
resumen
Este capítulo presenta las principales formas de protección 
de la propiedad intelectual (PI), con énfasis en las patentes 
de utilidad, marcas registradas, indicaciones geográficas, 
derecho de autor y secretos comerciales. Además, 
responde las preguntas básicas respecto de quién puede 
obtener protección, qué se protege, los requerimientos 
legales y ciertas excepciones. El capítulo concluye con 
unos breves párrafos sobre los aspectos institucionales, 
que incluyen los acuerdos empleados, cómo marcar la PI 
protegida, cómo integrar los distintos derechos y cómo 
identificar una infracción. 
Los autores concluyen que la forma de protección 
elegida para un invento debe ser guiada por la misión 
de la institución (ya sea pública o privada), el propósito 
del trabajo que realiza y la naturaleza del invento u otra 
propiedad intelectual, que será sujeta a la protección de 
derechos de PI.

protegido mediante estatutos o leyes por distintos 
medios. En los Estados Unidos, por ejemplo, los 
derechos de protección de PI están consagrados en 
su Constitución:

El Congreso tendrá poder… para promover 
el progreso de la ciencia y artes, asegurando por 
tiempo limitado a los autores e inventores el 
derecho exclusivo de sus correspondientes escritos 
y descubrimientos1.

Por esta cláusula, la Constitución concede 
los derechos de patente y protección de derechos 
de autor. Aunque las marcas registradas no están 
expresamente protegidas por ella, tienen una 
larga historia de uso y protección en los Estados 
Unidos y globalmente. De la misma manera, se 
ha aceptado por mucho tiempo la protección del 
secreto comercial como medio de protección de PI. 
Otras formas de protección incluyen a los derechos 
de obtentores de variados vegetales.

Lo que hace que estas formas de protección 
de PI sean particularmente útiles es que han sido 
capaces de adaptarse a los tiempos cambiantes. 
Aunque las actuales tecnologías  son diferentes a 
las protegidas en los días de Thomas Jefferson, los 
medios de protección son similares. Pero la esencia 
de las patentes fue “inventada” mucho antes de 
que se escribiera la Constitución. Emergieron en la 
Europa medieval, donde los primeros derechos se 
otorgaron a individuos por lo que tenían, usando 

CAPÍTuLO 3.7

1.   InTrODuCCIÓn: ¿QuÉ es LA 
PrOPIeDAD InTeLeCTuAL? 

La propiedad intelectual, a veces llamada propiedad 
intangible, es cualquier creación diseñada por 
la mente o intelecto humanos. Por ende, la PI 
puede ser casi cualquier cosa: un invento técnico 
o una mejora de un invento anterior; un nombre 
o logo único, un método, un programa, una base 
de datos, un nombre de dominio, un capítulo 
en un libro (como este capítulo) o un libro 
completo (como este Manual). El amplio terreno 
de la propiedad intelectual está subdividido en 
diferentes tipos, cada uno claramente definido y 
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una remuneración o premio como medio de alentar 
a los individuos a generar “propiedad deseada por 
ellos mismos”. Un sistema más formal de patentes 
nació en la Republica Veneciana, donde se concedió 
la primera patente, en 1443, a un fabricante de 
transporte de carga y descarga de barcos2. Dos 
siglos después, en 1623, la Corona británica emitió 
una ley de patentes  que luego se llamó Estatuto 
de Monopolios. Esta ley definió los conceptos 
básicos que hasta hoy continúan influenciando la 
interpretación de patentes en todo el mundo.

En los Estados Unidos, la primera ley de 
patente fue adoptada en 1790, poco después de que 
se ratificara la Constitución. La primera patente fue 
firmada por el Presidente George Washington, el 
31 de julio de 1790 y se otorgó a Samuel Hopkins 
(de Pennsylvania) por su mejora al proceso de 
fabricación de la potasa, lo que salvó a la que fuera, 
en ese momento, la industria exportadora líder del 
país.

En los siguientes capítulos revisaremos 
brevemente los problemas relacionados con 
la protección de la PI. La Tabla 1 provee una 
visión general de las principales herramientas 
para ello. Nos enfocaremos específicamente en la 
ley de los Estados Unidos, aunque, en términos 
generales, existen similitudes con muchos lugares 
del mundo. Se distingue, donde los acuerdos 
internacionales regulan la protección de PI. En las 
leyes nacionales existen algunas diferencias: ciertos 
países otorgan más protección a la PI; otros, menos, 
pero básicamente las formas de protección son 
similares, especialmente en naciones que forman 
parte de la Organización Mundial de Comercio, la 
cual se adhiere al  Acuerdo de la OMC sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (ADPIC).

2.  PATenTes

2.1	 ¿Qué	es	una	patente?
Una patente, que usualmente se refiere a una 
patente de utilidad, puede otorgarse a cualquiera 
que invente un proceso nuevo y útil, ya sea una 
máquina, un artículo, manufactura, compuesta o 
mejora de algo existente. Una patente de utilidad 
se otorga por un período de 20 años, a partir de 

la fecha de aplicación, lo que le da al inventor 
el derecho de no permitir a otros fabricar, usar, 
ofrecer o vender el invento en el país donde se 
emite la patente o importar al país donde se 
emite la patente. A cambio, por recibir la patente, 
el inventor puede registrar en la aplicación de 
patentes el invento en detalle, así como también 
el modo de aplicación del invento. El registro 
se publica normalmente 18 meses luego de su 
aplicación o, a más tardar, cuando se emite la 
patente. Revelar el invento al público incentivará a 
otros a inventar más,  mejorando así  la tecnología 
para beneficio de la sociedad.

En los Estados Unidos existen distintos tipos 
de patentes: de utilidad, de diseño y de plantas. 
Las patentes de plantas son específicas para este 
país. Además, para estos tipos de patentes, muchos 
países proveen modelos de protección de utilidad 
adicional. A estos también se les llama pequeñas 
patentes. Básicamente, permiten al titular prevenir 
que otros hagan negocios usando su invento, que 
está protegido durante un período de tiempo 
limitado. Por ende, un modelo de utilidad es 
básicamente similar a una patente. La principal 
diferencia es que el requerimiento de no obviedad 
o el nivel innovativo no son tan rigurosos para 
los modelos de utilidad como lo son para las 
patentes. Aún más, la duración de la protección 
otorgada por los modelos de utilidad es menor que 
la de las patentes. Dependiendo del país y de la 
protección,  usualmente es de entre 7 y 10 años. 
En Estonia y Finlandia, por ejemplo, un invento 
puede protegerse con un modelo de utilidad por 
un máximo de diez años.

