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INTRODUCCIÓN 

Actualmente Mt!xico tiene una legislación en mareria de Propiedad Industrial nu\.."Ya y 
completa. falta experiencia en su :iplicación. de tal forma que un buen modelo de aplicación 
puede ser el uso de principios seguidos por- las autoridades seguidos en nuestro país. sin 
embargo al poder realizar un esrudio de la legislación de Jos Estados Unidos de Arnt!rica y 
la forma de aplicación de ella por sus jueces. ya que este país tiene más de cien años de 
~:"Cperiencia en Ja materia. se podra dar una aplicación de calidad a nuesu-a ley. 

La idea de comparar ta legislación de los Estados Unidos de América con la de ~léxico. es 
la de aprender de Jos errorc:s y de los acicnos de tal manera que podamos defender nuestros 
derechos, aunque le correspondera a las autoridades legislar. ya sea por medio de Ja 
jurisprudencia. o de cualquier otra. forma pero siempre usando una buena solución de los 
mismos 

La importancia. de la propiedad intelectual radica en la protección que se les otorga a los 
desarrollos imelectuale:;;: cuando se habla de la propiedad mdustrial regulada por la Ley de 
Propiedad Industrial. por conducto del Instituto ~1exicano de la Propiedad Industrial 
(I~1PI)~ y de las obras artísticas o literarias regida por la Ley Federal del Derecho de Autor. 
por medio del Instituto Nacional del !:>erecho de Autor (INDA). 

El origen del titulo denominado .. El secreto industrial .. se debe. J. que cuando se tiene un 
desarrollo tecnoló'-tico o intelectual dei cual se obtendrá un beni:ficio. este se mantiene en 
secreto. nonnaJm~te no se divulga, debido a que podna haber alguna invación de derechos. 
ademéis de que ese utulo puede ser de mayor interes para la o las personas que busquen 
información relaclonada con el :ema o por curiosidad~ pudo haberse titulado la propiedad 
industrial. beneficio del secreto industrial 

En t:1 presente trabajo se da informacion de algunos principios fundamentales tales como: 

al El secreto industrial. es toda infonnación de aplicacion industrial o comercial. con 
cláusula de confidencialidad que perm.ita obtener ventaja competüiva 

bl La p:uence. se considera que !!s un privilegio que otorga d ll!Stado a una persona fisica o 
moral para poder explotar su innovación tecnológica por un periodo determinado de 
tiempo. obteniéndose el uso. goce y beneficio 

.:1 Una innovación tecnolgica patentable debera de ser nueva. resultado de una actividad 
inventiva y que tenga aplicacion mdustrial 



d) El modelo de Utilidad. es toda modificación en la disposicion. contiguración estructura o 
fonna de objetos. utensilios. aparatos y herramientas. n:prcsentando una función 
diferente respecto de las panes que lo integren o ventajas en cuanto a su utilidad 

..:) El diseno industrial. consta je dos figuras juridicas· una de ellas es d dibujo industnal es 
toda combinac:ón de formas. lineas. colores. que son incorporados a bien material. de un 
producto industrial. dando un aspecto peculiar o propio, el modelo industrial es toda 
forma tridimencional que sirve de tipo o patron para la fabricación de un producto 
nciustrial. que le da apariencia especial en cuanto no implique efectos t.:cnicos 

!) La marca. es todo signo visible que distingue productos o servicios de otros de su misma 
t:specie o cl;..-;.e en el mercado 

g> Una forma de poder realizar solicitud!.!s en diferentes panes del mundo consiste en 
realizarlas por medio del Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT). el cual 
solo se realiza en una oficina receptora.. en este caso ~1Cxico. simplificando trámites. 
siendo más dicaz y ml:Cho m..:i.s barato. 

h1 El que ostente una innovación tecnologi.ca patcntablc. esa persona podra excluir a 
cualquier otra de ia ut!iiz.acion de su desarrollo tecnolócico u obra intelectual. lou.rando 
un beneficio economico. por lo que solo esa persona podra gozar de todos los ben;;ficios . 
. i.demás de que ella podra otorgar la autorización a quit:n el desea para su explotación 

1 l Los desarrollo~ tecnológicos. logrados por personas que ofrecen sus servicios a 
dependencias que son presumiblemente propiedad del propietano de las instalaciones y 
de los insumos utilizados. por lo que los empleadores deberán de proporcionar 
proteccion y ororgar sus derechos morales y patnmoniales a sus empleado:s 

11 Todos 1-;::>s desarrollos tecnológicos implican innovación. los cuales podran ser 
transferidos a terceros ?ara su cxplotacion por lo que es importante in:formar que tipos 
de convenios se puede ..iplicar para cada caso. y la forma que se podran realizar t:stos. a 
fin de poderlos negociar favorablemente entre ambas partes 

.-\. continuacion _..,e dan los objetivos principales 

:J.) Se pretende lograr que este documento que se desarrolló en materia de propiedad 
intdt=ctual. en especifico de pi-opiedad industrial k sirva a cualquier persona tisica o 
moral. es decir. invemores independientes o :isaJariados. estudiantes. empresarios o 
industriales. se concienticcn acerca de la importancia de hacer uso de las. leyes aplicables. 
además de promover la tecnologia propia y asimilar tccnologia y aplicarlas • en el pa.tS. en 
el hogar. en sus instalaciones. ademas de que tenga una t..-ultura cada vez mas amplia y 
profunda en esta materia 



b' El que tenga un secreto industrial o comercial. nunca deberá de difündir ese secreto si no 
que lo guarde a fin de poder mantener una ventaja .lllte terceros. e-sta ventaja se verá 
rctlrjada en pesos o en dolares. y por tiempo indefinido. a si mismo el que tenga una 
innovacion tecnológica patentable tampoco la divulgue y la registre a cono plazo a fin de 
que no pierda novedad 

e) El que revele un secreto industrial o ci que invada derechos a terceros en una patente 
tenga en su conocimiento que la ley protegerá al inventor o duei\o de ese secreto 
industrial contra cualquier dar1o o perjuicio 

d) Se aspira a que el que lea d presente documento le quede una gran inquietud sobre el 
tema.. que lea o estudie sus derechos y deberes a que se puede hacer acreedor al practicar 
la cultura de la propiedad intc\ec~ual. si tien<.' un dc:sarrollo tecnológico busque fuentes o 
bancos especializados de patentes. no hay muchos son caros. pero puede traer beneticios 
económicos 

e) Se estimula 3 que la person:i que realiz3 una solicitud de cualquier figura juridica. es 
decir. de patente. modelo de utilidad. diseno industrial. de marca. a que no de-;espere por 
los tiempos tan largos para que le otorguen el titulo de su solicitud. porque ~i tiene una 
buena aplh:ac10n o uso, y buena difucion tcndra un beneficio economice 

t) Se desea que el que tenga un producto u ofrezca algU.n servicio realice o trarrute una 
solicitud de marca. en ;!\ sentido de que si ostenta una marca.. podra distinguir sus 
productos o servicios ante la competencia 

gJ Si se tiene un desarrollo te..:nologico de c1ena magnitud que al escalarlo se observe el 
costo venericio que podra obtener. podra registrarlo en diferentes palees_ desde nuestro 
pa1s utilizando los beneficios que otorga el Tratado de coopcracion en materia de 
patentes simplificando tr;llnitcs y economizando gastos 

h1 Es dt!' gran importancia qut.:: d GUC tiene una innovacion tecnológica. nunca debera hacer 
pUblica esa información qu"O:! sera secreta. si no b. revela. teno.ra que realizar una solicitud. 
ante el 11'.1Pl. debido a que s1 no lo hace el primero podra enajenarlo otra persona. o bién 
si pretende explotarlo tendra problemas por que a lo mejor ya lo registro otra persona 
por haber divulgado la información. si desea registrar posteriormente y difundió la 
informacion solo contara con tan solo doce meses par-a rea.liar el registro en cua1quicr 
parte del mundo. por que de no hacerlo en ese periodo. perderá novedad 

1l La persona que tenga un desarrollo h..-cnológico. y desee darlo pa.r::i que un tercero lo 
~xplote u usufructc debera de realizar un convenio de transferencia de tecnologia y de 
secrecia... a fin de restringir alc3.Ilccs y obtener beneficios mutuos. nunca proporcionar 
informacion sin un contr:ito de secrecta o cuando m~nos una carta de intencion a nadie. 
porque esa persona podr:l. obrar de mala fe en detnmcnto de la contraria... todo esto a tin 



CAPiTULO 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

l. Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial 

La propiedad intelectual e industrial se utilizan en fonna indistinta. cuando ambos términos 
se refieren al conjunto de figuras juridicas. las cuales incluyen: al secreto industrial o .. know 
howº. la patente. d modelos de utilidad. el disei'ios industriales. las marcas. tos nombres y 
avisos comerciales. la denominación de origen y, al derecho de autor o 
.. copyright"(creaciones artisticas o literarias). tambien. ~n los Estados L'nidos de .-\..mérica 
(EUA), ambos términos son usados como sinónimos 

En Europa y . ..lünérica Latina ..;e hace una distinción para :t.mbos termines. siendo propiedad 
industrial al privilegio de usar, explotar, y comercializar en forma exclusiva y temporal las 
creaciones intelectuales y los signos distintivos de productos. estab1ecimientos y servicios. 
comprendiendo las figuras juridicas de las marca..;. avisos y nombres comerciales. patentes. 
secretos industriales. modelos de utilidad y diseños industriales 

El término propiedad intelectual. ~e refiere :.l las prerrogativas y be!1eficios que las leyes 
reconocen y establecen en favor de los autores intelectuales. por Ja creación Je obras 
artisticas. cicntificas, industriales y comerciales. 

E.-cistc otro tipo de figuras Q\.•C no han sido reconoc1das .:unplirunente por el derecho • ..;orno 
figuras de propiedad intelectual. siendo el caso del derecho a la publicidad En ELA se ha 
desarrollado esta figura como una derivación del derecho marcarlo En Espafia. existe una 
legisl,ación especial para la publicidad En Argentina. se regula dentro del marco del derecho 
civil. En :-..texico es regulado a traves de la Ley 

2. Preliminares 

La ley de Propiedad Industrial (LPI). publicada en el Diario Oficial de Ja Nacion el ::. de 
agosto de J 9Q4. entro en vigor a pnrtir del 1 de octubre de 1994. las disposiciones de ~sta 
ley son de orden público y de observancia general en toda la República. sin perjuicio de lo 
establecido en .os Tratados Internacionales de los que '.\.léxico sea pane Su aplicación 
administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto '.'.\.Jexicano de Ja 



Propiedad Industrial (11\.lPI. an L cuando se mencione ha cerca de Ja Ley de Propiedad 
Industrial. solo se hara rcforencia c:n tOrrna abreviada del an. v dd numero. sin mencionar la 
Ley). los objetivos de la legislación en materia de propiedad iñtelectual son los siguientes: 

l. Establecer las bases para que. en las actividades industriales y comerciales del pa1s. tenga 
un sistema permanente de perfeccionamiento üe sus procesos y productos: 

II. Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial. las mejoras tecnicas 
y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos~ 

lll. P:-opiciar e impulsar eJ mejoramiento de la calidad de Jos bienes y servicios c:n Ja 
industria y en d comercio. con!Onne a Jos intereses de los consumidores~ 

IV. Favorecc:r la creatividad parad diseno y h1 pro;!senración de productos nuevos y utiles: 

V. Proteger ta propiedad indw.-triaJ mediante la regulación y otorgamiento de patentes de 
invención. registros de modelo de utilidad. diseños industriales. marcas. y avisos 
comerciales. publicación de nombres comerciales. declaraciones de protección de 
denominaciones de origen. y reb..-ulación de los secretos industriales, y 

VI. Prevemr los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan 
competencia desleal relacionados con Ja misma y establecer las sanciones y penas 
respecto de ellos ( art .: ) 

Con el fin de subsanar este conilicto, cada área de la legislacion en materia de propiedad 
inteJecrual trata de !ograr un equilibrio. de manera que Jos derechos de propiedad otorgados 
a los inventores o autores intelecruales. proporcionen un incentivo suficiente para crear al 
mismo tiempo que mantenga en la mayor extensión posible el accc:so a la creativtdad' 

J. La propiedad industrial consta de diferentes figuras juridicas 

a) Las innovaciones o patentes. :o>ecrctos industriales, modelos de utilidad y diseños 
industriales. prorcgen los principios innovadores de productos. procesos, aplicaciones o 
usos. composicion de materia y mejoras 

b) L:1s marcas protegen. signos distintivos de productos y procesos 

c) Los derechos de autor protegen formas de expresión de la int0rrnac1ón. incluyendo obras 
escritas. musicales. audiovisuales. programas de computo. ciertos rotules. y todo lo 
relacionado con las creaciones intelectuales 



4. Antecedentes 

4. 1 Innovaciones 

a) La primera ley que rigió en :\-fCxico en materia de patentes e invenciones fue el decreto 
expedido por fas Canes Españolas d :::: de octubre de J s::o que en su articulo 13 
aseguraba al derecho de propiedad a Jos que :nventaran. perfeccionaran o introdujeran 
alguna mejora. El titulo de propiedad del inventor no se llamaba patente. sino 
··certificado de invención", el cual le daba el privilegio para explotar su invención. por un 
pt.."'riodo de diez años 

b) Consumada la independencia.. d primer texto legal que "e expidió fue la ley del 7 de 
mayo de 183::?. otorgando un pnvilegio exclusivo a los in ... entores o perfeccionadores de 
algún ramo de la industria, la cual señalaba para las patentes de invención una duración 
de diez al1os 

e) Ley dei 7 Je junio de 1390. relativa a las pat.:mes de privilegio a Jos inventores o 
perfeccionadores. cont'Orme a la cual las patemes eran otorgadas por veinte años 
susceptibles de prórroga por cinco años m.ás. 

d) Ley de patentes de invl!nción deJ :!5 de agos[o de !903. la cuaJ ...:n :;us articulos 15 y 16 
otorgaba a las patentes de invencion una duracton de veinte años ~on la posibilidad de 
prórroga por cinco años más Esta ley incorporó por primera vez. en su artículo 107. las 
patemcs de modelos y dibujos industriales. dandole el mismo tratamiento que el de las 
paten[es de invención 

e) Ley de patentes de invencoon del :!6 de '.unio de 19::?8, otorgaba una duración milxima e 
improrrogable de veinte .1ños ...i. las patentes de invcncion y diez ai1os para la patente de 
modelo y diseño industrial 

t) Ley de propiedad industriaJ del JI de diciembre de 194= que señaló para las patentes de 
invencion un plazo improrrogable de quince años y de diez para las patentes de modelo o 
dibujo industrial Esta ley se caracterizo por haber codificado todas las disposiciones 
relativas a las patentes de invención. patentes de modelo o dibujos industriales. marcas, 
avisos comerciales. nombres comerciales y competencia desleal 

g) Ley de im:encioncs y marcas publicada i:n d Diario Oficial de la :Sacion el día 30 de 
diciembre de 1975 y su reglamento 

h) Ley de Fomento y Protección de Ja Propiedad Industrial publicada en el Diario OficiaJ de 
la Nacían el =s de junio de J 991. la cual otorga para las patentes un ténnino de veinte 
años y para las marcas diez años a panir de su focha legal. A.demás contempla 
disposiciones relativas .l dibujos industriales. avisos y nombres comerciales y 
competencia desleaJ. 



i) Ley de Propiedad Industrial. publicada en el Diario Oficial de la Federación el = de agosto 
de 1994. al igual que la anterior Ley. tiene una vigencia de 20 años 

·L2 Signos distintivos 

a) Ley de marcas de fábrica del ::s de nov~emb.-e de l 889. la cual en su articulo 1:: otorgaba 
una duracion indefinida a Ja marca. 

b) Ley de !\.1arcas Industriales y de Comercio del ::s de agosto de 1930 que en d articulo 6 
fijaba al registro de marca una vigencia de veinte años 

e) Ley de l\.1arcas y de Avisos y N'ombres Comerciales Jel ::!6 de junio de 1928,. que l!n su 
articulo 24 señalaba un plazo de veinte años de vigencia al registro marcarlo 

d) Ley de Propiedad Industrial. que se:"'alaba un tCnnino de 10 años prorrogables de 
vigencia marcarlo. y el deber de comprobar el uso dentro de los tres primeros años 
después de otorgado el registro 

e) Ley de Invenciones y ?\.farcas. la cual otorgaba Ja protección al registro marcario por un 
termino de cinco años prorrogables. y el deber de comprobar el uso dentro de los tres 
primeros anos de otorgado el registro 

t) Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial. que otorgaba un tCrmino de diez 
aiios prorrogables de protección al registro marcario A partir de esta tey. se suprimió el 
deber de comprobar d uso de la marca 

g) Ley de Propiedad Industrial. publicada en el Diario Oficial de la Federación el ::! de agosto 
de 1994. cuya vigencia es de diez años prorrogables 

4.J Derechos de Autor 

a) Real Orden del 20 de octubre de 1764 dictada por Carlos 111. la cual. se considera la 
primera disposición legislativa española que tomo en cuenta los derechos intelectuales 
sobre las obras literarias_ Declaraba que los derechos concedidos a los autores no se 
extinguían con su muerte. los autores podian defender su obra. ante el Santo Oficio de la 
Inquisición ames de que esta las prohibiera.. se estableció por primCTa vez. el 1nomento en 
que una obra entraba al dominio pUblico. concediéndose licencia para reimprimir un libro 
a quien quisiera presentarse a solicitarla despues de un al1o. sin que d autor hubiera 
pedido prórroga del privilegio 

b) Reglas para Conservar a los Escritores la Propiedad de sus Obras del 1 O de junio de 18 13 
decretadas por las Canas Generales y Extraordinarias Españolas. las cuales otorgaban al 
autor el derecho exclusivo de imprimir sus escritos durante toda su vida y por diez años a 
sus herederos. contados a panir del fallecimiento del autor. En el caso que el autor fuera 
un cuerpo colegiado. el derecho se coníeria por cuarenta anos. Transcurridos estos 



plazos. declaraba que las obras caían al dominio pUblico. Asimismo. otorgaban derecho a 
Jos interesados a denunciar ante el juez a los infractores. inclusive tratoindose de 
reimpresión de periódicos. 

e) El 3 de diciembre de J 846 el Poder Ejecutivo expidió un decreto sobre Propiedad 
Literari~ consistiendo en que las publicac1oncs y otra clase de obras exigían que se 
establecieran los derechos que ··cada auto.-. t:ditor. traductor o artista.. adquiera ... •• Era la 
reglamentación a las bases del derecho de 1813. con indicaciones sobre el paso de las 
obras al dominio pú.blico. aumento a los derechos de los herederos de las obras a un 
periodo de treinta años de vigencia. igualdad de mexicanos y e~ranjeros para el goce de 
los derechos y la penalidad a los falsificadores 

d) El Código Civil de 1870 para el Distrito Federal y d Territorio de Baja California. vigente 
a partir del lo. de marzo de 1871. adoptó el sistema seguido po.- el Código portuguCs. 
que en uno de sus capitulas comprendía todo lo relativo al trabajo literario en general. 
Tanto las obras litcrarias como las dramáticas. musicales y artisticas se rigieron por las 
disposiciones de este Códi':l"O mexicano. contenidas en d Título So. del libro ll. 
denominado ·•oel Trabajo .. _ ~s decir. del trabajo de crear obras artísticas o literarias. 

e) El Codigo Civtl de 1884 reprodujo el Título Octavo del Segundo Libro de su antecesor 
denominado igualmente ""Del Trabajo" 

t) En el Código Ci..,;t para el Distrito Federal y Territorios Federales en !\1ateria Común para 
toda la RepUblica en Materia Federal del 31 de agosto de 1928, se consideró que no 
podía identificarse a la propiedad intelectuai ..:or. !a propiedad comün ya que ta idea tenia 
que estar publicada o repro~ucida para que entrar:i bajo la protección del derecho. Esta 
fue la razón para que <:n dicho Código se estimara que se trata de un derecho distinto al 
de propiedad~ denominado "derecho de autorn. consistente en un derecho para la 
explotación de la obra. 

g) La primera ley especializada. autónoma respecto de la legislación comprendida en el 
Código Civil. es la Ley Federal sobre el Derecho de Autor del 30 de diciembre .:!e 1947. 
La segunda es la Ley Federal sobre el Derecho de Autor del 29 de diciembre de 1956l 

h} Ley Federal del Derecho de Autor, Publicada en el Diario Oficial de !a Federación el 25 
de diciembre de l 9Q6. se le da mayor importancia al aspecto económico. que al 
intelectUal 

5 Legislación de los Estados Unidos Americanos ~EU.-\) 

Aunque la legislacion de los EU A difiere de la de :-...kxicn. empezando por el hecho de que 
el sistema 1e~aJ de los EU.-\. es el Derecho Consuetudinario o ·"Common Law" .. ha habido 
una tendencia a codificar los principios generales a los que :ie ha llegado a travCs de las 
controversias que se han sus.citado Ejemplos de lo :interiormente dicho son los u Acts .. y 
··Statutes .. en materia de propicdau \mclectuat. los cuales pueden ser equiparados en los 



mexicanos en el sentido de que ambos establecen los principios generales de cada una de ta 
figuras objeto de su protección De esta manera. la legislación establece los requisitos l}Uli!' 

deben cumplir las figuras de la propiedad industrial. para que se tes califique como tales y se 
tes brinde protección legal. asimtsmo en esta legislación se establece en que momento se 
infringe o se violan los derechos adquiridos por los titulares y las sanciones a las que se 
hacen acreedores los infractores 

A diferencia de i\.féx..ico. en donde segun el artículo primero de la Ley de Propiedad 
Industrial. como ya se menciono se lee que las disposiciones "son de orden pUblico y de 
observancia general en toda la República". en los EU~ la legislación es federal en matt.."fia 
de patentes y .. copyright", pero en materia marca.ria. ta legislación puede ser estatal o 
federal~ dependiendo del tipo de registro que se obtenga (estatal o fede.-::d) En caso de 
violación algún derecho. se apela al tribunal correspondiente. ya sea estatal o federa.J No 
obstante esta diferencia. la lcgislacion marca.na a nivel federal. establece los principios 
rectores de las marcas. asi como los derechcs de los titulares y las sa.nciones en caso de 
infracciones 

5 1 Legislación Federal 

La constitución de ElJA.. en su articulo lo. Sección VIII. Clausula VIII. autoriza 
expresaniente al Congreso para que otorgue derechos de ::Jatentes y derechos de autor. Su 
texto es el siguiente 

··Et Congreso tendra poder para ( ) Promover e1 progreso de la ciencia y las artes. 
otorgando por un tiempo linútado a los autores e invento.-es el derecho exclusivo ~ sus 
escritos e inventos respectivos ·· 

La Cl.3.usula de Comercio o "Corrunercc Clau::;e .. contenida en el articulo 1 o. Sección VIII, 
Cláusula lll. autoriza al congreso para regular las marcas y los actos de competencia desleal 
o que afecten al comercio interestatal 

Especifica.mente. la legislación federal para cada una de las figuras de la propiedad 
intelectual es la siguiente 

l. En materia de marcas la .. L.J.nham Fcder-l.I Trademarks .-\.et .. de 1946, Codigo de los 
EVA ... Volumen XV. Sccc1ones \.lLI a !\.-ICX...X'\.-'111 [15 U S C. M 1051-1 l::S] 

:: En materia de patentes. "'Patent Act .. de 195::.. que se encuentra en el Volumen 35. del 
Código c\e los EL:A. Secciones la CCCLX.X'\l. [35 U S C M 1-376] 

En materia de secretos indu~[riales o .. Know how'". el ··uniform Trade Secrets Act" de 
1985 y "'Restatemcnt of Torts-· de 1979 1 Esta legislación no se encuentra dentro dt: los 
volúmenes del código de los EC...\ ya que es legislación independiente. Por otro lado. el 
--Restatemcnt .. es un compendio de definiciones 



5.:! Legislación Estatal 

De conformidad con la OC.cima Refonna a la Constitución y la Cláusula Suprema articulo 
VI). Jos estados tienen poder concurrente para regular en materia de propiedad intelectual. 
como en el caso de las marcas y los secretos industriales. Sin embargo. este poder está 
subordinado a la legislacion federal y no debcra obstaculi:z..1.r o ser contraria a las facultades 
y fines del Congreso. 

De esta manera. qued '! introducido el concepto de ... propiedad intelectual o industriar· para 
referirse al conjunto G<: bienes intangibles que son protegidos a través de la legislación como 
marcas. patentes. secretos industriales y derechos de autor. El objeto de proteger estos 
bienes. ~s fomentar el acervo cultural. tecnológico y científico de las naciones. con el fin de 
que puedan desarrollarse económicamente. así como mantener su cultura. 

BlBL!OGRAFiA 
' Barret :\.L Intellectual propertv. Emanuel Law Outlines. Inc. Nueva York. EUA. 1991 

~ Rangel. !vfedina David. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual Universidad 
Nacional Autónoma de ~fCxico. 1991. 
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CAP TUL O 11 

El SECRETO INDUSTRIAL O .. KNOW HOW' 

1. El bien objeto de ta propiedad intelectual. an:istica e industrial 

El derecho de propiedad. en Ja formulación de su concepto. se extiende su objeto a Jas cosas 
intangibles. comprendiendo dentro de ellas Ja propiedad a.n1stica o literaria e industrial. 

En consecuencia. expresamos que se podria rescatar el pensamiento de Aubry y Rau 
respecto del término .. propiedad ... debido a qu.: eJios lo han ampliado 3 las cosas intangibles 
y comprendiendo en ella la propiedad intelectual. propiamente dicha y la industrial .. 

En el marco de la problemática tecnológica. al derecho le corresponden Jos conocimientos 
tecnológicos. que pueden ser objeto de transacciones mercantiles y susceptibles de una 
apreciación pecuniaria. 

Cuando se tiene un desarrollo tecnológjco, logrado por una persona. por medio de la cual se 
logra una invención. siendo esta un proceso. un producto. un aparato, un uso .. un aparato. o 
alguna otra innovación. o pane de el. esta invención. podrá ser producida. explotada o 
utilizada. por el mismo o por la persona que el autorice. esto es lo que se llama apropiación 
oe la tecnología En estos casos el derecho interviene regulando. por un lado. el proceso de 
apropiación. y por eJ otro. los derechos y deberes del tituJar de la invención; eJ proceso 
jurídico tradicional de protección es la patente. sin embargo. eJ secreto industrial adquiere 
cada día mayor importancia. 

Los industriales. cuando tienen una innovación tecnológica. es decir una invención. optan 
por patentar cuando ven que su competencia o sus seguidores l!suU1 muy c~rca de su 
desarrollo tecnológico, cuando Csta no es la circunstancia. prefieren ocultar la invención a la 
competencia por medio de complejos sistemas de seguridad. en ";rtud de Ja reJativa 
protección que ejerce Ja figura juridica de fa patente y su inminen«e difusión como 
documento de información tecnológica.. estando fuera del control del titular de la patente. 

El secreto industrial puede proteger un aspecto del proceso productivo conocido solo 
genéricamente o estar referido a. conocimientos técnicos no revelados en el acto de patentar 
AJ titular de una invencion. que! solicita la inscripción por medio de cualquier figura juridica~ 
Ja ley le obliga a proporcionar toda la información necesaria para la utilización de la misma. 
las oficinas de registros no tienen eJ personal apropiado para dett.!rminar en que momento la 
invención esta incomplet~ para poner en práctica este requerimiento. AJ ocultar parte de la 
informacion tecnológica. permite al titular de la invención. protegerse del posible uso 
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fraudulento de su invención y, obtener una ventaja competitiva con respecto de sus 
seguidores o de la competencia. ademas de que as1 puede evadir restricciones legalc!S 

La ventaja competitiva del secreto industrial se <la por· 

a) Vencido el plazo por ci cual se concedió una patcmc. esta pasa a ser deJ conocim.iento y 
posiblemente del conocimiento pUblico ( dcspues de veinte años de vigencia. según la Ley 
de Propiedad IndustriaJ. la persona qu~ quiera reproducir la invencion. podrit 
reproducirla o tal vez no pueda reproducirla debido a que carece de la información 
complementaria no incluida cuando .se reaJiz:l d registro. en cambio en el secreto. al 
menos que alguien registre algo igual o semejante. perdera d carácter de secreto 

b) Si caducara ta patente antes de perder vigencia por e:xtinción del plazo. por fa.Ita de 
explotación y producción insuficiente para satisfacer la demanda interna. el otorgamiento 
de licencias compulsivas carecerá. de efectos practicas. nuevarnenre el secreto no tiene 
problema porque no se registra 

c) En casos en que se prohibe el patentamiento. o no se otorga para algunos productos o 
procesos el derecho de exclusividad. guardando el secrc.:to se elimina la posible 
competencia de terceros. 

Delmando define d secreto de fabrica como ·~un método o medio especia] de fabricación. 
patentable 0 no. qu•: es mantenido en s1.:creto .. 1• concepto al cuaJ se debe acompafiar. 
contbrme a lo expuesto supra: a) las panes o etapas de un proceso cuyos aspectos más 
gen~rales han sido publicados~ b) modelos y diseños y figuras juridicas que no hubieren sido 
registrados . 

.:. Clases de secreto industriales 

El concepto de <;cerero industrial es muy variado y. en algunos países. se pueden tener 
.:iiforentcs clases de secretos industria.les. dependiendo de la estrategia a seguir. las mas 
frecuentes son las siguientes: 

a) En vinud de el secreto industrial 

l) Inventos patentnblcs pero no protegidos que quedan sin revelarse con la intención 
subyacente de .. estar en mejores condiciones sin una patente ... como en el caso de un 
proceso industrial 

2) Los secretos necesarios para que se pueda explotar una patente ya existente. que no se 
dan a conocer para limitar el efecto revelador que puede producir la solicitud de patente. 
o para pennitir licenciar .. pa[ente y secreto industrial ... alguno de ambos. es decir. casos 
l!n que se tengan mejoras 
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3) Los inventos o secretos que puedan estar comprendidos en a). l) y ::?). pero sin el 
elemento estratCgico de la no divulgación 

4) El secreto industrial etimero o de corta vida. cuando por la sustancia del invento no vale 
la pena que sea patentado ni se solicite otro derecho de propiedad industrial. por 
ejemplo. una substancia que se haga reaccionar con alguna otra substancia o elemento 
conocido. pero que nadie lo haya realizado 

5) Invemos no patentables. proceso biológico natural que siempre se haya realizado 

b) El secreto industrial no secreto 

1) Habilidad para la producción. experiencia. artilugios en Jos que se requiere de tiempo 
para asimilar la actividad 

::!) Asistencia técnica y servicios conexos 

3) Entrenamiento de personal 

4) Fuente de sum.inistros de los componentes incluidos en b). J ). 2). 3). 

5) Obtención 1.ie dibujos. fotograñas, cálculo:i. etc .. relacionados con el b). 

c) Cuestiones especiales que por error se llega a un secreto industrial: 

l) Secreto industrial y mera información. 

2) Secre10 industrial futuro. en donde se cree que se tiene una tecnología. pero no se sabe 
que apJicación pueda tener 

3) Opciones para proauctos futuros. retroceso del secreto industriaJ y similares obligaciones 
precontractuales. 

4) Servicio de suininistro. es decir. d licenciame se compromete a proporcionar el secreto 
industrial. componentes relativos a él. etc. 

5) El Secreto industrial comercial. es decir. licenciamiento sobre métodos de organización. 
experiencias de ~omercializacwn. practicas contables. etc 

Con esto se totalizan quince las clases de secreto industrial que menciono. aunque podrian 
ser mas. ahora menciono aJgunos que tienen uso de mayor frecuencia· 

Conocimientos técnicos aun no patentables que pueden Jlegar a sedo: consisten en 
avances de investigación y desarrollo. con alta probabilidad de transformarse en un 
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invento patcntablc. que aUn no e!!. patentable. la información guardada está con carácter 
de confidencialidad. esta situacion no guarda contlicto:i jurídicos 

,., Conocimientos técnicos no patenta.bles por prohibición legal· debido a que en la mayoría 
de los paises. Ja ley proh.ibe el patentamiento de productos. procesos. siendo la 
transferencia de tecnolog1a con cJ¡iusula de coniidcnciaJidad 

Conocinuentos tecnicos secretos patentablcs pero no pntcntables normalmente son 
invenciones que cumplen con todos los requisitos para poder realizar un registro de 
patente, pero que se ha decidido no publicarlo, entre algunas otras cosas. por no iniciar 
la cxplotacion. por fines comerciales. para evitar invasión de derechos: de esta f"orma las 
empresas tienen tiempo para poder realizar mejoras en sus industrias y adaptar la 
invencion segtin sus ~ec:!sidadcs 

4 Conocimientos tecnico:; que no cumplen con los requisitos necesarios para ser 
considerados una in" ención: su mantenimiento como secreto por el titular pareciera ser 
un derecho incontestable similar a los demás secretes industriales .-.. comerciales que 
guarde cuaJquier empresa. pero su negodación bajo clausula de conti...iencialidad podna 
ser considerada como una práctica monopólica 

Conocimientos secretos técnicos ..:omplementarios de una patente Cl!J.ndo se realiza un 
registro de una patente. normalmente se reserva el titular de ella una pane de 
informacicn substancial para reproducir la patente, lo que Je da mejor posic:ón. porque 
licencia la patente y con cláusula de confidenciaUdad la información que reservó para el 
futuro 

3 La doctrina del secreto industrial 

3 1 El secreto industrial nacional 

El sccrdo industrial ha sido definido en el derecho positivo indirectamente, es decir. se 
encuentra la idea pero no la definición. en el Código Penal para ~1 Distrito Federal. en la 
Ley de Impuestos sobre la Renta y en la derogada Ley sobre eJ Control y Registro de la 
Transferencia je Tecnologia y el uso de explotación de patentes y marcas. Ha sido aplicable 
en los Ultimes años como estrategia de prote<:ción de conocimientos tCcrúcos 
administrativos. por parte de los empresarios. La utilización de Ja palabra inglesa ·•know 
how... para referirse al :;ecreto industrial y su traducción literana .. saber hacer"". ha 
confi.mdido mucho a Jos mismos empresarios. que se refieren a Ja experiencia. permitiendo 
la optimización en el proceso productivo y eJ av:incc tecnológico La legislacion mexicana 
exige Ja objcti,;dad. debido que para considerar ;JJ secreto industrial, exige que conste en 
documento. que tenga soporte tCcruco 

Exisuendo un conjunto de conocimientos. que puc-dcn ser rransferidos por constar en 
documentos de sopon~s m;ucriaks. sigmticando para un ind1"1duo obtener ventaja 



competitiva frente a ta competencia o estar en la misma condición que la competencia, 
Surgiendo la moderna concepcion doctrinaria y de la creación jurispn.idencial en el derecho 
comparado. e inclusive. por las normas fiscales. 

La Ley de Propiedad Industrial mexicana define al secreto industrial. como toda 
intbrmación de aplicación industrial o comercial. con caracter confidencial que le permita 
obtener una ventaja competitiva o económica. referida a la naturaleza. características o 
finalidades de los productos; a los metodos o procesos de producción~ o a Jos medios o 
formas de distribucion o comercialización de prestaciones de servicios. siempre y cuando a) 
la infonnación no sea del dominio público. b) no resulte evidente para un técnico en la 
materia. c) se hayan a.daptado medios o sistemas para preservar el secreto (3.rt 82). los 
incisos anteriores son: 

a) Que no sea del dominio público· la ley se refiere a los antecedentes que se encuentren 
documentados en registros de patentes. modelos de utilidad. diseños industriales. 
certificados de invención. etc . los cuales han pasado al dominio püblico por caducidad o 
por abandono de los mismos~ también por la infonnación. dada a conocer en evl!ntos o 
publicaciones internacionales. as1 como de informacion de uso común entre las personas. 

b) Que no resulte evidente para un técruco en la materia: esta exigencia es de fundamental 
imponancia en 1a definición sustantiva del secreto industrial. por cuanto implica la 
realización de una actividad inventiva. que justifica la competencia federal en materia 
para el caso que se hiciera una interpretación estricta del an. 2S. parrafo octavo y 73 lnc. 
XXLX-F de la Constitución. confirmando que no hay diferencia sustancial entre el 
contenido de un secreto industrial y una patente. 

c) Que este contenida la información en medios: es decir. que esté protegida la información 
para considerarla secreto '.ndusui.al. es necesario que se hayan adoptado medios y 
sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma 
Muy imponante. 1a transferencia o autorización de uso de la información con cláusula de 
confidencialidad no le hace perder el carcicter de secreto industrial an. 83). 

La ley demanda el cumplimiento de algunos requisitos adicionales para considerar la 
información como secreto industrial~ es decir. las características o finalidades de los 
productos· 1) la naturaleza sustantiva de la información debe ser similar a la invención.. ::?) 
utilidad para la empresa para considerarla como valiosa. 3) acciones realizadas para 
mantenerla como secreto (art. SS y 86) 

3. Z Protección de los secretos 

a) El Codigo Penal para d Distrito Federal dedica el capitulo único del Título noveno a la 
··Revelación de Secretos.. Sanciona a quien revele un secreto al que ha tenido acceso en 



vinud de su empleo. cargo o puesto, si esta acción provoca un perjuicio y se realizó sin 
autorización del perjudicado (art. 210). La pena se eleva substancialmente en: ~) segUn la 
función que desempeñe el sujeto, si presta servicios profesionales o técnicos. es funcionario 
o empleado público~ b) por el tipo de secreto: si es de carácter industrial (art. 86 y ::!.~3). 

La ley contempla como minimo una pena de cien a diez mil veces el salario mínimo vigente 
para el Distrito Federal • o prisión de dos a seis año (art. 224)~ y la reparación del daño 
material o indemnización de dai\os o perjuicios por la violación de los derechos que confiere 
est:i ley. en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al pú:blíco. 
de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación de alguno de los 
derechos de propiedad industrial (art. ::!.21 bis) 

b) La ley que protege los Derechos de Autor reprime a quién dé a conocer a cunlquier 
persona una obra incdita o no publicada. recibida en confianza del titular del derecho de 
autor o a su nombre. sin su autorización. La pena que impone va de: 

1) Cinco mil hasta diez mil días de salario mínimo en los casos previstos en las fracciones I 
III, IV. V. v"II. VIII y IX. 

2) de mil hasta cinco mil dias de salario mínimo en los ¡,;a.sos previstos en la fracción y '\-, 
del articulo anterior. y 

3. de quinientos hasta mil di as de salario mínimo en los demás casosa que se refiere la 
fracción X del artículo anterior. 

Se aplicara multa adicional de hasta quinientos días de snlario gcneraJ vigente por día. a 
quien persista en ·: infracción. 

No es impresindiblc que el autor del delito provoque un daño o que pretendiera provocano 
(art. :.3:. Ley Federal del Derecho de Autor publicada en el Diario Oficial de la Federación. 
el 24 de diciembre de 1996) 

E.!>ta disposición es de suma importancia pues según la reforma de la ley de 1991 y la del 25 
de diciembre tle 1996. protege <!ntrc otros los prograinas de computación. más cercanos a 
los temas tecnológicos que la autora! 

c) La ley de Propiedad Industrial. considera como delito 

l) Toda aquella persona que. con motivo de su trabajo. empleo, c4l.rgo. puesto. desempetlo 
de su profesión o relación de negocios. tenga acceso a un secreto industrial del cual se le 
haya prevenido sobre su confidencialidad. dcbcra abstenerse de revelarlo sin causa 
justifica.da y sin consentimiento de la persona que guarde dicho secreto. o de su usuario 
autorizado fart. 85) 
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:?) La persona tisica o moral que contrate a un trabajador que esté laborando o haya 
laborado o a un profesionista. asesor o consultor que presente o haya prestado sus 
servicios para otra persona. con el fin de obtener secretos industriales de esta. sera 
responsable del pago de daños o perjuicios que Je ocasione a dicha persona. También 
será responsable del pago de daños y perjuicios la persona fisica o mural que por 
cualquier medio ilicito obtenga información que contemple un secreto industrial (art. 86). 

4. Intereses tutelares 

La dilerencia en las penas establecidas para quien revela un secreto en general o el 
contenido de una obra protegida por Derecho de Autor y de quien revela ' .. m secreto 
industrial. es su~1:antiva y es una de las argumentaciones que nos autorizan a afirmar que los 
:.1tereses protegidos por la ley son substancialmente diferentes 

Como suele suceder en las figuras vinculadas al derecho penal economice. la nonna protege 
múltiples intereses. dificiles muchas veces de individualizar. como expresa Pedrazzi: 

.. El derecho penal económico constituye quizá uno de los sectores de la parte especial en 
que la utilización del concepto del bien jurídico es más ardua y problemática. en el que los 
objetos merecedores de tutela son más dificiles de aislar y reconar. En su extrema 
complejidad. el fenómeno economico afecta a una serie de intereses de distinta naturaleza~ 
entre los cuales eXJste una relación dialéctica que oscila entre la convergencia y el 
antagonismo: intereses individuales y de grupo. intereses •difusos~ e intereses referidos a la 
comunidad considerada de forma unitaria··3 

El bien tutelado de los delitos económicos se vincula directamente a la Constitución. en 
nuestro sistema jur.idico la recto na por pane del Estado del D~sarrollo ~acional. orientado 
al cumplimiento de Jos objetivos que la misma detalla (arts :?S al ::s inclusive de la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos !\.tex:icanos) 

La norma no protege el derecho de explotación monopólica del secreto industrial por su 
titular. ni se propone estimular el desarrollo científico y tecnológico~ para ello dispone de 
otros instrumentos de politica económica y jurídica. como los estímulos que brinda la 
patente Por otra parte no es conveniente utilizar el ..icrecho penal corno instrumento de 
estimulo 

El interés que protege la nonna.. en d caso del secreto industrial. es la competencia leaL 
garanciz.a que se veriñque uno de los condicionantes que hace posible que la economía de 
mercado tienda a la eficiencia En segundo término. protege la confianza que le brinda la 
empn.~a a Jos trabajadores que tienen acceso a un conocimiento técnico confidencial. e 
indirectamente. pro[ege aJ productor y a los consumidores. que se verán beneficiados de un 
comportamiento leaJ del mercado Si bien. en términos muy generaJes. que agregan poco al 
tema en cuestión. se puede coincidir en que el bien protege el secreto de la empresa" 



4.1 Et secreto industrial latinoamericano 

La naturaleza juridica del secreto industrial en Latinoamérica. se manifiesta en los términos 
anteriormente mencionados 

Álvarez Soberanis considera que .. conocimientos tecnicos son propiedad de quien los 
descubre", .. pero que cuando se transmiten" -dice·. entran a formar parte del .1cervo 
tecnológico del receptor. sin que sea prcbabll:!' pretender que los puede devolver. ya que tal 
cosa es imposible. en razón de la naturaleza misma del bien transmitido Es posible regresar 
~i~:~:~i~.~te los documentos en que consten los conocimientos tCcr•icos. pero no estos 

Seria posible compartir esta concepción de _-\.lvarez Soberanis si el derecho de propiedad del 
conocimiento técnico no patentado cstu .. ;ere positivamente mstituido. y siempre que en la 
denont.inada transferencia de tecnologia se cl!'diera d"ectivan1ente d derecho. con~cul!'111.::ia 
juridica que creemos debió s~r la mejor intención por el citado jurista 

TiHet concibe la naturaleza juridica del secreto industrial como de un derecho de ªcuasi
propiedad''. exponiendo su idea de la siguiente manera. 

