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El sistema de protección de la propiedad industrial 
abarca diversas figuras legales de protección: 

•   Marcas, Marcas Colectivas y Avisos Comercia-
les (estos primeros 3 están más relacionados 
con el nombre y logo de las empresas y sus 
productos, así como los temas centrales de sus 
campañas de publicidad); 

• Secretos industriales (cuya protección no se 
basa en su registro, sino en las acciones que el 
dueño tome para prevenir su divulgación); 

• Modelos de Utilidad (que protegen principal-
mente la forma-función tridimensional de los 
productos); 

• Diseños Industriales (que típicamente pro-
tegen diseños planos como las etiquetas de 
los productos), 

• Denominaciones de Origen (que son propiedad 
del Estado y se limitan a zonas geográficas y se 
designan a productos cuya calidad depende en 
cierta medida de características climáticas, de 
suelo y tradiciones de la región que las ostenta), 

• Circuitos impresos (que tienen una aplicación 
más bien en la electrónica) y 

• Patentes (que protegen invenciones y que es la 
materia que se desarrollará con mayor detalle 
en la presente guía).

Introducción al sistema de la 
propiedad intelectual e industrial

¿Qué tanto se patenta en México
y qué tanto lo hace la UNAM?

Comenzaremos por decir que existe un conjunto de sistemas de protección de los derechos de propiedad 
intelectual. Por un lado, está el sistema de protección de los derechos de autor y conexos, que protegen las 
obras literarias (incluidas libros y manuales técnicos) y artísticas (incluidas las musicales, cine, etc.). Está 
también un sistema que protege los derechos de un obtentor de una variedad vegetal que, como su nombre lo 
sugiere, protege esencialmente variantes de plantas (por ejemplo, de ornato). Finalmente, existe un sistema 
de la protección de la propiedad industrial (que como su nombre lo sugiere, la materia de su protección está 
más relacionada con el quehacer de la industria), sobre el cual tratará más a fondo la presente guía.

A diferencia de lo que sucede en otros países, en 
México -tal vez por el proteccionismo en el que vivió 
por décadas durante el siglo pasado- no se tiene una 
cultura fuertemente arraigada de la protección de los 
derechos de propiedad intelectual, particularmente de 
las invenciones por patente. En este sentido, podemos 
ver las cifras que reporta el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI) en su documento “IMPI en 
Cifras (2017)” [2], en el que resalta que en México se re-
gistraron 18,071 solicitudes de patente en 2015 (cifra 
que ha crecido paulatinamente; en 1993 se registraron 
8,212, es decir, un crecimiento del 120 % en 22 años). 
En contraste, en los Estados Unidos, según reporta su 
Oficina de Patentes y Marcas en el documento “U.S. 
Patent Statistics Chart Calendar Years 1963 – 2015” 
[16], el número de solicitudes de patentes anuales ha 
pasado de 174,743 a 589,410, es decir, un crecimiento 
del 237 % en el mismo período. Es, además, eviden-
te que el número de solicitudes en México representa 
apenas un 3 % de las registradas en Estados Unidos 
(al 2015).

Además, en el mismo periodo analizado, mientras 
que en los Estados Unidos, las solicitudes de patente 
que son presentadas por personas (físicas y mora-
les) nacionales de dicho país, fluctúa entre un 48.9 
% y 51.2 %; en México las solicitudes de patente que 
son presentadas por personas (físicas y morales) na-
cionales de México, fluctúa históricamente apenas 
entre el 3.3 % y el 8.4 % de las solicitudes totales de 
patente. Es decir, esto es un reflejo de la dependen-
cia de nuestro país por la tecnología extranjera. Ese 
3.3 a 8.4 % de las solicitudes de patente registradas 
en México que corresponde a solicitantes mexica-
nos, equivale a una cantidad anual de solicitudes que 
oscila entre las 386 y las 1,364. 

Solo 3.3-8.4% de las patentes mexicanas son 
de mexicanos

Mientras que 50% de las patentes estadounidenses 
son de estadounidenses

4
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Los países que mayor número de sus nacionales 
solicitan patentes en México (en 2015) fueron: los 
Estados Unidos (48 %) seguido por México (7.5 %), 
Alemania (7 %), Japón (5.7 %), Suiza (5 %), además 
de Francia, Reino Unido, España e Italia con meno-
res porcentajes.

Según el IMPI, los principales titulares de las paten-
tes que otorgó en 2015 incluyen nombres de com-
pañías como las estadounidenses: The Procter & 
Gamble Company (con 149 Patentes), Halliburton 
Energy Services, Inc. (con 95), Microsoft Technolo-
gy Licensing, LLC (con 66), Genentech, Inc (con 32), 
Dow Agrosciences LLC. (con 26), entre las casi 160 
empresas estadounidenses enlistadas; las alema-
nas BASF SE (con 81), Bayer Intellectual Property 
GMBH (con 55), Sanofi-Aventis Deutschland GMBH 
(con 22) entre las 32 empresas teutonas enlista-
das; las japonesas Nissan Motor Co., LTD (con 65), 
Sony Corporation (con 61), de entre 22 empresas 
de ese país enlistadas; y las francesas Saint-Go-
bain Glass France (con 28) y Sanofi (con 19), de 
entre 20 empresas galas enlistadas.

Entre los principales titulares de patentes de orga-
nizaciones mexicanas destacan el Centro de Inves-
tigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. (con 25 
Patentes), seguido por la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (con 24), el ITESM (con 17), de 
entre 14 organizaciones enlistadas. Resalta el he-
cho de que, en el caso de México, a diferencia de los 
demás países, 9 de las 14 entidades enlistadas son 
instituciones académicas (es decir un 64%) y uno 
es una persona física. Esto es, solo hay 4 empresas 
mexicanas enlistadas entre los principales titulares 
de patentes otorgadas en 2015 por el IMPI.

La UNAM es la Institución de Educación Superior 
en México con más patentes registradas, con 146 
patentes otorgadas y 383 solicitudes en el período 
2006-2016, según la Coordinación de Innovación y 
Desarrollo de esta Casa de Estudios (Boletín UNAM 
DGCS -513), [15].

El Instituto de Biotecnología (IBt) es la entidad aca-
démica que más contribuye con las patentes de la 
UNAM. En el mismo período, le han sido otorgadas 25 
patentes en México, y registró 40 solicitudes. Adicio-
nalmente, en el extranjero le han otorgado 29 patentes 
y ha solicitado 88 y además ha presentado 11 solici-
tudes internacionales (PCT).  Ver el anexo 1, donde se 
reproduce un resumen de la ponencia titulada “Análi-
sis histórico de la actividad de patentamiento del Ins-
tituto de Biotecnología de la UNAM” [10]. Se sugiere 
revisar los artículos de M. Trejo (2015) [7], M. Trejo y 
M. Patiño (2016) [11], M. Trejo y M. Patiño (2017) [12], 
y M. Trejo y M. Patiño (2018) [14] que se presentan 
como anexos 2, 3, 4 y 5.

En contraste, en un estudio elaborado por la Intellec-
tual Property Owners Organization de los Estados Uni-
dos, sobre las principales 300 organizaciones titulares 

de patentes estadounidenses en 2015 [3], incluye solo 
a 11 instituciones académicas (Universidades e Insti-
tutos) incluyendo a el Electronics and Telecommunica-
tions Research Institute (con 800 Patentes, lugar 49), 
a la Universidad de California (con 489, lugar 82), a el 
Industrial Technology Research Institute, Taiwan (con 
423, lugar 89), el Massachusetts Institute of Techno-
logy (con 278, lugar 122), a la Universidad de Stanford 
(con 162, lugar 162), y a la Universidad de Texas (con 
191, lugar 174). Los primeros 10 lugares los ocupan 
las empresas (en orden descendente): International 
Business Machines, Corp.; Samsung Electronics Co., 
Ltd.; Canon K.K.; Qualcomm, Inc.; Google, Inc.; Toshi-
ba Corp.; General Electric Co.; Intel Corp.; Microsoft 
Corp.; y Sony Corp. Entre las 10, acumulan la friolera 
de 31,049 patentes otorgadas tan solo en 2015 en los 
Estados Unidos.
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Una patente es un título de propie-
dad sobre un bien intangible, que 
es una invención (tecnología). 
Es el equivalente a la escritura de una casa o la factura 
de un automóvil (que son bienes tangibles) pero para 
un invento o tecnología (bien intangible). Una patente 
es otorgada por la autoridad designada por el Esta-
do (el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 
IMPI, es la autoridad correspondiente por el Estado 
Mexicano). Cada Estado (a través de su autoridad de-
signada) tiene la facultad de evaluar una solicitud de 
patente que le es presentada y determinar, conforme 
a su legislación aplicable, si otorga o no la patente co-
rrespondiente, y si lo hace, qué alcances y limitaciones 
técnicas y legales le confiere a la patente que otorga.

Una patente da a su titular el derecho a 
impedir que terceros exploten su inven-
ción, en el país donde se otorga.

