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RESUMEN 

El autor lIe refiere, en primer lugar, alu reformu en la leplación de 
loe Estadoe Unidoe, especialmente a partir de la preeente cWcada, para 
fortalecer el sistema de patentes, con la ftnalidad de proporcionar in· 
eentivoe a la innovación industrial. 

Dentro de este orden de id ... , menciona la creación. en 1982, del 
Tribunal de Caaación del Cimlito Federal, con el objeto de uniftear la 
jurisprudencia sobre la materia, la modifteación de re¡lu procesalea. 
tendiente a la aceleraeión de loa juicioe, la amptiación del plazo de du
raeión de lu patentes y varioe proyec:toe de ley que le eneuentran ae
tualmente en el Congreso. Alude tambi6n a la nueva polftica comer
cial norteamericana, eepecialmente con .... pecto a la preai6n ejercida 
por elle paía en el ámbito internacional para que le eumplan loe que 
considera requiaitoe minimoe en la proteeci6n de patentes. 

Conaidera luego la modernizaci6n del sistema de patentes en otros 
pú .... refiri6ndoae eepecialmente a Corea y CaaacU, '1 cM.taea la im
portancia de la armonización internaeional en eete campo. CoDc:luye 
que, a diferencia de lo que lIleeclfa huta baee poeoI a60B. actualmente 
existe una clara tendencia hacia el fortalecimiento de las patentea, lo 
cual eonaidera fundamental para poeibilitar la innovaciÓll y el progreso 
económico. 

ABSTRACT 

PATENTS, PROGRESS ANO PROSPERITY 

In the firat place the author diaeuueI reforma in U. s. le¡ialation. ea
peciaIly &inca the beginnig of the preeent decade. aimed at atrengthe
ning the patent ayatem in order to encoura¡e industrial innovaüon. 

• Trabajo leido en la XXVI Conferencia de la Inter-Ameriean Bar Aaaocia
tion, en Buenoa Aires, el 11 de mayo de 11187. 
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In thia reapeet he mentiona t.he ereation, in 1982, of tbe Federal Court 
of Cuaation, wit.h the purpoee of unifyin¡ JaWI on t.he lubjeet, t.he IDO
dificat.ion of l'IlleI of procedure ao .. to lpeed up t.riala, t.he extenaion 01 
the patenta' effective term and lleveral billa eurrent1y under Itudy in 
Congrese. He alao relen to t.he new American trade poliey, eapec:ially 
regardin, the pnuure internationalIy applied by t.he U. S. ao tbat 
what t.hey conaicler minimal requirementa lor patent proteetion be 
meto He tben deala witb t.he updatin, of t.he patent lyatem in ot.her 
countriel -particularly, Korea and Cauda-, and Itreaaea t.he impor
tance 01 international barmony in thia tield. He coneludea tbat, in con
trut with previoua yean, at pnaent t.here ia a clear tendeney towarda 
the Itrengtbening of patenta, whieb he beHevea eueDtW to iMovation 
and economie progreu. 

l. NOTASSOBU ELSISTEIIA DE PATENTES 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 

Corno es bien sabido, los Estados Unidos instituyeron en 1790, 
poco después de fundada la nación, un fuerte sistema de patentes. 
El moderno sistema de patentes de los Estados Unidos, que fue es
tablecido por el Congreso, en 1836, ha permanecido bastante esta
ble desde aquella época. Sus principios han sido sostenidos hasta 
nuestros días, a pesar de los numerosos ataques por parte de sus 
críticos. Se ha desarrollado especialmente por decisiones judicia
les más que por promulgaciones legislativas. La revisión de 1953 
de la Ley de patentes de los Estados Unidos representó fundamen
talmente una actualización y reafirmación por parte del Congreso 
de los antiguos principios de la ley. 

