Tema: DERECHOS INTELECTUALES
Subtema: “Doctrina, legislacion y jurisprudenciagional e internacional”

INTRODUCCION

La propiedad intelectual nace y se desarrolla eilsepacon niveles de creacion y
desarrollo industrial avanzados. La cuna se encueamnt Europa y se "exporta" a los
Estados Unidos poco tiempo después de su indepaaddtn América Latina y el
Caribe, la expansién de la legislacién especiatizagine lugar en los albores de su
independencia, pero se afina bajo la influencialafe tratados clasicos. Hay una
simbiosis importante entre el sistema internaciat&lla propiedad intelectual y el
desarrollo de los regimenes nacionales. En estédggerhay probablemente pocas
esferas del derecho donde el sistema internaclena sido tan influyente y decisivo.
Con respecto a América Latina y el Caribe, estanaftion es ambivalente. Como se
examina en este capitulo, la region tuvo a lo lagtos afios una actitud critica respecto
del sistema internacional expresado en los tratathmsscos de propiedad intelectual.
Aqui pretendemos explicar las sinergias entre stbisia nacional y el internacional.
Empezamos por describir brevemente la evoluciorsidegma y como éste se expandio
en la region. El préximo capitulo explica el graambio ocurrido en la década de los
noventa.

Quizas, las dos caracteristicas mas importantes pgeelen describir la evolucién
historica de la propiedad intelectual sean su l@oiamiento y globalizacion.
Fortalecimiento, en el sentido en que las nuevasa® que se han ido adoptando a lo
largo del tiempo, tanto en el &mbito nacional,segl como multilateral, han tenido una
clara tendencia a hacer cada vez mas rigurosaol@coidn legal, en términos de
duracién, alcance y contenido y de limitacion deegxiones. Globalizacion, porque un
mayor numero de paises participa en la elaboragiéadhesion a esas normas,
incorporandose en mayor numero a los tratados latalles. El grado y calidad de esa
participacion no es absolutamente evidente.

Los tratados internacionales han jugado un papetadeen la expansion de la propiedad
intelectual al universo de la comunidad de nacio@sbalizacion también, en el
sentido en que la reciente evolucion del sistengiese, a la vez, la adopcion de
estandares minimos de proteccion (ADPIC) y una aizagion mas intensa .

En el presente trabajo de seminario abordaremt&s el de los derechos intelectuales a
la luz de las opiniones doctrinarias, observarensas evolucién legislativa vy
analizaremos la jurisprudencia nacional e inteoradi Ademas trataremos el tema de la
proteccion de inventos tecnoldgicos.

En el primer capitulo nos introduciremos en loedeos de autor.

En el segundo capitulo veremos la evolucién hisédriacional e internacional de los
derechos intelectuales.

En el tercer capitulo estudiaremos la protecciémdentos biotecnoldgicos.



Capitulo |
“EL DERECHO DE AUTOR”

Sumario: 1. El articulo 1° de la ley 11.723. Lasaglprotegidas. 2. Los programas de
computacion. 3. Las compilaciones de datos o des otrateriales. 4. Obras mencionadas
en otros articulos de la ley 11.723. 5. Interpiétacle los términos utilizados en el
articulo 1°. 6. Los medios de expresion y de ffjaaio son obras. 7. No es necesaria la
fijacion en un soporte material. 8. La aptitud @elbra para ser reproducida. 9. Criterios
ajenos a la proteccién. 10. Inmoralidad de la olira. Obras originarias y obras
derivadas. 12. La originalidad. 13. El titulo. Tbras no protegidas. 15. Las ideas y
otros elementos no protegidos. 16. Comparaciénapropiedad industrial. 17. Objetos
de proteccion legal que no son obras.

1. El articulo 1° de la ley 11.723. Las obras pyutas

La obra es el objeto de la proteccion del dere@haudor. El art. 1° de la ley 11.723 lo
especifica utilizando el método ejemplificativo:

"A los efectos de la presente Ley, las obras diea$, literarias y artisticas comprenden
los escritos de toda naturaleza y extension, exilos los programas de computacion
fuente y objeto; las compilaciones de datos o desanateriales; las obras dramaticas,
composiciones musicales, dramatico-musicales; ilsnm@atograficas, coreograficas y
pantomimicas; las obras de dibujo, pintura, esmiltarquitectura; modelos y obras de
arte o ciencia aplicadas al comercio o a la indyslivss impresos, planos y mapas; los
plasticos, fotografias, grabados y fonogramas; ian tbda produccion cientifica,
literaria, artistica o didactica, sea cual fuerpretedimiento de reproduccion.

La proteccion del derecho de autor abarcara laesidr de las ideas, procedimientos,
métodos de operacion y conceptos matematicos peresas ideas, procedimientos,
métodos y conceptos en si".

Es habitual que las legislaciones sobre la mateciayan, con inten-cion pedagdgica,
una enumeracion ejemplificativa de las obras prdésg no taxativas y similares a la del
primer parrafo transcripto.

Para destacar que la enumeracion tiene caractert@bnuestra ley recurre a la
expresion "en fin, toda produccion, cientificagréria, artistica o didactica sea cual
fuere el procedimiento de reproduccion”. Giros deresion semejantes fueron
utilizados en el Tratado de Montevideo sobre puguiditeraria y artistica (1889), en la
Convencién de Buenos Aires (1910), en la Convend®Washington (1946) y en la
derogada ley 7.092, que incluia s6lo once ejemf@bbien la locucién "en fin" ha sido
criticada desde el punto de vista de la técnicelbga, pone de manifiesto que la
enumeracion no es cerrada, es decir, que se ajmrtaterio de establecer un numerus
clausus que determine que cualquier nueva modalidadbra, para gozar de tutela, debe
ser previamente incorporada a la enumeracion ldged. convenciones mundiales
(Convenio de Berna, art, 2°, y Convencion Univeragl 1) utilizan la expresion "tales
como”. La cantidad de ejemplos no es indicativaja@e una norma sea mas abarcativa
que otra.

El derecho de autor protege toda clase de obratedtiales. Tradicionalmente, la
proteccion esta reservada a las llamadas creacintedsctua-les de forma: las obras
originarias y las obras derivadas (adaptacionea;dticciones, compilaciones,
anotaciones y comentarios; resumenes Yy extrac-aogglos musicales y otras
transformaciones), independientemente de su mddioma de expresion.



Desde el punto de vista de su naturaleza, el erdetcada uno de los géneros de obras
literarias, artisticas, cientificas y didacticagpende de otras disciplinas, como la
poética, que se define como "el conjunto de prpios: 0 reglas, explicitos o no, que
observan un género literario, una escuela o unraytta epistemologia, a la que
corresponde fijar las pautas para que una obraapssrdconsiderada cientifica, etc. Asi,
las distintas areas del saber estableceran, dedact@n sus propios canones, cuales son
las caracteristicas que cada obra debe poseer.

Al derecho de autor sélo le compete determinar @oidas obras gozan de la tutela
legal. Para ello, lo que interesa es el significedmiente de cada uno de los términos,
aungue conocer la conceptuacion de la ciencia prdpicada disciplina tenga un valor
complementario, como se vera respecto de la piétece la obra cualquiera sea su
meérito.

Como se advierte, a los efectos de la proteccidéasnimdispensable sa-ber si una obra
pertenece a una u otra categoria. Las formulasgbitual-mente se utilizan para hacer
referencia a las distintas categorias de obras sgueobjeto de la proteccion son
similares y mas o menos extensas; mien-tras €l%ade nuestra ley 11.723 menciona al
comienzo las "obras cientifi-cas, literarias, fdds"" al final agrega las "didacticas”,
otras legislaciones se refieren a "obras literagiaartisticas" (Convenio de Berna,
Bélgica, Cosia Rica, Dinamarca, Honduras, Luxemdjurg a "obras literarias,
cientificas y artisti-cas" (Convencion Universalerania, Bolivia, Colombia, China,
El Salva-dor, Espafia, Paises Bajos, Venezuela@noald'obras intelectuales".

Como surge de la ejemplificacion precedente, s tie referencias mas o menos
genéricas a algunas categorias clasicas; las noionadas no es—tan excluidas porque
esas categorias también son ejemplificativas.

Para clarificar este aspecto, el ejemplo de laasobientificas resulta ade-cuado porque
no estan protegidas en razon de su contenido a fieadi-dad; los tratados de fisica,
quimica, medicina, derecho, etcétera, no gozaa ti#éla por ser obras cientificas sino
por ser obras literarias, del mismo modo que um filidactico sobre las culturas
precolombinas o0 sobre técni-cas quirdrgicas esttegido por ser una obra
cinematografica .

La descripcion del objeto protegido que hace ladgynuy general y cada una de las
palabras utilizadas no se, refiere a categoriaegdeyan a las otras, de modo que una
obra cientifica puede tener valor como obra litdeae como obra artistica, y viceversa.
Cualquiera que sea la categoria en que se encuawreobra, ello no tendra
consecuencias juridicas, o seran muy sutiles.

La mencion de los géneros de obras en el art. @drepleta, sin el pro-pdsito de agotar
la lista, con veinte ejemplos que no se correspgnuece-sariamente, con alguna de las
cuatro categorias mencionadas.

En el art. 1° de nuestra ley se observa una técsitdlar a la seguida en las
convenciones internacionales: art. 5° del Tratagldvidntevideo (1889); art. 2° de la
Convencion de Buenos Aires (1910); art. 3° de laveacion de Washington (1946);
art. | de la Convencién Universal (1952) y artd2t Con-venio de Berna. En todos los
casos la enumeracion es solo a titulo ejemplifioataunque las obras mencionadas
varien segun los distintos textos convencionales.

2. Los programas de computacion

En la actualidad, el consenso acerca de que lgggmas de computa—~cion constituyen
obras del intelecto protegidas por el derecho derqauede considerarse universal, al
menos en el ambito legislativo, pues no solo sei@rtcan mencionados en las leyes
nacionales sino también en diversos instrumentg&oomales e internacionales, en
particular, en el Acuerdo so-bre los Aspectos dellerechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (AADPIC) de la Orgacian Mundial del Comercio
(OMC), del que forman parte 142 paises, entre doArgentina . Ello no excluye que
un programa de computacion pueda constituir un@nicidn patentable cuando reuna los
requisitos al efecto.

El art. 10, 8 1, del AADPIC establece que, seagnamas fuente o pro-gramas objeto,
los programas de computacién se protegeran comas dbfterarias en virtud del
Convenio de Berna (1971). De modo que todas lasnmas del Convenio de Berna



aplicables a las obras literarias se aplicaran baém-a los programas de computacion,
por ejemplo, respecto del plazo de proteccién.

En consecuencia, en virtud del AADPIC los Estadasnibros deben pro-teger a los
programas de computacion "como obras literariastuhl tiene por objeto destacar:

a) gue deben protegerse por el derecho de autor;

b) gue debe descartarse la aplicacion de las disposs sobre otras clases de
obras, como las de artes aplicadas respecto driddess se puede esta-blecer un plazo
menor de duracion del derecho (25 afios contadate dasrealizacién de las obras) y
cuya proteccion puede sujetarse a con—dicion derosidad material, y

C) gue los programas de computacion se beneficitomgticamente de la misma
proteccion de que gozan las obras literarias.

Si bien la expresion "como obras literarias" resulh tanto artificiosa para nuestro
modo de entender los términos, pues obra literersaevoca mas una novela, un poema,
un ensayo, que un escrito con simbolos algebraiaaghicacion de los programas de
computaciéon en el art. 1° de la ley 11.723, redbzpor la ley 25.036, a continuacion de
"los escritos de toda naturaleza y extensidon", arsecta porque la etimologia de la
palabra literatura es omnicomprensiva de todamkasfestaciones que empleen signos
escri-tos cualquiera sea su naturaleza.

