
resumen
Este capítulo ofrece una descripción comentada de 
un ejemplo de patente de los EE.UU. La patente de 
los EE.UU. es un modelo conveniente,  puesto que su 
formato tiene un buen diseño y es similar a los requeridos 
para las patentes otorgadas en otras jurisdicciones 
importantes, incluyendo Europa.

el derecho de explotar su invento, sino que solo el 
derecho de impedir que otros lo exploten.

El Acuerdo ADPIC requiere que la limitación 
en el tiempo de una patente (duración de la 
patente) sea de al menos 20 años. La mayoría 
de los países permite una duración de 20 años a 
partir de la primera fecha de presentación de la 
solicitud de patente. Puede haber extensiones a la 
duración de la patente cuando existen retrasos en 
la oficina de patentes o en regulaciones impuestas 
antes que un producto sea comercializado. En 
gran medida, una concesión de patente sólo es 
legalmente vinculante en el país en la cual fue 
conferida.

2.   PUBLICACIÓN DE UNA PATENTE
El Recuadro 1 (al final de este capítulo) contiene 
la primera página de la patente de los EE.UU. Nº 
6,551,5681 y el Recuadro 2 contiene extractos de la 
patente de los EE.UU. Nº 5.723.765 (en adelante, 
“la patente ‘765”)2. Una mirada rápida a la patente 
‘765 revela que tiene tres secciones principales:

•	 una primera página, que presenta 
información bibliográfica (Recuadro 2A, 
también al final de este capítulo)

•	 texto, que describe la invención (Recuadro 
2B), y

CAPÍTULO 3.8

1.   INTRODUCCIÓN
Una patente es la concesión exclusiva de 
los derechos de propiedad intelectual (PI), 
normalmente otorgada por un estado a través de 
una oficina de patentes, y efectiva por un tiempo 
limitado. El Artículo 28 del Acuerdo de la OMC 
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio 
(ADPIC), vinculante para los miembros de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), 
dicta que el titular de una patente tiene el 
derecho a “impedir que terceros… realicen actos 
de: fabricación, uso, oferta para la venta, venta 
o importación” del producto protegido. Si la 
invención protegida es un procedimiento, el 
titular puede impedir no sólo que terceros lo 
utilicen, sino que también dejen de usar, ofrecer 
para la venta, vender, o importar “por lo menos, el 
producto obtenido directamente por medio de dicho 
procedimiento”. Es importante anotar que bajo el 
Acuerdo ADPIC, el titular de la patente no tiene 
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•	 reivindicaciones, comenzando en la 
columna 35 (Recuadro 2C), que definen 
las limitaciones de la invención protegida3.

2.1	 Primera página
La primera página contiene principalmente 
información bibliográfica, hechos históricos sobre 
solicitudes anteriores de patentes y elementos 
de identificación, ninguno de los cuales tiene 
relevancia legal en la interpretación de la patente. 
El número entre corchetes cuadrados al costado 
de cada subsección de datos es utilizado por la 
oficina de patentes para efectos de identificación 
interna. 

En la parte superior de la primera página se 
encuentra la identificación vital de la Patente Nº 
6.551.586 (Recuadro 1): 
[12] 	naturaleza de la publicación. En este caso, 

Patente de los Estados Unidos (United 
States Patent), y más abajo, el nombre del 
primer inventor, Davidson et al4.

[10] 	número de la patente (Patent No.). En los 
Estados Unidos, el número de la patente es 
asignado secuencialmente por la oficina de 
patentes. Antes de comienzos del año 2000, 
el número de la patente era el único número 
de publicación5.

[45] 	 fecha de concesión de la patente (Date 
of Patent). Esta fecha (en este caso, 22 
de abril del 2003) es importante por dos 
razones: (1) si la patente no se publicó 
como solicitud de patente, entonces esta 
es la fecha en que se hizo de conocimiento 
público y, por lo tanto, será la fecha para 
el estado de la técnica para jurisdicciones 
no estadounidenses6; y (2) en el caso de 
solicitudes presentadas en los Estados 
Unidos antes del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, 
por sus siglas en inglés, General Agreement 
on Tariffs and Trade) (8 de junio de 1995), 
como en este ejemplo, es la fecha que da 
inicio a la duración de la patente7. 

