
PROTECCKON JURIDICA DE LAS

CREACIONES FITOGENÉI‘ICAS

TEODORA ZAMU’DYO

Sumario:

Inuoducción

l. - Condiciones de fondo para la protección. A. En el derecho de obten-
ciones vegetales (DOV). B. En el derecho de potentes. C. Comparación de
los sistemas de protección.
II. - Condiciones de foma pero la proteccion. A. Los derechos de obten-
cionee vegetales (DOV). B. DOV y patentes.
HI.- Extensión de le protección. A. La derechos de obtencionos vegetales
(DOV). B. El derecho de patentes. C. Protección por patentes vs. protección
por DOV.

IV. - Conclusiones sobre la confonnsción de la protección jurídica.

Inmonvcocxón

Los sistemas de protección jurídica de la propiedad
industrial son el campo de encuentro y batalla de la evolu-
ción constante de la ciencia, los cambios de intereses políticos
y económicos y la pretensión de permanencia de las normas

jurídicas.
En la actualidad los sistemas de patentes de numerosos

países (industrializados) tienden a incluir en ellos parte de

plantas y variedades vegetales. El efecto inmediato sera que
los titulares de tales derechos obtendrán mayor control so-
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bre, por ejemplo, la producción agrícola. Por ello, la adopción
de nuevos parámetros legales en el sector se relaciona con el

propio desarrollo en la investigación, en el aís que adopta
un sistema de protección jurídical. En aquel as naciones con

escasa actividad en el campo del mejoramiento fitogenético,
poco interés o ninguno tendrá el establecer un régimen de
“derechos de mejoramiento vegetal” (PER); sin embargo, el
costo de esa ausencia se hará sentir en la falta de material

apto y mejorado para el explotador agrario, proveniente de

aquellos países que sí cuentan con protección: la divulgación
y el empleo libres de las nuevas creaciones es un peligro que
el propietario-investigador no correrá.

La Argentina posee -además de la ley 111 de Patentes

de Invención- legislación específica para las creaciones ve-

getales: la ley 20.247 sancionada en marzo de 1976, su

aplicación -reglamentada por los decretos 1995/78, 50/89,
2183/91, res. 631/92- no ha sido exitosa debido a fallas en la
autoridad de contralor? La normativa está inspirada en la
Convención de la Unión para la Protección de Obtenciones

Vegetalesí‘, a la que nuestro país no ha adherido aún , pero
dada la similitud “genética”, por un lado, y la tendencia ac-

tual de integración al concierto mundial en temas de legis-
lación de incidencia económica, pensamos que será útil y

provechoso el análisis que este trabajo se propone efectuar.

A nivel mundial existe protección jurídica para todo ade-
lanto que importe un mejoramiento en la calidad de vida de
la comunidad. Los sistemas varían de país en país —no
obstante la tendencia de armonización- por diferentes moti-
vos: políticos, sociales, económicos; pero la diferencia sobre la

l The impact of intellectual property protection in biotechnalogy and

plant breeding on developing countries, infame preparado por el comité
holandés encabezado por lr. J. D. Bijloo, publicado en 1990. Ver asimismo,
Biotechnology and development monitor, n° 4, sept. 1990, pe. 3 y sige.

2 Piñeiro, M. y otros. Refluiones para la política tecnológica agrope-
cuaria. Documento n” 3 CISEA, 1984. Ver asimismo Gutiérrez, M. Docu-
mento n‘-'6 de la misma serie.

f5Después de la reforma de 1978, los países miembros de la UPOV
eran: Alemania, Australia, Bélgica, Dinamarca, España, Estados Unidos,
Francia, Holanda, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Nueva Zelanda,
Polonia, Reino Unido, Sudafrica, Suecia, Suiza. La Convención es el primer
acuerdo internacional sobre los derechos de los fito-mejoradores (PER:
Plant Breeders Rights) concluido inicialmente en 1961 entre países
europeos.
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gueaquí
reflexionaremos es la provocada por la especificidad

el cautivo protegido. los vegetales: célula, tejidos, planta
entera. Este material no se

adaptafacilmente a los sistemas
tradicionales de patentes y, en o que va del siglo regímenes
especiales fue-on sancionados. a niveles nacionales‘. antes
de la Convención de la UPOV. Al problema básico se agregó,
en las últimas décadas, la irrupción de la biotecnología que
produjo, tambien en este campo (el vegetal) grandes adelan-
tos. los límites que se venían intentando consolidar ya no

son tan claros, si es que no han quedado rotos. Por ello
expondremos paralelamente las características de ambos sis-
temas en cuanto a las condiciones de fondo. de forma y exten-
sión de la protección en cada caso5.

I. Commons DE FONDO PARA LA PROTECCIÓN

a) En el derecho de las obtenciones vegetales (DOV)

Las condiciones de fondo a cumplir para obtener la pro-
tección de una nueva variedad derivan, por un lado, de la na-

turaleza biológica del objeto de la rotecci'ón y forman parte
integrante de la noción de variedad(homogeneidad. estabili-
dad) y. por otro de las necesidades materiales y formales pa-
ra instaurar un derecho de protección eficaz (carácter distin-
tivo. novedad).

‘ La primera legislación nacional, en Europa. sobre PER data de
los años 1940; tal tendencia cundió rápidamente pero sin prever el lla-
mado 'privilagio del granjem' de la ley americana. El que quedó contam-

plado en nuestra legislación en el art. 44 del decr. reg]. 2183191;_como_así
también la utilización del nuevo cultivar como base de nuevas Investiga-
ame.

5 Tanto la UPOV como la WIPO u OMPI (Organización Mundialpara
la Protección de la Propiedad Intelectual) funcionan en el mismo edifiao
y responden e la misma Secretaría General. Ambas institucmnee discu-
ten desde enero de 1990 la armonización de sus sistemas de protección
entre lu sesiones del Comité de Expertos sobre la Interfase entre la

Proteeu'ón por Patentes y los Derechos de los fito-mejorada“(PEP). Es

importante destacar que ai bien nuestro país no ratificó la_Convenci6nde

la UPOV. sí es miembro de la OMPI. organización continuado“ de la

Unión de París.
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1. La existencia de caracteres distintivos

Por el artículo 69 punto 1 a) de la Convención -art. 26, b),
decr. 2183/91, en nuestra legislación-, la variedad debe poder
ser claramente distinguida por uno o más caracteres impor-
tantes de toda otra variedad existente, al momento en que se

demanda la protección. Estos caracteres deben poder ser

reconocidos y descriptos con total precisión.
La determinación formal de otras variedades existentes,

por relación a aquellos de los que la nueva variedad debe dis-

tinguirse, parece traer mayores problemas: los criterios de
notoriedad enumerados por la Convención son bastante lar-

gos y no limitan la notoriedad sólo al país en que la protección
es demandada aun si la notoriedad verdaderamente mundial
fuese teórica. Por consiguiente, la comparación no se hará

con todas las demás variedades, sino con las que parecen si-
milares. A este respecto, nuestra normativa (art. 16 decr. regl)
distingue entre “cultivar nuevo o inédito“ y “de conocimiento

público” cuando está ya inscripto a pedido de parte o de oficio
con anterioridad a la solicitud que se presenta.

Quedan aún dos problemas espinosos a resolver:
* la determinación de los caracteres considerados como

importantes;
* la apreciación del carácter netamente distintivo de

ellos.