Antes de la ley 25.036, en nuestro pais los trilesneeconocieron reite-radamente al
programa de computacion la condicion de obra piddéegor la ley 11.723, dado el
caracter abierto de la enumeracion del art. 1°,eydg-taron numerosos fallos
condenatorios en casos de reproduccion no autaldZaambién la Direccion Nacional
del Derecho de Autor admitio el registro de progaame computacion .

3. Las compilaciones de datos o de otros materiales

También a partir de la ley 25.036, en el art. 1fadey 11.723 se mencio-nan, entre las
obras protegidas, "las compilaciones de datos otdes mate-riales”. Nuestro pais
cumplié asi con la obligacién de tutelarlas expresa-te en virtud del art. 10, § 2, del
AADPIC, que establece: "Las compilaciones de data® otros materiales, en forma
legible por maquina o en otra forma, que por ragaleela seleccion o disposicion de sus
contenidos constituyan crea-ciones de caractdeattsl, seran protegidas como tales.
Esa proteccion, que no abarcara los datos o matega si mismos, se entendera sin
perjuicio de cualquier derecho de autor que subsespecto de los datos o materiales en
si mismos".

Antes de la mencionada reforma, la ley 11.723 séloeferia a las compilaciones de
forma incidental en el art. 16 ("los colaborad@eénimos de una compilacién colectiva
no conservan derecho de propiedad sobre su couweitiib de encargo y tendran por
representante legal al editor”). Sin embar-go, tatea carécter abierto de la
enumeracion del art. 1°, la proteccidon le-~gal d&abeor que importa la realizacion de
una compilacion fue reiterada-mente reconocidapestros tribunales.

La importancia y el valor econdmico de las compiaes de datos cam-biaron en
forma muy significativa con las computadoras pustasédieron lugar a las bases —o
bancos— de datos y permitieron el tratamiento desamilimitadas de informaciones y
su transmision casi instantdnea a cual-quier ldghrmundo. Las posibilidades de
almacenamiento en microchips, CD Rom, etcétera, memorias de computadora para
Su acceso en linea se amplian cada vez mas.

La formacion de una base de datos demanda una tamp®rinversion econdmica.
Requiere la organizacion electrénica de datos @rimcion, un sistema de manejo de
bases de datos, un control que permita a los wsudel sistema ingresar a €l de acuerdo
con sus derechos de acceso, la admi-nistraciommam¢jo de los datos, el disefio de la
base de datos y de su estructura, asi como lacgglede los datos y la puesta en
funcionamiento del programa de computacién que pewperarlo.

Si los datos que se incluyen en la compilacion stareprotegidos por el derecho de
autor, tanto por ser datos facticos como obras rotegidas por el derecho de autor
(como sucede con las disposiciones legales, lastesenas de tribunales judiciales y
administrativos, etcétera), pueden ser in-cluidogestricciones. Pero, aun cuando el
titular de la base de datos no deba pedir autadizat pagar por ingresar los textos a la
memoria de una computadora, sin embargo hay quartem cuenta que el sistema



requiere una inversion que necesita de protecaditra los usos no autorizados. Pero
esta proteccion no le otorgara al titular excluisd alguna so-bre los datos con los que
se forma la base, de modo que podran ser utilizapdootros, aunque sin aprovecharse
del aporte ajeno .

El art. 10, 8 2, del MDPIC se basa en el art. 28, 8el Convenio de Ber-na (Acta de
Paris, 1971) (41) al establecer el requisito de aprestituyan crea-ciones de caracter
intelectual por la originalidad o individualidad &nselec—cion y la disposicion de las
materias, pero es mucho més abarcativo. Mientrag.e2°, § 5, del Convenio se refiere
a las colecciones "de obras literarias y artistidasnorma del AADPIC protege también
las compilaciones origina-les de elementos no gioes (datos u otros materiales),
dejando a salvo, ademas, "cualquier derecho dea"agt® subsista respecto de los
da-tos o materiales considerados en si mismos .

4. Obras mencionadas en otros articulos de lalei2B

En distintos articulos de la ley se encuentranogagiemplos mas de obras protegidas:
comentarios, criticas, notas, colecciones, antatodart. 10); obras por entregas o
folletines (art. 18); traducciones, refundicio-nemjaptaciones, modificaciones o
transportaciones de otra obra (arts. 4°, 25 y Réjpdias (arts. 25 y 26); discursos
politicos o literarios, conferen—cias, discursodgmaentarios —obras literarias orales—
(art. 27); articulos y otras colaboraciones eniaBarrevistas u otras publicaciones
periodicas (art. 28), cartas (arts. 32 y 33) (48)oguis (art. 55).

Aunque dichas menciones no se hacen para comjdetaimina de obras protegidas
sino para determinar el alcance particular de tdepcion, todas ellas se consideran
obras incluidas en la enumeracién del art. 1° dafocmidad con su caracter
enunciativo.

También la jurisprudencia menciona otras obras cametuidas en el art. 1°: los
catalogos, folletos, albumes; los escritos judesalos diccionarios, los almanaques o
anuarios; las guias; los planes pu-blicitarios; ffases publicitarias —estas ultimas
también son registrables como marcas cuando pesseatiginalidad—, y los
pro-~gramas de television.

Las ejemplificaciones contenidas en la ley tiersenittud de que cier-tas categorias de
obras quedan acufiadas como tales: no se puedérdsscuna obra musical o una obra
cinematografica es una obra literaria 0 una obtigt@a a los efectos legales. Pero la
ventaja de la tipificacion conlleva el peligro daclr perder de vista el carécter abierto
de las enumeraciones y de que se caiga en eld&grpensar que solo estan protegidas
las crea—ciones expresamente mencionadas.

5. Interpretacion de los términos utilizados eardtulo 1°

Los términos utilizados en la norma deben enterdensforma amplia. También en la
ejemplificacion de las obras se recurre a la adepcbrriente y sélo en las zonas grises
sera necesario investigar si se trata de una ebtregida por el derecho de autor.

Ya se ha sefialado que el art. 1° comienza haciefieiencia a tres gran-des categorias
de obras: cientificas, literarias y artisticas.aRarderecho de autor, obra es la expresion
personal de la inteligencia que desarrolla un pamiento que se manifiesta bajo una
forma perceptible, tiene originalidad o individulad suficiente, y es apta para ser
reproducida y comunicada al publico.

Las obras literarias son las que se expresan potoes oralmente. La literatura, palabra
gue proviene de letras, se entiende como el areequ-plea como instrumento la
palabra y comprende no solo las producciones @stgino también las obras en que
caben elementos estéticos como las oratoriasricesdy didacticas.

La voz crie puede entenderse como la virtud, lpodision y la habilidad para hacer
alguna cosa, y las bellas artes como cualesqueelasdjue tienen por objeto expresar la
belleza, entre ellas la pintura, la escultura ardguitec-tura. Cuando se utiliza como
calificativo debe entenderse como pertenecient&dativo a las artes, especialmente las
gue se denominan bellas.

En filosofia se puede usar la palabra arte emtlistisentidos relacio-nados con cierta
virtud o habilidad para hacer o producir algo: anecani-co, arte liberal, de las bellas
artes si se apela al sentido estético. Estos cetmepstan ligados por la idea de hacer



algo siguiendo ciertos métodos o mo-delos. Artebtamse emplea para aludir al arte
manual, a una industria 0 a un oficio, y asi skzaten el derecho de patentes donde la
altura inventi-va se refiere al estado del arte .

El concepto de obra artistica es propio de un estadnzado del desa-rrollo humano.
Segun Germain Bazin, "el hombre primitivo estab@aado de la conviccion profunda
de que creaba. Para él la imagen no es un simolapi@mvista de las mismas facultades
vivientes que el ser reproducido, es una operaoidgica por la cual el hombre
manifiesta su poder en el orden c6s—-mico. Sabemesgestro antepasado de la Edad
de Piedra no pinté o mode-l6 con sus manos forrmagales con la intencion de 'hacer
obra de arte', sino que lo hizo para asegurapladeccion de la caza, atraer a ésta a sus
tram-pas o, incluso, para hacer suya la fuerzasibdstias feroces. El artista primiti-vo
es un mago cuyo dibujo tiene un valor de encantamig si se cifie con tanta atencién
a la verdad viva, es para dar a estas formas elhmaxalor de reproduccion, la virtud
propia de la criatura™ .

Platon hablaba de hacer algo con arte o sin ate, pegun Ferrater Mora, sus ejemplos
acerca de la necesidad de hacer las cosas "cOrsartplicaron bien pronto a un arte
intelectual, no manual, esto es, al arte de labpala del razonamiento. Sin embargo,
como las otras actividades eran también artes,nyocera arte asimismo la creacién
artistica, la poesia, el término estaba lle-nordbigiiedad y so6lo podia ser entendido
cabalmente dentro de un deter-minado contexto. lkgumgue, en la actualidad,
llamamos las artes (en cuanto bellas artes) tianeomponente manual que los griegos
solian poner de relieve. En la Edad Media se usérelino ars en la expresion de artes
libera-les en un sentido equivalente a "saber". drées liberales se distinguian de las
serviles, que eran las artes manuales. Estas ancmiicho de lo que se ha llamado
"bellas artes”, como la arquitectura y la pintlras bellas artes eran principalmente una
cuestion de "oficio”, no habiendo practicamenteerdifi-cia entre bellas artes y
artesania. Indistincion entre las dos ultimas sataé en la época moderna y culmino
en el Romanticismo, con la exaltacion del "Artedr Bl contrario, en el curso del siglo
XX, con las numerosas revoluciones ar-tisticas quigbra de la rigida division entre
las diversas bellas artes, se ha desdibujado fmad entre arte y artesania y se ha
hecho problemaética la division entre "arte” y "mte'§ hasta llegar al desconcierto que
se mani-fiesta en la obra del artista francés Mabbuechamp (1887-1968) quien
experimento con los objetos mas triviales y logppsd como una categoria esté-tica,
como su célebre ready-made "Rueda de bicicletal 31 9jue se limita a dicho objeto
montado sobre un banco de cocina .

La misma diversidad de sentidos se encuentra éikanal significado de los términos
utilizados para hacer referencia a las otras odmsticas incluidas en la enumeracion
del art. 1° de la ley 11.723; por ejemplo, el térnpintura se refiere tanto a la tabla,
lamina o lienzo en que esta expresa—da la obrap @#sta, o al color preparado para
pintar, 0 a una descrip—cion o representacion yigaimada por medio de la palabra.

En cuanto a las obras cientificas, se considetdas tuellas en que los temas son
desarrollados de manera adaptada a los requigtasétodo cientifico. Incluyen tanto
las obras de las ciencias exactas, naturales, wegjisociales, etcétera, como las obras
literarias de caracter cientifico y las obras didas, los escritos de caracter técnico y de
divulgacion cientifica, las guias practicas, logpas graficos, disefios y obras plasticas
relativos a la geografia, a la topografia y, eregana la ciencia.

Como se dijo, es frecuente encontrar criticas glleonde la expresion obra cientifica
como una categoria especial de obras protegidaslpderecho de autor. Asi, con
relacion a la Convencidén Universal (Ginebra, 19§2¢ las menciona entre las obras
protegidas, Arpad Bogsch considera que "la utii@aade la palabra cientifica es
desafortunada. El caracter cientifico de una obréeme importancia desde el punto de
vista del derecho de autor" .

En la jurisprudencia argentina se registran corgl@oa plagio de obras cientificas; por
ejemplo de “¢Qué es la acupuntura?”, de David Saissmy de “Los vengadores de la
Patagonia tragica”, obra historica de Osvaldo Bayer

Las obras cientificas protegidas por el derechoad®r no comprenden ni las
invenciones cientificas, ni los descubrimientos |anilabor de investi-gacién, ni las



iniciativas de orden cientifico, con total indepencia de la originalidad de la
experiencia o de la tesis.

A su vez, los impresos y los fonogramas no son aitegorias o clases de obras;
impreso es el resultado de un modo de fijacionppesion y fonograma es toda fijacion
exclusivamente sonora de los sonidos de una ej@fcaale otros sonidos .