·~o todos los activos son definibles como ·~propiedadn desde d punto de vista jundico. 
pero todos pueden considerarse como integrantes del valor global de una empresa. Si una 
compañia posee una participación determinada en el mercado, no solo la defenderá. sino que 
también la tomara en cuenta para efectos de planificación Je la misma manera~ sus derechos 
de patente en un campo determinado establecen la protección legal para :\Jturas 
innovaciones. Para aclarar este concepto de activo. que pretende tanto la propiedad como la 
cuasi - propiedad, tomese el ejemplo del conocimiento no patentado. secreto industrial. de 
la empresa.. que puede estar no protegido por la lealtad personal de sus <!mpleados. por 
conrr=.uos que obliguen a guardar el secreto y por un minucioso control de sus actividades 
Cuando se transfiere ese tipo de conocitnientos a otra empresa, esa transferencia se hace 
por un pago. El cedente establece en el contrato una serie de condiciones que liMitan el uso 
del conocimiento en los términos convenidos. También puede incluir cláusulas que impidan 
el uso del conocimiento no solo a sus competidores. sino tambien en cualquier forma que 
pudiese representar un daño potencial a sus intereses comerciales. Aqui aparece un contlicto 
entre el interes juridico. la transferencia de un activo mediante un contrato y el interes 
comercial en mantener la protección de la. propiedad. con o sin la aprobación o la tolerancia 
de la ley Lo cieno es que una gran empresa esta en condiciones de imponer clausulas 
restrictivas precisamente porque se trata de un derecho de cuasi-propiedad que no está 
totalmente definido por ta ley""° 

Se observa que esta formulación de ··cuasi-propiedad" no es compatible en los principios en 
que se basa la codificacion individualista del derecho de propiedad 

Es sabido que en d régimen mexicano no se admiten restricciones o limitaciones que to 
dcs"";nl!en. sin perjuicio de estas consideraciones sobre d derecho de propiedad Se estima 



que tal concepción presume la existencia del de: :;!Cho de propiedad sobre el secreto 
industrial. que es :a postura que combatimos. segun se ha ido revelando Por Jo que al 
secreto industrial en latinoamerica. se le da el mismo trato que en el país 

4.::! El secreto industriaJ continental europeo 

En el derecho cominentaJ europeo la doctrina y la jurisprudencia no son uniformes. pues SJ 

bien existen definiciones en el sentido dd secreto industrial como derecho de propiedad. se 
manifiesta tambic!n una importante orientación adversa. 

a) El secreto industrial alemán 

En Ja doctrina y en la jurisprudencia de la República Federal Alemana. como es apreciable 
en el significativo trabajo de Tiedemann 7

• se expresan afirmativamente sosteniendo el 
secreto industrial .. como posición juridica subjetiva .. 

Pfister. tras realizar un análisis de todos los argumentos en favor y en contra. ubica aJ 
secreto industrial bajo la protección del art. S::!J, inc. 1, del Código Civil alemán. lo que 
tiene sentido si se acepta la existencia de un "otro derecho" a tenor de esta disposición 
Incluso autores que tienden al análi'iiS del secreto industrial como un posición 
principalmente Iactica y que rechazan un derecho absoluto sobre el secreto industrial. 
enf'atizan la necesidad de por lo menos aceptar un derecho de exclusión sobre el secreto 
industrial. cuya tr.:msferencia (ans 398 y ss. del Código Civil ). se adecUa a los principios 
establecidos para la transferencia 

~o obstante que la doctrina y la jurisprudencia expuestas son las predominantes. Tiedemann 
señala que Jos autores comrarios a ella destacan ··que la aceptacion de un derecho subjetivo 
sobre el secreto industrial es dogmáticamente posible. únicamente dudan de que esta 
construcción sea admisible, dado que la ley pane de un numerus clausus de los derechos 
subjetivos 

En este orden de consideraciones y con motivo del lenguaje que emplea la Comisión de la 
Comunidad Europea. se habla de propiedad del secreto industrial. Es importante resaltar la 
observacion que 1\1cstmackcr hace al respecto, pues aclara: ··en eJ lenguaje de Ia Comisión. 
que habla de .. propiedad" en el secreto industrial. no se Je debe entender en sentido técnico. 
ni justifica la suposición de que en el secreto industrial se equiparar:i a los regímenes de 
bienes inmateriales ... 

b) EJ secreto industrial en suiza 

En el derecho suizc. según \.Vise. Ja mayoría de Jos autores consideran que el secreto 
industrial es un tipo intangible de propiedad personal Hace nocar que hay autores que 
estim.J.Jl que es solo un derecho relativo e incompleto, como los hay que sostienen que t!'s 
solan1entc un hecho en el activo'' 

l'-, 



Distintamente de las vertientes doctrinales hasta nqui relacionadas. en las cuales se sostiene 
el derecho de propiedad del secreto industrial. estimaremos concepciones que a nuestro 
juicio la afojan de ella. 

Así es en el claro y agudo apone de Bianchi respecto a la .. construcción de Pfister ... y su 
ºcritica a una tutela absoluta sobre los conocimientos técnicos no patentados a la luz del an. 
41, primer a.partado, de su constitución .. 10 

En el curso de su examen,. Bianchi fonnula valoraciones. en lo que concierne a la idea de Ja 
inexistencia de un derecho de propiedad sobre el secreto industrial. 

Cuando expresa.. ""por tanto, se puede afirmar que para los conocimientos técnicos no 
patentados no hay. en nuestro ordenantiento jurídico. una tutela directa erga ornnes. en 
cuanto tal tutela no resulta prevista y deducible de nonnas especificas y explicitas mientras 
parece que deba ser distinta la conclusión sobre este aspecto, como se ve infra. para los 
inventores industriales no patentados pero patentablesº ª 

Se considera que es posible incluiF" en la orientación doctrinal relacionada a Goméz Segade. 
debido a que califica al "secreto industrial". ya que para él tan solo "es un bien intangible 
sobre el que no recae un derecho de exclusiva". 

d) El secreto industrial francés 

En la doctrina francesa se revela una tendencia negativa al reconocimiento del derecho 
subjetivo. tanto respecto a las invencionr.s. como del secreto industrial. atendiendo 
especialmente, '-'"" nuestra opinión al desenvolvimiento. avances y divulgación actual de la 
técnica y ciencia. 

Expone Magnin que cienos autores han puesto en duda que sea posible hablar de propiedad 
sobre las invenciones. ·~t. Page -escribe-, analizando la génesis de las nuevas invenciones 
actuales, te ha conducido, en efecto. a distinguir una doble filiación que constituye un doble 
vínculo de dependencia: filiación científica y la filiación técnica••lt 

Se comprende, pues -prosigue Magnin-. que no es posible afirmar verdaderamente. en esas 
condiciones. que se es propietario de una invención. y en consecuencia,. de una idea 
inventiva concreta por el secreto industrial. Así. preterimos sostener. con M. Page. la idea 
de un simple derecho de paternidad sobre una invención que lleva la impresión de su autor. 

u:Esta es la única referencia que se puede reconocer en este dominio. La creación científica y 
tecnológica... así lo ha escrito este autor. es una creación inminentemente colecti .... -a. quiere 
decir que ella implica la participación complementaria de individuos distintos, de unidades 
jurídicas y económicas distintas. Las apropiaciones se manifiestan. a medida que el proccso5. 
de creación técnica se encaminan a la etapa de aplicación industrial~ pero no son sino 
apropiaciones de hecho. El autor de una invención no posee asi sobre ella mas que un 
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simple derecho de paternidad. por el hecho de Ja contribución que él ha aportado a su 
eclosión .. 

use ve así que no es jurídicamente posible considerar Ja creación de una disposición legal 
instituyente de un derecho de propiedad sobre el secreto industrial". 

La evolución opern en la legislación sobre el derecho del inventor. es apreciable en la Ley, 
que no establece un derecho exclusivo de explotación en provecho del inventor: aJ 
contrario. precisa que el derecho exclusivo de explotación pertenece aJ primer depositante. 
y no al inventor. 

Asimismo, la jurisprudencia francesa ha negado que el uknow how .. constituya el objeto de 
un derecho de propiedad. En la sentencia del 18 de julio de 1974 de Ja Corte de apelación 
o· Amiens f"aJló, en este sentido. que •'el elemento deJ secreto industrial se distingue de las 
invenciones patentadas en que el primero no se beneficia sino de una protección de hecho 
consistente en el secreto que lo envuelve, protección ~ue no puede ser sancionada sino por 
aplicación de las reglas de la competencia desleaJ1 

. En comentario a esta sentencia. 
l\.fousseron y Vivant sostienen que ella participa.,. ucon f"ortuna. del esfuerzo de clarificación 
comprendido en la materia y suma.mente necesario en una época en que la práctica utiliza ya 
frecuentemente las desa..fonunadas expresiones de .. propiedad del ºknow how"\ de cesión o 
de licenciamiento de saber-cómo'"13

. 

4.4 El Secreto industrial en Jos Estados Unidos de América. .. Cornmon Jaw·~ 

a) En Ja doctrina y en Ja jurisprudencia de Jos Estados Unidos de América y en Inglaterra se 
reconoce que el secreto industrial es un derecho de propiedad. 

Magnin. relaciona la mencionada doctrina y jurisprudencia. sobre si el secreto industrial 
puede ser objeto del derecho de propiedad. Expone: ºDe hecho. esta cuestión se planteó 
frecuentemente a propósito de Ja detenninación del régimen fiscal por los pagos recibidos 
por el titular de un secreto industrial. con motivo de las rentas originadas por la utilización 
del secreto industrial o de las sumas correspondientes al precio de una cesión; el problema 
existe en saber si estos pagos se hallan sometidos a un impuesto sobre la propiedad (income 
from propeny) o la tasa sobre los servicios (income from service). Es en esta ocasión que 
Ja jurisprudencia angloamericana fue conducida en varios casos a sostener que el secreto 
industrial constituye eJ objeto de un verdadero derecho de propiedad•• 

Magnin prosigue e.~presando que Ja noción C."Cpuesta.. •·escndaJmente comprende como un 
derecho personal que otorga a su titular una serie de preguntas contra Jos tercerosº. criterio 
que sustenta apoyado en eJ pensamiento de Maddock. que reproduce. "Asi como lo hace 
notar l'vfaddock -escribe-, el tCmlino de propiedad no es un concepto abstracto, sino que 
designa má:ii bien las prerrogativas de su titular. Los derechos de propiedad no son 
inherentes al objeto mismo. sino que se manifiestan en relación a Ja persona. Por mencionar 
solamente algunos. comprenden para el titular. el derecho a la protección. el derecho de 
utilización~ de explotación o de transferir una cosa. Cada uno de estos derechos es un 



elemento aislado del has de derechos del propietario. La palabra propiedad t!S simplemente 
un rótulo que permite designar un has que la ley reconoce y hace respetarº 

Dessemontet sostiene que "'los jueces pueden reconocer libremente nuevos tipos de 
propiedad -en equity ningún numerus clausus los restringe- en cuanto al objeto del derecho 
y en cuanto a la fbnna. es decir, a las facultades que Je acuerde el titular·• 

En la doctrina relacionada es posible apreciar y deducir dos elementos emergentes. que se 
pueden concretar en el concepto que del derecho de propiedad se tiene en el ••common la"W" 
y los alcances de las facultades del juzgador. 

En cuanto al derecho de propiedad es destacable una situación füctica y de preguntas 
personales oponibles a los terceros que el orden "'reconoce y hace respetar" 

Esta concepción y régimen juridico se vincula con el hecho de posesion. diferenciado de los 
principios que lo rigen en el derecho romano. pues como explica Eder. se distingue de este 
último. así como de su concepto en los códigos latinos clásicos. hEI elemento importante en 
el --common laW' -escribe- no es el animus domini. o sea. el propósito de tratar la cosa 
como dueño. sino ta intención de excluir a otras personas del uso o goce de las cosas 14 

_ 

Este juicio de Eder se sustenta en el pensamiento de Holmes. que en Jo tocante al derecho 
de propiedad no lo desvincula de la posesión. ••pero. ¿cuales son los derechos de propiedad? 
-se interrogaba Holmes-. Substancialmente -consideró- oon Jos mismos que aquellos 
incidentes a la posesión. Dentro de los limites prescritos por la politic~ se permite al dueño 
ejercer sus poderes naturales sobre el objeto de que se trata. sin inteñerenci~ y está más o 
menos protegido para excluir a otras personas de tal interferencia. Se permite al dueño que 
e:iccluya a todos. y no es responsable frente a nínguno. Al poseedor se pennite que excluya a 
todos menos a uno. y sólo es responsable frente a éste. El voluminoso cuerpo de preguntas 
que han hecho que el terna de Ja propiedad sea tan grande e importante constituyen 
cuestiones de transferencia. no necesaria o generalmente dependientes de Ja propiedad por 
distinción de la posesión. Son preguntas relativas al efecto al no tener W1 titulo ya en 
existencia.. o de Jos modos en que un título originario puede ser dividido entre quienes 
entran en cr· 1' . 

Estas condusiones de Holmcs estaban preceodidas de consideraciones y reflexiones que las 
tü.ndamentan. razón por la cual se reproducen. En ellas expresó: 

Siguiendo el orden de analisis que hemos emprendido con relación a la posesión, Ja primera 
pregunta debe ser: e.A que hechos se adjudican como consecuencias jurídicas Jos derechos 
llamados propiedad? El modo más corriente de obtener la propiedad es mediante la 
transferencia de un propietario anterior. Pero eso presupone una propiedad ya existente. y el 
problema consiste en descubrir que es lo que le da vida. 

Un hecho que conduce a este efecto es d de la posesión, el captor de un animal salvaje o de 
peces del océano. no tiene simplemente posesión sino un título valido contra todo eJ mundo 



Pero el modo más común de obtener un titulo originario e independiente es mediante ciertos 
procedimientos. judiciales o no. opuestos a todo el mundo. En un extremo de éstos 
tenemos al procedimiento in rem del derecho maritimo. que dispone de manera concluyente 
de la propiedad en su poder. y cuando la vende o la expropi~ no trata con el titulo de este o 
aquel hombre sino que otorga un nuevo titulo superior a todos los interés previos. cuales 
quiera que puedan ser. El otro caso más conocido. es Ja prescripción donde una tenencia 
pública opuesta. durante cierto tiempo tiene un efecto similar. Un titulo por prescripción no 
es una transferencia presunta de este o aquel propietario solamente. sino que extingue todas 
las reclamaciones previas incompatibles. Los dos se confunden en el antiguo fine \~r Fine 
se entiende en este sentido. el ajuste o arreglo amigable de un juicio. real o ficticio. en virtud 
del cual las tierras en litigio llegan a ser o son reconocidas como el derecho de una de las 
panes .. ). con las publicaciones. donde el efecto combinado de Ja sentencia y el transcurso de 
un año y un día impedirla todas las recllllnaCiones . 

.. De tal manera. la legislatura puede otorgar derechos análogos a los de propiedad a 
personas respecto de Jos cuales otro conjunto de hechos resulta verdadero. Por ejemplo. 
una persona con una patente o a quien en el gobierno ha expedido cierto documento~ y 
quien en Ja práctica ha producido una invención patcntableºu_ 

En los antecedentes doctrinales y jurisprudenciales del ucommon la.w... la noción del 
derecho de propiedad era posible deducir los alcances de las facultades de los jueces. 

Expuesto lo relativo al derecho de propiedad en lo que concierne a las facultades de los 
jueces cabe poner de relieve de Ja cita de Dcssemontet. que los ~"jueces pueden reconocer 
libremente nuevos tipos de propiedad -en equity ningún numerus clausus los restringe-. Asi 
es pues. que en el sistemajuridico del •·common law" Jos jueces crean derecho 16 

En todo cuanto interesa a nuestro trataJniento de esta materia. este antecedente afirmativo 
del derecho de propiedad del Secreto industrial en el .. corrunon Jaw". es tanto más discutible 
que en los casos en que es reconocido en el derecho continental europeo. Así es. pues 
resulta comparándolo con Ja reglamentación del derecho de propiedad en el gnipo de 
derecho en el cual está codificado. y en el modo de juzgar. en el cual no predominct. no sólo 
el libre albcdrio judicial. sino que el juez no crea derecho ni legisla. 

Además. como se sabe muy bien -por lo que no es necesario abundar-. separa a la familia de 
los derechos codificados la del .. common law .. ~ .. Ja diferencia principaln. que estriba en el 
"'diferente valor que en uno o en otro se reconoce -haciendo una diferenciación con el 
derecho francés- a las diferentes fuentes del derecho: la ley. Ja costumbre.. Ja doctrina y la 
jurisprudencia. sobre todo no se interpretan ni se consideran y utilizan de igual modo en 
Francia y en Inglaterra. La teoría gencJ"al de las fuentes del derecho. y. en consecuencia.. los 
metodos de trabajo y de investigación de los juristas son profundamente distintos en ambos 
paises••17

_ 

~1ás aUn. independientemente de estas diferencias. y aproximaciones que hubiere entre el 
.. common law·• y el derecho modificado, en cuanto a la obligatoriedad de los antecedentes 
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judiciales111
• en lo que respecta al derecho de propiedad industrial e intelectual, se advierte 

que todavía no se ponen de acuerdo. 

~'Ni el ucommon law", ni en las codificaciones -ni siquiera en las comerciales-, se han 
producido normas aptas. para disdplinar la vastisima materia jurídica constituida por los 
bienes industriales. Tal materia ha dado lugar a normas de extrema complejidad. que se han 
formado poco a poco, comUnmentc indicadas a denominaciones como ºcopyright''. 
propiedad an.istica y literaria, ''patents'', propiedad industrial, y todas las figuras jurídicas. 

Dentro de esta formulación de Rav3. interesa a la posición que relacionamos, no sólo la 
inexistencia de normas aptas que disciplinen la materia, sino también que seguida.mente a lo 
transcrito expone· que a las denominaciones mencionadas, ºCopyright''. etc.. ··sus 
disposiciones no pueden ser efectivas si no es mediante la institución y la reglamentación de 
exclusiva o privativa -o monopolica. como bien se dice. empero impropiamente frente a las 
concepciones y nonnas actuales- que no pueden ser aplicadas al concepto de propiedad, ni 
el del derecho romano. ni el del .. com.mon taw". en sentido estricto. Este concepto, en 
efecto, ha estado constituido sobre la idea de un bien dotado de consistencia material. 
susceptible de posesión exclusiva. En contraposición a tal tipo de bienes. tanto a propósito 
de las obras literarias, figurativas. musicales, etc., cuanto a los inventos, se habla de bienes 
intelectuales Y es por esta intelectualización la razón de fondo por la cual la codificación y 
el .. common \aw" tradicional no se h.1n podido ocupar~ no encuadran en tos sistemas de 
conceptos que ellos han elaborado" 

b) Legislación actual de los Estados Unidos de i\.mérica 

l) Por parte de la legislación de los Estados Unidos de Nortcamt!rica, la definición de los 
secretos industriales se encuentra en el apartado (b) de la sección 757 del ·~Rest.atcmente 
of Tons·· (Es dificil traducir literalmente en que consiste un ••restatementc'', pero se 
puede traducir como un compendio). De la misma manera la traducción literal de lo que 
es un "•t.ort" es imposible. sin embargo se puede decir que es una especie de agravio de 
tipo civil. Este compendio fue publicado por el instituto A.mericano de Leyes, en 1979 y 
la definición del .. secreto industrialH se encuentra en la sección de los .. agravios civiles". 
Su cita legal es la siguiente, .. Rcstatement of Torts" (:! nd), ''American Law lnstitute" 
1979). y es la siguiente: 

.. Cualquier fórmula. modelo, instrumento o comparación de información que es utilizada es 
una negociación, y que da esta la oportunidad de obtener una ventaja sobre sus 
competidores. cuando éstos no saben como utilizarla" 

a) Requisitos 

Los t.nOunales de los Estados Unidos. hflfl coincidido en seis factores que determinan 
cuando la información en cuestión o la idea en especifico constituyen un secreto industrial. 
Cabe aclarar que los mismos se han integrado a la legislación con el fin de establecer el 



carácter de secreto industrial El criterio para establecer cuándo In infonnación constituye 
un secreto industrial es el siguiente: 

1) La cantidad de infonnación que se sabe fuera de la industria del titular del secreto De 
esta manera.. la información deber ser substancialmente secreta. 

:?) Las personas. aparte del titular, que conozcan la información. En esle sentido, se le 
permitiril al titular del secreto. revelar la información a sus empleados y terceros 
relacionados con su industria. Sin embargo. se deberá tomar ciertas precauciones con el fin 
de mantener el secreto. 

3) Las medidas que tome el titular del secreto para asegurar que la información permanezca 
en secreto De esta manera. se debc:rá tomar medidas razonables para asegurar que la 
información pennanez.ca en secreto 

Un ejemplo en este sentido es el caso E Y Dupont deNemours vs Co V Chistopher. en 
este caso. el dueño de una refinería no previó que durante la construcción de su planta., 
antes de que construyera el techo. su competidor rentara una avioneta y tomara fotos de su 
construcción. dándole la in.iOrmación suficiente para saber el secreto del refinamiento del 
producto de su competidor. Cualquier medida que el dueño de la refineria pudiera haber 
tomado para tapar su construccion y que no pudiera ser observada ni siquiera desde una 
avioneta. hubiera sido de un costo excesivo. por to tanto. los tribuna.les sostuvieron que el 
duei\o de ta refinería mantuvo el cuidado suficiente para guardar su secreto. {Reporte 
Federal de Casos. Segunda Edición. Volumen 43 l. pag. 1012 (431 F. :?d 1012 (5th Cir. 
1970). cert denied. 400 u·s: 10:!4 (1971 )]. 

4) El valor que tenga la irúonnación para su titular y para sus competidores. La idea o 
inlormación debed. tener un va.lar para su titular. que Je de una ventaja sobre sus 
competidores. los cuales no cuentan con la inlormacion. Además. la información deberá 
tener un valar comercial. En este sentido. un valor religioso o moral no es suficiente. 

5) El tiempo y dinero que el titular ha invertido para desarrollar o adquirir la infonnación. 
Esta consideración se extiende si valor de la información para el titular. ya que desde 
siempre ha existido un interCs en f"acilitar al pUblico el libre acceso tanto a las ideas a.sí corno 
la información Por lo tanto. la legislación, aunque otorga una protección muy limitada en 
esta materia. requiere que al menos la información tenga un valor real para su titular, antes 
de que se Je otorgue el derecho de excluir a los demás de saberlo 

6) El grado de dificultad que tengan terceras personas para adquirir o duplicar la 
información. Por ejemplo. el hecho de que la información haya sido publicada alguna vez. 
niega definitivamente su calidad de secreta Otro aspecto importante es si la información. 
especialmente cuando se trata de procesos de producció~ puede descubrirse fücilmente a 
travCs de la ingenieria de reversa r•reverse engeneering") Si este es el caso. entonces no 
cumple con los requisitos para ser protegida como un secreto industrial. Sin embargo. el 



hecho de que la información pueda ser descubierta a traves de un proceso muy complicado 
de ingenieria invertida. realizada por ejemplo en un laboratorio. generalmente no destruye 
su condición de secreto industrial 

Además de los criterios mencionado:>. se debe cumplir con otra condición para que se 
acepte la información como secreta. Esta condición consiste en que la idea o la información 
debe ser utilizada en fonna constante. Asi. una idea repentina. que puede consistir en los 
términos de una propuesta para un contrato o la fecha de introducción al mercado de un 
producto nuevo. no constituira un secreto industrial en la medida en que no es utilizada 
constante o repetidamente en la industria19 

Tratado de Libre Comercio para los secretos industriales. articulo 1711 

l Revelación de secretos 

Para impedir que los secretos industriales y de negocios se revelen. adquieran o usen por 
otras personas sin el consentimiento de la persona que legalmente tenga bajo control la 
información. de manera contraria a las prcicticas leales del comercio. se da de la siguiente 
manera. 

a) Que la información sea secreta, en el sentido de como conjunto o en la configuración y 
composición precisa de sus elementos. no sea conocida en general no fácilmente 
accesible a las personas que nonnalrnentc manejan el tipo de información de que se trate. 

b) La infonnacion deberá. de contener un valor comercial efectivo o potencial por ser 
secreto. 

e) En las circunstancias dadas. la persona que legalmente tenga bajo control y haya 
acioptado mediante medidas razonables para mantenerla en secreto 

5. 2 Soporte material de la información 

Para otorgar la proteccion. podrá exigirse que un secreto industrial o de negocios conste en 
documento, medios electrónicos o magnetices. discos ópticos~ microfilmes. películas u 
otros instrumentos similares. 

5. 3 Protección 



No se podr3 limitar la duración de la protección para los secretos industriales o de negocios. 
en tanto existan las condiciones que los hagan considerarse como tales. 

S .4 Prohibiciones 

No se permitirá desalentar ni impedir el licenciamiento voluntario de secreto industrial o de 
negocios imponiendo condiciones excesivas o discriminatorias a tales licencias. ni 
condiciones que diluyan el valor de los secretos industriales o de negocios. 

S. 5 Cláusulas de confidencialidad 

Si. como condición para la comercialización de productos fannacoquimicos o de productos 
agroquimicos que utilicen nuevos componentes quimicos. se exige la presentación de datos 
sobre experimentos o de datos de otro tipo que no se hayan publicado y que sean necesarios 
para deternúnar la seguridad y eficiencia del uso de dicho producto. se protegerii.n los datos 
que presenten las personas contra la divulgación cuando la generación de tales datos 
implique un esfuerzo considerable, excepto cuando la publicación sea necesaria para 
proteger al público o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los 
datos contra todo uso comercial desleal. 

5.6 Restricciones para utilización de información 

Respecto a los datos sel'alados en el poirrafo anterior. que sean presentados después de la 
fecha de entrada en vigor de este Tratado. ninguna. persona distinta a la que los haya 
presentado podr3, sin autorización de este última. contar con tales datos en apoyo a una 
solicitud para aprobación de un producto durante un periodo razonable despuCs de su 
presentación. 

Entendiéndose como periodo razonable. un lapso no menor de cinco años a. partir de la 
fecha en que la parte haya concedido a la pe1·sona. que produjo los datos. la aprobación para 
poner en el mef"cado un producto. tomando en cuenta la nat.\lraleza de los datos y los 
esfuerzos y gastos de la persona que los desarrollo. 

5.7 Comprobación 

Sujeto a estas disposiciones. nada impedir3 que las autoridades lleven a cabo 
procedimientos sumarios de aprobación para tales productos sobre la base de estudios de 
bioequivalencia o biodisponibilidad. 

5.8 Periodo de uso de exlusividad de la información 

Cuando alguno de los paises contratantes se apoye en una aprobación de comercialización 
otorgada por otro de los de los paises miembros. el periodo razonable de u.so exclusivo de 
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la información proporcionada para obtener la aprobación. se iniciara a partir de la fecha de 
la primera aprobación de comercialización. 

El contenido del secreto industrial y de Ja patente es sinúlar y. en ciertos casos. 
complementarios~ lo que varia es el instrumento juridico o material utilizados. Si el titular de 
una invención opta por la patente. deberá sujetarse a todos los requisitos establecidos por la 
ley, para su obtención como su posterior explotación. y gozará de los privilegios de ella por 
un periodo de tiempo fijo. 

Como ya se mencionó. el secreto industrial no está legislado, por Jo que hay poco escrito. 
el interés radica en las ventajas tecnológicas competitivas de los empresarios o de las 
personas y sus repercusiones jurídicas. 

Para tener respaldo por la Ley. es importante que lo que no se registra como secreto 
industrial. se solicite como cualquier otra figura juridica de propiedad industrial. lo que se 
analizará en los siguientes capitulas. 
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CAP TULO ¡¡¡ 

LA ACTIVIDAD lNVEN"nV A 

PRINCIPIO FUNDAl\-iENTAL PARA PATENTAR 

En el derecho mexicano. existen tres requisitos conocidos para que pueda existir un invento 
patentable. las cuales son la novedad de la invención. resultado de una actividad inventiva o 
del mérito inventivo y de Ja susceptibilidad de aplicarse industrialmente (art. 16. LPI). sin 
embargo en la práctica administrativa en la Ley sobre Propiedad Industrial. que es ejercida 
administrativamente por el ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de Ja 
Propiedad Industrial; con apoyo en la doctrina. la jurisprudencia y normativa extranjera e 
internacionaJ. podremos analizar la cabida que tiene Ja figura de la actividad inventiva o 
mérito inventivo. en nuestro derecho. 

1 .. ~tecedentes 

Debido a que nuestra Ley de Propiedad Industrial. se complementa en fuentes extranjeras. 
resulra oportuno señalar que el concepto que exaininamos es diversa.mente expresado en los 
distintos idiomas con términos que. literalmente traducidos. no son exactamente los mismos 
entre si. 

En Alemania. se Je denomina "'Erfindungshbhe ... ténnino dado en 1906 por Winh1
• y su 

traducción es .. altura. inventiva .. 2~ también se le conoce en Alemania como usche>pferische 
Leistung" (trabajo creativo) y ••entwick.lungsraffende Leistung.. (trabajo de desarrollo 
arrebatador) 3

, El término alemán incluido en el Convenio para la Patente Europea (C.P.E}. 
firmado en Munich el 5 de octubre de 1973. es ••erfinderische T:ttigkeit"'"' En el derecho 
angloamericano el vocablo empleado es "'non-obviousness··. que solamente lo podemos 
traducir con el anglicismo «no ob\.icdadº. el término inglés usado en el C.P.E. es .. invcntive 
step"" (paso inventivo). En Francia se alude a ·•activitC invcntiven. que es la que se a 
adoptado y lo propio ha recogido Ja versión francesa del C.P.E~ que además finalmente. en 
nuestro medio et uso ha adoptado el ténnino .... mérito inventivo ... Todas estas voces denotan 
Jo mismo'. lo que resulta alln más evidente en el caso del C.P.E .• donde la misma definición 
sirve a los términos .... erfinderische T~tjgkeitn ... inventive step .. y "activité inventive". 

Es precisamente en los textos normativos donde encontramos la mejor definición de la 
actividad inventiva o mérito inventivo. Pese a que omnis definitio in jure periculosa est. A 
este fin tomaremos la legislación de Jos Estados Unidos y Ja C.P.E .• textos particularmente 
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autorizados por ser el primero el resultado de largas negociaciones donde participaron los 
más destacados especialistas europeos6

, en tanto que el segundo es - al menos en la opinión 
de la Corte Suprema7

- la codificación de una larga jurisprudencia sobre este punto que 
comenzó en 1850 con el falto HHotchkiss v. G..-eenwoocl''• 

La primera oración del art. 56 del C.P.E .• en las tres versiones oficiales (alem3.n. inglés y 
francés) de este tratado dice así su traducción 9 · 

use considera que un invento esta fundado en una actividad inventiva cuando para el 
especialista no surj~ de modo directo. del estado de la técnica .. 

'""Un invento sera considerado como comprendiendo un paso inventivo si. tomando en cuenta 
el estado de la técnica. no es obvio para una persona capacitada en ta técnica·• 

'""Un invento será considerado como implicando una actividad inventiva si. para un hombre 
de oficio, no resulte de una manera evidente del estado de la técnica.. Por otra parte. la ley 
de tos Estados Unidos dice: 

"'"Una patente no puede ser obtenida aunque el invento no esté idénticamente divulgado o 
descrito segUn se preve en el art. 102 del .. Patent Act" (PA)de este titulo, si las diferencias 
entre el objeto que se desea patentar y la técnica anterior son tales que el objeto como un 
todo hubiera sido obvio al tiempo en que se hizo el invento para una persona de capacidad 
común en la técnica a que pertenece dicho objeto. La patentabilidad no sera negada por la 
manera que se hizo el invento (art. 103. PA). 

Se aprecia que estas disposiciones en la actividad inventiva o del merito inventivo. es 
definido en forma negativa10

• ya que se indica cuando la creación no satisface esta exigencia.,. 
y oo a la inver~ Para estas normas existe actividad inventiva cuando una nueva solución 
que se pretende tutelar no era obvia para una persona experta en la materia o en la técnica 
en cuestión a la fecha de presentación de la solución de patente (o a la fecha del invenw. en 
el caso de la ley de los Estados Unidos). La actividad inventiva o mérito inventivo. entonces. 
consiste en que la idea no sea solamente ~'una inevitable aplicación de lo notorio. un nuevo 
corolario de cuanto ya se sabe,. 11

, lo que puede ser en cierta medida el objetivo mediante el 
recurso a la tigur:i del experto en la técnica. para quién dicha idea no debe ser obviau. No es 
necesario. en cuanto la creación sea excepcional .. genial .. sorprendente o notablet 3

• estas 
circunstancias pueden configurar indicios de que existe actividad inventiva o mCrito 
inventivo. ni tampoco un grado mayor o menor de originalidad una vez. que se determina la 
existencia de esa cualidad de ··no obviedad .. 14 

2. Componentes 

Para comprender más a detalle Ja figura de actividad inventiva o mérito inventivo. cx..isten 
tres elementos que son necesarios revisar 
:::?. 1 Estado de la TCcnica o del Arte 
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El estado del ane que se toma en cuenta para determinar sj existe actividad inventiva o 
mérito inventivo. es el conjunto de conocimientos técrúcos que se han hecho públicos 
mediante una descripción oral o escrita.. por la explotación o por cualquier otro medio de 
difusión o informació~ en el país o en el extranjero (an. 12. fracción 10. hasta ta 
presentación de la solicitud de la patente. Sin embargo. existen dos calificaciones que 
limitan seriamente esta proposición. 

En primer lugar. el limite temporal más próximo puede retroceder hasta Ja fecha de la 
presentación de la solicitud de la patente extranjera cuya prioridad se reivindica en los 
tCnninos del art. 4 del Convenio de París (fecha de prioridad)" el modo de excluir todo lo 
que ha sido incorporado al estado del arte con posterioridad. 

En segundo lugar. la amplitud de los conocimientos que cabe atribuir al experto o con 
conocimientos medios en la materia también contribuye a limitar la técrúca que cabe 
considerar a estos efectos. en el caso del C.P .E. el art. 56. excluye aquellos documentos no 
publicados a ta fecha de solicitud (o de su prioridad). los cuales en cambio. pueden ser 
considerados. según el art. 54. cuando se evalúa la novedad objetiva del pretendido invento. 

2.2 El experto en la técnica 

El experto en la técnica considerada a un hombre de oficio es una figura poco crab1e. algo 
así como. al buen padre de familia. en el derecho civil .. a la. cual se recurre paca procurar 
obtener un parñ.metro objeti,.·o que pennita deslindar la actividad verdaderamente inventiva 
de la que no lo es. Se cree que es una persona que todo lo sabe y si no lo deduce por la 
experiencia que tiene. pero también se le cree que carece totalmente de imaginación 1 ~. 

Hay que señalar qu.: esta persona pertenecerá. al selecto gn.ipo del ámbito tecnológico a que 
se refiere el pretendido invento16

• Pero ta cuestión auténticamente crucial es la amplitud de 
sus conocimientos; se trata de un técnico con conocimientos medios17 pero no 
especializado. con e1 dominio de su técnica particular y de algunos otros conocimientos1

•; 

pero. su nivel de conocinüentos es ciertamente superior al del público en general, no excede 
lo que puede esperarse de una persona debidamente calificada 19

• Es evidente que 
conocinllentos y calificaciones dependen de cada ca.so particular, es decir. de las dificultades 
que resuelve la solución que se pcrsjgue tutelar y del dominio tecnológico involucrado20

; 

así~ se ha sostenido que para ciertos casos. cuando se trata de una arca intensamente 
investigada. ta figura del experto put!de consistir en un grupo de investigadores21

,. opinión 
que nos parece un tanto excesiva por cuanto se estaría tomando como rúvel minimo a 
expertos altamente calificados y comúruncnte contrata.dos para realizar investigación22. Por 
lo expuesto. resulta una limitante del estado de la técnica relevante.. que quedará 
circunscrita a lo que puede esperar que conozca o sepa un técnico mcdio:J. 
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:?..3 El instante de la presentación de la patente 

Si una innovación que se pretende patentar es obvia para un técnico de Ja materia no puede 
ser ref"erida a un periodo temporal posterior a la fecha de presentación de la solicitud de 
patente:: .. o a la prioridad imernacional. En et caso de la legislación norteamericana no se 
puede computar un periodo de tiempo posterior al momento ··en que se hizo el inventen. 
conforme lo señala su art. 1 03 

3. Determinación de la actividad inventiva o mérito inventivo 

3. 1 !\t1etodologia 

En primer tCrm..ino, ya debe haber tenido lugar el examen referido a Ja novedad objetiva 
(diversidad o no identidad con el estado de la técnica), de modo que se haya diversificado 
que no existen antecedentes que. individualmente considerados2'. anticipen lo que se desea 
patentar. En punto a esta metodologi~ la Corte Suprema de los Estados Unidos sostuvo 
que primero deben de ser determinados el contenido y alcance del estado de la tCcnica o 
ane~ luego deben ser establecidas las diferencias entre el estado de la tCcnica y lo 
reivindicado como patentabJe~ seguidamente se debe resolver el nivel de habilidad ordinaria 
en la té'Cnica pertinente~ para entonces determinar. contra ese transfundo, si el invento en 
cuestión es obvio. 

En este último paso es el decisivo, y consiste en verificar la rapidéz con que Ja nueva 
solución deriva o se desprende. para un practico en Ja materia.. de lo que a es conocido. A 
diferencia de lo que sucede al determinar la novedad objetiva o formal. es posible combinar 
diversos antecedentes formando un ·~mosaico·•. puesto que comúnmente el tCcnico medio no 
se conformara con el material conocido tal cuaJ existe. sino que buscará combinaciones y 
analogías. Sin embargo. no debe perderse de vista que estas combinaciones y anaJogias:?1

". y 
a.Un el recurso a ambitos tecnológicos diversos, deben estar al alcance del hombre de oficio y 
ser obvios para el teniendo presente que éste es un hombre carente de imaginación y 
capacidad inventiva. 

Particular prevención merece el análisis ex post facto En efecto. muchos inventos parecen 
evidentes una vez que han sido hechos, y en tales casos nada es m<is injusto que. con la 
sabiduria de quienes conocen la solución de un problema después que otros Jo han resuelto, 
despachar aJ inventor con terminas de que su propuesta es obvia. Es por ellos que esta tarea 
de determinar si una creación luce con merito inventivo debe ser efectuada con suma 
prudencia:?7 Según la Ofic.ina de Patentes . .\Jernana para el examen de solicitud de patentes~9• 
si el exanllnador tiene dudas acerca de la existencia de mérito inven?ivo. entonces debe 
expedirse en el sentido de que esta exigencia se ve satisfecha. ya que evidentemente faltan 
razones para sostener fo contrario 
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3.2 Indicios objetivos 

A fin de eliminar el riesgo de la arbitrariedad a que pueden conducir esa evaluación 
subjetiva. se ha reconocido una serie de circunstancias que. sin ser automáticamente 
decisivas, serian indicativas de que el caso ex:antinado hay actividad inventiva. Algunos de 
estos indicios se vinculan a la génesis del invento, es decir, a cómo se lo ha verificado 

1) El hecho de que fuera necesario un trabajo de equipo y una investigación planificada. 
metódica y prolongada para alcanzar la nueva solución constituyente un indicio de 
actividad inventiva. 

2) Otro tanto sucede si para proceder de lo conocido a lo novedoso fue necesario tomar una 
serie de pasos. y no uno solo 

Existe general acuerdo en que el concreto y efectivo origen del invento en cuestión no tiene 
imponancia~ son indiferentes la habilidad. el esfuerzo. la persistencia. la capacidad y los 
conocim.icntos del inventor y cart..~e de relevancia el que haya llegado a su creación en forma 
intuitiva o casual o inclusive accidental. Es por ello que tiene mas gra";tación aquellos 
indicios que se vinculan directa.mente a la nueva solución técnica en sí misma considerada. 

3) Es ampliamente reconocido como indicio de que un invento no es obvio cuando éste 
satisface ampliamente ::.9 • resolviendo un problema técnico cuya solución se había buscado 
si.n éxito durante años ~ 0 • pese a los numerosos intentos realizados,. y ello es alcanzado 
empleando medios conocidos desde hace tiempo. y no mera.mente los que se le hicieron 
accesibles poco antes dci la fecha de presentación de la solicitud de patente 11 

4) En este mismo conte"'::!O adquieren relevancia indicar los fracasos ajenos32
• cuando otros 

se han ocupado del mismo problema. particularmente si también se demuestra que éstos 
han leido los documentos dcJ arte anterior citado por el examinador 

5) Asimismo es sumamente significativo eJ efecto sorprendente o inesperado del invento. de 
modo que este haya sido recibido por otros con sorpresa. escepticismo o incredulidad. 

6) El progreso técnico - es decir. el avance frente al estado de la técnica anterior y el 
enriquesimiento de los conocinlicntos acerca del ca.rripo en cuestión - que trae aparejado 
el invento es otro indicio de que este no es obvio para el hombre de oficio. El derecho 
alemán distinguia la actividad inventiva ("Erfindungshóhe") del progreso técnico 
(""technischer Fortschritt") como dos requisitos indispensables de patenta.miento~ aunque 
reconoció al segundo valor indicado del primero. Esta distinción no fue adoptada por el 
C.P E. , que suprimió el requisito del progreso técnicon, pero mantuvo el criterio de que 
es indicativo de la existencia de la actividad inventiva. Cabe recordar que las oficinas de 
patentes en base a Ja legislación de cada pa.is puede anular una patente refenda a un 
invento que no sólo constituía un avance sino que en realidad significaba una retroceso 
técnico frente a una patente anterior. 



7) Otra circunstancia que es generalmente considerada indicativa de actividad inventiva es 
aquella que se da cuando la nueva solución supera un prejuicio técnico generaJizado·w. 
Dicho prejuicio no debe estar limitado al inventor sino que debe estar generalizado. y ello 
hasta el punto en que Jos expertos de la materia ni siquiera hubieran considerado la 
posibilidad de efectuar experimentos para determinar que la vía que se había sugerido por 
el inventor superaria un obstaculo o inclusive ya no se hacian más intentos 

8) Es indicio de una solución técnica no es obvia el que ella resuelva el problema en cuestión 
orientándose en un sentido divergente del señalado por el estado del ane anterior 

No hay que olvidar que los supuestos antes señalados son solamente indicativos de que una 
nueva creación e-c.hibe acfr.;dad inventiva o mérito inventivo. es decir. que no es obvio para 
un conocedor en la materia. y que esas circunstancias no constituyen actividad inventiva en 
si mismo 

Existen además otras circunstancias que. tomadas en cuenta por sí m.ismas. son irrelevantes 
para explicar Ja existencia de Ja actividad inventiva. Una de ellas es el éxito comercial del 
nuevo producto o procedimiento porque ese éxito puede deberse a una hábil publicidad mas 
que a las virtudes técnicas de lo que se pretende patentar. La otra circunstancia es la 
antiguedad del antecedente que se cita para argumentar que la propuesta en cuestión es 
obvia~ ella.. por si sola. es intranscendente. aunque la situación pueda cambiar si en el ínter ha 
habido considerables actividades sobre el mismo problema sin que se lo haya resuelto. 

A menudo Ja solución mits simple de un problema es Ja más ingeniosa y parece obvia una vez 
encontrada,. lo que significa que Jo fuera cuando se verificó el invento~ resulta oponuno 
recordar las prevenciones que mt.--rece el análisis ex post facto de esta cuestión. 

3 3 Casos especiales 

Hay ciertas categorias o tipos de inventos y cienos dominios tecnológicos donde Jas dudas 
referidas a la acti\.;dad inventiva o mérito inventivo .,;e suscitan con mayor frecuencia: 

1) Combinación y agregación 

Existe un invento consistente en una combinación cuando diversas características 
individuales sirven a un fin común. de modo tal que. en virtud de su efecto conjunto y 
recíproco. alcanza un resultado tt ... ~nico único rrecuentemente se observa que no existen 
acerca de que pueda haber mérito inventivo es esta categoria creativa. postura. ésta. que fue 
explícitamente manifestada por la Cone Suprema de los Estados Unidos en los siguientes 
tCnninos: •·Jos tribunales deben escudriñar las reivindicaciones de las patentes (ref'eridas a 
inventos de) combinado con un cuidado proporcional a Ja dificultad e improbabilidad de 
encomrar invención en un conjunto de elementos viejos. La cuestión debe ser rctbrida a la 
combinación en su totalidad. y no a los elementos individuales considerados. para Juego 
determinar si esa combinación hubiera sido obvia para un técnico en la materiaH. es decir. el 
que es grandemente superior a lo que podna esperarse de las caracteristicas conocidas de los 
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elementos y componentes tomados separadamente -es. por cierto. un fuerte indicio de que 
eKiste mérito inventivo. 

A diferencia de la combinación. para agregar los elementos conservan su efecto específico 
sin que se produzca. la fusión funcional observable en aquella primera categoría inventiva~ 
son ejemplos el lápiz que tiene una goma de borrar en uno de sus extremos o el freno y la 
campanilla en el tranvía. Se ha sostenido que en estos casos tampoco se puede presumir sin 
más que la creación carezca de actividad inventiv~ sino que es necesario determinar si ella 
es ob,.;a. 

~) Equivalencia. sustitución de materiales y procedimientos químicos análogos. 

En ciertos casos. Ja diferencia entre la solución propuesta y Jo conocido consiste en la 
sustitución de algunos elementos por otros que cumplen substancialmente Ja misma función. 
Esta similitud funcional puede ser general -como la que existe entre el cJavo y el tomillo. 
transmisión y rueda dentada,. cadena y cuerda-, o bien al específico contexto del invento en 
cuestión. 