El resto de la primera página presenta los 
datos bibliográficos principales:
[54] 	título de la patente. Debe ser representativo 

del contenido, es escrito por los inventores 

o su abogado y no tiene impacto sobre la 
interpretación de la patente. En muchos 
casos, el título es una mera aspiración.

[75] 	nombre(s) del(los) inventor(es) y 
domicilio(s) (Inventors). Para efectos de la 
patente, el orden de los nombres no tiene 
relevancia; el solicitante es quien define 
el orden, no la oficina de patentes. En 
los Estados Unidos, los inventores y sus 
cesionarios (vea a continuación) pueden 
explotar o licenciar en forma independiente 
todos los derechos de patente sin la 
autorización de los demás inventores. Es 
importante destacar que Australia y Europa, 
entre otros países, tienen el reglamento 
opuesto: un inventor no puede explotar 
o licenciar los derechos de patente sin la 
autorización de los demás inventores.

[73] 	cesionario(s) y su(s) domicilio(s) 
comercial(es) (Asignee)8. Un cesionario es 
el titular de la patente porque un inventor 
o inventores han cedido los derechos de la 
invención. Por lo general, un inventor que, 
a la vez, es funcionario de una empresa o 
universidad estará obligado a ceder los 
derechos de la invención a su empleador. 
En los Estados Unidos, estos documentos 
de cesión quedan registrados en la oficina 
de patentes y son de libre acceso al público 
una vez que la solicitud de patente es 
publicada. La identidad del titular de una 
patente es de conocimiento público, pero la 
identidad de aquellos que hayan licenciado 
una patente no estará necesariamente 
disponible al público.

[21] 	número de la solicitud (Appl. No.). 
Asignado por la oficina de patentes.

[22] 	 fecha de presentación de la solicitud 
de patente (Filed). Si no existen datos 
relacionados con otras solicitudes 
estadounidenses (vea a continuación), esta 
fecha se usa para determinar el comienzo 
del periodo de 20 años de duración de la 
patente. 

[63] 	solicitudes relacionadas. Es a partir 
de estas solicitudes relacionadas que la 
patente reivindica prioridad. En Estados 
Unidos se permite presentar nuevamente 
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una solicitud, lo que es inusual, ya sea con 
o sin nuevas divulgaciones. Una solicitud 
que se presenta nuevamente se denomina 
continuación (continuation) o, si contiene 
nuevas divulgaciones, una continuación 
parcial (continuation-in-part). La patente 
de los EE.UU. Nº 6.551.586 se presentó el 
día 27 de noviembre de 1998 (dato 22); sin 
embargo, una solicitud anterior presentada 
el 29 de enero de 1996 (número de serie 
08/593.006) contenía al menos algunas 
de las divulgaciones de la materia de la 
patente; en otras palabras, esta patente es 
una continuación parcial de la solicitud 
anterior9. Dado que el periodo de duración 
de la patente comienza a regir desde la fecha 
de presentación de la primera solicitud, esta 
patente expira el 29 de enero del 2016.

[60]	 solicitudes provisionales (Provisional 
application). La fecha de presentación 
de una solicitud provisional no afecta el 
periodo de duración de la patente, pero 
es crítica en cuanto a la consideración del 
estado de la técnica que pudiera afectar la 
patentabilidad.

[51] 	código de Clasificación Internacional de 
Patentes (CIP) (Int. Cl.). Una combinación 
de letras y números10, el código CIP de 
una patente, es asignado por la oficina de 
patentes nacional o regional que la publica. 
El CIP es una herramienta indispensable 
para las autoridades emisoras de patentes, 
potenciales inventores, abogados y otros 
involucrados en el uso o desarrollo de 
tecnologías. 

[52] 	Código de Clasificación de EE.UU. (U.S. 
Cl.) Asignado por la Oficina de Patentes de 
los EE.UU.