Concemiente a la primera cuestión, la Introducción Ge-
neral a los Principios Directores de Examen (Convención
UPOV TG/162 nro. 7) declara de manera general que los ca-

racteres enumerados allí, para cada especie, son aquellos que
son considerados como importantes para distinguir a las va-

riedades, y que no se relacionan con una noción de valor de la
variedad. En nuestro caso la diferencia se apoya en la com-

paración de caracteres morfológicos, fisiológicos, fenológico’s
o, inclusive, “de aplicaciones industriales y tecnológicas u

otros...” (art. 18, f), decr. regl.) que aportados o detallados en

la solicitud permitan al Registro determinar “si la variedad
cuya inscripción se pretende es diferente de toda otra va-

riedad conocida...” (art. 49, res. 631 S.A.G.yP.).
Aun si el valor (cultural u otro) no constituye un carácter

importante, no podemos escapamos a una aproximación fun-
cional de la existencia de caracteres importantes, que tienen
en cuenta a la especie vegetal y al destino y utilización final
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de la variedad. o más tarde en el momento en el que se apre-cie el carácter netamente distintivo de uno u otro, que se
hace siempre conforme a un determinado punto de vista: de
este modo, el carácter distintivo de una planta ornamental
será evidentemente a reciado sobre la base de criterios dis-
tintos de los de una p anta hortícola, por ejemplo. Aún si no
se exige actividad inventiva, se necesitará normalmente que
la variedad presente una ventaja. y no solamente una dife-
rencia con una variedad ya existente, lo que exige un juiu'o
(de valor). la ventaja no deberá ser absoluta, pero sí relativa
al carácter dado.

Desde la revisión de 1978. los caracteres no deben serlo
sólo de naturaleza morfológica o psicológica, sino también
citológica, bioquímica, etc. Pero con la multiplicación de ca-
racteres observables científicamente, se plantea la pregunta
de si no se deberían aquellos utilizados para la
identificación y aquellos (los verdaderamente importantes)
utilizados para la diferenciación.

En lo referente al carácter netamente distintivo, la
Introducción General a los Principios Directores de Examen
(nros. 20 y sige.) revé las diferencias en la escala de niveles
de expresión de los mueres cualitativos y cuantitativos,
pero resta ver en cuál nivel de la escala se admite el carácter
distintivo, y si se deben fijar niveles minimos, cuestiones de
orden técnico y económico-político, que aún no se han resuel-
to. Algunas desviaciones pequeñas pueden ser admitidas si
existe un verdadero progreso, lo que no implica admitir una

simple diferenciación de productos muy similares por demar-
cacionee científicas casi equivalentes.

Las directivas agregan ue dos variedades deben ser

consideradas como distintas, uego de que la diferenma fue
constatada en un examen..Establecido que nada prueba que
una variedad se distingue de otra netamente en un lugar y
momento determinado por un carácter importante, dado que
se eomportará de otro modo si se la traslada a otro lugar, en

otro momento; lo que se hace es introdueir una nomón de
carácter distintivo relativo al medio espacio-temporal. cli-

mático, etcétera, que confirma lo que se duo sobre la noto-

riedad mundial.

La protección es por lo tanto conferida de manera gene-
ral sin tomar en cuenta la influencia del medio, aunque. se

deberá contar con este elemento en la propia determinación
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del concepto de variedad, que considera a las estructuras ge-
néticas innatas a través de la reproducción y de la multipli-
cación. Y, entre nosotros. debemos recordar que losmecanis-
mos de reproducción o propagación no son tenidos en cuenta

-salvo resolución en contrario de la Secretaría de Estado de

Agricultura, Ganadería y Pesca- para el otorgamiento de
títulos de protección.

2. La novedad

El artículo 6Q punto 1 b) de la Convención determina con

un criterio formal la novedad de una variedad vegetal dispo-
niendo que a la fecha de la presentación de la solicitud de

protección, la variedad no debe haberse ofrecido a la venta o

haber sido comercializada con el acuerdo del fito-mejorador
en el Estado de origen o en el extranjero, durante un plazo
máximo establecido, lo que le da al ñto-mejorador cierto pla-
zo de gracia. Una notoriedad obtenida por otros medios y los

simples ensayos no provocan la destrucción de la novedad.
En Argentina, ésta sólo se destruye si el cultivar ha sido ofre-
cido en venta o comercializado por el obtentor o con su cono-

cimiento dentro del país o en el extranjero -si con ese Estado
la Argentina mantiene acuerdos sobre la materia-3. La
novedad debe -por ello- estar fundada en la solicitud (art.
‘29, g), decr. reg. 2183/91).

3. La homogeneidad (o “uniformidad”, en Argentina)
Según el artículo 69 punto 1 c) del Convenio, la variedad

debe ser suficientemente homogénea (es decir, las plantas
que la componen deben ser bastante parecidas) tomando en

consideración las particularidades de su modo de reproduc-
ción o de multiplicación.

Ello significa que la variación que ella' presenta (tenien-.
do en cuenta su sistema de selecciónI y el hecho de la presené

5 Anteriormente, con el decr. reg] 1995/78 la novedad caía si el culti-
var estaba inscn'pto en el Registro Nacional de Propiedad de Cultivares o

incluido en catálogos públicos o privados, nacionales o extranjeros. Los

catálogos extranjeros eran tenidos en cuenta siempre que "existiesen entre

ambos países tratados de reciprocidad (arts. 14 y 17, decr. regl. 1995/78).
La novedad es ahora requerida a nivel práctico y no sólo teórico evitando
así que un título de “bloqueo”impida la obtención del derecho, o que aquél

'

sea otorgado a variedades que ya son de dominio y explotación pública.
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cia de plantas abemntes que resultan de una mezcla acá-

dental. de la mutación o de otras causas) debe ser limitada.
de suerte

¿ue
sea posible establecer con precisión su descrip-

ción y su ‘stinción y de garantizar su estabilidad; es lo ue

en nuestm medio define el artículo 26, c) del decreto 21 l.
como comprensión de toda variación genotípica, la que no

debe afectar su utilidad agrícola. Los márgenes de tolerancia
se agrandan progresivamente según se trate de variedades

multiplicadas por vía vegetativa o estrictamente autógamas,
de variedades fundamentalmente autógamas, de variedades
al as o de variedades híbridas", estas últimas estaban
e uidas en nuestra legislación según el artículo 24 del de-
creto reglamentario 1995/78. ya derogado.

4. La estabilidad

El artículo 6’ punto 1 d) exige que la variedad sea esta-

ble. es decir que permanezca conforme a su definición (man-
teniendo sus caracteres) luego de reproducciones o de multi-

plicaniones sucesivas, lo mismo para nuestro régimen (art
26. d). dec. regl. 2183/91).

La verificación de esta condición requiere de un período
de examen bastante largo. la Introducción General... (nro. 37)

dispone que generalmente, una vez verificadas las caracterís-
ticas de distinción y de homogeneidad en un examen profun-
do. el material se puede considerar estable.

b) El derecho de patentes

Contrariamente al problema de la delimitación del

cam de a licación. el de las condiciones de fondo no ha lla-

mad]:oaún a atención de los expertos. Encontraremos aquí
algunas de las dificultades vistas con relación a las plantas,
dado ue una disposición especifica no les concierne más que
con re ción a la materia vivientes. Esas observauones pue-

7 Introducción General a lo: Principios Directores de Examen...

(Convención UPOV). nras. 27 y siga.
'

' Sobre ol tema ver Zamudio, T. "La inserción de la materia viwente

en el derecho de patantes', Rev. Derecho Económico, n' 23, año 1992.
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den traspasarse mutatis mutandi aquí, po‘r ello nos referire-
mos sólo a_loselementos específicos de las plantas.

