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Resumen

El presente trabajo tiene como finalidad demostrar la relacion en-
tre la moral, la ética, la bioética y la proteccion de las invenciones por la
via de las patentes, realizando para ello un estudio de derecho compara-
do entre las legislaciones sobre la materia, con especial énfasis en la le-
gislacion latinoamericana, pretendiendo comprobar la presencia cons-
tante en el derecho invencional iberoamericano de las nociones bioéticas
para limitar la proteccidon de las invenciones contrarias a las mismas, y
la coincidencia entre estas de las exclusiones fundadas en razones mora-
les o bioéticas.
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Morality, Ethics and Bio-Ethics
as Social Limits for the Protection
of Inventions Through Patents

Abstract

The purpose of this research is to demonstrate the relationship be-
tween morality, ethics, bioethics and the protection of inventions through
patents, for which a study of comparative law was carried out on the leg-
islation in this area, with special emphasis on Latin-American legislation,
and with the intention of verifying the constant presence of invention pat-
ent rights in Latin American in relation to bioethical notions which limit
the protection of inventions contrary to the same, and the coincidence
among conventions of exclusion based on moral or bioethical reasons.

Key words: Bioethics, patents, invention, comparative law.

Introduccion

La ética como disciplina filosofica procura la delimitacion de
las conductas humanas, separandolas en dos tipos: las conductas
moralmente correctas y las conductas moralmente incorrectas.

La propiedad industrial, especificamente la proteccion de las
invenciones por la via de la patente, tiene como finalidad impul-
sar o estimular la inversion en materia de invenciones, por medio
de otorgar la explotacion en exclusiva de dicho desarrollo por un
tiempo determinado, a favor de su titular.

En tal sentido, la proteccion de los inventos por la via de pa-
tentes se baso6 en la premisa moral que consideraba que toda in-
novacion era provechosa para la humanidad, por ser sinébnimo de
desarrollo y progreso. Sin embargo, en la actualidad no sélo dicha
premisa ha ido modificandose, hasta el punto de establecerse
prohibiciones genéricas sobre ciertas clases de innovaciones, sino
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gue algunas innovaciones referidas a la salud humana y otras
materias surgidas de los nuevos desarrollos propios de las cien-
cias bioldgicas, han traido conflictos sociales que han obligado a
replanteamientos filosoficos sobre los conceptos de ética y moral e
incluso, a la creacion de nuevas disciplinas como la bioética. Como
bien lo plantea Herranz (2003: 4): “Frente al creciente poder ma-
nipulador de la vida humana por parte de muchos cientificos, se
ha vuelto inevitable preguntarse si todo lo que es técnicamente
posible puede ser éticamente justificable, y dentro de qué limites
juridicos”.

Una limitacién juridica lo constituiria la exclusion de la pro-
teccion por parte del derecho a la invencion desarrollada, lo cual
haria en la practica muy poco atractivo esta area de investigacion
para la inversién privada, y por ende, seria una manifestacion del
Estado, de una postura bioética (entendida esta como una ética
aplicada) referida a la materia, sin que se violente o entre en con-
flicto, el derecho a la libertad de investigacion y los principios
bioéticos imperantes en un momento dado.

El presente trabajo se divide en dos partes. La primera po-
dria denominarse como la parte general, la cual busca el analisis
de las materias que pudieran entrar en conflicto, y la posible
simbiosis que resulta entre el sistema de patentes y la ética, la
moral y en especial, la bioética, no para limitar a la investiga-
cion cientifica (libertad que representa un derecho humano),
pero si para orientarla.