En los Estados Unidos, una patente de 
utilidad puede solicitarse en forma provisional o no 
provisional. Una solicitud de patente provisional es 
más económica y tiene calidad de pendiente por 12 
meses desde su presentación. La solicitud de patente 
provisional no llegará a ser una patente otorgada, pero 
le da la posibilidad al inventor de  usarla rápidamente 
bajo el término de patente pendiente. Para beneficiarse 
de este beneficio de la aplicación provisional, se debe 
presentar una aplicación no provisional antes de que 
terminen los 12 meses. Es posible extender el período 
de vida de la patente hasta 21 años presentando una 
aplicación provisional primero y luego una no 
provisional4.
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Una patente de diseño se puede otorgar a 
cualquier persona que invente un diseño original 
y ornamental para un artículo de fabricación. 
Tiene un período de duración de 14 años desde 
la fecha de emisión. 

Ciertos países tienen una protección 
registrada o de diseño industrial que es similar a 
la patente de diseño de los Estados Unidos. En 
otros, el diseño industrial provee protección de 
hasta 25 años. Desde abril del 2003, también se 
puede obtener un registro de diseño comunal en 
la Unión Europea, el cual protege el diseño, en 
todos los países que la conforman, durante 25 
años.

Las patentes de plantas son una forma 
específica de los Estados Unidos. Puede otorgarse 
a cualquiera que invente o descubra y reproduzca 
asexualmente una variedad distinta de planta. Las 
plantas reproducidas por tubérculos se excluyen 
de la protección de esta patente. Para las plantas 
reproducidas sexualmente (por semillas) o por 
tubérculos, uno puede conseguir protección 
mediante la Oficina de Protección de Variedades 
de Plantas que se administra en el departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos. Muchos 
países protegen las plantas que se reproducen 
sexualmente a través de los derechos de criadores 
de plantas5. Es importante notar la distinción 
entre patentes de plantas y patentes de utilidad 
sobre plantas6.

2.2	 ¿Quién	puede	recibir	una	patente?
De acuerdo con la ley, es probable que en  
cualquier país que tenga leyes de patente, sólo 
al inventor le corresponda una patente de los 
Estados Unidos. De todas formas, si el inventor 
ha fallecido, puede recibirla un representante 
legal. De modo similar, si un inventor asigna el 
derecho a su empleado o a un tercero, esa entidad 
puede solicitar la patente. De cualquier forma, 
es importante que se mencione a los verdaderos 
inventores. Si existe más de uno, deben aplicar 
la patente conjuntamente. Una persona que 
contribuyó al invento sólo financieramente no 
puede ser un inventor conjunto. Ninguno de los 
inventores tiene la obligación de ser ciudadano 
estadounidense o vivir en este país para poder 
acceder a una patente.

2.3	 Aplicaciones	de	patentes	de	Estados	Unidos	
e	“internacionales”	(PCT)	

Una patente es territorial. Esto significa que 
no existe una patente mundial. Una patente de 
Estados Unidos es válida sólo en este país y el 
titular de una de ellas puede, por ende, reclamar 
sus derechos sólo en esta nación.

El Tratado de Cooperación de Patentes (PCT, 
por sus siglas en inglés, Patent Cooperation Treaty) 
es un tratado internacional que armoniza los 
procedimientos de aplicación de patente en los 
países que lo suscriben. A través de él, el inventor 
puede tener una fecha de pedido de patente en 
todos ellos. Treinta meses después de entregar la 
aplicación, el postulante debe decidir en qué países 
miembros del PCT desea y necesita una patente 
nacional. El beneficio de una aplicación PCT es 
que no hay necesidad de hacer solicitudes por 
separado en todos los países; el procedimiento 
puede realizarse con una sola aplicación. Aun más, 
el sistema PCT le da al inventor aproximadamente 
30 meses para decidir en que país sería relevante 
una patente nacional.

Todas las solicitudes PCT serán publicadas 18 
meses después de haberlas pedido si no se abandona 
antes. Usualmente, una patente se publica en ese 
mismo tiempo en Estados Unidos si no se solicita 
especialmente que no sea publicada. El postulante 
tiene derecho a pedir que no se publique si la 
petición no  es y no será convertida en patente 
en ningún país pasados los 18 meses. Cuando se 
emita la patente, se publicará. Debido a la política 
de publicación de PCT, algunos inventores 
prefieren pedir una patente en Estados Unidos y 
requerir que no se publique, manteniendo así al 
invento en secreto hasta que se emita la patente7.

2.4	 El	primero	en	presentar	la	solicitud	de	
patente	versus	el	primero	en	inventar		

Estados Unidos es el único país en el mundo en 
el que no se aplica el concepto de quién presentó 
primero la solicitud de patente. Aquí se otorga la 
patente a quien haya inventado primero. Por este 
concepto, el sistema de patentes de Estados Unidos 
es reconocido por sus prácticas de interferencia. 
La interferencia es un procedimiento que 
se conduce ante la Junta de Apelaciones e 
Interferencias de Patentes para determinar la 
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prioridad de la invención entre dos aplicaciones 
pendientes o patentes sin expirar. Los elementos 
claves para determinar la prioridad son la fecha 
de concepción, la fecha de puesta en práctica y la 
diligencia o falta de la misma. 

2.5	 Materias	de	patentes
En Estados Unidos, una patente se define 
legalmente como “cualquier proceso, máquina, 
manufactura, compuesto nuevo y útil o cualquier 
mejora a algo existente” 8. 

La Corte Suprema reconoció, a través de la 
historia legislativa, que el Congreso señaló que la 
materia legal incluye “cualquier cosa que sea hecha 
por el hombre bajo el sol” 9.

La Corte Suprema ha identificado 
específicamente tres categorías que no son 
patentables: las leyes de la naturaleza, los 
fenómenos naturales y las ideas abstractas, que 
no caen dentro de ninguna clase legal y, por 
ende, son impatentables, hecho que también se 
establece en  las legislaciones de muchos países. 
Algunas leyes nacionales señalan otras materias 
no patentables. Por ejemplo, la India no permite 
que se patenten métodos para aplicar en la 
agricultura. La Unión Europea y muchos otros 
países no permiten patentar métodos para tratar 
condiciones humanas o métodos de cirugía. 

Los algoritmos matemáticos son ideas 
abstractas cuando no son reducidas a una 
aplicación práctica. Pero cuando lo son, puede 
obtenerse un resultado útil, concreto, tangible y, 
por ende, patentable10.

 En los Estados Unidos, tales aplicaciones 
de algoritmos matemáticos se patentan cada vez 
más como métodos comerciales, pero en muchos 
países estas patentes no están permitidas; por 
ejemplo, la Oficina de Patentes Europea no 
examina actualmente aplicaciones que revelen 
métodos comerciales.

