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La legislacion de propiedad intelectual aplicada a la agrobiotecnologia en
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Resumen.
El presente trabajo tiene como objetivo presentar el sistema de apropiacién de los
resultados agrobiotecnoldgicos bajo las normas de propiedad intelectual en el territorio de
la Republica Argentina. A tales fines, en primer lugar se comentara sobre la justificacion
econdémica de la existencia de derechos de propiedad intelectual para proteger los
desarrollos innovadores. En segundo lugar se desarrollard sobre las condiciones
establecidas en las leyes argentinas para proteger los desarrollos agrobiotecnolégicos. En
tercer lugar se haré referencia al Unico fallo existente sobre la materia, que ha tenido la
particularidad de generar el debate en todas las instancias judiciales. Finalmente, se

reflexionara sobre la importancia de asegurar el acceso a las tecnologias protegidas.

Abstract.

The present work must like objective present the system of appropriation of the
agrobiotechnological results under the Argentinian intellectual property laws. To such
purpose, in the first place it will be commented on the economic justification of the
existence of intellectual property rights to protect innovation. Secondly it will developed on
the conditions established in the Argentine laws to protect the agrobiotechnological
developments. Thirdly will refer to the only one existing judgement on the matter, which
has had the particularitity of generating the debate in all the judicial instances. Finally, it

will be reflected on the importance of assuring the access to the protected technologies.

* El presente trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigacion J-089 de la Facultad de
Ciencias Juridicas y Sociales UNLP.
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La legislacion de propiedad intelectual aplicada a la agrobiotecnologia en Argentina.

Maria Clara Lima

1. Introduccion.
1.1. Lajustificacién econdmica del sistema de derechos de propiedad intelectual.

Los derechos de propiedad intelectual son derechos exclusivos y limitados en el tiempo,
que permiten a su titular impedir que terceros, sin previa autorizacion utilicen, vendan,
exporten, fabriquen o realicen otros actos, relativos a la creacion, desarrollo, producto o
procedimiento protegido bajo propiedad intelectual por un periodo de tiempo determinado.
Cumplido el plazo de proteccion exclusiva el conocimiento protegido pasa a formar parte

del dominio publico, siendo su uso libre y gratuito.

El Conocimiento posee las caracteristicas de ser no rival —dado que el consumo de
informacién por parte de un individuo no reduce la cantidad disponible para
otros individuos- y pasible de exclusion imperfecta - dado que una vez generado y

divulgado el Conocimiento es imposible excluir a cualquier individuo de utilizarlo-.

Estas caracteristicas han permitido justificar la necesidad de otorgar monopolios exclusivos
qgue permita al titular de la innovacion apropiarse de los beneficios resultantes de la

explotacion.

Es asi que se considera que la existencia del sistemas de los derechos de Propiedad
Intelectual es un factor muy importante como estimulo a la innovacion, ya que permite
enfrentar las contingencias que conllevan los procesos de innovacién como ser la gran
inversion de tiempo, recursos humanos y financiamiento; la incertidumbre en relacién a la
posibilidad efectiva de obtener el resultado previsto, la posibilidad de comercializacion, e
incertidumbre estratégica, en cuanto a llegar primero a obtener el resultado y al mercado;
las fallas de mercado financieros -caracter intangible de los resultados, dificultad de

evaluar los riesgos de la inversion con anterioridad a realizar la inversion econémica- y la
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incertidumbre que rodea a los procesos respectivos; Asimismo la competencia dada entre
empresas con capacidad de rapida absorcion de la tecnologia difundida, sea a través de la
utilizacion de herramientas de contralor como la vigilancia tecnoldgica, o de la movilidad

de personal.

Conforme la teoria econdmica, con el reconocimiento de los Derechos de Propiedad
Intelectual se intenta lograr un equilibrio entre dos objetivos de eficiencia econdémica: la
eficiencia dindmica de favorecer la innovacion y la eficiencia estatica para promover su uso

por el mayor nimero.

1.2. Lasituacion de la Argentina y los paises en desarrollo.

Las posibilidades de establecer limitaciones al posible ejercicio abusivo de los derechos
exclusivos se da a través de la inclusion en las legislaciones de disposiciones relativas a

facilitar el acceso a las tecnologias protegidas.

Dado que la mayoria de las innovaciones y de los insumos fundamentales para innovar
provienen de empresas multinacionales, se ha hecho necesario establecer un régimen que
asegure el acceso a las tecnologias patentadas a través de clausulas como la obligacién de

explotacion o licencias obligatorias y causales de caducidad en materia de patentes.

Sin embargo, la ausencia de la incorporacion de una clausula expresa de obligacion de
fabricacion local ha sido un vacio que ha permitido que el mercado sea abastecido con la
importacion , sin la posibilidad de beneficiarse con la produccion local y aprendizaje

tecnoldgico que ello implica.