La segunda parte, esta referida a las normas ya regladas en
la materia (propiedad industrial) donde se ven reflejada algunas
limitaciones impuestas por la sociedad, para evitar la protecciéon
de ciertas innovaciones, respondiendo a nociones éticas, morales o
bioéticas y la funcion de la Oficina Nacional Competente en mate-
ria de proteccion a las invenciones, como actor importante en la
praxis bioética actual.
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1. Conceptualizacion de la ética, la moral y la bioética

Por ética, Albornoz (1990: 65) entiende a la: “disciplina filoso-
fica que tiene por objeto el estudio de los actos morales (omisis)”.
Un concepto mas desarrollado entiende a la ética como: “parte de
la filosofia que tiene por objeto lo bueno moral o la conducta hu-
mana en tanto merecedora de un juicio de aprobacion o desapro-
bacion. Constituye el eje que vértebra la acciéon moral del hombre
al que impone una normativa en sus costumbres, pensamientos y
actos. Se trata de una disciplina préactica que antecede a la con-
crecion de las actividades humanas” (OPUS, 1995: 630).

Algunos autores consideran que las palabras ética y moral no
deben confundirse, ni pueden ser usadas como sindénimos, asi Ro-
driguez (2000: 2) expresa: “(omisis) desde la filosofia es posible di-
ferenciarlos interpretandose por ética, sintéticamente, a las obli-
gaciones del hombre pautadas en normas de conducta correcta, y
por moral, a la ciencia que trata el bien”. Sin embargo, la utiliza-
cion de ambos como sinénimos muy posiblemente proviene de su
propia raiz, basada en la palabra griega “ethos” (1), la cual es si-
nonima de la palabra latina “mores”.

Bernard (1995: 26), al comentar entre las relaciones de la éti-
cay la moral, citando a Reale, establece por ética:

“Esta en cuanto ordenacion tedrico- préactica de los comportamien-
tos en general y en la medida en que éstos se destinan a la realiza-
cioén de un bien, puede ser vista desde dos prismas fundamentales:
a) el del valor de la subjetividad del autor de la accion;

b) el del valor de la colectividad en la que el individuo actia (Reale,
1979: 49 (2))”

“En el primer caso, la ética toma el nombre de moral, mientas que
en el segundo, se habla de moral social o convencionalismos y Dere-

cho”.

Con respecto a la bioética, la misma es una disciplina de re-
ciente data (3), que es definida por Obligio (Rodriguez, 2000: 3)
como: “la ciencia que estudia la moralidad de la conducta humana
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en el area de las ciencias de la vida”. La Organizacion Panameri-
cana de la Salud, la considera como: “el uso creativo del didlogo
para formular, articular y en lo posible resolver los dilemas que
plantea la investigacion y la intervencion sobre la vida, la salud y
el medio ambiente” (Andreau, 2002: 1).

El concepto manejado en el presente trabajo es el de la bioéti-
ca en su sentido mas amplio, entendido ya no como una mera deon-
tologia médica relativa a la relacion entre éste y el paciente, sino
como: “disciplina que estudia los aspectos éticos de la medicinay la
biologia en general, asi como de las relaciones del hombre con los
restantes seres vivos” (Andreau, 2002: 1). Por ello, temas como la
ecologia y los animales y vegetales genéticamente modificados, que
sobrepasan las meras relaciones médico-paciente, entran dentro
del objeto de estudio y ambito de influencia de la bioética.

Con respecto a la amplitud del concepto de bioética, Reich
(Mainetti, 2003: 5) establece:

Lo bioética abarca la ética médica, pero no se limita a ella. La ética
médica en su sentido tradicional, trata de los problemas relaciona-
dos con valores que surgen de la relacion entre médico y paciente.
La bioética constituye un concepto mas amplio en cuatro aspectos
importantes: (...) Comprende los problemas relacionados con valo-
res que surgen en todas las profesiones de la salud, incluso en to-
das las profesiones “afines” y las vinculadas con la salud mental.
(...) -Se aplica a la investigacién biomédica y del comportamiento,
independientemente de que influya o no de forma directa en la te-
rapéutica. (...) Aborda una amplia gama de cuestiones sociales,
como las que se relacionan con la salud publica, la salud ocupacio-
nal e internacional, y la ética del control de la natalidad, entre
otras. (...) Va mas alla de la vida y la salud humanas, en cuanto
comprende cuestiones relativas a la vida de los animales y las plan-
tas; por ejemplo, en lo que concierne a experimentos con animales y
demandas ambientales conflictivas".
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2. Conceptualizacion de la Proteccion a las
Invenciones por la via de las Patentes de Invencion

El sistema de la proteccion a las invenciones, es comunmente
denominado por el titulo de propiedad que recae sobre el objeto
juridico de la proteccidon: la Patente (4).