Una patente puede también ser vista como un com-
promiso entre el estado otorgante y el titular de la 
patente: el Estado le otorga el derecho de impedir a 
terceros el poder producir industrialmente la inven-
ción protegida por la patente (así como de importar 
a y comercializar en dicho Estado, la invención o pro-
ductos producidos por medio de, o que involucran, la 

¿Qué es una patente, qué derechos 
y compromisos involucra?

misma). A cambio, el inventor y el titular tienen que 
divulgar (hacer del conocimiento público) cómo se 
obtuvo la invención, en qué consiste y cuál es la mejor 
forma de producirla o utilizarla y qué problema técni-
co resuelve. Esto con el fin de que dicha invención se 
pueda constituir en la base para nuevas invenciones 
por parte de otros inventores. Por este motivo, tras 
presentarse una solicitud de patente ante la oficina 
de patentes de un Estado, el contenido de la solicitud 
es publicado (al cumplirse los 18 meses) en la gace-
ta de patentes de dicho Estado.

El derecho de exclusividad otorgado al titular de la 
patente por el Estado no debe interpretarse como un 
permiso para explotar la invención protegida por la 
patente, sino sólo como el derecho de impedir le-
galmente a terceros de explotarla. Por ejemplo, si se 
trata de un nuevo fármaco, el obtener la patente no le 
da al titular el permiso de producirlo y comercializar-
lo, ese permiso lo debe otorgar la autoridad de salud 
correspondiente (la COFEPRIS, en el caso de México, 
previo cumplimiento de todos los requisitos técnicos 
y legales que dicha instancia exige).

En el ámbito internacional, muchas legislaciones 
(de los distintos Estados) exigen que el titular lleve 
a cabo efectivamente la explotación de su invención 
patentada (ya sea por sí mismo o mediante el otor-
gamiento de licencias o autorizaciones a terceros), 
cosa que, de no hacerse, puede ser causa de que la 
patente sea anulada.

8
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¿Qué es una invención y qué no 
se considera como tal?

Una invención, según lo define la Ley de la Propiedad Industrial (LPI en el caso de México) es toda creación 
humana que permite transformar la materia o energía para su aprovechamiento y con el fin de satisfacer una 
necesidad o solucionar un problema técnico.

No obstante, en la LPI (Art. 19) no son consideradas como invenciones:

•  Principios teóricos o científicos

•  Descubrimientos. Revelar algo que ya existe en   
la naturaleza

•  Esquemas, planes, reglas, métodos para actos 
mentales, juegos o negocios y métodos mate-
máticos

• Programas de cómputo. Formas de presenta-
ción de información (éstos, en México se pro-
tegen por derecho de autor, aunque en otros 
países como los EUA sí son sujetos de patente)

• Métodos de tratamiento quirúrgico y diagnós-
tico in vivo (igualmente, en otros países como 
los EUA, sí son patentables). Los métodos de 
diagnóstico ex vivo o in vitro sí son patentables. 
La no patentabilidad de los métodos no debiera 
afectar la patentabilidad de los equipos y sus-
tancias necesarios para ponerlos en práctica.

• La yuxtaposición de invenciones (no incluye las 
sinergias, que sí pueden ser patentadas).

11
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¿Qué categorías de invenciones
patentables existen?

Existen esencialmente 3 categorías de invenciones: de productos, de procesos (o métodos), y de nuevos 
usos (de productos o procesos previamente conocidos). Los productos pueden ser sustancias puras, com-
posiciones de sustancias, aparatos o dispositivos, elementos de alguna maquinaria, objetos, etc. Estos deben 
estar caracterizados según las características intrínsecas del producto, independientemente de cómo sea pro-
ducido. Los procesos o métodos, por otra parte, describen un conjunto de acciones necesarias (o pasos) para 
transformar la materia y/o energía y deben estar caracterizados precisamente en los detalles de cada paso del 
proceso o método. Los nuevos usos, por su lado, se caracterizan por utilizar productos o procesos ya conoci-
dos, para resolver problemas diferentes a los que con anterioridad se conocía que resolvían.

Algunos ejemplos de PRODUCTOS incluyen genes 
aislados de algún organismo, enzimas, proteínas 
de membrana, hibridomas y otras líneas celulares, 
cepas de microorganismos modificadas genética-
mente, metabolitos, variantes de antibióticos, polisa-
cáridos y biopolímeros en general, vacunas, péptidos 
con actividades fisiológicas en mamíferos, proteínas 
terapéuticas, kits diagnósticos, nanopartículas, nue-
vos fármacos, etc.

Algunos ejemplos de PROCESOS son los métodos 
fermentativos para producir sustancias químicas 
que solo se producían por síntesis química o por ex-
tracción de productos naturales, métodos enzimáti-
cos o químico-enzimáticos para producir productos 
ya conocidos que solo se podían extraer de fuentes 
naturales, métodos analíticos para el control de cali-
dad de un proceso, métodos de detección y cuantifi-
cación de colonias de microorganismos, métodos de 
diagnóstico (siempre que no se apliquen directamen-
te al cuerpo humano o animal), nuevos métodos para 
producir, extraer o purificar nuevas sustancias.

Algunos ejemplos de NUEVOS USOS son un nuevo uso 
de la insulina humana para inducir la generación de ca-
llos de plantas de maíz, o el conocido caso del sildenafil 
que la empresa Pfizer comercializa bajo el nombre de 
Viagra. Originalmente, la patente del Sildenafil estaba 
enfocada para el tratamiento de la hipertensión, pero du-
rante las pruebas clínicas se dieron cuenta que provoca-
ba erecciones aún en pacientes con probada disfunción 
eréctil. Esto condujo a que la compañía sometiera una 
segunda solicitud de patente (con 7 años de diferencia 
respecto de la primera) y a que cambiara totalmente el 
planteamiento de su comercialización. A su vez, esto le 
ha dado 7 años más de exclusividad de comercialización 
del Sildenafil para tratamiento de la disfunción eréctil en 
los Estados Unidos. En el resto del mundo ya han surgido 
numerosos genéricos que al público le ahorran entre un 
60 y un 80% respecto al precio del Viagra (original).

PRODUCTOS

PROCESOS

NUEVOS USOS

Una patente puede ser de Producto, de Pro-
ceso o de Nuevo Uso.

En una misma patente se pueden proteger una o más 
invenciones de cada una de las categorías mencio-
nadas. Por ejemplo: un nuevo producto, además del 
método para su producción que, a pesar de que sea 
muy parecido al que se usa para otros productos 
semejantes, al ser nuevo el producto, el proceso es 
intrínsecamente nuevo. Es conocido que las proteí-
nas recombinantes pueden ser producidas por fer-
mentación de E. coli modificada genéticamente, sin 
embargo, si se está protegiendo una nueva proteína 
recombinante, de manera intrínseca el método para 
su producción por fermentación de E. coli recombi-

nante también resulta nuevo e inventivo, siempre que 
se protejan de manera simultánea. Además, se po-
dría incluir la protección de diversos usos de la pro-
teína (diagnóstico, terapia, como sonda, para generar 
anticuerpos específicos, etc.).

El tipo de invención que da un mayor alcance en la 
protección a su titular es la de producto, pues se tie-
ne el control sobre su producción y comercialización, 
independientemente de qué uso se le dé y de qué mé-
todo se utilice para su producción.
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¿Qué requisitos debe cumplir una
invención para ser patentable?

Los requisitos que debe cumplir una invención para ser 
meritoria de otorgársele una patente, tras ser presen-
tada como solicitud de patente, son tres, tal y como lo 
marca la LPI, pero la práctica nos muestra que hay un 
cuarto requisito. Estos cuatro requisitos son:

NOVEDAD.

La invención debe ser universalmente nueva, es decir, 
no debe estar divulgada ni por su supuesto inventor, 
ni por otros inventores/autores, con anterioridad a 
la fecha en que sea presentada como solicitud 
de patente. El examinador de patentes (persona 
responsable por parte de la autoridad designada 
de patentes) realizará búsquedas del Estado de 
la Técnica (ver la descripción de este concepto 
más adelante), tanto de información científica 
(artículos indexados), como de información tec-
nológica (solicitudes de patente y patentes otor-
gadas en esa y las oficinas de patente de todos 
los países que haya disponibles), incluso infor-
mación disponible en Internet (noticias, páginas 
Web de empresas e instituciones), buscando po-
sibles antecedentes de la invención que se pre-
tende proteger. En caso de encontrar la misma 
invención previamente divulgada, determinará 
que la invención no es nueva y eventualmente la 
solicitud de patente será desechada.

Para ser patentable, una invensión debe 
ser Nueva, tener Actividad Inventiva y Apli-
cación Industrial y estar Suficientemente 
descrita.

ACTIVIDAD INVENTIVA. 

Otro requisito que el examinador de patentes debe 
verificar que nuestra invención cumpla, es que no 
sea obvia para quien se considera un técnico medio 
en el Campo Técnico al que pertenece nuestra in-
vención. Si, por ejemplo, nuestra invención pertenece 
al Campo Técnico de la ingeniería de vías metabóli-
cas, un técnico medio debiera tener conocimientos 
de biología molecular y de vías metabólicas y debie-
ra estar al tanto de las publicaciones que surgen en 
esos temas. De tal forma que si un técnico medio 
conoce que en la publicación A se divulga que me-
diante la inserción de un gen de B. subtilis en E. coli, 
se favorece el flujo de carbono hacia la producción 
de metabolitos aromáticos, y que en la publicación B 
se divulga el gen de una nueva enzima con actividad 
equivalente a la del gen mencionado de B. subtilis, 
pero este es de Z. mobilis, se entendería obvio que 
podría reproducir lo hecho en la publicación A, pero 
con el gen de la enzima divulgada en la publicación 
B. Este tipo de combinaciones de información de di-
ferentes publicaciones suele ser una razón común 
para el rechazo de solicitudes de patente por falta 
de Actividad Inventiva.