2. La proteccion de los desarrollos agrobiotecnologicos.

2.1. Contexto internacional.
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Fue a partir de la inclusién en el marco del GATT/ OMC, de los debates sobre el
reforzamiento de los derechos de propiedad intelectual cuyo resultado fue el Tratado de
ADPIC/TRIPs, cuando se logré el compromiso por parte de los Estados de fortalecer los
sistemas de proteccion y observancia de los derechos de propiedad intelectual bajo el
argumento de contribuir a la promocion de la innovacion tecnoldgica y la transferencia y
difusion de tecnologia, en beneficio reciproco de productores y de los usuarios de
conocimientos tecnoldgicos y de modo que favorezcan el bienestar social y econémico y el

equilibrio de derechos y obligaciones (Art.7. Objetivos).

En este Acuerdo- que entr6 en vigor el 1° de enero de 1995- se establecieron los estandares
minimos de proteccion de las creaciones bajo los diferentes sistemas de propiedad

intelectual.

El Art. 27.del ADPIC se refiere a las Patentes de Invencion y establece:

Parrafo 1. ..... las patentes podran obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o
de procedimientos, en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas,

entrafien una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicacion industrial.

......... las patentes se podran obtener y los derechos de patente se podran gozar sin
discriminacién por el lugar de la invencion , el campo de la tecnologia o el hecho que los

productos sean importados o producidos en el pais.

Parrafo 2. Los Miembros podran excluir de la patentabilidad las invenciones cuya
explotacion comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el
orden publico o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o
de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar dafios graves al medio
ambiente, siempre que esa exclusion no se haga meramente porque la explotacion esté

prohibida por su legislacion.

Parrafo 3. Los Miembros podrén excluir asimismo de la patentabilidad:
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....... b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos
esencialmente bioldgicos para la produccion de plantas o animales, que no sean
procedimientos no bioldgicos o microbioldgicos. Sin embargo, los Miembros otorgaran
proteccion a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz
sui generis 0 mediante una combinacion de aquéllas y éste. Las disposiciones del presente
apartado seran objeto de examen cuatro afios después de la entrada en vigor del Acuerdo
sobre la OMC.

En consecuencia con la ratificacion del ADPIC la Republica Argentina maodificd su
legislacion nacional en materia de patentes —la ley 24.481, texto ordenado por el decreto

260/96 y modificaciones.

Asimismo, adhiri6 en 1994, al Convenio Internacional para la Proteccion de las
Obtenciones Vegetales (UPOV), Acta 1978 -mediante ley 24.376/94- que establece, entre

otras cosas una prohibicion para la doble proteccion de las variedades vegetales.

Art. 2: “Cada estado de la Union puede reconocer el derecho del obtentor previsto en el
presente convenio mediante la concesion de un titulo de proteccion particular o de una
patente. No obstante todo estado de la Union cuya legislacion nacional admita la
proteccion en ambas formas, debera aplicar solamente una de ellas a un mismo género o

una misma especie botanica.”

2.2.Contexto nacional

En nuestro pais, desde los origenes de la legislacion patria se nota una preocupacion por la

propiedad de los bienes intelectuales.

En un principio, ésta se manifesto a modo de “privilegios” que eran otorgados por los
legisladores : en la Constitucion de 1819 en su articulo 44, se le atribuy6 al Congreso la

facultad de “asegurar a los autores e inventores de establecimientos utiles, privilegios
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exclusivos por tiempo determinado”. La Constitucion de 1826 en su articulo 57 contenia

una disposicion anéloga.(Villalba et al 2001 p.2)

La Constitucion de la Nacion Argentina de 1853 deja de lado el sistema de otorgamiento de
privilegios y reconoce en su articulo 17 el derecho de propiedad exclusiva a todos los

autores e inventores sobre su creacion.

Art. 17:  “ La propiedad es inviolable, y ningin habitante de la Nacion puede ser
privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley... Todo autor o inventor es
propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el término que le acuerde la

ley.”

El Cdédigo Civil Argentino, también se contempla la temética de la propiedad intelectual en

los articulos referentes a la transferencia de bienes pertenecientes a la sociedad conyugal.

Con la reforma de la Constitucion Nacional del afio 1994 se incluy6 el Art. 75 inc. 22.
Corresponde al Congreso aprobar o desechar tratados concluidos con las demas naciones y
con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y

concordatos tienen jerarquia superior a las leyes.

Los conocimientos agrobiotecnoldgicos pueden ser protegidos bajo la legislacion de
patentes de Invencion y Modelos de Utilidad 24.481/96, Dec, Regl. 260/96, o bajo la Ley
de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247/73 y Decr. Reglamentario 2183/91
(derechos de obtentor sobre variedades vegetales) debiendo el titular del desarrollo optar

bajo que sistema juridico protege el conocimiento.