1. La novedad

La aplicación estricta de la novedad entorpecer-ía la con-

cesión de patentes en muchos casos teniendo presente la
ausencia de plazo de gracia para el fito-mejorador.

Se deberá afrontar el problema relativo al estado de la
técnica y su determinación exacta, y los criterios para juzgar
si una obtención vegetai‘es verdaderamente nueva (cfr. el

problema del carácter distintivo en materia de obtenciones

vegetales).
La Cámara de Recursos Técnicos de la OEP —Oficina

Europea de Patentes- tiene dicho que un material de repro-
ducción de vegetales no es calificado de conocido por la sim-

ple razón de que sea capaz de producir una planta ya conoci-
da. Se debe por el contrario, considerar como nuevo al

producto que, por medio de parámetros rigurosamente men-

surables, se pueda diferenciar de los productos conocidos; y
tal es el caso del material de reproducción que es tratado, por
ejemplo, por un prodecimiento químico de utilización consi-
derable como nuevo.

2. La actividad inventiva

Aclarado ya que la determinación exacta del estado de la
técnica y del “hombre de la materia” (científico y fito-mejo-
rador, por ejemplo), es imposible, este criterio será dificil de

apreciar.
Si, en general, la actividad inventiva es el criterio que

permite asegurar una cierta diferencia entre la invención y el
estado de la técnica anterior, ello difícilmente se aplica a una

obtención vegetal o a un mejoramiento casi evidente, pero es

muy importante (por lo tanto no patentable), mas una modi-
ficación “cosmética” evidente es patentable.

3. La aplicación industrial

Cuando se refiere a la aplicación en la agricultura, esta

condición no trae problemas especificos.
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c) Comparación de los sistemas deproteocíón

1. Campo de aplicación y campo de protección
En el Derecho de patentes, el campo de aplicación se

limita al conjunto de invenciones teóricamente patentables.
lo que se produce. por un criterio general del patentamiento
(en ciertas condiciones) adecuado a ciertas excepciones. El

campo de protección in-cnncreto depende del contenido y de la

extensión de las reivindicaciones del demandante, que pue-
den ser muy extensas. 'I‘rataremos el tema más adelante.

En el derecho de las obtenciones vegetales. el campo de

aplicación depende en cada Estado del contenido de la lista

de especies rotegibles’. que determina concretamente las

especies que o son, dejando sólo a elección del fito-mejorador
la variedad a proteger. Es el legislador el que fija la exten-

sión de la protección, es decir lo que éste entiende que es “va-

riedad vegetal” según el artículo 5" punto 1 de la Convención

UPOV. Se trata también de partes de plantas normalmente

comercializadas con otros fines al de la multiplicación, si son

utilizadas como tales para la producción de plantas de orna-

mento o flores cortadas. Conforme el artículo 5° punto 4, cada

Estado puede extender la protección hasta los productos co-

mercializables.

El campo de protección del Derecho de las obtenciones

vegetales es técnicamente diferente y más restringido que el

del Derecho de patentes: trata una variedad vegetal una vez

gue
fue calificada de tal y por lo tanto individualizada, es

ecir un objeto ya concreto (un “prototipo”),y sus “copias”,en

el campo del patentamiento podemos proteger entidades más

amplias o restringidas e inclusive los procedimientos: su con-

tenido concreto es virtualmente ilimitado.

Esto concuerda con la constatación de que el Derechode

obtenciones vegetales no exige necesariamente una inven-

ción. sino que permite obtener la protección ara una va-

riedad descubierta (ver el art. 6' pto. 1 a): “cua qmera sea el

origen, artificial o natural, de la variación inicial que le ha

dado nacimiento...”).

Finalmente si las condiciones de fondo están más adap-

9 Recordemos que en nuestro país __

“ ‘ "‘ de la p.
‘

de la ley 20.247, las variedades de híbridos.
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tadas a la materia en el Derecho de obtenciones vegetales,
ellas son mucho más estrictas y exigentes en el Derecho de

patentes.
Tomando como base a las convenciones UPOV, CEP, la

ley 111 y la ley 20.247, podemos resumir la comparación en

el siguiente cuadro:

U.P.0.V. CEP. LEY 111

(Argentina)
CAMPO DE PROTECCION

LEY 20.247

(Argentina)

n) EN TANTO

'PRODUCTO'

Todos los vegeta-
les (aun los infe-

riores) a condición

de que:
’

sean determina-

dos como varie-

dades.
‘ las variedades

deben ser inscri-

tas en base a la

lista de especies
protegibles.

El material de

reproducción y de

multiplicación de

estas variedades,
así como las pnr-
tes de las plantas
ornamentales uti-

lizadas para la

producción de

plantas de orna-

mento o de flores

cortadas.

b) COMO PRO-

CEDIMIENTO

Ningu no

Todos los vege-

tales, s condición

de que no sean

reivindicados bajo
la forma de varie-

dades.

Todos los proce.
dimientos salvo

los procesos esen-

cialmente biológi-
cos de obtención

de vegetales.

Todos los vegeta-
les sin excepción

Todos, sin limi-

tación

Todas las varie-

dades cultivadas

(no existen listas

de especies admi-

sibles).

Ninguno
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CONDICIONES DE ION!”

Invention o deo- Invention única- Invendón o des- lnvención o doo-
cubrilniento ¡lente mbrimienlo cubrimiento

Novedad m pla- Novedad Novedad dead

¡eduardo
Actividad inven- Actividad inven- —

tiva tiva

Aplicadón indul- Aplicación indus- Uulidad ¡ancla
trial trial

Md - - Uniformidad

Estabilidad - - Estabilidad

Cartier dinin- — — Clr‘cter distin-

tivo tivo

2. Doble protección
Los campos de aplicación (y de protección) de los dos sis-

temas de protección tienen distinto contenido, pero no son

mutuamente excluyentes: el del Derecho de las obtenciones

vegetales es cubierto en rincipio por aquel del Derecho de

patentes (pero ello es e! uido por la CEP). Si el primero no

es concurrente con el segundo, éste permite al fito-mejorador
elegir el sistema de protección (si decide protegerla como va-

riedad), pero no olvidemos que el Derecho de patentes gue
utiliza puntos de vista y técnicas diferentes y más amplias,
podría entrar en conflicto con el sistema más específico sobre

aquellos puntos en que están en contacto.

De esta forma, el mismo vegetal puede ser. protegido
como variedad y patentado como parte de un conjunto más
grande. no teniendo todas sino algunas de las características

de la variedad (lo ue podría suceder en el caso de patentes
sobre ciertos tipos degenes). Esta cuestión será profundizada
cuando nos refiramos a la extensión de la pmtecuón.

Por otro lado, si se respeta la dis os’ición de la UPOV

sobre el no otorgamiento de un título e protección para un

mismo genero o especie botánica, si se encuentra dada la

posibilidad de elegir entre un título particular y una patente
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(art. 29 a) 1)l°, el "derecho del fito-mejorador previsto por la
Convención” (es decir por una variedad como tal) no es otor-

gado más que una vez para evitar la doble protección. Pero
ello no impide que el mismo vegetal pueda ser abarcado por
dos títulos de protección con distinto contenido y eventual-
mente provoque conflictos si esos títulos tienen distintos titu-

lares.

3. La situación en EE. UU.

Los problemas mencionados con anterioridad, se encuen-

tran también de forma ¡similar en los EEUU. desde la
decisión ex-parte Hibberd“, los EE.UU. tienen tres sistemas
de protección aplicables al reino vegetal, con campos de apli-
cación y condiciones de fondo variables.

La delimitación entre la Plant Patent Act, la Plant

Variety Protection Act y el Derecho General de Patentes, no

es totalmente clara y coexisten también la cuestión relativa a

la doble protección.