APLICACIÓN INDUSTRIAL.

Una invención debe tener el potencial de ser produ-
cida o explotada en masa sin requerir variaciones 
personalizadas para cada caso. Esto es, si una in-
vención que fue diseñada para resolver cierto proble-
ma de un individuo en particular, tomando en cuenta 
las situaciones y características en torno al mismo, 
no puede ser reproducida para otros individuos con 
problemas iguales pero diferentes características y 
situaciones, dicha invención carecería de aplicación 
industrial. Un ejemplo de invenciones rechazadas en 
México y en Europa por falta de aplicación industrial 
son los tratamientos terapéuticos o quirúrgicos y los 
sistemas diagnósticos aplicables al cuerpo humano 
y animal, como se menciona más adelante, por con-
siderarse que dependen en alguna medida del indi-
viduo (no así el fármaco empleado en el mismo, o 
algún equipo o dispositivo diseñado para el procedi-
miento).

SUFICIENCIA DESCRIPTIVA.

Este es el cuarto requisito, que aplica de facto. La 
práctica nos muestra que existe este requisito adi-
cional, que es otro elemento que el examinador de 
patentes debe juzgar: que la invención esté lo sufi-
cientemente descrita en el texto de solicitud, como 
para que un técnico medio en el Campo Técnico de 
la invención sea capaz de reproducirla. Típicamente, 
se presentan problemas con este criterio cuando el 
alcance, por ejemplo, de un determinado método, se 
extiende mucho más de lo que realmente probamos 
de manera experimental. Por ejemplo, cuando deci-
mos que nuestra fermentación funciona con un azú-
car como fuente de carbono, esto implica cualquier 
hexosa, pentosa, heptosa, monosacárido, disacárido, 
etc. pero resulta que, en nuestros ejemplos, todas las 
corridas las realizamos sólo con glucosa. Esto, por 
supuesto, tiene como solución preventiva el repro-
ducir la invención con varios azúcares, en este caso, 
representativos de los diferentes grupos menciona-
dos, pero esto antes de registrar la invención como 
solicitud de patente.

Es muy importante resaltar que México, los EUA y 
otros países, otorgan por ley, lo que se conoce como 
el “año de gracia”, es decir que permiten que los mis-
mos inventores de una invención que está siendo so-
licitada como patente, hayan divulgado su invención 
hasta 12 meses antes de la fecha en que se presenta 
la solicitud de patente. Sin embargo, otros países y 
regiones (por ejemplo, Europa), no permiten tal divul-
gación previa.
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Sin embargo, este problema se tornaría aún más drás-
tico cuando la invención es o implica el uso de proteí-
nas y ácidos nucleicos y, aún peor, en el caso de mi-
croorganismos y/o líneas celulares, los cuales no se 
pueden describir de forma suficiente con palabras. En 
el caso de proteínas y ácidos nucleicos, es suficiente 
con escribir su secuencia y describir todas las carac-
terísticas conocidas (como de dónde a dónde va la re-
gión codificante, los UTR’s, codones de inicio y térmi-
no, etc.). En algunos casos con microorganismos es 
suficiente con decir el número o nombre de la cepa de 
origen y el banco en el que se compró (si es un banco 
reconocido) y describir las modificaciones genéticas 
que se le han realizado (si se conocen con precisión). 
Sin embargo, en muchos casos eso no es posible y se 
requiere hacer un depósito del material biológico en 
un banco de microorganismos autorizado para fines 
de patente. Esta gestión se debe hacer en forma anti-
cipada al registro de la solicitud de patente y tiene un 
costo por separado. Este proceso requiere de la pre-
paración de liofilizados del microorganismo y su en-
vío al banco de depósito, que emite un certificado del 
depósito, que debe anexarse a la solicitud de patente.

En México a partir de 2017, se  reconoce a 
la Colección de Microorganismos del Centro 
Nacional de Recursos Genéticos del INIFAP, 
como Autoridad Internacional de Depósito 
para microorganismos, con fines de patente.

Excepciones a la
patentabilidad
 
En las diversas leyes de los diferentes paí-
ses, existen excepciones a la patentabilidad 
de invenciones que, aun siendo consideradas 
como tales y cumpliendo los requisitos antes 
mencionados, quedan excluidas cuando sus 
contenidos o forma sean contrarios al orden 
público, a la moral y a las buenas costumbres 
o contravengan cualquier disposición legal. 
Esta es una limitante particularmente aplica-
ble para muchas invenciones biotecnológicas, 
por la creencia de que puedan dañar de alguna 
forma a la Sociedad. Por ejemplo, la clonación 
de seres humanos, la modificación de la iden-
tidad genética germinal del humano, el uso de 
embriones humanos con fines industriales y la 
modificación de la identidad genética de ani-
males, tal que les ocasione sufrimiento, y que 
carezca de utilidad médica para el hombre o el 
animal. No obstante, los conceptos de Moral 
y Buenas Costumbres cambian de una socie-
dad a otra y con el tiempo.

¿Qué invenciones biotecnológicas
son patentables y cuáles no lo son?

Las diversas legislaciones sobre patentes manejan ciertas excepcio-
nes a la patentabilidad, además de las relativas al atentado contra el 
orden público, la moral y las buenas costumbres. 
Por ejemplo, la Ley mexicana en su artículo 16, tipifica algunos tipos de invenciones, las cuales son clara-
mente excluidas de la posibilidad de otorgárseles una patente. Casi todas ellas tienen qué ver con la biotec-
nología y/o la biología aplicada. Estas son:

I.- Los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas 
y animales; esto incluye, por ejemplo, métodos de inseminación artificial (aunque no así los aparatos); 
la implantación de fetos, la propagación de plantas, etc.

II.- El material biológico y genético tal como se encuentran en la naturaleza;

III.- Las razas animales;

IV.- El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y

V.- Las variedades vegetales (que aunque no son patentables, sí pueden ser protegidas por un sis-
tema paralelo que en México es administrado por la SAGARPA y otorga lo que se conoce como un 
“certificado de obtentor”).

En el caso de material biológico y genético, si bien no puede ser patentado tal y como se encuentra en la 
naturaleza, si es aislado, purificado y puesto en un contexto distinto al que tiene en la naturaleza (particu-
larmente para su industrialización), puede ser protegido sin mayor problema, siempre que cumpla con los 
requisitos antes mencionados (novedad, actividad inventiva, aplicación industrial y suficiencia descriptiva). 
Este es el caso de genes y otros fragmentos de ADN con funciones regulatorias, por ejemplo, que al ser ais-
lados de sus contextos originales (sus organismos fuente) y clonados en otros hospederos, o bien utiliza-
dos como sondas para hibridación con fines diagnósticos (entre otros), pueden ser patentados. Este caso 
también aplica a enzimas y otras proteínas, partículas pseudovirales, etc., que al ser sacados de su contexto 
natural y ser expresados o incubados en medios y condiciones distintos a los que enfrenta en la naturaleza, 
no tienen problema para ser patentados.
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Similarmente, en el caso de microrganismos aisla-
dos de la naturaleza que son cultivados en medios y 
condiciones distintos a los que tienen en su contexto 
natural, pueden ser fácilmente patentados. Con ma-
yor razón para el caso de hibridomas y líneas celu-
lares, pues éstas no se encuentran como tales en la 
naturaleza, sino -en el mejor de los casos- formando 
parte de tejidos y órganos de animales y plantas. En 
estos casos, además de los requisitos de novedad, 
actividad inventiva y aplicación industrial, como ya 
se mencionó anteriormente, se debe tener cuidado 
de cubrir el aspecto de suficiencia descriptiva, típi-
camente mediante el depósito del microorganismo 
o línea celular.

Todo tipo de proteínas y metabolitos (siempre que 
cumplan los requisitos antes mencionados) pueden 
ser patentados, así como también nuevos usos de 
proteínas y metabolitos ya conocidos o bien nue-
vos métodos para su producción, purificación o ex-
tracción. Un caso típico puede ser un nuevo método 

químico-enzimático (o fermentativo) para producir 
un metabolito que antes se obtenía únicamente por 
extracción a partir de la materia orgánica fuente (vg. 
una planta), o bien por síntesis química. Aunque los 
tratamientos médicos y los diagnósticos aplicables 
al cuerpo humano o animal no pueden ser patenta-
dos en México y otros países (a diferencia de los EUA 
donde sí son objeto de patente), las sustancias que 
se utilizan para fabricar los medicamentos (útiles 
en los tratamientos) sí lo pueden ser. Asimismo, los 
métodos diagnósticos donde se utilizan muestras 
humanas o animales para detectarles o cuantificar-
les alguna sustancia, sí son patentables, ya que el 
diagnóstico se realiza in vitro o ex vivo. Tal es el caso 
también respecto al uso de algunos metabolitos o 
proteínas para sistemas diagnósticos.