El objeto de la proteccion (de las patentes) esta constituido por
las Invenciones Patentables, las cuales son reglas técnicas de ca-
racter novedoso para la solucién de un problema industrial (5), que
cumplen con los requisitos materiales (novedad, altura inventiva y
aplicabilidad industrial), los formales (referidos al procedimiento
administrativo para la obtencion del titulo de la patente) y los sub-
jetivos (referidos a la persona que puede solicitarla ante el 6rgano
oficial competente). Es importante destacar, que no podran consi-
derarse invenciones patentables, aquellas que estén expresamente
prohibidas de patentamiento por la legislacion nacional.

Ahora, se intenta profundizar en la definicion de invencién,
para poder entender al régimen de protecciéon de las patentes.
Previamente se presentd una definiciéon que entendia a la inven-
cion como la regla técnica creada o realizada por el ser humano,
para su utilizacién en la soluciéon de un problema planteado, en
funcién de principios o teorias cientificas, las cuales pueden ser
desarrolladas antes, durante o después del invento: asi el princi-
pio de la gravedad y la friccion (postulados posteriores a la inno-
vacion), podrian explicar la utilidad de un invento denominado
Rueda, la cual es considerada como una invencion del hombre, ya
gue ha sido la actividad inventiva de este quien es responsable de
la creacion de la rueda. Caso distinto es el del fuego, en la cual el
hombre no creo el producto Fuego, sino los diversos procesos para
iniciarlo y controlarlo, por ello, a pesar que el fuego no fue una
creacion o invento del hombre, si lo son los sistemas de ignicion (o
meétodos para iniciarlo) y los métodos o sistemas para su control.
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3. Punto de encuentro entre ambas disciplinas
(Bioética y Propiedad Intelectual)

La proteccién a la innovacion tecnoldgica (por medio del régi-
men de patentes) tiene dos funciones principales: la primera y
mas importante, es la estimulacion a que los capitales privados
inviertan en ella, ya que por medio de la proteccion del Estado de
estos desarrollos, su capital tendra altas posibilidades de retorno.
La segunda finalidad, es consolidar una biblioteca de nuevas tec-
nologias, en la cual los investigadores nacionales puedan consul-
tar los expedientes de las invenciones patentadas, para lograr
partir de estos principios en nuevos desarrollos.

La bioética tiene como finalidad lograr que los avances conse-
guidos por las ciencias naturales y las nuevas tecnologias, sean
empleados de la manera mas acorde segun los intereses de la pro-
pia humanidad, y para su propio beneficio, respetando ciertos co-
digos éticos. Pues bien, la bioética tiene como deber el crear estos
cédigos éticos minimos de entendimientos y conductas, por medio
de la discusion y el dialogo de diversos sectores (religiosos, politi-
cos, cientificos, entre otros).

El punto de encuentro de estas dos disciplinas radica en la
orientacion que pueden ejercer sobre las investigaciones biotecno-
légicas o aquellas que afecten materias (como la ecologia o el
aborto) que sean objeto de estudio por parte de la bioética. Esta
(la bioética) pretende regular dichas investigaciones por medio de
normas de conducta, que permitan delimitar aquellas investiga-
ciones que sean moralmente aceptables y las que no lo son; mien-
tras que el derecho invencional, constituye una piedra fundamen-
tal para el retorno econdmico de las inversiones realizadas para la
culminacién de dichas investigaciones, por ello, la denegacién de
proteccién por parte de la patente, haria menos llamativo la in-
version en dicha investigacién, pudiendo utilizarse este instru-
mento como manifestacién inequivoca de principios bioéticos apli-
cados a los resultados de investigaciones moralmente cuestiona-
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bles. En la actualidad, las legislaciones iberoamericanas, han es-
tablecidos exclusiones a la proteccidn de ciertas innovaciones, casi
todas ellas responden a principios o acuerdos de caracter bioético.