Después de la Segurida Guerra Mundial, los Estados Unidos 
fueron lideres en la explosión tecnológica y en la transferencia de 
tecnología a otras naciones, pero muy pocos fuera de la industria 
y de la profesión dedicada a las patentes atribuyeron un papel im
portante al apoyo al sistema de patentes en el éxito de los Estados 
U nidos en conseguir este predominio tecnológico en el mundo. Los 
economistas liberales, con su aversión innata al "monopolio", conti
nuaron poniendo en tela de juicio la relevancia del sistema en la 
creación de incentivos para el crecimiento industrial. Los criticos 
antirnonopolio seguían sin captar la distinción entre el privilegio o 
propiedad de la patente, que añadía algo nuevo al comercio, y los 
verdaderos monopolios, que quitaban algo al comercio. 

Cabe recordar, a título de ejemplo, que en 1967, dos conocidos 
economistas liberales, los profesores Melman y Machlup, después 
de revisar el sistema de patentes a pedido del Congreso de los Es
tados Unidos, llegaron a las siguientes sorprendentes conclusiones: 
el sistema de patentes ya no segu1a cumpliendo el objetivo constitu
cional de promover la ciencia y las artes útiles y, en el futuro, el 
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principal tmpetu para la promoción de las ciencias y las artes átiles 
no proeederia del sistema de patentes linO de tuerzas y factores 
que se encontraban fuera del mismo. Y seguían diciendo: "Si ~o 
tuViésemos un sistema de patentes, serta irresponsable, sobre la 
base de nuestros conocimientos aetuale$ y de S1J8 consecuencias 
económicas, recomendar la iDltitueión de uno. Dado que hemos 
tenido este sistema durante mucho tiempo, serta irresponsable, de 
acuerdo con nuestros conocimientos actuales, recomendar su aboli
ción". 

Pero el sistema de patentes ha sobrevivido a los profesores 
Melman y Machlup y a otros críticos de mentalidad similar, e inclu
so se ha fortalecido tremendamente, como se podrá ver más adelan
te. Hoy en dia no existen crít'¡~ al mismo, y tesis tales como las 
de los profesores citados no se pueden seguir sosteniendo seriamen
te. Conocidos economistas actuales, como los profesores Mans
field y Scherer, llegan a conclusiones totalmente opuestas. Una y 
otra vez se han presentado estudios y propuestas para alternativas 
a las patentes como incentivos, pero el sistema de patentes ha so
brevivido a ellos como, en última instancia, la mejor y más viable 
alternativa. 

Más recientemente, el profesor español Carlos Fernández No
voa, en la obra Hacia un nuevo 8Í8tema de patentes, ha estudiado 
otros sistemas alternativos, particularmente un sistema de premios 
monetarios gubernamentales, rechazándolos. Dice que: "El siste
ma de patentes es el único sistema de incentivar la investigación 
tecnológica que es conciliable con el sistema de economía de merca
do". Estoy de acuerd~ en un ciento por ciellto. 

Sin embargo, a mediados de la década de los afios sesenta, de 
hecho muchos afirmaban que el sistema estaba fallando y que era 
inaplicable en una sociedad industrial moderna. En 1966, el presi
dente Johnson nombró una comisión presidencial para estudiar el 
sistema de patentes en el contexto de las condiciones actuales. La 
Comisión emprendió un amplio y extenso análisis del sistema de 
patentes de los Estados Unidos y de los sistemas extranjeros de pa
tentes y concluyó: "Un sistema de patentes puede hoy continuar 
proporcionando un incentivo a la investigación, al desarrollo y a la 
innovación. No hay ningún sustituto práctico para el servicio ex
cepcional que presta". 

Aunque inmediatamente después se presentó en el Congreso 
de los Estados Unidos un proyecto de ley para introducir en el sis
tema de patentes las reformas necesarias, no fue hasta 1980, des
pués del reconocimiento público de un retroceso de la innovación 
industrial en los Estados Unidos, cuando se decidió iniciar una ac
ción legislativa real para fortalecer el sistema. Esta decadel)cia de 
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la innovación industrial provocó, a fines de los años setenta, un re
novado interés público y polftico por el sistema norteamericano de 
patentes. Al parecer habia una correlación entre la decadencia en 
la innovación y el nivel de actividad de patentes por los inventores 
norteamericanos. El sistema de patentes encontró repentinamen
te un apoyo más amplio en muchos circulos dentro y fuera del go
bierno como importante incentivo a la innovación y al crecimiento 
industrial. 