Cabe, entonces, hacer dos operaciones: una, ctidospractico, cons—tatar si se esta
ante una de las obras enumeradas o "tipificadas"lgpdey, y otra, reconstruir los
elementos cuando la percepcion inmediata no resgj@iah canon habitual, como se
planted en las ultimas décadas con los pro-~grama®mhputacion, cuestion que, como
se vio en el item 2.2, tuvo so-lucién legislative da inclusion, en el art. 1° de la ley
11.723, de los progra-mas de computacion fuentgigtaa Con anterioridad se indago
si los mapas mudos, las obras radiofonicas y lasisévas participaban del caracter de
obras y el mismo cuestionamiento sé hizo respextmdiisefio industrial, de un eslogan
y, mas recientemente, de los bancos de datossdwdduc-ciones multimedia, de las
informaciones, como en su hora sucedido con laggfatias que, luego de algunas
vacilaciones, al sancionarse la ley 11.723 se yectn entre las obras protegidas
expresamente mencionadas en el art. 1° aunque seclenocié un plazo de proteccion
menor (art. 34,1a parte).

De modo que tanto el alcance de la palabra obrapaso de los califi-cativos literaria,
cientifica, artistica y didactica, debe entendersaterpretarse en sentido amplio, del
mismo modo que la proteccion se acuerda con critemnplio, pues tanto los términos
utilizados para aludir a esas grandes ca-tegodasbtas como sus ejemplificaciones
tienen una multiplicidad de acepciones y de sestidtste aspecto requiere que el
intérprete se guie de acuerdo con el orden norensdcosas, es decir, con la naturaleza
de los bienes tutelados por el derecho de autopegrmite proteger a todas las pinturas
pero que obliga a descartar los materiales quenpéean en di-chas obras, al igual que
un "derecho de autor del impresor"”, aunque ellarncluya la palabra "impresos".

6. Los medios de expresion y de fijacion no somsbr

En la enumeracion del art. 1° se mencionan tantasotomo medios de expresion y de
fijacion de éstas. La frase "los escritos de todimmleza y extension” se refiere a la
séptima acepcion de la palabra escrito segun stidicario de la lengua espafiola de la
Real Academia: obra o composicion cien-tifica erditia, ya que escrito es un medio o
forma de expresion, como lo es la forma oral sia gjio modifique ni la categoria de la
obra ni la titulari-dad sobre ésta.

Segun el Glosario de la Organizaciéon Mundial détdapiedad Intelec-tual (OMPI),
escritos "son todas las clases de obras expresadBmma escri-ta, cualesquiera que
sean los signos de la fijacién. Los escritos almatoca am-plia gama desde creaciones
literarias hasta repertorios o guias practicasleBkarrollo técnico hace necesario que se
amplie el concepto de escritos de modo que quentmprendidas no solamente todas
las formas legibles por el hom-bre sino tambiérfdasas legibles por maquina, como
se ha hecho en varios paises en relacion condgsgmas de ordenador”.

Otro tanto sucede con los impresos; en ese conjegt® acuerdo con el mencionado
diccionario, por impreso se entiende: libro, falethoja im-presa y con este sentido el
término es utilizado también en varias de las cenewnes internacionales citadas.

Las mismas reflexiones corresponden tanto respeetola mencion de discos
fonograficos como de fonogramas, expresion conlguey 23.741 re-emplazé a la
anterior pues, como sefialé la senadora Olijelavddé Rivas al informar el proyecto,
fonograma es la denominacién adoptada por la 1e96B9que aprobd el Convenio
Fonogramas (Ginebra, 1971) para mencio-nar "ldsths conceptos de soportes de la
obra musical, como son el disco fonografico, ekteas otros". De modo que el término
fonogramas alude a un método de fijacidbn como psedda impresion respecto de los
li-bros, lo cual no fue tomado en cuenta por lat€&uprema de Justicia de la Nacién
en la sentencia de 23 de febrero de 1995 dictadautss "Mangiante, Guillermo c.
AADI-CAPIF, A.C.R." que revoco el fallo de la CNCjsala I, junio 4-1991 .

7. No es necesaria la fijacion en un soporte nateri



Es importante destacar que la ley no exige quebta se encuentre fija~da sobre un
soporte material y por ello estan protegidas lasoljue se comunican al publico en
forma oral, las improvisaciones y las clases qudis@an en el marco de actividades
docentes.

En cambio, en algunas legislaciones el requisitdad@jacion es decisi-vo para la
proteccion (como ocurre preponderantemente en &isep del area del copyright),
mientras que otras soélo la exigen respecto de taerelases de obras, como las
coreograficas y las pantomimicas. EI Con-venio den8 (art. 2°, § 2) determina que
"queda reservada a las legislacio—nes de los pdésksUnion la facultad de establecer
qgue las obras literarias y artisticas o alguno®i@éEnno estaran protegidos mientras no
hayan sido fija~dos en un soporte material”.

8. La aptitud de la obra para ser reproducida

Sin embargo, para nuestra ley es un requisito tietdta legal que las obras sean aptas
para ser reproducidas, como resulta de la primari glel art. 1° al concluir: "en fin,
toda produccion cientifica, literaria, artisticaidactica, sea cual fuere el procedimiento
de reproduccion”.

En 1933, al dictarse la ley 11.723, dicha condigiarse encontraba en la ley 7.092 (art.
2°, infine) y en los dos tratados internacionatdsa la mate-ria de los que nuestro pais
formaba parte: en el art. 5°, infine, del TrataéoMbntevideo sobre propiedad literaria
y artistica (1889) y en el art. 2° de la Convendai@Buenos Aires (1910); en la ley
7.092 y en el Tratado de Mon-tevideo, con las msspaabras utilizadas en el art. 1°
de la ley 11.723; en la Convencion de Buenos Aires, la expresion y, en fin, queda
comprendi—-da toda produccién que pueda publicasseunlquier modo de impresion o
reproduccion” .

En el art. 3°, infine, de la Convencion de Washingt1946) se emplea la expresion "y,
en fin, toda produccion literaria, cientifica o istita apta para ser publicada y
reproducida”. El Convenio de Berna no se refierla aptitud de la obra para ser
reproducida y se limita a establecer en el art§ 25, que: "los términos 'obras literarias y
artisticas comprenden todas las producciones aeinilo literario, cientifico y artistico,
sea cual fuere su modo o forma de expresion, tcales:...”

9. Criterios ajenos a la proteccion

Asi como el reconocimiento de la proteccion dekdeo de autor no se vincula con el
medio o forma en que se expresa la obra, tampgeende de su extensién, mérito o
destino. Nada se exige al respecto.

Como se dijo, no tiene efecto alguno que la obi&a egpresada en for-ma escrita u oral;
gue haya sido representada o fijada sobre una sorta-ra o audiovisual. Tampoco
interesan la forma en que la obra es difundidansuricada al publico ni su extension,
de modo que tanto una frase publi-citaria como famisano, que son sumamente
breves, gozan de protec-cién al igual que una sagalistica, que suele ser muy
extensa.

Tampoco tienen relevancia el mérito de la obrajadar cultural o artistico, ni que esté
destinada a un fin cultural o a un fin utilitarikgmo sucede con los programas de
computaciéon, las obras de publicidad, los li-bres abcina, etcétera. Tanto esta
protegida una obra de filosofia o de teo-logia, deemanda un gran esfuerzo de
elaboracion, como una guia de tu-rismo, que sw@gjeerir un trabajo de acopio y de
ordenacién mas que de reflexién; una novela o umarp, reconocida como de gran
genio, como otra considerada elemental; una obr@igtnometria, tan alejada de las
denominadas bellas artes, como un grabado, undtugaco un disefio in—-dustrial,
contrapuestos por el destino —ya sea cultural ctipga— que los anima; una obra
corriente y una paradigmatica; todas gozan de guidte juridica. Lo contrario podria
dar lugar a toda clase de arbitrariedades.

Es necesario tener en cuenta la diferencia congleptitre meérito —o valor— por un
lado y originalidad por el otro.

10. Inmoralidad de la obra



El juicio moral tampoco incide en la tutela de lrao Un dibujo porno-grafico, un
instructivo con formas o medios para matar o paigidarse, una instigacién al delito o
a la sedicion, un manual para ensefiar a manejasasgttétera, podran hacer pasibles a
sus autores de sanciones penales —y también deraenspero su condicién de obras
protegidas no se ve afectada y tampoco las prdivagade que goza su autor, con
independen-cia de la opinidn que, desde el puntastie ético, le merezca al juzga-dor.
No existe ningun interés publico en negarle ladealide obra a aquella que se considera
"inmoral”, pues esto tiene el efecto de desprotegan beneficio de terceros que, en
consecuencia, podran usarla y explotarla sin niagauatorizacion, o atribuirse su
paternidad, porque, como es facil de advertir, desproteccion, en lugar de evitar el
dafio que pueden causar, eventualmente lo potencia.

La desproteccion de las obras por razones de "maddles diferente del ejercicio del
poder de policia, que el art. 17 del Convenio de&e

—Acta de Paris, 1971— deja a salvo respecto d&stados Miembros al establecer:
"Las disposiciones del presente Convenio no podufoner per-juicio cualquiera que
sea, al derecho que corresponde al gobierno depeaslae la Unidon de permitir, vigilar

o prohibir, mediante medidas legislativas o de gialiinterior, la circulacion, la
representacion, la exposicion de cualquier obracayecion, respecto de la cual la
autoridad competente hubiera de ejercer este d#rech

11. Obras originarias y obras derivadas

Obra originaria es la primigenia, la que no dedeaotra y que, a su vez, puede ser el
origen de otra obra a la que se denomina derivada.

Obra derivada es aquella que depende de una obeaigtente, como sucede con las
adaptaciones, las traducciones, las compilacidaesanota—-ciones y los comentarios;
los resimenes y extractos; los arreglos musicalesas transformaciones.

La expresion originaria no debe confundirse cogioal, porque todas las obras —las
antecedentes y las derivadas— para gozar de I tdét derecho de autor deben

presentar la cualidad de originalidad. Pero, seggimaria o derivada, la obra tendra

proteccion cualquiera sea el grado de su origiadliga que tanto las obras originarias
como las derivadas pueden ser mas o menos originale

12. La originalidad

La originalidad (o individualidad) es condicion eearia para la pro—teccién; reside en
la expresion, es decir, en la forma representatiregtiva e individualizada de la obra,
aun cuando la creacion y la individualidad seanimds. Si ese minimo no existe, no
hay obra protegida.

A diferencia de lo que ocurre con las invencionesg#e la novedad es un requisito para
obtener la proteccion del derecho de patentegretto de autor no exige tal condicion,
aunque las obras también pueden ser novedosas. @estiue la obra exprese lo propio
de su autor, que tenga impresa la marca de sunadicknd.

Por ello, algunos autoralistas consideran mas adecal término indi-vidualidad para
hacer referencia a la condicién de que la obra tlter algo de individual y propio de
su autor para gozar de la proteccién del de-recho.

Establecer si una obra tiene originalidad es urest@n factica. Por cierto que la
originalidad no se puede valorar del mismo moddoelas las clases de obras: en las
cientificas y técnicas que en las obras literadadiccion, porque en las primeras el
autor se encuentra condicionado en gran medidéop@rincipios de la disciplina, por
esquemas que son in-variables por ser lugares @srapor no haber disenso acerca
de la cues-tion. En la obra cientifica el autorveeobligado a utilizar y comparar
deter-minadas fuentes bibliograficas, y éstas nuytree reflejan en su trabajo.

La originalidad tampoco puede apreciarse del misnoalo en compo-siciones de
musica popular que en obras sinfénicas; en obigmarias que en obras derivadas .