Otra forma de resguardo del conocimiento es mantenerlo como Secreto Industrial y

transferirlo bajo acuerdos de confidencialidad.

2.2.1. La proteccion bajo Patentes de Invencion.
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Para poder obtener un titulo de Patente de Invencion, el desarrollo que se desee proteger
debe cumplir con determinados presupuestos legales establecidos, como se ha adelantado,

en la ley de Patentes de Invencion y completados por el Decreto Reglamentario 260/96.

Asimismo en el afio 2003 se publicaron las Directrices sobre Patentamiento del Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial (INPI)- que han sido redactadas a los fines de servir de

guia tanto para el examinador, como para los terceros solicitantes de proteccion.

Vale decir a los fines de conocer las condiciones de patentabilidad se debe tomar en cuenta

tanto la legislacion como las directrices.

2.2.2. Materia patentable

En primer lugar debe tratarse de una invencion entendida esta como toda creacion humana

que permita transformar materia o energia para su aprovechamiento por el hombre.

En cuanto al tema de materia viva, la ley de patentes Argentina establece en el art. 6 los
supuestos de exclusion de patentabilidad, sea porque los resultados obtenidos no se
consideran invenciones debido a la falta de alguno de los requisitos objetivos de
patentabilidad: Art.6 “no se consideraran invenciones para los efecto de esta ley: a) Los
descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos matematicos........ g)Toda clase de

materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza.

Asimismo, , el legislador decidio excluir de la proteccion a determinados resultados que si

son considerados invenciones debido a razones politicas, éticas o economicas:
Art. 7 “ No son patentables:

a) Las invenciones cuya explotacion en el territorio de la Republica Argentina deba
impedirse para proteger el orden publico o la moralidad, la salud o la vida de las personas

o de los animales o para preservar los vegetales o evitar dafos graves al medio ambiente.
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b) La totalidad del material biologico y genético existente en la naturaleza o su réplica en
los procesos bioldgicos implicitos en la reproduccion animal, vegetal y humana, incluidos

los procesos genéticos relativos al material capaz de conducir su propia duplicacion en

1

condiciones normales y libres tal como ocurre en la naturaleza.’

El Decreto Reglamentario de la LP en su art. 6 completa la norma al establecer: “No se
considerara materia patentable las plantas, los animales y los procedimientos

esencialmente bioldgicos para su reproduccion”.

El patentamiento de microorganismos si estd permitido por la ley debiendo el solicitante

efectuar el deposito de la cepa en una institucion autorizada para ello.

Art. 20 - La invencion deberd ser descripta en la solicitud de manera suficientemente
clara'y completa para que una persona experta y con conocimientos medios en la
materia pueda ejecutarla. Asimismo, debera incluir el mejor método conocido para
ejecutar y llevar a la practica la invencion, y los elementos que se empleen en forma

clara y precisa. Los métodos y procedimientos descriptos deberan ser aplicables

directamente en la produccion.

En el caso de solicitudes relativas a microorganismos, el producto a ser obtenido con
un proceso reivindicado debera ser descripto juntamente con aquél en la respectiva
solicitud, y se efectuara el depdsito de la cepa en una institucion autorizada para ello,
conforme a las normas que indique la reglamentacion.

El publico tendra acceso al cultivo del microorganismo en la institucion depositante, a
partir del dia de la publicacion de la solicitud de patente, en las condiciones que se

establezcan reglamentariamente.
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Expresa Witthaus (2006 p.276 ) que a la luz de la interpretacion de las normas de la Ley de
Patentes surge entonces que una planta (transgénica o no) que claramente no haya sido
sustancia preexistente en la naturaleza -es decir, que es producto de la actividad inventiva

del hombre- seria patentable.

Sin embargo, agrega que la dificultad en lograr la proteccion patentaria esta dada por la
reglamentacion e interpretacion que de los articulos 6 y 7 hacen disposiciones de rango
inferior, como lo son el Decreto Reglamentario 260/96 y las Directrices sobre

Patentamiento del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

El articulo 6 del Decreto reglamentario establece: “No se considerara materia patentable las
plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biologicos para su reproduccion”.
Si se confronta lo dicho con la interpretacion efectuada sobre el articulo 6 inciso g) de la
ley, puede concluirse que sin lugar a dudas el decreto resulta contrario a ésta, y por ende
inconstitucional. En efecto, aqui se excluye de la patentabilidad a las plantas y los animales
en general, sin diferenciar si existe 0 no una transformacion por el hombre -como por
ejemplo podrian ser (aunque no es excluyente) las plantas y los animales transgénicos-, y
no solamente a aquellos preexistentes en la naturaleza, cuya exclusiéon se desprende del
texto legal. En la practica, no obstante, dicha disposicién es considerada véalida y es
aplicada por el INPI mientras no sea declarada su inconstitucionalidad en un

pronunciamiento judicial.