El Convenio ADPIC (Acuerdo sobre Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio) (6), ha establecido que
todas las invenciones deberan ser protegibles, siempre y cuando
cumplan con los requisitos de patentabilidad, limitando a las le-
gislaciones nacionales para que no puedan realizar ninguna ex-
clusién de proteccion a una invencion, salvo por las permitidas de
manera expresa por el mismo Convenio. Asi, su Art. 27 Nums. 2y
3 establecen:

2. Los Miembros podran excluir de la patentabilidad las in-
venciones cuya explotacion comercial en su territorio deba impe-
dirse necesariamente para proteger el orden publico o la morali-
dad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o
animales o para preservar los vegetales, o para evitar dafos gra-
ves al medio ambiente, siempre que esa exclusion no se haga me-
ramente porque la explotacion esté prohibida por su legislacion.

3. Los Miembros podra excluir asimismo de la patentabilidad:

a) los métodos de diagnosticos, terapéuticos y quirdrgicos
para el tratamiento de personas o animales;

b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y
los procedimientos esencialmente bioldgicos para la produccion de
plantas o animales, que no sean procedimientos no biolégicos o
microbioldgicos.

Previo a la promulgacién de dicho tratado (ADPIC), la mayo-
ria de las legislaciones de Iberoamérica contenian dichas prohibi-
ciones, sin embargo, algunas de estas han sido modificadas para
adaptarlas a la normativa internacional (caso de la Comunidad
Andina y de Argentina). A continuacion se estudian, las mas co-
munes en el derecho comparado.
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3. Exclusién de proteccion a Invenciones Patentables,
por motivos éticos, morales o bioéticos

3.1. La prohibicién de proteccion a los métodos
terapéuticos o quirargicos para el tratamiento
humano o animal, asi como los métodos
de diagnéstico

Por método podemos entender un sistema de conducta o pro-
ceder, este podria ser considerable como informacién que no pro-
duce un producto, ejemplo de ellos seria el método para el trata-
miento del HIV con tres tipos de pastillas (lo cual no pretende
desmeritar la investigacion y el aporte intelectual del mismo),
pero la disposicion es expresa: “No seran patentables: (omisis) d)
los métodos terapéuticos o quirdrgicos para el tratamiento huma-
no o animal, asi como los métodos de diagnéstico aplicados a los
seres humanos o a animales” (Dec. 486: Art. 20). Asi, sera aplica-
ble si este procedimiento tiene como objeto el tratamiento huma-
no o animal, cuando sean métodos de curacién (terapéutico), de
operacion o corte del cuerpo (quirdrgico) o prevencion (diagnésti-
co). Sin embargo, otro tipo de método, como el empleado para la
esterilizacion de instrumentos, si podria ser patentable, aunque
dichos objetos sean utilizados para la curacion.

Sin duda alguna, que los métodos terapéuticos o quirdrgicos,
pudiesen ser considerados como invenciones de proceso o procedi-
miento, ya que pueden cumplir los requisitos materiales de paten-
tabilidad: novedad, altura inventiva y aplicabilidad industrial, sin
embargo, razones extrajuridicas han privado para excluirlas del
concepto de invencion, asi Salvador Bergel (1996: 36) opina: “esta
prohibicién (omisis) halla su fundamento mas en la consideracion
de orden ético que en principios juridicos, privilegiandose de esta
forma todo lo que hace al cuidado y la proteccion de la salud, tan-
to de seres humanos como de animales”.