El concepto de equivalencia es empleado tanto para determinar el alcance de la patente 
(cuando ella es infringida) como para verificar la existencia del mérito inventivo. aunque 
algunos autores en este Ultimo caso. en vez de la actividad inventiva.. contempla Ja novedad 
objetiva. y otros consideran que si media cquivaJencia entonces directamente no hay invento. 
A nuestro modo de ver. si Ja similitud funcional es absoluta o general. entonces Jo que se 
examina es la novedad objetiva (solo la diversidad); en cambio. si la equivalencia ünicarnente 
se produce en el particular contexto del invento en cuestión y no puede ser generalizada. 
entonces esteremos verificando si ha.y mérito inventivo 

Y en este Ultimo supuesto adquiere relevancia la cuestión de si la sustitución de materia era 
obvia para el técnico medio en la disciplina. Particular significado tienen los resultados 
tC-cnicos alean.za.dos y su calidad inesperados o sorprendentes. Esto es especialmente 
aplicable a Jos procedimientos quimicos an.ilogos. donde existe actividad inventiva cuando el 
producto obtenido luce características nuevas. valiosas e inesperadas 

3 .4 Otro caso 

Ciertas innovaciones consisten en reconocer la nueva función de un medio o procedimiento 
conocido. de modo que éste es aplicado a un nuevo fin (nueva aplicación). Son conocidos 
por todos nosotros las dificultades exü.tentes para distinguir la nueva aplicación del nuevo 
empleo. heredadas de las fuentes francesas. Estas dificultades son lógicas y no obedecen 
sólo a Ja sutileza de esta cuestión. sino al hecho de que el estado del arte. en su virtualidad 
anticipatoria. comünm~nte comprende todas las formas de aplic.."l.ción de un producto o 
procedimiento al alcance del técnico medio En casos de esta naturaleza 
consecuentemente menos probable que haya mérito inventivo en la nueva solución. 



Una situación muy parecida se plantea en aquellas innovaciones consistentes en trasladar 
medios procedimientos de un campo tt!cnico a otro Hay acuerdo en que no habrá actividad 
inventiva cuando ello no excede la capacidad del hombre de oficio o se trata de ámbitos 
tecnológicos muy próximos entre si. En cambio. se ha considerado que podria haberlo si el 
nuevo campo técnico es completamente diverso del anterior o si el medio transplantado da 
Jugar a un resultado distinto del que originalmente proveia. 

El cambio de forn1as. asi como el de dimensiones o proporciones. generalmente no impona 
la actividad inventiva. aunque esta posibilidad no puede ser rechazada de plano. 
panicularmente si se origina un efecto técnico imprevisto En rigor. este tipo de 
innovaciones constituye materia protegible por el modelo de utilidad en aqueUas 
legislaciones que preven tal modalidad tutelar. y el vacío que a este respecto evidencia Ja 
Ley. 

En algunos casos la cr-eación raWca en reconocer que un problema puede ser resucito con 
menos elementos o pasos que los usados. incucstionablemente puede haber merito inventivo 
en estas situaciones. 

En cambio. por lo general no habr3 originalidad en las meras modificaciones de taller o en 
los campos intranscendentes de construcciones cuando fluyen directamente del estado de Ja 
técnica. 

4. :\>lérito inventivo y novedad 

La confrontación entre las nociones de mérito inventivo o actividad inventiva y novedad es 
paniculannente significativa en nuestro país. donde la ley de patentes no menciona 
explicita.mente al primero como condición para que sea procedente esta íorma tutelar. 

Esta distinción depende de Ja aceptación -amplia o restringida- que se de al término 
·~o vedad·. Si por- novedad se entiende la sola diversidad o no identidad entre Jo conocido y 
lo propuesto (novedad objetiva o formal), entonces ella deviene en presupuesto del mérito 
inventivo. ya que resulta ocioso e.'CallÚnar si una solución es o no obvia cuando antes no sea 
ha determinado, es posible concebir la novedad con mayor- amplitud. comprensiva tanto de 
la sola diversidad como el mérito inventivo. Esta postura ha sido manifestada en la doctrina 
italiana antes de la fonnación de la legislación de J 979'1,. donde a estos efectos Sena36 

distinguió la novedad extrinseca (mera diversidad) de la intrínseca u originalidad (mérito 
inventivo o actividad inventiva)36 En Espaila Bercovitz parece insinuar una postura 
semejante cuando distingue la novedad explicita de Ia implícita~ la primera existiría cuando el 
perito nonnaJ no habría podido conocer la nueva regla técnica por medio de ninguno de los 
elementos que forman parte del estado del ane individualmente considerados. la segunda 
cuando un perito normal no habria podido IJegar por si mismo a conocer- la regla técnica 
cuya novedad se juzga. paniendo de los conocimiemos expresrunente integrados en el estado 
de la técnica y relacionándolos según su capacidad37 Esta concepción amplia del término 
.. novedad .. es la que consideramos compatible con nuestro or-denamiento legal. 
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En realidad. el adoptar una u otra aceptación de novedad -restringida. la diversidad. o 
amplia. comprensiva de la anterior y del mérito inventivo- aparece directamente vinculada 
entre sí al mérito inventivo ha sido adoptado o no como condición de patcntabilidad. En 
aquellos ordenamientos jurídicos donde se admite la exigencia del mCrito inventivo -tal el 
caso de la República de Alemania.. los Estados t:nidos y el C.P E -no existe inconveniente 
en adoptar una aceptación mas limitada de novedad. en cambio. cuando. en el caso italiano 
antes de 1979, la ley no impone explícitamente el requisito del mérito inventivo y la 
jurisprudencia. en consecuencia. se manifiesta renuente a introducirlo por via 
interpretativan, se puede observar la postura doctrinal que amplía et concepto de novedad 
de modo de incluir esa exigencia,. o bien la infiere del concepto de ~·invcnto••W 
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CAP TUL O IV 

PATENTES 

1 . Conceptos 

El origen de la palabra patente es la abreviación de .. cartas de patente'\ mediante esta figura 
un cuerpo gubernamental otorgaba el derecho de exclusiva sobre un invento o una mejora. 
Actualmente. a través de las patentes. se reconoce el derecho del inventor para excluir a 
otro de hacer. vender o usar los productos o métodos patentados' 

Siguiendo con lo anterior. la primera dificultad surge cuando se pretende definir a Ja 
invención. Muchas cosa parecen nuevas para las personas que las ven o las observan. 
cuando no están relacionadas con las nuevas invenciones tecnológicas. aún cuando un 
tecnólogo está inmerso en el mundo de las invenciones. no sabe o tiene todos los 
conocimientos de todos los inventos que se generan 

La invención es el contenido sustantivo del sistema de propiedad industrial. susceptible de 
apropiación en cienos casos por parte del inventor: la legislación establece que las patentes 
protegen invenciones de procesos._ productos. equipos. composición. de materiales~ de uso. 
mejoras. no incluyendo principios científicos fundamentales. como por ejemplo Ja ley de 
gravedad o Ja de la relatividad. Tampoco se pueden patentar algoritmos abstractos. 
principios o fórmulas matemáticas. sin tomar en cuenta que los aparatos o mc!todos para 
implementarlas. si son patentables. tambien son objetos patentables maquinas o 
instrumentos, como motores. circuitos integr:idos, productos biotecnológlcos. por lo que se 
puede patentar todo lo enfocado a la tecnologiai 

De esta manera. un invento t!S propiedad de un inventor. La invención es toda ~reacion 
humana que permite transformar la materia o Ja energia que e'°5tc en Ja naturaleza (art. 15) 

La importancia de las patentes radica en promover el desarrollo tecnológico. el que logra 
una innovación aplicable mercadológicamente, puede excluir a un tercero de usarla. 
explotarla o licenciarJa. además puede excluir a cualquier persona que haya logrado la 
misma innovación~ 

2 Tipos de Patentes 



La ley establece una serie de limitaciones que se ubican en rubros: 

a) Ca.sos que se pudieran confundir como invenciones pero que. al menos jurídicamente. no 
lo son. 

b) Invenciones que. pese a reunir todos tos requisitos de la ley. no son patentables 

2. 1 La legislación de los Estados Unidos de América 

La legislación de los EUA (Código de los Estados Unidos. volumen 35. sección 1 a 37. 
mejor conocido como Ley de patentes. ["·Patent Act'º. 35 USC l'•"!\.C.t.'dtJll 1-376]. 
Promulgado el 6 de julio de 1952 y disponible en el Diario Oficial del Gobierno de los 
Estados Unidos, \Vashington 25. D. C.). reconoce tres tipos de patentes: patentes de 
utilidad, diseilo industrial y patentes biológicas: 

a) Cuando se refiere al término .. patente'\ se hace referencia a las patentes de utilidad. las 
cuales protegen los inventos consistentes en máquinas, procesos industriales, 
composición de materiales. articules de fabrica.ció~ etc. 

b) Los disei\os industriales. por el contrario protegen formas o presentaciones. como sillas, 
recipientes. y todo Jo relacionado con prototipos. siempre y cuando sean originales. 

c) Las patentes biológicas. son actividad de desarrollo y aplicación de técnicas biológicas en 
las que interviene el hombre~ alterando la naturaleza de las misma,. es decir. protegen 
modificaciones genéticamente en plantas y animales. da derechos exclusivos en su 
reproducción. uso y venta" 

2.::. La legislación mexicana (arts. 9 al 81 ). 

Reconoce y otorga el derecho exclusivo a explotar una invención. el derecho se otorga por 
medio de patente. en el caso de las invenciones: 

Las patentes se consideran. como ya se habian mencionado. es toda creación humana que 
penniten transformar la materia o energía que existe en la naturaleza. para su 
aprovecham.iento para el hombre y satisfacer sus necesidadt:~ concretas (an 15). 

3. Trimite de una patente 

Para obtenerse una patente, se deberoi presentar solicitud por escrito ante las autoridades 
competentes (Instituto Mexicano de Ja Propiedad Industrial. 11'-fPI). Indicando Jos datos del 
inventor o inventores y si lo hubiere del solicitante, los cuales deberán de realizar el registro 
de Ja solicitud. y realizar los pagos por derechos correspondientes. La soJícitud de la patente 
sera confidencial hasta el momento de Ja publicación {art. 38). 
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En el momento del registro de la solicitud de patente. el Instituto le otorgara un numero de 
registro. en el cuál se le anotará la fecha y hora del registro (an. 38 bis) Antes de otorgar 
una patente. se realizará un examen de fondo. que consiste en la búsqueda del estado de la 
técnica o del ane ya existente y que puede revelar que el invento ya ha sido cubieno por 
otra patente o que aparece descnto por alguna publicación de contenido técnico (art. 53 ). el 
examen de fondo. determinara si el invento es nuevo. también puede demostrar que uno o 
varios aspectos del invento ya son conocidos~ en este:- caso. es necesario demostrar que el 
invento no es evidente para los tCcnicos en la materia. 

El derecho conferido por la patente estará determinado por las reivindicaciones aprobadas 
por el exantinador. las reivindicaciones consisten en la caracterización esencial de un 
producto. proceso o por la novedad de la invención, cuya protección se reclama de manera 
precisa y específica en la solicitud de patente o de registro (solo para el modelo de utiHdad) 
(arts. 12 y 45). 

4. La pateme como propiedad 

En la legislación mexicana como en la de EUA. se ha determinado que las patentes cuentan 
con atributos de propiedad privada.. Esta propiedad privada está acompailada del derecho de 
excluir a Jos demás de hacer. usar. explotar o vender el pl"oducto pr-otegido, mientras la 
patente este vigeme. Por lo que solo el inventor puede explotar el invento, pudiendo ceder, 
sus derechos. por ejemplo. cuando es condición previa para conseguir un empleo o como 
pane de un contrato. Además. las patentes pueden ser el objeto de contratos de licencia.. y 
estar sujetas a regalías:! 

5. Amplitud de la protección 

5.1 En México 

La protección otorgada por ta ley varia en cada caso de las figuras juridicas de propiedad 
industrial. Asi. la protección dura un determinado número de ai\os: 

a) La patente tendni un vigencia de veinte años improrrogables. contada a partir de Ja fecha 
de presentación (art 23) 

b) El modeJo de utilidad tendrá vigencia de diez años improrrogables. contados a partir de 
la fecha de presentación (art :9) 

c) El registro de diseño industrial tendrá una vigencia de quince años improrrogables a 
partir de la fecha de presentación de la solicitud. (an. 36) 

En estas figuras jundicas de propiedad intelectual, la patentes es la figura que tiene mayor 
alcance de protección 



1\-tuchas personas piensan que el documento de patente es secreta • pero en realidad es todo 
lo contrario. debido a que las patentes son documentos que se publican. para que todos 
tengan acceso a la infonnación de ella Sin embargo están fuertemente protegidas de ser 
copiadas. reproducidas o explotadas. aunque ocasionalmente pueden ser copiadas por 
terceros'. 

5.2 En lo Estados Unidos de América 

Las patentes que caducan. cualquier persona podrá hacer uso de ella, venderla o reproducir 
la invención. En EUA. la legislación establece que el ténnino de las patentes de utilidad y las 
patentes biológicas. tendrán una vigencia de I 7 años (Código de los Estados Unidos. 
Volumen 35. Sección l 54 [35 USC § l 54]). 

Para los diseños industriales. tendrim una vigencia de 14 años (Código de los Estados 
Un.idos. Volumen 35, Sección 173 [35 USC ~ 173]), a partir de que se otorgue la patente. 

6. Requisitos de patentabilidad 

6.1 ParaEUA 

SegUn la Ley de patentes o .. Patent Act'", los requisitos de invención para obtener una 
patente son: 

J) Qut: el invento sea nuevo y original. 

~) Que el invento sea ütil. 

3) Que el invento no sea ob1w;o pru-a un técnico en la materia. 

Por Jo que se refiere a 1os diseños industriales y a las patentes biológicas~ el requisito de ta 
utilidad puede ser reemplazado. los principios fundamentales de novedad y no evidencia se 
requieren en los tres tipos de patentes 

Los dos requisitos son de igual importancia a1 solicitar una patente. Un invento no es nuevo 
y por lo tanto no puede ser patentado si: · 

1) Debido a que ya era conocido o usado en el pais en el que se solicita la patente. o ya 
había sído usado por terceras personas. o bien ya había sido patentado. o ya se había 
publicado antes de la concepción del invento que se pretende patentar. 

2) Un tercero ya había inventado Jo mismo y lo explota en forma constante 

3) La invención ya había sido patentada o publicada. o era del dominio público. o fue puesta 
a la venta dentro del país en el que se pretende obtener la patente. ya sea por el que 
solicita la patente o por un tercero, un ai\o de Ja solicitud de esta 

l.;.4 



En caso de que se obtenga un resultado inesperado se puede obtener una patente. Por 
ejemplo. aunque resulte evidente hacer algo con el fin de obtener ~.h .... '. y si por aJguna razón 
inexplicable se obtiene un resultado y una ventaja inesperada 0 Y•. entonces .. Y". es 
patentable. 

Las patentes cubren solamente lo que es usado. vendjdo. o hecho en el país en el que se 
solicitó la patente es decir. si se solicita la patente en EUA. pero no en Japón, la patente 
nonearnericana no podrá prohibir su uso. vender o hacer el producto patentado en Japón. 

Una patente revela sohunente la información disponible en el momento de solicitarla, de esta 
manera. una patente no puede incluir detalles comerciales que hayan sido desarrollados 
después que se obtuvo la patente 

6.2 Para México 

Serán patentables. si reúne un invento las condiciones que establece el art. 16: 

1) Nuevas. 

:!) Resultado de una actividad inventiva. 

3) Susceptibles de aplicación industrial. 

1} Se entiende por nuevo. a todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica (art. 
12. frac. I}. Por estado de la tCcnica.. al conjunto de conocimientos técnicos que se han 
hecho públicos mediante una descripción oral o escrita. por la explotación o por 
cualquier otro medio de difusión o información. en el país o en el extranjero. (art. 12 
frac. II ). 

2) Actividad inventiva. al proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la 
técnica en forma evidente para un técnico en la materia (an. 1 :?. frac. DI). 

3) Aplicación industrial. a. la posibilidad de que una invención pueda ser producida o 
utilizada en cualquier r.:i.ma de la actividad económica (art. 1:?. frac. IV) 

La legislación de los EU A y la legislación nacional. de forma similar establecen lo que no 
puede ser patentado. no pueden considerarse invenciones· 

a) Los principios teóricos o científicos. 

b) Los principios que consisten en dar a conocer o revelar algo que ya existia. en la 
naturaleza. aun cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre; 



e) Los <!SQUemas. planes. reglas y mCtodos para realizar actos mentales. juegos o negocios y 
los métodos matem.iiticos; 

d) Los programas de computacion. siempre y cuando el progTama no forme parte del 
proceso, para realizar cierta acción: 

e) Las formas de presentación de información; 

O Las creaciones estCticas y las obras artísticas o literarias; 

g) Los mCtodos de tratamiento quirúrgico. terap~utico o de diagnóstico aplicable al cuerpo 
humano y los relativos a animales y~ 

h) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezcla de productos conocidos, su 
variación de uso, de forma. de dimensiones o de materiales. salvo que se trate de su 
combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las 
cuaJidades funciones caractensticas de las mismas sean modificadas para obtener un 
resultat•o industrial o un uso no obvio para un tCcnico en la materia (art. 19). 

Las excepciones a los inventos que pueden ser patentados, son las siguientes a) Los 
procesos esencialmente biológicos para Ja producción. reproducción o propagación de 
plantas y animales: b) el material biológico y genético tal como se enc:.ientra en la 
naturaleza~ c) Jas razas animales. d) El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen. 
y~ las variedades vegetales. en la antigua !ey del 21 de julio de 1991. se limitaba a este tipo 
de invenciones. no serian patentables cuando consistieran en procesos esencialmente 
biológicos par la obtención o reproducción de plantas. animales o sus variedades. 
incluyendo los procesos genéticos o relativos a material capaz de conducir su propia 
duplicidad. por si mismos o por cualquier otra manera indirecta.;. cuando consistieran 
simplemente en seleccionar o aislar material biológico disponible y dejarlo que actuara en 
condiciones naturales. etc (an. ::o derogado) 

7 Infracciones administrativas y Jelitos en i'\ICxico 

a.) La primera infracción administrativa en la que se puede incurrir. consiste en realizar actos 
contrarios a los buenos usos y costumbres en Ja industria. comercio y servicios que 
impliquen competencia desleal c"art. ::tJ. frac. 1) 

b) La segunda infracción admmistrativa en la que se puede incurrir. consiste en hacer 
aparecer como productos patentados aquellos que no Jo estén. Si la patente ha caducado 
o fue declarada nula... se incurrir.a t:'n la infracción despuCs de un afio de la fecha de 
caducidad o. en su caso, de la fecha en que haya quedado firme Ja declaración de nulidnd 
(a.rt::IJ.frac 11) 

e) Otras infracciones administrativas con respecto a las patentes. modelos de utilidad y 
disefios industriaJes dentro de este articulo. y con relacion a las patentes, generalmente 



las fracciones con nUmeros nones estan enfocadas a las acciones por- pane de los 
fabricantes y las fracciones con nUmeros pares est<in enfoc:idas a las acciones por pane 
de los comerciantes 

a) Fabricar o elabor-ar productos amparados por una patente o por un registro de modelo de 
utilidad o diseño industrial. sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva 
(an. :::13. frac. Xl) 

b) Ofrecer en venta o poner en circulación pr-oductos amparados por- una patente o por un 
modelo de utilidad o diseño industrial. a sabiendas de que fuero fabricados o elaborados 
sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva (art. 
:!13. frac. Xll). 

e) Utilizar procesos patenta~os. sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia 
respectiva. (an. 213. frac. XIII). 

d) Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la utilización de 
procesos patentados. a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin 
consentimiento del titular de la patente .:>registro<> sin la licencia respecriva (art. ::13. 
frac. XII). 

e) Utilizar procesos patentados. sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia 
respectiva ( art. 1. l 3. frac. XIII) 

f) Ofrecer en venta o poner en circulación pr-oductos que sean resultado de la utilización de 
procesos patentados. a sabiendas de que fueron utilizados sin el consentinUento del 
titular ae la patente o de quien tuviera una licencia de explotación (art :::: 13, frac. XIV) 

g) Reproducir diseños industriales protegidos por un registro. sin consentimiento de su 
titular o sin ta licencia respectiva (3.rt 213. frac. XV) 

7.1 Delitos 

El delito consiste en rescindir en las conductas previstas en las fracciones 11 a la XXll del 
.:i.rticulo :.13 

7 :. Sanciones 

Lis sanciones vanan segUn el caso ~.. pueden consistir ~ sanciones administrativas. 
pudiendo consistir en a) multas. b) clausura temporal hasta por noventa días~ e) clausura 
definitiva. arresto administrativo hasta por treinta y seis horas (art. :!14). y~ la reparación del 
daño material o indemnización de daños u perjuicios por la violación de los derechos que 
confiere ta ley. en ningU.n caso será inferior al ~-uarenta por ciento del precio de venta al 
pU.blico de cada producto o la prestacion de productos que impliquen una ,;otación de 



alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en esta ley (an. :!21 
bis) 

De la misma manera se prevé que las sanciones establecidas se impondran sin perjuicio de Ja 
indemnizacion que corresponda por daños y perjuicios a los afectados ( an. ::!21 ). En el ca.so 
de que del ..i.ná.lisis del expediente formado con motivo de la investigación por infracción 
administrativa. el L'-1PI advierta la realización de hechos que pudieran constituir alguno de 
los delitos previstos en la misma ley. as1 lo hara constar en la resolución que emita (a.rt. 
:'.?:::2) Las sanciones por razon de delitos tipificados en el articulo 2:::3 de la ley. podrán 
variar desde la multa de cic..a.n a ..:iiez mil días de salario mínimo o de dos a seis ai\os de 
prisión (art :=.:::-t) 

S Infracción administrativa y delitos en EL'A 

Segun la sección '271 de Ja ley de patentes. un;:i persona sera responsable por haber 
cometido una infracción a una patente cuando· 

a) Cometa la infraccion directamente. es decir. cuando haga. use o venda una invención 
patentada sin la autorización de su :itular 

b) Induzca a cometer la :nfraccion. es decir. cuando activamente y a s.!..Ciendas. solicite o 
ayude a una tercera persona a cometer una infracción sobre una invencíon patentada. y la 
tercera cometa la infracción 

e) Actué conjuntamente. es decir. que venda un componente material de la invenció~ el 
cual no tiene ningún uso sustanc:al fuera del contexto de la invención patentada, a 
sabiendas de que ta venta o adapta.:ión de dicho componente material es especial para el 
uso de la invención patt""ntada y no tenga ningún otro uso sustancial. o cuando cause que 
el comprador cometa la infracción sobre la patente direcuunente. 

d) Importe~ vendn. o utilice un producto extranjero realizando a través de un proceso 
protegido por una patente protegida en EVA.. es decir, la importación no autorizada 
dentro del territorio de los EUA de un producto fabricado en el extranjero mediante un 
proceso patentado en EUA 

e) Fabrique o venda componentes de una invención patentada para que estos sean 
ensamblados en el extranjero. es decir~ que pro'" <!a desde el territorio de les EUA todo o 
una parte substancial de los componentes de una invención patentada. introduciendo la 
combinación de los componentes fuera. del territorio de los EUA. 

Los tribunales. en diferentes casos. han establecido ...:¡ue las sanciones a. todo tipo de 
violaciones pueden consistir desde pagar daños y perjuicios. y en algunos casos se puede 
recuperar hasta ga!i-\Os de juicio. inciuyendo honorarios de abogados. 



9 Nulidad y caducidad de patentes 

9. 1 La patente o registro sera nulo en los siguientes casos 

l) Cuando se hayan otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y 
condiciones para el otorgamiento de patentes o registros de modelos de utilidad y 
diseños industriales (an 78. frac l) 

::'.:) Cuando durante el tramite se hubiere incurrido en abandono de ta solicitud (art. 78. frac. 
11) 

3) Cuando el otorgamiento se encuentre ,...¡ciado por error o inadvertencia graves ( art IS. 
frac. lV) 

9.:Z Caducidad 

Las patentes o registros caducan y los derechos que amparan caen en el dominio público en 
los siguientes supuestos 

l) Al vencimiento de su vigencia (an SO, frac. 1). 

::) Por no cubrir el pago de la tarifa prevista par.:s. mamencr vigente sus derechos (art. 80. 
frac. li). 

3) Que el titular de la patente no compruebe su explotación o la existencia de una causa 
justificada a juicio del Il\1Pl. transcurrido el término de dos :inos contados a panir de la 
fecha de concesión de la primera licencia o~ligatoria (art. 80, frac 111. referido al an 
73) 

10. Las patentes en el tratado de Libre Comercio ( TLC. art. 1709) 

l O. 1 Las creaciones intelectuales que son susceptibles de aplicación industrial. en el marco 
juridico del TLC 

se traduce como un esnmuio para la evolucion constante de la investigación y el desarrollo 
de las tecnologías. a.si como para los paises. significando la innovac1on o el mejoramiento de 
to ya e:Ustente y la optimización de procesos de produc:::.ión. 

La.s partes dispondran del otorgamiento de patentes para cualquier invención. tratandose de 
productos o procesos. en todos los campos ..!e la tecnología. siempre que tales invenciones· 
sean nuevas. resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplica.cion industrial 

10:. So se considerarán ln.venciones de patentabilidad 



Para impedir la patentabilidad en e! país en donde se realice el registro y su comercialización 
de las invenciones ha proteger: a) el orden publico o moral: b) la vida o la salud hun1ana. 
animal o vegetal y e) a la naturaleza o al runbiente 

Lo anterior sera aplicable, siempre que la exclusión no funde Unicamente en que la Parte 
prohibe la explotación comercial. en su territorio. de la materia que sea objeto de la patente 

También se consideran invenciones. a elección de cada una de las Panes: a) los metodos de 
diagnóstico, terapéuticos y quinirgicos. para el tratam.iento de seres humanos o animales, b) 
plantas y animales, excepto microorganismos~ CJ procesos esencialmente biológicos para la 
producción de plantas y animales. distintos de los procesos no biológicos y microbiológicos 
pan1 dicha producción. 

i 0.3 Protección de las variedades vegetales. productos farmacéuticos y agroquimicos 

No obstante lo sei\alado respecto a la exclusión de patentabilidad de plantas. animales y 
microorganismos, cada una de las Partes otorgara protección a las variedades de plantas 
mediante patentes. o bien mediante un esquema efectivo de protección sui gcneris. lo que 
elimina la posibilidad de que se protejan por ambos sistemas. 

Si una Parte no ha dispuesto e: otorgam..iento de patente para dar protección a los productos 
farmacéuticos y agroquimicos: 

a) . .\.J. 1 o. de enero de 1992. para la materia relacionada con sustancias que se generen de 
manera natural, las cuales sean preparadas o producidas por procesos microbiológicos o 
derivadas significativamente de los mismos y que se destinen a constituir alimento o 
medicina. 

b) Al lo. de julio de 1991, para cualquier otra materia. 

Esa Parte otorgará. al inventor de cualquier de esos productos. o a su causahabiente. los 
medios para obtener protección por patente para dicho producto. 

l 0.4 Derechos de exclusiva de un derecho de patente de producto y de proceso 

Cada una de 1as Partes dispondrá de que: 

a) Cuando la materia objeto de la patente sea un producto, la patente confiere a su titular el 
derecho de impedir a otras personas que fabriquen. usen o vendan la materia objeto de la 
patente. sin el consentimiento del titular. 

b) Cuando la materia objeto de la patente sea un proceso. la patente confiera a su titular el 
derecho de impedir a otras personas que utilicen ese proceso y que usen.. vendan o 



importen. por lo menos. el producto obtenido directamente de ese proceso. sin el 
consentimiento del titular de la parenre 

10.S Excepciones a los derechos de patente 

Cada uno de los paises miembros. podra establecer excepciones limitados :i los derechos 
exclusivos conferidos por una patente. siempre y cuando tales excepciones no interfieran de 
manera injustificada con la explotacion nonnaJ de la patente y no provoquen perjuicio. sin 
razón. a los legitimes intereses del titular de la patente. ni de los terceTos interesados 

10.6 DiscTiminación 

Ni en el otorgamiento de la patente. ni en el goce de Jos derechos respectivos. en función 
del campo de Ja tecnologia. del territorio de la Pane en que la invención f'uc realizada.. o de 
si Jos productos son importados o producidos localmente. 

1 O. 7 Revocación 

Una Pane podrá revocar una patente solamente cuando: 

a) Existan motivos que podrian justificar Ja negativa de otorgarla. 

b) El otorgamiento de una licencia obligatoria no haya corregido la falta de explotnción de 
la patente. 

1O.8 Cesión o transmisión 

Cada una de las Panes peffilltfra a los tjtulares de la pateare cederla o transmitirla por 
.sucesión. a.si como celebrar contTatos de licencias 

JO. 9 Licencias obligatorias 

Cuando Ja legislación de una de las Panes pernüta d uso de una materia objeto de una 
patente. distinto .11 permitido en las excepciones establecidas con anterioridad. Ja 
autorización del titular del derecho. inciuido el uso por el gobierno o por otras personas que 
el gobierno autorice. la Parte respetara Jas siguientes disposiciones. 

a) La autoriz.:ición de tal uso se considerara en función del fondo dd asunto particular de 
que se trate 

b) Sólo podrá permitirse tal uso si. con anterioridad al mismo. el usuario potencial hubiera 
hecho esfuerzos por obtener Ja autorizacion del titular del derecho en tC-rm.inos y 
condiciones comerciales sensatas y tales esfüerzos no hubiesen tenido ex.ito en un plazo 
razona.ble 



e) Podrit no tomarse en cuenta este requisito en casos de emergencia nacional. en 
circunstancias de extrema urgencia o en casos de uso público sin fines comerciales. No 
obstante en emergencia nacional o en circunstancias de extrema urgencia.. se notificará al 
titular del derecho tan pronto como sea razonable. 

d} En el caso de uso pU.blico sin fines comerciales. cuando el gobierno o eJ contratista.. sin 
hacer una búsqueda de patentes. sepa o tenga comprobables para saber que una patente 
válida es o será utilizada por o para el gobierno. se informará con prontitud al titular del 
derecho. 

e) El oimbito y duración de dicho uso se limitara a los fines para el que haya sido autorizado 

t) Dicho uso será no exclusivo 

g) El uso mencionado no podra cederse. excepto junto con Ja pane de Ja empresa o del 
aviso que goce ese uso. 

h) Cualquier uso de esta naturaleza se ;iutorizar<i principalmente para abastecer el mercado 
interno de la P·•ne que lo autorice. 

i) A reserva de la protección adecuada de los intereses legitimes de las personas así 
autorizadas. podrá revocarse la autorización de dicho uso. siempre y cuando las 
circunstancias que lo motivaron dejen de existir y sea improbable que se susciten 
nucvanJentc. 

j} La autoridad competente estará facultada para revisar .. previa solicitud motivada.. si estas 
circunstancias siguen existiendo 

k} .'"'-1 titular del derecho se le pagara una remuneración adecuada~ según las circunstancias 
de cada caso. habida cuenta del valor económico de la autorización. 

l) La validez juridica de cualquier resolución relacionada con la autorización eSt3C3 sujeta a 
revisión judicial o a una revision independiente por una autoridad superior distinta. 

m) Cualquier resolución relativa a la remuneración otorgada para dicho uso estará sujeta a 
re>v;sián judicial o a una revision independiente por una autoridad superior distinta. 

n) La determinación dcl monto de la remuneración podrá tomar en cuenta .. en tales casos .. la 
necesidad de corregir las practicas contrarias a !a competencia. 

O) Las autoridades competentes estaran facultadas para rechazar la revocación de ta 
autorizacion siempre y cuando resulte probable que las condiciones que la motivaron se 
susciten nuevamente. 



p) No se autorizará. el uso de la materia objeto de una patente para permitir la explotación 
de otra,. salvo para corregir una infracción que hubiere sido sancionada en un 
procedimiento relativo las 1eyes internas sobre pr<.icticas contrarias a la competencia. 

10.10 procedimiento administrativo 

Cuando la materia objeto de una patente sea un proceso para la obtención de un producto. 
cada una de las Panes dispondrá que. en cualquier procedimiento administrativo relativo a 
una infracción~ el demandado tenga Ja carga de probar que el producto supuestamente 
infractor fue hecho por un proceso diferente aJ patentado, en alguno de los siguientes casos: 

a) El producto obtenido por el proceso patentado es nuevo 

b) Exista una probabilidad significativa de que el producto presuntamente infractor haya 
sido fabricado mediante el proceso. y el titular de la patente no haya logrado, mediante 
esfuerzo razonable, establecer el proceso efectivamente utilizado. 

1O.11 Posible ampliación de la vigencia 

En los casos en que proceda, cada una de las Panes podrá extender el periodo de 
protección con el fin de compensar retrasos originados en procedimientos administrativo de 
aprobación. 

11 . Regla para la presentación de solicitudes de patentes 

De conformidad con la Ley de Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial (D. 0.) el 
2 de agosto de 1994, su reglamento (D. O. 23-11-94) y el Acuerdo que establece las Reglas 
para la presentación de solicitudes ante el Instituto Me.xicano de Ja Propiedad Industrial (D. 
O. 14-12-94). para poder realiz:ar una presemación o solicitud de patente se deber.i de 
realizar la redacción de la misma.. I. la cual consta de una serie de elementos o capitulas 
denominado: tüulo. antecedentes. descripción de 1o dibujos y figuras. descripción. 
reivindicaciones. resumen. 

a) Título 

Indicar la denominación o el título de la invención. tal como figurara en la solicitud, el titulo 
deberá. de ser connotativo a la descripción. es decir, cuando sea leida la solicitud de patente. 
con solo el hecho de leer el titulo se tendni una idea de lo que es o de lo que trata. 

b. Antecedentes de Ja invención 

e B.-eve descripción de las figuras 

:-, 3 



Los dibujos cumplen con el objetivo de dar una idea fisica de fo que es la invención y le dan 
sólido apoyo a la descripción . tanto para Ja divulgación de Ja invención como para la 
interpretación de las reivindicaciones 

Los dibujos se sujetarán a las siguientes reglas 

I) Si Ja solicitud de patente no se acompaña de dibujos y éstos son necesarios para 
comprender la invención. d l~[pl requl!rirá al solicitante para que Jos exhiba en un plazo 
de dos meses. En caso de no cumplir. se tendri por abandonada Ja solicitud 

.:?) Si fa solicitud. en la descripcion o l!n las rcivíndicacioncs se mencionan Jos dibujos. y 
~stos no se hubieren exhíbido jumo con Ja solicitud y Jos mismos no se requirieran para la 
comprensión de la invt!ncion. el r.\IIPf requerirá al solicitante para que Jos exhiba en un 
plazo de dos meses. De no cumplir el solicitante con el requerimiento. se tendr<i por no 
puesta cualquier referencia a los dibujos 

3) Cuando se exhiban Jos dibujos después de Ja fecha de presentación de la solicitud 
habiendo mediado requerimiento. el II\1Pl reconocerá como focha de presentación de la 
solicitud Ja fecha de la exhibícion de los dibujos enmendados y no reconocerá l.a focha de 
presentacion que e! solicitante ya hubiese obtenido .lntes, si los dibujos enmendados 
agregan materia nueva respecto de Jos dibujos originales 

4) Las graficas. Jos esquemas de las etapas de un procedimiento y Jos diagramas serán 
considerados como dibujos 

5) Los dibujos debcran presentarse en tal forma que la invención se entienda pcrf'ectamentc 
Deberá contener siempre las caracteri5.ticas o partes de la invencion que se reivindican. y 

6) Pe ,Jrán presentarse fotografias en Jugar de dibujos. sólo c:n Jos casos en que tos mismos 
no sean suficientes o idoneos para ilustrar las caractenstica.."" de la invención. 

7) Los dibujos deberan de ser esquematices. libres de detalles inútiles. de leyendas y 
palabras. poniendo en evidencia lo esencial. o sea. fas caracteristicas de la invención. solo 
podrán l!evar aJgun tipo de leyenda cuando sea muy necesaria para su comprensión 

d Descripcion detallada de la in"l!nción 

:\luchas veces el capitulo de los antecedentes se puede eliminar , pero. en la descripción se 
debera de iniciar con dios u con referencias en d campo o estera de la técnica donde aplica 
la invención 

La función rnils importante de la descripcion consiste en divulgar Ja invencion. es decir, 
deberá hacerse ;a descripción en tOrma suficiente completa y clara para cumplir con dos 
propósitos: que sea posible evaluar la invención y con fündamento en el artículo ~7 de la ley. 
para poder guiar su realización por una persona que posea pericia o conocimientos 



medios en la materia.. basado en el reglamento en materia de la Ley de Propiedad Industrial 
se dan una serie de lineamientos para ser tomados en consideración. para la fonnulación de 
la descripción-

l) Precisar el campo tecnico al que se refier-e la invención 

2) Especificar la invenc1on. tal como se reiv;ndique. en términos ciar-os y exactos que 
permitan la compresión del problema técnico. aun cuando éste no se designe 
expresamente como tal. y de la solucion al mismo. y expondrá. los cfect :is ventajosos de la 
invención. si los hubiera.. con respecto de la técnica anterior 

3) Indicar el mejor metodo conocido o la mejor manera prevista por el solicitante pueda 
reproducir la invención n:·1 ... indícada. Cuando resulte adecuado. la indicac:ón debera 
hacerse mediante ejemplos pr<l'.:ticos o aplicaciones especificas de la invenc10n. que no 
sean de naturaleza ajena a la invención que se describe, debiendo expresar las medidas y 
acciones que se deberan de tomar para ejecutar la invencion. no es preciso ofrecer una 
explic.:ición científica. ni justificar determinados efectos ademas y con reforencia a los 
dibujos. si los hubiere 

4) Indicar explícitamente. cuando no resulte evidente de la descripcion o de la naturaleza de 
Ja invencion. la forma en que pui.:de producirse o utilizarse o ambos La dt.·scripcion 
debera seguir la forma y orden señalados. salvo cuando por la naturaleza de la invención 
una forma un orden diferente pcnnita una mejor comprensión y una presenrnción mas 
practica 

e) Reivindicaciones 

Las rei";ndicaciones son las caracteristicas técnicas esenciales de una mvenc:on. para las 
cuales se reclama la protcccion legal mediante la solicitud de patente En el ca.so de una 
patente concedida. las reiv1ndicac10nes aprobadas determinan el alcance de la protecc1ón 
legal otorgada 

La esencia o razón de ser de una reivindicación consiste en definir la invención. indicando 
sus características tecrticas. dandole el alcance a la patente. La rei\.,ndicacion debcra 
delim.itarse claramente la invencion respecto al estado de la tecnica o tecnología antcriorlas. 
rcivíndicac:iones seran de 

1) Productos. las cuales podran referirse a una substancía (crmpuesto. mezcla u otra simíiar) 
definida mediante la indic~cion de su composición o de las funciones se sus componentes. 

2) Procedimientos. podrán referirse al proceso o método propiamente dicho (de fabncación 
o de tratamiento de un producto. de a.nalisis, de medición. de síntesis. etc ). hasta la 
aplicacion nueva de un procedimiento conocido o la nueva utilización de un producto 
conocido 



3) Uso. podrá. referirse al uso de una substancia. compuesto. 

4) Equipo. se refiere a un aparato o combinación de apar:uos o equipos Jos cuales realizaran 
algún determinado uso. 

5) Combinación de los incisos anteriol"es 

Por regla general las reivindicaciones no deben hacer referencia a la descripción ni a los 
dibujos. 

Las reivindicaciones de formularán sujetándose a las siguientes reglas 

1) El número de las reivindicaciones deberá corresponder a la naturaleza de la invención 
reivindicada 

.:?.) Cuando se presenten varias reivindicaciones. se enumeraran en forma consecutiva con 
números ar:ibigos 

3) :-.Jo deberá.n contener referencias a la descripción o a los dibujos. salvo que sean 
absolutamente necesario 

4) Deberán redactarse en fcnna de las caracteristicas técnicas de la invención. 

5) En caso de que la solicitud incluya dibujos. las caracteristicas tCcnicas mencionad3..S en las 
reivindicaciones podnin ;r seguidas je signos de referencia. relativos a las panes 
correspondientes de esas caracteristicas en los dibujos. si facilitan la comprensión de las 
reivindicaciones. Los signos de referenci:J. se colocaran entre paréntesis. 

6) La primera reivmdicacion. que sera Ja independiente. dcb.:ri referirse a la caracteristica 
esencial de un producto o proceso cuya protección se reclame de modo pnncipal. Cuando 
la solicirud comprenda más de una categoria de las hace referencia el articulo 45. se 
deberá incluir por lo menos una reivindicación independiente. por c:ida una de esas 
categorias 

Las reivindicaciones dependientes deberan comp'"endcr todas las caractensticas de la.s 
rci ... ;ndicaciones de las que depend::m y precisar las caractcristica.s adicionales que guarden 
una rela.ción congruente con la o l:is rei..,;ndicaciones independientes o dependientes 
relacionadas 

Las reivindica.:iones dependientes de dos o mis reivindicaciones. no podran servir de base a 
ninguna otra dependiente a su vez de dos o mas reivindicaciones. y 

7) Toda reivindicación dependiente incluira las limitaciones contenidas en Ja reivindicación o 
reivindicaciones de que dependa 



t) Resumen 

La función del resumen es dar una infonnación breve sobre la invención. permitiendo una 
fácil comprensión del problen1a tecnico planteado. la solucion aponada y los principales usos 
de la invención El resumen se formulará. sujetandose a las siguientes reglas: 

l. Debera contener 

a) Una síntesis de la divulgacion contenida en la descripción. reivindicaciones y dibujos. La 
sintesis indicará el sector tecnico al que pcnenece la invencion y deberá redactarse en tal 
forma que permita una comprension de ese problema mediante la invencion y del uso o 
usos principales de la misma. y 

b) En su caso. la formula quimica que. c:ntrc todas las que figuren en la descripción y en las 
reivindicaciones. caracterice me;or ta invención 

11 Debera ser tan conciso como la di·vulgación lo permita. pero su extensión 
prefercntemc:nte. no deberá ser menor a cien palabras ni mayor a doscientas 

Ill. No contendra declar::icioncs sobre los problemas merito~ o el valor de Ja invención 
reivindicada. ni sobre su supuesta aplicación. y 

IV. Cada característica técnica principal mencionada en el resumen e ilustrada mediante un 
dibujo. podna ir acon1pañada de un ~igno de referencia entre parentesis. El resumen 
deberá referirse al dibujo mas liustrativo de la invención 

Los resumes de las patentes ..;e incorporaran t.--n b3ncos de datos de información tecnologica.. 
para que los interesados puedan negociar. con los titulares de patentes. licencias de uso y de 
explotacion de las invenciones, propiciando asi la transferencia de tecnología dentro del 
marco legal de la propiedaé industrial. 

La difusión de ta infonnacion tecnica que descnbe en detalle una invención objeto de una 
solicitud de patente. cumple la doble función de agilizar el ritmo del progreso tecnológico en 
el país al difundir prontameme la iníormación sobre los nuevos invcruos que van surgiendo, 
por un lado. y de notificaciones oportunamente al ptiblico sobre la invención que se solicite 
patentar. a efecto de prevenir qui: se inicie Ja utilización. fabricación o venta del inventor sin 
autorización del solicitant4! de la patente. de modo que ninguna persona pudiera incurrir de 
buena fe en una invasion de la patente que pudiera resultar de la solicitud presentada. 

El resumen de un documento de patente \!S un l!nunciado breve y conciso de su contenido 
tecnico o descubrimiento~ Debera ser una herramienta Util y eficiente en la búsqueda de 
informacion en un campo en panicular de la tt.."'cnica. No debera exceder de :?00 ?aJabras 
Podra contener fórmulas qumllcas. matemáticas y tablas ~·o se utilizaran frases obvias o 
implícitas como .. d contenido trata sobre. o .. la invención definida por el contenido es.. .• 



etc. _Deb~.rá ':.vitarse la fra~eol~gía ~propia de las reivin~iC:,~ciones o palabras como .. por 
medio de .. .• como se ha dicho ...• ~al como se ha descnto •... etc. 