[58]	 campo técnico de búsqueda (Field 
of Search). Contiene los códigos de 
clasificación de EE.UU. que el examinador 
usó para realizar búsquedas sobre el estado 
de la técnica.

[56] 	citas (References Cited). Subdivididas entre 
documentos de patentes de los EE.UU. 
(US Patent Documents), documentos 
de patentes extranjeras (Foreign Patent 
Documents), y otras publicaciones (Other 

Publications) que el examinador consideró 
al evaluar la patentabilidad de la invención 
reivindicada11. 

	 [sin número] examinadores. Los nombres 
del examinador principal (Primary 
examiner) de la oficina de patentes y el 
examinador asistente (si lo hubiera).

[74] 	abogado, agente, o agencia (attorney, agent, 
or firm). Representantes del inventor o 
cesionario.

[57]  resumen (Abstract). Una breve descripción 
de la invención, escrita por el(los) 
solicitante(s). El resumen permite que la 
oficina de patentes y el público verifiquen 
rápidamente el contenido de la patente. 
Aunque el “resumen no deberá ser 
utilizado para interpretar el alcance de las 
reivindicaciones”, los tribunales lo han 
tenido en consideración en un par de 
ocasiones12.

	 [sin número] número de reivindicaciones 
y dibujos (Claims and Drawings). En esta 
patente existen ocho reivindicaciones y 
trece dibujos.

2.2	 Texto de la patente 
El texto de la patente también se denomina 
memoria descriptiva (en los Estados Unidos, 
también se puede denominar especificación). 
Según el Acuerdo ADPIC, la invención debe 
ser divulgada “de manera suficientemente clara 
y completa para que las personas capacitadas en 
la técnica de que se trate puedan llevar a efecto la 
invención” (Artículo 29.1). Cada país especifica 
sus propios requisitos; la Oficina de Patentes de 
EE.UU. requiere una descripción escrita de la 
invención o enablement (realización o manera de 
llevar a cabo la invención), y de lo que se conoce 
como best mode (mejor manera).13 

El contenido de la patente varía de un país 
a otro. Los Estados Unidos y Europa tienen un 
requerimiento de contenido similar, excepto 
que los puntos (b) y (c) indicados más abajo son 
exclusivos para los Estados Unidos:

a.	 título de la invención
b.	 referencias a solicitudes relacionadas
c.	 declaración respecto de investigación 

patrocinada por el gobierno, si aplica
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d.	antecedentes de la invención
e.	 resumen de la invención
f.	 descripción de los dibujos
g.	 descripción detallada de la invención
h.	nómina de secuencias de nucleótidos y 

péptidos relevantes
i.	 reivindicaciones que definen el alcance de 

la invención

2.3	 Antecedentes de la invención
Los antecedentes por lo general son redactados 
para el examinador de patentes y un cuerpo de 
jurados, en caso que la patente sea disputada. 
Comparan técnicas seleccionadas en el campo 
con la invención actual y explica por qué esta es 
necesaria. Como se puede observar bajando la 
patente completa (y el extracto del Recuadro 2B), 
gran parte de los antecedentes de la patente ‘765 
explican las tecnologías de diversas referencias 
relevantes.

2.4	 Resumen de la invención
El “summary of the invention” es distinto al 
resumen (abstract) y sintetiza el alcance de la 
invención (las reivindicaciones). Con frecuencia 
expone las ventajas de la invención o explica 
cómo resuelve problemas existentes en la técnica.

El sumario de la patente ‘765 explica 
la invención en concordancia con las 
reivindicaciones. También describe las ventajas 
específicas de la invención (vea, por ejemplo, la 
columna 1, líneas 61-64; columna 2, líneas 1-6; 
y columna 2, líneas 51-54; que no se muestran 
aquí). Los inventores piensan que las ventajas 
de su invención incluyen: control positivo de 
expresiones génicas por un estímulo externo, 
sin la necesidad de aplicar el estímulo en forma 
continua; la habilidad para cultivar plantas bajo 
diversas condiciones con expresión de diferentes 
fenotipos, y la habilidad para desarrollar semilla 
en la cual un rasgo es deseable solo en la primera 
o en las siguientes generaciones.