2.6	 Requerimientos	legales	para	el	
patentamiento	

2.6.1		 Novedad
Dado que las patentes se conceden para 
promover el progreso de las artes útiles, un 
producto o proceso no se puede patentar, a 

menos que sea nuevo. Y no lo es si todos los 
elementos reclamados están presentes expresa o 
inherentemente en una pieza previa relevante. 
Si un solo objeto creado anteriormente contiene 
todos los elementos reclamados, se dice que 
anticipa al producto o proceso. Un invento no 
es nuevo y, por ende, no es patentable, si “era 
conocido o usado por otros en este país o patentado 
o descrito en una publicación impresa en este u otro 
país 11”. Conocido se ha interpretado como que el 
conocimiento sea accesible al público, y para ello 
puede ser suficiente una presentación oral. Usado 
en esta cláusula significa de uso público. Una 
máquina que es operada en un campo abierto 
es de acceso público, aunque nadie la vea12; pero 
una máquina en un edificio sin ventanas, donde 
nadie puede entrar sin jurar mantener el secreto,  
no se considera de uso público13. La publicación 
impresa, ha sido ampliamente interpretada en el 
sentido de cualquier material disponible para el 
público en forma tangible14. La comunicación 
oral se excluye, pero si se distribuyeran copias 
de un diario en una conferencia, serían 
publicaciones. Sin embargo, si se les pidiera a 
aquellos que reciben una copia  de la publicación 
que guardaran el contenido de la comunicación 
como  un secreto, entonces el papel no sería una 
publicación. 

Un invento no es patentable “si el invento fue 
patentado o descrito en una publicación impresa 
en este u otro país, o es de uso público o está en 
venta en este país, durante más de un año antes de 
la aplicación para la patente en Estados Unidos”15. 
Esta sección crea el período de gracia de un año, 
durante el cual el inventor puede desarrollar el 
invento, comercializarlo y preparar la aplicación 
de patente.

Es digno de notar que el sistema de patentes 
de Estados Unidos es distinto a los sistemas 
de otros países por su período de gracia. En 
la mayoría de los demás países, el inventor 
perdería el derecho a la patente si la invención 
se publicara antes de emitir la patente. En países 
europeos, por ejemplo, un registro público es un 
impedimento absoluto para la patente. Japón 
concede un período de gracia de seis meses para 
aplicar a la patente si la presentación pública fue 
en una reunión científica.
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2.6.2	 Utilidad
El propósito de otorgar patentes es promover el 
progreso de las artes útiles. Por ende, un invento 
para poder ser patentado debe ser útil. Y para que 
sea útil debe, por lo menos, funcionar, aunque no 
tiene por qué hacerlo perfectamente o mejor que 
cualquier producto o proceso de la competencia. 
De todas formas, los productos o procesos que 
funcionan, pero pueden usarse, por ejemplo,  
sólo con fines inmorales o propósitos ilegales, no 
se consideran útiles. Tampoco los productos y 
procesos catalogados como inútiles. Por ejemplo, 
un proceso de producción de un esteroide que no 
tuvo ningún fin de uso  se calificó como inútil; 
por ende, no patentable16.

2.6.3	 No	obviedad
Un producto o proceso nuevo y útil no es 
patentable a menos que haya sido no-obvio 
cuando se creó. El requerimiento de no obviedad 
está incluido en la sección 103 del Acta de 
Patentes. A diferencia de la determinación de 
novedad, la determinación de no obviedad no 
incluye un requerimiento estricto de identidad. 
Por ende, cualquier arte previo que no incluya 
todos los elementos reclamados puede ser 
relevante a la hora de determinar la obviedad. 
Cuando se realiza una decisión de obviedad, el 
examinador debe determinar el nivel de habilidad 
ordinaria en el arte en el momento que se creó el 
invento.  

2.7	 Excepción	de	uso	experimental
La Ley de Patentes de Estados Unidos no tiene 
una cláusula escrita de excepción, pero las 
prácticas actuales están basadas en casos legales, 
en decisiones de las cortes. La regla básica dice 
que el titular de una patente no podrá impedir 
la experimentación con un producto o proceso 
patentado cuando esta investigación se realice 
de buena fe para obtener nuevos conocimientos 
científicos.

De todas formas, la excepción de uso 
experimental es muy sutil, tanto que cualquier 
búsqueda que apunte a la comercialización 
(incluso con la menor implicación comercial 
posible) no caerá dentro de la excepción y será 
sujeta a responsabilidades de infracción. 

3.  mArCAs Y DereCHOs reLACIOnADOs  
Una marca es una palabra, frase, símbolo, diseño 
o una combinación de todos que distingue la 
fuente de los bienes, de un servicio de  bienes o 
de servicios de otros. Una marca registrada puede 
ser válida sólo cuando se usa en o en conexión con 
bienes o servicios de carácter comercial.

Existen varios tipos de marcas que pueden 
ser registradas en la Oficina de Patentes y Marcas. 
Aparte de las marcas registradas17 y marcas de 
servicio (marcas que indican un servicio específico, 
tal como un servicio de renta o alquiler), el Acta 
de Marcas proporciona el registro de marcas 
colectivas, marcas de membrecía y marcas de 
certificación. Las marcas colectivas son marcas 
registradas o marcas de servicio que se usan por 
un miembro de una cooperativa, una asociación 
o cualquier otro grupo u organización colectiva. 
Un tipo de marca colectiva es una marca de 
membrecía. Estas no son marcas registradas en 
el sentido ordinario. Las marcas de membrecía no 
indican el origen del bien o servicio. Su propósito 
es señalar que el usuario es miembro de una 
organización en particular.

Por lo general, existen tres tipos de marcas 
de certificación. Primero, las que certifican que el 
bien o producto es de una ubicación geográfica 
específica. Por ejemplo, Cognac, por el brandy 
destilado de una región especifica de Francia. 
Segundo, las que certifican que el bien o servicio 
cumple con ciertas normas, por ejemplo, de 
calidad o seguridad. Tercero, las que certifican que 
un miembro de una unión u otra organización 
realizó el trabajo sobre los bienes o servicios y que 
quien lo realizó cumple con ciertas normas.

Es más, uno puede registrar una imagen 
comercial de un bien o servicio, la que puede ser,  
el diseño de un producto, el envoltorio o el color. 
En el caso de  un servicio, podría ser, por ejemplo, 
la decoración en general de un restaurante.