Si repasamos los debates llevados a cabo en la audiencias publicas del Senado de la Nacién
sobre la materia, encontramos que la posicion representada por el Foro Argentino de
Biotecnologia, expuesta a través de la Sra MM Sosa de Mc Carthy, fue a través de un
documento que contenia propuestas concretas de como legislar en materia de proteccion de
las invenciones biotecnologicas basado en dos premisas fundamentales:“Por un lado la
necesidad de legislar especificamente sobre la materia , a fin de dar mayor certidumbre a
los diversos actores involucrados. Por el otro, la conciencia de que, dado el actual
desarrollo biotecnolégico de la region y sus perspectivas, debe buscarse un régimen

equilibrado que potencie los esfuerzos actuales y facilite la transferencia de tecnologia, sin
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crear, empero, una situacion de blogueo de los mercados a partir de la neta superioridad

tecnologica y comercial de los paises industrializados en el area.”

En cuanto al tema de apropiacion de conocimientos relativos a organismos vivos una de las
cuestiones fundamentales sobre la que se puso atencion fue como diferenciar aquello que
como resultado de una actividad del ingenio humano podria dar lugar a un titulo de
propiedad, de lo que pertenece a la naturaleza y no deberia por esa razén ser susceptible de

apropiacion.

Siguiendo ese esquema de pensamiento, en cuanto a la proteccion de las plantas, el Foro
aconsejé (FAB 1993) que la exclusion de patentabilidad de las variedades vegetales debe
completarse con la de los procesos esencialmente biologicos de obtencion y agrega que si
bien el concepto de procesos esencialmente biologico, puede dar lugar a distintas
interpretaciones, pareceria por el momento suficiente con su prevision y resolucion de los
casos particulares en el plano nacional de esta manera la propuesta fue: “las variedades
vegetales y los procesos esencialmente bioldgicos para su obtencion no seran patentables,
sin perjuicio de la aplicacion a su respecto de un régimen de proteccion especial de
conformidad con las convenciones internacionales de las que el pais sea parte(UPOV, Acta
de 1978)”

Sefiala Bergel (1996) que en el proyecto original debatido en el Congreso contenia en el art.
7 sobre exclusion de patentabilidad contenia tres incisos, dos de los cuales b) y ¢) hacian
referencia expresa a las innovaciones biotecnoldgicas. EI Poder Ejecutivo vetd el inciso ¢)
-con la aceptacion del Poder Legislativo- resultando excluida la clausula que se referia a la
exclusion de patentabilidad de las plantas, animales y procesos esencialmente biol6gicos
para su reproduccion. Sin embargo, luego para salvar el vacio el decreto reglamentario

volvid a incluir esta exclusién en el art.6.

Es sabido las presiones por parte de las industria internacional que sufrié el gobierno en
épocas del debate de la nueva ley, motivo por el cual, se desarrollaron estas
“desprolijidades legislativas”, que en definitiva no hacen mas que reflejar la voluntad de los

que representaban a los intereses nacionales sobre la materia.
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2.2.3. Condiciones de patentabilidad

En segundo lugar, el desarrollo inventivo debe cumplir con ciertos requisitos denominados
en la doctrina requisitos objetivos de patentabilidad." Los mencionados requisitos son la

novedad, la no obviedad o actividad inventiva y la aplicacion industrial.

El concepto de novedad relativo a la difusion de los conocimientos técnicos, es un concepto
legal que en nuestra ley de patentes de Invencion y Modelos de Utilidad se define de la

siguiente manera:

Art. 4 inc. b) “ ...serd considerada novedosa toda invencion que no esté comprendida en el

estado de la tecnica.”

Art.4 inc. c) “Por estado de la técnica debera entenderse el conjunto de conocimientos
técnicos que se han hecho publicos antes de la fecha de presentacion de la solicitud de
patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripcion oral o escrita,
por la explotacion o por cualquier otro medio de difusion o informacion, en el pais o en el

extranjero”

Conforme a esta definicion, todo aquel conocimiento que se halla hecho accesible al
publico (sea por parte del inventor o por parte de terceros) antes de la fecha de

presentacion de la solicitud de patentes, invalidara el requisito de novedad.

Menciona Cabanellas (2001, p.702) que a los efectos de determinar la novedad de una
tecnologia, el estado de la técnica en una fecha determinada no es lo que se conoce
efectivamente en ese momento, sino lo que se ha hecho publico a esa fecha, aunque los

conocimientos hayan sido luego perdidos, olvidados o apartados de la difusion publica.