Las plantas transgénicas sí pueden ser patenta-
das en la medida que se pueden caracterizar de 
manera precisa.

¿Qué es el Estado de la Técnica y para qué 
me sirve realizar una búsqueda?

El Estado de la Técnica se refiere a lo que coloquial-
mente se conoce como el “estado del arte”. Incluye 
todo tipo de divulgación: científica, tecnológica, co-
mercial, etc., escrita u oral que se haya realizado en 
el Campo Técnico al que pertenece una invención en 
particular. La LPI lo refiere como “el conjunto de co-
nocimientos técnicos que se han hecho públicos me-
diante una descripción oral o escrita, por la comer-
cialización o por cualquier otro medio de difusión o 
información, en el país o en el extranjero”.

Para redactar la descripción de una invención 
en una solicitud de patente, debemos conocer lo 
mejor posible el Estado de la Técnica que le co-
rresponde, pues esto nos mostrará los límites del 
alcance técnico y legal máximo al que podemos 
extender la protección de nuestra invención.

Como tecnólogos, nos permitirá conocer qué aspec-
tos de nuestra invención deberíamos desarrollar a 
mayor profundidad o bien a qué aspectos no tiene 
sentido invertirles por estar ya conocidos e incluso 
patentados, o bien prevenirnos de invertir recursos 
(tiempo, dinero y esfuerzo) en el desarrollo de inven-
ciones que, en el mejor de los casos, estarán domi-
nadas por otros, si no es que incluso terminemos in-
ventando el hilo negro.

Para conocer el Estado de la Técnica es necesario llevar 
a cabo búsquedas en las bases de datos existentes.

En su momento, el examinador de la oficina de pa-
tentes (IMPI, en el caso de México) deberá realizar 
búsquedas del Estado de la Técnica para determinar 
si la invención está cumpliendo con los requisitos de 
novedad y actividad inventiva.
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¿Cómo, quién y cuándo realizar una
búsqueda del Estado de la Técnica?

Las búsquedas se deben realizar en las bases de datos disponibles (la mayoría de ellas actualmente dis-
ponibles vía internet). Se deben llevar a cabo en los diferentes tipos de información disponible, como bases 
de publicaciones científicas, tecnológicas e información comercial. La búsqueda en bases de datos de pu-
blicaciones científicas puede realizarse en bases como Medline, Pubmed, Web of Science, etc. Estas bases 
proporcionan motores de búsqueda que funcionan mediante el uso de palabras clave que el usuario debe 
definir y el uso de operadores booleanos como “AND” y “OR”. Cuando una búsqueda arroja un número de re-
ferencias demasiado grande, es conveniente refinarla usando palabras clave que aumenten la especificidad 
de la búsqueda.

La búsqueda de información tecnológica se puede 
realizar en bases de patentes. 
Existen varias bases de patentes gratuitas accesi-
bles vía internet. Algunos ejemplos son la base de 
solicitudes y la base de patentes otorgada de la Ofi-
cina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos 
de América (USPTO, por sus siglas en inglés) que 
nos permite buscar las solicitudes publicadas y pa-
tentes otorgadas por esa oficina de patentes, desde 
1976 (en formato full text) y desde 1790 como ima-
gen, con un total de documentos que supera los 8.7 
millones, tan solo de patentes de utilidad otorgadas. 
Otra es la base de la oficina europea de patentes 
(EPO, por sus siglas en inglés) llamada Espacenet, 
con acceso a más de 80 millones de documentos 
a nivel mundial (incluyendo los estadounidenses, 
latinoamericanos y solicitudes internacionales). 
Esta última base proveé, además, un servicio de tra-
ducción automático que da al menos una idea de la 

temática del documento. Esta base incluye la base 
LATIPAT que maneja más de 2.5 millones de docu-
mentos de patente de Latinoamérica y España.
Las ligas a estas bases son las siguientes:

Búsqueda en USPTO
http://www.uspto.gov/patents/process/search/

Búsqueda en EPO
http://www.epo.org/searching/free/espacenet.html

La forma de realizar las búsquedas es muy pareci-
da a la que se emplea en las búsquedas de artícu-
los científicos; es decir, mediante palabras claves y 
operadores booleanos. Se debe tener el cuidado de 
considerar que cada sistema tiene su propia sintaxis, 
que hay que respetar.

La información de índole comercial es fácil de conse-
guir utilizando motores de búsqueda en internet tales 
como Google.

En ciertos campos técnicos, es necesario realizar 
búsquedas en otro tipo de bases especializadas. 
Por ejemplo, cuando se trata de ácidos nucleicos y/o 
péptidos y proteínas, se deben realizar búsquedas en 
bancos especializados como el Genebank, el wwP-
DB, el DDBJ, etc.

Las personas ideales para realizar las búsquedas del 
Estado de la Técnica son los propios desarrolladores 
(investigador, técnico académico, postdoc o estu-
diante) pues son quienes conocen de manera global 
el campo técnico y en qué consiste la invención.

Típicamente, el desarrollador realiza las búsquedas 
en bases de información científica, pero no en infor-
mación tecnológica y comercial. Es altamente reco-
mendable que también se lleven a cabo estos otros 
tipos de búsquedas.

En el IBT al momento de iniciar la redacción de la 
nueva solicitud de patente, el personal de la Secreta-
ría Técnica de Gestión y Transferencia de Tecnolo-
gía, dependiente de la Secretaría de Vinculación del 
IBt, encargado de la redacción y gestión de la solici-
tud de patente, realizará búsquedas complementa-
rias para asegurar que la invención cumpla con los 
requisitos de novedad y actividad inventiva y definir, 
junto con el desarrollador, el alcance posible para la 
solicitud de patente.
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¿Cómo analizar 
un documento de 
patente que forma 
parte del Estado de 
la Técnica?

¿Quiénes califican 
como inventores?

En general, el énfasis del análisis que hagamos de un do-
cumento de patente (ya sea solicitud o patente otorgada) 
dependerá del objetivo que se persiga. Si, por ejemplo, 
queremos saber si la patente en revisión cubre ciertos 
aspectos o variantes, el capítulo más importante será 
el de las reivindicaciones, que es en donde se encuentra 
el alcance técnico-legal de la invención. Si el objetivo es 
corroborar que la patente no interfiere con nuestra inven-
ción, es recomendable revisar todo el capítulo descripti-
vo, ya que muchas veces se revelan elementos o moda-
lidades de la invención que, aunque finalmente no sean 
reclamados en las reivindicaciones, sí pueden hacer pa-
recer obvia o incluso no nueva, nuestra invención.

Generalmente, el capítulo descriptivo suele estar escrito 
en una estructura muy repetitiva y que va de lo general 
hacia lo específico. Por ejemplo, si se trata de una molé-
cula orgánica, típicamente hablará de la estructura cen-
tral de la molécula con sustituyentes R1, R2, etc. y pro-
veerá una lista de posibles radicales para R1 y otra para 
R2, etc. Posteriormente, se limitará a ciertos grupos de 
esos radicales (a los que pertenezcan los que en particu-
lar ensayó) y finalmente hablará de aquellas combinacio-
nes específicas que realmente se ensayaron.

Cuando se revisan las reivindicaciones, se debe poner 
atención en que cada una comienza con una parte 
descriptiva general de la invención reivindicada, para 
luego dar lugar a la parte caracterizante de la misma, 
donde se describen aquellas características que la 
hacen diferente a lo que ya existía en el Estado de la 
Técnica. Es este último aspecto el que determina el 
alcance de cada reivindicación.

La Ley mexicana no indica quienes califican o tienen 
derecho a ser nombrados como inventores. Presume 
como inventores a aquellos que se ostenten como 
tales en la solicitud de patente. La responsabilidad 
de designar quienes deben ir como inventores recae 
en el o los solicitantes. No obstante, la ética nos hace 
seguir a aquellos que han avanzado más en una defi-
nición justa sobre el derecho de ser inventor. La prác-
tica en los Estados Unidos considera que el proceso 
de inventar consiste en dos pasos: concebir la idea y 
“reducirla a la práctica”, es decir llevarla a cabo expe-
rimentalmente. En este sentido, considera que un in-
ventor es aquel que tiene una aportación intelectual 
a la concepción de la idea, más que quien lo reduce 
a la práctica (si fuera otra persona). No obstante, si 
la reducción a la práctica por el tercero requirió de 
un expertise único y muy especializado, para resol-
ver problemas que se presentaron durante la reduc-
ción a la práctica, entonces ese tercero que lo redujo 
a la práctica es acreedor a ser considerado también 
como inventor.

Una vez definido quién debe y quien no debe ser in-
ventor, el derecho de cualquiera de los diversos inven-
tores es exactamente el mismo que el de los demás 
inventores. Carece de valor alguno el ser nombrado 
como primer o último inventor. Aquí no existe el equi-
valente al “corresponding author”.

En las solicitudes de patente del IBt, típicamente se 
consideran como inventores a investigadores, técni-
cos académicos y en algunos casos a estudiantes 
de posgrado que contribuyeron intelectualmente de 
manera significativa, a criterio de su tutor.

Un inventor debe ser quien contribu-
yó intelectualmente, o con un exper-
tise muy especializado a la invención

La Universidad conserva el Derecho Patrimo-
nial sobre la invención patentada.

