desea proteger y lo que ya es
conocido (arte previo o estado de la técnica), poniendo especial énfasis en las
ventajas ge aporta la invencion que se desea proteger.

Descripcidn de los dibujos

Debe hacer referencia a las diferentes vistas o perspectivas que muestran a la
invencion.

Descripcidn detallada de la invencién

En el caso de que la invencion se refiera a un aparequipo, maquina o
dispositivo, la descripcién debe tener una relacién detallada de cada una de las
partes constitutivas del invento (identificando cada parte con el nUmero que se le
haya asignado en los dibujos), la funcion que desempefia cada unéclukes d
partes, asi como la descripcion de la forma en que estas partes estan relacionadas
entre si.

En el caso de que el invento se refiera a un procedimiento, método o proceso, la
descripcion debera contener una relacion detallada de cada uno de los pasos
etapas necesarias para su realizacibn mencionando de la manera mas completa
posible todas las condiciones de operacién (temperaturas, presion, pH, etc.)
agentes de reaccion, catalizadores, solventes, etc. Debera ponerse especial énfasis
en los rangos dimites superior o inferior que se consideren criticos, esrd&as
adecuados para llevarabo el proceso, método o procedimiento.

En el caso de que el invento se refiera a una composicion de materia, la
descripcion debera contener una relacion detdfl de los ingredientes o grupos

de ingredientes que forman la composicidon, especificando los rangos en
porcentajes, peso o0 volumen que se consideran adecuados para que la
composicion tenga los efectos deseados; apoyados, de ser posible, con pruebas
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Guia breve para la redaccion de una solicitud de patente

compativas de laboratorio de cuando menos una composicion que incluya el
limite inferior y una que incluya el limite superior del rango especificado.

Ejemplos de las modalidades preferidas para llevar a cabo la invencion

En el caso de que el invento se refiera a un procedimiento, método o proceso, es
necesario anexar uno o varios ejemplos de como llevarlo a cabo. En estos ejemplos
debera especificarse la secuencia completa de pasos necesarios para llevarlos a
cabo, mencioando las condiciones fisicas o fisicoquimicas bajo las cuales se
realiza.

En el caso que el invento se refiera a un aparato, equipo, maquina o dispositivo, es
deseable describir las diferentes modalidades posibles para su construccion y uso.

En el casade que la invencion se refiera a una composicion de materia, es
necesario anexar ejemplos en los cuales se especifiquen todos los ingredientes en
forma cualitativa (hombres de los ingredientes) y cuantitativa (cantidades de cada
uno de los ingredientes goeso, volumen o porcentajes) indicando de preferencia
los rangos o limites dentro de los cuales debe estar comprendido cada ingrediente.

Reivindicaciones

El capitulo de clausulas reivindicatorias debe estar redactado de tal manera que
contenga sélo unal@usula independiente o principal, la cual debe contener a la
invencion en una forma completa. De esta clausula principal pueden derivarse una
o0 mas clausulas dependientes, las cuales deben estar limitadas a describir las
diferentes modalidades del inventauidando que el contenido de estas clausulas
dependientes no exceda el contenido de la clausula principal.

La clausula reivindicatoria principal debera estar redactada siguiendo el formato
sefalado en el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industiahcuerdo que
establece las reglas para la presentacién de solicitudes ante el IMPI, es decir, debe
contener:

i.  Eltitulo de la invencion.

i. ElI preambulo en el que se indique las caracteristicas técnicas de la
invencion que en combinacion forman parte @stado de la técnica (lo ya
conocido).

ii. CNI &S aOFNI}OGSNATIFIR2 LRNESZ aOF NI OGSNS
semejante para designar lo novedoso de la invencion.

iv. Una parte en donde se expongan de manera concisa las caracteristicas
técnicas novedosas que skesean proteger. Es decir, las partes que la
forman, qué funcion desempefan y coOmo estan dispuestas entre si.
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Guia breve para la redaccion de una solicitud de patente

En el caso de procedimientos, métodos o procesos, la parte novedosa de la
invencion estara determinada por la secuencia completa de pasos o setapa
condiciones de operacién de los mismos.

En el caso de composiciones de materia, la novedad estara determinada por la
enumeracion cualitativa y cuantitativa de los ingredientes que la forman.

Las clausulas dependientes invariablemente deberan eslaciomadas con una o
varias clausulas anteriores siguiendo una secuencia congruente.