El resumen deberá estar dirigido hacia la novedad en el campo a que se pertenece la 
invención. Si ésta consiste en la modificación de ...• el resumen deberá versar sobre el 
contenido técnico de dicha modificación. Si se trata de una maquina o aparato, el resumen 
contendr;i su estructura u organización y operación. Si se trata de un articulo. su proceso de 
manufactura. Si es un proceso químico su metodologia de identificación y preparación. Si es 
un proceso. sus etapas. No es necesario dar detalles de diseflo mecánico de aparatos o 
equipos, ni sus propiedades. 

g) Las hojas que contengan la descripción, las reivindicaciones. los dibujos y el resumen 
deberán ordenarse y enumerarse consecutivamente y cumplir los siguientes requisitos: 

a) Ser de papel blanco tipo Bond de 36 Kg. 

b) Ser legibles de tal manera que puedan retribuirse por fotogra.fia. procedimientos 
electrostáticos. offset y microfilme. 

c) Ser de íonnato rectangular de 21.5 x :?.8 cm. (tamaño cana). o de formato 4A (21 cm. 
x.::?.9.7cm). 

d) Utilizar solo por un solo lado y en sentido vertical. 

e) Tener los siguientes margenes en blanco: 

J) ~Unimos de: 2 cm. en el superior. en el inferior y en el derecho; y 2.5 cm. en el izquierdo. 

::) :Vla.ximos de: 4 cm. en c1 superior e izquierdo. 3 cm. en el derecho; y 3 cm. en el inf\'.!rior. 

f) Las hojas que contengan los dibujos deberán presentarse sin marco y tendrán una 
superficie utilizable que no exceder;i de 17. S cm. x: 24. 5 cm. 

g) La descripción. las reivindicaciones, y el resumen debc-rán ordenarse y numerarse 
consecutivamente. con números ará.bigos colocados en el centro de la parte superior o 
inferior de las hojas. sin invadir los rnlirgcnes especificados. Al fina:. se incluirán Jos 
dibujos. pudíendo numerar las hoja. por ejemplo. si son 3. quedarían I/3. 213 y 3/3 

h) No presentar a.nugas. ní rasgaduras o enmendaduras. 

i) Estar razonablemente exentas de borraduras y no contener correcciones. tachaduras, ni 
interlineaciones. 

La escritura de los textos de la descripción. las reivindicaciones y el resumen deberá: 

58 



a} Ser mecanografiada o impresa. salvo en el caso de los símbolos y caracteres grá..ficos y las 
fórmulas quimicas o matemáticas, que podrán escribirse en forma manuscrita o dibujarse. 
siempre que fuere necesario. 

b} Hacerse con un espacio entre linea de 1 1/2 o doble espacio y enumerarlas al margen 
izquierdo. por lo menos de cinco en cinco. las lineas de cada hoja. 

e} Hacerse con caracteres cuyas mayUsculas no sean inferiores a 0.221 cm. de alto y con 
color negro e indeleble 

13.Ejemplos 

a} Ejemplo de patente de un instrumento 

Tubo de plit.stico de vacío para toma de muestra de sangre 

Antecedentes 

Existen en el mercado difcrentcs tipos de jeringas y vacutainers. pudiendo utilizarse para 
extraer sangre en animales. para uso veterinario~ todas las jeringas constan de un cuerpo y 
un émbolo que se mueve alternativamente en el interior del cuerpo, para aspirar o impeler 
liquidas, las jeringas son de materiales rigidos o duros. normalmente de plastico o de vidrio. 

Es por to tanto un objeto de esta invención proporcionar un tubo pl&stico de vacío para 
toma de muestras de sangre en forma sencilla.. con.fiable y principalmente estéril para los 
exB.menes o arui.lisis. 

Otro objeto más. es el de proporcionar un utensilio de fabricación barato y desechable. 

La ventaja que tiene este tubo pl3.stico de vacío para torna de muestras de sangre~ consiste 
en ser un tubo flexible enrollable. sin tener que hacer uso de una jeringa común o de un 
vacutainer. además de que en el mismo tubo podrán realizarse los. estudios químicos. 

Breve descripción de las figuras 

Figura 1. Corresponde a un esquema visto de frente del tubo plástico de vacío. 

Figura 2. Corresponde a un esquema visto de frente del tubo plástico de vacío enrollado. 

Figura 3. Corresponde a un esquema visto lateralmente en donde se desdobla el tubo de 
plástico de vacío por efecto del llenado 

Figura 4. Corresponde a un esquema visto de frente de un tubo doble de plástico de vacio. 
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Descripción detallada de la invención 

La presente invención corresponde a un tubo de plástico de vado para toma de muestra de 
sangre para uso veterinario. el cual consiste en proporcionar una nueva forma de poder 
aspirar o succionar líquidos. a continuación se describt: la invención relacionando tas 
figuras .. para su mayor entendimiento· 

El tubo plástico de vacío (Fig. 1 ). esta formado por un cuerpo de material de plástico 
flexible transparente. no siendo necesario que sea transparente. utiliza los atributos 
funcionales de este material como son la elasticidad. memoria de fonna a lo que se le 
denominan nuevos materiales. que hace posible una tecnologia sencilla y funcional de un 
articulo final, el cuerpo del tubo es de forma tubular de plástico (parecido a un tubo de 
ensaye). el cual puede estar graduado~ tiene un tamai\o funcional de 10.0 a 11 O cm. 
(aproximadamente 1 O.O mi. de volumen)y un <lió.metro de 1. O a l. 5 cm. de grueso fFig. l, l ). 
en la parte superior contendrá un tapón enroscado o a presion (Fig. 1.2). que se unirá. al 
cuerpo del tubo de vacío, el tapón por la parte media estará horadado teniendo una saliente 
que soportara a la :iguja.. ya sea enroscada o a presión. en caso de no tener esa saliente. 
podrá tener un orificio cóncavo. con pares verticales. en el que se podrá acoplar la aguja a 
presión o enroscada. en ta parte inferior del cuerpo podr3. estar cortado en diagonal y 
sellado. o bien. podrá. tener base redondeada o plana (Fig. 1.3 ). 

Aprovechando las propiedades del tubo plástico de vacio. para succionar sangre. se 
enrollara (Fig. :!) y se efectuará la punción en la piel del paciente (un animal). buscando la 
vena o Ja ancria. en el momento de soltarlo se desenrollará y al mismo tiempo. succionara la 
sangre y se ira llenando el tubo plástico de vacio (Fig. 3)~ en caso de que haya faltado vacio, 
para succionar la sangre~ se puede volver a enrollar el tubo pllistico de vacío para 
acompletar el volumen requerido, sin necesidad de retirar el tubo plástico tlexible del 
paciente. 

El tubo de pl<istico de vacío, para toma de muestra de sangre. se podrá usar para muestras 
de sangre de venas o arterias. ademá.s se podrá hacer uso de exámenes de sangre ..:on 
anticoagu1antcs (exámenes bioquimicos. hematológicos. etc ). asi como para tomas de 
muestras de sangre sin anticoagulante cuando se fonne suero (exámenes serológicos como 
E LISA). 

Podrá hacerse uso de una variante de1 tubo plástico de vacío. la cual consiste en dos tubos 
unidos. para tomas de muestras con anticoagulame (para exámenes hematológicos o 
químicos) o sin anticoagulante para los cxilmenes serológicos (ELISA. Fig. 4). 

Este tubo de p1:istico hace p0sible realizar los estUdics quimicos. con solo quitar el tapón o 
cortar del cuerpo del tubo pliistico flexible el tapón y sellar en muchos casos. para evitar que 
se derrame la sangre. eliminando la posibilidad de infecciones o contagios Al realizarse 
estudios con centrifugado y separarse los componentes de la sangre. se podra sellar el tubo 
de plástico de vacío con cada uno de los componentes 



El tubo plástico de vacío para toma de muestras de sangre incJuirá la aguja. cuando el 
paciente sea un animal pequeño o cuando sea de fácil localización las venas o arterias. 
cuando el animal sea grande o de dificil acceso a las venas o arterias tendrá que ser de aguja 
colocable~ el tamaño de aguja para cerdos deberá. de ser del nUmero 1 SG y para lechones Z 1 
G o 23G. para bovinos del nUmero 180 y para vena coccigea y para vena yugular del 
número 16G 

Reivindicaciones 

Habiendo descrito la presente invención. esta se considera una novedad. por lo que se 
reclama lo contenido en las siguientes clausulas· 

1. Tubo de plástico de vacío para toma de muestras de sangre. caracterizado porque 
consiste de un cuerpo flexible que contiene un tapón que soporta ta aguja,. en Ja parte 
iníerior esta cortada en forma diagonal. o podrii. tener base plana o redondeada.. para tomar 
las muestras de sangre se enrollará el tubo plástico de vacio. e realizar la punción 
previamente localizado la posición de la vena o arteria. posteriormente se soltará.. 
desenrollándose el tubo succionando el fluido~ se tiene una variante del tubo plástico de 
vacío. con el objeto de poder realizar un estudio simultáneo. la cual consiste de un tubo 
plástico de vacio doble separado por una pared. por medio de la cual. al ser succionada la 
sangre se bifurcará esta cayendo en ambos lados del tubo. 

~ Tubo de plástico de vacío para toma de muestra de sangre. en conformidad con la 
cláusula 1, caracterizado porque el tubo de plástico de vacío deberá de enrollarse. antes de 
realizar Ja punción. 

3. Tubo de plástico de vacío para toma de muestras de sangre. en confonn..idad con la 
cláusula 1. caracterizado porque se usará solo para succionar sangre 

4. Tubo de plástico de vacío para toma de muestras de sangre. en conformidad con la 
clá.usula 1 a la 4. caracterizado porque en et mismo tubo podrán realizarse estudio químicos 
o serológicos. previamente separado o cortado el tapón del cuerpo del tubo plástico de 
vacío. ademas de que si se realizara un centrifugado. y al tener diferentes componentes se 
podrá. sellar el tubo con cada uno de los componentes al igual que el cuello del tubo flexible 
para evitar derrames o contagios 

5. Tubo de plástico de vacío para toma de muestras de sangre. en confonnidad con la 
cláusula l. caracterizado porque podrán realizarse estudios simultanees con anticoagulante 
y sin coagulante debido a que se tendrá un tubo doble de pl<istico de vacío. separado por 
una pared 

6. Tubo de plástico de vacío para toma de muestras de sangre. en conformidad con la 
cláusula l. caracterizado porque el tubo de plástico de vacío. para füciles tomas de sangre. 
el tubo plástico de vado siempre podre\ llevar la aguja insertada al cuerpo del tubo~ y para 
dificiles tomas llevara la aguja separada 



7. Tubo plástico de vacío para tomas de muestras de sangre. en confonrüdad con Ja cláusula 
1. caracterizado porque si al tubo plástico de vacío le faltase presión para ser succionada la 
sangre. se podrá enrollar nuevamente para obtener un volúmcn determinado. sin necesidad 
de retirar el tubo plástico de vacío. 

Resumen 

La presente invención se refiere a. un tubo de plástico de vacío. para toma de muestras de 
sangre. el cual consiste de un tubo de plástico con aguj~ que al enrrollarse y al efectuarse la 
acción de la punción. extraerá la sangre del paciente. 

Ejemplo: idea original de Jorge Pérez González 

b)Ejemplo de patente de compuesto 

Proceso para la preparación de .. 
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Antecedentes de la invención 

Las se les ha encontrado utilidad en la industria del como y ... Los métodos 
anteriores han incluido agTegar las substancias ... a una solución de .. el problema con esta 
preparación es que la disolución de . . y ... es costosa y molesta. 

En la literatura. encontramos los siguientes documentos de patentes: 

1. La patente número .. consiste en un procedimiento a base de. 

2. En la patente número ... realiza el procedimiento a. base de 

3. La patente .. 

Entre las ventajas que presenta este nuevo procedinuento. podemos destacar: 

l. 

2. 

3. cte. 

Descripción de la invención 

Se describe un procedimiento para la preparación de ...• que consiste en poner a reaccionar 
una mezcla de ..•...•... y ... .,. en una relación molar de ...• con un pH de .. en presencia 
de ... y ... .,. a una presión de ... atmósferas y a una temperatura de ... grados centígrados.,. 
en presencia de sales de . . o complejos de .. ~ comprendiendo las etapas de: 

a) 

b) .. 

e) cte. 

Ejemplos del mejor método para realizar la invención: 
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Se presentan los siguientes ejemplos para ilust.rar mejor la novedad y utilidad de la presente 
invención. a fin de dar mayor claridad a esta, y sin limitar los alcances de la misma. 

Ejemplo l:. 

Ejemplo 2:. 

Con los ejemplos anteriores se ofrece toda la información necesaria (como si fuere receta de 
cocina): datos. tablas. gráficas. concentraciones. variables. índices. toxicologia., etc. 

Reivindicaciones 

1. Procedimiento para la preparación de ..... caracterizado porque se oxida la mezcla de 
...•... y ...• en presencia de sales de ... o complejos de ... 

2. Procedimiento para la preparación de . . .. en conformidad con lacláusula 1,caracterizado 
porque ta sal es . . . o el complejo es de . 

3. Procedimiento para la preparación de ...• en conformidad con las cláusula 1 y 2. 
caracterizado porque se utilizan .. gr .• de la sal de . 

4. Procedimiento para ta preparación de ...• en conformidad con las clWsulas 1 a la 3, 
caracterizado porque se pone en contacto una mezcla de ... y de ...• en una relación molar 
de ... a en presencia de y ..• en condiciones de atm. de presión y grados 
centígrados de temperatura~ en presencia de sales de ... o complejos de .. 

Resumen 

Se describe un procedimiento para la preparación de ...• en donde se oxida una mezcla de 
y en condiciones • . .y en presencia de sales de ... o complejos de ... ; las 

condiciones de reacción son: . . . • . • . .• etc. Es por lo tanto un objeto de la presente 
invención proporcionar una mejora en la pureza alcanzada. 

Otro objetivo es el de obtener un compuesto industrialmente barato. 

Ejemplo: Idea original de Jorge PéTez Gonzalez 
14. Forma de solicitud 



ln•lltuto 1 e:. Mexicano 
d• la Propiedad 

· lndu•t .. lal 

~---- .. -----------o-o 

--------·---- CAl.LZ SDI HDA!AC!W _,, •1 
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--·- ,..-.. STA. llAltU 'ft.ACUU.l.,:f ~ 

-------·---- CALL&.J<m ISl. ~ _,, 9 COL, S..-,......, 
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-----·-----·-......... rrtlll!IJ:D& *'• \!S. COL. CKlfT90 
C.P. 001\'J. 
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~-· ------ -·---~~----------·---------- ----------_ .. ______ ---------------------- -------- . ------------ -----
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----------·---....... _______ ,, _____ _ 
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CAP TULO V 

MODELO DE UTILIDAD 

l. Origen 

La incorporación de los modelos de utilidad al sistema de propiedad industrial tiene su 
primer antecedente en la ley alemana de 189l(que se mantiene en las normas posteriores). y 
se origina en ta necesidad de cubrir un vacio entre las invenciones patentables. respecto de 
las cuales ta legislación alemana era extremadaniente exigente.. respecto a los aportes 
técnicos menores. que hacen mas útiles herramientas o maquinarias ya conocidas. En 
consecuencia.. la protección a los modelos de utilidad no incluirían en principio a los 
productos finales nuevos ni a los procesos. 

2. Patente. secreto industrial y modelo de utilidad 

El fin de una patente, de un secreto industrial y de un modelo de utilidad es la innovación 
tecnológica,. definir las dos primeras es evidente en grado de alcance. pero. definir el modelo 
de utilidad. es en principio una invención de menor alcance. que están estrechrunente ligadas 
a las invenciones patentables. 

En cambio. la diferencia entre la patente y Jos modelos de utilidacl diferencia para las 
autoridades administrativa.. que debe de decidir quC tipo de derecho otorga y. por pane del 
inventor que tipo de derecho puede demandar. La novedad de la institución del modo en 
nuestro derecho acentUa ta problem<ltica. En este último aspecto sera conveniente recurrir a 
solicitar la protección de la patente y en el mismo acto, subsidiariamente. la de modelo de 
utilidad. 

La doctrina y la legislación han propuesto dos enf'oques preponderante para realizar la 
distinción entre patentes y modelos: 

a) Cuantitativa.. el modelo es una pequeña invención u es una invención de menor entidad, 
en que la innovación que ofrece el objeto inventado estriba.. por lo general. en la forma 
peculiar que se le atribuye·· 1

. 

b) Cualitativa.,. el modelo se refiere a soluciones ya conocidas modificando sus aspecto 
marginales y de ejecución~· Ascarelli se inclina netamente por esta segunda concepción. 
que es la que aparentemente adopta nuestra legislación: ••La distinción entre modelo e 



inventos no puede hallarse en un plano subjetivo. sei'\alando. una diferencia cuantitativa 
de originalidad creadora.,. La distinción debe más bien establecerse objetivamente 

En el modelo de utilidad el descubrimiento concierne a la comodidad de la aplicación del 
procedimiento técnico conocido consiguiendo una mayor comodidad y eficacia de empleo 
de un producto conocido o de productos conocidos o de parte o de combinación de partes 
de productos conocido3

. 

Es elemento común de la legislación que reconocen los modelos de utilidad el reducir las 
exigencias en los trámites administrativos para obtener el registro. 

3. La Ley mexicana 

Define al modelo de utilidad. como los objetos. utensilios. aparatos o herramientas que. 
como resultado de una modificación en su disposición. configuración. estructura o forma.. 
presentan una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a 
su utilidad (art. 28). cuando en realidad la invención de estos '"objetos'\ que pueden ser 
.. ~tensilios. aparatos o herramientas"" Dentro de la misma Ley es notoria la contradicción 
pues define la invención actividad patentabte (an. 15) y luego dice que quedan 
comprendidos entre las invenciones ·~tos procesos o productos .. (an. 16). Hubiere sido 
preferible. dado la gran similitud. adoptar el tipo de conseptualización de la Ley espailola.. 
que define al modelo de utilidad como 'Una invenciónn do un .. objeten y enumera como tipo 
de objetos a .. le~ utensilios. instrumentos. herramientas. aparatos. dispositivos o partes de 
los mismos (art. 143, Ley 11/86. B.O.E. 26/3/86). también la ley los define como 
invenciones. la de Costa ruca por ejemplo protege utas formas" de los objetos. La Ley 
protege. en consecuencia • una actividad intelectual que se materializa en la forma o 
estTUctUra de un objeto, lo cual excluye a los gases. líquidos y sólidos. La ley nacional no es 
precisa con en el requisito de que se trate de objetos preexistentes. pero que presenten una 
función diferente a las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad (art. 28). ta 
definición excluye cootundentemente a las invenciones relacionadas a procedimientos. 
biotecnologia o a animales o vegetales. 

4. Vigencia 

El registro del modelo de utilidad tendrá une vigencia de diez años improrrogables~ contada 
a partir de ~a fecha de presentación de la solicitud (art. 29). 

5. Requisitos para el registro 

La Ley no exige quCy en los modelos de utilidad. se deriven de una actividad inventiva. Se 
tendr:i en cuenta para la novedad. en consecuencia.. el estado de ta tCcnica en la fecha de 
presentación de la solicitud de registro. En esta figura jurídica no se acepta el pñncipio de 
prioridad. 
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6. Derechos y obligaciones 

Se procederán de Ja misma fonna que para las patentes. la solicitud de registro ~erá la 
misma que para la patente. sólo que se escogerá el recuadro del modelo de utilidad. 

7. Ejemplo 
Pinza de mordaza ajustable 

Antecedentes 

Se conocen las pinzas desde hace mucho tiempo. estas han sido fabricadas de diferentes 
materiales y tamaflos. en lo que respecta a la mordaza esta ha sido de diferentes formas: 
cuadradas. alargadas. cortas. de punta, curvas. cruzadas. torcidas y de formas vers8tiles. 

Es por lo tanto un objeto de la presente invención. proporcionar un nuevo tipo de pinza de 
mordaza ajustable. la cual se podril. adoptar a superficies de diferentes dimenciones. 

Breve descripción de las figuras 

Figura 1. Corresponde a un diagrama visto desde arriba de la pinza cerrada. 

Figura 2 Corresponde a un diagrama .. .;sto desde arriba de la pinza abierta. 

Breve descripción de la invención 

La presente invención se refiere a una pillZ3. de tenaza ajustable, la cual se describe en 
relación a las figuras para dar mayor claridad a la invención. 

La tenaza que no está formada por el remache (Fig. l ). consta de una serie de orificios 
abiertos (Fig. 1, l). del lado izquierda de la mism~ otra serie de orificios desfasados a un 
cuano de los de la derecha (Fig. 1.2). cuyo movimiento se efectúa por parte de la te:aaza 
contraria, la que est.3. fom1ada por el remache~ del orificio superior. jalando a la izquierda y 
bajando a la derecha en zig - za.g en forma escalonada para cada uno de los orificios hasta el 
último. de esta forma podr<i ser ampliada o disminuida el diámetro de Ja mordaza. 

Reivindicaciones 

Habiendo descrito la presente invención. \!Sta se considera una novedad. por lo que se 
reclama lo contenido en las siguientes cláusulas: 

t. Pinza de mordaza ajustable. caracterizado porque en una tenaza consta de una serie de 
orificios consecutivos del lado derecho y por el lado izquierdo se comunica por medio de un 
nUmero igual de orificios desfasados a un cuarto de los primeros orificios. 



2. Pinza de mor-daza ajustable, en conformidad con la cláusula t. caracterizado por-que para 
abrir la mordaza de la pinza se jalara la tenaz.a contraria a la izquierda. ajustándose a la 
der-echa por medio del remache de la pinza. 

Resumen 

La presente invención consiste en presentar un modelo de utilidad de pinza ajustable, para. 
diferentes diámetros. la ampliación de la mordaza se logra por medio de oñficios ajustables. 

Figura_.1 _____ _ 

Diseño: Jorge Pércz González_ 
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CAPITULO VI 

DISEÑOS INDUSTRIALES 

Desde Jos inicios de Ja era industrial el diseilo ha desempeñado una actividad en la 
compctenci8.y Afin de reducir precios y capacidad de satisfacer necesidades _ En la economía 
moderna la competencia con base en el abarauurúcnto de precios es muchas veces sustituido 
por el ofrecimiento de marcas acreditadas. en base a la propaganda masiva y muy 
especialmente por el diseño. que consta de una imponancia creciente a medida que, en 
muchas áreas de Ja industria. se evoluciona de la producción masiva con altas escalas a Ja 
especialización flex.ible 1

• 

l. Concepto 

.'-\J dise~o se le dan atributos de creaciones estéticas que se manifiestan en Ja combinación de 
formas. lineas. colores. que son incorporados a un bien material es decir. a un producto 
industrial. al cuaJ otorgan .. un aspecto peculiar o propioº. siempre y cuando se incorporen a 
productos que se p¡-oducinin industrialmente. refiriéndose en específico al dibujo industrial 
(an. 32, frac. I). o bien, cuando son toda combinación forma tridimensional para servir de 
tipo o patrón para Ja fabricación de un producto industrial. que le dé apariencia especial en 
cuanto no implique ef"ectos técnicos (art. 32. fracc. U). refiriéndonos a el modelo industrial, 
de esta fonna compl"ende a Ja figura jurídica del diseño industrial. La pl"Otección del diseño 
está ligado a la legislado del derecho de Autor. sólo le otorga la identidad para su registro 
como pl"opiedad industrial el objeto de caracterizar un pl"oducto o de servir de molde para 
caracterizado. 

2. Requisitos para ser registl"able 

Al igual que las obrns estéticas protegidas por el Derecho de Autor. se les pide: 

a) Que sean originales. entendiéndose como nuevo. se consideran nuevo los disei\os que 
sean de creación independiente y diferentes en grado significativo. de diseBos conocidos 
o de combinaciones de características conocidas de diseño (an. 3 t ). 

b) Susceptibles de aplicación industrial. 
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3. Vigencia 

El registro de los disei\os industriales tendrá. una vigencia de quince años improrrogables a 
partir de la fecha de presentación 

4. Solicitud de registro. 

a) Presentar solicitud por escrito ante el 11\.tPI. 

b) Reproducción gráfica o fotografica del diseño correspondiente (art. 34). 

e) Indicar el género del producto para el cual se utilizará el diseño. 

d) Presentar original y copias por triplicado del texto a registrar 

e) Por cada uno de las copias y original. presentar solicitud. 

f) Realizar el pago de derechos de la tarifa correspondiente. 

S. disposiciones del TLC. sobre el diseño industrial (art. 1713) 

5. l Que se considera disei\o industrial 

Al igual que la legislación me,Ucana.. se considen1n los diseños industriales que sean nuevos 
u origdtales que sean de creaciones independientes. 

Los diseños no se considerarán nuevos u originales si no difieren en grado significativo de 
diseños conocidos o de combinación de caracteristicas de diseños conocidos. Dicha 
protección no se hará extensiva a diseños que obedezcan esencialmente a consideraciones 
funcionales o técnicas. 

5.2 Diseños textiles 

Debera garantizarse que los requisitos para obtener la protección de diseños textiles. 
particularmente en lo que se refiere a cualquier costo. examen o publicación, no 
menoscaban injustificadamente la oportunidad de una persona para solicitar y obtener 
protección 

5.3 Diseilos industriales u obras anisticas 

Los paises miembros podrán cumplir con esta obligación mediante la legislación sobre 
diseños industriales o de derecho de autor 



5.4 Derechos del titular 

El titular de un derecho industrial protegido. tendra el derecho de impedir que otras 
penonas que no cuenten con su consentimiento t:".briquen o vendan artículos que ostenten o 
incorporen un diseño que sea una copia. o una copia en lo esencial, del diseño protegido. 
cuando estos actos se realicen con fines comerciales. 

5. 5 excepciones 

Existiril. la posibilidad de prever excepciones limitadas a la protección de los diseños 
industriales. a condición de que tales excepciones no interfieran de manera injustificada con 
la explotación normal de los diseños industriales protegidos ni provoquen injustificadamente 
perjuicios a los legitin1os intereses del titular del diseño protegido. tomando en cuenta los 
intereses legítimos de terceros. 

5.6 Vigencia 

Se otorgara un periodo de protección para los diseños industriales de quince años como 
mínimo (art. 36). 

6. La forma de la solicitud de registro es igual que la de patente sólo que, se escogerá el 
cuadro correspondiente al diseno industrial. 

7. Ejemplo 

Figura decorativa 

A continuación se describe un disei\o industrial de figura decorativa~ relacionando las 
figuras para dar mayor claridad al diseño, y sin restarle alcance. 

Figuras decorativas (Fig. l ), consiste en un molde de cualquier material y de cualquier 
tamaño •• formado por un cuerpo ovoide, en su parte inferior es de complexión gn.icsa que 
hace las veces de espalda y extremidades inferiores (Fig. 2, l )~ en la parte superior tiene otro 
cuerpo ovoide de menor tamaño (Fig. 2,2). pegado o unido a1 cuerpo ovoidal grueso. el 
cuál simulará la cabeza~ en la base tendrá un cinturón que serán los pies (Fig. 2.3); 
pudiéndose pintar a gusto, dándole forma o apariencia que se deseé (Fíg. 2.4). 

Una modificación de la figura decorativa. ?Odrá ser que en la cabeza. la cara tenga facciones 
reales. no pintadas las facciones (Fig 3, l), simulando tocados, chales. gorros .. etc.~ el cuál 
se,a delgada si estamos hablando de un chal, (Fig. 3.:!). par un esquimal. scr.i. gruesa y 
redonda. 

Otra modificación es, que en la base no presente el cinturón. sino que tenga una hendidura 
simulando las piernas de la figura (Fig. 4.1) 



Reivindicación 

Diseño industrial de figura decorativa. 'vral como se ha referido he ilustrado". 

f'igura.s. 

Diseño: original de la matruska 
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CA P TULO VII 

MARCAS 

Las marcas son signos o inf"onnación simbólica o en clave que pennite distinguir bienes o 
servicios. La idea es que esta información simbólica tenga un impacto psicológico para las 
personas 3uc las lean o al identificarlas, estableciendo un vinculo entre el consumidor y el 
productor. 

De esta manera la atracción de la clientela se opera en íonna directa por el conocimiento que 
el pUblico tiene de los articules. productos o servicios , por medio de las marcas que los 
identifican. De manera especifica e inmediata., la finalidad de las marcas consisten en 
identificar las mercancías. dicha identifi.C3ción implícitamente produce la imagen de la 
clientela. Este sei\alamiento de la procedencia constituye a su vez un modo de llamar al 
consumidor. 

Las marcas tienen un papel muy importante en el mercado, debido a la comercializ.ación de 
los productos generados por las invenciones. es decir .. producto de la actividad inventiva de 
Jos secretos industriales. patentes. y demás figuras juridicas; desde el punto de vista de los 
consumidores. identificando los bienes o servicios provenientes de una fuente ai particular 
de poder volverlos o no a consumir. Desde el punto de vista de los comerciantes~ su 
importancia radica en que son e1 medio de atracción a los consumidores. en la medida en la 
clientela identifica. y adquiere los bienes y servicios con el comerciante. Las marcas son 
también un modo de avisar y promocionar productos o servicios. 

Las legislaciones en todo el mundo. por regla general, están diseñadas para proteger la 
buena fe del consumidor como la de los comerciantes. Esta buena fe se desarrolla a través 
del uso constante de las marcas. así como la prohibición a terceros para que éstos usen 
marcas similares que puedan confundir a tos consumidores. el objeto consiste en c:vitac 
engallar al consumidor acerca del origen del producto. restringiendo la reputación del 
propietario originaJ de la marca. 

La Ley de Propiedad Industrial (LPO. indica que los industriales .. comerciantes o prestadores 
de servicios podrán hacer uso de una marca en la industria.. en el comercio o en los servicios 
que presten (art. 87). a fin de obtener la exclusividad y sobre todo la protección. 

La Ley de Propiedad Industrial da el concepto de la marca.. una marca es todo signo visible 
que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. 
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pudiendo const1tu1r dichos signos distintivos las denominaciones y figuras visibles, 
suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se 
apliquen o traten de aplicarse. frente a los de su misma especie o clase; las formas 
tridimcncionales, los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que 
cumplan con los requisitos establecidos en la legislación correspondientes; y por último, el 
nombre propio de una persona física. siempre que no se confunda con una marca registrada 
o un nombre comercial publicado (arts, 88 y 89). 

1. Clasificación nacional 

Los criterios más importantes para clasificar las marcas son los siguientes. 

a) Por el objeto que distinguen,. las marcas de los productos se diierencian de las marcas de 
servicios. 

b) Por el sujeto titular de la marca. las marcas industriales se distinguen de las marcas de 
comercio y de las marcas de agricultura. 

e) Por su composición, integración o formación. las marcas pueden ser nominativas o 
denominativas. dependiendo si consisten de un vocablo. en una palabra o en una frase. 

d) Pueden ser figurativas~ innominadas o gráficas cuando su signo es un emblema. un dibujo 
o una combinación y distribución de colores mostrados en una superficie. 

e) Las marcas tridirnencional. tendrá volumen. entonces se trata de una marca plástica.. como 
las que ocurren en envases. refrescos, etc. 

f) Las marcas mixtas siendo toda aquellas que resultan de una combinación o varias 
combinaciones de las modalidades antes citadas. 

l .1 Clasificación de EUA 

La casuística y en algunos casos la legislación marcaria:J. identifica cuatro diíerentcs 
categorias de denominaciones. en orden ascendente de importancia dependiendo de la fuerza 
que tienen como símbolo distintivo· 

a) Denom.inaciones genéricas 

Cuando se refieren o se entienden como referidas al gCnero o del cual el produ'---to en 
panicular es In especie. Este tipo de denominaciones no son registrables como marcas. 

En este sentido existen casos muy importantes. en donde en un principio las marcas fueron 
denominadas caprichosas para distinguir un tipo de producto pero que con el transcurso del 
tiempo fueron adquiriendo significado propio hasta el punto de convertirse en una 
denominación genCrica. 
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TESlS 
DE lf, 

N9 DEBE 
BiBUOTECA 

Generalmente, esta situación llene lugar cuando un producto totalmente nuevo se introduce 
al mercado y no existe una denominación especifica para referirse al mismo o que en el caso 
de que exista. ésta es tan complicada o larga. que es mas r3pido referirlo por la marca 

Ejemplos de denominaciones que en un principio fueron marcas y actualmente son 
denominaciones genéricas: "6 Aspirina. Thenno, Ccllophan, Trampolin. Yo-yo, Nylon. 
Lanotina. Hielo Seco. Corn Flakes. Raisinbran. Tetlón, :Vtargarina. Refrigerador. etc .. 

Actualment existen marcas que pueden correr el riesgo de convertirse en denominaciones 
genéricas como es el caso de· hSalsa Tabasco. Maizena.. Kleene~ Kotex.., \.Vight Watchers, 
kodak, Bacardi, Oiurex. Coca. Lycra... Curitas, Bimba, Jugo Maggi. Knorr. Cotonetes. 
PrinH. Si los titulares de dichas marcas quieren mantener la distintividad de los tCrminos. 
deben proteger su denominación como marca. ya que de no hacerlo corren el riesgo de 
perder la titularidad de la marca o visto de otra manera. uno de Jos activos más importantes 
con los que puede contar una empresa. 

b) Denominaciones descriptivas 

Sop marcas que evocan inmediatamente una idea de los ingredientes. cualidades o 
caracteristicas de los bienes o servicios. Este tipo de dcnomin.:iciones. aunque pueden fungir 
como marcas. no son consideradas distintivas. ya que la protección que otorga es muy débil. 
Ejemplo: .. California. mapa de California para distinguir vinos; frío. para helados; _.tjgodón, 
para camisetas. etc ... 

e) Denominaciones sugestivas 

Cuando se refieren a marcas que describen indirecta.mente el producto o servJc10 que 
identifican. El consumidor debe tener en mente la asociación entre la marca y el producto 
que identifica. por ejemplo uCoppertone, bronceador, Eternity. perfume. Fresca RA., pasta 
dentífrica.. etc." 

Diferencia entre marca sugestiva y descriptiva 

La diferencia es núnima, por esta razón. los tribunales han aplicado dos criterios diferentes 
para poder distinguirlas. 

1) Primer criterio. se pretende determinar el grado de imaginación que tenga que utilizar el 
consumidor para describir directamente el producto o servicios. Es importante el grado 
de imaginacion que se utilice, la denominación sera considerada más sugestiva. Ejemplos· 
... Genie. incienso. Felina.. ropa interior. Raid ~iatabichos. insecticida. 

:?) Se determina si los competidores realmente nC"Cesitan hacer frente a Ja marca para 
describir sus propios productos. Si no es necesaria para describir los productos de los 
competidores. esa marca se considerara sugestiva Así por ejemplo. la marca .. Scribe .. 



para cuadernos no es necesaria para describir el producto de un competidor. Sin embargo 
la denominación HLite" para servesas si podria ser necesaria para describir los productos 
del competidor en la medida que es la variación onográfica caprichosa de la palabra 
ºligh'' (ligero) y que en este caso significa que el producto es bajo en alcohol. y por lo 
tanto cae en la clasificación de las denominaciones descriptivas. 

d) Denominaciones caprichosas y arbitrarias 

Son marcas artificiales o liquidas. En muchos casos son palabras inventadas. Ejemplo: 
""Rolex, relojes~ Gio. perfume~ Bic, instrumentos de escritura; Benneton, ropa .. 

Las denominaciones arbitrarias son aquellas que de ninguna manera describen el producto o 
servicios en particular que pretenden distinguir. Ejemplo: ¿"Apple. computadoras~ Mitsubishi 
(en japones significa tres diamantes), para tractores, coches y motocicletas. Caribe, coche~ 
León. dulces .. 

Estas marcas son las que mas fuerza distintiva tienen y por lo tanto se les da mayor 
protección, ademéis de que son las que otorgan con mayor rapidéz 

2. Tipos usados en E.U.A. y ~léxico 

La clasificación anterior de marcas se dio por su significado y por su contenido~ ahora se 
dará la clasificación por medio de los productos y servicios que pueden distinguir las 
denominaciones. dibujos o mezclas de ellas. una vez que han sido aceptadas como marcas. 

2. l sentido literal 

a) Según el Código de los Estados Unidos Americanos, literalmente marca es un nombre~ 
simbolo. instrumento o cualquier combinación de estos elementos que se utilizan para 
identificar o distinguir los bienes o servicios fabricados o vendidos por otros, y para 
indicar la fuente de dichos bienes o servicios, aún cuando dicha fuente sea desconocida 
Vol. 15, (Lanham Act), sección 1127. (15 use Mi 127) 

b) En la legislación nacional como ya se mencionó es todo signo visible que distinga 
productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el m11...-rcado. 

Z.2 Sentido técnico 

Se refiere a. una palabra.. nombre. símbolo o instrumento o la combinación de lo e:'Cpuesto, 
que se utiliza para indicar o distinguir los bienes fabricados o vendidos por otros, y para 
indicar Ja fuente de dichos bienes. aún cuando dicha fuente sea desconocida (Lanham Act. 
sección 1127. < 15 use M 1127)) 
AJ rcTcrimos a .. palabra.. nombre. símbolo o instrumento ... nos referimos a una línea de 
elementos que son capaces de utilizarse como marc.:i. Esta línen es muy grande ya que no 
solamente incluye denominaciones sino dibujos. lagos. formas, formas tridimencionales y 
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otros tipos de creaciones intelectuales. asi como cualquier rasgo que pueda servir como 
distintivo de un producto. 

Por ejemplo, un fabricante de mermeladas o de cualquier otro producto. puede registrar 
como marca. el nombre del producto, también el diseno de su etiqueta. el diseño de su 
embace y ademas puede registrar como derecho de autor el dibujo de su etiqueta.. y aUn más. 
la formulación incluyendo el proceso. por medio de una patente. 

Las palabras upara indicar la fuente de dichos bienes. aún cuando dicha fuente sea 
desconocida" contenidas en la definición. se refiere a que una marca indica que su producto 
tiene su origen en una fuente en particular y que es la misma en todos aquellos productos 
con la misma marca que el consumidor ha utilizado o escuchado en el pasado. No importa 
de que no se pueda identificar la fuente de los mismos. 

Ejemplo. la marca Emulsión de Escot es un producto que contiene vitaminas. la marca indica 
al consumidor que el producto tiene el mismo origen cuando inició a comprar. que la última 
botella que compró. teniendo la misma calidad y caracteristicas. no importando si conoce o 
no la fuente. 

2.3 Marcas de servicios 

Son lo mismo que las marcas en sentido técnico, con la excepción de que identifican y 
distinguen servicios en lugar de productos. Por lo tanto. una marca de servicios identifica y 
distingue servicios como por ejemplo: Com~ seguridad económica de empresas~ Vips,. 
restaurantes. ltüotec. información tecnológica,. etc. 

Las legislaciones sobre marcas aludieron a marcas que tienen por objeto diferenciar un 
producto de otro. una mercancia de otra., asi como sus sinónimos. mercadería.. efectos9 

bienes y artículos. En 1946, el .. Lanham Act'\ incluye como objetos distinguibles o 
identificables por medio de las marcas a los sen.;cios. 

En ?\.téx:ico. en 1975 adoptó el sistema cada vez más generalizado a nivel mundial. de 
reconocer y r~\amentar dentro del sistema marcarlo. a los servicios del lado de las 
mcrcancias. sin distinguir las marcas para la mercancías de las marcas para los servicios. 

2.4 Marcas de certificación y denominaciones de origen 

Las marcas de certificación son palabras. nombres. simbolos o instrumentos utilizados para 
certificar ciertas características con las que cuenta los bienes o servicios que distinguen. Las 
características pueden consistir en e\ origen del producto en una determinada región 
geografica. la composición de una materia en particular. la calidad. la exactitud del producto 
hecha por una organización en particular. Por ejemplo. el estado de Florida puede utilizar un 
signo distintivo para certificar que el jugo de naranja protegido por marca en ese estado .. está 
hecho con naranjas crecidas del mismo estado 
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El propietario de una marca de cenificación no puede utilizarla en sus propios productos o 
servicios. sin tomar en cuenta la naturaleza de los m.isrnos 

En México no existe esta figura como tal. sin embargo, l!Xiste una figura con la que puede 
tener cierta similitud, denominada Denominación de origen3

, se entiende como el nombre de 
una región geográ.fica del país que sirva para distinguir un producto originario de la misma, y 
cuya calidad o cacacteristicas se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo 
en éste Jos factores naturales y los humanos. (art. J 56) 

Aparentemente no e:<:iste ninguna diferencia con la certificación de origen prevista en la 
legislación de los EU .. ~ sin embargo, la diferencia radica en que se establece que la 
protección legal concedida a las denom.inaciones de origen se indica con la declaración que 
al efecto emita el Il\.t:Pl (art. l 57) 

Es decir. Ja autorización para usar una denontinación de origen deberá ser solicitada ante el 
L"1PI y se otorgara a toda persona fisica o moral que cumpla con los requisitos establecidos, 
entre los que se encuentran: dedicarse direct8.l'llente a la extracción, producción o 
elaboración de los productos protegidos por la denominación de origen. realizar Ja actividad 
dentro del territorio detenninado en la declaración~ cumplir con las normas oficiales 
establecidas por el 11\.-fPI conforme a las leyes aplicables respecto de los productos de que 
trate y los demá.s que se señalen en Ja declaración. 

La diferencia esencial entre Jos dos paises radica en que para poder utilizar una 
denominación de origen en :V1Cxico. se debe contar con la autorización de la administración 
pública del Il\lPI. de oficio o a petición de quienes tengan interés jurídico: en los Estados 
Unidos. aunque no consideran la figura. se necesita dicha autorizaciOn gubernamental. 

La autorización en México. la otorga la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, 
siendo el Estado de .:\.féx.ico quien es el titular de la dcnommación de origen (art. 167). 

Ejemplo: El ""tequila'\ que por resolución de la SECOFI. de fecha ::?::? de noviembre de 1974. 
dicha palabra podr.ii. aplicarse al aguardiente regional del mismo nombre, debiendo ser las 
caractcristicas y componentes del producto y el procedimiento para su elaboración, las que 
se fijan en la norma oficial de calidad establecida por la Dirección General de Normas~ se 
establece que los territorios de origen comprenden cincuenta y cuatro municipios 
pertenecientes a los estados de Jalisco, Guanajuato, lvUchoacán. Nayarit y Tarna.ulipas"' 

::?.5 Marcas colectivas 

Las marcas colectivas son las marcas utilizadas por asociaciones o agrupación de 
asociaciones de productores. fabricantes o pre~tadores de servicios (art 96). Esta 
organización. puede inWrectamente tener la misma función que una marca de certificación. 
En este caso. la marca colectiva indicará que el productor de los bienes o servicios reúnen 
los estándares de calidad exigidos poi" la organización. indicando así mismo. las 
caractcristicas y calidad de los bitmes o servicios 



Con la solicitud de marca colectiva se deberá presentar las reglas de uso (an. 97). 
documento en que se describe cuál será el destino de la marca. 

2.6 Avisos comerciales 

El derecho exclusivo para usar un aviso comercial se obtiene mediante registro en el 11\t!PI~ 
entendiéndose como aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar 
al público establecimiento o negociaciones industriales, comerciales o servicios. productos o 
servicios. para distinguirlos fácilmente de los de su especie (an. 100). 

Los registros no amparan en estos casos productos o servicios, aun cuando no estén 
relacionados con el establecimiento o negociación (art. 102) 

Los avisos comerciales tendr<i una vigencia de diez años a partir de la fecha de presentación 
y podrá renovarse por periodos de la misma duración (an 103) 

La diferencia con la legislación de los EUA radica principalmente, en que para que se pueda 
otorgar el registro de un aviso comercial en la Oficina de Patentes y 1\.-tarcas. se deberá 
demostrar que d mismo cuenta con un significado secundario (consiste en distinguir además 
del producto o servicio. Ja fuente específica de los mismos). 

2. 7 Nombres comerciales 

El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial. comercial o de servicios y 
el derecho a su uso exclusivamente estara protegido. sin necesidad de registro. La 
protección abarcará. la zona geografica de la clientela efectiva de la empresa o 
establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extendcra a toda la República si 
existiera difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo (art. 105). El nombre 
comercial utilizado será publicado en Ja Gace-ta de invenciones y l\.farcas dicha publicación 
producirá el efecto de establecer Ja presunción de Ja buena fe en Ja adopción y uso del 
nombre comercial (an. 106). 

Los efectos de la publicación de un nombre comercial durarán diez años, a partir de Ja lecha 
de presentación de la solicitud y podrán renovarse por periodos de la misma duración.(art. 
110). 

El '"~Lanham Act". en la sección dedicada a las definiciones, establece la definición de los 
·•nombres comerciales". esto consiste en cualquier nombre utilizado por una persona para 
identificar su negocio o profesión. en base a la sección 11 '.Z6, inciso (g). [§ 1126 (g)l se 
otorgará la protección a los mismos sin necesidad de registrarlos y sin necesidad de que 
formen parte de una marca. 