La manera más efectiva de tener un registro 
de marca es elegir una marca que sea imaginaria 
o arbitraria. Un ejemplo de marca imaginaria 
es EXXON –palabra inventada–, algo que no 
significa nada en sí. Y de marca arbitraria es Apple, 
usada por Apple Computer, palabra en inglés 
que ya existía y que no tiene nada que ver con 
computadoras.
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Una marca que se parece a otra que ya está en 
uso en los Estados Unidos no puede registrarse, 
por la posible confusión del cliente. Por ende, antes 
de completar un registro de marca es importante 
hacer una búsqueda para descubrir si la marca, o 
una similar, ya está en uso.

Un importante elemento de la ley de marcas 
registradas es la doctrina de la licencia desnuda. 
El asegurar la calidad y la protección del público 
es el propósito central de ellas. Por ende, una 
condición indispensable de una licencia de marca 
registrada válida es que el licenciante controle la 
naturaleza y calidad del bien o servicio vendido 
por el licenciatario bajo la marca. El licenciamiento 
desnudo resulta cuando el licenciante no supervisa 
adecuadamente la calidad de los productos o 
servicios del licenciatario. La licencia desnuda 
puede tomarse como abandono de marca y, por 
ende,  lleva a la cancelación del registro.

4.  InDICACIOnes GeOGrÁFICAs
Una indicación geográfica es un signo usado sobre 
bienes que tienen un origen geográfico específico 
y poseen cualidades o una reputación que derivan 
de ese lugar de origen. Ella se define en los ADPIC 
como un tipo de propiedad intelectual. Los 
miembros de la OMC aportan medios legales a 
quienes estén interesados en prevenir que se use 
una indicación geográfica que indique o sugiera 
que un bien se origina en un área geográfica que 
no es la verdadera para que no se engañe al público 
y evitar de esta manera lo que constituiría un acto 
de competencia desleal.

Una indicación geográfica consiste por lo 
general en el nombre del lugar donde se originan 
los bienes. Los productos de agricultura tienen 
cualidades que derivan del lugar de producción y 
están influenciados por factores locales específicos, 
tales como el clima y el suelo. Algunos ejemplos 
de indicaciones geográficas son Idaho (papas) y 
Roquefort (queso).

Si un signo funciona como una indicación 
geográfica o no depende de la ley nacional y 
de la percepción del consumidor. Los ADPIC  
quieren  que un miembro de la OMC  extienda 
la protección a una indicación geográfica  si la 
misma es el nombre genérico del bien en el país 

miembro. Por ende, la palabra champagne no se 
puede registrar como indicación geográfica en los 
Estados Unidos significando un vino claro con 
burbujas.

Estados Unidos ofrece una fuerte protección 
para las indicaciones geográficas, generalmente a 
través del registro como marca certificada.

5.  DereCHO De AuTOr
Un derecho de autor es un tipo de protección de 
propiedad intelectual para los autores de trabajos 
originales. Generalmente, las categorías que se 
protegen son:

•	 Obras	literarias
•	 Obras	musicales,	incluyendo	las	letras	que	

acompañan a la música 
•	 Obras	dramáticas
•	 Pantomimas	y	coreografías	
•	 Obras	gráficas,	fotográficas,	ilustrativas	y	

esculturales 
•	 Películas	y	otras	obras	audiovisuales	
•	 Grabaciones	de	sonido
•	 Obras	arquitectónicas

Un derecho de autor protege una obra 
original y permite al autor un derecho exclusivo 
de: 

•	 Reproducir	la	obra	exclusivamente
•	 Preparar	obras	derivadas
•	 Distribuir	copias	o	fonograbaciones	por	

venta, transferencia de titularidad, alquiler, 
renta o préstamo

•	 Realizar	el	trabajo	públicamente
•	 Demostración	

Un trabajo  or ig ina l  de  autor ía  es tá 
inmediatamente protegido por derecho de 
autor luego de ser fijado en un medio tangible. 
La duración de la protección de un derecho de 
autor, en o después de 1978, es por toda la vida 
del autor, más 70 años después de su muerte. Si 
existen dos o más autores, la protección termina 
70 años después de la muerte del último autor. 
Si la creación de una obra es a pedido y la obra 
se crea anónimamente, la duración es de 95 años 
desde la publicación, o de 120 años desde la 
creación, lo que sea más corto.
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Sólo el autor o aquellos que tengan los 
derechos del autor, pueden reclamar el copyright 
o derecho de autor.  Éste no requiere ningún  
registro o publicación para ser protegido, ya 
que es automático cuando la creación toma una 
forma tangible.

El registro de derecho de autor federal es 
una formalidad legal que se creó para generar 
un registro público de los factores básicos de un 
derecho de autor particular. Se puede realizar en 
cualquier momento durante la vida de una obra. 
Incluso si el registro no es un requerimiento para 
protección, éste genera muchas ventajas. Por 
ejemplo, ante una demanda por infracción en 
una corte. Aun más, si el registro  se completa 
dentro de los cinco años de la publicación de la 
obra,  establecerá en la corte  evidencia a primera 
vista de la validez de los factores declarados en 
el certificado de derecho de autor. El registro 
permite que el titular del derecho de autor tenga 
acceso a compensaciones por daños y gastos 
legales, en caso de una infracción o demanda, si 
el registro fue realizado dentro de los tres meses 
posteriores a la publicación de la obra o previo 
a la infracción. El registro también permite 
al Servicio de Aduana de los Estados Unidos 
proteger al dueño del derecho de autor contra la 
importación de copias.

Para tener derecho a la autoría, una obra 
debe ser original y en un medio fijo. Esto significa 
que la obra debe ser la creación independiente de 
un autor y que requiere una modesta cantidad 
de creatividad. Estar en un “medio fijo” significa 
que la creación es de forma tangible: una historia 
corta se redacta, una canción se graba y así 
sucesivamente. Una idea pura o concepto no 
puede adjudicarse derechos de autor sin una 
descripción o ilustración. 

Una pregunta importante es si los programas 
software y las bases de datos pueden ser 
protegidos. Las últimas décadas han visto una 
revolución en conocimiento de manejo, servicios 
bibliotecarios y configuraciones de bases de 
datos como fuentes de información. El uso de 
redes integradas de computación y la habilidad 
de producir y distribuir información han tenido 
implicaciones de largo alcance para la protección 
de PI (propiedad intelectual). Para mostrar las 

leyes de PI y su aplicación, otro capítulo discute 
estos aspectos junto a los sistemas de información 
geográfica y sensores remotos18. 