La creacion intelectual no consiste para el derelehautor en sacar algo de la nada y la
originalidad de la obra no tienen que ser absotatiao lo ha explicitado reiteradamente
la jurisprudencia. La inspiracion del autor no dek&r libre de toda influencia ajena.
La obra puede ser ori-ginal aunque el autor utéilamentos existentes, pues solo se
requie-re que no haya copia o imitacion de otra.
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Las etapas del proceso de creacion de una obraritteson, basicamen-te, tres: la
concepcion de la idea de la obra; su composic®meeir, la ela-boracion del plan de
su desarrollo, y, por ultimo, la expresion. Comaapal derecho de autor no tiene
relevancia la originalidad de la idea pues —comeew®s mas adelante— no esti
protegida en si misma, la obra se conside-ra @aliggn virtud de su composicion o
contenido o de su expresion o for-ma.

En la realizacion de una obra literaria no intergga el autor la manuscriba o que la
tipee en una maquina de escribir o en una compata-a que, como también puede
ocurrir con las obras musicales, que la dicte ayriabe para que otra persona la
transcriba.

La cuestion es diferente en materia de obras iasa$sb plasticas pues en éstas la
realizacion personal por parte de su autor tiengortancia de-cisiva en cuanto a la
originalidad, no obstante lo cual puede variar segjitipo de obra artistica de que se
trate y la naturaleza de los aportes.

En las obras musicales la originalidad resulta dehjunto de sus ele-mentos
constitutivos: la melodia, la armonia y el ritmerd, para el derecho de autor solo se
pueden adquirir derechos exclusivos sobre la mmlodue es equivalente a la
composicién o al desarrollo o expresion en las oltite-rarias. La melodia es una
creacion de forma; se refiere, de manera ampliadas las relaciones sonoras posibles
en orden sucesivo; es una sucesion co-herentetds. o partir de ella se desarrolla
una obra musical, simple o compuesta, con indepemde su acompafamiento.

En cambio, no se pueden adquirir derechos exclsispabre la armonia porque la
forman los acordes, es decir, la combinacién déedsesrsimulta-neos, y el nimero de
éstos es limitado. Tampoco sobre el ritmo —queaadidtribucion y la acentuacion de
las notas en el tiempo— porque no seria légicogaroderechos exclusivos sobre el
tango, el bolero, el vals, la salsa, la cumbianetengue, la zamba, la bossa nova, etc.,
del mismo modo que no se pueden adquirir derecRokistvos sobre los géneros
li-terarios.

Una misma melodia puede armonizarse de distintaosyp ser obje-to de cambios de
ritmo. Cuando en una composicion musical se camlaiaarmonizacioén o el ritmo, o
ambos a la vez, para poder identificar la melodiaexesario conocer musica porque la
obra sonara muy diferente aunque la melodia sedskaa y, por ello, para establecer el
plagio el juez necesi-tara del asesoramiento dertog Solo hay plagio si en una obra
musical hubo apropiacion de la melodia, y en aquple tenga de original .

13. El titulo

El titulo individualiza a la obra y es una partstancial de ella; alude a su contenido o
lo sugiere, permitiendo su identificacion, relaeida con su autor y con el éxito que ha
alcanzado y evitar confusiones con otras obras.

En nuestro pais existe una generalizada coincidexterca de que, por ser una creacion
literaria y una parte significativa de la obra,tiélilo es una materia regulada por el
derecho de autor y por la ley 11.723; sin embdayfalta de una disposicion especial
sobre los titulos en esta ultima ha llevado a pmnsi la proteccion que se acuerda a las
obras comprende también una proteccién especiicaud titulos. La doctrina y la
jurisprudencia se han pronunciado por la afirma(®a) y solo aisladamente se ha
sostenido lo contrario. Pero el titulo protegidakgue designa una obra, es de-cir, que
no hay titulo protegido por el derecho de autarsshay una obra, porque aquél forma
parte de ésta.

Es particularmente interesante el fallo de la Canidacional Federal, sala Civil y
Comercial, dictado el 29 de abril de 1969 en al@iamendi de Yaquinandi de Fino E.
c. Maclas Francisco M." , en los que se debatiécacdel régimen legal que rige los
titulos de las obras (en la es-pecie, de las otiresmatograficas) y de si pueden
considerarse marcas y registrarse como talessigsi protegidos por la ley 11.723 y no
son sus-ceptibles de inscripcidon marcaria. En b trataba del titulo de una obra
teatral que habia adquirido gran popularidad ydueg adaptada al cine: “La virgencita
de madera”, de Ricardo Hicken, conocido autoreédlo en 1940, cuya produccion
teatral comprende cuarenta y cuatro titulos. Va-afos después del estreno, los
demandados adquirieron de la firma Mo-nitor Picdwepias del film con derecho de
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explotacion por tiempo inde=finido en todo el temio de la Republica y, en tal
caricter, registraron como marca el titulo del filpara distinguir "peliculas
cinematograficas" (clase 6 de la nomenclatura eetrvigente). A raiz de ello, la
heredera del autor y titular del derecho se vefegeditda de contratar una nueva version
cine-matografica de la misma obra teatral con spiprtitulo, por lo cual de-mandé la
nulidad del registro marcarlo efectuado por los aletlados ale~gando que los titulos de
las obras cinematograficas se protegen por el deerele autor y no son, por
consiguiente, susceptibles de inscripcion marc&raambas instancias del fuero con
competencia especifica en ma-teria de marcas e lbgar a la demanda. En la
sentencia de segunda ins-tancia, el doctor Vocstaicle que "los titulos de las peliculas
cinematografi-cas, como las peliculas mismas, escapa esfera de la ley de marcas
3.975" [a la saz6n vigente]. Todos los derechosefjiisstado les reconoce a los auto-res
estan contenidos en la ley 11.723 aun en aquedpsctos de orden econé-mico. La
propia actividad industrial o comercial, que colaben la produc—cion o difusién de las
obras, no cambia de naturaleza a la creacidnieatigtie es lo fundamental de aquéllos
y no las convierte en productos industriales ni @mmles en los que rige la ley de
marcas. Por consiguiente, el titulo de una peli@adardado como marca, para distinguir
peliculas, no es valido, por-que tanto éstas comsotisulos no son susceptibles de
inscripcidon marcaria”.

Con referencia a los titulos en general y a laa®binematogréficas en particular, el
doctor Vocos expreso: "El titulo, a mi juicio, faamin todo inseparable con la obra. La
identifica, la nombra y el nombre como signo respreativo permite recordarla. Y, si
forma parte de la obra, necesariamente esta sajletoegulacion juridica de la misma.
Por tanto, debe regirse por las disposiciones deyld1.723 que expresamente, en su
art. 1° coloca bajo su proteccion a las obras categnaficas. Esta posicion va
sobreentendida en el régimen de la ley. Por ellquesen sus arts. 51,52,59,65y 72, inc.
c), contiene disposiciones referentes al titulo” .

Las disposiciones citadas de la ley 11.723 establean el art. 51, que la enajenacién de
la obra confiere a su adquirente el derecho a saeagha-miento econdémico sin poder
alterar su titulo, forma y contenido; en el art, §Re aunque el autor enajenare la
propiedad de su obra, conserva sobre ella el deraaxigir la fidelidad de su texto y
titulo; en el art. 59, que el Registro de la PrdateIntelectual hara publicar diariamente
en el Boletin Oficial la ndmina de las obras présgas a inscripcion con indicacion de
su titulo, autor, editor, etcétera; en el art. §6e dicho Registro llevara los libros
necesarios para que toda obra inscrita tenga sudohde consta-ran su descripcion,
titulo, nombre del autor, etcétera, y en el art, in2. c), se tipifican como casos
especiales de defraudacion a la edicion, la venta oeproduccion de una obra
suprimiendo o cambiando el nombre del autor, ellictitde la misma o alterando
dolosamente su texto.

Durante las sesiones de la Comision Parlamentacargada de estudiar el régimen de
la Propiedad Intelectual, el senador Matias San&8uweando, cuya actuacion principal
en todo el proceso de formacion de la ley 11.728res06: "Nosotros entendemos que el
titulo de la obra forma parte de la obra (...).sY @mo no se le puede permitir a nadie
gue plagie parte de esa obra, tampoco se le peenhtip que plagie el titulo" .

En cuanto a la normativa internacional, cabe meweita Convencion Interamericana
de Washington de 1946, cuyo art. 14 establecetitiid de una obra protegida, que por
la notoriedad internacional de esta ultima ad-guien caracter distintivo que la
identifique, no podra ser reproducido en otragsiconsentimiento del autor".

En cambio, los titulos de los diarios y revistamstiluyen marcas y se registran
correctamente como tales porque, en si mismas,pesddisacio-nes no son "obras" en
el concepto del derecho de autor. Como destacaeBk&areno, el titulo del periddico lo
identifica como mercaderia, independien-tementsudeontenido —que varia todos los
dias— . Ello sin perjui-cio de la proteccién de lalsras que contienen dichas
publicaciones perié—dicas de acuerdo al art. 3D,d@ la ley 11.723 y del registro de
estas Ultimas en la Direccion Nacional de acuergoimer parrafo de la norma citada.
Lo mismo sucede respecto del nombre de las edésyide las colec—ciones y de sus
diversas secciones, mientras que los titulos dedess iden-tifican a éstas y a su autor.
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14. Obras no protegidas

a) Los textos oficiales. Se consideran textos a@ksi todas las normas le-gales de
cumplimiento obligatorio: leyes, decretos, reglatoen ordenan-zas, resoluciones,
etcétera. Aun cuando pueden ser obras original&®s,res—pecto prevalece la necesidad
de propender a su libre difusion y reproduc—ciamespnadie puede excusarse de su
cumplimiento alegando ignorancia o desconocimidetta ley (Cédigo Civil, art. 20).

De modo que el Anteproyecto de reformas del CoGiyd Argentino de Juan Antonio
Bibiloni es una obra protegida, mientras que ealli@® Civil redactado por Dalmacio
Vélez Sarsfield es también una obra pero no esti@&gida como tal. Sucede que, en el
momento de transformarse en norma, se modificaataraleza de la obra y no es
susceptible de ser pro-tegida por el derecho der qugdr razones que pertenecen al
sistema politi-co constitucional, los derechos uterason derechos subjetivos privados
y, s6lo como tales, el Estado puede ser titulaglids. No existe derecho de autor sobre
las normas juridicas aunque el Estado pueda canteffideli-dad de su reproduccion
cuando son publicadas.

Es curioso constatar que el Convenio de Berna Zast§ 4, del Acta de Paris, 1971)
reserva a los Paises Miembros la facultad de deterne pro-teccion que han de
conceder a los textos oficiales de orden legistatd-ministrativo o judicial, asf como
a las traducciones oficiales de estos textos. Bbabte que en ello haya influido el
hecho de que, en algun pais unionista, las normddigas se consideran obras
protegidas. Asimismo, en otros, se requiere la remsiion del Estado para su
reproduccién (por ejemplo, Venezuela, art. 138).

También se excluyen de la tutela la difusion yelaroduccion de los trabajos oficiales
preparatorios de las normas legales, las memdoms)-~formes, etcétera, realizados por
el Estado —nacion, provincias y munici-pios—, labates parlamentarios —salvo
cuando la publicacion sea con fines de lucro (l&y723, art. 27: "Los discursos
parlamentarios no podran ser publicados confinedude sin la autorizacién del
autor— vy las deci-siones de los Organos juridditales —ijudiciales vy
administrativos—. Tam-poco estan protegidas latuteiones oficiales de estos textos;
en cambio, si lo estan las traducciones no ofigjade igual que los resimenes de
sen-tencias y sus recopilaciones que presentamnariad en la seleccion o la
disposicion de los materiales.

b) Las noticias del dia y las informaciones de gaefambién estan ex-cluidas de la
tutela, la utilizacion, la transmisién y la retramsion de las noticias de interés general.
Al respecto, el art. 28 de la ley 11.723 estabkatdéa segunda parte: "Las noticias de
interés general podran ser utilizadas, trans-nstidaretransmitidas; pero cuando se
publiquen en su version original sera necesarioesgp la fuente de ellas”.