En 1978 se nombró una segunda comisión presidencial para es
tudiar esta decadencia, y esta vez no se puso ya en tela de juicio el 
papel del sistema de patentes en apoyo de la innovación indus
trial. Por el contrario, se concluyó que no se necesitaba ninguna 
revisión fundamental del sistema, limitándose simplemente a ex
presar sus preocupaciones sobre determinados fallos. 

Durante los últimos años se ha producido en los Estados Uni
dos un cambio notable respecto de las patentes. Gracias a los es
fuerzos del gobierno, la industria y los abogados especializados en 
patentes, se ha creado un nuevo ambiente decididamente propicio 
al sistema de patentes. Aunque en este momento no podemos per
mitirnos más que conjeturas en cuanto a si el nuevo sistema de pa
tentes dará un impulso a la innovación tecnológica e industrial, pare
ce, no obstante, que existe un cierto optimismo que se traduce en 
incrementos de los montos invertidos en investigación, así como 
una expectativa de mayores beneficios fmancieros. Se advierte 
claramente que las patentes gozan otra vez de mayor favor y la ti
tularidad de ellas es examinada con mayor rigor, tanto desde el 
punto de vista ofensivo (en términos de fuertes medidas para hacer 
cumplir las leyes de patentes), como desde el punto de vista defen
sivo (medidas para evitar las consecuencias de las violaciones). 
Estos factores propicios no son más que el resultado de ciertos 
cambios que han ocurrido en diversos sectores. 

Según consenso general, el cambio más importante ha sido la 
creación, en 1982, del Tribunal de Casación del Circuito Federal 
(CAFC), que tiene su sede en Washington *. Este tribunal fue 
constituido con el propósito de asumir la única jurisdicción sobre 
recursos en casos de patentes, así como retener la jurisdicción so
bre recursos procedentes de la Oficina de Patentes y Marcas. Con 
esto, se buscó terminar con los diversos cuerpos jurídicos que ha
bían surgido en los distintos tribunales federales, eliminar elforum 
shopping y permitir que los procesos sobre patentes fueran juzga
dos por jueces que tuvieran conocimientos expertos en dicha ma
teria. 

• Ver "Derechos intelectuales", 2-169. (Nota del editor.) 
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Este tribunal ha tenido mucho éxito en estas actuaciones. Ha 
emitido fallos que defienden patentes y descubren violaciones de 
derechos de patentes en una proporción de ea&OS mucho mayor que 
bajo el sistema anterior y ha eonfirmado la mayoría de los fallos 
emitidos por los tribunales ordinarios en loa que las demandas pre~ 
sentadas fueron estimadas vüdaa. En 8íntesis, se puede afirmar 
que la eonsistencia ha vuelto a loa fallos que interpretan la ley de 
patentes. Esto permite al experto en patentes y a su vez al em
presario, hacer valoraciones más exactas y profundas en esta mate
ria. De igual modo, las empresas que antes estaban dispuestas a 
arriesgar las consecuencias de una violación de la ley de patentes, 
ahora se ven obligadas a reconsiderar tal estrategia. 

Hoy en día, las patentes crean una defensa fonnidable que pue
de aplastar a quienes pretenden infringir los derechos de patentes 
con daftos y perjuicios reales, que son, además triplicados, e inclu
yen intereses posteriores a la infracción, minutas de abogados, cos
tas legales e interdictos permanentes. 

En la Oficina de Patentes y Mareas se han puesto en práctica 
reglas para acelerar los procesos de interferencia, es decir, las dispu
tas sobre prioridad. Se ha establecido un proceso de reapertura 
de examen por el cual la validez de una patente puede ser recusa
da sobre la base de un articulo previo, recientemente descubierto. 
También se han establecido normas para introducir cambios en EH 
área de las invenciones conjuntas. 

Una nueva ley promulgada en 1984 pennite la ampliación del 
plazo de duración de las patentes con tal que el producto cubierto 
por las demandas en la patente haya sido sujeto a una revisión re
glamentaria antes de su primera puesta en uso comercial. Esta 
ley se aplica a medicamentos humanos, equipos médicos, aditivos 
alimenticios y colorantes. A pesar de que esta leyes limitada en 
su alcance y de que ha hecho varias concesiones en el área de los 
medicamentos genéricos, es muy significativa en la medida en que 
reconoce la ampliación del plazo de duración de la patente, a fin de 
compensar el retraso ocasionado por otras normas y requisitos gu
bernamentales. 