Siguiendo este lineamiento, en la legislacion argentina, a diferencia de la Convencion

Europea de Patentes, no se considera que afecta la novedad la descripcion de la invencion

! Asimismo la solicitud debera cumplir con los requisitos formales y personales exigidos por las oficinas de
registro.
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en una solicitud presentada por terceros y que no ha sido publicada a la fecha de la

presentacion de la solicitud o la prioridad reconocida.

Este requisito de novedad es de caracter universal, vale decir que la novedad de la
invencion se determina en relacion a los conocimientos hechos pablicos en el pais o en el

extranjero.

Sin embargo, Argentina -y numerosos paises entre los que cabe mencionar a Estados
Unidos, Japon, Canada, Brasil, entre otros- ha incluido en sus legislacion una excepcion a
este principio de novedad absoluta a través del reconocimiento de un “plazo de gracia”, que
permite que, en caso de haberse realizado la divulgacion de una invencion dentro del plazo
de 12 meses de presentada la solicitud de patente (o la constancia de prioridad reconocida)
y si se declara y presenta la documentacién que acredite la mencionada divulgacion?, la

misma a los fines de la evaluacion no afectara la novedad.

Esta excepcion, prevista en el art 5°LP, solamente se aplica en caso que la divulgacion
haya sido realizada por parte del inventor o sus causahabientes. Sin embargo, las
Directrices de Patentes del INPI* menciona entre los casos en que la divulgacién no se
tomara en cuenta como parte de arte previo, “cuando la divulgacion sea debido o como
consecuencia de un abuso evidente respecto del solicitante o sus causahabientes, por ej. La

invencion se derivo del solicitante y se divulgo contra su deseo”.

2 “Al momento de la presentacién de la solicitud el Inventor debera“declararlo por escrito y presentar junto
con la solicitud de patente un ejemplar o copia del medio por el que se divulg6 la invencién, si se trata de un
medio grafico o electrénico.

Una mencién del medio y su localizacion geogréfica, de la divulgacion y de la fecha que se divulgo si se
tratara de un medio audiovisual. Constancia fehaciente de la participacion del inventor o del solicitante en la
exposicién nacional o internacional en que se divulgo la invencién, su fecha y el alcance de la divulgacion. La
declaracién del solicitante tendra valor de declaracion jurada y en caso de falsedad se perdera el derecho a
obtener la patente” Regl.LP.? CapitulolV, Parte C, pag. 62.

® CapitulolV, Parte C, pag. 62.
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El reconocimiento del plazo de gracia, constituye una herramienta fundamental en las
universidades y ambito cientifico tecnoldgicos* donde, ademas del desconocimiento
generalizado en relacién a los requisitos objetivos de patentabilidad, la publicacién de los
resultados se ha considerado siempre un elemento fundamental para la validacion y
difusion de los conocimientos generados en ambitos publicos y asimismo para el
reconocimiento y prestigio de los cientificos dentro la comunidad cientifica y académica,

donde se los evalta conforme al nimero de publicaciones presentadas.

En cuanto a la fecha a tomar en cuenta para evaluar la novedad, la misma se fija a partir de
la fecha de presentacion de la solicitud de proteccion, o de la prioridad reconocida en otro

pais.

El concepto de no obviedad o actividad inventiva en la ley de Patentes de Argentina esta
definido en el art.4 in d) y es similar al establecido en el Acuerdo ADPIC “habra actividad
inventiva cuando el proceso creativo o sus resultados no se deduzcan del estado de la
técnica en forma evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica

correspondiente”

En Argentina, conforme las directrices del INPI, el requisito de no obviedad se evalla a
partir del cotejo comparativo que realiza el técnico versado en la materia, entre la
descripcion realizada en las reivindicaciones en relacion a las tecnologias existentes a la
fecha. Si el desarrollo presentado no se deduce en forma evidente para el técnico en la
materia, entonces se puede decir que la invencion posee actividad inventiva y se puede

proteger.

Expresa Bergel (1996, pag.91) que la evaluacion importa un juicio valorativo por parte de
quien va a juzgar, que no siempre implica una decision incontrovertible. ElI hecho de

atribuir altura inventiva a una nueva regla significa que el técnico normal no habria podido

* Se ha reconocido que el INTA es la institucién que mayor cantidad de innovaciones agrobiotecnoldgicas ha
generado en los Gltimos 15 afios en el pais.
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Ilegar al conocimiento de la misma a partir de conocimientos que integraban el estado de la

técnica. La invencidn debe importar un paso mas.

El otro requisito que debe poseer una invencion para ser patentable es el de aplicacion

industrial.