La exclusion expresa de patentabilidad de este tipo de inno-
vaciones no parte del seno del derecho invencional sino de las con-
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cepciones éticas que presuponen un valor mayor a la vida y salud
de los seres vivos que a la explotacion comercial en exclusiva de
estos conocimientos. Al ser la materia de exclusion procedimien-
tos médicos y la aplicacion de limitaciones de caréacter ético a su
proteccién, sera posible su ubicacion como una prerrogativa emi-
nentemente bioética plasmada en las legislaciones iberoamerica-
nas sobre patentes.

En Iberoamérica, se han establecido dos formas o maneras
de exclusion de la patentabilidad a este tipo de innovaciones:

a) Aquellas legislaciones que los excluyen del concepto de inven-
cion, y por ello, no serian protegibles por el régimen de paten-
tes, entre estas legislaciones encontramos a: Argentina (Ley
de Patentes y Modelos de Utilidad del 20 de marzo de 1996,
Art. 6 Ord. e), Brasil (Ley de Propiedad Industrial, Ley N°
9.279 del 14 de mayo de 1996, Art. 10 Num. VIII), Honduras
(Ley de Propiedad Industrial, Ley N° 142 de 1993, Art. 5 Ord.
f), Chile (Art. 37 Ord. d), Guatemala (Decreto Ley 153 de
1986, Art. 2 Ord. d), Peru (Decreto Legislativo N° 823 del 23
de abril de 1996, Art. 27 Ord. f), México (Ley de Propiedad In-
dustrial de 1994, Art. 19 Num. VII), entre otras.

b) Aquellas legislaciones que los consideran invenciones no pa-
tentables, entre estas legislaciones tenemos a: La Comunidad
Andina de Naciones (Dec. 486 Art. 20 Ord. d), Costa Rica (Ley
N° 6867 modificada por la Ley 7979 del 6 de enero del 2000,
Art. 1 Num. 4 Ord. a), Ecuador (Ley de Propiedad Intelectual
de Ecuador del 19 de mayo de 1998, Art. 126 Ord. b y Dec. 486
Art. 20 Ord. d), Uruguay (Ley 17.164 del 20 de septiembre de
1999, Art. 14 Ord. A), entre otras.
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3.2. Prohibicion de proteccion a las invenciones
contrarias a la moral o a las buenas costumbres

En la primera parte de este trabajo, se ha establecido que
ética y moral pueden entenderse como sinénimos, pues bien, me-
diante esta prohibicién la Oficina Nacional Competente en mate-
ria de patentes podréa denegar la proteccion a una invencion por
considerarla contraria a las normas éticas, bioéticas o morales.

El término buenas costumbres es entendido por el Tribunal
Andino de Justicia, citado por Pachon (1994: 69) como: “(omisis)
la conformidad de la conducta con la moral aceptada o predomi-
nante segun el lugar y la época. Suele tener esta expresion senti-
do ético y no propiamente comercial y se refiere entre otras a con-
ductas que chocan con la moral social, tales como la prostitucion,
el proxenetismo, la vagancia, los juegos prohibidos, etc. y las con-
ductas delictivas en general (omisis)”.

Mientras que al término moral puede entenderse como una
serie de principios o ideas aceptadas por una mayoria circunstan-
cial, en un momento y lugar especifico, siendo alto su dinamismo,
en la sociedad contemporanea, e incluso, llegando a existir diver-
sas clases de morales conviviendo en el mismo espacio y tiempo.

Ahora bien, un ligero analisis de ambos conceptos nos permi-
ten deducir que las denominadas Buenas Costumbres, no son mas
gue la actitud que individualmente se le exige a los particulares
que forman parte de una sociedad, en pos de un sentimiento (o
pensamiento) colectivo denominado moral. Asi quien atente con-
tra las buenas costumbres, no hace otra cosa que ir contra la mo-
ral imperante en ese lugar y momento.