Así, la Plant Patent Act establece su campo de aplicación
sobre las variedades de plantas de reproducción asexuada
(salvo por tubérculos), comprendiendo esporas, mutantes e

híbridos cultivados, dejando fuera a las bacterias, los cultivos
de tejidos y las plantas en estado salvaje. Sus condiciones de

. protección son: novedad, carácter distintivo y la no-evidencia.

La Plant Variety Protection Act tiene aplicación sobre las
variedades de plantas de reproducción sexuada, menos los

hongos y las bacterias, y los híbridos de primera generación.
Sus condiciones para la protección son: novedad, carácter dis-

tintivo, uniformidad y estabilidad.

La patente general se aplica a todo el reino vegetal,
salvo productos de la naturaleza, siendo sus condiciones para

1° Convenio de UPOV, art. 29, 1): “Cada estado de la Unión puede
reconocer el derecho del obtentor previsto por el presente Convenio me-

diante la concesión de un titulo de protección particular o de una patente,
no obstante, todo estado de la Unión, cuya legislación admita la protección
en ambas formas, deberá aplicar solamente una de ellas a un mismo

género o a una misma especie botánica" (trad. oficial).
¡1 En el caso "Hibberd" se reconoció a un investigador botánico el

derecho de optar para una nueva variedad vegetal por él reivindicada,
entre la protección amplia y genérica prevista en el Derecho general de

patentes o por la otorgada por la legislación específica.
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el otorgamiento de la protección la novedad, la utilidad y la
rio-evidencia. Resumenes lo dicho en el siguiente cuadro:

PATENTES DE OBTENCIONES PA'l'ENrE GENERAL
MANTA! VEGEI'ALRS (Puan: Ant)

(Pl-m Pos-m Act) (Plan: Vai-ty
hahaha Ac!)

CAMPO DE

APLICACION

Variedades de plumas de Vmedndes de plsnlu de Todo el dominio vegatsl;
reproducción named: reproduccion senado:

(salvo por whom-alos). Sal vo

¡lb-reunió con .to s lu Salvo: ’
pri-¡dudas de ls nn-

espnns, ¡mmm e v lo- hongos y ln bacte- tunlon
MIDI-iba cultivnbs y lu rin;
siembran por ‘mr'.

0 los híbridos de primers
generación

Salvo:
' las hosted";
' los cultivos de tejibs;
’

plnntns en estado ul-

vnje:

CONDlClONEB DE PONE)

Novedad: Novedad; Novedad;

Cutter diflntivo: Condor distintivo; Utilidad;

No eviüncin; Uniformidsd; No evidencin

Estabilidad:

El ordenamiento americano no resuelve aún algunas
cuestiones, a título de ejemplo: si una planta se reproduce de
forma sexuada y vegetativo ¿cuál es el sistema de protecmón
aplicable? otros roblemas resultan de la aplicacióndel
Derecho general e patentes a las plantas. pero los Juristas
estadounidenses no tratan todavía las consecuencias de la

doble protección posible y de los conflictos que de ella ueden
derivar. El sistema se desarrolla paso a paso de acne o a los

antecedentes jurisprudenciales.
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II. CONDICIONES DE FORMA DE LA PROTECCIÓN

A. Los derechos de obtención de vegetales (DOV)

El sistema de los DOV es consecuencia de las dificul-
tades para los fito-mejoradores de plantas de cumplir con las
condiciones de protección, especialmente la divulgación (des-
cripción) suficiente, y se presenta bajo modalidades adap-
tadas:

* Las variedades son protegidas como tales, sea cual
fuese la forma en que fuel-on obtenidas (por ej. una mutación

espontánea aleatoria), de suerte que no pueda indicarse un

procedimiento de obtención determinado: automáticamente

no hay más lugar para la condición de reproducibilidad”.
* El hecho de que se trate de una variedad concreta que

es protegida, implica la obligación para el fito-mejorador
de depositar la muestra típica del material de reproducción
o de multiplicación vegetativo al momento de la interposición
de la solicitud para así permitir el examen de los criterios
D-H/U-E (diferenciación - homogeneidad / uniformidad-es-
tabilidad). Este material depositado sirve como punto de ve-

rificación si, durante la duración de la protección, al fito-

mejorador se le solicita la presentación del material que
permitió obtener la variedad con sus características tal como

fueron descriptas al momento de la solicitud de la protec-
ción (bajo pena de tenerse el derecho por decaído: art. 10

ptos. 2 y 3 a], UPOV). Similar norma contiene nuestra ley
(ver art. 35, b], decr. 2183/91). Este material depositado pue-
de servir como punto de comparación en caso de litigio por
falsificación, pero no deviene accesible para los terceros, sino

luego de la concesión de un título de protección (lo que no

es necesario dado que el material es generalmente comercia-
lizado).

* Tomando en cuenta este depósito y al examen concreto,
la descripción suministrada por el fito-mejorador es secun-

daria, aún más si la protección es otorgada a la variedad

¡2 Tal como se infiere en nuestra normativa de acuerdo al art. 1°, b)
del decreto reglamentario: “Toda variedad o cultivo, cualquiera sea su na-

turaleza genética, obtenido por descubrimiento o por incorporación y/o apli-
cación de conocimientos científicos”.
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como tal desde que existe realmente. y no a una variedad
teórica descripto sobre la base de una definición escrita.

’ Dado que las variedades son comercializadas como

tales y no como ingredientes de otros productos. su indivi-
dualindón por el público se realiza a través de una denomi-
nación varietal sometida a ciertas reglas para proteger al
consumidor final (art. 53, Convención y art. 21. decr. argenti-
no 2183/91).

a) Descripción
Dada la imposibilidad de dar una descripción completa y

precisa de una planta, la Convención no impone esta condi-
ción al fito-mejorador. Basta con una descripción general que
tenga indicaciones sobre las diferencias esenciales en

relación a otras variedades. Nuestra normativa sugiere com-

pletarla con dibujos y/o fotografias (arts. 18, f] y 29, fl).
El fito-mejorador hara centrar elxexamen sobre los he-

chos particulares que le confieren a la variedad su carácter
distintivo. Es' el examen en sf el que aporta la descripción
final. Si bien no es esta descripción la que determina la
extensión material de la protección. servirá de base de com-

paración entre las restantes variedades (no se comparan in-
concreto todas las variedades, sino sólo aquellas que adrian
parecerse en base a su propia descripción), y por otro ado, la
apreciación del carácter distintivo se realiza sobre la base de
criterios cualitativos y cuantitativos, y de su nivel de expre
sión, adaptados según la especie en cuestión.

Si bien es cierto que la descripción no juega un rol ver-

daderamente jurídico, ella tiene una importancia de hechono

despreciable, aunque más no sea para expresar y comunicar

a través de medios lingüísticos la esencia de la variedad. La
cuestión fundamental se centra en la apreciación del carácter
distintivo de la variedad en si.

b) Examen

El examen concreto tiene lugar antes de la concesión del
título de protección. Las pruebas de campo y/o ensayos de l_a-
boratorio necesarios y la metodología a emplear serán dlC-

tadas por la Secretaría de Agricultura y Ganadería y el
Servicio Nacional de Semillas. Bajo el régimen de la UPOV el
examen puede ser renovado ulteriormente durante la protec-
ción, pero ello ocurre raramente (arts. 7‘ y 10).
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El examen es efectuado a través de ensayos en cultivos.