En el Convenio de Berna las noticias del dia yslosesos que tengan ei caracter de
simples informaciones de prensa estan expresaraedigidos de la proteccion (art. 2°,
§ 8, del Acta de Paris, 1971).

Las noticias informativas también estan exceptuatak Convencion Interamericana
de Washington, 1946 (art. 6°, § 3), donde se estalfjue: "La proteccién de la presente
Convencién no se aplicara al contenido informa-tieolas noticias del dia publicadas
en la prensa".

En cambio, el derecho de autor protege los arScdéofondo, sean o no de actualidad,
los reportajes, los editoriales y los comentartimnan-dan un esfuerzo de analisis y
opinion que refleja la personalidad de su au-tor.

15. Las ideas y otros elementos no protegidos

A partir de la ley 25.036, el art. 1° se completa,la segunda parte, con un criterio
general de proteccion de las obras: "el derechautte protege las creaciones formales
y no las ideas, procedimientos, métodos y concegias". Con este enunciado nuestro
pais cumplio con la obligacién de incorporar eteglislacion nacional el art. 9°, § 2, del

AADPIC.

a) Las ideas. Aunque en el texto anterior a larmedodicho criterio gene-ral no aparecia
expresamente en el texto legal, tanto la doctromaccla ju-risprudencia coincidian en

que el derecho de autor no protege las ideas auidate en la obra sino solo las

creaciones formales, es decir, la expresion fodebtlesarrollo del pensamiento.
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La proteccion del derecho de autor abarca, pussexpresiones parti-culares de las
ideas, pero no las ideas en si mismas, ni las sabies.

b) Otros elementos no protegidos. En la segundte phal art. 1° de la ley 11.723
también se excluyen de la proteccién los proceditog métodos de operacion y
conceptos matematicos en si mismos. Tampoco estéergidos otros elementos en si
mismos, como los acontecimientos, temas, siste-ggseros y estilos literarios o
artisticos, formas literarias, maneras artis-ticasabularios, orientaciones, iniciativas y
descubrimientos cientificos.

En cambio, es ilicito tomar el conjunto de los edatos que reflejan la individualidad de
la obra.

La exclusion de la tutela de las ideas y de otimentos tomados en si no se debe a la
falta de mérito, pues su valor intelectual o conmaémuede ser muy grande, sino a que
s6lo se otorgan derechos exclusivos sobre los ptoslalel intelecto cuya exclusividad
no importe una traba a la multi-plicidad de creaef Si el primer autor que escribi6
una novela policial (segun unos William Wilkie God, para otros Edgar Allan Poe)
hubiera ad-quirido un derecho exclusivo sobre eggteero, los demas no habrian
po-dido escribir las ingeniosas y brillantes obgae crearon. Lo mismo suce-de con
determinada métrica de poesia o con cierto pria@piciencia o de arte.

c) Aplicacion practica o aprovechamiento industrigl derecho de autor no otorga un
derecho exclusivo de explotacion sobre la puesfadstica de lo descrito en la obra: tal
el caso de los planes financieros, las operaciquggrgicas, las recetas de cocina, los
sistemas de construccion, etcétera.

En relacion con las ideas contenidas en las obrastifccas, la Conven-cion
Interamericana de Washington (1946) dispone emteldd tercer parrafo: "El amparo
conferido por la presente Convenciéon no compreh@@m-vechamiento industrial de
la idea cientifica".

El derecho de autor cubre la utilizacion de lasaslpor medio de su reproduccion y
comunicacién publica. La protecciéon de la aplicagpdacti-ca o el aprovechamiento
industrial de las concepciones intelectuales copasde a las leyes sobre propiedad
industrial —de patentes de invencion y modelos tilelad y de modelos y disefios
industriales—; en cambio, la reproduccion y la comacion publica de la descripcion e
ilustracion de aquellas son materia del derechautiar .

16. Comparacion con la propiedad industrial

a) Patentes de invencién. La ley 24.481 de patelgt@svencion y mode-los de utilidad
establece en el art. 6° que no se consideraramdirees: los descubrimientos, las
teorias cientificas y los métodos matematicosolaas literarias o artisticas o cualquier
otra creacion estética, asi como las obras cieasifios planes, las reglas y los métodos
para el ejercicio de ac-tividades intelectualesa iaegos apara actividades econémico-
comercia-les, asi como los programas de computal@érformas de presentacion de
informacion; los métodos de tratamiento quirdrgiterapéutico o de diag-ndstico
aplicables al cuerpo humano y los relativos a al@ispdoda clase de materia viva y
sustancias preexistentes en la naturaleza vy, ar.él°, dispone que no es patentable la
totalidad del material biolégico y genético exiséeen la naturaleza o su réplica.

Las creaciones intelectuales citadas en el paemaferior no podran be-neficiarse con
una patente, pero nada impide que el materiahtiteren el que estan descritas goce de
la tutela de la ley 11.723.

Aunque una solicitud de patente es susceptible gedteccion de la ley 11.723 como
obra literaria (la descripcién de la invencion) ano obra artis-tica (los planos vy
dibujos que acomparien la descripcion), esto swarpgnadvertido en razén de que el
sistema de patentes exige la publicidad de las masndescriptivas de las invenciones.
Es por ello que el inventor carece del derechouskad de autorizar o prohibir su
publicacion, en cuanto la di-vulgacion de la salidgide la patente y de sus anexos es la
contrapartida del derecho exclusivo de explotagidm concede la patente. A diferencia
de lo que ocurre en el derecho de autor, en etlderde las patentes de invencion la
novedad es un elemento esencial y, por ello, Manitores deben tener acce-so a todo el
material conocido, incluido el patentado.
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Las diferencias esenciales entre el derecho de gwgbderecho sobre las invenciones
radican, principalmente:

* en gue la patentabilidad se sujeta a que la gigrrcumpla con los requisitos basicos
de: 1) novedad (que la invencion sea nueva), djidatl inventiva (que exista un cierto
grado de altura inventiva —o no obviedad—) y 3) q@a posible su aplicacion
industrial ;

* en el concepto de creacion con aptitud de tramsfo materia 0 ener-gia para su
aprovechamiento por el hombre;

e en que su tutela consiste en la aplicacion maadtie la invencién, me-diante la
fabricacion, el uso, la oferta para la venta, latae la importa-cion, cuando se trata de
un producto, y su utilizacion cuando se trata dpracedimiento;

* en el origen del derecho, pues el derecho exdusbbre la invencién patentada es
adquirido en virtud de un acto administrativo —degmte—, en tanto que en el derecho
de autor nace del acto de creacion de la obra;

* en la explotaciéon, ya que es en este plano dehderecho de autor y el derecho de
patentes se separan radicalmente: mientras ladidrers ex-plotada en su aplicacion
practica, ello no sucede con las obras amparadasl pierecho de autor. Los ejemplos
tradicionales son las recetas de coci—na y losepldimancieros; estan tutelados por el
derecho de autor si se publican en una obra permonceden a sus autores derechos
exclusivos a elaborar los platos o a ejecutar lasgs. El derecho del autor de un plano
de arquitectura cubre su publicacion y su utili@gagiara erigir un edificio, mientras que
un sistema de construccion de casas prefabricapdagjemplo, puede ser motivo de
una patente pero no estd tutelado por el derechatde.

b) Modelos y disefios industriales. Tanto el deeley06.673/63 (ratifica~do por la ley
16.478) como la ley 11.723 establecen la tuteléoslanodelos y disefios industriales,
aunque con la limitacibn de que no pueden ser icad@s ambas normas
simultdneamente en la defensa judicial de los ad@s-(art. 28, decreto-ley 6.673/63).
Algunos autores consideran que existen ciertos lnsdaedisefios que no reunen altura
creativa o artistica para ser protegidos por edater de autor. No participamos de este
criterio tanto porque la doble proteccion esta igtaven una norma posterior (la ley
so-bre modelos y disefios industriales), como pomplerribimos a la teoria de la
unidad del arte.

Las dos grandes convenciones internacionales ateltiles sobre de-recho de autor—
el Convenio de Berna (art. 2°, 8 7) y la Convendignver—sal (art. IV, § 3)— también
contemplan esta doble posibilidad respecto de baasode artes aplicadas y de los
dibujos y modelos industriales extran-jeros.

c) Marcas, Pese a la diferencia notoria entre gdtoldel derecho de marcas y el del
derecho de autor (las marcas no son obras, o bise tutelan por su caracter de tales),
se producen multiples situaciones de con-flictoeS&uentra razonablemente aceptado
que los titulos de las obras —comprendidas lasyategraficas y las televisivas— no
son pasibles de registro o tutela marcaria. Nodut® mismo cuando estos titulos o el
nombre de los personajes son registrados parapotaion mediante su mercadeo o
merchandising. Un problema mas complejo se plastea&l caso de los dibujos vy
modelos industriales cuando se utilizan en envgsescontienen productos registrados
como marcas; su problematica acon-seja que seaatekn los trabajos sobre derecho
de marcas.

d) Proteccién contra la competencia desleal Egfinegn no necesaria-mente es propio
del derecho de propiedad industrial o del dereahauhtor. Puede analizarse como
complementario de ambos sistemas juridicos en Widaen que no los desnaturalice
otorgando proteccién en supuestos en los que lmaima especifica ha procurado
mantener una desproteccion en beneficio del intgrasral .

17. Objetos de proteccion legal que no son obras
a) Los objetos de la proteccion de los derechosexa® No son obras ni las
interpretaciones o ejecuciones, objeto del deredbolos artistas intér-pretes o
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ejecutantes —que tienen un tratamiento especia¢leart. 56—, ni las sefiales de
radiodifusién (radio y televisién) y de cable, as[fonogramas —a los que ya se hizo
referencia—; éstos son los objetos de la protecdénlos denominados derechos
CONexos 0 vecinos.

b) La imagen de las personas. En la ley 11.728&geatran varias nor-mas (arts. 31,33
y 35) referidas a una cuestién que escapa a laateta de nuestra materia: el derecho
de la persona retratada sobre su imagen por-qdéerancia del retrato, la imagen
personal no es una obra aunque su custodia sengrecuegulada dentro de la ley
11.723; como otros dere-chos de la personalidagrgker-o derechos personalisimos—
correspon-de que sea legislado en el Cédigo Gisil;se ha hecho en el Proyecto de
Cadigo Civil de 1998, en especial en el art. 10&ri@o al derecho a la ima-gen.

El art. 31 de laley 11.723 dispone:

"El retrato fotografico de una persona no puede pgegsto en el comercio sin el
consentimiento expreso de la persona misma, y mésth, de su conyuge e hijos o
descendientes directos de éstos, 0 en su defegltgqgadre o la ma-dre. Faltando el
coényuge, los hijos, el padre o la madre, o los eledientes di-rectos de los hijos, la
publicacion es libre.

La persona que haya dado su consentimiento puedearto resarciendo dafos y
perjuicios.

Es libre la publicacion del retrato cuando se iielee confines cientificos, didacticos v,
en general, culturales, o con hechos o0 aconteciosede interés publico o que se
hubieran desarrollado en publico".

Esta norma reconoce el sefiorio absoluto de la mpensgiratada —y a su muerte, de
determinados herederos— a autorizar la publicagd#su retrato. Si bien s6lo menciona
el retrato fotografico, en esta expresion estanptendidas todas las formas de fijacion
de la imagen, cualquiera sea el modo de reproduccie comunicacion publica. Como
destaco el tribunal en "W. de F., C.F. c. Edigté,.", CNCiv., sala D, octubre 10-1996

, "La expresion 'poner en el comercio’, usada earel31 de la ley 11.723, debe
entenderse en el sentido amplio de exhibicidén,s@fu o publi-cacién con cualquier
finalidad (cf. Zavala de Gonzalez, 'Derecho a tarimmdad’, pag. 95)”.