8. Ejemplos de clausulas reivindicatorias
Ejemplo 1

'y YSGO2R2 LI NI XXPOFNF OGSNAT I R2 LR2¢ldusiid O2 Y LIN.
independiente o principgal

El métodoRS | OdzSNR2 | tr NBEABAYRAOFOAsyYy M OF NI
(Clausula dependienye

El método de acuerdo a la reivindicacion 1 caracterizado porque el material utilizado en el
AyOrazXx Sa o0alLRYAFTAOFIOE ST A ypaeld elzgiriedte, 02y dz
LIS N2 & A yClausulX depehdieBteX 0

Ejemplo 2
LY FLINFG2 2 YEHAZAYEFNRE 6L FyOKIFEZ NBFOGI2NE O
por la combinacion de las siguientes partgs:

(Qausula independiente o principal

EIF LIF N} G2 RS fF NBAGAYRAOL OA Gl3tsula dePendiant® G SNA T I R

Ejemplo 3
9f dza2 RSt O2YLlzSaid2 RS FsNNdzE |l - - LI NFX ofl
SiO0vs 2 02Y2 |3ASyasSx YRSaAaAYyFSOUCI3usuBs Ayas

independiente o principgal

9f dza2 RS fF NBAGAYRAOFIOAsYy m Sy R2YyRS St 02
(Clausula dependienye

9 ¢ dza2 RS €I NEADAYRAOI OAsy M Sy R2YyRS Sf (
(Clausula dependienye
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Guia breve para la redaccion de una solicitud de patente

Para mas informacion comuniquese a:

Direccion de Enlace con Sectores Productivos
Coordinacion General de Vinculacion y Desarrollo Institucional
Rectoria General
Universidad Autbnoma Metropolitana
Prolongacion Canal ddiramontes No. 3855, 4° Piso, ala poniente
Col. BExHacienda de San Juan de Dios
Delegacion Tlalpan
C.P. 14387
México, D. F.
Tels.: 54824000 Ext. 1932
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Anexo I\ Formato de aprobacion de la memoria descriptida una
solicitud de patente



México, D.F.,a __ de de 201 .

Dr. Enrique A. Medellin Cabrera
Director de Enlace con Sectores Productivos
Presente

Por este conducto manifiesto , en mi nombre (en nombre de los inventores), mi (nuestro)
acuerdo con la Descripcién, Reivindicaciones y Dibujos relacionados con la solicitud de

patente denominadad € Admismos que me (nos) hizo llegar
personal del Area de Propiedad Industrial a su cargo, via correo electronico (mensajeria,
etc.), el dia del presente afio. Los inventores de la misma deberan citarse

en el siguiente orden:

hPonE

Sin mas por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Dr.
Laboratorio de
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Anexo V Formato de reconocinento de derechos patrimoniales



México, D.F.,a __ de de 201 .

DR. SALVADOR VEGA Y LEON
Rector General
Universidad Autbnoma Metropolitana

El(La) suscrito(a) , trabajador (a) académico (a) de la
Universidad Autbnoma Metropolitana, contratado (a) con categoria de Profesor Titular
____, con dedicacion de tiempo en el Departamento de de la
Division de de la Unidad , manifiesto que en cumplimiento de

las actividades académicas correspondientes a mi plaza, participé en la invencion
GYUYYYUYYYYywésr Odzel RSEONALIOAsYy &S |ySEL
patrimoniales correspaden a la Universidad Autonoma Metropolitana, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 36le la Ley Federal del Trabajdl4 de la Ley de la
Propiedad Industrial.

Atentamente

Firma:

Nombre:

Direccion: (domicilio particular)

Teléfono: casa y oficina

Correo electrénico:
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Anexo VI Formato decontrato de cesion de derechos de inventores
externos



CONTRATO DE CESION DE DERECHOS PATRIMONIALES QUE CELEBRAN LA UNIVERSIDA
' ¢jbha! a9¢whth[L¢!b!3T 9b [h {!/9{Lth &[!
SECRETARIO GENERAL, M. EN C.Q. NORBERNJARREZ ALVAREZ Y

PPz 9b [ h { )/
AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
. Dea[! ! a¢é

1. Que es una Universidad publica y auténoma, creada caonganismo
descentralizado del Estado, con personalidad juridica y patrimonio propio, segun
su Ley Orgénica decretada por el Congreso de la Union de los Estados Unidos
Mexicanos y publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 17 de diciembre de
1973.

2. Que de acuerdo con lo sefialado por el articulo 2 de su Ley Organica, tiene por
objeto:

a) Impartir educacion superior de licenciatura, maestria y doctorado, y cursos
de actualizacién y especializaciéon, en sus modalidades escolar y extraescolar,
procurandoque la formacion de profesionales corresponda a las necesidades
de la sociedad;

b) Organizar y desarrollar actividades de investigacion humanistica y cientifica,
en atencion, primordialmente, a los problemas nacionales y en relacién con
las condiciones delesenvolvimiento histoérico, y

c) Preservar y difundir la cultura.