Como se mencionó antes, el autor de una obra 
posee el derecho de autor. En caso de un trabajo a 
pedido, al empleador se toma como el autor y, por 
ende, el empleado no posee el derecho de autor. 
Un trabajo por encargo se define en los derechos 
de autor como una obra preparada por un 
empleado, dentro de la descripción de su trabajo, 
o una obra pedida o comisionada para usar como 
contribución a una obra colectiva, una parte de 
una película o cualquier otro trabajo individual, 
ya sea una traducción, un trabajo suplementario, 
una compilación, un texto instructivo, un 
examen, las respuestas de un examen, o un atlas, 
si las partes acceden por escrito y firman que 
una obra se debe considerar como encargada. La 
protección del derecho de autor subsiste desde el 
tiempo en el que se creó el trabajo fijo. El titular 
de un derecho de autor puede asignar todos sus 
derechos incondicionalmente a otra persona. 
De manera alternativa, el titular puede licenciar 
los derechos de manera exclusiva o no. Si en el 
momento de la creación los autores planean 
combinar sus contribuciones dentro de partes 
inseparables o independientes, la obra se considera  
un trabajo compartido y sus autores, titulares 
conjuntos. Cada titular de derecho de autor tiene 
un derecho igualitario de explotar sus derechos. 
En tal caso, una empresa puede licenciar o 
conseguir una asignación para el derecho de autor 
de la obra completa de sólo uno de los autores. 
Si en el momento de la creación los autores no 
tuvieron la intención de que sus trabajos sean 
parte de algo inseparable, el hecho de que sus 
obras luego se hayan juntado implica que la obra 
se convierte en colectiva. En tal caso, cada autor 
posee derechos sólo sobre el material que él/ella 
aportó al producto final. En esta situación, la 
empresa necesita tener un acuerdo con cada uno 
de los inventores para convenir los derechos. 

Se debe notar que en países de la Unión 
Europea se protege más a las bases de datos que 
en Estados Unidos. La Directiva de las Bases de 
Datos de la Unión Europea fue adoptada por 
el Parlamento Europeo en 1996 y establece dos 
derechos para quienes hacen bases de datos:
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•	 El	 derecho	 a	 prevenir	 actos	 de	 extracción	
de información de la base de datos sin 
autorización 

•	 El	derecho	a	prevenir	actos	de	reutilización	
de los contenidos de la base de datos 

El primer derecho es similar al de la ley de 
Derechos de Autor de los Estados Unidos. Con 
éste, los directivos proveen protección a una base 
de datos, pero no a la información subyacente, y el 
derecho es limitado a bases de datos que contienen 
un nivel de creatividad suficiente en la selección o 
disposición de la información. El segundo, provee 
un derecho sui géneris que prohíbe la extracción 
o reutilización de cualquier base de datos en la 
cual haya una inversión substancial al obtener 
verificación o presentación del contenido de la 
información. Bajo esta segunda ley no existen 
requerimientos de creatividad u originalidad. La 
protección está disponible por 15 años desde la 
creación de la base de datos. Si se realizan cambios 
sustanciales al contenido de la base de datos, la 
modificada será protegida por un nuevo plazo de 
15 años. La protección bajo estas directrices está 
disponible sólo para los nacionales miembros 
de la Unión Europea. Otros países obtendrán 
protección sólo si ofrecen una que sea comparable 
a las bases de datos de una nación europea y si se 
llega a un acuerdo bilateral. 

En el Acta de Derechos de Autor de los 
Estados Unidos existe una excepción de uso justo 
que establece que se autoriza el uso de una obra 
original de autor con fines de crítica, comentario, 
reporte de noticias, enseñanza o investigación. El 
uso justo toma en consideración el propósito y 
el carácter del uso, la naturaleza de la obra bajo 
derecho de autor, la cantidad y substancialidad 
de la porción utilizada con respecto a la obra 
completa y el efecto del uso en el mercado. Existen 
cuatro aspectos para la excepción de uso justo:

1. Uso en educación. Ciertos establecimientos 
educativos tienen permitido presentar 
y recrear las obras de otros durante  la 
enseñanza cara a cara. Pero esta excepción se 
aplica sólo a las obras adquiridas legalmente. 

2. Copias en una biblioteca. En instituciones 
académicas y de investigación, copiar 
porciones limitadas de ciertas obras con 

derecho de autor19 no es una infracción, 
siempre y cuando las bibliotecas (o sus 
usuarios) hagan una sola copia de la obra y 
se aplique lo siguiente:  
− sólo artículos individuales (por ejemplo, 

de un libro) o pequeñas porciones de una 
obra  más  grande 

− las copias se conviertan en propiedad de 
la persona que las realiza 

− las copias se usen para estudios privados, 
escolares o investigación 

− no se realicen copias para obtener ventaja 
comercial 

− la biblioteca expone prominentemente un 
aviso de advertencia sobre las restricciones 
de derecho de autor, en acuerdo con los 
requerimientos publicados por la Oficina 
de Derechos de Autor de los Estados 
Unidos20.

Finalmente, debe ser destacado que no existe 
el “derecho de autor internacional”. Pero ya que 
la mayoría de los países ofrecen protección a 
obras extranjeras bajo tratados simplificados y 
convenciones, una regla de oro es que si una 
obra puede ser protegida como nacional en los 
Estados Unidos, es protegida también como obra 
extranjera. Sin embargo, existen casos donde la ley 
de derecho de autor extranjera es menos restrictiva 
que el código de los Estados Unidos, así que el 
trabajo puede ser protegido aunque en los Estados 
Unidos la obra sea de dominio público.

6.  seCreTOs COmerCIALes

6.1	 ¿Qué	puede	ser	un	secreto	comercial?
Los secretos comerciales son importantes y muy 
usados como bienes comerciales en los Estados 
Unidos. Tanto las pequeñas como las grandes 
empresas confían en la protección de secretos 
comerciales, a menudo, sin siquiera darse cuenta. 
Se estima que el noventa por ciento de los inventos 
están protegidos como secretos comerciales.

Existen varios tipos de secretos comerciales. 
El ejemplo más popular es la fórmula de Coca 
Cola, la cual ha sido guardada exitosamente 
en secreto por más de 100 años. Además de 
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fórmulas químicas o métodos de proceso, los 
secretos comerciales incluyen programas, registros 
contables, listas de clientes, diseño de plantas 
y mucho más. Aunque los secretos comerciales 
pueden superponerse con la materia patentable, 
exceden por mucho su cobertura.

En 1939 aparece una definición aceptada, 
en general, de secreto comercial en el Restatement 
of Torts. La materia de un secreto comercial debe 
ser secreta. Lo que es de conocimiento público 
no puede ser apropiado por nadie como secreto, 
tampoco lo que ha sido divulgado por completo 
en productos que uno comercializa. Por ende, un 
secreto comercial es conocido solamente por el 
que lo usa.