En nuestra ley y en coincidencia con lo establecido en el acuerdo ADPIC este principio se
encuentra expresado en el art. 4 inc e) “ Habra aplicacion industrial cuando el objeto de la
invencion conduzca a la obtencion de un resultado o producto industrial, entendiendo el
término industria como comprensivo de la agricultura, la industria forestal, la ganaderia,

la pesca, la mineria, las industrias de transformacion propiamente dichas y los servicios”

Vale decir que para que exista este requisito, la invencion debe poder materializarse en un
objeto 0 en un procedimiento concreto.(quedan pues excluidas las técnicas econémicas y
contables, técnicas de aprendizaje de idiomas, métodos matematicos, etc)

En el marco de esta evaluacion el examinador debera analizar asimismo que se cumpla con
los requisitos establecidos en el art. 20 y 22 de la LP relativos a la invencion en general
cuya descripcion debe ser “clara y completa para que una persona experta y con
conocimientos medios en la materia pueda ejecutarla ” debiendo divulgar el mejor método
para su ejecucion vy los elementos que se empleen para ello deben ser descriptos en forma
clara y precisa.(20) y especificamente en relacion con las reivindicaciones, las que deberan

ser claras y concisas y fundarse en la descripcion realizada en la memoria descriptiva.

2.2.3. La proteccion bajo la ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas.

La proteccion de los derechos de obtentor sobre las nuevas variedades vegetales se realiza
bajo la ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247/73 y Decr. Reglamentario
2183/91 y su objeto es promover una eficiente actividad de produccion y comercializacion
de semillas, asegurar a los productores agrarios la identidad y calidad de la simiente que

adquieren y proteger la propiedad de las creaciones fitogenéticas, entendidas como toda
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variedad o cultivar, cualquiera sea su naturaleza genética, obtenido por descubrimiento o

por incorporacion y/o aplicacién de conocimientos cientificos.

Para beneficiarse de la proteccion las creaciones deben consistir en nuevas
variedades vegetales, definidas como el conjunto de individuos del taxon botanico
mas bajo que puede ser caracterizado por la combinacion de los genotipos que lo
constituyen, y que puede ser diferenciado de las otras variedades por la expresion de
uno 0 mas de esos caracteres, que transmite a sus descendientes los caracteres

esenciales que distinguen a dicha variedad. (decr. Regl.2183/91)

A los fines de la proteccion, los requisitos objetivos que deben presentar las

variedades vegetales son diferenciabilidad, homogeneidad, novedad y estabilidad

-Diferenciabilidad : que permita distinguirla claramente, por medio de una 0o mas
caracteristicas , de cualquier otra variedad cuya existencia sea materia de conocimiento
general al momento de completar la solicitud. Se toma como variedad vegetal conocida a

aquella inscripta en algan registro del pais o publicada en catalogos.

-Homogeneidad: que sujeta a las variaciones previsibles originadas en los mecanismos
particulares de su propagacion mantenga sus caracteristicas hereditarias mas relevantes en
forma suficientemente uniforme . Es decir que todos los individuos deben tener una

expresion similar de sus caracteres.

-Novedad: que no haya sido ofrecida en venta o comercializada por el obtentor o con su
consentimiento en territorio nacional, hasta la fecha de presentacion de la solicitud de

inscripcion en el Registro Nacional de Propiedad de Cultivares.

El Decreto de la ley hace la diferencia entre las variedades nacionales y las extranjeras en

cuanto a la novedad.® La novedad debe ser fundamentada por el solicitante

> En el territorio nacional, hasta la fecha de la presentacion de la solicitud de inscripcion en el Registro
Nacional de la Propiedad de Cultivares; . En el territorio de otro Estado parte, con la REPUBLICA
ARGENTINA, de un acuerdo bilateral o multilateral en la materia, por un periodo superior a CUATRO (4)
afios o, en el caso de arboles y vides, por un periodo superior a SEIS (6) afios anteriores a la solicitud de
inscripcion en el Registro Nacional de Propiedad de Cultivares.
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- Estabilidad: que sus caracteristicas hereditarias méas relevantes permanezcan conforme a
su definicion luego de propagaciones sucesivas, 0 en el caso de un ciclo especial de
propagacion, al final de cada uno de dichos ciclos. Es decir que los caracteres deben ser

transmitidos a la descendencia en las sucesiva generaciones.

La evaluacion de los mencionados requisitos la realiza un experto ingeniero agronomo del
Instituto Nacional de Semilla debiendo el solicitante dejar a disposicion semillas o material

para su evaluacion.
Para el otorgamiento del titulo de propiedad sobre una variedad, se evalta que

la misma cumpla con las condiciones exigidas en la ley (que se corroboran con las pruebas

a campo) y que la variedad tenga una denominacién distinguible®.

3. Fallo Consejo Superior de Investigaciones Cientificas ¢/ Instituto Nacional de la

Propiedad Industrial.