Actualmente continúan los esfuerzos legislativos encaminados 
a fortalecer la protección ofrecida a los propietarios de patentes. 
Hay leyes pendientes de aprobación por el Congreso que tienen fi
nalidades tales eomo ampliar la restauración de plazos de duración 
de patentes a productos químicos para la agricultura; sancionar 
previsiones referentes a la expiración de licencias en el caso de re
cusación de validez; requerir que las licencias de patentes recusadas 
bajo las leyes "anti-trust" sean juzgadas "rule of reasons"; eliminar 
la posibilidad de triples daños y perjuicios para los que conceden la 

9. ~r. InL. 3. 
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licencia de patentes; reducir los requisitos necesarios para obtener 
una orden de exclusión de la "U. S. Intemational Trade Commi
saion" a fin de bloquear importaeiones que infrinjan las patentes de 
los Estados Unidos; pedir al presidente que imponga sanciones co
merciales a los países que no protegen adecuadamente los derechos 
de propiedad intelectual estadounidenses. Tiene especial impor
tancia la legislación pendiente que convertirla en violación importar, 
utilizar o vender en los Estados Unidos un producto fabricado en el 
exterior mediante un proceso cubierto por una solicitud de patente 
estadounidense. El titular de una patente de procesos tendría, de 
este modo, derechos contra el importador de tales mercancías y 
contra el usuario y el vendedor de dichos productos. 

11. TENDENCIA HACIA LA ARMONIZACION INTERNACIONAL. 

VENTAJAS 

También hay una nueva política norteamericana en la materia 
que está contenida en un reciente documento del Representante 
Comercial (TR) de los EE. UU. y que el doctor M. Cikato llamó "la 
batalla en el GA TT" en una reciente conferencia dada en W ashing
ton y titulada "Negociar y Golpear: Nueva Estrategia para la pro
piedad intelectual"·. 

El doctor Cikato, si bien emplea frases como "diplomacia de las 
cañoneras", no obstante concluye: "Creemos que hay que evitar el 
simplista y ya gastado argumento de la defensa de los derechos so
beranos. Por más que insistamos en su vigencia, la fuerza de los 
hechos superará su valor. Es necesario caminar por la vía prag
mática y negociar, por ejemplo, problemas específicos como el de la 
propiedad intelectual, contra concesiones en otras áreas que intere
san al desarrollo económico. 

No debemos sectorializar los problemas, sino enfocarlos en su 
conjunto, ·cediendo en algún aspecto para obtener beneficios en 
otros .. ••. 

Los coreanos, probablemente, han sufrido la presión de los Es
tados Unidos en mayor medida. En este año entrar4 en vigor en 
Corea, como conseeuencia de esa presión, la nueva legislación sobre 
protección de sustancias químicas per ae. Haee dos aftos, cuando 
estuve en Se111, todavía decían que la protección para las sustancias 
químicas llegaría eventualmente y que los alemanes y los japoneses 
también se habían tomado bastante tiempo en institucionalizar di-

• Reproducida en "DereehOl intelectuales", 2-13. (Nota del editor.) 
•• Ver "DereehOl inteleetual.", 2-31. (Nota del editor.) 
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cha protección. Sin embargo, en este caso la protección le ha im
puesto antes de lo que se esperaba. De aeuerdo con esta nueva 
política de los EE. UU. se estén deaarrollando requisitos mínimos 
en la protección de patentes. Las l1ltimas versiones que he tenido 
la oportunidad de ver IOn las siguientes: 

a) En cuanto al ámbito de la patente, deben otorgarse paten
tes para productos y procedimientos nuevos, ótiles y no obvios, sin 
discriminación en cuanto a la materia, incluyendo, sin que ello 10 li
mite, los siguientes: proporcionar plena protección al producto para 
sustancias químicas, incluyendo sustancias farmacéuticas y agro
químicas, proporcionar protección a las patentes para procesos y 
productos biotecnológicos, incluyendo microorganismos, plásmidos 
y secuencias de ADN, etcétera. 