:!.8 ºTrade Dress" 
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En la legislación nacional no se cuc~·ta con Ja figu.-a juridica denominada ·"Tradc Dress ... 
pero que en el .. Lanham Act" se recor,...Jce y puede verse desde dos perspectivas diferentes: 

a) Como la envoltut"a o contenido dei :1roducto 

b) Como el producto en si mismo 0 su ..::onfiguración 

Ejemplo. las carrocerias de los coche·=-· un avión. un vestido. un procesador de alimentos. 
una televisión, etc .• siempre que se de,o elementos ••estéticos" 

Existe una diferencia con la figura ¿ ... los diseños industriales. esta diferencia radica en la 
utilidad de la ligura a proteget"se 1·.s decir. para obtener la protección de un diseño 
industrial. Es decir. para obtener la pr.~_,tección de un diseño industrial ("design patent"), Cste 
debe cwnplir con los requisitos de urut patente. como son el ser útil y original. además de 
nuevo y que no sea evidente. A.si, aJgva~n que pretenda t"cgistrar (o proteger) un producto o 
su envoltut"a como una marca. debcra :,>rimero demostrar su dueño que tiene funcionalidad. 

Ademas de este requisito. con el cbj<!'T'.V de cumplir con el requisito de tener una naturaleza 
distintiva,. el diseño debe indicar su or,.,gen. 

Al demostrarse que la figura carece :P-t: funcionalidad y que es indicativo de su origen. se 
anula Ja posibilidad de otorgar una mavor protección por un periodo menor de tiempo. como 
es el caso de las patentes, a una figu.-a· ~ue no cumple con sus requisitos y que sin embargo, 
tarnbien debe ser protegido 

En México no se reconoce clara.nu<nte este tipo de figuras. Sin embargo podrían 
interpretru-se de los artículos 88 v 89 <le la Ley de Propiedad Industrial. ya mencionado aJ 
iniczo de este capitulo. Así por ej~mpl.-v. la fonna del jabón •Ñtont - Claireº, si se demuestra 
que no es ütil. y que sola.mente es cste1uco. ademas de ser indicativo de su origen, pod.ria ser 
protegido como marca. 

3. Requisitos legales para obtener una .. narca 

3. 1 En ~féxico 

Para obtener el registro de una marca <leberá presentarse solicitud por escrito ante el Il\.'[PI, 
con los datos pre·vistos en los aniculcs 113. 1 14. l 1 S y 116 de la LPI. De la misma ma..'"\era. 
una vez recibida la solicitud~ aplicado"' los exámenes de forma y de f'ondo por el Il\rlPI y en 
su caso. subsanados los impedimem«Ys que puedan existir para el otorgamiento de una 
marc~ se harán la publicacion corres~ndiente Y las resoluciones sobre los requisitos de las 
marcas. que posteriormente lo indicare 

a) Requisitos de fondo 

Los requisitos de fondo que pueden cort¡:,tituir una marca son los siguientes signos: 



L Las denominaciones o figuras visibles, suficientes distintivas. susceptibles de identificar los 
productos o servicios a que se apliquen o uaten de nplicarse. frente a los de su misma 
especie o clase~ 

U Las formas tridimencionalcs. 

111. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales. siempre que no queden 
comprendidos en el aniculo siguiente. y 

IV El nombre propio de una persona fisica. siempre que no se confunda con una marca 
registrada o nombre comercial publicado (an. 89) 

Por to anterior. no serán registra.bles tas figuras cuando 

1 Las denominaciones. figuras o formas tridimencionales anlmadas o cambiantes, que se 
expresan de manera dinámica... 3.Un cuando sean visibles; 

11 Los nombres técnicos o de uso comUn de los productos o servicios que pretenden 
ampararse con la marc~ así como aquellas palabras que. en el lenguaje corriente o en las 
prilcticas comerciales. se hayan convertido en la designación usual o genérica de los 
mismos. 

In Las formas tridimcncionales que sean del dominio pU.blico o que se hayan hecho de uso 
común y aquellas que carezcan de originalidad que las distingan fácilmente. así como la 
forma usual y corriente de tos productos o la impues;.a por naturaleza o función 
industrial. 

tV. Las denominaciones .. figuras o formas tridimencí.onales que. considcrando el conjunto de 
sus c.aracteristicas. sean descriptivas de los productos o servidos que traten de 
pl""Otegersc como marca. Quedando incluidas en el supuesto anterior las palabras 
descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para. distinguir la. especie. calidad~ 
cantidad. composición. destino. valor. lugar de origen de los productos o ia epoca. de 
producción. 

V Las letras. los dignos o los colores aisla.dos. a menos que estén combinados o 
acompa.üados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones. que les den 
un car3.cter distintivo. 

Vl Las traducciones a otros idiomas. la varia.cion ortografica caprichosa o la construcción 
artificial de palabras no registr:ibles, 

VH La.s que reproduzcan o imiten. sin autorización. escudos. banderas o emblemas de 
cualquier pa1s. estado. munic:ip10 o divisiones po1ít1cns equivalentes. as1 como las 
denominaciones. siglas. símbolos o emblemas de organizaciones internacional. 
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gubernamentales. no b>uberna.tnentales o de cualquier otra organización reconocida 
oficialmente. asi como la designación verbaJ de Jos mismos~ 

VIII. Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantia adoptados 
por un estado. sin autorización de la autoridad competente. o monedas. billetes de 
banco. monedas conmemor-ativas o cualquier medio oficial de pago nacional o 
extranjero: 

IX. Las que r-eproduzcan o im.iten los nombres o la representación gráfica de 
condecoraciones. medallas u otros pr-emios obtenidos en exposiciones. forias. 
congresos, eventos culturales o deportivos. reconocimientos oficiales, 

X. Las denominaciones geogrttficas. propias o comunes, y Jos mapas. asi como los 
gentilicios, nombres y adjetivos. cuando indiquen la procedencia de los productos o 
s"!rvicios y puedan originar contUsión o error en cuanto a su procedencia~ 

XI Las denom.inaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por Ja fabricación de 
cienos productos. para amparar éstos. excepto los nombres de lugares de propiedad 
particular. cuando sean especies e inconfundibles y se tenga el consentimiento del 
propietario. 

XU. Los nombres. seudónimos. firmas. y retratos de personas. sin consentintiento de los 
interesados o. si han taUecido, en su or-den. del cónyuge, parientes consanguíneos en 
línea directa o por adopción. y colaterales. ambos hasta el cuarto grado: 

XIIJ_ Los titulas de obras lite:-arias artísticas, asi como los títulos de publicaciones y 
difusiones periódicas, Jos personajes ficticios o simbólicos. los personajes humanos de 
caracteri:z.acion. los nombres artísticos y las denominaciones de gn.ipos anísticos: a 
menos que el titular del de.rccho correspondiente Jo autorice expresamente; 

XI\: Las denominaciones. fie,>uras o formas tridimencionales. susceptibles de engaño público 
o induci.r a error. entendicndosc por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre 
la naturaleza. componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda 
amparar~ 

XV Las denominaciones. figuras o formas tridimencionalcs iguales o semejantes a una 
marca que el Instituto t:stime notoriamente conocida t:n ~t~xico. para ser aplicada a 
cualquier producto o servicio 

En general las marcas senm registradas en relación con productos o servicios determinados 
o clases de productos o servicios segUn Ja Clasificación Internacional (La Clasificación 
Internacional se estableció en el a.cuerdo de Niza el 15 de junio de 1957_ Este fue revisado 
en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Gim:b.-a d 13 de mayo de 1977 :'\.texíco utiliza 
est:i clasificación Internacional para efectos del registro de los bienes y servicios aunque no 
sea pane del mismo) 



Por otra pane, Z\-léxico reconoce la prioridad en el registro de una marca en paises miembros 
de los tratados internacionales de los que México forma parte. de esta manera. cuando se 
solicite un registro de marca en :OV1éx.ico. dentro de los plazos que determinan los Tratados 
Internacionales o. en su efecto.dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros 
paises, podrá reconocerse como fecha de prioridad la de presentación de Ja solicitud en que 
fue primero (art. 1 17 y del Convenio de Paris el art. 4 lnciso 3, fracción C-J) 

Se presenta un beneficio a terceros. en lo que respecta a no producir efecto alguno contra: 

l. Un tercero que de buena fe explotaba un territorio nacional la misma marca u otra 
semejante en grado de confusión. para los mismos o similares productos o servicios. 
siempre y cuando el tercero hubiere empezado a usar la marca., de manera ininterrumpida,. 
antes de la fecha de presentación de la solicitud del registro o del primer uso declarando 
de ésta, 

II. Tampoco producir3. efecto contra cualquier persona que comercialice. distribuya. 
adquiera o use el producto al que se aplica la marca registrada, luego que dicho producto 
hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por el titular de la marca registrada o 
por la persona que le haya concedido licencia. 

111. A cualquier persona fisica o moral que aplique su nombre. denominación o razón social 
a los productos que elabore o distribuya. a los servicios que preste o a sus 
estab1ccim.ientos. o lo use como parte de su nombre comercial, siempre que Jo aplique en 
la fonna que este acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres que lo distinga 
claramente de un homónimo ya registrado como una marca o publicado como nombre 
comercial (art 92). 

3 .2. Nulidad. caducidad y cancelación del registro 

Antes de entrar de lleno aJ estudio de las marcas, es importante hacer una pequeña 
introducción acerca de las nulidades en general. Siguiendo la teoría general de las 
obligaciones. se establece que la nulidad es una sanción ya que no tiene por utilidad y por 
razón de ser sino asegurar Ja observancia de Ja regla que sanciona y. si la regla es violada. 
debe reparar el mejor modo posible esta violación. preservando contra la:; consecuencias de 
e11a Jos intereses de cada destinado a proteger. Por esto, únicamente, hay actos nulos' 

Con respecto a la naturaleza de la nulidad. es importante destacar que· en Ja teoria clásica la 
nulidad es considerada como cierto estado del acto. El acto, tomado en si mismo. 
prácticamente no existe Lo que existe realntente son efectos jurídicos 

En materia rnarcaria. el registro de una marca es nulo cuando se haya otorgado en 
contravención a las disposiciones sobre requisitos y cor.diciones para el otorgamiento del 
registro. 



También sera anulado cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra 
que haya sido usada en el pais o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación 
de Ja solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o 
servicios. siempre y cuando se haga valer el mejor derecho por uso anterior. 

Las demá.s causas para anular el registro de una marca consiste en que éste se hubiere 
otorgado con base en datos falsos o inexistentes. contenidos en su solicitud~ se haya 
otorgado por error. inadvenencia o diferencia de apreciación. existiendo en vigor otro que 
sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales 
o semejantes~ el agente. usuario o distribuidor del titular de una marca registrada en el 
extranjero. solicite y obtenga de ésta a su nombre u otra similar en grado de confusión. sin el 
consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. y en este caso el registro se 
reputará como obtenido de mala fe. Con ciertas excepciones. las acciones de nulidad que se 
deriven por estas causas podrian ejercitarse dentro de un plazo de cinco años contados a 
partir de ta fecha en que surta sus efectos Ja publicación del registro en la Gaceta de 
lnvenciones y !\1arcas. 

Por su parte, el registro caducará cuando no sea renovado conforme a Ja LPl y cuando la 
marca haya dejado de usarse por m:is de tres ai\os consecutivos. salvo que exista causa 
justificada a juicio del fl\.iPI (Por influencia de los Estados Unidos~ en el TLC especifica que 
cuando Ja marca no se haya usado en un "periodo de años". esta disposición está. comentada 
en la Sección 45 (¿; 45) del •'Lanham Actn 

Por último. procederá la cancelación del registro de una marca. si su titular ha provocado o 
tolerado que se trans:fonne en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de 
los productos o servicios para los cuales se registró. de modo tal que~ en los medios 
comerciales y en el uso generalizado del público. la marca haya perdido su carácter 
distintivo. como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique. El registro 
también podrti ser cancelado a solicitud del titular. 

Por otra parte, vale la pena sei\alar la figura del abandono a la marca. En la LPl sólo se hace 
mención en el artículo 122 Bis. que fo. solicitud de Ja marca tendréi. que considerarse 
abandonad.a. Sin embargo, solamente se preve esta causa cuando el solicitante no de 
cumplimiento a los requisitos formulados por el Th-1PI en tiempo o no presente el pago de la 
tarifa correspondiente.~ pero además de esta disposición no existe otra en donde se aclare 
cuando la marca trunbién debe ser considerada como abandonada. Un ejemplo de lo que 
podria ser considerado como abandono es el supuesto que se establece en el articulo 139 de 
la LPI. d cual dice que los productos que se venden o los sen.;cios que se ofrecen por el 
usuario dcberan ser de la misma calidad que los que los fabricados o prestados por d titular 
de la marca .... el problema con este articulo es que no hay sanción. es decir es una nonna 
incompleta. Una sanción aJ incumplimiento de esta norma podría ser el hecho de considerar 
la marca abandonada. ya que el titular. que es el responsable de la marca ... abandonada·• la 
misma en manos del licenciatano 

4. Principios que rigen Ja validéz de una marca 
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4.1 Principio de especialidad 

El artículo 90 de la LPI se establece lo que se puede registrar y lo que no se puede registrar, 
identificando los productos o sen..-icios a los que se apliquen en su m.isma especie. Es decir. 
el campo de acción se limita aJ campo de las mercancias iguales o similares, o pertenecientes 
a un mismo gCnero o a una m.isma especie. 

Asimismo. el carácter especial de la marca se encuentra en la legislación mexicana en la 
medida en que se exige que los registros de las marcas se efectúen bajo el cumplimiento de 
las reglas concernientes a la clasificación tradicional de sus productos Tales reglas se 
pueden resumir en el contenido de los siguientes artículos de Ja LPI: 

Las marcas se registraran en relación con productos o servicios deterntinados según la 
clasificación que establezca el reglamento de esta ley {art. 93) 

Para el registro de una marca se deberá presentar solicitud de registro {art. 113), 
posterionnente veremos que se debe presentar para el registro de una marca ante el IJ\.1PI. 

Una vez efectuado el registro de una marca.. no podrán aumentarse el nümcro de productos 
o servicios que proteja.. aun cuando pertenezcan a la misma clase. lo que si podrá limitarse a 
detenninados productos o servicios cuantas veces se solicite {art. 94). 

Se prohibe el registro de una marca cuando ésta sea idéntica o semejante en grado de 
confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o una ya registrada y 
vigente. aplicada a los mismos o similares productos o servicios (art. 90, Fracc. XVI y 
XVII). 

Será considerada como infracción adrn.in.istrativ~ usar una marca parecida en grado de 
confusión a otra registrada. para amparar los mismos o similares productos o servicios que 
los protegidos por la registrada (a.rt. 213. fracción IV). ademas. también es considerado en eJ 
anicuJo 223. tracción U. 

Cuando. la marca se idéntica o semejante en grado de confusión. a otra que haya sido usada 
en el país o en el extranjero con anterioridad a la f'echa de presentación de la solicitud de la 
marca registr3da y se aplique a los mismos o similares productos o servicios (art. t 5 J. 
fracción 11). 

Un ejemplo más adecuado para explicar la especialidad de Ja marca y Ja idea de que solo 
importa si la denominación se utiliza para una clase de productos es la denominación 
•'Presidente .. Esta palabra está registrada y se utiliza indistintamente para distinguir: hoteles 
(clase ..i:. varios). chocolates (clase 30). y bebidas alcohólicas (clase 33). En la medida en 
que estos productos son totalmente distintos y por lo tanto sus mercados no pueden ser 
competitivos. se acepto .:J registro del mismo término para distinguirlos. 



4.2 Principios de originalidad 

En relación a este principio se pllede afirmar que una gran uniformidad se aplica en su 
aplicación por la doctrina en general. ya que la denominación debe ser ante todo arbitraria. 
No debe contener la designación genérica o descriptiva del objeto. ni indicar sus cualidades 
o su destino. en una palabra. es preciso que la interpretación que ella evoca no tenga 
ninguna relación con la naturaleza de la mercancía a la cual está destinada. atendiendo a que 
nadie tiene el derecho de apropiarse del nombre vulgar de un objeto o de sus cualidades Si 
d fabricante quiere caracterizar e individualizar sus productos, él debe naturalmente. hacer la 
elección de un nombre que se distinga notablemente de todos aquellos ya empleados para 
mercancías de esa misma naturaleza y que, por relación a estas últimas aparece como un 
nombre de pura fantasia6 

En este sentido. la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho a propósito de la 
naturaleza original de la marca lo siguiente· 

.. La caracteristica de singular necesidad para conceder el registro de una marca, requiere 
circunstancias especiales. y entre ellas. existe indudablemente el de originalidad,. que consiste 
en que la marca se le de una forma diversa, al usarla en productos similares~ y de acuerdo 
con la ley. no es necesario para que determinado medio material pueda tenerse como marca.. 
que esta no sea o deje de ser simplista. no que tenga o deje de tener alguna particularidad 
susceptible de distinción. respecto al objeto que ampare"7 

4.3 Principios de novedad 

De la misma capacidad o eficiencia de la marca surge su inconfundibilidad con otras marcas 
existentes ya registradas o usadas para los mismos o similares productos o servicios y es 
precisamente en esto en lo que consiste la novedad. De ahí se sostiene que para que exista. 
una marca válida es necesario que el signo tenga capacidad de individualización. esto es. a 
diferenciar el producto. y por otra parte que sea nuevo o sea diverso de otros signos 
distir:tivos usados para distinguir el mismo gé:nero de productos o servicios 

5. Requisitos de forma para los Estados Unidos de ,..'\mt!rica 

A diferencia de !\11Cxico, en la legislación de los EUA se acepta el regist!"""o marcario a nivel 
estatal y federal De esta manera.. una misma marca puede existir para un determinado 
producto a nivel estatal. y por otra parte. la misma marca para el mismo producto pero 
conun titular distinto. puede c:cistir a nivel federal. 

Existen decisiones de los tribunales para caso en donde ambos titu1ares adquirieron una 
misma marca simiJar o hasta idéntica para productos similares o idénticos, pero en diferentes 
zonas geogr.:ificas y por lo tanto. mercados totalmente distintos. pero en diferentes zonas 
geográficas y por lo tanto~ mercados totalmente distintos Uno de los titulares contaba con 
un registro estatal y el otro con un r.zgistro foderal. Las resoluciones en estos casos 



generalmente tienden a prohibir al titular de la marca registrada a nivel federal la entrada al 
mercado en el arca geográfica del titular de la marca registrada a nivel estarnl6

. 

La importancia del registro y el otorgamiento del uso de Ja marca. previo o en su defecto de 
la intención de buena fe del uso de la marca en el mercado Asi. como en la sección primera 
(e'; l) del •"Lanham Act'' se especifica que: (a ) el propietario de una marca utilizada en el 
comercio puede solicitar su registro a la PTO. as1 como (b) Ja persona que tenga una 
intención de buena fe para utilizar la marca en el comercio podrá solicitarse su registro en la 
oficina antes mencionada 

5. 1 Requisitos de fondo 

En el Lanham Act. Sección dos (¿; 2) se establece que se negara el registro de una marca 
cuando consista o comprenda situaciones inmoraJes. engañosas o escalonadas. o situaciones 
que desacreditan o sugieren falsedades acerca de o con relación a personas vivas o muenas, 
instituciones, creencias o simbolos nacionales, asi como mencionarlos con desprecio o 
irrespetuosamente, consistan o comprendan banderas. escudos. banderas u otras insignias de 
Jos EUA... u otro estado o municipalidad. o de cualquier otra nación; consistan o comprendan 
el nombre, retrato o finna que identifique a cualquier otra persona viva. excepto con su 
consentimiento. así como el nombre, firma o retrato de cualquier presidente de los EVA 
durante la vida de su viuda. en su caso. excepto por el consentitn..iento por escrito de la 
m.isma~ cuando consista o comprenda una marca similar a una registrada en la PTO, o una 
marca uti1izada previamente en los EUA por otra persona y que no haya sido abandonada. y 
que sea similar; cuando sea utilizada en o con relación a los bienes del solicitante, y que 
cause confusión. engaño o error; cuando sea descriptiva o que induzcan a error o que sean 
descriptivas de su origen geogni..fico o que causen error del mismo 

S :. Abandono de la marca 

En el ·ci_anham Act ... Sección 45 (C';45) se establece que una marca sera. considerada 
abandonada cuando su uso haya sido descontentado con la intención de no reanudarlo Esta 
situación sera deducida a partir de las circunstancias. Si la marca no se usa durante años 
consecutivos se considera evidencia prima facie de abandono En este sentido .. \Jso" de Ja 
marca significa el uso de buena fe de la misma en el curso ordinario del comercio. y no 
hecho con la única imencion de reservar el derecho de la marca 
De la misma manera~ cuando la conducta del thular de la marca. incluyendo actos de 
comisión así como de omisión. causen que la marca se conviena en la denominación 
genérica para describir los bienes o servicios relacionados con la misma, o que de alguna 
manera causen la perdida de su significado corno marca 

Por su pane, los tribunales en casos como Da\.\.TI Donut Co vs Hart's Stores lnc.•~ Yocum 
vs C"ovington". Kt!ntuck.J' Fricd Chicken Corp vs Diversified Packaging Corp. 10 han 
dec!aro el abandono de la marca en base al descontrol en el otorga.miento de lict..~cias 



Estas decisiones se han tomado en base a que en el Lanharn Act se establece un deber 
positivo al que una licencia. Este deber consiste en tomar medidas razonables para detectar y 
prevenir cualquier uso engai'ioso de la marca por pane del licenciatario Así. como ya se dijo 
anteriormente. seg.Un la sección 14 (~ 14 ). el registro d la marca será cancelado porque la 
marca haya sido ••abandonada ... Al definirse el termino "abandonada .. se incluye cualquier 
acto de omisión o comisión que cause que la marca pierda su significado como un indicador 
de origen. Un acto de omisión consiste en que el licenciante permita a licenciatario utilizar 
erróneamente la marca. en productos de mala calidad, engañando a los consumidores Esta 
medida se toma como una protección a los consumidores de marcas utilizadas por 
licenciatarios. 

S 3 Significado secundario 

El ••significado secundario" es un aspecto muy interesante para determinar cuándo una 
denominación sugestiva o descriptiva es distintiva de un producto o servicio. Este aspecto es 
muy imponante en la medida en que ha habido casos en que si no se demuestra este 
significado, la marca pierde su validez y por lo tanto se te niega el registro. o en el caso en 
que se haya obtenido el registro. este se considera inválido o nulo 

El significado secundario se adquiere cuando. debido a la exposición de la marca, el público 
consumidor no considera la marca en su sentido primario, descriptivo o como un 
sobrenombre~ sino como un indicador de la fuente del producto o servicio. A través del uso 
e ... ;dente por un periodo largo de tic.:mpo en un producto o servicio, los anuncios excesivos 
de una marca asi como una investigación entre d público consumidor se puede determinar el 
signjficado secundario 

Por otra pane. según el .. Lanham A.et .. 105::? (e; 105::?). la prueba de un uso substancialmente 
exclusivo de una marca o un sobrenombre descriptivo de los bienes o servicios en el 
comercio por cinco años pueden ser evidencia prima facie de que la marca ha adquirido un 
sib>nific~do secundario 

El fin del significado secundario consiste en demostrar que el público asocia la denominación 
con su fuente <le origen. más que por t!l producto pcr se Así por ejemplo. la marca 
--colgate" carece de significado secundario en la medida en que se le conoce al producto 
como una pasta para dientes per se, en vez de conocerlo como que su fuente es la sociedad 
denominada ~·cotgate-Palmolive·· 

En sentido contrario, la marca ·~tcNuggcts'" tiene un gran significado secundario ya que al 
ser escuchad~ automaticamente se hace una asociación con su fucne. la cadena de 
restaurantes ~·!\.1cDonalds''" 

Sin embargo. el público consumidor puede identificar y reconocer los bienes o servicios 
como de una tUentc en particular, aunque dicha fuente sea anónima De esta manera, 
ta.mbien la denominación ha adquirido un si_gnificado secundario y se convierte en 
registrablc 



5.4 Duración del registro marcario en México y EUA 

En el artículo 95 de la LPI se establece que el registro de una marcas tendra una vigencia de 
1 O años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podr3. renovarse por 
periodos de la misma duración 

Es importante señalar que ha cambiado el término de duración de los registros marcarios. 
Así. en legislaciones anteriores como la Ley de Invenciones y ?\.tareas publicada en el Diario 
Oficial de la Nación en febrero de 1976. en su aniculo 112 específico que los efectos de 
registro de la marca tenían una vigencia de cinco ai\os contados a partir de la fecha legal. 
Este plazo era renovable de modo indefinido por periodos de cinco años. a condición de que 
se comprobará el uso efectivo y continuo de Ja marca (artículos l 3 9 y 140 abrogado). 

Con la subsecuente legislación desapareció la obligación de comprobar el uso efectivo y 
continuo con el fin de renovar el registro de la marca. En la legislación que actualmente esta 
en vigor se sigue con esta practica 

Así mismo, la duración del registro marcario en los EUA es igualmente de 10 años (Código 
de los Estados Unidos. Volumen 15. Sección 1058. [15 USC ¿; 1058]) Sin embargo. en la 
Sección 9 (é; 9) (Código de los Estados Unidos. volumen 1 S. Sección 1059 [ 15 USC ¿; 
1059)) se establece que en el supuesto de que se quiera renovar el registro, se debe 
comprobar el uso efectivo y continuo en el comercio 

6. Infracciones administrativas y delitos en ?\.léxico 

En los artículos 2 1 3 y 2::3 de la LP l se hace uoa distinción.. respectivamente. entre los actos 
que constituyen infracción administrativa de los que constituyen delitos. 

Asitnismo. en el artículo 215 se establece que la investigación de las infracciones 
administrativas se realizaran por el L"1PI de oficio o a petición de la parte interesada. 

Las sanciones a las infracciones administrativas. se establecerán en el artículo :?14 y 
consisten en multas. clausuras temporales. clausuras definitivas o en algunos casos. arrestos 
administrativos hasta por 36 horas En el articulo :::.~ 1 se prevé que las sanciones establecidas 
se impondrán sin perjuicio de la indemnización que corresponda por daños y perjuicios a los 
afectados. 

7. Ejemplo de registro de marca 
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CAPiTULO V 111 

TRATADO DE COOPERACIÓN EN ll<IATERIA DE PATENTES 

1. Antecedentes 

Para resolver nJgunos problemas planteados por el sistema tradicional. el Comi.té 
Ejecutivo de la Unión de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial. en 
septiembre de t 966, actualmente denominada Word lntellectual Property Organitation 
(WIPO). es decir. Organización :\tundial de la Propiedad Industrial (01\fPI)~ invitó a un 
grupo de ejecutivos que estudiasen urgentemente solicitudes destinadas a reducir las 
duplicaciones. tanto para los solicitantes como para las oficinas nacionales de patentes. 
En 1967, las BIRPI redactaron un proyecto internacioncl. que presentaron a un Comité de 
Expertos. Posteriormente se redactaron varios proyectos. analiza.dos dos en diferentes 
años, internacionat celebrados en diferentes años. hasta que se presento finalmente un 
""Tratado de Cooperación en ~tateria de Patentes'\ en una Conferencia Diplomática 
celebrada en \Vashington. en junio de 1970 El Tratado de Cooperación en ~1ateria de 
Patentes. o "PCT ... entro en vigor el 24 de enero de 1978 y comenzó a usarse desde el 1 o 
de junio siguiente. con un pnmei- grupo de 18 Estados contratantes A enero de 1995. 77 
Estados entre ellos MC:-cico. han ratificado el PCT o se han adherido al mismo, este 
aumento notable ha puesto en evidencia el interés suscitado por el Tratado 

La Oficina lntemacionat de la 0?1.tPI recibió los ejemplares originales de unas 175,000 
solicitudes internacionales En 1993 más de :s.soo solicitudes internacionales se 
presentaron, sustituyendo a unas 650.000 presentaciones nacionales 

Por lo que se puede observar que el numero de solicitudes tiende a ~cr mayor cada vez. y 
que la mayoría de los paises formarán pane del PCT durante los años venideros. 

La manera usual de presentación de solicitudes de patentes, en otras partes del mundo se 
t"ealizaba en fonna individual, es decir pa.is por país en el que se realizaba, a excepción de 
Jos sistemas regionales de patentes como en eJ caso de la Organización .A..fricana de la 
Propiedad Industrial (OAP]), y el sistema de Protocolo de Harare estableclda en el marco 
de la Organización R~gional de la Propiedad Industrial ( . .li..R.l.PO) y d sistema Europeo de 
Patentes, por medio de estos sistemas conduce a los solicitantes posteriormente a los 



doce meses siguientes a la fecha de presentación de la primera solicitud. Con esa 
necesidad conduce al solicitante a preparar y presentar solicitudes de patentes en todos 
Jos paises en los que se desee proteger su invención. esto en un plazo de un año tras Ja 
presentación de su primera solicitud. De ello se derivan gastos de traducción. honorarios 
para los agentes de patentes de los diferentes paises. y gastos relativos a las tasas 
adeudadas a las oficinas de patentes. todo ello en un momento en el que el solicitante aU.n 
no sabe si tiene alguna posibilidad de que se le otorgue una patente. o que su invención 
sea nueva~ en relación al estado del arte 

::!. Principales objetivos del PCT 

El principal objetivo del PCT es el de simplificar. hacer mas eficaz y rruis económico el 
procedimiento a seguir para solicitar la protección de una patente de invención cuando se 
quiere obtener esa protección en varios paises. 

Antes de la introducción del sistema del PCT. el único medio de obtener protección para 
la m.isma invención en varios paises consistía prácticamente en presentar solicitudes 
separadas en cada uno de estos paises: al no guardar ninguna relación esas solicitudes 
entre sí. implicaban una repetición de las operaciones de representación y ex.:i..menes dt.: 
cada pais. entonces el PCT opto por. 

a) Establece un sistema internacional ante una sola oficina de patentes (la "'Oficina 
Receptora'~) de presentación de una solicitud lmica (la usolicitud internacionalº), 
redactada en un solo idioma. desplegando sus efectos en cada uno de los paises parte 
del Tratado que el solicitante mencione ( .. designe .. ) en su solicitud. 

b) Dispone el exainen de forma de la solicitud internacional por una sola oficina de 
patentes. la oficina receptora. 

e) Somete cada solicitud internaciona! a una búsqueda internacional que concede al 
establecim.iento de un infonne que cita los elementos pertinentes de la técnica 
(esencialmente. los documentos de patentes publicados relativos a invenciones 
anteriores). los que tal vez habr<i. que tener en cuenta para determinar si la invención es 
patentable, este !.nforme se entrega en primer lugar al solicitante y posteriormente a las 
demás panes intere~adas. 

d) Dispone de la publicación íntcrnaciona.1 centralizada de las solicitude::> inte1naciona.1es y 
de los informes de bU.squeda internacional asi como su comunicación a las Oficinas 
designadas. 

e) Prevé la posibilidad de proceder a un examen prelimlnar internacional de la solicitud. 
que de un infonne a las oficinas que habra de determinar si con"Vlene o conct..--der una 
patente. asi corno al solicitante. ~rnitiendo una opinión sobre la cuestión de si la 



invención cuya protección se reivindica responde a ciertos criterios internacionales de 
patentabilidad. 

t) Cuando se desea realizar registro de patentes en más de once paises. con un solo pago 
se tiene la solicitud en cada país designado 

El procedimiento descrito en el inciso t). se denomina usualmente la ••fase internacional .. 
del procedimiento PCT mientras que se habla de hfase nacional .. para describir la parte 
final del procedimiento de concesión de patentes. que tal como se indica. es tarea de las 
Oficinas ·~designadas ... es decir. las nacionales (en la termino logia del PCT. se habla de 
oficinas .. nacionales". fase ··nacional .. y tasas ··nacionales"'. incluso en el caso de un.a 
oficina regional de patentes). de los estados designados en la solicitud internacional. o 
que actúen en su nombre. 

Incluso en los paises que se benefician de ta situación má.s favorable. las oficinas de 
patentes deben enfrentarse desde hace algunos años con un excesivo recargo de trabajo 
(que se traduce en retrasos). y se preguntan cual es la mejor forma de utilizar sus medios 
para que el sistema de patentes de los mejores resultados. habida cuenta de los efectivos 
disponibles. Una de las importantes ventajas ofrecidas por el PCT es la racionalización 
que permite del trabajo de las oficinas nacionales de patente. habida cuenta de que una 
gran parte de ese trabajo corresponde a las invenciones. y ayudar a los paises en 
desarrollo a acceder a. 1a tecnología. 

3. Solicitud Internacional 

Toda persona nacional o residente de un Estado contratante del PCT puede presentar una 
solicitud internacional. En la mayoría de los casos. las solicitudes internacionales pueden 
presentarse en Ja oficina nacional que actúa en calidad de oficina receptora del PCT (y en 
Europa Occidental. también en la Oficina Europea de Patentes}~ nacionales o residentes 
de paises de la OAPI y de algunos otros paises en desarrollo pueden presentar solicitudes 
internacionales en la oficina lntecn.ncional de la 0~1Pl que actüa para ellos en calidad de 
Oficina receptora. 

a) Efoctos de una solicitud internacional 

A partir de la fecha de presentación internacional. una solicitud internacional produce los 
efectos de una solicitud nacional en los Estados contratantes del PCT que el solicitante 
haya designado en su solicitud (o los mismos efectos que una solicitud de patente europea 
si el solicitante quiere obtener tal patente con efecto en un Estado designado, parte en el 



Convenio sobre la Patente Europe.:i. o como una solicitud para una patente OAP l si el 
solicitante así lo desea). 

b) Normalización de las solicitudes internacionales 

El PCT establece nonnas aplicables a las solicitudes internacionaJes, la solicitud prepara 
con arreglo a esas normas. que se aplican en todos los Estados contratantes. sera 
aceptada por esos Estados y no sera necesario introducir posteriormente modificaciones, 
debido a diferencias de las normas nacionales o regionales (con los gastos que eUos 
implican). 

e) Tasas para solicitudes internacionales 

El establecimiento y presentaciones de una solicitud internacional ocasiona un solo 
conjunto de gastos, que son pagadCTos en una sola moneda y a una sola oficina (la oficina 
receptora) El pago de las tasas a las Oficinas designadas se pospone, esas tasas son 
pagaderas más tarde, si se sigue la via tradicional del Convenio de Paris. 

Las tas.as adeudadas a la Oficina receptora por una solicitud internacional son cuatro· 

l. Tasa de transmisión. destinada a remunerar el trabajo de la Oficina receptora. 

-· Tasa de bUsqueda... destinnda a remunerar el trabajo de la Administración encargada de 
la busqucda internacional 

., . Tasa imernacionaJ. destinada a remunerar el trabajo de la Oficina Internacional. 

4. Tasa de designació~ destinada a remunerar a las Oficinas de cada país en que se 
requiera realizar solicitud internacional. cuando se designan más de once paises se 
tiene una tasa determinada 

d) Idioma del texto de la solicitud internacional 

El idioma en que se debe presentar una solicitud internacional depende de las exigencias 
de la Oficina receptora en la que se presente esa solicitud. y se trata normalmente del 
idioma n3.cionaJ· Los principales idiomas en los que pueden presentarse solicitudes 
internacionales son. alem.in. español. francés. inglés. japonés. rnso. danés. finlandCs. 
holandcs. noruego y sueco 



e) La Oficina receptora 

La Oficina Receptora pcrc~be las tasa y. tras haber procedido a una venticacion de forma 
y asignado una focha de presentacion internacional. envia un ejemplar de la solicitud 
internacional (denominado ··ejemplar originar·) a la Oficina Internacional de Ja O'.\.tPI. y 
otro (denominado ··copia para la busqueda·· a Ja Admmisrración encargada de Ja busqueda 
internacional La Oficina receptora percibe las tasas PCT y transfiere la tasa de búsqueda 
a la .A.dministrac1ón encargada de la busqueda internacional y la tasa 1mernacionaJ a la 
Oficina Internacional 

t) La bUsqueda imernacionaJ 

C;.ida solicitw..f internacional es obJeto de una busqueda 1mernacional. es decir. de una 
busqueda de alto nivel realizada en los documentos de patentes y en la fücratura conexa a 
la de patente. redactados en los idiomas que se presentan la mayona de tas solicitudes de 
patentes. El alto ruvcl de esa busqueda viene garantizado por las normas internacionaks 
que establece el PCT. por lo que respecta a la documentación. las calificaciones de los 
exanunadores y· ios metodos de busqueda internacional. las cuales son uficinas de 
patentes expenmentadas que :a .-\samblea de la L'nion del PCT (organo administrati .... o 
supremo creado por el PCT) ha designado especialmente para proceder a las busquedas 
internacionales. y que tienen d compromiso de observar las normas y los plazos del PCT 

g) Encargados de la busqucda internacional 

L.l.s siguientes oficmas han sido designadas como Administración encargadas de Ja 
busqueda lmernacional Ja Oficina Australiana de Patentes. la Oticma . ..\ustnaca de 
Patentes. la Oficma Japonesa de Patentes, la Oficina Sueca de Patentes. La Oficina de 
Patentes y '.\.fa.reas de los Estados L·nidos de . ..\.merica. el Comité de P:itentcs y 7\.-farcas de 
la Federacion de Rusia y la Oficina Europea de Patentes 

h) Documentos de consulta 

LLS administraciones enc.argadas de la. busqueda internacionat están obligadas a poseer. 
por lo menos. la documt:-ntacion rnmim.:i del PC r definida en el Tratado. 0rde:1ada 
convenientemenre .a los ti.nes de la busqueda. de fonna general. puede decirse que 
comprende los ..iocumcntos de patentes public.ados desde I 920 por los grandes paises 
industrializados. a.si como . .:::iertos a.rticuJos de literotura distinta de la de patentes AJ 
proceder a la busqucda. la _·.\drninistrac1un encargada de la busqueda internacional debe 
udliza: rodas !os medíos de que disponga y consultar la documentacion complementarias 
que posea 1demas de- la documemacion mutima La obligación de consultar. por lo 
menos. la documentaci<in rrununa de! PCT. garantiza que la búsqueda internacional sera 
mas tidcdign;J. 



1) Informe ue bllsqueda internacionaJ 

Los resultados de la bllsqucda internacional se consignan en un inforn1c de busqucda 
internacional. que se entrega al solicitante en d curso del cuarto o quinto mes dcspucs de 
la presentación de la solicitud Las citas del t:stado anterior de la tccnica pertinente en d 
informe de Ja búsqueda mtcrnacionaL pcrmm;n .il soljcnamc evaluar las oportunidades 
que tienen de obtener una patente <.!n o para los paises designados C"n su solicitud 
internacional de patC"nte 

Cn informe de búsqueda favorablt!'. es decir. conteniendo citas sobre d estado de la 
técnica o del arte que no obstaculizanan la concesión de una patente, a~-uda al solicitante 
en la posterior tranütacion de su solicitud en las Oficinas designadas. El aJto nivel de la 
búsqueda internacional garanti7 .... "l al solicirante que toda patente concedi~1 sera --solida". 
es decir. que tendra pocas posibilidades de ser atac.'ldas con t!oxito y que. de esta forma. 
puede considerarse corno una base va1ida para in,. ersioncs o licencias 

E1 informe de bUsqueda mtr.:macional ayuda rambien a ~as Oficinas designadas. en 
particular aquellas oficinas que no disponen ni de un personal tt!cnicamcnte c.ilificado ni 
de una gran coleccion de documentos de patente~ adecuadamente Jispul!stos para la 
busqucda. a examinar una patente o dctcm1inar de otra manera el intcres de la invención 
descrita en ta solicitud 

El informe de la busqueda mtcrnacionat permite al solicitante dctt:rminar. a ta luz del 
estado de ia tccmc.'l. dctinic1oncs en los documentos citados en el inforn1e de búsqueda. si 
tiene intercs ~n .;!Onrmuar <>olicitando una protección para su invcncion en los Estados 
dt:signados. o si es pn:ti.-nble para el modificar primero las reivindicaciones de su solic1tud 
internacional. con ·.!I fin de distingu!r mejor su invención del estado de la tCcnica 

Para las solicitudes que se h<m pi-escnt.'ldo en d marco dd tratado. el PCT tambit!n pi-cvé 
un procedimiento concedido para reforzar Jos sistemas nacionales de patentes y para 
ayudar a las Oficinas nacionales en la ti-a.rnitacion de solicitudes y la concesion de patentes 
nacionales La legislac!ón nacional sobre patentes puede contener disposiciones que 
establezcan una '"bUsqueda de tipo internacional,. (art. 15 5 del PCT). que se refiere a las 
solicitudes estrictamente !lacionalcs Esta búsqueda es la misma que una búsqueda 
internacional y se realiz.a ,:or Ja Adrnimsti-acion encargada Je la busqucda internac1onaJ 
que seria designada por la Oficina nacional para la busqueda de ripo internacional. La 
.J.dopcion del mecanismo de la bus4ucda de upo internacional tiene dos venta1as para el 
pais considerado en primer lugar. e3to significa que todas las patentes serian sometidas al 
ntismo tipo de busquo;.>da. indc-pendicntcmente de que- sus solicitudes tornen o no la ,.ta dd 
PCT~ en se~~ndo lugar. las C"mpi-esas y los inventores nacionales. inc!uso sm presentar 
una solicitud c!'n C"i mai-co del PCT. pueden bcnctic1arse de un informe de busqueda JI! 
tipo internacional 



La administracion encargada de la busqucda internacional cnvia esti: informe de busqucda 
internacional al solicitante y .i la Oficina lntcrnac1onal. la oficina Internacional incluye el 
informe de busqueda internacional en la publicación internacional de Ja solicitud 
internacional y envia una copia a. cada oficina designada 

....i Publicacion Internacional 

La publicacion internacional tiene dos objetivos principales dar a conocer al publico la 
invención, es decir. de forma general. d progreso tecnologico realizado por el inventor.;..· 
dar a conocer la amplitud de la protección que el inventor podra obtener 

La Oficina Internacional publica un fOllcto PCT que tiene. en conjunto. una pagina de 
portada en la que figuran los datos bibliograticos ext.raidos de la peticion, as1 como. las 
indicaciones tales como, el s1mbolo de la Clasificación lnternac1onal de Patentes ( lPC J. 
atribuido por la Administracion encargada de la busqucda internacional, el resumen y uno 
o varios dibujos. la descripcion~ las reivindicaciones y d informe de búsqueda 
internacional. Si las rcivindica.cioncs de una solicitud internacional han sido modificadas. 
se publican a la ve.z las que füeron presentadas y las que han sido modificadas 

La publicación tiene lugar. por lo gene-Tal a los l S meses dcspues de la fecha de pnoridad 
de la solicitud internacional. el folleto se publica en d idioma en el que fue presentada la 
solicitud internacional. a condición de que ese idioma sea aleman. español. frances. ingles. 
japones o ruso no obstante. s1 la solicitud internacional se publica en algunos de esos 
idiomas. el titulo. el resumen ;..· el informe de búsqueda internacional tambit!n se publican 
en inglés. si la solicitud incernacional ha sido presentado ~n otro idioma. -;e publica 
traducido al ingles 

La publicación de cada folleto se anuncia en la Gaceta del PCT, que relaciona las 
solicitudes internacionales publicadas en forma de rubrica que reproduce las paginas de la 
portada de los tblletos Cada numero de la Gaceta del PCT tambier. contiene un mdicc de 
clasificacion que permite seleccionar las snlic11udcs internacionales publica!> en füncion de 
los sectores tecnológicos 

El folleto y 1.a Gaceta del PCT se i:nvlan gratuitamente y JC' forma sistcmatíca por la 
Oficina lntcrnacionaJ a todos los E!>tados contratantes del PCl. ta.mbiCn se proporcionan 
al publico. pre" 1a pctic1on. ;.. ..:ontra pago de ~u impone 

5 Exatnen preliminar internac1ona1 facultati" o 

Cuando el solicn.:intc ha 1 cc1bido t."! tnformc;: de busqucda internacmnal. tiene la posibilidad 
de pedir un examen preliminar intcrnac1onal. a tin de tener una opinión sobre la cuestión 
de si la in\.l!ncion dt! la que solicita proteccion responde toral o parcialmente 3 lo!i 



siguicmes criterios: (,Parece nueva. parece implicar una activ1dad invcmiva y parece 
susceptible de aplicacion industrial"'. el e..xamen preliminar internacional. previsto en d 
Capitulo U del PCT. es facultativo. Solo algunos Estados contratantes del PCT exclu~·en 
en Ja actualidad este capttulo y ta mayor parte esta considerado a la exclusión de la 
resCTVa de ese capitulo en un futuro próximo El Capitulo U tambiit!n es facultativo para. el 
solicitante~ ta solicitud internacional. no se somete automaticamcnte a examen preliminar 
internacional. en la que menciona su voluntad de utilizar los resultados de ese examen en 
tal o cual estado desi~nado en la solicitud internacional (en el procedimiento del Cap1tulo 
II. estos Estados se denomman --Estados ElegidosH. lo que les distingue de los Estados 
designados) 

Al igual que las administraciones encargadas de la búsqued.:i internacional. c:ncarg:adas del 
examen preliminar internacional son designadas por la .-\samblea de la L 1nión del PCT 
Las oficinas que han sido nombradas a este utulo. son las mismas que han sido nombr-adas 
administrativa.mente encargadas de la bll.squeda imcrnacionaJ. y la Oficina de Patentes del 
Reino Unido 

Los resultados del examen preliminar internacional se consignan en un infonne que se 
suministra al solicitante y .:i las ·•oficinas -elegidas .. (que son b.s oficinas de los estados 
elegidos. o que actúan en su nombre), por conducto de la Oficina Internacional. la que 
también esta encargada de traducirlo si fuere necesario. la..s opiniones crrUtida.s sobre la 
patentabilidad de Ja invención. en función de los criterios internacionales mencionados 
anteriormente proporc10nan al solicitante elementos. aún más solidos para evaluar sus 
posibilidades de obtener patentes y facilitan a las Oficinas elegidas un mejor elemento de 
~preciacton para su decisión de conceder patentes Cuando se conceden patent.;:s sin 
exi.Ullen de fondo. el informe de e:ocamen preliminar internacional. constituye una sólida 
base que permite evaluar la validez de esas patentes a los que 5e interesan en la invención 
tpor ejemplo, para adquirir la licencia) 

Normalmente. en el momento de la publicación de la solicitud internacional (pero cuando 
más tarde. al vencer el mes l9 a panir de la fecha de prioridad). la Oficin.:i Internacional 
comunica la solicitud internacional :i las oficinas designadas. a fin de que se tram..ite en 
dichas oficinas, porque tal .::orno se explicó. d PCT sólo es un sistema de presentación y 
no le concierne Ja concesión de la patente:, la cual es tares y competencia exclusiva de las 
oficinas designadas. son 13.s unicas que dec1diran si debera concederse una patente Et 
infonne de búsqueda Internacional y. en su e.aso. el intbrme de t:xamen preliminar. están 
destinados únicamente a facilitarles su tarc:i. 