3. Que para cumplir con sus fines se ha constituido en unidades universitarias, a
través de las cuales lleva a efecto su desconcentracion funcional y administrativa.

4. Que de conformidad con lo 8alado en los articulos 15 y 16 fraccion IV de su Ley
Orgénica y 36 del Reglamento Organitz,representacion legal recae en su
Rector General, Dr. Salvador Vega y lLefiien cuenta con la facultad para
otorgar, sustituir y revocar poderes.

5. Que por acusdo expreso del Rector General, el M. en C.Q. Norberto Manjarrez
Alvarez, en su caracter de Secretario General, se encuentra facultado para
suscribir este tipo de contratos, segun consta en la escritura publica 60,540, libro
1,070, del 15 de julio de 2018torgada ante la fe del Notario Publico NUmero 32
del Distrito Federal, Lic. Francisco Jacobo Sevillano Gonzalez.
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6. Que su domicilio legal es:

PROLONGACION CANAL DE MIRAMONTES 3855 QUINTO PISO
COLONIA EKMACIENDA SAN JUAN DE DIOS

DELEGACION TLALPAN

CODIGO POSTAL 14387

MEXICO, DISTRITO FEDERAL.

. Deda9[ t!we¢L/LtLb¢9 9.-¢9wbhce

1. Que nacié en , el de de y tiene
capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos de este contrato.

2. Que su Registré-ederal de Contribuyentes es XXXXXXXX y tiene estudios de
XXXXXXXX, como lo acredita con copia del titulo profesional de XXXXXXXX.

3. Que se encuentra colaborando enmbyecto denominadod - - - - - - EEEEEEEE
en lo sucesivad 9 [ t wh gque/s& tesafrolla en el Area de XXXXX del
Departamento de xxxxxxxxxxxx de la Unidad XXXXXXX, bajo la responsabilidad del
: -2 LINBPTFTSa2N) ¢AddzZ  NJ aE¢ | RAONARG2 | f

4. Que su domicilio es:

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

CLAUSULAS

PRIMERA. a9 t! w¢L/ Lt ! rhabifesta9quel e wibvoldantad cederdd !
! 1 a lbs derechos patrimoniales que le pertenezcan por las invenciones
que surgieran ded 9 [ t wh y @drréspohdan directamente a su
actividad inventiva realizada en el marco dea colaboracion end 9 |
t wh, 9/ ¢hé¢g

SEGUNDA. a9 t! we¢L/ Lt !dechprénete 8 mobdividgar, ni utilizar en
beneficio propio o de terceros, la informacién pertenecienté& & ! 'l acg
de la que tenga conocimiento asi como la que sea generada dudafté
t wh, 9/ ¢he

TERCERA. a [ ! | régestéara ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

las invenciones que pudieran surgir de9 | t why Eofrebgordan
directamente a la actividad inventivade9 [ t ! w¢ L/ Lt Lb¢c9 9. ¢9w
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CUARTA.

QUINTA.

SEXTA

SEPTIMA.

af ! I No aega responsable en caso de que el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial niegue el registro de las invenciones que se le
presenten y correspondan a la actividad inventivacd® [ t!weL/Lt!Db¢
9- ¢9wbhte

af ! | poca&explotar, previo mgistro, tanto en la Republica Mexicana
como en el extranjero, las invenciones que surjandd@ [ t why 9/ ¢hé¢
correspondan a la actividad inventivade9 [ t ! w¢ L/ Lt Lb¢9 9. ¢9v

Enestecasay [ ! | podu&celebrarcomm 9 t ! we¢L/ Lt!,b¢9 9. ¢
un convend de pago por compensacion complementaria, derivado de
regalias.

a9 t!we¢lL/ Lt! brleva 8e ¢(8aw bebpébnsabilidad a
af ! I de auglquier demanda o reclamacién que se llegare a formular
por cualquier persona fisica 0 moral que se considerederechos sobre el
objeto de este contrato.

INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL CONTR#&%Otodo lo
relacionado con la interpretacion y cumplimiento de este contrato, las
partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales competentes del
Distrito Federal.

Se firma por cuadruplicado el presente contrato en México, Distrito Federal, el xx de xxx

de 201x.

PORY [ !