No debe negarse la protección a las patentes de otros produc
tos o procesos protegibles simplemente por el hecho de estar pre
sente en el programa de un ordenador. 

b) En cuando a la licencia obligatoria, deberá tomarse en cORSi
deración la importación autorizada por el titular de la patente, 
siempre que ésta satisfaga los requisitos de utilización. 

Las legítimas razones para la no explotación deberán incluir 
casos en que la comercializaeión se retrasa por circunstancias fuera 
del control del titular, tal como el control administrativo legalmen
te establecido. 

N o deberá imponerse licencia obligatoria exclusiva. 
Las disposiciones para una licencia obligatoria no deberán ser 

discriminatorias en favor de ciertas clases referentes a la materia. 
Si se impusiera una licencia obligatoria, los titulares de las pa

tentes deberían ser totalmente indemnizados, o, alternativamente, 
en el caso de no explotación, no deberá imponerse a la licencia obli
gatoria requisito alguno. 

e) Ahora bien, consideremos el caso del Canadá, donde hay de
sarrollos interesantes y relevantes en estos días. 

La propiedad intelectual es una cuestión prioritaria, tanto en el 
Canadá como en los Estados Unidos, y en aquel país constituye un 
punto clave en el plan gubernamental de volver a poner en marcha 
la economía canadiense. Este enfoque se basa en la confianza de
positada en la fuerza innata de la economía y de la productividad de 
ese país. 

Canadá es una nación rica, desarrollada y, en cierta medida, 
una superpotencia económica. Hay dos metas para la política ca
nadiense: una, conseguir un comercio más libre, despejando barre
ras innecesarias, arancelarias y no arancelarias, que dificulten el 
comercio entre las naciones. La otra meta es el desarrollo del Ca-
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nadá como pafs de alta tecnología, tanto en términos de desarrollo 
de su propia tecnología, como en el uso de otras tecnologías. Por 
ejemplo, Canadá está ocupado en la extensiva modernización de va· 
rias leyes federales que ayudan a conformar el entorno empresarial 
canadiense, así como la actitud hacia la propiedad intelectual; es 
decir, la antigua, ya centenaria, "Competition Law" (Ley de com· 
petencia), la ley de patentes del Canadá y la "Copyright Act" del 
Canadá. 

La primera especificación de estas leyes modernizadas es que 
tienen que reflejar la situación actual. Desde que dichas leyes fue· 
ron promulgadas, o bien revisadas, han surgido nuevas tecnologías 
y nuevas industrias, las cuales arrastran nuevos planteamientos 
que requieren nuevas soluciones. La segunda especificación es que 
las leyes deben fomentar la creación en el Canadá de un clima en el 
cual puedan florecer sin trabas la investigación y el desarrollo. La 
tercera especificación es que las leyes deben crear un entorno en el 
cual los derechos de la propiedad intelectual de los innovadores y 
autores estén garantizados. 

Con respecto a la Ley de patentes del Canadá, la primera meta 
es armonizar sus disposiciones con las que rigen en los demás paf· 
ses. Por otra parte, proyectan también introducir algunas modifi· 
caciones en el tratamiento de las licencias obligatorias de productos 
farmacéuticos, con el propósito de realizar una amplia expansión de 
la investigación y desarrollo farmacéutico, así como incrementar los 
puestos de trabajo científicos en Canadá. Para conseguir esto se 
necesita un clima inversor más propicio, que suele acompañar a una 
protección de patentes más justa y equitativa. 