6.2	 ¿Cómo	se	protegen	los	secretos	comerciales?
El robo internacional de secretos comerciales 
puede constituir un crimen bajo ley federal 
y estatal. La ley federal más significativa que 
trata con el robo de los secretos comerciales 
es el Acta de Espionaje Económico (EEA) de 
199621. La EEA se aplica no sólo a los robos que 
ocurren en los Estados Unidos, sino también 
en los del exterior si el ladrón es una institución 
o ciudadano de este país o si cualquier acto 
fomenta la ofensa ocurrida en los Estados 
Unidos. Todos los estados de la Unión Americana 
han promulgado las leyes de secreto comercial, 
muchas de las cuales son versiones del Acta de 
Uniformidad de Secreto Comercial (UTSA).

6.3	 ¿Solicitar	una	patente	o	mantener	el	
secreto	comercial?	

Antes de solicitar una patente, se debería 
considerar siempre la posibilidad de mantener el 
invento como secreto, porque existen situaciones 
donde uno de estos dos métodos de protección 
es más útil que el otro. 

No existen límites de tiempo durante el cual 
el secreto pueda ser protegido. Por el contrario,  
una patente es normalmente exigible durante 
20 años luego de su presentación. Si el secreto 
es fácil de mantener, y no hubiera productos 
que pudieran alterar el diseño del secreto, puede 
entonces que valga la pena la opción de mantener 
el secreto comercial.

A veces es muy difícil  probar que alguien ha 
violado una patente. Por ejemplo, la infracción 
de la patente de un método de laboratorio puede 
ser difícil de probar y, por lo tanto, mantener el 
método como secreto comercial puede ser una 
mejor opción de protección. 

Un invento para poder ser patentable debe ser 
útil, novedoso y no obvio. Tales requerimientos 
no existen para los secretos comerciales. El único 
requerimiento de “utilidad”, de acuerdo con el 
Restatement of Torts § 757, es que “confiera al 
dueño la oportunidad de obtener ventaja sobre 
sus competidores, quienes no lo saben o usan”. Por 
ende, una mejora o una variación de un método, 
por ejemplo, puede ser un secreto comercial, pero 
puede no ser patentable. El campo de los secretos 
comerciales es mucho más amplio que el de las 
patentes.

6.4	 La	apropiación	indebida	de	secretos	
comerciales

Basándose en la definición dada en 1939 en el 
Restatement of Torts, alguien que descubre un 
secreto comercial apropiadamente al analizar,  
por ejemplo, un producto comercial utilizando 
ingeniería inversa sobre el producto, o por medio 
de un invento independiente, es libre de divulgar 
o usar el secreto en su negocio sin correr riesgo 
de responsabilidad legal hacia el dueño. Los 
casos que surgen de la malversación de secretos 
comerciales son básicamente de tres tipos:

1. Casos en los que un secreto comercial se 
aprende por medios impropios, como el 
espionaje industrial. 

2. Casos en los cuales un empleado que conoce 
un secreto comercial es contratado por un 
competidor a quien revela el secreto, o el 
empleado, sabiendo el secreto, comienza su 
propio emprendimiento basándose en él.  

3. Casos en los cuales el secreto se revela 
durante las negociaciones de licencias y el 
licenciatario luego se niega a pagar regalías,  
pero continúa utilizando el secreto22.  

7.  POsesIÓn De DereCHOs
La posesión de derechos es un tema importante con 
respecto a la licencia y transferencia de derechos 
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a otra entidad. Puede que haya algunos secretos 
que pertenezcan, por ejemplo, a un empleado 
de la organización, lo que puede interferir con 
el interés de la empresa de licenciar los derechos. 
Para prevenir malentendidos relacionados con 
tales situaciones, vale la pena pensar en cómo fue 
creada la tecnología: ¿Contrató la organización 
a un consultor? ¿Cuáles fueron los términos del 
acuerdo? ¿Quién patrocinó la investigación? 
¿Dónde están los inventores ahora? 

7.1	 Posesión	de	derechos	de	patente
Empleado para inventar. Como regla general, el 
inventor es dueño de la patente de la materia de su 
invención, aun si fue concebida o puesta en práctica 
mientras era empleado. La excepción principal 
a esta regla es la de empleado-para-inventar. Un 
empleador es dueño de los inventos del empleado, 
si el empleado fue contratado con el fin de inventar 
algo o solucionar un problema. 
Derechos de venta. Cuando un empleado realiza 
un invento o descubrimiento fuera de su lugar de 
trabajo, pero utiliza los recursos del empleador, 
el invento puede ser patentado por el empleado, 
pero el empleador tiene un derecho de venta 
sobre el invento. Un derecho de venta está libre 
de regalías, no es exclusivo, es intransferible, 
se concede al patrón para usar la invención 
patentada por los empleados y existe durante la 
vida de la patente, sin importar si continúa o no 
el lazo de empleado-empleador. El jefe mediante 
este derecho puede usar y vender artículos que 
pertenezcan al invento patentado. Sin embargo,  
no podrá vender artículos fuera del rango normal 
de su negocio. 

Inventores conjuntos. En el Código de 
Regulaciones Federales, el término inventor 
conjunto se define como quien “debe haber hecho 
una contribución, individual o conjunta, a la 
materia de, al menos, uno de los reclamos de la 
aplicación”. Para ser llamado legalmente inventor, 
se debe haber contribuido al descubrimiento de 
manera de conseguir resultados deseados. Crear 
la idea del resultado general deseado no es por 
sí misma suficiente para constituir invento 
conjunto.

Es importante recordar que cualquier patente 
con un inventor que no pueda cumplir con la 

exigencia mínima de paternidad de la invención 
llevará a que se invalide la patente. Similarmente, 
si no se mencionan todos lo inventores conjuntos, 
también se invalida la patente.

En ausencia de una asignación de patente, 
los inventores conjuntos son copropietarios de la 
patente. Cada uno de ellos tiene derecho de autor. 
Esto significa que cada uno puede hacer, usar o 
vender el invento patentado sin el permiso de los 
otros inventores.

7.2	 Posesión	de	derecho	de	autor
Como regla general, la persona que crea una obra 
es el autor y, por lo tanto, posee los derechos 
de la misma. De todas formas, una obra hecha 
por contrato es una excepción a esta regla. Si un 
empleado dentro de su rango de empleo prepara 
una obra, el empleador se considera el autor.

8.  PrOTeGIenDO LA PI De LA 
OrGAnIZACIÓn

8.1	 Cuaderno	de		anotaciones
De acuerdo a la ley norteamericana, la patente  se 
otorga al primero en concebir la idea del invento, 
no a quien primero pida la patente. Y debido al 
concepto de “primero-en-inventar”, es importante 
contar con un cuaderno de anotaciones, que 
servirá como evidencia esencial para establecer la 
fecha de concepción del invento. En un caso de 
interferencia, las anotaciones también pueden ser 
esenciales para probar la diligencia al desarrollar 
el invento luego de su concepción. Con estos 
propósitos es importante mantener un organizado 
cuaderno de anotaciones23. Todas las anotaciones 
deberían estar hechas con tinta permanente. Las 
páginas del cuaderno deben ser numeradas y 
completarse consecutivamente, sin dejar páginas 
en blanco de por medio. Alguien capaz de 
entender la obra, pero que no sea participante, 
debe ser testigo de todas las anotaciones. 