Por regla general, las autoridades de los Estados miembros

realizan los tests ellas mismas, pero en ciertos países el exa-

men oficial se funda en tests realizados por el propio solici-

tante (el que suele ser nuestro caso). Este procedimiento se

juzga adecuado a las disposiciones del artículo 7g de la Con-

vención, a condición de que:
* Los tests en cultivos sean llevados conforme los princi-

pios directores establecidos por la autoridad y sean man-

tenidos hasta que una decisión sea tomada con relación al

objeto de la solicitud. .

* El solicitante está obligado a depositar en un lugar
determinado, simultáneamente a la presentación de la solici-

tud, una muestra del material de reproducción o de multipli-
cación que importa la variedad.

* El solicitante está obligado a garantizar a las personas
autorizadas por la autoridad competente el acceso libre a los
cultivos mencionados.

El procedimiento de examen cuesta caro y no es rápido.
Como la protección es a menudo solicitada a nivel intema-

cional, se procede —en Europa- a un intercambio de informa-
ciones y de resultados de examen entre los servicios oficiales

de los distintos Estados, lo que permite reducir los gastos y

ganar tiempo, y también evitar el riesgo de que los diferentes
servicios adopten decisiones divergentes; esta consecuencia
molesta para el comercio internacional se ve agravada por
las diferencias en cuanto a las condiciones climáticas, el

medio, etcétera, sobre la morfología de las plantas, por ejem-
plo, y los diferentes puntos de vista sobre la existencia de
caracteres distintivos.

Sin pretender extendernos sobre el tema, señalamos la

imgortancia
de prever en el marco del MERCOSUR, la necesi-

da e importancia de establecer criterios y organizaciones
tendientes a concretar la armonización, no sólo legislativa,
sino reglamentaria y administrativa de estos exámenes. Con
mecanismos únicos y válidos para todos los Estados par-
tícipes.

B. DOV y patentes

Como vemos, las condiciones de forma traducen bien las
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concepciones diferentes de los dos sistemas de protección
(que volveremos a encontrar al tratar la extensión de la pro-
tección).

Frente a los mismos problemas tecnicos, se han elegido
dos vías distintas. donde en la de los DOV a n necesa-

riamente mejor adaptados a la especificida de la materia
viviente, lo que encontramos embnonariamente en el Dere-
cho de patentes a través del sistema de depósito obligatorio
para satisfacer la condición de la divulgación suficiente. pero
en el cual el examen se limita a un control de la viabilidad.

Debemos remarcar que las condiciones de forma menos

pesadas del sistema de los DOV se justifican sólo por la

esredficidad
del objeto protegido (no de los procedimientos,

sóo de los “productos” reproducibla con homogeneidad y
estabilidad) y por una extensión de la protección adaptada a

estas circunstancias particulares. La transposición de uno

hacia otro no es posible sin la explicaciónde los fundamentos
de coherencia de cada sistema.

III. EXTENSIÓN DE LA enumeran

Los problemas analizados hasta ahora han tratado de la
obtención de la protección. Ahora bien. lo que interesa aquí
es. una ver elegidos una patente o un DOV, cual es la exten-
sión de la roteoción ue otorga un título jurídico. De qué
derechos s jetivos se dispone.a qué objeto están referidos.

Se debe distinguir la extensión jurídica y la extensión
material de la protección:

‘ la extensión jurídica determina los derechos exclusivos

que son atribuidos al titular de la protección _(que es aquel
que permite prohibir a los terceros actuar sin su consen-

timiento);
’ la extensión material precisa las prerrogativas que

reporta concretamente la rotección dentro de la realidad en

función del objeto protegi o.

Dadas las diferencias fundamentales entre los derechos
de obtención vegetal y de patentes, examinaremos sucesxva-
mente los aspectos específicos de sendas formas de protección
antes de proceder a una comparación.
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A. Los derechos de obtención vegetal (DOW

En un examen de la extensión de la protección de los
derechos de obtención vegetal (DOV), no tendremos en cuen-

ta los diferentes elementos que desbordan el marco de este

estudio, no obstante la importancia práctica de estos no

deben ser subestimada:
— las reglas relativas a la denominación varietal y/o el

Derecho de marcas relativas a las variedades;
- las reglamentaciones públicas relativas a la certifi-

cación, la difusión, etcétera, de las variedades. Remarquemos
que el artículo 9Q de la Convención de la UPOV, el libre ejer-
cicio del derecho de exclusividad acordada al ñto-mejorador,
no puede ser limitado más que por razones de interés públi-
co: dado que esta limitación intenta asegurar la difusión de
la variedad, el Estado interesado debe tomar todas las medi-
das necesarias para que el fito-mejorador reciba una remu-

neración equitativa;
- las limitaciones resultantes del derecho de la compe-

tencia;
- las reglas relativas a una protección internacional.
Estos diferentes aspectos pueden reforzar o restringir la

protección derivada de los DOV.

La extensión de la protección conferida por la Conven-
ción de la UPOV puede ser presentada globalmente como se

sintetiza en el siguiente cuadro.
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años para las vides, árboles forestales, árboles frutales y
árboles ornamentales, y comprende sus plantas injertadas,
art. 89). En nuestro país la protección prevista por la ley
20.247 es fijada en veinte años como máximo por el decreto

reglamentario 2183/91, artículo 37, para todas las especies.

1. Alcances de los DOV

La extensión jurídica y la extensión material no pueden
ser separadas claramente pues los derechos son adaptados al

objeto particular al que ellos se aplican, y como este último es

siempre una variedad ve etal concreta, la extensión material

depende del sentido dado a los conceptos jurídicos utilizados.

La protección está sometida desde el principio a una

doble limitación en función de la finalidad:
- del objeto de protección: debe servir como material de

reproducción o multiplicación vegetativa.
- los actos implicados en este objeto: deberán estar referi-

dos a una actividad comercial (profesional).
Esto tiene por efecto hacer salir del campo de protección

todas las actividades puramente privadas y el sector de con-

sumo, limitando el impacto de la protección al nivel de la pro-
ducción “industrial” (v. los ejemplos dados sobre el cuadro

global).
Como en los otros derechos de la propiedad industrial,

los derechos del fito-mejorador importan para la puesta en

circulación lícita del objeto protegido. Pero este empalme de
derechos no se aplica más que al objeto concreto puesto en

circulación que puede ser utilizado libremente (v. gr. ser

revendido), y no significa la pérdida de derechos en cuanto

objetos idénticos o equivalentes al puesto en circulación, si se

reúnen las condiciones de protección.
Así, en el caso de las especies los derechos de exclusivi-

dad permanecen en vigor no solamente frente al material de

reproducción o multiplicación de una variedad que presenta
las mismas características, sino frente a la variedad protegi-
da y obtenida de manera independiente (es el caso de la “fal-
sificación”), igualmente frente al material obtenido a partir
del puesto en circulación que presente las características ini-
ciales (la protección no juega para una variedad a partir de la
cual se obtenga una nueva), por lo tanto, en ambos casos, se

considera que un tercero efectúa en su beneficio actos que le
están prohibidos.
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los derechos se refieren a poner al material de reproduc-
ción o multiplicación vegetativa de una variedad e idealmen-
te a todo aquello que puede cumplir tal función. Así, la Con-
vención extiende la noción expresamente a la planta entera.
utilizada para la multiplicación vegetativa, y a las plantas
ornamentales y a las partes de ellas utilizadas con otms fines
que no involucren la multiplicación.

Con toda lógim, se debe dar a este concepto un contenido
evolutivo de suerte que incluya las nuevas formas de mate-
rial de reproducción o multiplicación. y asimismo las celulas
vegetales y los tejidos vegetales. Esto no está exento de pm-
blemas respecto a. por ejemplo. las celulas no estériles en

plantas enteras, o celulas totipotentes destinadas a otros
usos. Los criterios de finalidad permitirían teóricamente
encontrar una solución a estos conflictos, pero en la práctica,
los problemas de prueba son aún serios.