'l a¢g PORA9[ t!we¢L/Lt!bc¢c9 9

M. EN C.Q. NORBERTO MANJARREZ ALVARE NOMBRE Y APELLIDOS
SECRETARIO GENERAL

SOLICITANTE Y RESPONSABLE

MTRO. VICTOR MANUEL SOSA GODINEZ
COORDINADOR GENERAL DE VINCULACION
DESARROLLO INSTITUCIONAL

REVISION JURIDICA

DR. CARLOS REYNOSO CASTILLO
ABOGADO GENERAL
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Anexo VII Formato de presentacion ante ehstituto Mexicano de la
Propiedad Industrial



Instituto
Mexicano

de la Propiedad
Industrial

Uso exclusivo Delegaciones y

y Oficinas Regionales del IMPI.

Subdelegaciones de la Secretaria de Economia

Uso exclusivo del IMPI

Solicitud de Patente
Solicitud de Registro de Modelo de Utilidad

Sello

-

Solicitud de Registro de Disefio Industrial,

especifique cudl:
[] pibujo
Industrial

Folio de entrada

Modelo

Industrial Fecha y hora de recepcién

Antes de llenar la forma lea las consideraciones generales al reverso

No. de expediente

No. de folio de entrada

Fecha y hora de presentacion

| DATOS DEL (DE LOS) SOLICITANTE(S)

El solicitante es el inventor El solicitante es el causahabiente

1) Nombre (s):
2) Nacionalidad (es):
3) Domicilio; calle, nimero, colonia y cédigo postal:

Poblacion, Estado y Pais:

4) Teléfono (clave):

]

5) Fax (clave):

DATOS DEL (DE LOS) INVENTOR(ES)

6) Nombre (s):
7) Nacionalidad (es):
8) Domicilio; calle, nimero, colonia y cédigo postal:

Poblacién, Estado y Pais:

9) Teléfono (clave): 10) Fax (clave):

| DATOS DEL (DE LOS) APODERADO (S)

11) Nombre (s):
13) Domicilio; calle, nimero, colonia y cédigo postal:

Poblacién, Estado y Pais:
16) Personas Autorizadas para oir y recibir notificaciones:

14) Teléfono (clave):

12)RG P

15) Fax (clave):

17) Denominacién o Titulo de la Invencién:

18) Fecha de divulgacion previa

Di Mes

ia Afio

19) Clasificacién Internacional

uso exclusivo del IMPI

20) Divisional de la solicitud

21) Fecha de presentacion

Mes |

Comprobante de pago de la tarifa

Descripcidn y reivindicacion (es) de la invencién

Dibujo (s) en su caso

Resumen de la descripcién de la invencién

Documento que acredita la personalidad del apoderado

Numero Figura juridica Dia
Afio
22) Prioridad Reclamada: Fecha de presentacion
Pais Dia | Mes Afio No. de serie
l l
l l
Lista de verificacién (uso interno)
No. Hojas No. Hojas

Documento de cesién de derechos

Constancia de depdsito de material biolégico
Documento (s) comprobatorio(s) de divulgacion previa
Documento (s) de prioridad

Traduccién

TOTAL DE HOJAS

Observaciones:

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los datos asentados en esta solicitud son ciertos.

Nombre y firma del solicitante o su apoderado

Lugar y fecha

Pagina 1 de 2
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Consideraciones generales para su llenado:

- Este formato es de distribucion gratuita. Se autoriza su libre reproduccién, siempre y cuando éste no sea alterado y sea presentado impreso su anverso (Pagina 1) y
reverso (Pagina 2) en una sola hoja de papel blanco y en tamafio oficio.

- Debe llenarse en idioma espafiol, preferentemente a maquina. No obstante, podra presentarse con letra de molde, siempre que la solicitud sea legible. La informacién
de la solicitud debe ser requisitada toda por el mismo medio, sin tachaduras ni enmendaduras.

- El formato de solicitud por duplicado, debidamente requisitado y firmado en todos sus ejemplares, asi como sus documentos anexos, deben presentarse en la
Coordinaciéon Departamental de Recepcién y Control de Documentos de la Direccién Divisional de Patentes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con
domicilio en Arenal # 550, Pueblo Santa Maria Tepepan, Delegacién Xochimilco, C.P. 16020, México, D.F., con horario de atencién de 8:45 a 16:00 horas de lunes a
viernes o en la ventanilla de las Oficinas Regionales del IMPI o las Delegaciones o Subdelegaciones Federales de la Secretaria de Economia.

- También podra remitirse la solicitud por correo, servicios de mensajeria u otros equivalentes o, en su caso, presentarse por transmision telefénica facsimilar, en los
términos previstos en el articulo 50. del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

- Los documentos anexos redactados en idioma distinto al espafiol deberdn acompanarse de la traduccion correspondiente.