En el caso del Instituto de Biotecnología, toda inven-
ción realizada por su personal académico le perte-
nece a la UNAM, salvo lo que establezca algún con-
venio que ésta haya firmado con algún tercero (por 
ejemplo, con alguna empresa u otra institución).

Como propietaria de la invención, en aquellos ca-
sos donde determine que la invención lo amerita, 
la UNAM tiene el compromiso de realizar las accio-
nes, tales como la redacción, gestión, seguimiento y 
prosecución de la solicitud de patente y su manteni-
miento y defensa ante terceros. Esto incluye el pago 
de los derechos y tarifas, incluyendo el pago de ho-
norarios de terceros especializados (despachos de 
patentes, traductores, etc.), cuando así se requiera.

También como propietaria de los derechos de pro-
piedad sobre la invención, la UNAM tiene el dere-
cho de buscar su explotación comercial a través del 
otorgamiento de licencias o la venta directa de tales 
derechos, a terceros, recibiendo a cambio un bene-
ficio económico.

¿Qué derechos y obligaciones
adquiere la UNAM?

Como lo exige la Ley Federal del Trabajo, la UNAM 
tiene el compromiso de que, si la invención es explo-
tada comercialmente por algún tercero y ésta recibe 
beneficios económicos, comparte con los inventores 
tales beneficios económicos, con una equivalencia 
al 50 % de los mismos (según el Reglamento sobre 
los Ingresos Extraordinarios de la UNAM, vigente). La 
distribución entre los inventores se pactará en acuer-
dos firmados por el Director del IBt.

Los derechos de propiedad industrial que se otorgan con un título de patente incluyen dos tipos de derecho. 
El derecho patrimonial (la propiedad en sí) y el derecho moral. El derecho patrimonial pertenece, según las 
leyes mexicanas (LPI y Ley Federal de Trabajo) a los inventores o a quienes éstos ceden sus derechos patri-
moniales. En el caso de inventores que realicen la invención bajo el salario de un empleador, en instalaciones 
del empleador, el derecho patrimonial corresponde a dicho empleador, quien deberá retribuir al inventor, en 
caso de obtener beneficios económicos por la explotación de la invención.
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¿Qué derechos y obligaciones
adquieren los inventores?

Los inventores adquieren el derecho moral a ser considerados y nombrados como tales en el título de la pa-
tente y en toda referencia que se haga a la invención. Este derecho es irrenunciable e inalienable. El inventor 
puede transmitir o ceder su derecho patrimonial (de explotación) cuando es él quien lo ostenta, más no el 
derecho moral. En el caso de personal académico de la UNAM, como se mencionó en la sección anterior, ese 
derecho patrimonial corresponde por Ley a la UNAM. Los estudiantes y colaboradores externos deben firmar 
las respectivas cesiones de derecho. En la práctica, se presentan cesiones firmadas aún por los inventores 
que son personal académico, a modo de ratificación de la titularidad de la UNAM.

El otro derecho que tienen los inventores universita-
rios es a recibir una parte de los beneficios que por 
concepto de explotación comercial por terceros, re-
ciba la Universidad. El Reglamento de los Ingresos 
Extraordinarios de la UNAM vigente establece una 
distribución del 50% sobre los ingresos por licencia-
miento y explotación de títulos de propiedad intelec-
tual así como por transferencias de desarrollos tec-
nológicos a los inventores.

Los inventores universitarios conservan 
el derecho moral y tienen derecho al 50% 
de los ingresos que obtenga la Universi-
dad por la explotación de la patente

Los inventores tendrán el compromiso de respaldar 
a la UNAM en el cumplimiento de realizar las accio-
nes, tales como redacción, gestión, seguimiento y 
prosecución de la solicitud de patente y su manteni-
miento y defensa ante terceros, mediante la entrega 

de datos e información, revisión y análisis del Estado 
de la Técnica, la firma de documentos que ratifiquen 
los derechos de la UNAM a solicitar y que le sea otor-
gada una patente, etc.

En el caso de estudiantes, no existe una ley ni una 
normatividad universitaria que regule la situación 
de derechos de propiedad de los estudiantes que 
participan en algún desarrollo tecnológico que re-
sulte ser patentable. En sentido estricto, no son 
empleados universitarios que sean protegidos por 
la Ley Federal del Trabajo. Por otra parte, todo el ma-
terial que utilizan, las instalaciones y equipos, perte-
necen a la UNAM y muy comúnmente son dirigidos 
por personal de ésta. En algunos casos tienen una 
beca de la UNAM o una beca del CONACYT, conse-
guida por participar en un posgrado de la UNAM re-
conocido en el Padrón del CONACYT. En este senti-
do, al ingresar al posgrado del IBt, es requisito que 
firmen una cesión de derechos sobre los resultados 
del proyecto que desarrollarán.

25
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¿Qué secciones tiene una solicitud
de patente?
La normatividad mexicana establece los siguien-
tes capítulos de los que debe constar una solici-
tud de patente: 

•  La Descripción, donde se describe el Estado de la 
Técnica, se identifica el problema a resolver y se de-
talla la solución propuesta al problema, es decir, en 
qué consiste la invención. Más adelante se detallan 
las subsecciones de la Descripción.

•  Las Reivindicaciones, que son cláusulas que con-
tienen el alcance técnico-legal de lo que se reclama 
como propiedad del solicitante, y,

•  El Resumen. 

Dentro del capítulo de descripción se incluyen las si-
guientes secciones: 

•  Título. Se recomienda que sea breve y se relacione 
con el problema técnico que resuelve la invención, tra-
tar de evitar títulos de ciencia básica.

•  Campo Técnico. Define el área tecnológica a la que 
pertenece la invención.

•  Antecedentes, se refiere a aquellos diversos en-
foques que han sido utilizados para tratar de resol-
ver el mismo problema, o problemas relacionados.

•  Breve descripción de las figuras, a diferencia de un 
artículo, los pies de figura van en una sección sepa-
rada, aquí se incluye la explicación de, por ejemplo, 
qué representan la barra con rayas, o la línea pun-
teada, etc. No se deben detallar los parámetros del 
experimento, eso debe ir en la sección donde se cite 
la figura.

En el caso de los Estados Unidos y otros países o 
regiones, las secciones no son muy diferentes a las 
que se incluyen en un documento de patente mexi-
cano, pero suele utilizarse una sección, antes de la 
descripción detallada, que se conoce como sum-
mary, donde se presenta de forma condensada en 
qué consiste la invención, esto independientemente 
del resumen que va al final. La publicación de las so-
licitudes y patentes estadounidenses va acompaña-
da de una carátula con todos los datos bibliográficos 
concentrados (véase el anexo 6 donde se ilustra una 
carátula de una patente estadounidense otorgada al 
IBt [6], y los anexos 7 y 8, donde se incluyen textos 
completos de una patente mexicana [1] y una euro-
pea [5], otorgadas al IBt, donde se resaltan las dife-
rentes secciones).

El capítulo reivindicatorio es el más importante de una 
solicitud de patente o de una patente. Consta de una o 
más reivindicaciones, las cuáles pueden ser indepen-
dientes, o dependientes (de alguna otra). Pueden estar 
dirigidas a proteger productos, procesos, o usos. 

Las reivindicaciones independientes deben iniciar 
con una breve descripción del objeto de protección 
en términos de lo que se conoce en el Estado de la 
Técnica, seguidos de una coma y de la frase “carac-
terizado por“, y una o más frases con los detalles que 
hacen a la invención protegida, nueva, inventiva y con 
aplicación industrial.

Las reivindicaciones dependientes inician refirien-
do al objeto de protección de la reivindicación de la 
cuál dependen, y especifican alguna característica 
técnica adicional a las ya mencionadas en la reivin-
dicación independiente. 

•  Descripción Detallada de la Invención, se debe 
especificar qué problema técnico resuelve y en qué 
consiste la solución, así como la manera en que se 
llegó a ésta y las mejores formas de usarla, típica-
mente los detalles se envían a ejemplos al final.

•  Referencias. Típicamente se incluye esta sección, 
aunque no es obligatoria.

•  Listado de secuencias. Cuando es necesario, se-
gún el tipo de invención (secuencias nucleotídicas 
y aminoacídicas), hay un formato especial que se 
debe seguir. 

•  Ejemplos. Esta sección es opcional pero suma-
mente recomendable de incluir, donde se ilustra la 
mejor forma de obtener o utilizar la invención, o va-
riaciones de la misma, o bien detallar cómo se llegó 
a la invención.

•  Materiales y Métodos. Aunque no es obligatorio, 
es común usar esta sección para darle mejor fluidez 
a los ejemplos y descripción detallada.

En la figura 1, se presentan reivindicaciones indepen-
diente y dependiente, de producto, en este caso un 
péptido (referidas con los números 1 y 2, respectiva-
mente), de una patente del IBt otorgada en Europa. En 
la figura 2, se presentan reivindicaciones independien-
te y dependiente, que son de producto, en este caso 
una composición farmacéutica, (referidas con los nú-
meros 4 y 5, respectivamente), así como una reivindi-
cación independiente de uso (referida con el número 
6), de una patente mexicana otorgada al IBt. En la figu-
ra 3 se muestra el juego reivindicatorio de una patente 
otorgada al IBt en los Estados Unidos, donde las rei-
vindicaciones 1 y 2 son independiente y dependiente, 
de producto (composición farmacéutica); similarmen-
te la reivindicación 4 es de una composición inmuno-
génica, mientras que la 3 es de un proceso (método de 
tratamiento, el cuál en México no es objeto de patente 
pero en los Estados Unidos, sí), mientras que la 5 y 6 
son reivindicaciones independiente y dependiente de 
proceso (método de producción).