3.1. La importancia de este fallo radica en que se debatié por primera vez y hasta la fecha
Unica vez en Argentina, sobre la proteccion de materia viva bajo la ley de patentes. Y se
reflexiono sobre las prohibiciones de la doble proteccidn, la aplicacion de la ley territorial,
el respeto al art. 75 inc.22 de la Constitucién Nacional Argentina (en cuanto incorpora
como norma de rango superior al Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual
Relacionados con el Comercio y el Acuerdo de la Union para la Proteccion de Obtenciones
Vegetales, Acta del 78 introducida por ley 24.376.) los alcances de la Ley sobre patentes de

invencion y modelos de utilidad n° 24.481 y del decr. Reglamentario

® Conforme el art.19 del Decr.. Regl. Las variedades a inscribirse deberan ser designadas por una
denominacidn destinada a ser su designacion genérica conforme a lo establecido por el articulo 17 de la Ley
20.247. Dicha denominacion debera reunir las siguientes caracteristicas: I. La designacion debera permitir la
identificacion de la variedad; I1. No podra estar compuesta exclusivamente de nimeros, salvo cuando esta sea
una préactica de uso comun en la designacion de variedades; 111. No podra inducir a error o confusion sobre las
caracteristicas, el valor o la identidad de la variedad o sobre la identidad del obtentor; IV. Debera ser diferente
a cualquier denominacion que designe una variedad preexistente de la misma especie botanica o de una
especie semejante en cualquier otro Estado Nacional.
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Y de la Ley sobre Semillas y Creaciones Fitogenéticas N 20.247/73 y decr. Reg.
2183/1991.

El Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (entidad espafiola), mediante el acta n°
333.029, requirid tutela, en el contexto de la ley n° 24.481, para una "Semilla de girasol que
comprende aceite de girasol que tiene un mayor contenido de acido estearico” (fs. 19/78).
Dicha presentacion fue observada por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
(INPI), y se modifico el objeto de proteccion por ““ aceite de girasol con mayor contenido

de acido estearico, su aplicacion y productos manufacturados que utilizan el aceite.”

El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial considerd gque el peticionario no cumplié
con los requisitos de patentabilidad y deneg6 la solicitud en virtud del art. 29 LP, porque el
solicitante no salvé las objeciones realizadas por el evaluador. Asimismo sugirio al
solicitante que realizara la proteccion bajo la ley de proteccidon de semillas y variedades

fitogenéticas.

El interesado promovio demanda que fue rechazada en primera instanciay admitida por la
mayoria de la Cdmara de Apelaciones. EI demandado (INPI) dedujo recurso extraordinario,
el cual fue concedido. La Corte Suprema de Justicia de la Nacion, por mayoria, admite el
recurso y revoca la sentencia y ordena la devolucion a la Camara para que se realice un
nuevo pronunciamiento, que tuviera en cuenta las conclusiones del procurador General de
la Corte. Finalmente la Sala 11l de la Camara falla a favor del INPI. 3.2. En cuanto a los
temas sobre Pl involucrados en el debate cabe destacar:

- La patentabilidad : materia patentable y exclusion de patentabilidad de semillas.

- Falta de divulgacion suficiente del Método utilizado para la obtencidn del aceite de girasol

con mayor contenido de acido estearico, que era la sustancia de la solicitud.

- Falta de novedad en los métodos divulgados dado que se trata del uso de métodos de

mutagénesis quimica del material vegetal, ya conocidos.
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- Utilizacién para la obtencion de un procedimiento de seleccidn esencialmente bioldgico.

(expresamente excluido por art. 6 del Decreto Regl. Ley de Patentes).

De la lectura de la causa se desprende que la solicitud presentada adolié de todos los
defectos de redaccion que uno pudiera imaginar hecho que generd una gran cantidad de
traslados de vistas, que fueron oportunidades no aprovechadas por el solicitante, al no
salvar correctamente las observaciones que le fueron formuladas en cada vista, y 1o que

concluydé con la denegatoria conforme al art. 29 de la LP.

En cuanto al pronunciamiento de los jueces en las distintas instancias y, mas alla de que
algunas conclusiones hayan sido poco fundamentadas, cabe destacar que se han puesto de

relieve y reflexionado, por primera vez, sobre diversos temas de interés para la materia.

4. Un tema pendiente: el acceso a las tecnologias patentadas.

Una alternativa que se utilizé con anterioridad a la existencia del ADPIC, bastante comun
entre los paises que propiciaban la transferencia de tecnologia era la “clausula de

fabricacion local”.

De la aplicacion de las disposiciones establecidas en el Convenio de Paris, la ausencia de
“explotacion” del invento era considerada como causal de concesion de una licencia
obligatoria®®. Asi, los paises definfan, en su legislacién nacional, que el término
“explotacion” debia ser entendido como fabricacion en el territorio nacional.
Consecuentemente la ausencia de fabricacion domestica del invento constituia una causal

suficiente que habilitaba al Gobierno a otorgar una licencia obligatoria.