8.2	 Acuerdos	de	empleados
Los empleados son responsables de la mayoría de 
los inventos patentados en los Estados Unidos. 
Por ende, es importante para una organización 
que se establezcan prácticas relacionadas con 
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los inventos logrados por sus empleados. Los 
acuerdos de empleados, por lo general, contienen 
cláusulas que requieren la protección de los 
secretos comerciales e información confidencial. 
Además,  necesitan  que el empleado asigne 
inventos al empleador y que éste coopere al 
registrar una actividad inventiva y también con 
las actividades de patentamiento. Asimismo, los 
acuerdos de empleados pueden incluir cláusulas 
que precisan que el inventor asigne sus inventos 
al empleador por determinado tiempo luego de 
marcharse de la empresa.

Algunos estados han establecido ciertos 
estatutos   intentando prevenir que los empleadores 
abusen de su poder de negociación.  Los estatutos 
están limitando el tipo de invenciones que un 
patrón contractualmente puede requerir que un 
inventor le asigne.

8.3	 Marcando	la	propiedad	intelectual	
protegida	

Marcado de patente. La ley de patentes le da al 
titular la opción de marcar el producto patentado. 
No se requiere marcar el producto, pero si el 
titular no lo hace, existe el riesgo de que no pueda 
cobrar nada por los daños en caso de infracción 
durante el tiempo que el producto no estaba 
marcado. Una forma apropiada de marcar es: U.S. 
Patent No 5,555,555 o U.S. Pat. No. 5,555,555. 
Luego de obtener una fecha de entrega, también 
se puede usar la marca: Patente Pendiente o Pat. 
Pendiente.

Marca Registrada. La designación TM 
(trademark) indica que una palabra, símbolo o 
logo en particular se considera por su usuario 
como una marca registrada. Similarmente, la 
designación SM (service mark) indica una marca 
de servicio.

Cuando una marca se convierte en registrada 
en la Oficina de Patentes de Estados Unidos, 
la designación debería cambiar de TM o SM 
al símbolo de marca registrada®. En vez de este 
símbolo, el titular de la marca puede utilizar la 
designación Registrado en la Oficina de Patentes y 
Marcas Registradas de Estados Unidos. Distinguirlo 
como Marca Registrada no sería apropiado porque 
puede prestarse a confusión al no indicar dónde se 
registró la marca. Es importante precisar que la 

marca está registrada en la Oficina de Patentes y 
Marcas Registradas, porque la ley prevee que el 
titular de la marca no puede recuperar ganancias 
ni daños si se establece que el demandado no 
sabía que la marca estaba registrada.

Marcando Derechos de Autor. El símbolo 
de derecho de autor, ©, o la designación Copr. y 
Copyright son los modos legales para la protección. 
El aviso de derecho de autor usualmente se 
incluye directamente sobre el producto o etiqueta 
y típicamente toma esta forma: 

© ABC Corporación 2007.
o
© MIHR y PIPRA. Todos los derechos 
reservados.

El no incluir la marca de derecho de autor 
alguna vez fue fatal para los derechos del titular, 
pero ya no. Antes de que  Estados Unidos  adhiriera  
al Convenio de Berna, el autor perdía sus derechos 
si no incluía la distinción. Sigue siendo una buena 
práctica el incluir el símbolo tradicional de derecho 
de autor donde sea aplicable. Es común que una 
obra con derecho de autor lleve la insignia Todos 
los Derechos Reservados, en adición al símbolo. Esto 
es porque la insignia Todos los Derechos Reservados 
se requiere bajo la Convención de Derechos de 
Autor de Buenos Aires, la que es importante en 
muchos países sudamericanos.

9.  InTeGrACIÓn De TODOs LOs 
DereCHOs De PI

Una interrogante que surge muy seguido es 
si una parte puede tener una patente y secreto 
comercial simultáneamente A primera vista, 
podría parecer que las patentes y secretos 
comerciales se excluirían mutuamente: la 
aplicación de patente se publica, a más tardar, 
cuando se emite la patente y el secreto comercial 
tiene que ser mantenido en secreto. La ley de 
patentes requiere que el postulante divulgue el 
invento en la aplicación. Parecería que no existe 
lugar para el secreto si uno aplicó una patente.

De todas formas, éste no es el caso. Uno 
puede tener una patente y guardar el secreto. Una 
situación muy común es que luego de completar 
la patente, el invento haya sido desarrollado, 
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pero  después de la aplicación el desarrollo se 
mantenga en secreto. La ley de patente requiere 
que el inventor divulgue el mejor método cuando 
se solicita la patente, pero no existe ningún 
requerimiento que pida divulgar las mejoras 
que se hacen luego. Además, a veces los secretos 
comerciales pueden ser “conocimiento negativo”. 
Por ejemplo, la información  aprendida durante 
la investigación y el desarrollo que muestra la 
fórmula o proceso no pueden ser mantenidos 
como un secreto comercial. Se ha  estimado 
que el 80 por ciento de todas las licencias y 
acuerdos de transferencia de tecnología cubren 
el conocimiento del propietario y los secretos 
comerciales.

Las marcas registradas pueden prolongar la 
protección de un bien patentado. La vida de una 
patente es por lo general de 20 años, en tanto,  no 
existe límite de tiempo para una marca registrada 
siempre y cuando siga siendo usada. Muchas 
empresas utilizan las marcas registradas para 
prolongar la vida del bien patentado. Durante 
la duración de la patente el producto está bien 
protegido, pero si la empresa tiene también una 
marca registrada sobre el producto, el público 
reconocerá el producto patentado incluso después 
de que la patente expire. Cuando se presenta 
una marca registrada para un bien patentado, el 
postulante debería recordar que uno no puede 
obtener protección de marca registrada sobre 
ninguna característica funcional.

10.  InFrACCIÓn De PI
La infracción de patente puede ser directa o 
indirecta. La infracción directa es literal o se lleva 
a cabo bajo la Doctrina de Equivalentes. Ocurre 
cuando una parte hace, usa, ofrece la venta o vende 
cualquier invento patentado dentro de los Estados 
Unidos, o lo importa dentro de este país, durante 
el período de la patente, sin la autorización del 
patentado.