Se ha observado en ciertos sectores, sin embargo, alguna preo. 
cupación en el sentido de que cualquier cambio acarrearía un incre· 
mento en los precios de los medicamentos. Pero debe tenerse en 
cuenta que la nueva legislación tendrá un impacto positivo sobre la 
economía canadiense al crear tres mil nuevos puestos de trabajo a 
través de mil millones de dólares en nuevas inversiones, realizadas 
por los fabricantes multinacionales de productos fannacéuticos. Las 
principales compañías fabricantes de productos farmacéuticos, 
ante la introducción de la nueva ley, han anunciado la inversión en 
el Canadá, a lo largo de los próximos cinco aftos, de noventa y tres 
millones de dólares en investigación y desarrollo. Este programa 
creará puestos de trabajo en centros de producción y también crea· 
rá empleos en universidades y hospitales, debido a los estudios e in· 
vestigaciones que encargarán las empresas. 

d) Para los países que participan en el sistema de patentes, 
existen tres razones esenciales por las que debemos continuar hacia 
la obtención de una armonización internacional. 
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En primer lugar, el desarrollo de la tecnología está llegando 
a tener un nivel cada vez mayor dentro del marco internacional. 
Los progresos tecnológicos, como el transistor de ayer o la tecnolo
gía del láser o del gen de hoy en dia, se están extendiendo rápida
mente por todo el mundo. 

En segundo lugar, la documentación que ha de ser considerada 
al examinar la patentabilidad de la invención, abarca hoy aproxima
damente veinte millones de documentos, y está creciendo a razón 
de más de 500.000 documentos por afto. Además el planteamien
to del desarrollo tecnológico en diversos campos ha llegado a ser 
tan complicado que únicamente lo comprenden los verdaderos espe-
cialistas. ' 

En tercer lugar, el desarrollo del procesamiento electrónico de 
datos ha llegado ahora a un punto en el cual puede revolucionar los 
procedimientos de concesión de patentes y la difusión de la informa
ción sobre las mismas. Las oficinas de patentes en Japón, los Es
tados Unidos y Europa se han embarcado actualmente en un pro
grama conjunto de cooperación en el campo de la automatización de 
dichas oficinas y se habla mucho del "sistema sin papeleo" para 
principios de la década del noventa. 

Son estos tres elementos ~l aumento de las solicitudes inter
nacionales de invenciones, el aumento del volumen y la complejidad 
de la documentación, y las posibilidades de desarrollo del procesa
miento electrónico de datos- los que imprimen un nuevo ímpetu a la 
continuación de la armonización internacional en el campo de la pa
tente. 

Existe la necesidad de armonizar la redacción de las reivindica
ciones, la práctica relacionada con la unidad de la invención, los r(:
quisitos para exponer el invento en una solicitud de patente y las 
condiciones para permitir enmiendas a la solicitud de patente du
rante el proceso de concesión para una patente, etcétera. 

El avance de la armonización deberá hacerse en tres etapas: 1) 
automatización; 2) procedimientos, y 3) asuntos de fondo y legisla
ción. Cada etapa es más difícil que la anterior, pero por otra par
te, el cumplimiento de una etapa facilita la realización de la siguiente. 

La armonización está en el ambiente. Es una idea a la cual le 
ha llegado su tiempo. Todo esfuerzo hacia la armonización está to
rnando ímpetu y la marcha hacia la armonización se hace irreversible. 

111_ CONCLUSiÓN 

Creo que es una verdad indiscutible que patentes muy fuertes. 
incluyendo específicamente las patentes para sustancias químicas: 
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a) Promueven el procedimiento de innovación. 
b) Facilitan la transferencia de licencias y tecnolog1a. 
e) Tienen gran impacto en 18 investigación al difundir informa

ción sobre los avances de la tecnolog1a. 
el) Estimulan inversiones de alto riesgo que conducen a la in

dustrialización. 
e) Tienen una importante influencia en el progreso económico. 
Además, la innovación industrial en cualquier país depende vi

talmente de la integridad del sistema de patentes. La innovación 
industrial exige un capital puesto en riesgo y desembolsos sustan
ciales en investigación y desarrollo. Pero el riesgo debe tener su 
recompensa, y si la recompensa no es proporcionada al riesgo, na
die se atreverá a correrlo. 

Afortunadamente, en contra de la muy difundida tendencia ha
cia la erosión del sistema de patentes de hace algunos años, hoy en 
día podemos observar una tendencia muy positiva hacia el fortaleci
miento del sistema de patentes, o, expresado de una forma más am
plia, hacia el sistema de propiedad industrial e intelectual, según el 
ejemplo dado por los Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea, China 
y también por Espafla. 