Esta clausula de fabricacion local condicionada, persuadia a que las empresas se instalen

en el pais o, en su defecto, realicen un contrato de licencia y distribucion con una empresa

1% |as licencias obligatorias tienen lugar cuando el Estado suple la voluntad del titular de una patente y autoriza a un
tercero para explotar el invento protegido.
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local. De esta forma se producia una efectiva transferencia de tecnologia ya que el producto
0 procedimiento protegido debia ser elaborado indefectiblemente en el territorio donde se

pretendia conservar la patente.

Esta figura, fue derogada por lo dispuesto en el articulo 27 del ADPIC, Parrafo 1 que
establece que las patentes se podran obtener y los derechos de patente se podran gozar sin
discriminacion por el lugar de la invencion........ 0 el hecho que los productos sean

importados o producidos en el pais.

Menciona Correa ( 1996, p.181) que el proyecto de ley de patentes aprobado por el
Parlamento en mayo de 1995 contenia en su articulo 42 la obligacion de explotar
industrialmente la invencion en la Argentina, mas admitia como suficiente la explotacion
realizada en uno de los paises integrantes de un mercado comdn, unién aduanera, 0 zona de
libre comercio a la que perteneciera el pais. Empero el Poder Ejecutivo, veto la norma que

definia el concepto de explotacidn con ese alcance.

No obstante ese veto, que fue aceptado por el Parlamento, la ley dejo subsistente la licencia
obligatoria por falta o insuficiencia de explotacion (art.46). En otras palabras, subsiste bajo
la ley aprobada la obligacién de explotar el invento, pero no existe una definicion legal de

que es “explotacion”.

Si bien el decreto reglamentario (Art. 43) incorpora una definicién del concepto de
explotacion al establecer que “se considerara que media explotacion de un producto
cuando exista distribucion y comercializacion en forma suficiente para satisfacer la
demanda del mercado nacional, en condiciones comerciales razonables”. La definicién no

ha hecho referencia a la obligacién de explotacion local.

Por otro lado, al igual que en el caso del Art.7, el Poder Ejecutivo se excedié en sus

facultades y quedara a la justicia pronunciarse sobre la materia.
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5. Reflexiones Finales

Las creaciones agrobiotecnoldgicas presentan una singular importancia en el mundo y

especialmente en nuestro pais .

La importancia de la materia tanto en cuanto a la apropiacion, como a los mecanismos que
facilitan el acceso a tecnologias que se basen en materias bioldgicas, ha sido reconocida por
la Republica Argentina que ha adherido a las convenciones internacionales sobre la materia
ADPIC, UPOV, y asimismo al Convenio de Diversidad Bioldgica, el Tratado de Recursos
Fitogenéticos para la Alimentacion y la Agricultura de las Naciones Unidas (FAO) y

mantiene una presencia activa en todos los foros donde se debate sobre la materia.

Conforme nuestro sistema legal de patentes de invencion se pueden proteger todas las
invenciones de procesos o productos biotecnoldgicos siempre y cuando cumplan con los
requisitos objetivos de patentabilidad. Quedan excluidos los descubrimientos y toda clase
de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza. En materia de vegetales, las
plantas en cuanto tales no son susceptibles de patentamiento, pero si es posible patentar

procedimientos biotecnoldgicos que conduzcan a la creacién de plantas transgénicas.

Las variedades vegetales quedan excluidas de la proteccién por patentes dado que tienen
una regulacion especifica. No obstante ello, algunas clasificaciones menores en materia

vegetal pueden quedar incluidas dentro del régimen reservado a los microorganismos.

El impacto de las soluciones arribadas en las leyes ha sido significativo dado que la
mayoria de las innovaciones y de los insumos fundamentales para innovar provienen de

empresas multinacionales.

Si bien se cree que no existe una solucion alternativa a la concentracion de poder
econdémico asegurado por los sistemas de propiedad intelectual. Sin embargo, una de las
puertas entreabierta es la de asegurar regimenes de acceso a las tecnologias patentadas a
partir de la negociacién de clausulas de obligacion de explotacién local y licencias
obligatorias que permitan la instalacién de plantas de fabricacién con el consiguiente

beneficio de aprendizaje tecnoldgico sobre el material utilizado.
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Todo ello, en consonancia con lo establecido en el art.8 del ADPIC sobre Principios “1.
Los Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podran adoptar las
medidas necesarias para .............. para promover el interés pablico en sectores de
importancia vital para su desarrollo socioecondémico y tecnoldgico..... sean. 2. Podra
ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto
en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual
por sus titulares o el recurso a practicas que limiten de manera injustificable el comercio o

redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnologia”
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