Una infracción es literal cuando cada 
limitación pronunciada en cualquier reclamo de 
la patente aparece en el producto presuntamente 
infractor o en el proceso. Si ellos no se encuentran 
en una de las limitaciones de la demanda, no hay 
infracción literal.

En un caso donde al producto acusado o 
al proceso le falta un componente o paso en los 
reclamos, aun puede ser una infracción directa 
si el producto acusado o componente tiene un 
componente o paso que es insustancialmente 
diferente del que falta. Esta situación se conoce 
como infracción bajo la Doctrina de Equivalentes, 
y en ella el aparato (o método) infractor realiza la 
misma función, de igual manera, y con el mismo 
resultado que el invento patentado.
 Además de la infracción directa, la ley de 
patente describe la infracción indirecta. Esta 
puede ser infracción inducida (conscientemente 
colaborando con otro en un acto de infracción; 
apoyando y aprobando la infracción) o infracción 
contributiva (conscientemente vendiendo un 
artículo que no tiene otro uso que como parte del 
invento patentado) 24.

Se infringe un derecho de autor si el 
demandado copió la obra registrada del 
demandante. El demandante puede probar que 
hubo una copia a través de la evidencia directa de 
la copia o por medio de la evidencia circunstancial 
de que el demandado tuvo acceso a la obra y su 
obra es muy similar a la del demandante.

11.  TenGO PrOPIeDAD InTeLeCTuAL. 
¿AHOrA QuÉ? 

Evidentemente, la propiedad intelectual sólo 
es útil si el invento se usa, aplica e incorpora en 
un proceso productivo. Esto puede lograrse por 
quienes lo poseen o por terceros autorizados, 
llamados licenciatarios. Inventar algo nuevo 
es importante. Proteger tal invento también 
puede ser importante. Pero llevar un  invento de 
“laboratorio a la cabecera (del paciente)” es sin 
duda lo más importante.  Para esto, la protección 
de PI no siempre puede ser la manera más eficiente, 
como indican otros capítulos de este Manual 25. 
Las complejas decisiones de cuándo, a quién y 
cómo licenciar la propiedad intelectual son por 
igual importantes, con el fin de optimizar el valor 
económico y humanitario26. Baste decir que la 
forma de protección elegida para una determinada 
invención debe estar guiada por la misión de la 
institución y el propósito del trabajo realizado, así 
como por el tema específico de la invención. n
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notas

Se ha accedido por última vez a todos los sitios web de 
referencia entre el 1° y el 10 de octubre de 2007.

*  traducido al español de: Dodds J y A Krattiger. 
2007. the Statutory toolbox: An Introduction. In 
Intellectual Property Management in Health and 
Agricultural Innovation: A Handbook of Best Practices 
(eds. A Krattiger, Rt mahoney, L nelsen, et al.). mIHR:  
U.K., and PIPRA: U.S.A. Oswaldo Cruz Foundation 
Fiocruz: brasil and bioDevelopments-International 
Institute: USA. Disponible en línea en inglés: www.
ipHandbook.org

1  Articulo I, Sección 8, Cláusula 8.

2  Casi 30 años después, en 1474, se promulgó la primera 
ley de patente, llamada “Ordenanzas de Inventor”, 
también en Venecia. 

3  Ver, también en este Manual, capítulo 4.4 by JP Kesan, 
y capítulo 4.6 by J Dodds, A Krattiger y SP Kowalski, 
en su versión original en inglés. Disponible en www.
ipHandbook.org

4  Ver, también en este Manual, capítulo 10.2 por RL Cruz, 
en su versión original en inglés. Disponible en www.
ipHandbook.org

5  Ver, también en este Manual, capítulo 4.7 por m 
blakeney, en su versión original en inglés. Disponible 
en www.ipHandbook.org

6  Ver Dodds et al., supra nota 3.

7  Ver, también en este Manual, en su versión original en 
inglés, capítulo 10.7 por Am Schneiderman; capítulo 
10.8 por R Yin y S Cunningham; y capítulo 10.6 por 
AS Viksnins y Am mcCrackin. Disponible en www.
ipHandbook.org

8  35 U.S.C. 101.

9  Diamond v. Chakrabarty. 447 U.S. 303 (1980).

10  State Street Bank v. Signature Financial Group. 47 U.S.P.Q. 
2d 1596. Este caso fue el más importante al establecer 
el concepto de patentes de métodos comerciales. Como 
resultado, durante el año fiscal 2001, la Oficina de 

Patentes de Estados Unidos estaba esperando recibir 
cerca de 10.000 aplicaciones de patentes de métodos 
comerciales. Ese año se emitieron solamente 433 
patentes de métodos comerciales. 

11  35 U.S.C. § 102(a).

12  Rosaire v. Baroid Sales. Div. 218 F 2d 72.

13  Kimball Int’l Inc. v. Allen Organ. Co. 212 U.S.P.Q. 584.

14  Ritter v. Rohm & Haas Co. 271 F. Supp. 313.

15  35 U.S.C. 102(b).

16  Brenner v. Manson, 383 U.S. 519 (1966).

17  Ver, también en este Manual, capítulo 4.3 por W 
needle, en su versión original en inglés. Disponible en 
www.ipHandbook.org

18  Ver, también en este Manual, capítulo 4.8 por J Dodds, 
S Somersalo, SP Kowalski y A Krattiger, en su versión 
original en inglés. Disponible en www.ipHandbook.org

19  Obras musicales, gráficas, ilustrativas o esculturales, 
películas o cualquier otra obra audiovisual no se 
incluyen en esta excepción

20  nótese que las bibliotecas pueden hacer copias 
de obras enteras si la obra no se consigue con una 
búsqueda razonable y a un precio razonable. Esta 
excepción es la base de la doctrina del uso justo, que 
dice que las bibliotecas pueden copiar obras y ponerlas 
en reserva de curso.  

21  18 U.S.C. §§ 1831–1839.

22  Para más información sobre secretos comerciales, 
especialmente el licenciamiento de tales, ver, también 
en este Manual, capítulo 11.4 por KF Jorda.

23  Ver, también en este Manual, capítulo 8.2 por JA 
thomson, en su versión original en inglés. Disponible 
en www.ipHandbook.org

24  Ver, también en este Manual, capítulo 17.26 por m 
Goldman, en su versión original en inglés. Disponible 
en www.ipHandbook.org

25  Por ejemplo, ver en el Manual, capítulo 10.1 por S 
boettiger y C Chi-Ham, en su versión original en inglés. 
Disponible en www.ipHandbook.org

26  Ver secciones 2 y 10 en este Manual, en su versión 
original en inglés. Disponible en www.ipHandbook.org

77-90 F3.7_Dodds.indd   90 21-09-11   16:06