- Los documentos anexos provenientes del extranjero, cuando proceda, deberan acompafarse de la legalizacion o, en su caso, apostilla correspondiente.

- En el formato de solicitud marque con una X en el recuadro la solicitud que desea presentar.

- En caso de Registro de Disefio Industrial sefiale ademas si se trata de un modelo o un dibujo.

- La denominacién o titulo debe ser connotativa de la invencion.

- Si la invencién fue divulgada dentro de los doce meses previos a la fecha de presentacién de la solicitud, indique la fecha de divulgacién y anexe la informacién
comprobatoria que marca el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

- En la solicitud de invencion que sea divisional de una solicitud previamente presentada, debera proporcionar el nimero de expediente, la figura juridica y la fecha de
presentacion de dicha solicitud.

- El derecho de reclamar la prioridad sélo tiene lugar si la presente solicitud ha sido previamente presentada en algin pais miembro del Convenio de Paris para la
Proteccién de la Propiedad Industrial. Proporcionar los siguientes datos:

- Pais donde se present6 por primera vez la solicitud, fecha y nimero asignado a la solicitud en dicho pais.

- En el listado de documentos que se anexan mencione el total de hojas que comprende cada documento vy al final el total de hojas

Tramite al que corresponde la forma: Solicitud de Patente, Registro de Disefio Industrial y Registro de Modelo de Utilidad.

Numero de Registro Federal de Tramites y Servicios: IMPI-03-001-A, IMPI-03-001-B, IMPI-03-002-A, IMPI-03-002-B, IMPI-03-003-A, IMPI-03-003-B, IMPI-03-004-A, |
03-004-B.

Fecha de autorizacion de la forma por parte de la Direccion General Adjunta de Propiedad Industrial del IMPI: 15-11-2010.

Fecha de autorizacion de la forma por parte de la Comision Federal de Mejora Regulatoria: 1-111-2010.

Fundamento juridico-administrativo:

Ley de la Propiedad Industrial. Arts. 38-47, 50, 52, 54 53, 55,-61 (D.O.F. 27-VI-91, (D.O.F. 27-VI-91, reformas D.O.F. 02-VIII-94; 25-X-96, 26-XII-97, 17-V-99, 26-1-04,
16-VI-05, 25-1-06, 06-V-09 y 06-1-2010).

Reglamento de la Ley de |la Propiedad Industrial. Arts. 5-8, 16, 24-39, 43, 45y 46. (D.O.F. 23-XI-94, reformas D.O.F. 10-1X-02 y 19-1X-03).

Acuerdo por el que se establecen las reglas para la presentacion de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Arts.3-10 y 34 (D.O.F. 14-XII-94,
reforma 22-111-99, 14-XI1-00, 20-VI-03 y 11-VII-03).

Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Art. 1 inciso a); 9, inciso a) y demas aplicables
(D.O.F. 23-VIII-95, reformas 28-XI1-95, 10-XII-96, 2-V-97, 4-V-98 y 23-11-99, 11-X-00, 17-X-01, 13-XI-01, 24-XII-01, 27-11-02, 14-111-02 , 14-XI-02, 04-11-03, 8-X-03, 27-X-
04, 23-111-05, 13-1X-07, 23-11-09, 10-VIII-09 y 24-VII1-09).

Acuerdo por el que se da a conocer la lista de instituciones reconocidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para el depdsito de material genético (D.O.F.
30-V-97).

Acuerdo por el que se establecen reglas y criterios para la resolucién de diversos tramites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Art. 4-18 (D.O.F. 9-VIII-
04).

Acuerdo por el que se dan a conocer los horarios de trabajo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Art. 3y 6 (D.O.F. 31-111-99).

Documentos anexos:

Solicitud de Patente y Registro de Modelo de Utilidad

- Comprobante de pago de la tarifa correspondiente (original y copia)

- Descripcidn, reivindicacién, resumen y dibujo (duplicado)

- Solicitud de Registro de Disefio Industrial

- Comprobante de pago de la tarifa (original y copia)

- Descripcién, reivindicacién y dibujo o fotografia (duplicado)

- Documentos adicionales que deberan presentarse en su caso:

- Constancia de depésito de material biolégico

- Acreditacion de personalidad del apoderado, en su caso (original)

- Acreditacion del poderdante en el caso de persona moral, sefialando el instrumento donde obran dichas facultades y acta constitutiva (original)
- Documento donde se acredita el caracter del causahabiente o de cesion de derechos (original)

- Documento comprobatorio de divulgacién previa, en su caso (original y copia)

- Documento de prioridad y su traduccién, en su caso (copia certificada expedida por la oficina extranjera)

- Escrito solicitando el descuento del 50%, cuando corresponda (original)

Criterios de resolucion del tramite

-Presentar toda la documentacion requerida y pagos de la tarifa conforme a la legislaciéon nacional y convenios internacionales de los que México forma parte.
-Sera suficiente el cumplir con los requisitos formales al momento de presentar su solicitud.