Figura 1
Claims

1. An isolated and purified peptide having an amino acid sequence selected from the group consisting of SEQ ID No:
     1, SEQ ID No.2, SEQ ID No. 3 and functional equivalent analogs thereof, said functional equivalent analogs sharing
     at least 83% pairwise sequence identity over the 36 aligned positions of SEQ ID NO.3, said peptide being capable
     of blocking with high affinity and specificity a potassium channel Kv1.3.

2. A peptide as defined in claim 1 for use in attenuating calcium signaling pathway in-T-lymphocyte cells of a mammal,
     wherein the use comprises contacting a population of said T-lymphocyte cells with the peptide, preferably wherein
     said mammal is a human.
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¿Cómo es el procedimiento de la oficina 
de patentes y cuánto tiempo se lleva?

Una vez presentada la solicitud de patente en la ofi-
cina de patentes (IMPI, en el caso de México), esta 
realizará dos exámenes a nuestra solicitud. El prime-
ro es el examen de forma. Dentro de los tres meses 
siguientes a la presentación, el IMPI se asegurará de 
que esté la documentación completa y que reúna los 
requisitos formales que marca la LPI, su reglamento 
y demás disposiciones aplicables. En caso de faltar 
algún documento o que alguno no cumpla con los 
requisitos formales, le extiende un oficio de reque-
rimientos al solicitante, dándoles un plazo de dos 
meses para responder (el plazo es prorrogable hasta 
uno o dos meses adicionales). En todos los requeri-
mientos que el IMPI emite, el plazo para responder 
siempre es el mismo. La falta de respuesta por parte 
del solicitante conlleva a un abandono de la solicitud. 
Una vez aprobado el examen de forma, la solicitud 
queda guardada hasta su publicación.

Hasta antes de su publicación, la solicitud es con-
fidencial, teniendo acceso al respectivo expediente 
sólo el personal autorizado del IMPI y el solicitante. 
Al cumplirse los 18 meses de su presentación, la 
solicitud de patente es publicada por el IMPI. En la 
Gaceta de la Propiedad Industrial, el IMPI publica los 
datos bibliográficos y el resumen, a la vez incorpora 
esos datos en su Sistema de Información de la Gace-
ta de la Propiedad Industrial (SIGA) y escanea como 
imágenes las páginas que componen la solicitud de 
patente y son puestas a disposición en la página del 
Espacenet (por convenio entre el IMPI y la Oficina Eu-
ropea de Patentes, quien administra dicha base de 
datos). A partir de ese momento, cualquiera que esté 
interesado puede conocer el contenido de nuestra 
solicitud de patente.

Posteriormente a la publicación de la solicitud (sin 
que el IMPI se imponga un plazo máximo) el IMPI 
asigna el expediente a uno de sus examinadores, 
quien llevará a cabo un examen de fondo, con la fi-
nalidad de evaluar si nuestra solicitud cumple con 
los requisitos que describimos con anterioridad, 
es decir, si es nueva, si es inventiva, si tiene aplica-
ción industrial y si está suficientemente descrita y 
si no contraviene alguno de los artículos de la LPI 
que como mencionamos, hablan de la excepciones 
a la patentabilidad.

Figura 2

Figura 3

4. Una composición farmacéutica con actividad analgésica, caracterizada porque comprende el péptido de la
     reivindicación 1, o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable y un vínculo farmacéuticamente aceptable.

5. La composición farmacéutica de la reivindicación 4, caracterizada porque su actividad analgésica es contra
     los dolores agudo y crónico.

6. El uso de un péptido analgésico con secuencia aminoacídica SEQ.ID.NO:1 en la fabricación de un medicamento
     con actividad analgésica.

The invention claimed is:

1. A pharmaceutical composition for passive immuniza-
tion comprising polyclonal antibodies or antigen binding 
fragments thereof, wherein the polyclonal antibodies or 
the antigen binding  fragments thereof are obtained from 
animals immunized with a mixture from the following 
antigens of genus Loxosceles:

sphingomyelinase D recombinant Loxosceles boneti 
(SMDrLb1) of SEQ ID NO: 11;
sphingomyelinase D recombinant Loxosceles reclusa 
(SMDrLr1) of SEQ ID NO: 13;
sphingomyelinase D recombinant Loxosceles laeta 
(SMDrLl1) of SEQ ID NO: 19; and 
sphingomyelinase D recombinant Loxosceles laeta 
(SMDrLl2) of SEQ ID NO: 21.

2. The pharmaceutical composition of claim 1, wherein the 
antigen binding fragments thereof are F(ab’)2 fragments.
3. A  method of treating envenomation comprising ad-
ministrating the pharmaceutical composition of claim 1, 
to a subject in an effective amount to treat such enveno-
mation caused by one or more of the spiders of genus 
Loxosceles selected form the group consisting of: L. laeta, 
L. boneti, and L. reclusa.

4. An immunogenic pharmaceutical composition compri-
sing a mixture of the following recombinant antigens of 
genus Loxosceles: 

SMDrLb1 of SEQ ID NO: 11, SMDrLr1 of SEQ ID NO: 13, 
SMDrLl1 of SEQ ID NO: 19, SMDrLl2 of SEQ ID NO: 21.
5. A method to produce polyclonal antibodies comprising 
the following steps:

i)mixing the following antigens in proportion 2:2:1:1 
respectively: SMDrLb1 of SEQ ID NO:11, SMDrLr1 of SEQ 
ID NO: 13, SMDrLl1 of SEQ ID NO: 19, SMDrLl2 of SEQ ID 
NO: 21.
ii)immunizating a non-human animal with the mixture 
thereof in step i),
iii) obtaining blood serum and isolating the antibodies 
that are capable of neutralizing the venom of one or more 
of the spiders L. Laeta, L. boneti and L. reclusa.
6. The method of claim 5 wherein the immunization step
(ii) is carried out in Eqqus caballus.

*     *     *     *     *
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Con base en esa evaluación decide si se otor-
ga o no la patente correspondiente. Para ello 
se vale de una búsqueda del Estado de la Téc-
nica (ver la sección correspondiente). Una 
vez que el examinador termina su examen, el 
IMPI emite un oficio donde informa al solici-
tante el resultado. Si el resultado es favora-
ble, en el mismo oficio se invita al solicitante 
a pagar por la emisión del título de patente 
y al menos el primer año de mantenimiento 
de la misma. Sin embargo, lo usual es que no 
sea favorable. Derivado de dicho resultado, 
el solicitante puede responder presentando 
argumentos para soportar mejor sus reivin-
dicaciones, modificar el texto de su descrip-
ción y el juego de reivindicaciones, cuidando 
siempre que el contenido de lo reformado 
no sobrepase el alcance de lo originalmente 
presentado. El examinador tendrá un plazo 
máximo de 4 meses para presentar otra res-
puesta (“Acción Oficial”). El número máximo 
de Acciones Oficiales es de 4, después de los 
cuales, si no se satisfizo lo requerido por el 
examinador, ya no se podrá otorgar la paten-
te. En cualquier momento de esta fase, el soli-
citante (o su representante legal) o alguno de 
los inventores podrá reunirse con el examina-
dor para presentar y discutir los argumentos.

En el anexo 7 se muestra una patente mexica-
na otorgada al IBt [1].

A nivel internacional, el tiempo que las ofi-
cinas de patentes de los diferentes países 
tardan en otorgar una patente, a partir de la 
fecha de presentación de la solicitud, es muy 
variable. Entre los mejores tiempos están los 
de la Oficina de Patentes y Marcas de los EUA, 
que típicamente tarda de 2.5 a 3 años. En el 
período 1993-2011, el IMPI solía tardar en 
promedio unos 5 a 6 años (con extremos que 
llegaron a los 11 años, en una de nuestras so-
licitudes). Con la actual administración (2013 
a la fecha) el IMPI ha mejorado mucho sus 
tiempos de repuesta, hasta algo cercano a su 
homóloga estadounidense.

¿Qué son las solicitu-
des internacionales 
de patente?
Como vimos anteriormente, cada Estado (país) tie-
ne la facultad (a través de la autoridad competente) 
de otorgar o no una patente cuando le es presenta-
da una solicitud de patente. Antiguamente, si una 
persona física o moral quería proteger su invención 
en más de un Estado, tenía que hacerlo de manera 
simultánea en todos los países, lo cual, además de 
muy costoso, resultaba virtualmente imposible de 
coordinar. En 1883 se estableció el Convenio de Pa-
rís, por medio del cual se garantizó la posibilidad de 
extender, hasta un año, la propiedad industrial regis-
trada en alguno de los 14 estados miembros, a los 
otros 13 (actualmente son 175 países contratantes, 
México es miembro desde 1903). Es decir, se registra 
primero en el país de origen y luego se cuenta con 
12 meses para solicitar la patente en cualesquiera 
de los otros estados contratantes. Cada una de esas 
solicitudes es una solicitud nacional registrada en el 
respectivo país o Estado.