La tranlitacion de una solicitud internacional en las oficinas designa.das (es decir. la fase 
nacional) no comienza hasta la expiracion Je un plazo de ::o meses (o de 30 me~l!S si es 
aplicable el Capitulo II). a partir de la fecha de prioridad de la solicitud intcmac1onal. a 
menos que el solicitante pida su trarnitJ.cion anttc1p;ida 



6. Procedimiento en las Ofic:nas designadas 

Tras haber recibido un informe de bUsqueda internacional y. en su caso. un informe de 
examen preliminar intemac:onal. y tras haber tenido la posibilidad de modificar las 
reivindicaciones de su solic::ud. el solicitante puede decidir. en conocimiento de causa. si 
tiene posibilidades de obtener patentes en los Estados designados. Si se estima que no 
tiene ninguna posibilidad. puede retirar su solicitud. o bien no hacer nada: en este ultimo 
caso. la solicitud intemacior.al pcrder:i los efectos de una solicüud nacional o regional y 
terminara el proccdinUento En este caso. el solicitante habra economizado grandes 
gastos. a sab-..'1". todos los que habrían implicado la utilizacion de la via cl<isica del 
Convenio de Paris. no ha :enido que pagar 01 por presentación ni traducciones en las 
Oficinas nacionales y regionales. no ha tenido que dcsi~·ar mandatarios locales y no ha 
tenido que pagar tasas a esas oficinas. todos esos traro.tes que la utilización de la ....;a 
dá.sica del Convenio de Par:s. le habria obligado a hacer en los doce meses siguientes a la 
fecha de prioridad. y sin que todavía hubiera tenido buenos elementos para evaluar sus 
posibilidades de obtener una patente 

Cuando decide continuar et procedimiento. y solo en ese momento. d solicitante debe 
pag1r a las Oficinas desi~"ladas las tasas nacionales prescritas y proporcionarles. si lo 
exigen. traducciones ..:ertificadas de su solicitud internacional en sus idiomas oficiales~ 
también puede verse obligado a designar un mandatario local El suministro de traduccion 
y el pago de las tasas nacion3.les deben tener lugar dentro de los :o o 30 meses siguientes 
a la fecha de prioridad mencionada anteriormente Desde el comienzo de 111 tramitacion 
nacional. se aplican los procedimientos nacionales ordinarios. sin perjuicio de algunas 
excepciones que corresponden al procedimiento del PCT (por ejemplo. en lo que respecta 
a las cuestiones de forma ·. de contenido de la solicitud internacional v el suministro de 
copias del documento de p~oridad . 

La O!\.tPt ha publicado una .. Guia de solic1tantes PCT ... el primer volumen de esa Guía 
proporciona infbrmaciones generales a los usuarios del PCT (relacionadas a la fase 
imen1acional). el segundo ":.o lumen facilita informaciones sobre el procedimiento en las 
·:~cinas designadas y cl~das (fase nacional) En la Gaceta del PCT (seccion IV. 
notificaciones e infonnac1ones de caractcr general), s.'"! publican regularmente 
informaciones complemcnt:u:as 

7 Hechos básicos sob:-e d lratado de Cooperac1ón en :\\ateria de Patentes (PCT) 

Como ya se: n1enciono. d Tratado de Cooperacion t.."'11 ~lateria de Patentes (PCT) es un 
sistema mundial para la presentación multiplc simplificada de solicitudes de patentes 

l "Desea prot~gcr su in'-t!r . ..::ion en vanos paises·~ 



Si es asi. debe considerar las ventajas que le ofrece la presentación de una solicitud 
'

4 intemacional"" de patentes t:n el marco del Tratado de Cooperación en Materia de 
Patentes. ~lediante la presentacion de una solicitud internacional de patentes. puede 
obtener protección para una invención simultáneamente en gran número de paises 

z "Desea evaluar sus posibilidades de proteger su in•.-ención antes de incurrir en gastos 
importantes en paises extranjeros? 

En tal caso, debe tener t:n cuenta que el ·'intbrnle de bU.squeda internacional .. contiene 
una lista de documentos pertinentes sobre el estado de la técnic~ qut: usted puede evaluar 
y que se envía a todos los paises en los que surte efocto su solicitud internacional. el cual 
le proporciona mas intOrmación sobre la patentabilidad de su invencion antes de que 
incurra en los elevados gastos del procedimiento de concesión di.! patentes en cada uno de 
esos paises 

3 ,~Desea conservar sus posibilidades de proteger su invcnclon mientras investiga sus 
posibilidades comerciales en el extranjero"' 

Si es as1. debe considerar el tiempo suplt!mentano que economiza cu.ando presenta una 
solicitud internacional de patente 

4 ~Desea pos~r patentes solidas en el """~anjerory 

En ral caso. debe tener en cuenta los beneticios de las normas internacionales que se 
aplican por las -~Administraciones encargadas de la búsqueda internacional.. y las 
·'adminisu-aciones encargadas del examen preliminar internacional... al realizar la 
búsqueda internacional y el examen preliminar internacional de su solicitud. 

5 (.,Cuales son hechos basicos sobre el PCT.., 

A continuación se indican los hechos basicos que se deben conocer sobre el PCT. para 
infonnacion adic10nal. vease al final de este capitulo 

3.) Su derecho de prcsentJ..r una solicitud internacional de patente 

Cualquiera tiene d derecho de presentar una solicaud internacional de patentes si es 
nacional o residente de uno de los estados contratantes del PCT que se relacionan a1 final 
de C"Ste capitulo 



b) ¿En donde se debe presentar Ja solicitud internacional de patente? 

Puede presentar su solicitud internacional de patente en su oficina nacional de patentes. 
que actuara como oficina ·•receptora" del PCT o. salvo que no le permita su legislación 
nacional. en la Oficina Internacional de la 01\-tPI. en la dirección indicada del presente 
capitulo. Si usted es nacional o residente de un pais parte en el Convenio Europeo de 
Patentes. tambiCn puede presentar su soHcitud internacional de patentes en la Oficina 
Europea de Patentes. si lo permite su legislación nacional. 

e) El efecto de la solicirud internacional de patente 

Su solicitud internacional de patente tiene efecto de una solicitud n3cional de patente de 
los Estados contratantes del PCT que usted .. designe .. en su solicitud. Tendra. efecto de 
una solicitud europea de patente en aquellos Estados contr:s.tantes del PCT. que tambiCn 
sean parte del Convenio Europeo de Patentes. a condición de que se designen para una 
patente europea para algunos de esos Estados. sólo puede obtenerse una patente europea 
por conducto del PCT. Toda vez que su solicitud internacional de patente deberá 
prepararse de coníonnidad con las normas internacionales efectivas en todos tos Estados 
contratantes del PCT. r10 seran necesarias las adaptaciones posteriores para modificar los 
requisitos formales nacionales (o regionales y los gastos asociados con ellos). La 
concesión de una patente es responsabilidad de las oficinas nacionales (o de ta Oficina 
Europea de Patentes). pero el comienzo de Ja tramitación de su solicitud ante esas 
oficinas (la ·'"fase nacional'"). que incluye el examen de fondo. se demora hasta el final del 
vigésimo o trigésimo mes desde la fecha de prioridad 

d) Costo de la presentación de la solicitud de patente 

Debido a que su solicitud internacional de patente es efectiva en todos los Estados 
contratantes del PCT designados. no tendra que incurrir en Jos gastos que se Je 
oca.sionarian si usted preparase y presentase solicitud separadas para todos esos Estados. 
debiendo pagar una única serie de tasas por la presentación de su solicitud internacional 
de patente en la Oficina receptora del PCT 

Se puede obtener información sobre esas tasas en la Oficina receptora nacional (en el 
[nstituto ~fexicano de la Propiedad industrial). dichas t:isa cubren la presentación, la 
búsqueda y la publicación de su solicitud internacional de patente. y son pagaderas en su 
moneda y en su Oficir.a (la Oficina receptora) Las tasas nacionales en los Estados 
designados seris.n pagaderas mucho después. debido a que se habra diferido la tramitación 
nacional si usted utiliza el PCT En varios paises y en la Oficina Europea de Patentes. las 
tasas nacionales son también inferiores para las solicitudes internacionales de patentes a 
las que deberia de pagar si presentase solicitudes nacionales separadas 



6. Reglamento concerniente al capitulo l del PCT 

6. 1 Requisitos para una solicitud 

La solicitud del PCT (Internacional) deberil presentarse en la Oficina autorizada (en 
:-..téxico. ante el I!vIPI) y debera acompai'iarse por los siguientes d..xumentos (original y 
tres copias)· 

6.1.1. Un petitorio (solicitud PCT/R0/101) 

o. 1 .:?. Una descripción 

6.1.3. Una o varias reivindicaciones 

6.1.4. Uno o varios dibujos (si son necesarios) 

6.1.5. Un resumen 

6. 1.6. Pago de las tasas 

Deber3. redactarse 
estipuladas. 

uno o dos idiomas prescritos y ademAs devenga.ni las tasas 

6.1.1 El Petitorio contendrá. (Art. 4. Regla 3 y 4): 

-Una peticion en el sentido de que la solicitud internacional sea. tramitada de acuerdo con 
el PCT 

-Título de la invención. 

-Datos del solicitante, Inventor y Representante o mandatario del solicitante (apellidos 
con letras mayúsculas y nombres con letras minú.sculas) 

-La dcsignacion de los Estados contratantes donde se desea la protección 

-Deberil firmarlo el solicirante o el mandatario (con un poder por separado en su caso). 

-Una reivindicación de prioridad (de coníorrnidad con el Convenio de Paris). 

-Indicar la protección para los tipos de invención (patentes de invención o modelos de 
utilidad) 



6. 1.2. La descripción deberi ser (Art. s. RegJa 5): 

-Deberá. divulgar Ja invención de una manera suficientemente clara y completa. 

-Comenza.ndo por el titulo de la invención 

-Especificar el sector técnico a que se refiere la invención 

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

-Divulgar la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y 
su solución 

-Exponer las ventajas de la invención. respecto a la técnica anterior. 

-Describir brevemente las figuras contenidas en los dibujos. 

-Realizar la invención reivindicada. 

-Indicar la tbnna en que Ja invención puede ser explotada en la industria. 

6. 1.3. Las reivindicaciones serán (Art. 6. Regla 6): 

-definirán el objetivo de la invención cuya protección se solicita.- serán claras y concisas. y 
fundamentarse enteramente en la descripción. 

-Respecto a la estructura y redacción de las reivindicaciones los requisitos del PCT son 
sim.ilares a las que se aceptan en la mayoria de las Oficinas de Patentes 

-Se enumerarán t..""Tl forma consecutiva en cifras árabes 

6. 1 4. Los dibujos serán (An 7. Regla 7)· 

-Solo se exigen cuando sean necesarios para comprender la invención 

-La presentación posterior de los dibujos da lugar. en cien as condiciones a una 
corrección de la fecha de presentación internacional 



6.1.5. Resumen deberi ser (Rcg1a 8) 

-Solo sirve a los efectos de la inf'onnación técnica. en particular esto significa.. que no 
pueden utilizarse con el fin de interpretar el alcance de la protección solicitada. 

-El resumen consistirá en una sintesis de Ja divulgación contenida en la descripción. las 
rei.,ándicaciones y los dibujos. pref'erihlementc de SO a l SO palabras 

-Deberá redactarse de tal íorrna que permita una clara comprensión del problema técnico. 
de la esencia de la solución de ese problema mediante la invención y del uso o usos 
principalmente de la invencion 

6.1.6. Tasas deberán pagarse (Regla 57)· 

Se deberan pagar las tasas exigidas Estas tasas son (a agosto de 1995): 

-Tasa de transmisión: :oo Dólares 

-Tasa Internacional Base: 76::! Francos Suizos 

-Tasa por Designación: l 85 Francos Suizo!.i por país 

-Tasa de Búsqueda· 62. l 00 Pesetas. 

Todas ellas se deberán pagar en Ja Oficina Receptora. de acuerdo al tipo de cambio que 
este al día en que se pague. 

-Tasa de Transmisión. el pago es en beneficio de la Oficina Receptora. Su fine.lidad es 
compensar a esa Oficina por la labor que debe realizar con Ja solicitud Internacional. La 
Oficina Receptora fijara el importe y la fecha de pago de la tasa. esta es pagadera en el 
plazo de un mes a contar de la fecha de recepción de la solicitud internacional. 

-Tasa Internacional· es en beneficio de la Oficina Internacional. Su objetivo es cubrir los 
gastos que implica la labor que la Oficina Internacional debe realizar en el marco del 
PCT La Tasa IntcmacionaJ comprende la tasa de base y tantas tasas de designación 
como oficinas nacionales o regionales designadas en Ja solicitud por el solicitante:. con un 
ma.."C.imo de 1 1 tasas de designación. Los impones se fijan en ta tabla de tasas que forma 
parte del reglamento. La tasa de base deberá pagarse dentro del plazo de un mes a partir 
de ta fecha de rcce:ición de la solicitud internacional 

-Tasa de Designación deber3 pagarse en el plazo de un año a partir de Ja fecha de 
prioridad o de un mes a partir de la fecha de reccpcion, si e-se mes expira después de 
haber transcurrido un año desde la fi .. "Cha de prioridad 



-Tasa de Búsqueda: es en beneficio de la Oficina encargada de la búsqueda Internacional .. 
este tiene por objeto compensar a esa administración por la labor que debe realizar en 
relación con el establecimiento del informe de la búsqueda internacional. Esta tasa deberá 
pagarse dentro de un mes a partir de la fecha de recepción de la solicitud internacional. El 
importe lo fija la Administración encargada de Ja búsqueda internacional. 

6.2 Documentos adicionales 

Los documentos adicionales que se adjuntan con la solicitud. cuando se requieran son los 
siguientes 

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

6.2.2. Documentos de prioridad (deben presentarse dentro de los 16 meses a partir de la 
fecha de prioridad. Regla 1 7. l) 

6 2.3. lndicaciones relativos a los microorganismos depositados. 

6.2.4. Lista de una secuencia de nucleótidos y/o aminoácidos en el formato prescrito y en 
forma legible por máquina (puede presentarse posteriormente sin que ello afecte la fecha 
de presentación internacional) 

6.3 Requisitos materiales de la solicitud internacional (regla l 1) 

6.3. t La presentación del texto de la solicitud de patente. se presentará en el formato A4 
para todas las hojas 

6.3.2. Los márgenes para las hojas de la descripción (Regla 11.6): 
rvlinimos de: 2.0 cm en el superior. en el inferior y en el derecho. y ::2 5 cm. en el 
izquierdo ~lá.xirnos de 4 O cm en el superior y en el izquierdo~ 3.0 cm. en el derecho y 
3 O cm en el inferior 

Los m.irgenes para las hojas de los dibujos 
!'vtinimos de:? 5 cm. en el superior y en el izquierdo, 1.5 cm.c..-n el derecho y 1.0 cm. en el 
inferior 

6.3 3 Indicación de la referencia del e."Cpediente del solicitante o mandatario (Regla l 1.6 
[F] y sección 109). 

-un ma..x.imo de 1 2 caracteres 
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-En el petitorio. 

En la esquina izquierda superior de cada hoja de la descripción. de las reivindicaciones y 
de los dibujos. 

-Dentro de 1. 5 cm. a panir del borde superior de la hoja. 

6.3.4. Numeración de la hoja (Regla 11 .7 y secciones 207 y 311) 

-Los números se colocaran en el centro de la parte superior o inferior de las hojas pero no 
en el margen. 

-3 series: Petitorio. descripción. reivindicaciones. resumen y dibujos. 

6.3.5. Requisitos especiales para los dibujos (Regla 11.13) 

-Se recomienda no incluir textos con los dibujos (asi se evitan problemas con las 
traducciones para la fase nacional). 

7. Ejemplo de solicitud de patente PCT (en la siguiente paguina). 

BIBLIOGRAFÍA 
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las Naciones Unidas.. el Instituto Mexicano de la Propiedad Industñal y por la 
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Folleto del Instituto l\.fex:icano de la Propiedad Industrial. para uso al público .. publicado 
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CAP TULO lX 

APROPIACIÓN DE LA TECNOLOGiA 

\. El sistema de Propiedad intelccruaJ: e industrial 

Llamamos apropiación de bienes intelectuales. en sentido amplio. a los hechos o actos 
juridicos en virtud de los cuales una persona puede excluir a las otras de la utilización de 
una obra o una invención (producto o proceso productivo) y logra una situación que le 
reporta (.o puede reportarle) una retribución pecuniaria;. comprende la patente. el derecho de 
autor. el secreto industrial, el modelo de utilidad. las invenciones de los trabajadores en 
relación de dependencia. mejoras de patentes., marcas .. franquicias. En virtud de lo cual la 
invención u obra sólo puede ser explotada por quien la creó. o por la penona a quien la 
misma expresamente autorice. 

También suele denominarse como patente al derecho que emana de ese documento. el 
atributo de propiedad industrial. solo lo detentan las invenciones patentadas o registradas 
como modelos de utilidad. los derechos industriales y las marcas. pues son las únicas 
instituciones que otorgan con plenitud el denominado ºderecho de e?tclusivau. 

En el ámbito estCtico. la proteccion de la obra de los artistas se brinda a través del derecho 
de autor y la vinculación con el comercio o la industria es causal o secundaria~ al menos asi 
era hasta la incorporación. en muchas legislaciones. de los fonogramas y programas de 
cómputo como ... obras registrablcs o protegidas'• 

2. Derecho de apropiación como estimulo a la actividad inventiva 

La transformación permanente de la sociedad con base en la dinámica cientifica-tecnológica 
es una caracteristica de la sociedad industrial occidental. que debe ser analizada desde 
diversas perspectivas. Una gran parte de las investigaciones se orientan a estudiar la 
influencia de las innovaciones tecnológicas sobre la estructura y des.arrollo social y sus 
posibles repercusiones futuras. ellas son muy útiles para definir prioridades en los estimules. 

El desarrollo tecnológico en la sodedad industrial debe su impulso a la. búsqueda de nuevos 
productos. o el abaratanUento de costos que permitirán a los que lo logren obtener una 
ganancia extraordinaria. Esta ventaja competitiva desaparece~ sin embargo~ cuando una 
unidad de producción de la competencia obtiene o adquiere 1os mismos conocimientos 
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Otro mecanismo, eJ estimulo económico estatal. resulta útil en Ja investigación cientifica 
b;i.si~ pero su eficiencia es relativa en el desan-oJJo tecnológico~ por otra parte. este tipo de 
retribuciones resultan de dificil vinculación con la imponancia económica y social de Jas 
invenciones o innovaciones. 

La retribución vinculada a los beneficios que se derivan de Ta innovación~ y fijar un plazo 
prudencial de vigencia de los mismos. parecieron ser el sistema mas adecuado para 
estllnular el desarrollo tecnológico. en tanto subsistan en paraJelo financiamiento estatal a la 
investigación científica y al desarrollo técnico que gocen de ciena autonomja~ ha 
predominado en este sistema el denominado ºderecho de exclusivau~ identificado como un 
derecho de propiedad industrial y del derecho de autor. 

3. Estimulacion de las invenciones 

Las nuevas tecnologías han provocado en gran medida la necesidad de modificar criterios y 
politicas legislativas en ambos sentidos; por una parte los paises desarrollados han 
presionado para que se amplie el campo del patentamiento a las invenciones científicas hasta 
hace poco no patentables como las vinculadas a Ja vida animal y vegetal y, en especial. todas 
las innovaciones en el campo de la biotecnología. 

El sistema de patentes (y la protección al secreto industrial), individua.liza el bien intangible 
apropiable entre varios posibles y los deslinda de los restantes bienes intelectuales. acotando 
Ja protección de las invenciones aJ campo de la utilidad tecnológica. Define su limite 
superior, a los conocinúentos científicos básico: teotias, conceptos. descubrimientos; y el 
inferior. a Jos conocimientos técnicos menores (si bien en algunos casos son protegidos bajo 
la figura jurídica de modelo de utilidad). 

Por otto lado, avances importante~ pero que no podían ser considerados como invenciones 
patentables han sido objeto de protección especial a través de derechos de autor (programas 
de cómputo), solución claramente forzada , o de leyes o convenios específicos (topografia 
de semiconductores, microchips); La Organización Mundial de la Propiedad Industrial 
(0.M.P.l.), ha puesto que se reconozcan a las bases de datos la posibilidad de registrarse en 
derechos de autor como compilaciones; incluso cuando carezcan de originalidad 1 . 

4. Naturaleza jurídica 

Parte de Ja teoria justifica el derecho de patente en Ja necesidad de retribuir al inventor para 
estimular Ja actividad creadora.... otros consideran conveniente las patentes para lograr la 
difusión de su contenido2

• Se trata. sin embargo. de explicaciones de política económica que 
no basta para fundar un derecho subjetivo y mucho menos para otorgar al mismo el caracter 
de dere!:!lo real de propiedad. 
Pese a cierta opinión respecto a que este debate carece de relevancia. lo consideramós 
imponante en la medida en que marca Jos límites posibles de adecuación legislativa del 
sistema de patentes. y del régimen del secreto industrial, a las necesidades de los paises en 
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desarrollo que necesitan para su crecimienco económico. adquirir a precios razonables 
conocimientos cientificos y tCcnicos producidos fuera de sus fronteras2 

Aceptar que los atributos jurídicos de una invención patentada surgen de un Derecho de 
propiedad originado en el Derecho Natural de quien ha logrado un bien mediante 
adquisición original o derivada. implica otorga.e a su titular el uso. goce u abuso del bien (la 
innovación tecnológica) traducido a los efectos de las creaciones intelectuales en el derecho 
de exclusividad. Para ejemplificar su importancia digamos que una alternativa podria ser 
aceptada que se debe estimular pecuniariamente a quien logre una innovación tecnológica 
mediante el otorgamiento de derechos subjetivos e. inclusive,. de privilegios en la 
explotación de la misma pero determinando libremente las caracteristicas de la retribución~ 
por ejemplo. otorgando a la industria y el comercio la libertad para utilizar las innovaciones. 
pero retribuyendo al inventor conforme a la utilidad económica lograda. o estableciendo un 
porcentual sobre las ventas netas. como se estipula habitualmente en los contratos de 
licencia. 

En la doctrina encontramos una primera diferencia entre quienes consideran precisamente 
que la patente otorga un derecho absoluto de propiedad. requisito para que los 
conocimientos intangibles adquieran la entidad de bien (corriente europea continental que se 
origina en una de las primera leyes de la Asa.mble:l Francesa del 17 de enero de 1791) y 
aquellos que lo califican como el otorganúento de un uderecho de monopolioº,. acotado y 
reglamentado (corriente anglosajona que se origina en el Estatuto de Jacobo 1)3 En la 
manif'estación esquemática que corresponde a estos cuerpos legales. la Constitución 
mexicana se inclina por la teoría del derecho de monopolio (si bien la ley actual se denomina 
.... de propiedad industrial'•). y la argentina a la del derecho de absoluto de propiedad". 

En consecuencia es una teoría que trata de explicar la naturaleza juridica de la patente. 
explica el resultado de esta protección y la justifica como instrumento de fomento la 
modernización tecnológica. 

5 Derecho de Propiedad 

El derecho de propiedad individual se define con precisión en el periodo de transición al 
capitalismo. refiriCndonos a el origen de la actual propiedad privada individual. usada como 
capital y en la apropiación del trabajo ajeno. de ser reproducida en forma ampfos. 

El acceso al estado de felicidad está condicionado por la posibilidad de posesión. uso y 
disfrute de Jos bienes. y una felicidad duradera por la de atesoramiento y acumulación,. su 
carácter absoluto es un requisito de pleno goce. 

Los titulares de un derecho de propiedad sobre un bien. pueden transferirlo a un tercero 
mediante cualquier iorma legal. que dicte la ley~ el nuevo propietario lo es por derivación. 
siendo esta la fonna más usual de adquirir una propiedad. siendo la más habitual. 
presuponiendo que es la forma mas usual de transferencia. 
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Al analizar la naturaleza jurídica nos interesa. por el contrario~ las formas de otorgamiento 
de un derecho y. mas especificamente. de ese derecho. el de propiedad al inventor~ 
reconociéndole su derecho preexistente. siendo el derecho el que establece el vinculo entre 
la invención y al inventor como derecho de propiedad de manera originaria. 

Cuando hablamos de un derecho de propiedad. entendemos por tal como la creación pura y 
simple de un derecho sobre un bien. explicandose en términos de ocupatio y la de 
specificatio. por lo que. el objeto de la ocupación preexiste en estado de naturale~ la 
especificación supone. por el contrario. una nueva. implicando trabajo y capital. La 
apropiación de las cosas se hace de manera efectiva por quién aporta la invención. el 
instrumento y el objeto a transformar lo aportan los conocimientos científicos. tecnológicos. 
etc.~ al igual que una mercancia una persona puede contratar a una persona asalariada o a un 
investigador para realizar algún trabajo. proporcionándole instrumentos de trabajo e 
insumos. el contratante puede reclamar derechos por lo inventado del que éste a su servicio. 
siendo el nuevo bien de su propiedad. 

Existe una corriente que establece ciertas diferencias respecto a los derechos de propiedad. 
pero que al analiza.ria resulta ser la misma de la que se habla del derecho de bienes 
inmateriales. segUn el cual el derecho de patentar deriva del reconocimiento por el derecho 
objetivo de una manera originaria de adquirir la propiedad de un bien intangible. 

Algunas versiones de la teoría de los bienes inmateriales. se trataría de una especificación 
utilizando los conocim..ientos científicos. generalmente no patentables, pero incorporándoles 
trabajo intelectual que los transfonne en un nuevo bien~ la existencia de un nuevo tipo de 
bien. diferente a los materiales. implica una nueva forma de npropiación, un nuevo tipo de 
propiedad. consistente en el derecho de exclusiva. Un ejemplo de exclusiva consiste en la 
prohibición de la comercialización de dicha materialización. su reproducción sin 
autorizació~ mientras la de proceso la reproducción de la materialización (fónnulas, planos.. 
diagramas. etc ) no está prohibída necesariamente. pero sí esta prohibida la elaboración de 
bienes. 

6. La invención. objeto de bien derecho de propiedad 

El Derecho de propiedad regula relaciones entre los. individuos. que tienen como referencia 
necesaria un bien. la propiedad tradicional otorga al titulac el derecho exclusivo al uso. goce, 
modificacion y destrucción del bien objeto de propiedad. significando ta negativa de uso a 
terceros (a todos). impidiendo y obstaculizando el goce, modificación o destrucción del 
objeto por parte de su propietarios El derecho respecto a todas las personas. incluido el 
estado, el cual es intemporal. y puede ser transmitido por declaración e.-.i::presa por el titular 
en ca.sos inter vivos y por cau&a de muerte, el derecho al uso implica el derecho al no uso, la 
titularidad sólo se pierde por el no uso cuando simultáneamente un tercero ejerce la 
posesión del mismo bien. a titulo de dueño. durante un periodo generalmente prolongado. 

Parte de la doctrina asim..ila la 11amada propiedad industrial a la propiedad de bienes tangibles 
asimilación que implicaria su reconocimiento como dCTecho natural~ principal de este 



derecho derivado de esta figura seria la exclusividad en el uso o explotación del bien 
inventado. 

El objeto de la 11amada propiC'dad industrial es un bien intangible~ no es la suma de los bienes 
materiales que lo integran (sopones. es decir. documentos, cintas). lo es su contenido 
intelectual. la posibilidad de usarlo en la producción de bienes y servicios para abaratar 
costos o satisfaciendo necesidades con los nuevos servicios 

El privilegio, como un derivado necesario del Derecho de propiedad comprendcria. en la 
propiedad industrial. la prohibicion de reproducir el objeto del derecho La persona que 
registra primero la invencion obtiene la exclusividad. y nadie puede volver a realizar o 
producir el mismo objeto o invento y luego utilizarlo, sólo hasta que caduque ese bien~ por 
ejemplo una persona que invento una bicicleta siendo el propietario de la exclusividad. puede 
oponerse a que otra persona la utilice, pero no a que f'abrique otra bicicleta identica y haga 
uso de ella. siempre y cuando no infrinja o invada derechos del primer inventor. 

Por definició~ las innovaciones tecnológicas no son el producto exclusivo de Ja actividad 
creadora del inventor. si no que se apoyan de los conocimientos científicos de otros 
investigadores o científicos a Jos cuales no se les reconoce su derecho pecuniario, solo 
reconociendo su derecho moral 
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CAPiTULO X 

RELACIÓN LABORAL Y DESARROLLOS TECNOLÓGICOS 

Los desarrollos tecnológicos. colaboraciones~ etc .• por personal que ofrece sus servicios a 
alguna dependencia son frutos civiles y. conforme a las nonnas generales del derecho. 
corresponden al propietario de las instalaciones y de Jos insumos utilizados y a quien adquirió 
la fuerza de trabajo mediante un salario Sin embargo por la importancia de las invenciones y 
de ta actividad laboral que las produce, en la mayoria de las legislaciones se establecen 
algunas nonnas espec1ficas al respecto. Sobre patentes y modelos y todas las figuras juridicas 
de propiedad industrial ha adquirido mayor importancia en los últimos años. por medio de los 
equipos de investigación contratados para inventar o desarrollar 

1. La doctrina eu¡-opea sigue en general un criterio originado en el derecho alemán. que divide 
las actividades: 

a) Las invenciones de hacienda o de empresa 

Son realizadas por personas contratadas para realizar tareas de investigación científica que 
pueden derivar en invenciones patentables o hacer solicitudes de cualquier tipo en materia de 
propiedad intelectual. aunque el resultado final de la investigación no sea d satisfactorio o el 
que se esperaba. y mucho menos el resultado para lograr el patentanllento. Ademas de que 
cuando el resultado fue el esperado. no se sabe si en alguna otra parte. otro grupo de 
investigadores o investigador ya realizo la invención y esta invención quedo fuera su novedad~ 
por lo que ya no podrá. realizar un registro 

b) Invenciones de servicio 

Son las realizadas por otros asalariados en d desarrollo de sus funciones. que no son las 
especificas de investig::ir. pero utilizan instancias fisic3S de la empres~ conocimientos 
prcporcionados por la misma,. pudiendo ocupar el tiempo o no en su trabajo 

e) Invenciones libres 

Estit.n dadas por personas que no fueron contratados para investigar o desarrollar: pudiendo 
lograr resultados patentablcs en actividades distintas a las que fue contratado, ademas de que 
puede renunciar antes de lograr los resultados deseados y luego lo registre o patente por su 



cuenta o por cuenta de otra empresa. o en caso contrario que lo despidan antes de lograr el 
objetivo 

La Ley de Propiedad Industrial se remite (an. 14) a ta Ley federal del Trabajo (LFT. art. 
163). a las invenciones. modelos de utilidad y disei\os industriales realizados por personas qu~ 
esten sujetas a una relación de trabajo. les será aplicable lo dispuesto en el artículo 163 de la 
Ley Federal del Trabajo, sin embargo la LFT se refiere exclusivamente a las invenciones 
realizadas en la empresa a las invenciones libres. apartándose expresamente de la tendencia 
europea aJ menos en dos aspectos. a) reglamenta las invenciones laborales en Ja ley del 
trabajo y no en la correspondiente a propiedad industrial. lo que provocó la critica de los 
sectores empresariales. b) no regula las invenciones de servicio. unifica esta con las labores. 
otorgando al patrón sólo el derecho de opción. 

1. 1 Asalariados contratados para investigar 

Los investigadores libres o independientes que logran una invención representan un 
porcentaje muy reducido, siendo sus desarrollos muy poco relevantes para el mundo industrial 
moderno La mayoria de los desarrollos exitosos se obtienen en equipos grandes de empresas 
(mayoritariamente transnacionales). universidades o institutos (públicos o privados) de 
investigación. En estos casos la LFT establece que ••cuando el trabajador se dedique a 
trabajos de investigación o de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la 
empresa. por cuenta de Csta. ta propiedad de la invención y el derecho a la explotación de la 
patente corresponderá. al patrón ·• (art 163, fracción Il) 

1.:: Aplicación 

La Ley Federal del Trabajo sólo se refiere a invenciones que puedan derivarse en patentes o 
mejoras. no contempla los modelos y los disefi.os industriales. Se debe interpretar en 
consecuencia que la Ley de Propiedad Industrial. ordena que se aplique el mismo principio. 
por analogía a los modelos y a los disei1.os industriales. en igual sentido cuando se trate de 
invenciones de trabajadores. que no se encuentren comprendidos por la Ley Federal del 
Trabajo 

Al referirse a las invenciones realizadas .. en la empresan. no lo hace en sentido estricto, 
debiéndose entender que tambiCn corresponderán al patrón las que se encuentran 
comprendidas en los objetos del contrato. en especial si ocasionalmente cump1ia su actividad 
laboral fuera de la misma La palabra empresa debe interpJ""etarse, en consecuencia.. en sentido 
amplio e incluye. a estos efectos, a las universidades o instituciones de investigación 
académicas y gubernamentales. 

1 3 Asalariados universitarios 

En el e.aso de los investigadores universitarios. no se presentan problemas con los de tiempo 
exclusivo que dedican la mayor parte de su tiempo a la investigación en equipos 
detenninados. pero si cuando se trata. de investigadores docentes que laboran en más de una 



institución v el resultado es obtenido fuera del irnbito especifico de un equipo de 
investigacióÍl. pero utilizando de alguna manera el tiempo pagado por la universidad y las 
instalaciones fisicas de la misma_ Los contratos y designaciones de la universidad no 
contemplan. generalmente. la asignación de una a una activldad concreta o a una linea de 
investigación. por lo que estos casos se t"eso\verán causísticamente. considerando los 
objetivos de promoción de la ~nvestigación cientifica por parte de las normas de propiedad 
industrial y \os salarios generalmente reducidos para algunos de los investigadores de las 
universidades. 

Otro problema que presenta \a universidad es \a de los becarios. en especial los que estó.n 
realizando estudios e investigaciones a nivel licenciatura. maestria.. doctorado o 
posdoctorado~ tanto por la importancia de las investigaciones que realizan como por los 
ingresos que pudieran recibir 

La Universidad Nacional AutónoIUa de México, como es sabido. tiene un reglamento que 
inspiró a la Universidad de Buenos i\.ircs~ Argentin~ establece la propiedad exclusiva de la 
universidad sobre los resultados obtenidos de la investigación cuando se hubieren obtenido 
únicamente con e1 aporte de la universidad.. la propiedad es conjunta cuando se obtienen los 
resultados con el aporte o mediante convenios. con otras instituciones o empresas (art. 3 de la 
Ley de Propiedad Industrial de Buenos Alres. Argentina). En ambos casos~ se reconoce a los 
investigadores responsables de los resultados obtenidos el cincuenta por ciento de 109 
beneficios (regallas por transferencia de tecnología). que corresponde a los investigadores 
universitarios por ta explotación de dichos resultados (an. 6 de la LPI. Buenos Aires. 
Argentina). Este principio de reservar el derecho de propiedad en la relación con los 
investigadores es objeto de discusión teórica en muchas universidades norteamericanas. 
cuando se trata de una acfrvidad inventiva que se realiza fuera de un campo constituido 
especialmente al efecto. 

Generalmente las universidades autoriz.an que las obras artistica o literarias (protegidas por 
Derechos de Autor) se registran a nombre de sus investigadores y que perciban los ingresos 
correspondientes a tal protección. Sin embargo. cuando se registran como derechos de autor 
los programas de cómputo .. la tendencia general es de darle el mismo tratam.i:ento que a las 
invenciones (apropiación por parte de la univcrsidad)1

. 

1.4 lngrcsos extraordinarios 

Conforme a los principios laborales. ningún trabajador puede exigir un extra por haber 
realizado la encomienda para la cual se le contrató, y si el resultado esperado es una invención 
patentable. la situación teórica no deberla variar. ya que es el resultado esperado por \os 
contratantes y no se podria reducir el salario si no se lograra la invención o no se la. pueda. 
patentar por haberlo hecho otra persona anteriormente. El sistema jurídico francCs otorga 
automiiticamente este derecho para una invención.. cuyas modalidades dependen de las 
convenciones colectivas o contratos individuales de trabajo. acuerdos de empresas (LPI, 
paris. Francia), y de las disposicion:::s administrativas y de los acuerdos de los agentes 
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públicos (Decreto 80-645 del Consejo de Estado del Gobierno Francés); según la legislación 
italiana nada puede demandar el investigador {Di Cataldo. Vicenzo. Le inveru:ionii modeUi, 
De GiuffrC. J\.1ilan.. Italia. 1990). La española prevé la posibilidad de que se tenga que realizar 
un pago suplementario aJ trabajador cuando su aportación personal y el resultado obtenido 
exceda de manera evidente el contenido del contrato. 

En sentido similar. la legislación mexicana obliga a pagar un estipendio extra cuando la 
importancia de la invención y su valor para el patrón .. no guarda proporción con el salario 
percibido por el inventor •· El salario del inventor es de fiícil determinación. no así el otro 
parfunetro. que resultará de la ponderación de dos magnitudes: la valuación de la invención y 
de los beneficios que Ja inVención pueda reportar al patrón. 

Si no hubiera acuerdo entre patrón y asalariado respecto al importe del pago extra. 
corresponderá. a las aulOridades competentes laborales - Junta de Conciliación y Arbitraje -
decidir el importe. Será necesario definir el valor de la invención. para poder compararla con 
los salarios que percibe el inventor y saber si corresponde la compensación complementaria y 
el impone de la misma. Por lo que será necesario solicitar un peritaje para obtener un 
dictamen tecnico de las autoridades administrativas competentes en materia de Propiedad 
lndustriai. que en primera instancia Je correspondetia al Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial~ la posibilidad de solicitarla es potestiva de la Junta, en consecuencia. el dictamen 
representará. una magnitud indicativa. 

2. Inventores asalariados fuera de su relación laboral 

Si un asalariado fuera de sus horas de trabajo y sin utilizar las instalaciones ni los 
conocimientos que les proporcionó la empresa o institución en la que laboran, logran una 
invención patentablc. o alguna figura de propiedad industrial. tendrá todos los derechos 
morales. de propiedad y ex:plotacion que reconoce Ja ley. 

La legislación mexicana establece que cuando un trabajador realice una invención en el Jugar 
donde labor~ y no se dedique a tareas de investigación o de perfeccionamiento de 
procedimientos. tendr.i derecho a que su nombre figure como autor de la invención o de la 
obra anística o literaria (derecho moral). y a la propiedad de la invención (patentarla a su 
nombre). El patrón .. sin embargo. tendrá. derecho a optar, con pref'erencia respecto a terceros 
(derecho del tanto). por Ja adquisición de Jos derechos sobre la invención o explotarlo bajo 
licencia exclusiva (derecho patrimonial). No podni. según la actual redacción deJ an. 163. 
exigir al trabajador inventor que le ceda los derechos sobre la patente o registro ni que le 
otorgue licencia alguna si éste decide explotarlo por su cuenta o tranferirlo a cualquier otro. 

3 PrCst:unos para innovar 

Cuando el sector püblico financia o subvenciona investigaciones que derivan en patentes o 
registros. se presenta tambiCn el problema de la tintlaridad. el cual se vincula con la invención 
laboral cuando es esta subvención se incluye el pago de una parte del sueldo o ingreso del 
investigador. Es conveniente distinguir cuando las subvenciones son genéricas y la institución 
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que la recibe la administra en diversos proyectos. de aquella especifica para un proyecto 
previamente evaluado. tambien cuando se trata también de préstamos reembolsables o de 
apoyo directo no retomables (inversiones de riesgo) 

Tanto en d caso de apoyo generico como en el de los préstamos, la subvención debe ser 
considerada como inexistente y la cuestión de los derechos de propiedad sobre el 
conocimiento obtenido se regirán por las nonnas generales analizadas o por las cspl.!citicas 
pactadas cuando así fuera y correspondiera 

Cuando se trata de pagos especificas a los investigadores o de apones concretos a proyectos 
e-valuados, salvo renuncia expresa. la institución que realiza el apone económico será 
copropietario de la invencion en proporcionar directamente a su contribución. En general, 
cuando se trata de convenios entre organismos universitarios o centros de investigación 
públicos y empresas privadas. el derecho de propiedad se pacta entre las partes:. Ja tendencia 
generales. en estos casos. que la Universidad se reserve el derecho de propiedad sobre la 
invención u se autorice su cxplotacion a la empresa privada o pública panicipe (EE. U, U .• 
!\.féx:ico. Argentina). 