Tiempo de respuesta:

El plazo maximo de primera respuesta es de 3 meses. No aplica la positiva ni la negativa ficta.

NUmero telefénico para quejas:

Organo Interno de Control en el IMPI Para cualquier aclaracién, duda y/o comentario con respecto a este tramite,
5624-04-12 6 13 (directo) sirvase llamar al Sistema de Atencién Telefénica a la Ciudadania-SACTEL a los
5624-04-00 (conmutador) teléfonos: 20002000 en el D.F. y area metropolitana, del interior de la Republica
Extensiones: 11028 y 11234. sin costo para el usuario al 01-800-11205-84 o desde Estados Unidos y Canadé al
Fax: 56-24-04-35 1-800-475-23-93.

Correo electrénico: guejanet@impi.gob.mx

Namero telefénico del responsable del tramite para consultas: 53 34 07 00 extensiones 10098 y 10026.
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Tramite de patentes en México

Generacion de una idea

Tal como se describe en la Figuiaeste tramite da inicio cuando alguien tiene una idea para
resolver un problema o necesidad de una manera que considera novedosa, de una manera que no
ha visto antesEn estos casp# mas recomendable es realizar una bdsqueda de antecedentes, es
decir, luscar las diferentes formas como se ha tratado de resolver este problema o necesidad
hasta la fecha, incluyendo aquellos casos que hayan fracasado o no han llegado a ser
comercializados o difundidos en los lugares a los quevehtor tieneacceso. Estanformacion es

lo que se conoce como ektado de la técnicaAunque es altamente recomendable llevar a cabo
esta busqueda de antecedentes después de que surge una idea y antes de iniciar la
experimentacion de la misma, es frecuente que la blusqueda se #devabo después de la
experimentacion o, incluso, es posible que el inventor no lleve a cabo una busqueda sisteméatica
con el propdsito de comparar su idea con respecto al estado de la técnica.

Determinacion del estado de la técnica

Determinar el estado dk técnica tiene la intencién de confirmar que la idea es novedosa, que no

existe una propuesta suficientemente parecida, que la solucién propuesta ofrece ventajas con
respecto a las soluciones existentes hasta el momento y que la mera combinacion de
conodmientos existentes no podria dar como resultado la misma solucién que se pretende
patentar, es decir, que cumple con el requisito de actividad inventiva y por lo tanto, tiene buenas
posibilidades de ser patentada.

Cabe mencionar que es recomendable preéae una solicitud de patente antes de divulgar
publicamente los detalles de una invencion. En general, las invenciones que sean divulgadas antes
de que se presente una solicitud seran consideradas parte del estado de la técnica, gmdadair,
formar pate de la informacion que ha sido puesta a disposicidn del publico en cualquier parte del
mundo por cualquier medio. Sin embargo, la legislacion nacional prevé, de acuerdo al articulo 18
de la LPI, qud:a divulgacion de una invencién no afectard que saysiderandose nueva, cuando
dentro de los doce meses previos a la fecha de presentacién de la solicitud de patente o, en su
caso, de la prioridad reconocida, el inventor o su causahabiente hayan dado a conocer la invencion,
por cualquier medio de comuniién, por la puesta en practica de la invencién o porque la hayan
exhibido en una exposicion nacional o internacional. Al presentarse la solicitud correspondiente
debera incluirse la documentacion comprobatoria en las condiciones que establezca el rieglamen
de esta Ley
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Disefio y experimentacion de la idea o solucion a unlgema

Toda vez que se ha confirmado, por lo menos con cierto grado de certidumbre, que la idea
es nueva u original y que cumpten el requisito de actividad inventiva, la idea debera
llevarse a la préactica

Elaborcion de la memoria descriptiva

Cuando se ha demostrado la factibilidad técnica de la invencion y se cuenta con los datos
necesarios para ejemplificar su uso y lesultados obtenidos del mismo, se puede
proceder a presentar una solicitud de patente.