2.5	 Descripción detallada de la invención
La descripción detallada de la invención es la 
parte más sustancial de la patente. Se compone 
de dos secciones: la primera (columna 2, línea 
58 – columna 8, línea 40) explica la invención y 

cómo ponerla en práctica; la segunda (columna 
8, línea 43 a columna 20, línea 33) entrega 
ejemplos específicos de la invención. Muchos 
lectores principiantes, erróneamente asumen que 
los ejemplos tienen el propósito de delinear cómo 
se debe poner en práctica o utilizar la invención, 
pero no es así. Los ejemplos sólo tienen por 
objetivo “ilustrar, pero de ninguna manera limitar 
la invención reivindicada”. Aunque los estatutos de 
patentabilidad no exigen proporcionar ejemplos, 
en la práctica es difícil, si no imposible, satisfacer 
el requisito de exponer la manera de llevar a cabo 
invenciones en biotecnología sin darlos.

Los párrafos 1 y 2 describen el concepto más 
amplio de la invención, ya que explican cómo se 
utilizan construcciones de ADN en la creación 
de plantas transgénicas y luego describen cómo 
funciona la invención en el control de expresiones 
génicas.

Los párrafos 3-11 (columna 4, líneas 1-39) 
exponen algunas definiciones de términos clave. 
Las definiciones son sumamente importantes en la 
interpretación del alcance de las reivindicaciones. 
Por ejemplo, esta patente define el término 
“promotor activo en plantas” como “cualquier 
promotor que sea activo en las células de una planta 
de interés”. El promotor puede derivarse no sólo 
de plantas, sino también de virus, bacterias, 
hongos, etc. Esta nómina provee sólo algunos 
ejemplos de fuentes desde las cuales se pueden 
derivar promotores, y los inventores no pretenden 
que sea exhaustiva.

Los tres párrafos siguientes (columna 4, línea 
10 – columna 5, línea 47) describen la realización 
preferida de la invención. Generalmente, éstas 
son versiones limitadas del concepto más amplio. 
Proveen una “salvaguardia” para los inventores 
en caso de que el concepto más amplio no sea 
patentable.

En el párrafo 12 (columna 4, línea 
10), la realización preferida es un “promotor 
transitoriamente activo” (activo sólo en 
embriogénesis tardía) y un “gen ligado a este 
promotor” que es un “gen letal”. Los siguientes 
dos párrafos describen un contexto de realización 
en el cual se cruza un par de plantas transgénicas 
para producir progenies que muestran un 
genotipo alterado, y una realización en la cual la 
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recombinasa se liga con un promotor inducible. 
Adicionalmente, el párrafo entrega algunos 
ejemplos de promotores inducibles.

Los siguientes párrafos (columna 5, línea 48 
– columna 7, línea 48) definen y citan ejemplos 
de algunos de los elementos importantes de la 
reivindicación (promotores transitoriamente 
activos, genes cuya expresión resulta en fenotipos 
detectables, genes letales, secuencias aislantes, 
promotores represores y represibles, y secuencias 
de recombinasa/escisión). Estos párrafos son 
un apoyo al alcance de la reivindicación de los 
inventores. En la columna 6, líneas 47-60, los 
inventores definen “gen letal” y luego entregan un 
único ejemplo (saporina-6, que actúa cortando la 
gran molécula de ARN ribosómico, inhibiendo así 
la síntesis de proteína). En general, la divulgación 
en esta patente es relativamente reducida.

Los siguientes cuatro párrafos (columna 7, 
línea 49–columna 8, línea 29) tratan las técnicas 
que se pueden utilizar para transformar la planta 
objetivo (columna 7, líneas 62-65). Este es 
un estilo clásico en la redacción de patentes e 
indica claramente que el método usado para la 
transformación no es crítico. Otros métodos 
para introducir las construcciones de ADN se 
describen en los párrafos 21-23.