De acuerdo a la primera parte del art. 35, "el entisiiento a que se re=fiere el articulo
31 para la publicacion del retrato no es neceskspués de transcurridos veinte afios de
la muerte de la persona retratada”.

Si bien el art. 31 no lo dice, la persona tienedarecho anterior: a que no se fije su
imagen sin su autorizacion, aunque no se publigpegue la fijacion es por si misma un
acto de reproduccién. Sin embargo, reiteramos qudrata de un derecho de la
personalidad distinto del que surge de un actaecon intelectual y, por lo tanto, no
tiene la naturaleza propia de un derecho de a@tono resulta de algunos de los fallos
que reseflamos mas adelante, vinculado con el deeelzhpublicacion de la imagen se
encuentra el derecho a la intimidad tutelado partelLl071 bis del Cédigo Civil.

Como se dijo, el derecho de las personas retratedege por las nor-mas del derecho
comun, al que pertenece el art. 31 de la ley 11.3@8e a su ubicacion en esta ultima.
También deben tomarse en cuenta las regula-ciaregmergen de las convenciones
colectivas de trabajo de los mode-los profesionales

Capitulo I



16

“EVOLUCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL MUNDO”

Sumario: 1. La arquitectura internacional de lgpprdad intelectual. 2. La expansion de
la propiedad intelectual en América Latina y eli&ar3. América Latina y el sistema
internacional de proteccion a la propiedad intel@ct4. El intento de revision del

Convenio de Paris. 5. Un tratado complementariGavenio de Paris en materia de
patentes.

1. La arquitectura internacional de la propiedaedléctual

Con anterioridad al Convenio de Paris y al Convetdo Berna la protec—cion
internacional de la propiedad intelectual practieate no existia. Ella estaba
circunscrita exclusivamente a los territorios es ¢oiales existian le-yes nacionales o
acuerdos bilaterales basados en el principio dproei-dad. Pareciera ser que en el
Congreso de Viena de 1815 se encuentra el primdicion de una proteccion
internacional (particularmente de la propiedaddit@ y artistica) que comprendié a los
Estados integrantes de la confede-racion germanica

En su desarrollo desde fines del siglo XIX hastdelzha, la llamada arqui-tectura
internacional cubre una serie de instrumentosnat@onales de cor-te tanto sustantivo
como de facilitacion de registros internacionaleke cla-sificacion. Ellos dicen relacion
a todo el abanico de las categorias de dere-chos.

A los 23 tratados mencionados, administrados pdNéPl, se les han agregado las
denominadas "Recomendaciones Conjuntas"”, que fag¢aumula legal adoptada a fin
de recoger los cambios en el ambito de la propiedddstrial, considerando nuevas
opciones para acelerar la elaboraciébn de principiiernacionales comunes vy
armonizados. Se trata de un mecanismo que no eslamte, y los paises pueden
adoptarlas total o parcialmente, de la manera encqgda uno estime mas conveniente.
Esta practica fue adoptada:

"En vista de los imperativos practicos para el dela acelerado y la aplicacién de
ciertos principios y normas internacionales comunesmonizados del derecho de la
propiedad industrial, la estrategia futura en etomale esta partida principal incluye la
consideracion de medios que complementen el enfoagedo en los tratados [...]. Si los
Estados miembros juzgan de interés proceder déogsta, se podra adoptar un enfoque
mas flexible de la armonizacion de los principiosigrmas en materia de propiedad
industrial, asi como de la coordinacién de la adstracion, de manera que los
resultados puedan lograrse y aplicarse mas rapiameermitien-do beneficios
practicos mas inmediatos para los administradoréss yusuarios del sistema de la
propiedad industrial”.

La normativa internacional de la propiedad intelattse complementa con otras
convenciones y acuerdos, tanto multilaterales,oredés o subregionales, y acuerdos
bilaterales de libre comercio. En el ambito regiprmabe destacar el acuerdo que
constituyé la Organizacion Africana de la Propiedaiustrial (ARIPO), la
Organizacion Africana de la Propiedad Intelect@AR1) y el acuerdo que constituyo la
Organizacion Europea de Patentes (EPO). En el arsbitregional, pueden citarse en la
region las normativas de la Comu-nidad Andina deidtees y los acuerdos de libre
comercio, como el Acuerdo de Estados Unidos con T#AR el Acuerdo de Libre
Comercio de América del Norte (NAFTA).

2. La expansion de la propiedad intelectual en Agadratina y el Caribe

Los paises de la region entran en los albores ek#rebllo moderno de la propiedad
intelectual a fines del siglo XIX, influidos cient@nte por lo que ocurria en Europa,
especialmente en Francia. La primera ley data 20 ¥h México. La propiedad
intelectual, particularmente el derecho de autta propiedad industrial, se expanden
siguiendo los modelos de las grandes con-venciatersacionales.

Sin embargo, la década de 1970 marca un hito imuperten el desarrollo de la
propiedad industrial en América Latina. Irrumpeesns afios un movi-miento critico al
sistema, especialmente respecto de los costosefities de las patentes. Las leyes que
se dictaron durante este periodo toman en cuenthasule las criticas y distorsiones
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que se adjudicaban al sistema de patentes. Ef@gsta se dictan leyes de patentes de
gran impacto regional.

A nivel subregional, deben destacarse la Decisidns@bre Régimen Co-mun al
Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobrecigrPatentes, Li-cencias y Regalias,
y la Decision 85 sobre el Reglamento para la Api@ade las Normas de Propiedad
Industrial, ambas, de la Comision del Acuerdo dedgana. La Decision 24 de 1969
sobre un estatuto comun para el tratamiento aviersion extranjera, transferencia de
tecnologia y propiedad industrial, constituye unmeato clave en este proceso de
reforma, no solo para la subregion, sino para eldou

La implementacion, tanto de la Decision 85 comdadedecisiones que la modificaron,
fue dispar y poco uniforme, y dist6 mucho de pradims resulta-dos que de tal
régimen se esperaba. Quizas el mayor mérito des ekia decisio-nes fue el de
contribuir a despertar un mayor interés, entrepkises de la subre—-gién, por el sistema
de la propiedad industrial y su incidencia en edadllo econémico. El régimen que
propugnaba el Acuerdo de Cartagena representabalgdea manera, lo que en los
setenta eran las aspiraciones regionales en materigropiedad intelectual. Ellas
reflejaban el pensamiento politico del momento wréllisis critico que economistas y
cientistas politicos articulaban sobre las polétida desarrollo y estado de dependencia
tecnolégi—-ca regional. Este reformismo respondéxm@esiones manifestadas en varios
circulos de América Latina y el Caribe, incluidos OEA e INTAL (Banco
Interamericano), que expresaban su disconformidadrespecto a como el sistema de
patentes, en particular, era inoperante y no relpoa las necesidades de promover el
desarrollo tecnoldgico enddgeno.

En los paises no afectados por la ola de reforrmdesdafios 1970, la legis-lacion en
general, databa de fines del siglo XIX o del prirogarto del siglo XX. Muchas de las
leyes que se habian dictado en la region estuviafluidas especialmente por las leyes
francesas de 1791 y 1844. Esta ultima conteniaemnaneracion de las invenciones
patentables y establecia un plazo de 5, 10, o ©S dB duracién, a voluntad del
solicitante. Las invenciones, en la mayoria decasos, se concedian sin examen previo

3. América Latina y el sistema internacional degxoidon a la propiedad intelectual

La propiedad intelectual, a imagen de los grandgados internacionales clasicos, fue
difundiéndose rapidamente por el mundo. Si, a thdede la Convencidén de Paris,
menos de 30 paises disponian de instrumentos tecgin a la propiedad intelectual,
hoy en dia, es imposible concebir un pais que mrdeeja en alguna de sus diversas
manifestaciones. Ameérica Latina y el Caribe fueesloptando sus regimenes sobre
propiedad intelectual, que, en general, no sufnienayores cambios hasta la racha de
reformas de la década de 1970. Este proceso tienmamen-to culminante en la
Conferencia CACTAL, convocada por la OEA en Brasiljue adopta el Consenso
Latinoamericano sobre Ciencia, Tecnologia y Desdlor(1972) donde se cuestiona,
entre otros, el funcionamiento del sistema de peserEl Consenso proclama que los
regimenes sobre propiedad intelec-tual no solantemeesultado inadecuados para los
paises, sino que:

"en cambio, han sido aprovechados por las empegastadoras de tecnologia para
imponer pautas de consumo Yy obtener privilegioagroduccion, la distribucién y el
comercio exterior".

El Consenso recomendaba la revision de los regineacionales y los tratados sobre
patentes y marcas, a fin de promover su adecuaitos obje-tivos de desarrollo
economico y social de los paises .

A pesar de la expansion territorial de los regirmesebre propiedad inte-lectual,
América Latina y el Caribe mantuvieron una posiaérabsoluta reserva respecto de los
tratados clasicos. A mediados de los afios 1960 golm paises de la regidn eran
miembros del Convenio de Paris (Brasil, Cuba, M#xiRepublica Dominicana y
Trinidad &Tobago). Brasil es el Unico miem-bro amej del Convenio que ha
mantenido tal status hasta el dia de hoy. Ecu&ddalvador y Guatemala también lo
fueron, pero retiraron su membresia pocos afos udsespde su adhesion,
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reincorporandose solo en 1999,1994 y 1998, resaeatinte. Argentina y Uruguay soélo

adhirieron en 1967 y Venezuela lo hizo en 1995.

Con respecto al Convenio de Berna, la situaciopaescida. A mediados de la década
de 1960 ningun pais de América Latina y el Caribe, excepcion de Brasil que adhirié

en 1922, era miembro de dicho Convenio. La granymda de los paises adhieren a
comienzos de la década de 1990. Esto no debe-niafiax considerando que los

Estados Unidos de América adhiere al Convenio adraBsdlo a fines de los afios 1980.

Un cambio sustancial se produce a mediados deckddéde 1980. A nues-tro juicio,

tres hechos importantes marcaran este periodprgleldio de los grandes cambios de la
década siguiente. Primero, el intento de introdengrdificaciones al Convenio de Paris
en materia de patentes; segundo, las negocia-cipaes un nuevo tratado sobre
patentes vy, tercero, el inicio de la Ronda Urugwme culminara con el Acuerdo de

Marrakech de 1994 en que se adop-tara el ADPIC.

4. El intento de revision del Convenio de Paris

En 1974 los Organos competentes de la OMPI, ic#hitu encargada de la
administracion del Convenio de Paris , decidenanigna nueva revision del Convenio.
Por primera vez en su historia, la revision de &stiado era solicitada por paises en
desarrollo que consideraban que debia modificaasa @decuarse precisamente a sus
necesidades de desarrollo. De hecho, cuan-do 26, lEniniciativa estuvo basada en
una propuesta de la India, como consecuencia deeumgdn oficiosa de delegaciones
de paises en desarrollo, que fue seguida de upagsta del Reino Unido, en nombre
de los paises desarrollados . Fue, quizas, la @iwez que un grupo importante de
paises en desarrollo demostraba un interés efeetivoina iniciativa interna-cional
relativa a la propiedad industrial. Durante los ateb, se hizo no sélo un analisis
exhaustivo de las disposiciones del Convenio, samobién de los principios que lo
inspiraban, asi como de todo el sistema de la @dapl intelectual. La realidad de los
paises en desarrollo, la necesidad de que la mdeagi intelectual contribuyera
efectivamente al desarrollo econdmico por meditadeansferencia de tecnologia, y los
abusos que el sistema de paten-tes conllevabanfobjeto de extensos debates.

Los trabajos iniciales estuvieron a cargo de unpGrde Expertos Guber-namentales
que se reunié en cinco oportunidades entre 197978.1En su segunda reunion, el
Grupo aprobo6 una declaracion en la cual se esiablen los objetivos de la revision
del Convenio de Paris, entre ellos, "reconocendos sus aspectos las necesidades de
desarrollo economico y social de los paises, yuaaegin justo equilibrio entre esas
necesidades y los dere-chos conferidos por lasiteaté Se establecié igualmente que
toda nueva orientacion en materia de propiedadsinduy del Convenio de Paris y de
las leyes tipo para los paises en desarrollo, ebeealizarse teniendo en cuenta
especialmente esos objetivos. El Grupo identifé@destiones fun-damentales que una
futura revision deberia considerar.