Para presentar una solicitud de patente debera elaborar un texto descriptivo de la
invencion conteniendo:

Titulo de la invencion

Indicacién del campo técnico al querfenece

Antecedentes

Descripcion (puede contener elementos visuales como dibujos, diagramas o
fotografias que ayuden al mejor entendimiento de la invencién)

Ejemplo(s)

Reivindicaciones

1 Resumen

= =4 -4 -9

= =4

La descripcion de la invencidon deberd ser lo suficientemetdea y detallada para
permitir una comprension cabal de la misma y, en su caso, para guiar a una persona que
posea pericia y conocimientos medios en la materia en su realizacion. Asimismo, debera
incluir el mejor método conocido por el solicitante paevar a la practica la invencién,
cuando ello no resulte claro de la descripcion de la invencién, asi como la informacion que
ejemplifique la aplicacion industrial del invento.

G9f OFLINGdzf 2 NBAGAYRAOFG2NAZ2 RS daapitulold G Sy G S
reivindicatorio o claims en inglés, es un conjunto de oraciones, usualmente ubicadas al

final de la solicitud y que delimitan el alcance de la inventn. { S3gy 1 [t LZ 3
reivindicacion a la caracteristica esencial de un producto o poocaga proteccion se

reclama de manera muy precisa y especifica en la solicitud de patente o de registro. En

caso de que se otorgue el titulo correspondiente, es sobre esa caracteristica especifica

sobre la cual la ley otorga un monopolio y la protecciémrespondiente. Es decir, el

derecho conferido por la patente estara determinado por las reivindicaciones aprobadas.

Las reivindicaciones mas adecuadas son las que protegen la invenciéon de manera tal que

no sea posible hacer, usar ni vender una realizag@ta invencion sin infringirla

1 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, Manual de la OMPI de redaccién de solicitudes de
patente (2007).
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Para ayudar en el proceso de elaboracion de una solicitud de patente el IMPI ha elaborado
una Guia de Usuario para Patentes y Modelos de UtilftlaBsta guia proporciona
informacion general sobre ambas figuras y su situacjdridica, proporciona una
descripcion detallada del procedimiento administrativo, en cual se incluyen ejemplos de
las diferentes partes que constituyen una solicitud de patente o de modelo de utilidad,
informa sobre las tarifas a pagar por los diferentegnites y el formato que debera
llenarse y acompafiar una solicitud, sea de patente o de modelo de utilidad.

Presentacién formal ante la autoridad

Una vez elaborado el texto descriptivo de la solicitud de patente debera complementarse
el Formato de satitud ante el IMP(AnexoVI)) y hacer el pago correspondiente en el
banco o a través de una transferencia electronica en favor del IMPI, a través de su portal
de pagosittp://eservicios.impi.gob.mx/

Posteriormente, se procedera a la presentacion formal de la solicitud mediante la entrega
de los siguientes documentos en la oficialia de partes del IMPI:

1 La descripcion, reivindicaciones, resumen y dibujos (si fuera el caso) por triplicado;
1 El formato desolicitud, en 3 tantos con firma autégrafa y
1 El comprobante de pago en original y copia.

Examen de forma

Esta documentacion debera cumplir con los requisitos de formato descritos tanto en la
Guia de usuario como en Bkcuerdo que establece las reglasgda presentacion de
solicitudes ante el IMPAsi que una vez presentada la documentacion, el IMPI procedera
a su revision a fin de confirmar que la solicitud cumple con todos los requisitos de
formato. En caso afirmativo, se considera que ha aprobadxainen de forma. En caso
contrario, se requiere al solicitante que dé cumplimiento a los requisitos para lo cual
cuenta con dos meses contados a partir del dia siguiente en que se haga de su
conocimiento dicho requerimiento y podra, mediante el pago daiiéia correspondiente

(Art. 29), prorrogar este plazo hasta dos meses. La presentacion de los documentos
requeridos también conlleva el pago de la tarifa correspondiente. La autoridad podra
emitir hasta un méaximo de dos requerimientos de forma. En casque la solicitud no
cumpla con uno o més de los requisitos de forma, el IMPI la considerara abandonada.

Publicacion de una solicitud

Una vez aprobado el examen de forma, el IMPI procedera a la publicacion de la solicitud a
través de la Gaceta de la predad Industrial al cabo de aproximadamente 18 meses

®La Guiguede consultarse en formato PBF:
http://www.impi.gob.mx/work/sites/IMPI/resources/LocalContent/PDF/03PATENTES. pdf
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contados a partir de la presentacion de la misma. La intencién de dicha publicacion es
difundir el conocimiento nuevo y dar la oportunidad a terceros de conocer las solicitudes
y, en caso de que deseaxpresarse, asi lo hagan durante los siguientes 6 meses. La
publicacién de una solicitud puede adelantarse mediante el pago de la tarifa

correspondiente.