Finalmente, el párrafo 24 (columna 8, líneas 
30-40) comenta sobre las especies de plantas 
adecuadas. Los inventores consideran que no 
es necesario limitar el proceso que describen a 
especies específicas.

La sección siguiente expone los ejemplos. 
Normalmente, estos muestran cómo una o más 
modalidades específicas de realización de la 
invención pueden llevarse a cabo. Pueden basarse 
o no en experimentos exitosos realizados por los 
inventores. Si los experimentos se han llevado a 
cabo, los ejemplos se denominan“reales”; de lo 
contrario, se denominan “proféticos” y se redactan 
siempre en tiempo presente o futuro. En la patente 
‘765, los ejemplos 1-6 (Recuadro 2C) describen la 
clonación de tres secuencias de ADN: (1) un gen 
letal, saporina-6, bajo el control de un promotor 
tardío de embriogénesis, y separado por una 
secuencia aislante, LOX; (2) un gen represor Tet 
bajo el control del promotor 35S CaMV; y (3) 
un gen CRE (recombinasa) bajo el control de un 

promotor 35S de-represible por tetraciclina. Los 
ejemplos 7-10, que describen la introducción de 
las construcciones en plantas y la activación del 
sistema, están redactados en tiempo futuro, ya 
que los experimentos pertinentes no se realizaron 
a la fecha de presentación de la solicitud.

2.6	 Nómina de secuencias
La nómina de secuencias incluye todas las 
moléculas de ácidos nucleicos mencionadas en 
la solicitud de patente, que se componen de al 
menos 10 nucleótidos, y todas las secuencias 
compuestas por al menos cuatro aminoácidos. 

2.7	 Reivindicaciones
Las reivindicaciones deben “indicar de manera 
específica y clara la materia que el solicitante 
considera su invención”14. Las reivindicaciones 
definen los límites de los derechos del titular de 
la patente contra posibles infracciones.

Cada reivindicación debe redactarse en una 
sola frase. Una reivindicación se presenta en dos 
partes, el preámbulo y el cuerpo, con una palabra 
o frase de transición entre ellos.

•	 El preámbulo es una frase introductoria que 
nombra la materia de la reivindicación. Por 
ejemplo, el preámbulo de la reivindicación 
1 es: “Un método para hacer una planta 
genéticamente modificada.”

•	 El cuerpo de la reivindicación describe los 
elementos o pasos que componen la materia 
reivindicada. En la primera reivindicación, 
el cuerpo de la reivindicación consiste en 
los pasos para “la transformación estable…” 
y “la regeneración…”.

Las palabras o frases de transición entre el 
preámbulo y el cuerpo de la reivindicación indican 
si la reivindicación abarca al menos los elementos 
o pasos mencionados o si la reivindicación abarca 
sólo los elementos o pasos mencionados. La palabra 
de transición comprendiendo significa “incluyendo 
los siguientes elementos, pero no excluyendo otros”15.  
En la primera reivindicación de la patente ‘765, 
comprendiendo se usa en dos instancias: (1) en el 
preámbulo (“Un método… comprendiendo…”) 
y (2) en el cuerpo (“una… secuencia de ADN 
comprendiendo…”). Si alguien llegara a aplicar el 
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método patentado con modificaciones menores  
– por ejemplo, pasos adicionales o una secuencia 
de ADN con elementos adicionales– estaría aún 
así infringiendo la reivindicación.

En contraste, la expesión de transición 
“compuesta por” limita el alcance de la 
reivindicación a los elementos o pasos 
enumerados. Si la reivindicación fuese “una 
secuencia de ADN compuesta por ACGTGC”, 
una persona podría hacer la secuencia de ADN 
“ACGTGCTA” sin infringir la reivindicación.

El significado de la frase de transición 
compuesto esencialmente por se encuentra entre 
las otras dos. Indica que la patente no regula el 
uso de variables que no afectan las características 
básicas y novedosas del método o producto. 
No se utiliza con frecuencia en patentes de 
biotecnología.