5. Derecho de exigir el patentamiento 

El investigador asalariado tiene derechos morales. y puede tener también derechos 
patrimoniales. respecto a la invención. pero los mismos sólo se harán efectivos una vez que se 
obtenga la patente o se tenga la solicitud de registro La ley pane del supuesto de que et 
patrón tcndra interes en patentar o registrar la innovación. pero no siempre sera asi~ como 
ejemplo se puede citar aquel en el que se decide guardar la invención como secreto industrial. 
El contenido del secreto industrial es una invención que debe reunir caractcristicas similares a 
las exigidas por el patemam.iento. pero la ley solo se refiere a las obligaciones del asalariado 
que conoce de un secreto industrial e inclusive veda a la competencia contratarlo para obtener 
estos conocimjentos confidenciales; nada dice de los derechos del inventor respecto a la 
invención obtenida mediante su trabajo asalariado 

Estos derechos son de dos tipos: 

a) Sobre el st.-crcto industrial 

l. A ser reconocido publicamentc como inventor 

.., A recibir una retribución especial segun la importancia económica de la tecnologia 
lograda.. 

b) Sobre la in\"cnción patentada. a subrogarse en !os derechos del pauón y solicitar la. patente 
a nombre de este con menci6n de su nombre como inventor 

Los argumentos principaJes serian-



1. El riesgo de que patente la misma invención un investigador que la logró con posterioridad 

.., La posibilidad de una mayor precisión en la valuación económica 

Por último. la publicidad de la invcnciOn es uno de los objetivos de la invención de la 
legislación .. por lo cual el trabajador estarla coadyuvando al cumplimiento del mismo. La 
legislación chilena se pronuncia en sentido in ... erso a nuestra postura. aJ precisar que la 
facultad de solicitar el privilegio corresponde únicamente al empleador (an. 68. LPL Santiago 
de Chile). agregando en el decreto reglamentario que éste tcndr3. derecho a decidir que la 
investigación permanezca en secreto (art 1 1 l. Santiago de Chile) 

Los derechos del trabajador a veces no coinciden con los intPTeses del patrón. que puede 
considerar que es conveniente económicamente para su empresa no sólo patentar • sino 
además no patentar la invencion como secreto industrial. Para el reconoc~rn.icnto de estos 
derechos. así como para todo reclamo vinculado a lo expuesto en este capitulo. el 
investigador asalariado deben) recurrir a los Tribunales de Conciliación y ...-'\.rbitraje y/o a las 
autoridades laborales competentes 

5. Invenciones colectivas 

Los avances cientificos modernos demandan de equipos de trabajo colectivos. generalmente 
jerarquizados. cuyos miembros muchas veces se amplían o sustituyen si el programa de 
investigación es de mediano o largo plazo~ esto sucede especialmente en la investigación 
b.isica~ pero también en In tecnología. A partir del impulso que han cobrado tecnologías 
lindantes con la investigación basica. como la biotecnologia y los nuevos materiales. esta 
tendencia es cada vez más notoria 

Los derechos y deberes de los inventores. en estos casos. se regiran disposiciones 
correspondientes al dominio. en especial en nuestro pais si se acepta la terrrunología de la 
legislación vigente; a.si. tanto pa.Ta la solicitud de la patente {o registro) como para su 
posterior utiliz.acion o comercialización. las decisiones deberán tomarse por mayoria de 
intereses y por mayoria de copropietarios (art. 947 del Código Civil para el D F.). Sin 
embargo. pese a que se utiliza la denominación propiedad mdustrial. no se regula 
estrictamente como tal a las invt:nciones o diseños patentados o registrados. 

Si la invención es un nuevo bien creado por los miembros de un equipo colectivo. se debería 
presumir- que pcnenccen en copropiedad a todos ellos; sin embargo. se puede excluir a 
quiene~ no realizaron aportes inventivos. como asistentes o colaboradores de menores rangos 
intelectuales. límite no fáciJ de establecer Otro factor- a determinar es parte de cada uno de 
los que aportaron actividad inventiva. que aplicando los principios generales se debería 
presumir la igualdad entre todos los participes. lo cuaJ no corresponde para nada con la 
opinión de los ciemiticos y con la importancia que pareciera tener en todos los casos la o las 
cabezas del equipo respecto al resto. La copanicipación igualitaria no parece adecuada a este 
tipo especial de bien en la perspectiva patrimonial. pero resulta mucho menos aceptable en lo 
que hace al reconocimiento mora.i de las cualidades del inventor 



El bien del cual se apropia el equipo de investigación es un bien indivisible. por lo cual sólo 
tendrá derecho cada uno a ceder su cuota pane respetando el derecho de tanto de los 
condueños~ puede exigir ta.rnbit!n su venta (al realizar una cesión total) a terceros para 
ingresar el importe monetario que le corresponde Corno se puede verificar. la aplicación lisa 
y llana de los principios del condominio. como lo aconseja la doctrina. resulta muy poco ágil 
para instituciones tan importantes como invenciones. modelos y diseños industriales~ estos 
inconvenientes se agudizan cuando se: trata de con1crcialización de la invención patentada 
para lo cual en todas tas decisiones. comenzando por la de si se explotará directaxncnte o se 
amarizara su explotacion bajo licencia. demandara de mayoria de intereses y de 
copropietarios 

7 Rescisión contractual 

Las presumen un componamiento de inventores o investigadores asalariados y empresarios. 
pero conviene contemplar situaciones especiales En los programas de investigación. muchas 
veces es posible conocer con anticipación la posibilidad de acceder a un conocimiento 
patentable o registro y la importancia económica que revestir;i. el mismo invento~ en estos 
casos la ruptura de la relación laboraJ no siempre se verificara mediante buena fe de alguna de 
las panes, se pueden citar los siguientes casos· 

a) ruptura de la relación laboral poco tiempo antes de llegar a ta invención patentable: 

provocada por d patrón para no retribuirle satisfactoriainente al inventor. 

:::= provocada por el inventor para registrar la patente a su nombre 

b) una ~mpresa de la. competencia contrata al inventor o investigador para que en su empresa 
tez-mine la invención y se patente a nombre del nuevo dueño 

Los avances de investigación antes de que se llegue a la invención patentable son 
considerados como secretos industriaJes. por 1-o cual la última situación descrita se debe 
resolver conforme a lo dispuesto por la Ley de Propiedad Industrial (art. 86). que considera 
como ilícito civil que se contrate a un trabajador, profesor. asesor o consultor para obtener 
del mismo secreto industnal a los que accedió en tal carilcter. debiendo pagar quien lo 
contrató. los daños y perjuicios que ocasione a.I patron anterior. La ley nada dice respecto a la 
responsabilidad del trabajador? por lo que se debe entender que sólo rcspondera si se prueba 
que actuo de mala fe-

El nU.c1eo del problema es~ en consecuencia... la existencia de un secreto industrial. que es la 
calificación juridica. de 13.s invl!"nc1ones antes de Ilcgar a ser patente Quien contrata a un 
investigador o inventor para obtener secretos industriales. una vez logrados estos. puede 

a) Explotarlo~ como secretos mdustnalcs 



b )Previo su desarrollo. si fuera necesario. patentarlos o registrarlos. si retinen Jos requisitos 
correspondientes. 

Si se rompe la relación laboral. el investigador puede continuar sus investigaciones y con base 
en las mismas llegar a patentar un invento con perjuicio de quien lo contrató. por lo cual la 
doctrina europea establece que dentro del siguiente año el patrón puede reclamar los derechos 
de propiedad sobre la invención laboral ( Ley de propiedad Industrial. 1\-fadrid. España~ art. 
19. J. dice ·~as invenciones para la que se presente una solicitud. de patente o de otro titulo 
de protección exclusiva dentro del año siguiente a la extinción de la relación de trabajo o de 
servicios podrá ser reclamada por el empresario .. º. de igual manera la legislación italiana) 
según una presunción que algunos autores consideran absoluta y otro salvo prueba en 
contrario. desafonunadamente la legislación mexicana no dice nada al respecto 

Puede darse el caso contrario, en las investigaciones actuales es posible prever un resultado 
fuvorablc (patentable}. perm.itiendo al patrón rescindir la relación laboral y no retribuir moral 
y patrimonialmeme al inventor; esta posibilidad tampoco se prevé hoy en derecho compara.do 
y mucho menos en el mexicano En ambos casos se deberá probar la vinculación entre la 
actividad laboral y la invención para que patrón o asalariado, segtin la circunstancia.. puedan 
demandar los perjuicios ocasionados 
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CAPÍTULO XI 

CONSIDERACIONES QLIE SE DEBERA.'1 DE lú"l.CER EN LOS 

CONTRATOS O CONVENIOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

Tradicionn.lmente. los desarrollos tecnológicos y el influjo de tecnologías industriales hacia las 
empresas y de sus paises en vlas de desarrollo se concretó por- medio de St..i.cursales. 
subsidiarias y afiliadas de las corporaciones multinacionales. y la introducción de tt!cnicas de 
las corporaciones multinacionales. la introducción de técnicas y productos extranjeros fue en 
gran medida un hecho incidenta1 al proceso de realizar inversiones directas de capital 
extranjero. Un conocimiento insuficiente de las complejidades de las licencias de tecnología y 
de las alternativas tecnológicas. unidos a preferencias históricas por ciertas fuentes en 
panicular, ublcan a los gestores de tecnologia de las empresas de los paises en desarrollo en 
inferioridad de condiciones para la negociación.. obligándoles a aceptar algunas veces 
convenios y cláusulas contractuales que no conducen con las practicas habituales de 
otorgamiento de licencias~ en las empresas en desarrollo. A menudo esta situación ha sido 
explotada considerablemente en detrimento de ios receptores de licencias y de los intereses 
superiores de las empresas en desarrollo con respecto al tema de la confidencialidad de tales 
contratos de licencia. Es por lo que a continuació~ se describen una serie de puntos a tratar 
en los convenios· 

t _ La provisión de .. know howº y tecnologia.s a las en1prcsas en desarrollo, se ha "\.;sto con 
frecuencia rodeado con un tn..'.l.flto de secreto. esto fue un rango inevitable de Jos contratos 
para el suministro de .. kno"W how" técnico a subsidiarias totalmente extranjerns y filiales de las 
corporaciones transnacionales. El secreto permitió que la naturaleza del •·know how'" y Ja 
información. juntamente con la remuneración correspondiente, fueran determinadas por la 
empresa matriz. Con el crecimiento de ""joint vcnrures .. con diverso grado de participación 
extranjera en el capital. el esquema se mantuvo relativamente similar. e incluso t..'11 los 
acuerdos contractuales de licencias -donde el proveedor no tenia participación en el capital
Cste a menudo prctcndia mantener en forma confidencial los términos y condiciones de la 
transferencia d.: tecnología y. al mismo tiempo, incorporar condiciones contractuales que 
podrían ser adversas a los intereses de los receptores, sólo cuando dichos contratos se 
presentaron para ser revisados por organismos \!: instituciones gubernamentales de los países 
en desarrollo salieron a luz algunos de tos aspectos de los convenios de confidencialidad. y se 
llegó a precisar cabalmente su imponancia 



2. Los asuntoS relativos a la confidencialidad deberá ser considerada desde dos niveles: Ja 
empresa licenciada en desarrollo y tos intereses superiores de un pais. En ciertos aspectos. los 
intereses de ta empresa puede no coincidir con los del pais. particularmente si la primera es 
una entidad privada de propiedad paniculannente extranjera. Con respecto a los licenciados 
de tas empresas en desarrollo, los temas de confidencialidad se relacionan considerablemente 
con las condiciones especificas del propio contrato de tecnología.. en contra posición a ello. y 
t..~ relación a los intereses de la empresa receptora~ las cuestiones no tienen tanto un car<icter 
contractual sino que se refieren fundamentalmente al hecho de compartir y revelar 
información y experiencia con el objeto de ampliar el campo de la elección tecnológica. el 
conocimiento de la destreza con respecto a la adquisición de tecnologías en diversos sectores 
de producción. en condiciones y términos ventajosos 

3 La cuestión de la confidencialidad surge inicialmente antes de que comience a negociarse 
tos términos del contrato de licencia. Cuando el poseedor o propietario del .. know how" 
aborda.. o es abordado, por un posible receptor. es necesario que revele ciertos datos que le 
permitan a éste evaluar los meritos del .. 1..-now how'', a esta altura suele ser aconsejable 
redactar un preconveni.o de confidencialidad que especifique la fecha.. la cantidad, y el modo 
en que se revelara la informacion. así como también los respectivos derechos y obligaciones 
de las partes. En estas circunstancias se justifica la estricta obligatoriedad del probable 
licenciador de mantener el secreto sobre la información del propietario (p°Cro no sobre los 
términos comerciales) 

4. Con respecto a los licenciadores, particularmente las empresas en desarrollo, las cl:i.usulas 
de confidencialidad en los contratos de licencianüento adoptados en el pasado solian, y a 
menudo suelen aun estipular. de una u otra manera que: 

a) La tecnologia, el "know how·· y la informacion revelados seguirian siendo propiedad del 
proveedor, y no serán utilizados ni explotados por el licenciado una vez que expire o 
caduque el contrato. 

b) Ninguna información comunicada por el licenciante al licenciador sera transmitida a 
terceras personas sin el consentimiento del primero, 

e) La información y el "'know how' ... revelados seran utiliza.dos por el ticenciante t:mica y 
exclusivamente a los fines consignados en el contrato~ 

d) El liccnciante sera responsable de garantizar que ningún empicado suyo viole las cl3.usulas 
de confidencialidad arriba mencionadas 

Un tema conexo es et relativo al derecho a sublicenciar tanto luego de la terminación o 
conclusión del contrato como durante la vigencia de d. 

5. El punto mas importante es el relativo al uso de la tecnología y del ··know how·~ objeto de 
la licencia luego de la cxpiracion del contrato de transferencia Existen diversos casos de 



convenios celebrados con los licenciantes de tas empresas en desarrollo o ya desarrolladas en 
los cuales. aparte de las cláusulas arriba mencionadas. tarnbiCn se ha estipulado que a Ja 
tenninación del contrato todos los dibujos. fotocopias. documentales e información entregada 
al receptor serán devueltos al licenciante. y que el licenciador no podrá utilizarlos ni 
explotarlos de manera alguna luego de dicha expiración. Tal disposición contractual a 
menudo se ha usado para prolongar y reno..,·ar la validez de los convenios de transferencia de 
tecnología por periodos casi indefinidos. que resultan en la continuación del pago de regalías 
por periodos muy superiores a los diez años. sin que se transfiera ninguna nueva información 
tecnológica más alta de lo que se conviniera en la licencia original. En los Ultimas años, varias 
empresas en desarrollo han prohibido la inclusión de tales cláusulas contractuales restrictivas 
relativas al periodo posterior a la terminación. En varios países latinoamericanos. como por 
ejemplo Argentina,. Brasil y .1 Grupo Andino -así como en la India- dicha cláusula constituye 
una violación de las pautas para el registro y aprobación de los contratos de transferencia de 
tecnología. El hecho de que esta clilusula restrictiva sea aprobada por los organismos 
reguladores de dichos paises. empero, varia según el pais. Cuando existía el registro Nacional 
de Transferencia de Tecnologia. no aceptaba restricción alguna al fioali7..ar el contrato por el 
uso de kno""' how. En el caso de Brasil. el acto normativo 1 S del Instituto Nacional de 
Propiedad Industrial (INPI) dispone que el convenio de licencia no debe contener cláusula 
alguna que prohiba el libre uso de datos de información transferidos una vez que haya 
expirado la patente pertinente. En cuanto al .. know bown. incluso los llamados .. ~rade 
secrets ... se impone una limitación de cinco años para la obligación de confidencialidad del 
receptor. En la India.. la Junta de Inversiones Extranjeras no aprueba ninguna cláusula 
contractual que estipule restricciones de uso luego de la terminación del contrato de licencia. 
En los casos en que las patentes continúan gozando de validez luego de la espiración sin 
embargo. en general se permite que los contratos se prolonguen por el periodo de dicha 
validez. pero renegociando sus términos. 

6 En ta medida en que todo conocimiento o proceso tecnológico sea ainparado por una 
patente válida,. los derechos de patente no dcberian ser violados durante la vigencia de ella. y 
el uso de dicha infonnación o proceso deberá contar con el expreso consentimiento del titular 
de la patente. No se justifica continuar los pagos de regalías lu~go de la expiración de la 
patente (Se aconseja remitirse a la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos. en el 
caso .. Brulotte c. Thys Co.", 379 HU.S."). y Cste principio deberi ser un importante factor 
determinante al establecer el periodo de vigencia del contrato de licencia. En algunos casos. la 
negociación relativas al contrato inicial resultan en el compromiso por panc del tenedor de la 
patente de renunciar a su derecho de privilegio hasta despuCs de la vigencia del contrato de 
tecnología.. y esto bien puede constituir un importante aspecto de dichas negociaciones. en 
panicular cuando el proveedor pretende ser socio de una empresa conjunta en un país en 
desarrollo. Esto es igualmente aplicable para el caso de marcas comerciales. puesto que los 
titulares de derechos de marcas comerciales. están dispuestos a veces a pennítir el uso de 
dichas marcas durante periodos posteriores a la expiració~ en el caso de .. joínt ventures ... Si 
no está involucrada una panicipación e>..""tranjera en el capital. los licenciantes del país en 
desarrollo pueden sostener el obstaculo de la marca comercial utiHzando un nombre conjunto 
para el producto al principio~ luego de la expiración del contrato el nombre extranjero puede 
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suprimirse. vendiéndose el producto de ahi en adelante con su denominación local. para lo 
cual el mercado habria sido preparado durante la vigencia del convenio 

7 Los motivos de desacuerdo oespecto del uso permitido en el periodo posterior a Ja licencia 
se relaciona principalmente con el "'know how o tradc sccrets.. Dicha informacion 
tecnológica puede describirse a grandes rasgos como iníormación industrial no amparada por 
una patente. pero que solo se pueden adquirir invlnicndo una gran dosis de tiempo y dinero 
El propósito de esto radica razonablemente. puede ser calificado como .. know how o trade 
secrets" pose un derecho comercialmente valioso. reconocido por Ja ley. La legislación de los 
Estados Unidos hace mucho tiempo ya que permite que el proveedor de .. know how" 
imponga las condiciones que desee al licenciante, siempre y cuando estén dentro del margen 
de la concesión. El fundamento subyacente para penn..itir dichas restricciones fue c::nunciado 
en un conocido caso. en los termines siguientes· 

En la medida en que el propietario de tal secreto es capaz de mantenerlo confidencial. 
necesariamente tiene el monopolio de su uso. y no existe restricción ilegal alguna si se negara 
a hacerlo pllblico Tampoco queda aíe,;;tado el interés general por el hecho de que el proceso 
o fórmula sea utilizado por .-\. o por B. o por ambos. puesto que no pueden existir 
restricciones al comercio con respecto a un m¿.todo o fórmula solamente conocido por el 
descubridor o por aquellos a quient!"s él desee comunic.irselo con restricciones. AJ no tener la 
facultad de forzar su divulgacion. el pllblico no pierde derecho aJguno respetando una 
revelación restringida. ya qut!" no ha vulnerado ninf,>una Hbertad de comercio. 

Una vez que d secreto comercial pierde su canicter de tal (siempre y cuando. desde luego. no 
haya sido por medio de un acto ilicito }. el propietario ya no tient= derechos que hacer valer 
sobre esa tecnolo~>i.a. Si el secreto o el .. know how" saJen a luz por medios licitas. se Jos 
considera entonces de dominio público. Dado que el ••paquete tecnológico" requerido por los 
receptores de las empresas en desarrollo o ya desarrolladas tiende a ser mucho mayor que la 
tecnología similar intercambiada por las empresas de Jos paises desarrolla.dos~ Ja esfera \Jel 
••Jcnov.- how•· y de la infonnación es proporcionalmente mayor, y. por consecuencia~ la 
cuestión adquiere una dimensión más ounplia. Cualquiera que fuere la dimensión. empero. el 
tema fundamental que debe ser considerado es si dicho conocimiento, una vez transferido. 
puede ser recuperado. o si. a todos los fines prácticos. se lo transfiere para siempre. La 
actitud general de las empresas en desarrollo sobre este asunto deberia ser de impedir toda 
restricción impuesta a los licenciatarios con respecto al uso del "'know hov.··~ luego de la 
expiración del correspondiente contrato de licencia. El enf"oque brasileño sobre un periodo de 
limitación de cinco años para la obligacion de mantener la confidencialidad con reíerencia a la 
inf'ormacion industriaJ no patentada es de sumo interés en este contexto. y podría ser 
provechosanlcntc considerado para su adopción por parte de los paises en desarrollo. pese a 
que en lo atinente a cieno tipo de información critica quiz.3. sea razonable exigir un periodo 
más largo de mantenimiento del secreto En los casos en que se suministre nueva información 
tecnológica o industrial en forma de acceso a mejoras e innovaciones~ ta.mbiCn deberia 
aplicarse un razonable penado mmimo de confidencialidad a partir de la focha del suministro 
de dicha información. 
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8. el tema de la revelación de infonnación a terceros es de especial importancia en los 
sectores de producción donde se verifica un alto grado de subcontratación. En la mayoría de 
tas empresas en desarrollo se tiende a aumentar d contenido local de productos 
manufacturados por medio de vinculas con fabricantes locales de partes. si se le interpreta 
estrictamente. la cláusula de confidencialidad que prohibe la revelación de informacion a 
terceros sin el consentimiento del proveedor. puede circunscribir y restringir 
considerablemente la posib1lidad de dcccion del receptor en la obtención de panes. 
componentes. y productos intermedios Tales cláusulas pueden ser. y han sido. utilizadas para 
canalizar las compras de los licenciatarios en cienas direcciones, a menudo hacia el 
licenciantc, lo cual no necesariamente beneficia los intereses del liccnciador ni del país 
receptor debido a las implicaciones de los precios de transferencia. el costo en monedas 
extranjeras y cuestiones similares. Esta cláusula puede ser. y en ocasiones lo ha sido. usada 
para lograr un grado más alto de integración vertical en ta empresa licenciad~ dado que la 
revelación de información a terceros -que de otro modo podrtan ser empleados como 
subcontratistas o proveedores- no seria permitida desde d punto de vista del licenciante. Por 
medio de dicha cláusula de confidencialidad d liccnciantc queda facultado, y a menudo lo 
hace. para ejercer una influencia y un control indebido sobre la producción y las compras del 
receptor1 La solución en tales casos es formular ta cláusula confidencialidad de modo tal que 
quede restringida a la revelación de información tecnológica confidencial a terceras personas. 
salvo en la medida en que sea necesario a los fines de la subcontratación .. obtención de 
materialt!'s. partes y componentes o con cualquier fin directamente relacionado con la 
fabricación y venta de productos de ta empresa licenciada. Es menester que haya una 
redacción muy esmerada para definir la medida y el tipo de revelación permitidos para que no 
desvirtúe el sentido de la confidcnciaJidad de secretos técnicos. 

1 El uso de una cláusula de confidencialidad para restringir las compras del licenciado de 
diversos tipos de materiales. componentes. etc . se part.ace mucho a una forma indirecta de 
clausula at.:ida. La:-; cláu::;ulas atadas están prohibidas por las leyes antimonopólicas tanto en 
los Estados Unidos como de ta Comunidad Económica. Existen muy escasas circunstancias 
en las cuales podrian justificarse las compras atadas Por ejemplo, con respecto a dichas 
cláusulas hay que considerar factores tales como disponibilidad de insumos compatibles y la 
satisfacción de especificaciones tCcnicas para los productos atados. El proveedor puede 
justificadamente negarse a garantizar la tccnolog.ia transferida si los insumos o los bienes de 
capital adquiridos por el licenciado no reúnen la.s condiciones estipuladas en d contTato. Bien 
puede ser que existan situaciones en que el licenciante sea el Unico proveedor de dichos 
materiales. Se debe admitir. sin embargo. que estos casos son raros 

9 La clausula de confidencialidad que restrinja d uso dd .. know how .. transfCrido por medio 
de un convenio de licencia con fines especificas puede tambiCn constituir una desventaja para 
la licenciada s.i dichos ·'fines .. no se hubieren definido de una manera con1prensiblc En el 
contrato de licencia. por ejemplo para la fabricación de cierta clase de componentes. sólo se 
hizo referencia ~l.1 uso de tales componentes en una industria en particular. Cuando la licencia 
intentó fabricar componentes similar<.."S para otros sectores industriales, el licenciantc sostuvo 



que se deberia suscribir un contrato apanc. con pagos adicionales. pese a que no necesitaba el 
licenciado que se le suministrara información tecnológica adicional Hay que poner sumo 
cuidado para asegurar que no se redacte la cláusula de confidencialidad tan libremente que 
limite el uso legitimo que la licencia de la empresa l:!n desarrollo pueda hacer el .. know how'" 
transfendo Cabe agregar que la limitaciones sobre el campo de actividad se encuentran 
frecuentemente en las licencias 1memacionales Gran parte de Ja tecnología de que disponl:!n 
las empres.."l.S puede emplearse en diversos campos de acti..,;dad para Ja fabricación de una 
amplia gama de productos La licencia con restricciones de uso para varios campos. es una 
técnica por Ja cual uno o mas de dichos can1pos o productos son cxtraidoc; de un paquete de 
tecnología de modo tal de incrememar al rná... ..... imo la garantia que cJ propietario de Ja 
tecnología obtcndra de sus patentes y ··kno\v how" La leg1slacion antimonopolica de los 
Estados Unidos. la Comunidad Económica Europeas y el Japon consideran como legal las 
restricciones razonables t!'n el campo de acti.vidad. En los casos en que se utilicen dichas 
restricciones. éstas debcnan estar expresantente indicadas 

1 O La responsabilidad de que el licenciado asume para que su personal mantenga la 
confidencialidad también pm .. ~e. en ocasiones. originar polémicas entre licenciados y 
llcencia.ntcs. Es obqo que resuita de imcres para Jos llccnciados de las empresas en desarrollo 
que la inforrnacion industrial confidencial no sea revelada a terceros. salvo cuando esto sea 
claramente beneficiado para sus propias ernprer..as. Al mismo tiempo. si dicha información es 
revelada por un empleado del licenciado sin que actUc sin autorización. poco remedio le 
queda aJ licenciado. salvo iniciar acciones legales contra el empleado transgresor y contra 
cualquiera que hubiese sido su cómplice Para el licenciado. el hecho de asumir una 
responsabilidad que no pueda cumplir eficazmente no es algo que le convenga en absoluto 
Puede, sin embargo. comprometerse a realizar un esfuerzo de buena fe para. impedir que su 
personal divu.lgue información confidencial a terceros. ~1ás allá de las obligaciones de 
diligencias. supervisión de buena fe e iniciación de acciones legales. el licenciado no asumirla 
razonablemente otras responsabilidades 

l l Las cuestiones arriba mencionadas representan aJgunos de los problemas prá.cticos que 
pueden surgir respecto de las clausula:-. de confidencialidad. que son características de la 
rnayoria de los contratos de licencia. A estas cláusulas no se !es presta mucha atención en el 
curso de las negociaciones de una licencia de tecnologia. pero como ya se ha afirmado. 
pueden tener repercusión en los contratos de tecnologia 

1:: Otro tema estrechamente .... -inculado con el de la confidencialidad es el de J.:is subliccncins 
Lo habitual es que el dc:-recho a subliccnci.ar se conceda en los casos de licencias exclusivas, 
De hecho. algunos comentaristas sostienen que el no otorgar derecho de subliccncia a un 
licenciado exclusivo constjtuye una violación de Ja ley de represión de los monopolios en los 
Estados Unidos :\.fas aUn. para recibir beneficios impositivos según la legislacion 
noneamericana (ganancias de capital) el liccnciantc debe renunciar a todos los derechos 
funda.inentales. incluso el de otor,y:ar subliccncias. pero como se dijo antes. esto atañe solo a 
las licencias exclusivas La mayor pane de los contratos de tccnologia con licenciados c:n 
empresas en desarrollo. tienen el caractcr de no .:xcfusividad y no estipulan derechos de 



sublicencia. Dado que a las empresas licenciadas les interesa primordialmente adquirir y 
asimilar el .. know howº y no crear una competencia potencial. aceptan rápidamente dicha 
cláusula. Desde el punto de vista nacional. sin embargo. la denegación de derechos de 
sublicencias reviste importancia.. especialmente en los convenios relativamente prolongados. 
es decir, por más de cinco ai'\os. El hecho de qui!! una tecnología en particular sea adquirida 
por una empresa. pero que no puede ser transferida a ninguna otra firma. lleva 
inevitablemente a que haya que obtener similar tecnologia de diferentes proveedores 
extranjeros. Así. por ejemplo, para la fabricación de un producto de consumo durable 
relativamente simple. una empresa en desarrollo de consumo durable relativamente simple. un 
país en desarrollo quizá tenga ocho o diez empresas nacionales que tienen tecnologia 
importada de diferentes proveedores. todo con un alto costo que implica elevados pagos por 
regalías, siendo que el licenciado inicial ya posee en el país una técnica de producción 
semejante. 

13. Este problema de las importaciones tecnológicas duplicadas o repetidas puede sort.earse 
eficazmente si se adquiere la tecnolob~ª extranjera por intermedio de un organismo 
centralizado. tales como los que ex.istian en varios países socialistas. Son las empresas en 
desarrollo los que deben considerar la posibilidad de crear un organismo de este tipo. 
posiblemente en el sector pUblico. para adquirir. absorber y db""tribuir tecnología de proceso 
en ciertos caznpos de la industria donde es probable que se instalen una cantidad de empresas 
manufactureras. Si. por ejemplo, se van a levantar en un país subdesarrollado varias plantas 
de fertilizantes. o plantas de ciertos tipos de compuestos quimicos o pctroquimicos en 
panicular. o proyectos de menor envergadura para la elaboración de semiconductores o 
componentes de radio y televisión. televisores planares, quizá sea posible canalizar la 
tecnologia extranjera. seleccionada por medio de un solo proveedor. en vez de que cada 
empresa importe tecnologia de un licenciante diferente. Esto se ha realizado con bastante 
éxito en algunos paises en desarrollo~ tales como la lndia~ para sectores específicos de su 
producción. ha dado por resultado no sólo un gran ahorro en costos de tecnología. sino 
también la creación de considerable capacidad de absorción e idoneidad tecnológica en la 
empresa central encargada de importar la tecnologia en cuestión. 

14. Una opción. tal vez menos efectiva, seria negoc~ar con los potenciales licencinntes la 
transferencia de derechos de subliccncias en la etapa del convenio inicial de licencia para 
tecnologias en particular. Desde el punto de vista del liccnciante. dicho acuerdo no seria mal 
acogido. puesto que los pagos de regalías en forma global o continua tenderían a ser cada vez 
mayores si la tecnologia se extendiera a mas de una empresa licenciada. aun cuando las 
regalias y demás pagos a cargo de los subliccnciados tuvieran que ser compartidos en el 
licenciamit."flto original. Puede haber. empero~ ciertas resistencias por parte de t.!ste a 
companir el •·know how .. adquirido con potenciales competidores. y tambiCn por parte de los 
otros subliccnciados de obtener el .. know how .. de un licenciado local en lugar de un 
proveedor extranjero directamente. Este problema puede ser resuelto satisfo.ctorirunentc por 
los organismos reguladores nacionales que han sido creados en diversos países en desarrollo 
Varios paises subdesarrollados deberían tambiCn considerar un enfoque regional o colectivo 
para negociar en forma conjunta y adquirir tecnología extranjera seleccionada por medio de 



un solo organismo. et que a su vez podna luego otorgar sublicencias de dicha tecnologia o 
hknow how" a varias fábricas de esos países También es posible considerar la idea de un ente 
internacional que desempeñe tal funcion para todos los países en desarrollo, en ciertos 
campos de la producción 

15 Cualquiera que sea el esquema institucional que se! adopte. es importante evitar la 
in1portacion de una cantidad de tecnologias extranjeras similares. ya que es probable que 
todas sean apropiadas o convenientes para los paises en desarrollo La tecnologia más 
adecuada para un sector producti"o en particular. debería ser elegida al cabo de una 
evaluación de las alternativas. y debería canalizarse por medio de una única agencia o 
empresa del país en desarrollo, en el caso de '.\.texico, existio ta Oficina denominada Registro 
Nacional de Transferencia de Tecnolog1a la cual regulaba estas acciones. pero a la entrada en 
vigor de la Ley de Fomento y Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial el 21 de 
junio de 1Q91. se abrogo dicha oficin~ en el entendido de que las empresas mexicanas había 
aprendido a negociar sus propios contratos de transferencia de tecnología. La tecnología mas 
apropiada para un sector productivo en particular. debería ser elegida al cabo de una 
evaluación de las alternativas. y debena canalizarse por medio de una única agencia o 
empresa del país con derechos de sublicencias, de modo tal que dicha tecnologia pueda luego 
ser companida por vanas unidades de producc1on del mismo pa1s o de otras naciones en vias 
de desarrollo 

16 La posibilidad de adquirir tecnolog.ia y "'K.now how" en fonna conjunta para ser usados en 
varios paises en desarrollo por medio de un Unico organismo que tenga derecho de 
sublicencia ofrece importante valor para el futuro, tanto para el proveedor como para los 
receptores de tecnología. Sl bien los proyectos industriales deben basarse en los factores 
especificas cx.istentes y en el ambiente comercial y técnico local, existen muchos rasgos 
comunes en la programación industrial de las empresas con un nivel similar de desarrollo, y en 
los próximos tres a cinco años es probable que se tenga una cantidad de proyectos semejantes 
al mismo tit..~po Estos proyectos van desde los planes en gran escala. las industrias de capital 
intensivo. tales como plantas siderúrgicas, refincrias petroleras. plantas químicas. 
petroquimiC3s y de fertilizantes. íabricas de máquinas y empresas similares en los paises más 
grandes y más industrializados: hasta plantas medianas y pequeilas en varios sectores de 
producción en las naciones menos industrializadas La adquisición de tecnología extranjera 
por medio de una ú1uca agencia centralizada. que a su vez pudiera sublicenciar el "know 
how" a otra empresas de varios paises en desarrollo, en un plano regional -como el grupo de 
;Jaises latinoamt..-ricanos o africanos- o segUn el nivel común de desan ..,.illo industrial. 
constituirla un notable adelanto en la cooperación tecnológica. 

17 La necesidad de mayor coopcracion y coordinación entre los paises en desarrollo para 
adquirir licencias de tecnología ratifica to Util que le~ resultaria mancomunar la información y 
la o;!Xpcriencia. Lín aspecto importante del tema de la confidencialidad, que generalmente no 
queda explic.:ido en los contratos para la transferencia de tecnología pero que implicitrunente 
aceptan los licenciantes y los licencíados de paises en desarrollo. es qt1e tos términos 
con1erciales del convenio deben ser manterudos en secreto En tas empresas desarrollados, 



dicha confidencialidad a menudo favorece los intereses tanto de licenciantes como 
licenciados Para el licenciado de un país en desarrol!o~ sin embargo. ya sea en una ••joint 
vcnture,. o en un convenio simple de licencia. esto puede reducir su margen de negociación. 
dado que él desconocerá los términos correspondientes de otros en los cuales los. convenios 
de licencia deben ser registrados o aprobados por organismos nacionales Aun en esta 
situación. se ha creado la impresión de que los tCnninos comerciales de los contratos de 
tr3.Jlsferencia de tccnologja deben ser mantenidos confidencialmente, tanto por parte del 
licenciados como de las ;utoridadcs reguladoras. entendiéndose también como a la empresa 
licenciataria No existe casi justificación para mantener d secreto de los términos comerciales 
y las condiciones de los convenios para la transferencia de tecnología. Se trata de tCrrninos 
puramente comerciales. ca.rentes de todo elemento de infOrmación especifica sobre el "'know 
how.. Dichos tCrmmos dcberian estar abiertos al examen público si ello pudiera resultar 
benéfico para los potenciales licenciados de las empresas en desarrollo El argumento de los 
Iicenciantes en el sentido de que se incluyen cláusulas especiales para ciertos licenciados en 
particular. de empresas en particular -que a menudo se esh,...-f"imc como pretexto para mantener 
en secreto los términos y condiciones-. deberia ser objeto de verificación revelándose 
públicamente los términos comerciales de los contratos de licencia 

l S Cabe recalcar que el hecho de revelar los tCnninos de los contratos a agencias de otros 
paises. no necesariamente afecta o perjudica los intereses de los ticenciantes. salvo cuando 
ciertas cláusulas contractuales varian radicalmente de las de otros contratos similares. Es 
precisamente -:!Stc tipo de caso. sin embargo. el que probablemente necesite ser expuesto No 
hay obstáculos aparentes para el intercambio de itúom1ación relativa a los términos 
comerciales de diversos convenios de licencias con empresas en desarrollo. Esta clase de 
intcrcam.bio deberia iniciarse lo más antes posible~ puc.."de ser instituido en fonna unilateral por 
los países en desarrollo. puesto que no se requiere la cooperación de las empresas 
multinacionales y de los países desarrollados para realizar dicho intercambio. 

l n Seria una ventaja para. las empresas en desarrollo si se compartiera la información y Ja 
experiencia tecnológica. Esto no sólo permitirá. poseer mas datos respecto de la tecnología 
contratada en otros paises en desarrollo. sino que también ampliaria el e.ampo de alternativas 
tecnológicas aumentando el poder de negociación de dichos países debido al mayor caudal de 
conocimiemos e información que se dispondrian. En un nivel nacional. los entes que 
ob,.;an1cntc podrian cotejar esa información serian los organismos tales como los registros 
nacionales de tecnología. de varios paises laLinoamericanos. la Junta de Inversión Extranjera 
de la India. el rNPI en Brasil y demits instituciones de los países en desarrollo que 
desempeiian similares funciones de examen y a.probacion de convn1ios para la obtención de 
tecnología importada. con o sin el acompañamiento de inversión extranjera. No obstante seria 
necesario crear una agencia internacional encargada de mancomunar y distribuir dicha 
informacion. ya que quiza seria factible que los paises en desarrollo manejaran una red de 
informacion mulunacional sin la ayuda .Je un organismo internacional que haga las vc::ces di;: 
cámara compensadora En este contexto. tales fünciones podrian ser desempeñadas por el 
Banco de Información Industrial y Tecnológico de la ONl..TDI (Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial) Esta. institución podna reunir datos e int"Ormación de los 



registros nacionales u organismos similares de los paises en desarrollo que integren un 
programa común. y luego distribuirlos a las agencias nacionales panicipantes. Ademas. datos 
e infonnación adicionales podna.n ser obtenidos por las agencias nacionales directamente 
emre ellas. o por medio del ente internacional 

20 La información a aJmacenar y distribuir inicialmente entre los países participantes en tal 
programa. podna limitarse a ciertos datos no tecnicos relativos a los contratos de 
transferencia relativos a los contratos de transferencia de tecnología aprobados o rechazados 
por cada organismo nacional_ Pese a la cantidad de contratos de tecnología. en ciertos paises 
en desarrollo puede llegar a ser bastante considerable en cualquier tnmestre. la tares de 
compilar los datos no dcbena ser laborioso 

21 Los temas referentes a la confidencialidad de los contratos de transferencia de tecnología 
a paises en desarrollo cubren. así. un extenso campo que va desde las implicaciones para los 
licenciados. de las cláusulas contra.ctuales especificas en convenios individuales. hasta las 
cuestiones mas amplias del hecho de adquirir en forma conjunta la tecnología y compartir 
conocimientos y experiencias relativos a los contratos de transferencia de tecnologia en sus 
respectivas areas Es importante que los licenciados y organismos nacionales del país en 
desarroHo comprendan cabalmente la trascendencia de la confidencialidad. A menos que éste 
se limite fundarrtenta.lmente a los detalles de la informacion industrial de las patentes validas 
por un periodo definitivo y al ••know how" -que puede no estar relacionado con las patentes
por un lapso linútado. las empresas licenciadas y los organismos de los paises en desarrollo 
seguiran fimcionando en desventaja para negociar y adquirir tecnologia foránea Si las 
empresas en vías en desarrollo adoptan disposiciones que restrinjan la obligación de mantener 
la confidencialidad del ··know how"" aJ negociar el periodo de vigencia de un contrato de 
licencl:l 

~2. La ley de Propiedad lndustriaJ en su capitulo VI establece que los derechos que confiere 
una patente o registro, o aquCllos que deriven de una solicitud en na.mi.te. podran gravarse y 
transmitirse total o parcialmente en los ténninos y en las formalidades que establece la 
legislación común Para la transmisión de derechos o gravamen puedan producir ef'!'Ctos en 
perjuicio de terceros. deberán inscribirse en el Instituto ~1exicano de la Propiedad Industrial 

Podrá solicitarse mediante una sola promoción Ja inscripción de transferencia de la titularidad 
de dos o más solicitudes en tramite o de dos o mas patentes o registros cuando quien 
transfiere y quien adquiere sean tas mismas pcrson:is en todos ellos. El solicitante deber3. 
identificar cada una de las solicitudes, patentes o registr-os l!n los que se hara la inscripción. 
Las ta.rifas correspondientes se pagaran en función del nUmero de solicitudes. patentes o 
registros involucrados 

El titular de la patente o registro podra conceder. mediante converúo, licencia para su 
explotación La licencia dcbera ser inscrita en el instituto para que pueda producir efectos en 
perjuicio de terceros 



El titular de la patente o registro podrá conceder. mediante convenio. licencia para su 
explotación. La licencia dcber:i. ser inscrita en e1 Instituto para que pueda producir efecto en 
perjuicio de tercero. Podrit. solicitar mediante una sola promoción la inscripción de licencias 
de derechos relativos a dos o más solicitudes en trá.rnite o a dos más patentes o registros 
cuando el licenciante y el licenciatario sean los mismos en todos ellos El solicitante deberá 
identificar cada una de las solicitudes. patentes o registros en los que se ha:rit. la inscripción 

La cancelación de la inscripción de una licencia procederá en cualquiera de los siguientes 
casos 

1. Cuando la solicitante conjuntamente el titular de la patente o registro y la persona a la que 
se haya concedido la licencia. 

11. Por nulidad o caducidad de la patente o registro. 

III Por orden judicial 

No se podrá inscribir la licencia cuando una patente o registro hubiese caducado o la duración 
de aquella sea mayor a su vigencia. 

La persona que tenga concedida una licencia inscrita en el Instituto, salvo estipulación en 
contrario. tendrá la facultad de ejercitar las acciones legales de protección a los derechos de 
patentes como si Tuera el propio titular. 

Trat3.ndose de invenciones. despuCs de tres años contados a partir de la lecha del 
otorgamiento de la patente. o de cuatro años de la presentación de la solicitud. segün lo que 
ocurra mas tarde, cualquier persona podrá solicitar al Instituto la concesión de una licencia 
obligatoria. para Ja explotación si no se haya realiza.doy salvo que existan causas debidamente 
justificadas. No producirá el otorgamiento de una licencia obligatoria.. cuando el titular de la 
patente o quien tenga concedida licencia contractual. haya estado realizando la importación 
del producto patentado u obtenido por el proceso patentado 

Quien solicite una licencia obligatoria. deberá tener capacidad tCcnica y económica para 
realizar una explotación eficiente de la. invención patentada. 

Antes de conceder la primera licencia oblig:atoria., d Instituto darii oportunidad al titular de la 
patente para que dentro un plazo de un año. contado a partir de la notificacion personal que 
se haga a este. proceda su explotación. 

Transcurrido el tCrmino de dos años contados a partir de la fecha de concesión de ta primera 
licencia obligatoria.. el Instituto podrá. declarar administrativamente in caducidad de la patente. 
si el titular de la patente no comprueba su explotación o la e:.U.stencia de una causa justificada 
a juicio del Instituto El pago de las regalías dcnvadas de una licencia obligatoria concluira 



cuando caduque o se anule Ja patente, o por cualquier otra causa prevista por la ley que 
prevé. 

La licencia obligatoria no será exclusiva: la persona a la que se conceda sólo podrá cederla 
con autorización del Instituto y siempre que la transfiera junto con la parte dela unidad de 
producción donde se explota la patente objeto de la licencia 

Es necesario recalcar que las condiciones y perspectivas del flujo de tecnología hacia las 
empresas en desarrollo están cambiando rápidamente. Estos cambios requieren un mayor 
entendimiento y apreciación. por parte de las corporaciones transnacionales y demit.s 
proveedores de tecnología~ de las necesidades y aspiraciones genuinas de las empresas l!n 
desarrollo mejoren su margen de negociación en el proceso de adquisición de tecnología. y 
esto solo puede conseguirse compartiendo mutuamente el conocimiento y la experiencia y 
adoptando u enfoque col~ivo encaminado al logro del crecimiento y desarrollo tecnológico 
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CAPÍTULO XII 

CONVENIOS DE LICENCIA DE TRA .. 'ISFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

1. Generalidades 

Los siglos XIX y -X...X se tienen par los mas grandes en lo que respecta a los mejores logros 
en cuanto a los inventos y descubrimientos en el mundo. diferenciándolos de Jos demás 
siglos. ademas de que las industrias, el comercio. la cultura y la sociedad se han organizado 
para planear. realizando patrones en la utilización de dichos descubrimientos e inventos~ por 
lo que la sociedad en todos sus niveles y en todo el mundo. ha tenido diferentes facetas en 
virtud del desarrollo del modus vivendi Por lo que un invento o un descubrimiento puede 
ser traducido como un activo para su titular. es decir para una persona fisica o moral. con el 
fin de obtener d pr-oducto de la venta o arrendwniento de dicho invento o descubrimiento. 
la necesidad de otorgar licencias consiste en establecer las regalías a ser percibidas por la 
cxplot:icion del producto. el ténnino por el cual se va a explotar el producto, las 
condiciones bajo Jas cuales se otorga la licen<..'"ia y en algunos casos la posibilidad de 
subcontratar con un tercero otro contrato de licencia. 

El objeto de un contrato de licencia de transferencia de tecnología es de proteger de una 
.._.;olación a los derechos de los que se es titular. al mismo tiempo en que se obtiene una 
ganancia en virtud del invento o de la innovación. 