El Grupo Intergubemamental no logré un acuerdo macsobre la reforma del
Convenio de Paris. Sin embargo, en 1980 fue codeem Ginebra, la Pri-mera
Conferencia de Revision. Originalmente se habiadacm que la revision del Convenio
de Paris abarcaria las 14 cuestiones fundamenth&esprimera reunidon estuvo
principalmente dedicada a la aprobacion del regetnde la Conferencia. La segunda
Conferencia, en Nairobi (1981), estuvo consagratiadiscusion de las propuestas de
modificacion relativas a los arti-culos sobre fiegdos de inventor, explotacion de la
patente, patentes de pro-cedimiento. Una tercerde@mcia fue celebrada en Ginebra
en octubre de 1982, y una cuarta el afio siguiemteque se alcanzaran resultados
concretos.

En breve, la revision del Convenio de Paris ingiad 1974 no dio frutos. Este fallido
proceso de revision es sefialado por algunos oltkerscomo uno de los factores que
precipitan la iniciativa de incluir el tema de lpiedad intelectual en la préxima ronda
de negociacio—nes comerciales del GATT, a lanzams@unta del Este, Uruguay, en
1986 .

5. Un tratado complementario al Convenio de Pariwateria de patentes
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En pleno proceso de revision del Convenio de ParisJunio de 1983, el Director
General de la OMPI formul6é una propuesta a los @gaRectores de la organizacion
para la consideracion de un nuevo tratado sobrdesd-cho de patentes, relativo
particularmente a los efectos legales de la conmagién al publico de una invencion
por el inventor en una fecha anterior a la presgéintiade una solicitud. Rapidamente el
Comité de Expertos encarga—~do de tratar el temstatinque no era posible considerar
este aspecto sin abarcar otras cuestiones reldesn&e forma asi un Comité de
Expertos para la armonizacion de ciertas dispasésicobre el derecho de patentes. Este
Comité se reuni6 once veces entre 1984 y 1991 eSalirase de este proceso gradual de
expandir su ambito de aplicacion, la propuestaratedo sobre el derecho de patentes
incluyé una serie de materias que eran percibit@amanera diferente en el derecho
interno de los paises miembros, y sobre las cuatepaises diferian en el grado de
armonizacion que desea-ban alcanzar. Este erase| par ejemplo, respecto de la
concesion de la patente al primer solicitante priaher inventor, cuestion que dividia y
sigue dividiendo a EEUU, del resto del mundo.

Obviamente la negociacion de un nuevo tratado cemmghtario al Con-venio de Paris
en materia de patentes se contradecia con lasacispies de muchos paises en
desarrollo durante el proceso de revision de dicbave-nio. Las discusiones de un
tratado complementario coincidieron igualmente ke@nnegociaciones de la Ronda de
Uruguay, y se frustraron, en gran medida, por eliso que adquirieron estas ultimas .

Capitulo llI

“PROTECCION DE INVENTOS BIOTECNOLOGICOS”

Sumario: 1. Introduccion. 2. Argentina. 3. ReungdnGinebra. 4. Jurisprudencia.
1. Introduccion

En los ultimos afios se han incrementado notablemastin—-vestigaciones en el campo
de la biotecnologia. Tal como se define comunmelatebiotecnologia puede ser
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considerada como la apli-cacion de organismos ysigg&mas o0 procesos bioldgicos a
la solucion de problemas inherentes a la comuni&aad. supuesto, la biotecnologia
abarca una serie de especialidades, entre lasoquee dada vez mayor importancia la
biologia molecular, que a su vez en combinacionotoas ramas de la ciencia dio lugar
a la inge-nieria genética.

Como toda ciencia en avance rapido e intensopladnologia precisa de un ambito que
asegure al investigador la adecuada pro-tecciGudebra, y estimule el desarrollo de
nuevos proyectos a partir de la misma.

El sistema de patentes de invencion, originado @mas nece-sidades, cumple,
indudablemente, con este objetivo, ya que le pde-ali investigador, por una parte,
gozar de la exclusividad de su obra durante urogerde tiempo determinado, y por
otra parte, a través de la publicacién del invgreamite, ademas, el conoci-miento
publico del arte, de manera que posibilita y edanmuwevas investigaciones basadas en
el mismo, acelerando de ese modo el progresodeniaia.

Como es sabido, la biotecnologia tiene aplicaciofos campos mas variados, es decir,
industrial, farmacéutico, de la alimentacion, ag@gario, control del medio ambiente,
etcétera.

2. Argentina

La Republica Argentina posiblemente es uno de lasgs mas dependientes del
desarrollo de la biotecnologia, ya que es sabidongestro pais presenta una gran parte
de sus fuentes de produc-cién en el campo, tamiogbaonsumo interno como para la
expor-tacion. Es justamente hacia el sector aguspEc donde estan dirigidas
actualmente muchas de las investigaciones de ifpedmologico .

Estas investigaciones proporcionan medios de adangae conducen en muchos casos
a sustanciales mejoras de los productos, y qugemeral, no son muy costosos.

Entre las aplicaciones biotecnolégicas adaptaldlésea agro-pecuaria, se destacan las
relacionadas con procedimientos esencial-menteddiculs para propagar especies
conocidas o desarrollar nuevas variedades de plagtanas recientemente, para
produ-cir nuevas variedades animales. Ademas, glicables en este sector, drogas,
animales y vegetales, reactivos de diagnodsticosndmas, vacunas, etc., obtenidos a
través de procesos biotecno-logicos. Mas particdate, es de vital importancia en
estas investigaciones la ingenieria genética, y& @asicamente, la in=formacion
genética de un ser vivo, es decir, los genes, seeatra distribuida a lo largo de la
molécula de ADN (acido desoxirribonucleico). En poecedimientos de recombinacion,
los segmentos de informacién genética de un serpireden combinarse con los de otro
ser vivo, obteniéndose nuevas caracteristicasdade vi

Los primeros estudios genéticos se llevaron a sabce vege-tales, pero como éstos se
componen de diversas formas de ADN, las investg&s se hicieron lentas y
complicadas. Posterior-mente, alrededor de 1940es$adiaron con mayor eéxito
bacterias, aprovechando que éstas poseen unaosoia fle ADN, hasta que en 1973
aparecieron las enzimas de restriccion que pemnaitiais-lar concretamente ADN de
lugares especificos, produciéndose en-tonces npédosay notorios avances en las
investigaciones gené-ticas.

Teniendo en cuenta lo antedicho, es l6gico entoneglamar para nuestro pais una
adecuada legislacion en materia de patentes dadidve que contemple los legitimos
intereses del inventor, y al mismo tiempo estimake investigaciones nacionales con
inver-siones en proyectos relativos a la bioteagialo

Por supuesto, nuestra antigua ley 111 (ley de fgrsancio-nada en 1864, no prevé
nada en relacibn a un tema absolutamente desconecida época colonial de su
sancion. Es decir, salvo la prohibicion del art, d& patentar composiciones
farmacéuticas, to—~das las otras aplicaciones pssish este campo serian patentables,
siempre que de ellas se obtenga un producto aadsuh-dustrial.

Al carecer de pautas ténico-legales contundenteslaeactuali-dad la Oficina de
Patentes se encuentra en dificultades para inegaipta patentabilidad de inventos
biotecnoldgicos. Tampoco hay reglamentacionesrnateque aseguren una uniformidad
de criterios en los examinadores encargados deliedde las solicitu-des de patentes.
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Sin embargo, debe convenirse que no es tarea laeragllactar una ley o reglamento
sobre la materia. En primer lugar, aparte dextdusion de patentabilidad, actualmente
vigente para las composiciones farmaceéuticagbe d estudiarse cuidadosamente
cuales son las otras creaciones del intelecto gbherdser exclui-das o no del régimen
de patentabilidad, y en el caso de las variedavelgstales, cuales deberian protegerse
bajo la hipotética nue-va ley o reglamento, y cuéigo la actlia) ley 20.247 de semillas
y creaciones fitogenéticas (del 30/3/73). En todsoc¢ los constan-tes avances y
descubrimientos que se producen en el campo detiechologia llevan el peligro de
convertir rpidamente en obso-leta cualquier lagiéh local que no sea el producto de
estudios profundos basados en la interpretaciérladsituacion internacio-nal de
proteccion de los inventos biotecnologicos, adajdda vi-gente, si es necesario, a las
circunstancias imperantes en el pais. De cualguiedo, la legislacibn no se debe
apartar del principio basico de estimular las itigasiones en el campo de la
biotec-nologia, y particularmente, hacer atractigsasnversiones en ese area.

3. Reunién en Ginebra

En febrero de 1986, en Ginebra, se reunié el CongtéExper-tos en inventos y
propiedad industrial en el campo biotecnolégicaywvozado por el OMPI (Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual). Segun coesteel informe correspondiente , la
Ar-gentina participod de esa reunion, en la cuauseitaron valiosas discusiones acerca
de cudles categorias de inventos debian ser o omidas de la patentabilidad
(productos, procedimientos y usos en relacion atgda animales, microorganismos y
otros materiales biolodgicos). En una discusion emegal se expresd que la
biotec—nologia era un campo nuevo emergente, ywiglonGmicamente im-portante, y
que, por lo tanto, las invenciones relativas alnmoisde—bian ser adecuadamente
protegidas por un sistema de propiedad industfeamanera de dar suficiente incentivo
a la investigacion y desarrollo, y asegurando udac@ada remuneracion a las
inver-siones, efectuadas a tal fin.

El Comité de Expertos coincidioé con el informe @nequlo por el OMPI, en cuanto a que
pese a las divergencias que existian entre vaa@eP en lo relativo al concepto de
“invencién” en el campo biotecnoldgico, éstas engmerables, y que lo concerniente a
la proteccion de organismos vivos no debia serdobki para la ade-cuada proteccion
de invenciones biotecnolégicas bajo un sistemaatenges. Mas particularmente, la ICC
(International Chamber of Commerce) afirmé en lanrén este concepto, opinando que
la uti-lizacion del sistema de patentes para pastatyenciones biotec-nolégicas debia
entenderse en el sentido mas amplio.

La ICC sostuvo también un principio, que pese astar especificamente legislado, es
correctamente interpretado por los examinadoresudstra Oficina de Patentes, y que
es la efectiva patentabilidad de microorganismosteszados o aislados bajo
pro-cedimientos especiales, es decir, no aquelloisroarganismos que existen
naturalmente sin que se los someta a tratamiertesoures para su obtencion o
aislamiento. Este criterio corresponde tambiérual g aplica en Japon, Estados Unidos
y la Comunidad Europea, donde los criterios de riod® patentable son bastante
similares a los de nuestro pais.

Sostuvo asimismo la ICC la patentabilidad de malsibiol6-gicos claves, como ser
genes, vectores (p.ej., plasmidos, enzimas, etdet€ambién sobre este particular, la
Oficina de Patentes local mantiene una politicaesatte con ese criterio que, ademas,
se lleva a cabo en Japén, Estados Unidos y la CdiemiEuropea.