Además, existen dos tipos de reivindicaciones: 
independientes y dependientes. Una reivindicación 
independiente (por ejemplo, las reivindicaciones 
1, 10, 19, 28, 37, 46, y 55) incluye todas las 
limitaciones necesarias y no depende de o 
no incluye las limitaciones de cualquier otra 
reivindicación. Curiosamente, mientras que  
reivindicación dependiente se encuentra definida 
en el reglamento de patentes de los Estados 
Unidos, reivindicación independiente no lo está. 
El reglamento de patentes de los EE.UU. dicta 
que una reivindicación dependiente debe “hacer 
referencia a y limitar aún más, otra reivindicación 
o reivindicaciones”16. Además, una reivindicación 
dependiente “debe interpretarse incluyendo 
todas las limitaciones de la reivindicación que se 
incorporan por referencia”17. 

La reivindicación 4 de la patente ‘765 es 
una reivindicación dependiente del instructivo. 
Dado que la reivindicación 4 depende de la 
reivindicación 1, el promotor transitoriamente 
activo se limita al promotor LEA. Todos 
los demás elementos de la reivindicación 1 
permanecen intactos y no son adicionalmente 
limitados.

Las reivindicaciones dependientes tienen 
diversos propósitos muy importantes. En 
primer lugar, ayudan en lo que se conoce 
como diferenciación de reivindicaciones: en 

la legislación de patentes, dos reivindicaciones 
distintas no pueden tener el mismo alcance. Por 
lo tanto, el promotor transitoriamente activo 
de la reivindicación 1 debe abarcar más que el 
promotor LEA mencionado en la reivindicación 
1; de lo contrario, las reivindicaciones 1 y 4 
tendrían el mismo alcance. Las reivindicaciones 
dependientes también se escriben para proteger 
realizaciones específicas de una invención. Si 
la reivindicación principal fracasa en un juicio 
litigante, una reivindicación dependiente 
pudiera tener éxito. Además, es más fácil para un 
jurado que se le explique claramente la supuesta 
actividad infractora.

3.   CONCLUSIÓN
La documentación de patentes contiene 
información sustancial de gran valor para 
investigadores, aunque no esté en juego una 
infracción. Aun cuando muchos documentos 
de patentes están disponibles en Internet 
gratuitamente –por lo general, en oficinas de 
patentes–,   no siempre es posible entenderlos 
o apreciarlos. Una razón de esta inaccesibilidad 
es que las solicitudes de patentes están 
redactadas en un estilo especial que no sigue las 
convenciones de la literatura científica o técnica. 
Para comprender un documento de patente es 
útil consultar una guía hasta que la ruta resulte 
familiar.

Este capítulo ofrece una guía para la lectura 
de un documento de patente. Las diversas 
secciones de un documento son explicadas 
en función de su propósito. Los propósitos 
precisan particularmente la magnitud y el grado 
de confianza que se puede tener en cada una de 
las secciones. Cada sección contiene su propio 
conjunto de información útil. La relevancia de 
las reivindicaciones es fundamental para conocer 
las limitaciones de los derechos de la patente; sin 
embargo, la interpretación de reivindicaciones 
requiere una guía más completa que la provista 
en este capítulo. Aún sin comprender cabalmente 
las limitaciones de una reivindicación, es posible 
obtener mucha información de un documento 
de patente. n
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CAROL NOTTENBURG, Agente/Abogada de Patentes, Cougar 
Patent Law, 814, 32ND, Ave. South, Seattle, WA, 98144, 
EE.UU. carolnottenburg@cougarlaw.com.

Notas

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

* 	T raducido al español de: Nottenburg C. 2007. How 
to read a Biotech Patent. 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	 patft.uspto.gov/netacgi/npParser?Sect1=PTO1&Sect2
=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fs
rchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=6,551,586.PN.&OS
=PN/6,551,586&RS=PN/6,551,586.

2	 patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sec
t2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%
2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=5,723,765.PN.&
OS=PN/5,723,765&RS=PN/5,723,765.

3	 Con mayor frecuencia, las patentes contienen cuatro 
secciones, la última compuesta de dibujos.

4	 En los Estados Unidos, una solicitud de patente debe 
presentarse a nombre de los inventores. En la mayor 
parte del resto del mundo, las solicitudes de patente 
pueden ser presentadas a nombre de los inventores o 
a nombre del(los) cesionario(s).