·l. 1 Naturaleza de las licencias 

Una licencia es el otorgamiento de un permiso o derecho de hacer. usar y/o vender un 
determinado producto, disei\o o procedlmiento o para realizar otras actividades. cuando 
dicho otorgamiento es realizado por el titular del derecho 1 De esta maner~ el contrato de 
licencia se puede definir como el acto mediante el cual el licenciante. que es el titular de los 
derechos. transfiere temporal o definitivamente, el licenciatario tiene ciertos derechos de 
propiedad intelectual y/o experiencia técnica. Estos derechos pueden incluir patentes, 
marcas. derechos de autor. secretos industriales. asistencia tecnica. ya sea nivel nacional o 
intemacionaf 

Fundamentalmente. la diferencia entre los contratos de licencia n.'.lcionales e internacionales 
consisten en que estc!n 3JTilonizados los contratos internacionales, que consutuir<i.n en: la 
legislación. las costumbres. el lenguaje y requisitos de los diferentes paises contratantes sean 



compatibles. y muchas veces serán impuestas las obligaciones sin tomar en cuenta los 
puntos antes mencionados 

La legislación mexicana reconoce a las licencias en el capitulo V1 del Titulo ll de la LPI 
cuando se relaciona con las invenciones. los modelos de utilidad y los disei\os industriales. 
En cuanto a las licencias relacionadas con las marcas, los avisos y tos nombres comerciales. 
éstas está. previstas en el Título IV. Capitulo Vl de la misma ley. 

Por su pane. el articulo 6:!. de la LPl establece que las formalidades a ser observadas en las 
licencias son aquellas establecidas por ta legislación comtin. Sin einbargo. como se vera a 
continuación. realmente las formalidades y obligaciones con respecto a las licencias son 
aquellas contenidas en la Primera Parte del Libro Cuarto del Código Civil denominado "'de 
las Obligaciones". en general y sus fut:ntes. ya que las licencias no estci.n incluidas entre los 
contratos tipicos 

Los contratos típicos se encuentran regulados en la Segunda Parte del Libro Cuano del 
Código Civil denominado .. De las Diversas Especies de Contratos" 

a) Arrendamiento 

Según el aniculo 2398 de nuesuo Código Civil. existe el arrendamiento cuando ··1as dos 
panes contratantes se obligan reciproca.mente a conceder el uso o goce temporal de una 
cosa a cambio de pagar por ese uso o goce un cierto precio ... 

La esencia del arrendanllento es el otorgar el uso o goce de algo. sobre un derecho, a 
cambio de un cierto precio. por lo que en principio es lo nllsmo. Sin embargo. el 
arrendamiento es utilizado para los bienes tangibles y las licencias para los bienes 
intangibles, como lo es el caso de la propiedad intelectual. 

Podria existir una diferencia entre el MTendamiento y una licencia no exclusiva de uso y 
goce. Esta diferencia es en el sentido de que el uso de una de las partes no e.--tcluya a la otra 
parte del uso del mismo bie~ en el arrendamiento, generalmente el uso del bien de una de 
las partes, excluyendo el uso del mismo bien por la otra parte;. el a.rrendam.iento solo se 
refiere a bienes tangibles. asi aunque es esencia ambos contratos sean lo mismo, el 
arTendamiento siempre estara relacionado con bienes tangibles. ya sean muebles o 
inmuebles Las licencias siempre se relacionaran con bienes intangibles. es decir.. con 
derechos sobre propiedad intelectual. 

b) ~1andato 

El mandato por definición es un contrato personalisimo. Asi.,. en la definición del mandato 
contenida en el articulo :!546 del Código Civil. se establece que ~~el mandatario se obliga a 
ejecutar por cuenta del mandante. los actos juridicos que c!ste le encarga·· 



En las licencias. el Hcenciatario actúa por cuenta propia realizando los actos jurídicos que él 
crea de su conveniencia. Ademas sólo se considera que existirá el mandato cuando no se 
exija la intervención personal del interesado (articulo 2548 del Código Ci";l). Por el 
contrario. en ciertas licencias. ta intervención del interesado se pacta en el contrato. con el 
fin de cotejar. por ejemplo la calidad de los bienes. En d articulo 2554 del Código Civil 
establece los ues tipos de contratos de mandato que comúnmente se conocen como 
poderes: 

Poder para pleitos y cobranzas, mismo que se le puede otorgar al licenciatario. 

-· Actos de dominio. que no se le otorga al licenciatario. ya que éste solo tiene derecho de 
explotar la propiedad intelectual objeto de la licencia. 

Para actos de administración. que solo se refiere a actos de administración. y en este 
sentido del licenciatario tiene la posibilidad de realizar un nümero de actos por cuenta 
propia 

Entre las obligaciones del mandatarios se encuentra sujetarse a las instrucciones del 
mandante (a.rt. 256::!. del Código Civil). A diferencia. el Ucenciatario sólo se limita a cumplir 
con las obligaciones c:stipuladas en el contrato de licencia. Por lo demas. como se dijo 
anterionnente~ el licenciatario actúa por cuenta propia. 

Por lo que se refiere a las diversas formas de tenninar ambos contratos. las causas para 
tenn.inar el mandato se prevén en el artículo 2595 del Código Civil~ y éstas pueden consistir 
hasta en la ausencia o la muerta del mandatario. Un contrato de licencia por lo contrario~ 
termina según se haya pactado en el contrato. y generalmente estas causas incluyen la 
expiración del registro o termino especifico~ 

e) Contrato de prestación de scnricios profesionales 

La gran diferencia con este tipo de contratos consiste en que en las licencias no se presta 
ninguna clase de sen.;cios profesionales a cambio de honorarios. Es un contrato en donde el 
liccnciatario a to imíco a lo que se obliga es a pagar un precio a cambio del uso de alguna de 
las figuras de la propiedad intelectual 

d) Contrato laboral 

Es este sentido tampoco puede existir ninguna semejanza. ya que en contrato laboral existe 
una relación de supra-subordinación, cre3ndose lazos laborales. En tas licencias existe una 
relación de coordinación entre las partes contratantes 

Habiendonos introducido un poco en el tema de las licencias o transferencia de tecnología 
es importante realizar un análisis de lo mismo 
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La transferencia de tecnologia es un proceso en virtud del cual una persona puede utilizar 
un conjunto ordenado de conocimientos (invenciones. modelos. diseños. secretos 
industriales) hasta ese momento en poder de otra. que le permiten elaborar un nuevo 
producto que satisface una necesidad o un producto ya existente a un precio inferior. en 
tanto tal. su estudio corresponde al campo de la economia.. pero el objetivo de análisis es la 
comercialización de derechos sobre el bien intangible denominado tecnologia 

Una persona juridica puede utilizar legalmente una invención que ha pasado a ser 
denominado püblico por el paso del tiempo y explotada industrialmente sin necesidad de 
recurrir a ninguna negociación juridica. Sólo lo deber.a hacer si sobre esa tecnologia alguien 
tiene un derecho (patente. registros de modelos de utilidad o de diseno industrial) o si no se 
puede acceder a esos conocimientos porque quien los detenta los mantienen en secreto y 
r-=aliza acciones que impiden que los terceros Jos conozcan (secretos industriales). En estos 
casos permitan utilizar la invención. con exclusividad o compartiendo su explotación 
industrial con otras personas jurídicas. 

El denominado contrato de transf'erencia de tecnología es. en consecuencia. un negocio 
juridico que se define por el objeto del mismo. un derecho sobre una tecnología. que puede 
revestir diversas f'onnas en sus sentidos estrictos y amplio, y que se puede realizar mediante 
diversos tipos de convenios o coctratos. generalmente atípicos 

La tecnologia es un bien intangible que ha sido usado frecuentemente a las mercancias, lo 
que ha sido aplicado ha ciertas categorías de las ciencias económicas, especialmente a: 
precio. flujo internacional. proceso de producción y apropiación. Por analogía con el 
derecho de autor. se podria considerar al derecho de patente como un bien inmueble ( el 
Código Civil dice que el Derecho de Autor es un bien mueble. no la bien mueble por 
analogía es el derecho de patente. no a Ja tecnologia). este método ocasiona muchos 
problemas ya que no se identifica con claridad la terminologia usada para ello. en la doctrina 
si se precisa como se menciona. La l.n!.n.Sf'erencia que implica no sólo la adquisición de un 
bien. o un derecho sobre un bien. por una persona. sino el desprendimiento del mismo por 
pan.e de la otra. lo cual generalmente no sucede. Quien logra una patente o un registro de 
propiedad intelectual. tiene el derecho de exclusiva el de propiedad industrial. este derecho 
se puede ceder en fonna exclusiva o en fonna parcial (autorizando su utilización a otra 
persona. con reserva del titular de continuar con su utilización a otra persona. con reserva 
del titular de continuar con su utilización o de poder autorizar a otra o varias personas 
juridicas más su exp1otación comercial e i.ndustrial). 

La comercialización de tecno1ogia se vincula no sólo aJ derecho de los convenios y 
contratos. sino tambit!n estrecha.mente al derecho de la competencia (monopolios y 
competencia desleal) al derecho de daños o responsabilidades extraconuaactuales 
(responsabilidad frente a tcTccros por defectos de la invención)""' 

El derecho de patente y los de registro (modelo de utilidad y diseños) pueden ser 
transferidos. en consecuencia~ mediante los negocios juridicos que penniten transmitir la 
propiedad· compraventa. permuta. aportacion societaria (que puede realizarse a una 
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sociedad) que se constituye al solo efecto de explotar Ja invención o como aportación del 
total del derecho de patente a una sociedad de calidad de apone de capital. 

La ley contempla solamente la cesión del derecho de patence. pero en consideración de las 
nonnas generales de la compraventa. debemos incluir a los derivados de una patente en 
trámite o de invenciones que con claridad pueden dar lugar a una patente. El derecho nace 
en el momento en que se culmina una actividad inventiva. un modelo de utilidad o un disei\o 
industrial y en este sentido la ley dice con claridad que quien los hubiere realizado o sus 
causahabientes. tendr3. el derecho exclusivo de explotación (art. 9). éste se otorgará a través 
de una patente o registro, respectivo (art. 10). que en caso de haber fallecido el inventor. 
puede ser solicitado por el causahabiente (art. 39). Los derechos otorgados son 
retroactivos. por otra parte, a la techa de presentación de la solicitud (art. 23) y autorizan a 
demandar daños y perjuicios a terceros que lo utilizaron con posterioridad a la publicación 
de la misma en la Gaceta (art. 24). 

2. Mecanismos para otorgar licencias 

La tecnología. asociados a los secretos industriales~ las patentes y las demás figuras de la 
propiedad intelectual. como se dijo anteriormente. son bienes que pueden ser comprados. 
vendidos. arrendados o compartidos; las licencias. las franquicias y las ca-inversiones son 
los mecanismos que sirven para la compra. venta y arrendamiento de tecnología.. secretos 
industriales y todas Ja.s demas figuras de propiedad intelectual:J. 

:?.. l Franquicias 

Fundamentalmente las franquicias. es la licencia en un sistema de comercio o un fonna.to 
con ciertos requisitos de control e identificación del producto 

De esta manera. una franquicia se puede comparar con un contrato de licencia de marca. ya 
que de hecho puede existir similitudes con respecto al control de calidad y la identificación 
del producto. El articulo 142 de la LPI establece que ln.s franquicias existirán cuando con la 
licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione 
asistencia técnica.. para que las personas a quien se le concedió pueda reproducirlas o 
vender bienes o prestar servicios de manera unif"onne y con los medios operativos, 
comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca. tendientes a mantener 
la calidad~ prestigio e imagen de los productos o servicios a Jos que ésta distingue 

Es decir.. una franquici~ además de otorgar el uso a la marca.. tambié:n incluye el 
otorgamiento de los conocimientos técnicos necesarios para preservar la calidad e imagen 
de la misma 



2.2 .. Joint - Venture'' 

El uJoint - Venturen. sociedad en participación 
transferencia de tecnologia y licencia de tecnología. 

inversión,. implica tecnologia .. 

Asi. esta figura puede definirse como una combinación de dos o mas intereses comerciales 
que unen sus esfuerzos con el fin de obtener resultados comunes compartiendo riesgos y 
ganancias. Quizá Ja ventaja más importante de las co - inversiones consiste en que se puede 
hacer de diferentes fonnas legales. Asi, un ejemplo. es que con el ·1oint - venture09 se puede 
crear una personalidad juridica nueva. es decir. una sociedad con capital y objeto social 
propios o por el contrario, cumplir obligaciones y obtener derechos sólo bajo un contrato de 
co - inversión. 

De esta manera, la transmisión del uso tentporal de una niarca,. patente. o cualquier otra 
figura, puede ser por medio de su aportación como activo al constituirse una sociedad 
nueva,. o por el contrario, dicha transmisión sólo puede consistir en el objeto primordial de 
un contrato. 

3. Justificación de los contratos de licencia 

Al celebrarse un contrato de licencia,. las partes integrantes adquieren un flujo muy 
imponante de información que, al mismo tiempo, entra al mercado. Esta situación lleva a 
mejorar el manejo. y la técnica correspondiente. Así. una compañí~ a travCs de contratos de 
licencia,. puede convertirse en lider de la tecnología de su industria Uevándola al progreso y 
a Ja eficiencia. 

Siguiendo lo anterior, las patentes. son utilizadas para obtener y mantener monopolios y las 
licencias que versan en ellas toman lugar y se justifican en los siguientes casos: 

a) cuando se subsidian compañías 

b) cuando se crean filiales 

e) cuando se celebran co - inversiones e•Joint - Venture~) 

d) Cuando se celebran contratos de intercambio de patentes 

e) a cambio de otros produetos 

t) por necesidad de efectivo 

Albrunos ejemplos de estas justificaciones se pueden apreciar en las industrias de mayor 
desarrollo tecnológico como son las industrias farmacéuticas. industrias químicas. de 
plasticos. de instrumentos científicos e industrias electrónicas. 



Desde el punto de vista del posible licenciatario. la razón para celebrar un contrato de 
licencia puede tener su origen en una transíerencia de tecnologia. Esto es. el interés por 
adquirir Ja licencia será correspondiente con la existencia de una demanda por el producto 
patentado en el mercado. Sin embargo. hay casos en que aunque exista una gran demanda. 
los titulares de la patente pueden negarse a celebrar contrato alguno 

A continuación se da un ejemplo ilustrativo de lo que seria un contrato de transferencia de 
Tecnologia. 

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE, "ALTA VISTA", S. A. DE C. V, QUE EN EL FUTURO SE LE DENOMINARÁ 
LA EMPRESA. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL M. en E. VICTOR 
MACIAS l\.IEDRANO; POR UNA SEGUNDA PARTE "'EPSON ... S.A DE C. V. QUE 
EN EL FUTURO SE LE DENOMINARÁ ''EL SOCIO", REPRESENTADO EN ESTE 
ACTO POR LA INGENIERA GEORGINA VALDESPINOº AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS. 

"PUEDE EXISTIR ALGÚN TIPO DE FIDEICOI\-llSO, T."u'\.ffi!ÉN PUEDE EXISTIR 
UNA TERCERA PERSONA O SOCIO EN EL PRESENTE CONTRATO, SEGÚN EL 
CASO, AL QUE SE LE DENOI\-llNARÁ EN EL FUTURO EL .. FIDEICOI\-llSO" O .. LA 
PERSONA O ASOCIADO" 

DECLARACIONES 

l. DE LA E"-'IPRESA 

1. 1 La empresa declara ser una empresa privada. de Sociedad Anónima de Capital Variable, 
segUn escritura pública número 000 l. pasada ante la fe del Licenciado Fernando Trejo 
Chaparro. notario público número 002, de la ciudad de !\<léxico, Distrito Federal, de 
fecha de 1980 

1.2 La E..'VlPRESA cuenta con la capacidad económica.. social y comercial. que le permite 
suscribir el presente convenio. 

U DE EL SOCIO 

2.1 Es una empresa privada.. de Sociedad Anónima de Capital Vanable. legalmente 
constituida. según escritura número 2.Z. pasada ante la fe del Licenciado Eduardo Yañez 
¡i...tedina.. notario público número 500, de la Ciudad de ~léxico, Distrito Federal. de fecha 
de de 1998 

:!.Z Que ha desarrollado tecnologías relativas a la del .. Equipo para tratamiento de aguas 
residuales a base de energía solar". a travcs de proyectos concretos. de construcción. 
disei\os y toda lo relacionado a la contaminación de aguas. proyectos y ejecución 



111 DE EL FlDEICOMlSO O ASOCIADO (0 CUALQUIER TERCERO QUE FORME 
PARTE DEL CONVENIO SEGL'N EL CASO) 

Es un fideicomiso constituido para la administración de fondos destinados al apoyo 
financiero de proyectos espec1ficos de investigacion aplicada y desarrollo tecnológico que se 
realiza dentro de la E!vlPRESA.. para impulsar el desarrollo de la investigación aplicada en 
la industria nacional y la utilizacion de estas investigaciones en empresas industria.les. 

1 Las partes declaran que es de interes en común. completar el proceso de innovación 
tecnológica relativo al '"Equipo de tratamiento de agua residuales a base de energía 
solar'\ a travC.s de la instalacion y difusión comercial de dicho equipo 

3.'.: Que fue constituida por acuerdo entre la E~tPRESA Y EL BA~CO DE CRÉDITO 
(SOMEX. BA.'<A."fEX. BA.~COMER.. SERFI:S.etc.) el de de 1980. 

3 3 Que cuenta con el comité t&!-cnico formado por cinco representantes de la E!\.1PRESA y 
cinco representantes del B."""-.-....;co DE CREDITO. de acuerdo a lo estipulado en la 
fracción IV del aniculo 45 de la Lev Genernl de Instituciones de Crédito v 
Organizaciones Auxiliares. para la decisió.n sobre el apoyo a proyectos concretos d~ 
investigación aplicados por organizaciones 

3 4 Que tiene conocimiento de los objetos y alcances de la tecnología relativa n Sistemas 
~fodulares de Biodiscos para tratamiento de aguas de desecho desarrollados por el 
SOCIO. con apoyo financiero del Fideicomiso 

C LA U SL; LAS 

PRIMERA: OBJETO 

Las panes convienen. que el objeto del presente convenio es la transferencia de tecnología 
del ••Equipo para tratamiento de aguas residuales provenientes de lavado automotriza base 
de energía sotar•• que ha sido desarrollado por el socio. 

SEGUNDA: .-"LC.~CES 

El alcance del paquete tecnológico a transferir segUn el presente convenio consiste en: 

- Diseño mecánico y estructural del equipo 

- Diseño básico y de detalle de los filtros 

- Diseño de sedimentados 

- Planos completos del equipo 



- ~lanual de instalación del equipo 

- Manual de operación del equipo 

- Mnnual de diseño del sistema 

- Manual de mantenimiento 

- Asistt!ncia tecnica 

El diseño de los equipos será adaptado por la E~RESA conjuntamente con el asociado. 
de acuerdo con los requerimientos tCcnicos de los equipos a instalarse y a la disponibilidad 
en el mercado de los equipos y materiales asociados a su construcción 

TERCERA: OBLIGACIONES DE EL SOCIO 

El asociado se obliga con la E?viPRESA a: 

3. 1 Emplear las infraestructuras y las instalaciones y personal de la E?\fi>RESA. para lograr 
el objetivo del presente convenio 

3 .:::! transferir a la El\rlPRESA el paquete tecnológico definido en la cláusula SEGUNDA de 
este convenio 

3. 3 Prestar asistencia técnica a la E~RESA para la instalación y puesta en marcha de un 
rn:iximo de tres equipos en un tiempo de un año ( para cada proyecto. se deberá. de 
evaluar el tiempo que se Uevará el montaje de cada equipo) 

Este apoyo técnico tendrá como objetivo el capacitar al personal designado por la 
EMPRESA.... para la etapa de la asimilación de la tecnología. 

3 .4 Diseño de un modelo de pr-opaganda del equipo de tr-atarniento de agua, conjuntamente 
con el SOCIO 

3.5 Entregar a la E?\.fPRESA los recibos correspondientes a sus aportaciones. a través del 
SOCIO 

CUARTA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 

4. 1 La E:\1PRESA. se obliga a pagar- tnmestralmente a el SOCIO por la tecnologia 
transferida mencionada en la cliusula PR[l'l.1ERA con el alcance definido en la cláusula 
SEGU~DA. una regalía del 80.o sobre las ventas netas facturadas y en base a los cobt"os 
efecruados de los equipos de tratamiento de aguas objeto del presente convenio. durante 
la .... ;gcncia del mismo descrita en la clausula DÉCIJ\.1A TERCERA ... las regalías se 
pagarán considerando exclusivamente la parte proporcional correspondiente a1 nümero 



de módulos instalados por la E~!PRESA en equipos de tratamiento de agua. e 
instalación del sistema solar. e:xcluyendo los conceptos de obra civil asociados a dicha 
instalación 

4.2 Canalizar en favor del Fideicomiso, la proporción correspondiente a las regalías. de 
acuerdo a lo expresado en el punto 1 de ta cláusula QUTNT A 

4. 3 En caso de que surgieran en d mercado compradores que fabriquen e instalen equipos 
de tratam.iento de agua similares al del objeto del presente convenio. las partes acordaran 
un ajuste en el pago de las regalias expresado en el punto anterior. a fin de mantener 
competitivos los sistemas fabricados por la E?vlPRESA. 

4.4 En caso de que el SOCIO lo solicite, la E?l..1PRESA pondrá a su disposición la 
documentación contable correspondiente a las ventas de los equipos materia del presente 
convenio. 

Ql.JlNTA DE LA TECNOLOGIA 

EN RELACIÓN CON LA TECNOLOGÍA OBJETO DE ESTE CONVENlO. LAS 
PARTES empresa.. asociado y fideicomiso (en caso de que existiera una tercera persona en 
el convenio). 

5 1 Los secretos industriales. patentes. marcas. derechos de autor (si existieran) .. asociados 
a la tecnologia objeto del presente convenio, serán propiedad nominal de el SOCIO y del 
fideicomiso (Si existiera un fideicomiso o una tercera persona en el). ajust<indosc a los 
lineam.iemos operativos de este último siendo tranlitados dichos titulos por la 
E..1\.1PRESA. en el Territorio Nacional y en el Extranjero, con la obligación de otorgar a 
los inventores en derecho de aparecer en la. solicitud o solicitudes que se generen La 
propo.-ción de dicha propiedad será de un 83~,"0 a la EMPRESA y un 17~ 'O del 
FIDEIC0?\.1ISO, según acordado por el Comité Técnico de ambas panes (si existiera una 
tercera persona que forme parte del convenio) 

5 :! La EMPRESA tendr.:i. el principal derecho para explotar la tecnología derivada del 
objeto del presente convenio 

5 3 La E?VlPRESA se obliga a mantener vi.gentes los de:rechos de autor~ las patentes y las 
marcas. mencionadas en el apartado 1 de la presente cláusula., obten.idos en el país o en el 
extranjero 

5.4 AsinUsmo~ la Ervu>RESA absorbcra los costos de los litigios derivados del posible 
infrigimiento de las leyes relativas a derechos de propiedad tanto de patentes. marcas así 
como de derechos de autor. relacionados con la tecnología.. objeto Oci presente 
convenio 



SEXTA DE LAS MEJORAS. 

6.1 En caso de que el SOCIO desarrolle mejoras a la tecnología objeto del presente 
convenio. o bien otros equipos para el tratamiento de agua • se considerará a la 
EMPRESA como primera opción para su licenciamiento 

6.2 Cuando ambas panes mejoren la tecnología objeto del presente convenio. tendrán un 
porcentaje en participación segUn acuerdo explicito. además de que tendrán derecho de 
aparecer como inventores 

6.3 En caso de que alguna de las partes. realice con sus propios mt.~ios mejoras al equipo, 
sin que involucren principios tecnicos ya observables por ambas partes. será d dueño 
absoluto de la propiedad intelectual y de los ingresos que se generen. 

SÉPTL,tA· EXCLUSIVIDAD 

El SOCIO y eJ FIDEICO!\USO otorgarán a la E~1PRESA en primer lugar el derecho de 
explotar la tecnología de su pl"opiedad l"elacionada con el objeto del presente convenio 
durante la vigencia del mismo. En caso de que la E..'\o1PRESA no Uegare a explotar la 
tecnología derivada del objeto del pl"esente convenio en un lapso máximo de 2 ai'los 
contados a panir de la fil"ma del presente. el asociado tendrá. el derecho de transferir la 
tecnología materia de este instrumento a terct:ros interesados. 

OCTAVA. DEL REGISTRO 

Tanto el SOCIO como la Er-...1PRESA se someten expresamente a lo dispuesto en la Ley de 
Propiedad Industrial así como a la Ley Federal de Derechos de Autor. en cuanto al registro 
del convenio de Transferencia de Tecnología.. por lo que e~"te convenio sera registrado por 
el SOCIO dentro de los siguientes treinta días a la fecha de su firma. siendo la E..'l\iPRESA 
quien sufragará Jos gastos 

NOVENA: DEL Sl.iBL ICENCIAMIENTO Y TRANSFERENCIA A TERCEROS. 

Las partes acuerdan, que LA E!\1.PRESA y el SOCIO. podrán subliccnciar la tecnologia 
derivada del objeto de este convenio sólo bajo las siguientes condiciones· 

9. 1 Por d consentimiento expreso y por escnto de las panes. otorgando primera opción a 
los FIDEICO~US.~IOS del FIDEICOr-...nso mencionados en la declaración III. 
apartado 1 (seg.Un el caso. sino. este punto es innecesario) 

9 :! Las partes acordaran prc'l.;anlentc los termines de negociación con terceros. 

9 3 Las partes convienen en que los beneficios derivados de la transferencia de tccnologia a 
terceros serán distribuido~ al 50~'º entre la EMPRESA y et SOCIO 



9.4 En los contratos con terceros. se acordará. que los pagos correspondan a cada una de las 
panes se realicen directamente. de acuerdo a los porcentajes pactados en el apartado 
anterior. 

9.5 El SOCIO panicipará de Ja proporción correspondiente de sus beneficios percibidos por 
el sublicenciarniento con el Fideicomiso (si este existiera). 

DÉCIMA: DE LA CONFIDENCIALIDAD 

1 O. l Ambas panes mantendrán estricta confidencialidad con relación a la información 
técnica y financiera derivada de los trabajos del presente convenio durante la vigencia 
del mismo. 

10.2 El personal de ambas panes que este directamente involucrado en los trabajos objeto 
de este instrumento. firmarán un acuerdo de confidencialidad. en el cual no podrán 
revelar nada de los que se este realizando. 

10.3 El personal de ambas panes. con objeto de divulgar los resultados obtenidos. podrá 
realizarlo sólo con el consentimiento expreso y por escrito de las partes,. una vez que la 
tecnología haya sido debida y legalmente protegida 

UNDECIMA DE LA RESPONSABILIDAD. 

11. I Queda expresamente pactado que el SOCIO. ni su personal tendr;in responsabilidad 
civil por daños y perjuicios que se pudiera causar Ja El\fPRESr\ . ., con motivo del 
presente convenio, por paro de labores .. en virtud de lo cual estas partes se encuentran y 
impedidas para concluir ininterrumpidmnente Jos trabajos materia de este convenio. 

11.2 En caso de así requerirlo. Ja E.?\1PRESA podni solicitarlo aI SOCIO .. -é'sesoria para 
recomendar soluciones a cualquier problema técnico que resulte de Ja instalación y 
operación de los equipos construidos a partir de Ja tecnología objeto del presente 
convenio. debiéndose acordar para cada caso. el monto de los pagos a el SOCIO por 
concepto de dicha asesoria. 

DUODECIMA: DE LOS RESPONSABLES 

12. I Et SOCIO. nombra como responsable de la ejecución del presente convenio a el M. en 
E. Víctor Macias Medrana 

12.2 La El\.-IPRESA nombra como responsable de la ejecución del presente convenio a la 
Ing. Georgina VaJdespino. 

12.3 Asimismo. dichos responsables serán Jos contactos oficia.Jcs para las comunicaciones 
entre ambas partes. 

1i::.2 



DÉCll\.tA TERCERA VIGENCIA 
El presente convenio se mantendr:i vigente durante un período de 10 ai\os contados a partir 
de la firma del mismo. siempre y cuando no ocurra lo contrario con la cláusula 7. 1 del 
presente. 

DÉCll\.L.._ CUARTA PENALIDAD 

La Ervi?RESA tendrá una penalidad de un veinte por ciento (20 '%). cuando no cumpla con 
el número de equipos vendidos en un determinado tiempo conforme lo estipula la 
CLÁUSULA 3.3 

DÉCll\.~ QUINTA JURISDICCIÓN 

La El\.tPRESA. el SOCIO y el FIDEICOMISO (o cualquier tercer person~ que existiese)~ 
se someten a las leyes aplicables a el primer .partido judicial del Distrito Federal, para la 
interpretación y cumplimiento del presente convenio. renunciando al fuero de su presente o 
futuro domicilio o la ubicación de la cosa. 

DÉC~ SEXTA RELACIÓN LABOR.-"1-

Las partes convienen en que la designación del personal que cada una aporte para la 
ejecución del objeto del presente convenio o de los contratos que de el se deriv~ se 
entenderá exclusivamente con la pane que lo emplea. En ningún caso podrá.o considerarse 
mutuamente ·-Patrón sustituto .. 

DÉCIMA SEPTIMA: RESCISIÓN 

Los compromisos adquiridos mediante el presente convenio, seran rescindidos por 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones consignados a cargo de las partes, 
debiendo ser comunicada tal decisión por escrito a las otras partes con una anticipación de 
sesenta ( 60) días. En cualquier caso se mantcndr<in Jos compromisos según su naturale~ 
Jos cuales scran acordados conjuntamente por las partes. 

DÉCL'\,IA OCTAVA DEL DOMICILIO 

Las partes declaran como su domicilio presente o futuro Jos siguientes. 

a) Del .. SOCIO" 

b) De la E~tPRESA 

e) Del .. FIDEICOMISO .. 



DÉCIMA NOVENA: DOLO. 

Ambas panes declaran que en el presente convenio no existe dolo. mala fe. vicios de la 
voluntad. ni enriquesim.iento ilegitimo en detrimento de la contraria. por lo que firman por 
triplicado ante dos testigos a los días del mes de 2000. 

LA El\.1PRESA 

M. en E. VICTOR 1'iACL ... s MEDRA."iO 
DIRECTOR GENERAL 

FIDEICOMISO (TERCERA PERSONA) 
JORGE PÉREZ oo:-:zALEZ 

EL SOCIO 

ING. GEORGINA V ALDESPINO 
DIRECTORA GENERAL 
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CO~CLL'SIO:--.iES 

Por último. se harU rctCrencia de algunos de los aspectos que se obtienen corno resultado 
de la.s conclusiones, razones y recomend¡icmncs en base a los objetivos. tomando el valor 
cconUmico de las marcas. pati;:-ntcs y figuras jurídicas: porqut! tiene suma 1mponancia la 
propicdaJ industrial. 

E·. el Programa Nacional de ~1odem17.-acion Industnal. tomando todo cl conjunto de 
d1~posicioncs de la política mdustrial del gobierno actual. tiene un propósito comun, 
propiciar d proceso de modernización tecnológica dd sector mdustrial. como mt::dio para 
lograr d m~jo.-amicnto de !<J. productividad y de la c<J.lidad en las distintas industrias del 
país. Se trata en primera instancia. Je recuperar de manera gradual d crecimíento de 
nuestra mdustna. sobre bases de productividad y calidad. para mejorar las condíc1om:s 
materiales de vida de la población. de manera sostenida. 

En este contexto eme.-gc a ni...-d mundial. que las empresas compitan cada vez más con 
fundamentos en bs '-entnjas que ellas mismas dcsarrollc:n frente a sus competidores en 
cuanto al mejor::imic:nto de sus productos o al peñeccionamicnto de sus procesos. las 
..:mpresas más cx1tos.::is obt1ent:n. b'Tac1as a la mtroducc1ón de nuevas ideas en el desarrollo 
J.c sus mercados y de sus tecnologias. mayores beneficios económicos~ fonná.ndosC una 
nucva y sana competencia fundada i:n la revolucion del conocirn1ento cicntifico y 
tecnológ1co y en la integracilJn comercial dd mundo 

La competitividad 11nplica una sene de nuc...,..as actitudes y destrezas ..:n materia d..: gestión 
..:mpn::sa1 ial. el cxito dl! la pcrmanl!ncia y et <ll!scnvolv1micnto de un negocio depende 
fundamcnt.-:ilmcntc de.:: la habilidad de las personas que trabajan en el. en cuanto a la 
mtroducc1on oponunu y continua de las nuevas ideas que permitan el mejoramiento y la 
innovación dt: los b1em.:s y sc.:rvn::1os que ofrecen t!I negocto a un mercado cada vez más 
compet1t1..,.o. 

Desde d mício ... h! la postguerra. d sistema de produccion ..:n musa Jio como n:sultado 
grandes i:conom1as de escala. que pcm11tcn a las cn1prcsas lograr costos unit;trios de 
producción sutic1cntcmente bajos. con lo cual poi.!rian ser compct1t1va.:; dentro de su 
c:conomia n¡ic1onal como a ni...-cl mundial. Sm •:mbargo. estos b'Tandes volúmenes de 
producc1on o tirajes en masa. tienden hoy en dla a dcs...'l.pareccr gradualmente. conlbrmc a 
las ~hc:ntclas en los difi.:n:ntes paises y alrededor del mundo. variando sus gustos a travCs 
dd ticmpo Je un mundo acelerado. inducido en buena medida por la crcc1cntc innovación 
de p-roductos ngidos y masivos. enfrentan la dificultad di! adaptarsi..: a mercados más 
cs~c1fic1.."S y cambiantes. por esto vemos que los s1stl!"mas di! producc1on rnils tlcxibles 
como ..:1 de Jap<.ln o c.::n Alemania y r.!n algunos otros qui! uenden a superor en tCrminos de 
~xito comerc1al y pn,duct1vo a los sistemas mois ngidos y di:: producc1on en masa. que 
caracterizan la producc1Un t:n los Estados Unido~ Je América 



Asimismo. las vt.::ntajas Je las empresas. en otros paises. basadas en la abundancia re:lauva 
de n:cursos naturales y de fuer7..a de trabajo. tambic.!n van dcsvanecic.!ndose a la luz de la 
revolución del conocimiento cienutíco y la unificación comercial del mundo. 

Todo Jo anterior explica por que a nivd internacional la propiedad intelectual c;::n la 
industria tu.me un papel renovado y mó.s importante en la época actual qui: el que había 
tenido en el pasado. s1r..c para encauzar estimular y defender las ventajas competitivas qut: 
desarrollan las empn:sas con base en nuevas ideas o creaciones, respecto a procesos o 
productos. 

En seguida se señalan algunos instrumentos o figuras de la propiedad industnal que son 
realmente herramientas activas para la modernización del comercio y de la industria d~ndo 
sugerencias y recomendaciones 

l. En d casp dd secreto industnal. ~s la competencia leal. la que garantiza que se 
verifique uno de los condicionantes qui;: hace posible que la economia de mercado 
tienda a la eficiencia. en segundo tC.:nnino. protege la confianza que le brinda la empresa 
a 1os trabajadores que tienen acceso a un conocimiento técnico confidencial e 
md1rectamentc prott:gc al productor y a los consumidores. que se verán bcncficindos de 
un comportamiento leal del mercado. si bien. en ténninos generales que agregan poco al 
tema en cuestión. se puede coinc1dir en que el bien protegido es el secreto industria) de 
la empresa. 

-· El secreto industnal carece de protección jurídica. debido a que en d l!vlPI no se 
reah7..an registros de secretos industriales. porque si los hubiera pc:rderían la 
característica de secreto. Se recomienda, que el que tenga un St--Creto industrial lo 
maneje con mucha sccrecia. y que siempre el producto, el proceso. los equipos, o 
cualquier servicio que se ofrezca bajo s1..."Crcto industrial tenga. las mismas 
características: la información que tenga d dueño del secreto industrial, deberá estar 
contenida en cualquier soponc tisico. es decir. en documentos. cintas mab~éticas. 
disckettcs, o en cualquier m..:dio. 

3. En d caso de las patentes. quizá encontramos una situación mU.s compleja. porque son 
mas numc:rosos los elementos en juego~ una patente contiene una descripción 
suticientementc detallada de la invc;nción que se protege. de mo<lo que constituye- un 
documento público en el que consta la información relc:vantc en materia tecnológica 
para producir industrialmente esa invención. Las colecc1ones de documentos de 
p:-nentes son bibliotecas tecnológicas importantis1ma.....;, ¡xuquc describen las tecnologías 
actuales en tt!rminos qm.: mejor entiende ..:1 industrial. son más Otiles en la práctica: que 
los acervos de los libros especializados. en materia tCcnica. que no son necesariamente 
los mas actualizados, los tnas modernos o los qm: cstri.n c:-xpn. .. ~dos en el lenguaje mó..s 
propio para el industrial. Existc:n. entonces. en las patentes la disponibilidad de 
infonnación tecnológica rclc,antc para las cn1pn:sns. los .;entras de 

156 



4. investigación y desarrollo o los invcnton:s indeixndicntcs. lo que hace un instrumento 
óptimo o U.ti\ para índucir un ritmo de cambio tc.:cnológico y de ideas para desarrollar 
ventajas competitivas cada "'CZ más ;i.gil en la economía. 

5. Las patentes son herramientas para consolidar ventajas competitivas. es quizó. lo mas 
importante de citas. la patente da a su titular et derecho de ser d. y sólo d. quien decida 
sobre cómo se va a uulizar la invcncion. claro l.!Stá. es propiaml.!ntc la cxpres;ón de la 
idea. porque a la pn::scmación di.!' un producto exitoso l.!n el mercado. hay un gran 
trl.!'cho 

6. En cl caso dc las patentes se tienen: primer 11;!nnzno. que;: desarrollar una buena idea 
hasta convertirla en un gran producto. no es un fenomeno natural ni =.7Tatuito y mucho 
mc:nos accidental. ademas c:stá tiene: una infinidad de riesgos: quien ha desarrollado una 
nueva idea con un potencial industrial importante y lo ha retlcjado l.!O una solicitud de 
patente. necesita empezar en ese momento a transfonnar esa idea. a través de un 
desarrollo tecnológico en una aplicación industrial concreta con las caracteristicas qut: 
necesita el mercado. Hay una fase inicial indispensable t:n la que debe perfeccionarse el 
procedimiento industnal para ta elaboración de una in' ención. de tal suerte que se 
abaraten los costos para producirla. porque la in .... cnción ht:cha producto se ofrcccra cn 
el mercado a un pn:cto cstratCgicamcntc convcn1..:nte. entonces es muy probable que esa 
buena id..:a documentada en un01 patente no trascienda al mercado como producto 
c.:xitoso. En di.:cto. son numerosas las invenciom:s patentadas que quedan realmente en 
el ohúio, porque: no pudieron traducirse en productos con precio que puedan ser 
comJ"!titi'-OS frente a otros productos. patentados o no. que ya estaban antes en el 
mercado, quicn t1cm: una buena idea tecnológica y la patenta. nec:;:síta tener elementos 
de control sobre la fabricación de;: e!"c producto para asegurarse de que los costos de 
producción se perfeccionen a tal b'Tado en la t:tapa introductona. de tal manera que el 
producto se haga exitoso, esto es ventajoso no solo para el industrial, sino para la 
sociedad: para que las buenas ideas no se queden archivadas en colecciones de 
documi:ntos. sino que rea!mcnt..: brinden a los consumidores un flujo de productos 
innovadores. mejorados y de costos compct1ttvos. 

7. El segundo término. til.!nc que ver con el desarrollo de una buena idea para concretar un 
buen producto. aquellos dcmcntos mercadológicos de 1 .. hn:cción de productos hacia la 
clientela cspl.!cífica que mejor puede valorarlo. rcquien:n de un esfuerzo de plancación y 
de control por parte del empresario: es decir. sí alguien licnc una idea pat:::ntada se la 
puede licencüir a cualquier persona o empresa que este: interesada en ella~ para que 1a 
desarrolle. corre el riesgo de que esa persona o empresa no posicione el producto en et 
momi:nto adecuado y con la clientela que m\.!jor to va a valorar. también. se corre el 
peligro de que la but!na 1Jca no 111:.!'gul! a con .... erursc t!'n un buen producto. si no esta 
manejando ~n un ambiente controlado mcrcadológicaml!ntc para que la idea se 
convi..:rta en un buen producto. 

S La marca constilu~c un signo di~tinti-...o que.: permite a los consumidores identificar 



a un producto en d mercado y ditercnciar1o de otros contra los que compite. Por esta 
razón. la marca es asociada por la clientela con las bondades del producto. valorándola 
con la experiencia que se adquiere de las compras repetidas de diversas variedades o 
marcas dc.:l producto. Así. d desarrollo de una marca por parte de un industrial. es un 
mecanismo para que las compras de los consumidores se oncntcn a favorecer aquellas 
variedades que mejor satisfacen sus necesidades. 

9. De esta manera. las marcas facilitan que la demanda sclt:ct1va del mercado se traduzca 
en mayores ingresos para las t:mpresas que ofrecen los productos que mejor responden a 
la calidad que demanda el mc:rcado. Son esos mayores ingresos para las empresas que 
hacen un esfuerzo cs¡xcial por captar las compras de los consumidores. lo que lt:s 
pcnnite a las empresas el reinvertir utilidades para mejorar continuamente la calidad de 
sus productos. por medio de procesos. usos, mejoras y cualquit:r fonna qui! puedan 
innovar. a fin de desarrollarse comunidades de producción plenamente competitivas. 

El sistema moderno de marcas representa.. que estas. sc vean notoriamente favorecidas. 
si los consumidores son racionales, al encontrar variedades indistinguibles de 
determinado producto en un mostrador. orient:i.ndosc por lo más barato. el sistema de 
marcas que en la experiencia repetida de consumirlo permita a los clientes identificar 
cual es la variedad de productos que les de buenos resultados. la demanda en el 
mercado no se orienta hacia favorecer las variedades de mejor calidad; entonces las 
empresas tienen incentivo par.i rcinventir en la mejora de sus productos y en la 
modernización de sus proci.:sos para abaratar costos y precios. este es un ejemplo de 
como un sistema de marcas moderno como la de nuestro pais es un instrumento activo 
para la modernización del comercio y de la industria e:n general. 

1 O. La propit:dad industrial nos da dementas par::J. enfrentar con exito una situación 
intcmacionalmc:ntc más variada y competitiva. en la que tenemos que entregar 
mejores productos. con las caracteristicas que nl!ccsita el mercado en cuanto a 
tecnología y calidad, aprovechando y protegiendo las ventajas competitivas efimeras 
que las empresas y los individuos van generando gracias a sus esfuerzos por introducir 
nuevas y mcJOres ideas en la producción y en la distribución de bienes y servicios. 

11. Los productos de la propiedad industrial. han dado como resultado ta bUsqueda de 
mercados en otros paises para poder producir más rilpidamcntl! y generar los empleos 
al ritmo que demanda el crecimiento dt: la fucTZ!l dt:l trabajo. 

Hemos abierto desde entonces nuestra economia. para poder importar las cosas que a veces 
necesitamos para rcclaborartas y explotarlas: s1n embargo. en este contexto es importante 
tener vcntnJas para competir. en el contexto de la nueva competencia a la cual hemos 
referido antcrionnc:nte. no puede limitarse anterionncnte a la abundancia de rl!cursos 
naturales o de mano de obra por ponerlo de manera f;iciL Hoy. para poder competir dentro 
y fuera del pais. las empresas mexicanas tiene:n la necesidad de meJorar su producción y In 
calidad de sus productos y para lograr esto cs ncccsuno introducir nuevas y mejores 
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tecnologias fundadas en una ·política industrial en matena de propiedad industrial Je: las 
emprc:sas. Las circunstancias actuales plantean nuevas c:xigencias. por los cambios internos 
que: han ocurrido en nut..~tro pa1s y por los cambios c:xtcmos que: estamos observando en la 
economía mundial. la propiedad industrial tiene hoy un nuc:vo significado en M¿sico y a 
nivel internacional. 

En la Organización I\-1undial de la Propiedad Industrial. que es un foro de las Naciones 
Unidas. con carácter fundamentalmente jurídico y no económico. ha estado tratando de 
unificar. en los elementos principales y no c:n los dc:tallcs. las legislaciones de las patentc:s 
de muy diferentes paises, porque ante la globalización no basta proteger una invención 
sólo en un país donde se: opera. smo que hay que hacerlo tambic!n en todos los paises donde 
posibles competidores pudieran apropiarSC' deslealmente de tecnologías y dañar la 
competitividad de quienes la han generado. 
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