Es común pero incorrecto, el confundir 
una solicitud internacional de patente 
con una “patente internacional”.
Estas últimas, en sentido estricto, no 
existen. Existen las patentes regiona-
les (como una europea) y, por supues-
to, las patentes nacionales.

Conforme el comercio se fue globalizando, la necesi-
dad de extender la protección a un mayor número de 
países se incrementó y con ello su costo (honorarios 
del despacho de abogados representante, traduccio-
nes y derechos de las oficinas de patente) y comple-
jidad (logística y de procedimiento). En 1970 se firmó 
en Washington D.C. un tratado internacional, el Trata-
do de Cooperación en Patentes (PCT, por sus siglas 
en inglés). Actualmente, 152 países han suscrito este 
tratado (hasta enero de 2018), el cual permite reali-
zar un trámite único de solicitud que puede posterior-
mente (hasta 30 o 31 meses después), convertirse 
en cuantas solicitudes nacionales se desee (mejor 
conocidas como fases nacionales) o regionales (ya 
que existen oficinas regionales como la de Europa, 
Eurasia y 2 oficinas africanas). Durante ese período 
los costos y la gestión corresponden a un único trá-
mite. Este sistema provee un examen de búsqueda 
único, una publicación única de la solicitud y le da al 
solicitante una opinión sobre el cumplimiento o no 
de los requisitos de patentabilidad. A petición (con el 
pago correspondiente) del solicitante, también pue-
de llevar a cabo un examen de fondo que le da una 
mayor certidumbre sobre la posible patentabilidad 
de la invención.

Al término de los 30 meses que dura la fase interna-
cional, el solicitante puede continuar o no con solicitu-
des de fases nacionales en cualesquiera de los países 
o regiones contratantes del PCT, cubriendo a partir de 
ese momento los costos de traducción (donde sea 

necesario), honorarios de despachos de abogados 
representantes, y derechos de las oficinas de patente 
correspondientes, cosa que antes del PCT era necesa-
rio hacer desde los 12 meses contados desde el regis-
tro de la solicitud inicial en el país de origen, para cada 
país en donde se quería proteger.

Este sistema (PCT) no otorga patentes, es decir, no 
hay patentes internacionales, sino que al final del pro-
ceso, cada una de las oficinas de patente de los paí-
ses o regiones en los que se decidió continuar la soli-
citud de patente, será la encargada de otorgar o no la 
patente correspondiente y definir qué alcance otorga 
a las reivindicaciones. Uno inicia con una solicitud in-
ternacional única y puede terminar con una docena, 
una cincuentena o un ciento de patentes nacionales 
otorgadas por diferentes países y/o regiones, cada 
una con diferentes alcances en sus reivindicaciones. 
Ver el anexo 9, donde se reproduce un resumen de 
la ponencia titulada “Análisis comparativo del otorga-
miento de una misma patente en diferentes países” 
[13], en el que se comentan las diferencias entre las 
reivindicaciones otorgadas por las oficinas de pa-
tentes de México, Estados Unidos y Europa para una 
misma invención del IBt. En esta materia se sugiere 
revisar también el anexo 10, donde se presenta un 
caso cubano [17].

En el anexo 8 se muestra la carátula de una solicitud 
internacional de patente [4] presentada por el IBt y la 
correspondiente patente europea ya otorgada [5].

30 31
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¿Cuánto cuesta patentar y
quién paga en el caso del IBt?

¿Quién se encarga en el IBt, de la redacción 
y gestión de la solicitud de patente?

Una solicitud de patente mexicana tiene dos pagos 
principales. Uno por la presentación de la solicitud 
de patente y el otro al momento en que es otorgada 
la patente, cuando se paga la emisión del título y el 
mantenimiento anual por los primeros 5 años. Suele 
haber otros pagos por cada respuesta que se presen-
te al IMPI o cada enmienda voluntaria que se realiza al 
texto de la solicitud, pero su monto no suele pasar los 
$1,000 pesos (IVA incluido, vigente a mayo de 2018). 
Los montos por presentación de la solicitud son de $ 
5,278.00 (IVA incluido, vigente a mayo de 2018) más 
$69.6 (IVA incluido, vigente a mayo de 2018) por cada 
página después de las primeras 30, y por la emisión 
del título más el pago del primer quinquenio de man-
tenimiento es de $ 10,334.83 (IVA incluido, vigente a 
mayo de 2018). Con independencia de estos costos, 
estarían los honorarios de un despacho de patentes 
que llevase el caso, que en la UNAM no son necesa-
rios pues nos apoyamos para esta función en la Di-
rección de Propiedad Intelectual de la Dirección Gene-
ral de Asuntos Jurídicos de la UNAM, para todas las 
gestiones ante el IMPI. La UNAM, además, goza de un 
descuento del 50% sobre tales tarifas, por ser una ins-
titución de educación superior.

Por su lado, una solicitud internacional tiene costos 
significativamente más elevados. La presentación 
de una solicitud internacional tiene un costo varia-
ble (dependiente de varios factores, como el núme-
ro de páginas) pero típicamente cuesta alrededor de 
los $3,000 dólares (al 2018). Posteriormente, si se 
desea que la autoridad internacional realice un exa-
men de fondo, es necesario pagar cerca de otros 
$780 dólares (al 2018).

La Coordinación de Innovación y Desarrollo (CID) de 
la UNAM, desde 2015 ha ofrecido cubrir el 100 % de 
los costos de derechos de patente en México y tras 
una evaluación, también de solicitudes internaciona-
les PCT (al menos el pago inicial de la solicitud) de 
invenciones universitarias.

En el caso de solicitudes de patente en el extranje-
ro, ya sea que se presenten directamente como so-
licitud de prioridad o como extensión geográfica de 
otra solicitud (mexicana o internacional), los costos 
suelen ser significativamente mayores a los de una 
solicitud nacional, e incluso que los de una solicitud 
internacional (debido a que para ésta no requerimos 
que nos represente un despacho legal y nos ahorra-
mos esos costos). En un caso en el IBt, en el que 
afortunadamente ya teníamos una empresa a la que 
se le otorgó la licencia exclusiva de la invención, la 
sola entrada a fases nacionales en 15 países o re-
giones (Europa y Eurasia), costó $92,000 dólares en 
2010 (un promedio de $6,133 dólares por cada país o 
región). Posterior a esto, en los siguientes 3 a 5 años 
se llevó a cabo la evaluación por parte de cada una 
de las oficinas de patente y los costos subsecuentes 
se multiplicaron al menos por dos (ya que por cada 
acción que emite una oficina de patente, los despa-
chos de abogados cobran por recibirla, traducirla al 
inglés, enviárnosla, recibir nuestra respuesta, tradu-
cirla al idioma del país y presentarla). 

El IBt, desde el año 1987, cuenta con la Secretaría Técnica de Gestión y Transferencia de Tecnología, desde 
2014 dependiente de la Secretaría de Vinculación (STGTT/SV), quien se encarga de la redacción del texto de 
la solicitud, previa revisión del Estado de la Técnica (en documentos de patente), de la preparación de las figu-
ras y listados de secuencias (cuando se requieren) y del seguimiento necesario ante la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos de la UNAM que es la encargada en la UNAM, de hacer la labor ante la ventanilla del IMPI. 
Por ello, no se requiere contratar los servicios de despachos de patente para que la representen ante el IMPI.

Confidencialidad
Es importante resaltar que el personal de la STGTT/SV, trabaja bajo las cláusulas de confidencialidad que 
establece el Contrato Colectivo de Trabajo de la UNAM y está sujeto a lo que estable el artículo 134 fracción 
XIII de la Ley Federal de Trabajo y 82 a 86 de la Ley de Propiedad Industrial, por lo que el manejo de toda la 
información de las solicitudes de patente (hasta antes de su publicación), son manejadas como información 
confidencial. Esto aplica tanto para solicitudes nacionales como internacionales.
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Como inventores
¿qué pasos debemos tomar y cuándo?

Búsquedas del Estado de la Técnica. Es recomendable que al inicio del proyecto de I+D se realicen bús-
quedas del Estado de la Técnica para determinar que el resultado esperable del proyecto efectivamente 
sea nuevo e inventivo y no se desarrolle el proyecto en vano (es decir, que no se pueda proteger). Esto lo 
pueden realizar los propios inventores o bien hacerlo con apoyo del personal de la STGTT/SV. Estas bús-
quedas se pueden repetir conforme el proyecto avance y los resultados vayan surgiendo, sobre todo en la 
medida que resulten inesperados.

Publicación. Como ya mencionamos, la Ley de Propiedad Industrial en México establece un período de gra-
cia de 12 meses contados a partir de la fecha de la primera divulgación (escrita u oral, incluyendo tesis -aún 
de licenciatura-, congresos -ya sea presentaciones orales o poster-) de la invención, para poder registrar la 
solicitud de patente, sin que dicha publicación afecte su novedad. Sin embargo, este período de gracia no es 
otorgado por todos los países. Por ello es sumamente recomendable buscar la protección de la invención 
por patente antes de realizar cualquier publicación. Antes de enviar una publicación que contenga todo o 
parte de los resultados que considere puedan ser una invención, consulte con el personal de la STGTT/SV.  Si 
ya sometió a publicación o incluso salió publicado el material, no espere a que se venza el período de gracia 
(de 12 meses), consulte con el personal de la STGTT/SV.