Examen de fondo

Seis meses después de su publicacion, la solicitud pasara al denominado examen de
fondo, es decir, el contraste de la invencion con respecto al estado de la técnica que hace
un examinador especialista en el area técnica de la solicitud para determinar si ésta
cumple con los requisitos (novedad, actividad inventiva, aplicacion industriaiay
descripcion clara y completa) de ley para obtener un titulo de patente. Como en la etapa
anterior, en caso de que la autoridad no considere debidamente satisfechos los requisitos,
podra emitir un requerimiento para que se aclaren las dudas o se sebsts
deficiencias (Art. 55 de la LPI), siempre y cuando no se agregue materia (Art. 55 bis de la
LPI). Nuevamente, el solicitante contard con dos meses a partir del dia siguiente en que se
haga de su conocimiento dicho requerimiento y podra, mediantpagjo de la tarifa
correspondiente, prorrogar este plazo hasta dos meses.

La presentaciéon de los documentos requeridos también conlleva el pago de la tarifa
correspondiente (Art. 13). La autoridad podra emitir hasta un maximo de cuatro
requerimientos de dndo. Si el solicitante deja de atender algun requerimiento, el IMPI
considerara abandonada la solicitud. En caso de que el solicitante atienda todos los
requerimientos de la autoridad y ésta siga considerando que la solicitud no cumple con
uno o mas de Ie requisitos, notificara al solicitante, por escrito, el rechazo de la misma
(Art. 56 de la LPI).

Expedicion de titulo

En caso de que la autoridad considere que la solicitud cumple con los requisitos procedera
a la concesion y expedicién del titulo detgrde, mediante el pago de la tarifa
correspondiente (Art. 1e) mas la anualidad o quiagio que corresponda (vedl pago de
anualidades en el siguiente apartado).

Mantenimiento de la vigencia de una patente

La vigencia de una patente en México es deafiBs contados a partir de la fecha de
prioridad o de solicitud. Una vez concedida, para mantener la vigencia de los derechos
gue otorga la patente debera realizar el pago de las anualidades que corresponda, sea por
afio 0 quinquenio, hasta completar la vey@a anualidad. En caso de dejar de pagar las
anualidades correspondientes, el IMPI la considerara caduca por falta de pago (Art. 80 de
la LPI).
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Anexo IXAcuerdo 17/2009 del Rector General



Dr. José Lema Labadie

Rector General

ACUERDO17/2009 DEL RECTOR GENERAL QUE ESTABLECE LOS
BENEFICIOS ECONOMICOS POR CONCEPTO DE COMPENSACION
COMPLEMENTARIA DERIVADA DE LAS REGALIAS QUE SE OBTENGAN
POR LICENCIAS PARA EL USO O EXPLOTACION DE LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL

CONSIDERANDO

I. Que la Universidad debe fomentar la realizacion de investigaciones sobre el
avance del conocimiento y la aplicacion de la tecnologia que permita incrementar
la calidad, competitividad y desarrollo de los sectores productivos, asi como
promover la actividad inventiva de aplicacion industrial, las mejoras técnicas, y la
difusién y proteccién del conocimiento tecnolégico para lograr un sistema
permanente de perfeccionamiento de sus productos y procesos.

IIl.  Que con los acuerdos 03/88, 05/91, 09/94, 14/96, 09/98, 07/2001 y 8/2004 del
Rector General, la Universidad ha fomentado el interés en la elaboracion de
proyectos de investigacion al otorgar a sus trabazjadores una compensacion
complementaria derivada de regalias por la produccién de obras de propiedad
industrial, cuyos resultados han sido favorables para la Institucion.

ll.  Que las regalias, segin lo dispuesto en el articulo 15-B del Cédigo Fiscal de la
Federacién, son los pagos de cualquier clase por el uso o goce temporal de
patentes; certificados de invencion o mejora; marcas de fabrica; nombres
comerciales; derechos de autor sobre obras literzrias, artisticas o cientificas,
incluidas las peliculas cinematograficas y grabaciones para radio o televisién:
dibujos o modelos; planos; formulas o procedimientos; equipos industriales,
comerciales o cientificos, asi como las cantidades »2agadas por transferencia de
tecnologia o informaciones relativas a experiencizs industriales, comerciales o
Cientificas, entre otros.

IV. Que con el propésito de mejorar esta practica positiva, la compensacién
economica por la generacién de desarrollos tecnolégicos que deriven en
propiedad industrial, en términos de la ley de la materia, debe otorgarse en funcién
de su pertinencia académica, utilidad y explotacién, sin condicionarse a un nimero

Q)}Q/ determinado de patentes o registros.
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