Finalmente, la Convención no ofrece protección para los
otros productos vegetales comercializables: sea porque no se

trata sobre el material de reproducción o multiplicación vege-
tativa (v. gr. los frutos). sea porque pudiera ser utilizado
des ués de su descomposición en células o tejidos, mientras
no o fueran con la finalidad de reproducción (v. gr. las hojas
de tabaco. las uvas, las cañas. etc.. y las flores multiplicadas
en el extranjero e importadas). actos que no están prohibidos
por el artículo 5'. párrrafos 1fl y 2° (ver, no obstante. la pro-
tección británica y americana en estos casos).

2. Falsifioación
El sistema de los DOV no recepta reivindicaciones

porque la protección es acordada para una variedad concreta.

Ello no significa que la protección sea limitada a las plantas
(o s de ellas) provenientes concretamente del fito-mejo-
ra or (o de un lioenciatario). donde solamente la falsificamón
pura y simple sería prohibida (a la que se asimilan el ejerci-
cio de los actos prohibidos). La definición abstracta del_con-

cepto de “variedad” hace que haya falsificación _mclusosi una

variedad protegida ha sido obtenida de forma independiente
(si no sería siempre posible pretender que se ha obtemdo la

“nueva” variedad en forma independiente).
Tal situación de identidad será rara pues babrásiempre

ciertas diferencias. Como por otro lado, las variedades prote-
gidas pueden ser utilizadas libremente para la obtención de
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nuevas variedades salvo en el caso de los híbridos ¿cuál es el

grado de similitud/diferencia que permite hablar de falsifi-
cación?

El sistema de los DOV no recepta la doctrina de los

equivalentes del Derecho de patentes, y por otro lado el fito-

mejorador no está obligado a revelar cómo ha obtenido su

variedad, ella puede ser un evento (mutación espontánea) de
una variedad protegida. Sería lógico aplicar los mismos crite-

rios como para la apreciación del carácter distintivo de una

nueva variedad para la cual se solicita un DOV. Pero como

las diferencias mínimas exigidas y la importancia de los ca-

racteres tomados en cuenta no son excesivos, la protección no

se extiende más allá de los caracteres descriptos como

homogéneos y estables de la variedad (estos dos caracteres

exigen cierto margen de tolerancia) que pueden diferir según
el medio exterior. La descripción muy sumaria de la variedad
no permite incluso a un tercero verificar Si ha falsificado una

variedad.

B. El derecho de patentes

1. Patentes de productos
En materia vegetal, la “patente de plantas” ha provocado

tradicionalmente dos problemas esenciales en lo que concier-
ne a la extensión de su protección: ¿la patente cubre todas las

generaciones sucesivas de la planta o solamente la primera?
y ¿cómo tener en cuenta la variabilidad genética del objeto de
la protección, y contemplar la degeneración modificatoria de
su identidad?

La solución al segundo problema ha sido encontrada li-
mitando la protección de las plantas a su reproducción ase-

xuada (Estados Unidos), y por los DOV basados en el concep-
to de variedad. Cuando se desee una patente de un vegetal
en tanto tal, se deberá igualmente recurrir a esta noción de
variedad (lo que implica una adaptación de las condiciones de

protección).
El primer problema fue tratado por la teoría del ago-

tamiento de los derechos sobre el objeto de la patente una vez

que él ha sido licitamente puesto en el comercio: esta extin-
ción era lógica y no hacía peligrar los objetos inertes que
debían ser fabricados pieza a pieza para poder ser copiados.
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Ahora bien, los organismos pueden ser reproducidos o copia-
dos de tal forma que su utilizadón a estos fines (en principio
libres) equivalgan a un acto de producción (prohibido).

Este obstáculo puede ser superado de hecho con la
reivindicación del material de reproducción o multi licscion
de una variedad (entidad abstracta). Considerando la varie-
dad y no la planta individualmente, se puede, como para los
DOV, aplicar los mismos conceptos respecto de la extinción
de los derechos sobre la primers generación, manteniéndose
legítimamente los derechos sobre el material de reproducción
o multiplicación de generaciones ulteriores, que presenten
las características de la variedad y su utilización para la pro-
ducción de la variedad protegida.
Así, las secuencias de ADN (ácido desoxirribonucleioo)

patentada: y vendidas, v.gr. un plásmido. Se entiende que su

destino es que sean introducidos dentro de las células y que
se repliquen. Pero no está permitido clonar su vector con

vista a su reventa. Es en todos los casos la (re)producción o

multiplicación del organismo cedido lo que hace renacer los
derechos de la'patente sobre lo que resulte del proceso de fa-

brácacióny que corresponda a la definición del objeto paten-
ta o.

Se puede plantear en ué medida este razonamiento es

válido para las entidades e clasificación superior como los

vegetales (estos últimos no son patentables más que en

algunos países y para las especies no rotegibles por DOV).
Toda categoría su rior está basada s re una o muchas ca-

racterísticas, un cierto punto de vista, la atente no

venal-[a sobre la planta en su totalidad, sino so re ciertas

características o genes introducidos artificialmente. Luego,
los interrogantes serían: ¿cuando hay agotamiento de los

derechos sobre un gen patentable? ¿cuándo, entonces, pueden
ellos ser utilizados por terceros para la obtención de nuevas

formas de vida vegetal?
La misma cuestión se trata también en el caso de los

seres unioelulares y de las células animales (en principio
patentables), ara los organismos que no responden clara-
mente a la degniciónde objeto patentable, o cuando la actiw-
dad prevista no requiere una multiplicación del organismo

patentable.
En resumen, dentro de qué medida existe una situación

de dependencia de la patente cuando un organismo ha sido
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obtenido a partir de otro patentado. ¿Habría o no falsificación

si la modificación subsecuente no reúne las condiciones de

patentabilidad?
En caso de que la patente versara sobre las característi-

cas o genes no específicos de una variedad vegetal, la protec-
ción se extenden'a a todas las plantas que presenten tales

características, no en su totalidad, sino únicamente en cier-

tos aspectos. No se trata, pues de una protección per se sobre

la planta, sino sobre ciertos rasgos de la misma, y la protec-
ción no juega si en la utilización de estas plantas (v. gr.
extracción de sustancias) los rasgos en cuestión (v. gr. color

particular, resistencia a los herbicidas, etc.) no juegan algún
rol. Si estas plantas son utilizadas como materia prima para
la obtención de nuevas variedades, en ellas los rasgos carac-

terísticos de la variedad inicial serán mantenidos. Ahora bien

para no constituir una falsificación, los “nuevos ejemplares”
deben tener rasgos distintos de los de las plantas iniciales.

Deberemos, entonces, admitir una situación de dependencia
por un tiempo (el de vigencia del título) debido a que las

nuevas variedades no son creadas abstractamente sino a par-
tir de las ya existentes.

Dado que es técnicamente posible introducir genes,
debería en su caso también ser posible eliminar los genes que
no fuesen interesantes y característicos de la nueva obten-

ción, y de este modo reducir aquella dependencia.
Se debe tener en cuenta el concepto de “cultivo deriva-

do”: se trata de todo cultivo que presenta aún las caracterís-
ticas del cultivo depositado, esenciales para la puesta en

marcha de la invención. Un cultivo derivado puede ser depo-
sitado a los fines del patentamiento, que será por lo tanto

una patente dependiente, lo que se corresponde con lo dicho
anteriormente. Ahora, podemos preguntarnos si tal situación
de dependencia subsiste cuando un inventor introduce una

nueva característica junto a las iniciales ya existentes, im-

portante para la puesta en marcha de su invención.