Redacción. La redacción del documento de solicitud de patente requiere de las secciones antes menciona-
das. La redacción de la misma puede hacerse básicamente de dos formas: 1) El personal de la STGTT/SV 
lleva a cabo la redacción basado en manuscritos (tesis o artículos o sus borradores preliminares) proporcio-
nados por los inventores y en entrevistas con los mismos; y 2) Alguno(s) de los inventores, tras entrevistarse 
con el personal de la STGTT/SV lleva a cabo la redacción, bajo supervisión del mismo. En cualquiera de los 
casos, el personal de la STGTT/SV se encargará de la redacción de las reivindicaciones, que son la parte legal 
que establece el alcance técnico-legal que se reclama como propiedad.

Gestión. El personal de la STGTT/SV llevará a cabo la integración del expediente (descripción, divulgaciones 
previas si las hay, cesiones de derechos de cada inventor, comprobante de pago, etc.). Una vez lista la redac-
ción, se apoyará con la Dirección de Propiedad Intelectual de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la 
UNAM, para presentar el expediente al IMPI.

En aquellos casos donde se requiera registrar solicitudes de patente en el extranjero, la STGTT/SV igualmen-
te integrará el expediente, contratará con un despacho de patentes en el país(es) de interés y se encargará 
de realizar la gestión por conducto de dicho despacho. Estos gastos (ver sección correspondiente) no son 
cubiertos ni por la CID/UNAM ni por el IBt. Se espera que antes de llegar a esas instancias ya se cuente con 
una empresa que tenga una licencia de la invención y que esté financiando esos gastos.
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¿Qué información debemos proporcionar 
para la redacción de la patente?

Para permitirle al personal de la STGTT/SV apoyarle con la redacción, será conveniente proporcionarles cual-
quier manuscrito que se tenga sobre el proyecto (avances de tesis o de artículos), así como revisiones de la 
literatura (particularmente artículos de revisión). Adicionalmente, será necesario tener una o más entrevistas 
para que se pueda extraer el máximo posible de información sobre los resultados y alcances de las aplica-
ciones de la invención.

Será necesario informar sobre cualquier divulgación previa en artículos, congresos, tesis, etc. y proporcio-
narles copia.

¿Qué es mejor: la publicación o la patente?
En sentido estricto, no se puede decir que una sea mejor que la otra, ya que tienen diferentes objetivos. La 
publicación tiene como objeto el dar a conocer con la mayor amplitud posible los avances o resultados de 
un proyecto de investigación. Por su lado, la patente tiene como objetivo la protección de los derechos de 
propiedad sobre los resultados de un proyecto que resuelve un problema técnico, que puedan constituir una 
invención y que cumplan con los criterios ya mencionados. Con estos derechos protegidos (en forma de una 
exclusividad), el titular puede lucrar con su invención.

La publicación (por cualquier medio) y la protección por patente no son mutuamente excluyentes. Una vez 
registrada la solicitud de patente, la invención se puede publicar por cualquier medio, sin que afecte el otor-
gamiento de la respectiva patente. Incluso, si ya se había publicado, algunos países (entre ellos México y Es-
tados unidos, pero no así Europa) otorgan un año de gracia, a partir de la primera divulgación de la invención, 
para poder registrar la solicitud de patente, sin considerar dicha publicación como parte del Estado de la 
Técnica en contra de la solicitud de patente. Es muy importante ser cuidadosos con las fechas. En cualquier 
caso, lo ideal es primero registrar la solicitud de patente y ya luego, si se desea, publicar.

¿De qué sirve tener una patente?
Al titular de una patente le es conferido por el Estado (país) otorgante, el derecho de exclusividad sobre la 
explotación comercial de una invención, por 20 años desde la fecha de registro de la solicitud original, esto 
quiere decir que nadie que no sea él o quien él autorice, podrá producir, ofrecer en venta, vender o incluso im-
portar dicha invención en el territorio que comprende el Estado otorgante. Una patente no es un permiso a su 
titular para la explotación de la invención, sino el derecho a impedir a terceros de dicha explotación. Para que 
la invención pueda explotarse aún pueden ser necesarios permisos como los de COFEPRIS o de SAGARPA.

¿Por qué debe patentar la UNAM
siendo pública?

Para una institución como la UNAM, que es pública y sin fines de lucro, si bien no está entre sus objetivos 
el explotar comercialmente nada, el poder proteger sus invenciones le puede representar un ingreso im-
portante que puede destinar a complementar sus otros ingresos para dedicarlos a cumplir sus objetivos 
centrales. Este ingreso puede ser capitalizado en el momento en que otorgue a empresas licencias sobre 
las tecnologías que ha protegido, con las que les autoriza a explotar la invención protegida y a cambio ob-
tiene beneficios económicos.

Una forma en que la UNAM puede retribuir a la Sociedad, que aporta los impuestos que la mantienen fun-
cionando, es generando invenciones que se puedan convertir en nuevos o mejores productos y servicios (o 
la tecnología que está detrás de éstos) que sean factibles de ser explotados por terceros, quienes los harán 
llegar a la Sociedad. Una tecnología que no está protegida por patente es difícil que sea de interés para una 
empresa, pues tras invertirle tiempo y recursos en llevar el producto al mercado, al no estar protegida, es 
fácilmente copiada por terceros, con lo que el negocio deja de ser atractivo. Para la Universidad, el poder pro-
teger las invenciones que genera es una forma de hacerlas atractivas a las empresas que puedan completar 
el círculo virtuoso de innovación, llevando el producto o servicio a la Sociedad, retribuyéndola con ello.
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¿Qué es la explotación comercial de
las patentes?

La explotación comercial de una patente es precisamente la industrialización y comercialización de la tec-
nología o productos que ampara dicha patente (o solicitud si aún no está otorgada). La explotación comercial 
la puede llevar a cabo el titular de la patente (o solicitud) o bien un tercero que cuente con una autorización 
(licencia) del titular. Este es el caso de la UNAM, que, por su naturaleza jurídica, no puede llevar a cabo dicha 
explotación comercial, sino que busca el otorgar licencias de explotación a terceros para que lleven a cabo 
esta actividad de índole industrial y comercial. A cambio, la Universidad negocia el recibir pagos por el otorga-
miento de la licencia y de regalías sobre las ventas de los productos que realice el tercero autorizado. Como 
ya se mencionó, de tales pagos, la UNAM comparte el 50 % con los inventores de la tecnología o productos, 
correspondiéndole otro 30 % a la entidad académica (en este caso el IBt) donde se desarrolló, mientras que 
el otro 20 % lo destina a su administración central.

En el anexo 11 se reproduce un resumen de la ponencia titulada “Análisis de las trasferencias tecnológicas del 
Instituto de Biotecnología de la UNAM, en los últimos 20 años” [9]. En este documento, el término transferencias, 
incluye las licencias otorgadas sobre documentos de patente.

En el anexo 12 se reproduce un resumen de la ponencia titulada “Protegiendo y comercializando tecnología de 
punta, desde una Institución de Educación Superior: Descripción de un caso real” [8]. Donde se describe la protec-
ción y explotación comercial (mediante el otorgamiento de una licencia a un tercero), de una tecnología del IBt.

¿Vale la pena patentar toda invención
que cumpla los requisitos?

Si uno lleva a cabo un estudio de patentabilidad de cada uno de los proyectos que se realizan en el Instituto de 
Biotecnología, encontrará que la mayoría de ellos cumplen con los requisitos mínimos para otorgárseles una 
patente: son nuevos, son inventivos (no son obvios), tienen alguna posible aplicación industrial y pueden ser 
descritos de manera suficiente. Sin embargo, la mayoría de ellos no están ligados a una aplicación que tenga 
un claro valor comercial que se vislumbre al corto o mediano plazo. Otros proyectos, en cambio, además de 
cumplir con los requisitos de patentabilidad, claramente tienen el potencial de generar productos en un corto 
o mediano plazo, que pueden satisfacer necesidades en el mercado. 

Dado que el proceso de registro de una solicitud de patente (desde la búsqueda del Estado de la Técnica, su 
redacción, su gestión, prosecución, mantenimiento y defensa) implica invertir recursos humanos (horas de 
los especialistas de la STGTT/SV invertidas) y económicos, es necesario evaluar cuáles posibles invenciones 
vale la pena proteger por solicitud de patente y cuáles no. 

Es necesario hacer un balance entre el riesgo de que todo ese esfuerzo y gasto en gestionar y obtener la pa-
tente se quede simplemente en un cajón, en un reporte institucional como un número más, y la oportunidad 
de que esa tecnología (o invención) llegue a ser efectivamente comercializada, se convierta en un nuevo 
satisfactor a la Sociedad y genere recursos económicos para la Universidad. Está, además, la posibilidad de 
que la patente no llegue a ser otorgada, pero esta posibilidad normalmente se reduce haciendo búsquedas 
exhaustivas del Estado de la Técnica.
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