5	 Las solicitudes de patente habitualmente son 
publicadas 18 meses después de la fecha más 
temprana de solicitud de prioridad. Dependiendo del 
país, el número de publicación puede ser el mismo de 
la patente o no. Si es el mismo, generalmente se usa 
un sufijo para indicar el estado de la solicitud. Por 
ejemplo, en Europa, el número de la publicación y el 
de la patente es el mismo, pero se utiliza el sufijo A 
para indicar una solicitud y B para indicar una patente 
emitida.

6	 En los Estados Unidos, las invenciones que son 
divulgadas,  pero no reclamadas,  son consideradas 
como estado de la técnica frente a otras solicitudes 
y patentes estadounidenses, respecto de la fecha de 
presentación de las mismas. 35 U.S.C. § 102(e).

7	 Antes de la implementación del tratado GATT, el 
periodo de vigencia de una patente en los Estados 
Unidos era de 17 años a partir de la fecha de concesión. 
Bajo el tratado GATT, el periodo de vigencia de una 
patente es de 20 años a partir de la fecha de solicitud 
de prioridad más temprana.

8	 Un cesionario (assignee) en los Estados Unidos se 
denomina un solicitante en el resto del mundo.

9	 Las solicitudes de prioridad definen tanto la duración 
de una patente como cuál estado de la técnica 
se puede aplicar en un examen de patente. Una 
reclamación, en particular, tiene fecha de prioridad 
de acuerdo a la solicitud más temprana que contenga 
la materia patentable. Técnicas disponibles después 
de la fecha de prioridad no pueden ser citadas contra 
la reclamación. En la práctica, los examinadores 
estadounidenses rara vez determinan la fecha de 
prioridad de una reivindicación, mientras que los 
examinadores europeos, a menudo, revisan las 
solicitudes de prioridad para determinar la fecha de 
prioridad de una reclamación.

10	 El sistema CIP es un sistema de clasificación jerárquico 
administrado por la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI) (WIPO, por sus siglas en 
inglés, World Intellectual Property Organization). Para 
más información sobre clasificaciones internacionales 
y el sistema CIP, consulte el sitio Web de la OMPI en 
www.wipo.org.

11	 En los Estados Unidos, cada individuo asociado a 
la presentación y prosecución de una solicitud de 
patente (por ejemplo, inventor, abogado de patentes, 
cesionario) tiene el deber de divulgar toda la 
información relevante a la oficina de patentes.

12	 37 C.F.R. 1.72(b).

13	 La descripción escrita demuestra que el inventor tiene 
la invención en su mente. La realización describe la 
invención de manera suficientemente clara para que 
una persona conocedora de la técnica correspondiente 
pueda entenderla, replicarla, y usarla sin excesiva 
experimentación. Un inventor divulga el método más 
eficaz para poner en práctica o utilizar la invención. La 
oficina de patentes, sin embargo, no les pregunta a los 
solicitantes si han divulgado la mejor manera o no, 
consulta que generalmente sólo surge ante un litigio.

14	 35 U.S.C. § 112.

15	 Teniendo e incluyendo son palabras equivalentes, pero 
la mayoría de los especialistas utilizan comprendiendo 
porque se ha transformado en un término estándar 
del oficio.

16	 37 C.F.R. 1.75(c).

17	 Ver nota 16
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RECUADRO 1: EJEMPLO DE LA PRIMERA PÁGINA DE UNA PATENTE EMITIDA 
EN LOS ESTADOS UNIDOS
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RECUADRO 2A: PRIMERA PÁGINA DE LA PATENTE Nº 5.723.765
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RECUADRO 2B: EXTRACTO DE LA PATENTE Nº 5.723.765 
DESCRIBIENDO LA INVENCIÓN
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RECUADRO 2C: EXTRACTO DE LA PATENTE Nº 5.723.765 
CONTENIENDO LAS REIVINDICACIONES
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