Este razonamiento es, en principio, también aplicable a

las células vegetales. Resta saber aún en qué medida una

patente que tiene por objeto células modificadas genética-
mente se extiende a las lantas que pueden ser regeneradas
por el material patenta o. Ello depende evidentemente del
contenido de las reivindicaciones. Con toda lógica, esta exten-

sión deberá ser admitida, pero dado que estas células consti-



LECCIONB 181

tuyen el material de multiplicación que da nacimiento poten-
cial a una variedad. otros conflictos podrían suseitarse.

2. Patente de procedimientos
Dada la imposibilidad, en algunos países, de obtener

patentes para las variedades vegetales en tanto tales, este

argumento recobra actualidad en materia vegetal (y podría
ser incluso en materia animal).

La primera cuestión en esta materia versa sobre el con-

cepto de'producto directo" de un proceso patentable; se trata

únicamente de la (sola) lanta obtenida o modificada, o tam-

bién de todas las otras plantasobtenidas después de la repro-
ducción o multiplicación, pudiendo constituir con la primera
una variedad (en términos más tradicionales: la protección
acordada al producto directo del proceso se extiende hasta la

primera generación). La respuesta depende de que se con-

sidere, o no, la reproducción o multiplicacióncomo formando

parte del proceso de obtención o modificación.
_

Según algunos, el segundo procedimiento biológico
rompe la línea directa de las plantas que resulten con el pro-
ceso de obtención o modificación; estas plantas podrán en-

tonces eventualmente ser protegidas per se en tanto que son

una variedad, lo que evitaría los conflictos entre patentes de

gmcedimientoy los DOV o las eventuales patentes de pro-
ucto.

Otros arguyen en favor de cierta forma de protección
indirecta sin limitación a la primera generación; de hecho, el

procedimiento de obtención no tiene sentido si no es seguido
de una multiplicación, los dos forman un conjunto en dos eta-

pas que. incluso si la segunda no fuera protegible en tanto

tal, puede ser reivindicada como una unidad. Si la primera
etapa fuera de naturaleza técnica, la segunda no debería

imgïficar
un procedimiento esencialmente biológico no paten-

ta e.

De hecho, las dos opiniones no se contradicen. sino que
indican que la dificultad puede ser encuadrada a través de

reivindicaciones adecuadas. Lo que resta saber —pa_rala
CEP- es si no se eontraviene la exclusión a la patentabllldad
de las variedades vegetales pues esta exclusión no está

exprsamente limitada a las patentes de productos. y cómo

regla: los conflictos eventuales entre los distintos títulos de

protección.
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Este género de reivindicaciones podrían motivar proble-
mas desde otros puntos de vista: v.gr., ¿no tendría importan-
cia saber que la primera etapa no sera de hecho utilizada,
sino que se adjunta solamente a los efectos de la causa? Por

otro lado ¿cómo garantizar que todas las plantas resultantes

del procedimiento sean (razonablemente) idénticas, siendo

que no se lleva a cabo la reedición del proceso de obtención

sino sólo una operación de multiplicación?
Si tradicionalmente, se ha pensado siempre en términos

de plantas enteras, se debe establecer una acepción para el

término “producto directo" en caso de modificación genética
al nivel celular ¿se trata de los cromosomas, de las células, de
los tallos, de los tejidos, de las plantas? O si de manera ge-
neral se extiende la protección al “producto directo", ¿dónde
se detiene el carácter “directo” dentro del proceso vital?

C. Protección por patente vs. protección por DOV

1. Comparación de los sistemas

Debemos recordar que los dos campos de aplicación son

mutuamente excluyentes -para los signatarios de la

Convención de la UPOV, no para nosotros, aún- de suerte

que la comparación se basa sobre la hipótesis de que las

patentes se otorguen para las variedades vegetales.
Esta situación podría presentarse en caso de supresión

de la exclusión de la patentabilidad de las variedades vege-
tales ( ara el caso europeo que las mantiene fuera del sis-
tema e acuerdo con el art. 53, inc. b] de la CEP -Convención

Europea de Patentes—). Ello respondería a los cuestionamien-
tos de los sectores industriales que creen que la protección de
los DOV es insuficiente por comparación con las patentes
sobre dos puntos de vista:

* “la exención en favor de los agricultores”, que les per-
mite utilizar el material de reproducción o de multiplicación
con fines privados (por ej., producir semillas para la produc-
ción de cosechas en la misma finca), a lo que podemos agre-

gar la falta general de protección del producto final;
"' sobre todo la libre utilización de las variedades protegi-

das para la obtención de nuevas variedades: de este modo,
luego de haberse introducido por ingeniería genética un gen
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importante en una planta (por ej.. el gen necesario para la
fijación del nitrógeno), cualquiera podría apropiarselo modifi-
cando la variedad, lo que es inaceptable para los medios
industriales debido a las inversiones necesarias para ese tra-

quo de mejoramiento.
Rasta analizar si en verdad estos argumentos son deter-

minantes. En los EEUU. donde se otorgan patentes para las
plantas. como es posible en nuestro als. no se da importan-
cía a la supresión de la exención en avor de los agricultores,
debido a la utilización creciente de híbridos que forman una

barrera biológica para la reutilización de las semillas.
Por otro lado, podemos preguntarnos si la patentabilidad

de las variedades es importante teniendo en cuenta el paten-
tamiento de los genes y la protección que de ello deriva. que
prohíbe la utilización del gen, al menos en lo concerniente al
aspecto para lo cual la protección fue acordada.

Finalmente, no debemos olvidar que aquellos que recla-
man una protección por atentes parten de variedades exis-
tentes también; aun si e as están rotegidas por DOV. Una

Elmteociónamplia llporpatentes po ser un arma de doble
o. pues podría evar al sector entero a una situación de
múltiples dependencias. debido a que los trabajos de mejo-
ramiento parten de un número relativamente limitado de
líneas intervinientes.

2. Coordinación de los sistemas

los campos de aplicación de los dos sistemas son. en

principio. mutuamente excluyentes pero complementarios, de
modo que existen conexiones a nivel de la extensión de la

protección, que hacen desembocar en situaciones de conflicto:
’ Podemos atentar los genes o las características parti-

culares de las p tas: ¿qué ocurriría si un gen patentado es

introducido en una variedad protegida por un DOV, o si una

variedad nueva es obtenida a partir de una planta que con-

tiene un gen patentado? Las posiciones actuales desean la
abolición de los derechos anexos a una patente cuando este-
mos frente a un material de re roducción o de multiplicación
de una variedad protegida por fapreeminencia absoluta de la

ïatente.por lo que toda utilización del gen constitmría una

alsifimaón.
’ Las células vegetales, son consideradas como patenta-

bles: ¿qué ocurriría si se tratara de células regenerables de



134 LECCIONES Y ENSAYOS

una planta que pertenezca a una variedad protegida por un

DOV? ¿no constituirían parte del material de multiplicación
cubierto por los DOV?

* Las plantas enteras y sus partes (tejidos, células, etc.),
pueden ser el producto directo de un procedimiento no esen-

cialmente biológico de obtención o de un procedimiento
microbiológico patentados y por lo tanto, también cubiertos

por las patentes: ¿Qué ocurriría si estas plantas formasen

parte de una variedad protegida por un DOV?
* La obtención o la producción de una variedad protegida

por un DOV no sería posible sino sobre la base de un proce-
dimiento patentable.