No existen tampoco en la practica local impedimemticicticos para la proteccién de
procedimientos biotecnolégicos que conducen a tenoibn de productos nuevos o
conocidos, inclusive de compo-siciones farmacésiticsempre y cuando dichos
procedimientos sean novedosos en cuanto a suaeahz

Las posiciones mas encontradas en la reunion ddPIGM sus-citaron respecto a la
proteccion de variedades de plantas. Sobre esteo,plm ICC opin6 que no se
vislumbraban razones de peso que impidieran queplE®as o sus materiales de
propagacion fueran tratados de manera semejamat@e llos microorganismos. Agrego
que el hecho de que las plantas o sus materialpsotkx—cion fueran protegibles bajo
otras leyes, como ser la de UPOV (Unién Internadigrara la Proteccién de Nuevas
Variedades de Plantas) u otras, no era razon enfiicpara excluirlas automatica-mente
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de la posibilidad de su patentamiento. Similaresu$iio-nes se produjeron cuando se
debatio la patentabilidad de animales obtenidosbpmecnologia, y aqui la ICC reiterd
los conceptos uti-lizados para defender la patédtath de las plantas, aunque
reco—nocié expresamente que el tema era contrdeegytgue, en algu-nos ambitos, un
cambio brusco hacia la patentabilidad podria llegser considerado como prematuro.
En junio de 1987, en Ginebra, esta vez sin reptasiém de nuestro pais, se reunio
nuevamente el Comité de Expertos a fin de tratarinforme presentado por el
International Bureau del OMPI, en relacién a estsidiealizados para una proteccion
legal apropiada de inventos biotecnolégicos erataas de procedimien-tos, productos
y SuS usos en plantas, animales, microorganismuetgriales bioldgicos .

Los estudios en cuestion incluyeron cuestionarios tperon remitidos a diversas
organizaciones gubernamentales e interguber-nalegmémuiriendo informacion sobre
la situacion legal exis—tente, asi como tambiérgaruzaciones privadas solicitando sus
puntos de vista al respecto. En definitiva, eliimfe se baso en las respuestas a dichos
cuestionarios, y sometieron a la considera—cion Glahité de Expertos diecinueve
sugerencias para ser apli-cadas a la protecciéro gmopiedad industrial de los
inventos biotecnolégicos. Estas sugerencias fugrantialmente observadas por el
Comité; en definitiva, lo concreto fue recomendae §ajo cualquier tipo de legislacion
vigente, no se debia excluir de la pa-tentabilidgados procedimientos para la
produccion, o uso de plan-tas, animales, microdgsgars o variedades o cepas de los
mismos, asi como tampoco se debia excluir de @duiéidad a los corres-pondientes
productos derivados de determinados procedimiéptoslucts by process).

Como concepto de "aplicabilidad industrial* se mead6 que los procedimientos
biotecnolégicos fueran considerados patentablgsodian llevarse a cabo como una
actividad de una empresa industrial, y su descénppermitiera la reproducibilidad del
procedi-miento por una persona experta en el arte.

Se recomendo también excluir de la patentabilidid @roce-~dimientos esencialmente
biolégicos, pero dejando constancia que no deb@arsiderarse como tales a los
procedimientos que constan de varias etapas, Estreuales por lo menos una no se
considere como esencialmente bioldgica.

Tampoco debian excluirse por esencialmente biaddgagjue-llos procedimientos de los
cuales la intervencién humana compren-da medidasacdiecter técnico, es decir, no
solamente una mera se-leccion de un material bamdgara que actie en forma
natural, de acuerdo a sus funciones inherentes.

Con referencia a la posibilidad de patentar "senass”, par-ticularmente animales, se
admitié que ciertos fallos judiciales a ni-vel rmawl reconocieron tal patentabilidad,
pero que un criterio definitivo dependia de lagespondientes condiciones requeridas
nacionalmente como novedad, mérito inventivo ycaplilidad in—dustrial.

4. Jurisprudencia

Los criterios sustentados por el OMPI se aplicafoena ge-neral en la mayoria de los
paises, por supuesto, con diferentes ma-ticesmge enayor parte son el resultado de
situaciones puntua-les. Por ejemplo, en Estadodddnpese a que se entendia que las
normas establecidas por la Oficina de Patentesrgddarohi-bian el patentamiento de
nuevas caracteristicas genéticas en seres hunestes;riterio comenzé a cambiar en
base a un fallo de la Corte Suprema, en junio @&,1&n el caso "Diamond v. Chakra-
barty” que invalidé una decisidn denegatoria défecina de Pa-tentes y ordeno la
concesion de una patente por una bacteria gengeite modificada para digerir el
petréleo crudo. El fallo se basd, entre otras regpan el hecho de que el espiritu de la
ley de patentes norteamericana era el de protegatdquier cosa bajo el sol que fuera
hecha por el hombre".

En abril de 1987, la Camara de Apelaciones de leirfaf de Pa-tentes decidié en el
caso in re "Allen” , que los animales multiceluelarestaban incluidos en la definicién
de "materia patentable" de la legislacion norte&apa.

El 12 de abril de 1988, con el numero 4.736.868)fi@ina de Patentes concedid la
primera patente por un animal. Se trata de un ramdel que en sus tejidos embridnicos
se introdujeron genes de cancer activados, de maner el raton nacié con genes de
cancer activados en todas sus células. El rattaate es ex-tremadamente sensible a
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sustancias quimicas productoras de can-cer y ddaarapidamente tumores, aun Si
esta expuesto a pe-quefias cantidades. En defirdivauevo" animal es un valioso
"detector de cancer”, y los ensayos realizadossc@tancias quimi-cas causantes de
cancer se efectian en condiciones comparablesdelas ser humano expuesto a las
mismas condiciones. La des-cendencia del ratbnecamsas caracteristicas detectoras
del mismo.

En realidad, este raton ya se popularizé en el m@mdero, donde es conocido bajo el
nombre de "Ratén de Harvard" por haber sido, paewente, concebido y desarrollado
en los laboratorios de esa universidad norteanm&ica

En el afio 1970, se promulgé en Estados Unidos IBRAPYActa de Proteccién de
Variedades de Plantas) que autoriza el otorga-midetcertificados (distintos de las
patentes de invencion) a los creadores de nuevieslades de plantas.

Por otra parte, también la ley de patentes conpeateccion por nuevas plantas, lo cual
pareceria una competencia entre ambos tipos decprom.

En 1985, la Camara de Apelaciones de Patentesysastu'Ex parte Hidderd et al”, que
las plantas constituyen una materia patentablenslegijue se entiende por patentable en
la legislacion norteamericana.

En cuanto a la situacion de la Comunidad Europkarte 53 de la Convencion de
Patente Europea excluyd de los derechos de pailetddia las variedades de plantas o
animales y a los pro-cedimientos esencialmented@iimbs para obtener plantas o
anima-les, pero con la aclaracion que no se reddda procedimientos microbiologicos
y productos de los mismos. Se ha indicado quezidnrasencial de la exclusion de las
variedades de plantas es la de separar concrewarferroteccion especial de las
mismas, que surge de la Convencién de UPOV, dellagyee pueda obtenerse por
medio del sistema de patentes. En 1981, se prorounlgaie-vas normas aclaratorias en
las que se establecia que los microorga—-nismoss@eeran patentables, y que la
condicion de reproducibili-dad quedaba satisfedraal cumplimiento de la regla 28,
referente al depdsito de microorganismos de acuetds condiciones esta-blecidas en
1977 por el Tratado de Patentes Europea, que degigi un material de propagacion
para plantas cultivadas tratadas quimicamentegesimdicar las variedades especificas,
no estaba en contravencion a la prohibicion debart

En la interpretacion de "microorganismo” asumida lpoprac-tica de la Oficina de
Patentes Europea se incluyen organismos celu-ltakss como bacterias, hongos,
algas, protozoarios, células ani-males y vegetale#ro e hibridomas, y organismos no
celulares, tales como virus y plasmidos. Como pmhogentos microbiologicos, se
incluyen no so6lo a los procedimientos industriakss base a la utilizacion de
microorganismos, sino también a los de ingeniezigética.

Recientemente, en marzo de 1989, y afirmando ldetema de proteger las creaciones
relacionadas con plantas, bajo el sistema de gatela Oficina de Patentes Europea
concedio la patente n° 122.791, que incluye reigaones por un vector oscilante de
ADN y un método para modificar genéticamente céldka plantas con empleo de dicho
ADN. Una de las caracteristicas de esta pa-tentpesubre un procedimiento para
regenerar plantas de al-falfa.

En Hungria, el sistema de patentes establece expesge proteccion para variedades
de plantas y animales, con la condicion de quédjeto principal sea distinto, uniforme
y estable.

Volviendo a la situacion en nuestro, pais, es geras que evolucione en forma similar
a la de los ejemplos arriba menciona~dos. En @l pagicular de la ingenieria genética
aplicada a las plantaciones para cosechar, la miesidilita el desarrollo de nue-vas
plantas con propiedades convenientes. Sin embtalgdesa-rrollo es el fruto de una
multiplicidad, de ensayos, que requieren in-veesom las que se debe otorgar el justo
premio que merece el trabajo efectuado por el tigator.

Es asi que los ensayos que se efectian dan lwgaiaa cate~gorias de reivindicaciones
de métodos y productos de ingenieria ge-néticamgrecen proteccion en una misma
patente o en varias, si el requisito de la unidadngencién asi lo determinare. Por
ejemplo, si se aisla un gen de una planta podbarh&ivindicacio—-nes destinadas al
método para separar el gen; al empleo de un genfipas especificos; al método de
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introduccion de un gen en un ADN foraneo, -matedi@al propagacion de plantas; a
células de plantas; protoplastos, etcétera.

Actualmente, nuestra Oficina de Patentes intentavatela proteccion en el campo
vegetal, a la ley 20.247 (ley de semillas). Sin &mb, éste no parece ser el ambito mas
apropiado para obte-ner una proteccion eficiente pgesarrollos tan profundos y
costo—sos como, por ejemplo, el de la patente earop 122.791, que indudablemente
necesitan de un mayor estimulo para su incentimacio

CONCLUSION

La propiedad intelectual incluye instrumentos legaé institucionales que protegen,
bajo determinados requisitos, las creaciones delercto, u objetos vinculados a la
actividad creativa.

Tradicionalmente la propiedad intelectual ha comgico dos grandes ramas: la
propiedad intelectual propiamente dicha (derechawter) y la propiedad industrial
(patentes, modelos de utilidad, etc.).

El desarrollo de nuevas tecnologias y las tendsnuias recientes han hecho que la
distincién tradicional entre creaciones con vatatuistrial y obras literarias y artisticas
haya ido perdiendo relevancia.

En los Ultimos afios se han incrementado notablemastin—-vestigaciones en el campo
de la biotecnologia. Tal como se define comunmelatebiotecnologia puede ser
considerada como la apli-cacion de organismos ysigsgemas o procesos biolégicos a
la solucién de problemas inherentes a la comuni@ad. supuesto, la biotecnologia
abarca una serie de especialidades, entre lasoque dada vez mayor importancia la
biologia molecular, que a su vez en combinacionatoas ramas de la ciencia dio lugar
a la inge-nieria genética.

Como es sabido, la biotecnologia tiene aplicaciofos campos mas variados, es decir,
industrial, farmacéutico, de la alimentacion, ag@gario, control del medio ambiente,
etcétera.

La Republica Argentina posiblemente es uno de lasgs mas dependientes del
desarrollo de la biotecnologia, ya que es sabidongestro pais presenta una gran parte
de sus fuentes de produc-cién en el campo, tamiogbaonsumo interno como para la
expor-tacion. Es justamente hacia el sector aguspEc donde estan dirigidas
actualmente muchas de las investigaciones de iipedmologico.

Teniendo en cuenta lo antedicho, es l6gico entoneglamar para nuestro pais una
adecuada legislacion en materia de patentes dadidve que contemple los legitimos
intereses del inventor, y al mismo tiempo estimake investigaciones nacionales con
inver-siones en proyectos relativos a la bioteagialo

En definitiva, la conclusion de Roth es rectoraapas paises en general, y resume lo
antedicho, cuando dijo: "La legislacion vi-gentee quo ha sido disefiada teniendo en
cuenta los inventos bio-tecnoldgicos, debe serprgéada de la manera mas amplia,
para incluir la mayor cantidad posible de asped®msuna invencion, de manera de
otorgar proteccion adecuada en esta nueva tecaplogiticularmente en biotecnologia
de plantas” .

Es de desear que este criterio también prime estnougais.
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