Es dificil apreciar el carácter real o probable de estas

situaciones: la materia viviente es tan variable y la extensión
material de protección bastante estrecha para que se puedan
evitar los conflictos. Por el contrario, el hecho de partir de
variedades concretas existentes que no son muy numerosas

(por ej., no nos esforzaremos en introducir un gen de resis-

tencia en una variedad poco activa) aumenta el conflicto.

Pero de hecho, sólo habría conflicto Si los titulares fuesen

distintos; de lo contrario estaríamos frente a una comple-
mentación de protecciones que también existe en otros te-

rrenos (por ej., patente, modelo, marca).
Para evitar las situaciones de conflicto se ha propuesto

suprimir el sistema de los DOV para someter todo al sistema
de patentes o bien achicar el campo de aplicación de la
Convención UPOV. Ninguna de estas proposiciones parece
realista, al menos en el corto plazo. Teniendo en cuenta la

especificidad de la materia vegetal y de las tecnicas de obten-

ción, no sería posible aplicar el derecho de patentes a las
obtenciones vegetales de tipo tradicional.

Notemos finalmente, que en los países en donde coexis-
ten las diferentes formas de protección (por ej., Japón y los
EE.UU.), los problemas que resultan de su “cohabitación” no

han sido aún reglados.

3 ¿Doble protección?
Conforme el artículo 29 punto 1 de la Convención UPOV,

cada Estado puede reconocer el derecho del fito-mejorador
previsto por la Convención para la concesión de un título de

protección particular o de una patente. Toda vez que un

Estado prevea en su legislación nacional la protección bajo
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estas dos formas no deberá pnever una de ellas para un

mismo género o especie botánica.
El sentido de esta disposición está lejos de ser claro, y

aun el análisis de los trabajos preparatorias permite única-
mente concluir que se ha deseado excluir un cúmulo de pro-
tecciones por dos títulos para un mismo enero o especie
botánica, sin que sean claras las razones. ademásde la sim-

plificación del sistema jurídico, en las que se basa.
Las dificultades de interpretación "ran alrededor del

sentido del término “patente”: conforme a primera frase. se

trata de una patente adaptada, equivalente al derecho o al
certificado de obtención vegetal que conferiría los mismos
derechos al ñto-mejorador que los previstos por la Conven-
ción en su artículo 5° (aplicando las condiciones de proteazión
estipuladas en el art. 6’, exclusivamente). Cada Estado tiene
la opción entre estas dos formas de títulos jurídicamente
equivalentes para cada género o especie botánica.

La segunda frase parece referirse a la patente general:
ella habría sido agregada para permitir a los Estados. que ya
protegían a las plantas por la patente general, y que querían
introducir el sistema UPOV con un título de protección par-
ticular, ara disponer de dos formas de protección simul-
táneas urante un período de transición. pero no para un

mismo género o especie botánica.
El artículo 37 punto 1 establece que no obstante las dis-

posiciones del artículo 2° punto 1, todo Estado que antes del
31 de octubre de 1979, preveía la rotección bajo alguna de
las formas mencionadas en el artí o 2° punto 1 para un rms-

mo género o misma especie puede continuar previéndolo pre-
via modificación y la reforma de 1991 am lía el plazo para el
acatamiento nacional de los próximos a erentes. La expre-
sión “las diferentes formas mencionadas" no esclarece el tér-
mino patente: se trató de facilitar especialmente el acceso del

Japón (que permitía obtener teóricamente patentes generales
para plantas) y de los EEUU. (donde una doble protección
era aceptada para las gramíneas de multiplicación sexuada
-Plant Patent Act—).

Debemos concluir que toda forma de protecciónpara
un mismo género o especie botánica debe ser considerada
como incompatible con el artículo 2° punto 1 de la Convenaón
UPOV. Pero esta protección no es posible más que aplican-
dola a un mismo objeto material (diferentes formas de protec-
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ción pueden coexistir si no se refieren al mismo objeto) y si

las diferentes formas de protección tienen el mismo campo de

aplicación (lo que permite patentar variedades no estableci-
das en las listas nacionales y todo aquello que no responde a

la noción de variedad). Esta disposición no prohíbe una doble

protección complementaria ni la elección entre dos sistemas
de protección.

IV. CONCLUSIONES sonas LA CONFORMACIÓN

DE LA PROTECCIÓN JURÍDICA

La protección de las invenciones de los biólogos no pre-
senta solamente las particulares en lo que concierne al objeto
de la protección, sino también en lo atinente al encua-

dramiento reglamentario e institucional dentro del cual se

ubica.

Se deberá tener en cuenta, por una parte, las diferentes

reglamentaciones públicas de "protección" (en el sentido pri-
mario del término) de la seguridad, de la salud pública, del

desarrollo, de la calidad alimenticia, etcétera. Determinar

qué principios se sitúan por encima y por debajo de los prin-
. cipios de la propiedad industrial, además de evaluar la reper-
cusión de la obtención y/o del ejercicio de los títulos de protec-
ción, los aspectos concernientes a las patentes como objeto de
contratos de investigación.

La concesión de derechos de propiedad industrial debe

igualmente tener en cuenta el impacto en el contexto institu-
cional general que las actividades innovadoras pudieran
acusar en razón del otorgamiento de títulos de protección. A
este respecto, los dominios de la ingeniería genética y de las
demás técnicas de la biotecnología presentan la particulari-
dad de la activa intervención mixta de los investigadores uni-

versitarios, las universidades y los organismos públicos de
financiamiento junto con empresas privadas. Esta nueva

constelación crea problemas nuevos relativos, v.gr. a la deter-
minación de la titularidad de los derechos, la concesión de
licencias (exclusivas o no) y la correspondiente manera de

repartir los beneficios que resulten.

En fin, la concesión y el ejercicio de los títulos de protec-
ción ha sido influida por las particularidades de los sistemas
de protección, los que no son específicos a la materia aqui
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abordada, pero que los afectan de una manera especialmente
aguda, v. gn, registros de marcas, ‘períodos de gracia' (entre
la divulgación y la solicitud, conservando la “novedad'), que
algunos paisa como EE.UU.. Japón y Canadá reconocen,
frente e los países europeos. que no lo hacen.

Por otro lado, estan todos los problemas que resultan de
la disparidad de las legislaciones.

A este respecto, la Convención de la UPOV importó una

uniformadón importante, a nivel internacional, en materia
de protección de obtenciones vegetales, aunque a síble que
existan divergencias en la a reciación de las con 'ciones de

rrotecu'ón
o también es posi le ue existan divergencias en

as legislaciones autorizadas por a Convención ue brinden
un modelo de protección mínimo, o bien que no os los esta-

dos industrializados sean miembros de la UPOV.

La debilidad del sistema se hace más evidente en

relación a su funcionamiento a nivel internacional: no se

trata aquí de un sistema de prioridades como en materia de

patentes, sino en la falta de un sistema internacional de

otorgamiento de Derechos de Obtenciones Vegetales (hace
falta interponer una solicitud en cada país). a la existencia de
listados nacionales de variedades y al sistema de tratamiento
nacional o reciprocidad, en su caso.

Dada la tendencia natural de aplicar el prínd io de

reciprocidad, la protección internacional se encuentra
'

'ta-

da sobre todo si los Estados poseen listados de géneros o de

especies protegibles divergentes. Ahora bien, éste es el caso

en la mayoría de los campos tomando la especialización
internacional en el trabajo de obtención y la actitud de los
Estados de no proteger más que a las especies que son efecti-
vamente objeto de trabajos de obtención en sus propios

países.