El problema con este tipo de prohibiciones genéricas, es que
permiten una ilimitada cantidad de interpretaciones sobre las in-
venciones que deberan ser excluidas de la proteccién por “antimo-
rales”. Por ejemplo, para la moral catdlica es inmoral la utiliza-
cion de métodos anticonceptivos o sistemas abortivos, por ello, ba-
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sado en esta moral religiosa podria denegarse la proteccion a nue-
vos medicamentos abortivos o anticonceptivos.

Una desviacion con respecto a este postulado, lo preveé la Ley
cubana de 1983, en la cual se expresa que no podra protegerse a
las invenciones contrarias a “la moral socialista”, lo cual puede in-
terpretarse de manera muy amplia y abarcar cualquier clase de
invencion.

Pero el término moral y su amplia gama de interpretaciones
a las cuales se presta, también tiene ventajas, asi las normas de
conductas propuestas por la bioética podran ser utilizadas para
denegar la proteccion a ciertos productos o procesos que afecten a
los seres humanos o al ambiente, o bien, que hayan sido desarro-
llados por medio de experimentaciones moralmente objetables, in-
terpretacion esta que tiene una enorme ventaja en la actualidad.

Sobre el punto, Bergel (1996: 36) expresa que: “La contradic-
cion del objeto de la patente con el orden publico y las buenas cos-
tumbres no tuvo mayor aplicacion en el derecho de la propiedad
industrial, ya que se concebia como ildgico que alguien pretendie-
ra obtener una patente en (sic) base a una invencién que colisio-
nara con principios tan elementales, aun tomando en considera-
cion la laxitud de los mismos (omisis). En tiempos recientes el
tema cobré relevancia sobre todo en el campo de las invenciones
biotecnoldgicas (animales, material genético humano, partes del
cuerpo humano, etcétera)”.

Como conclusién, si bien es necesario delimitar mejor la con-
cepcidn sobre la moral a nivel de las legislaciones sobre patentes,
esta prevision legal permite una interpretacién amplia que puede
ser utilizable para denegar proteccién a productos o procesos con-
trarios a los principios bioéticos, sin necesidad de modificar las le-
gislaciones actuales, aungque sera menester un acuerdo sobre es-
tos principios bioéticos, que permita a las oficinas nacionales com-
petentes tener una referencia particularizada sobre las conductas
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gue son inaceptables y asi denegar su posterior proteccion, sin
caer en conductas meramente arbitrarias.

Esta prohibicion se encuentra expresamente en las legislacio-
nes de: Argentina (Art. 8 Ord. a), La Comunidad Andina de Nacio-
nes (Dec. 486 Art. 20 Ord. a), Brasil (Art. 18 Num. 1), Costa Rica
(Art. 1 Primer aparte), Chile (Art. 38), Cuba (Art. 38 Num. 7), El
Salvador (Art. 107 Ord. d), Espafia (Art. 5 Num. 1 Ord. a), Guate-
mala (Art. 2 Ord. f), Panama (Art. 14 Num. 9), Paraguay (Art. 3
Num. 2), y Venezuela (Art. 15 Num. 7 y Dec. 486 Art. 20 Ord. a).

3.3. Exclusion de patentamiento a las plantas
y animales

Las plantas y los animales considerados en si mismos, no po-
dran ser entendidos como invenciones, ya que pertenecen a la na-
turaleza y han sido creadas sin la intervencion del ser humano.
Caso contrario, es que en uso de las nuevas tecnologias (piénsese
en la genética) se obtengan nuevas especies 0 razas, problema
aun no resuelto de manera absoluta, en lo relativo a la proteccion
del animal o planta obtenida, aunque los motivos morales referi-
dos a la obtencion de nuevos animales, no desarrollados por la na-
turaleza y la evolucién, podrian prevalecer y denegarse su protec-
cion por parte del derecho invencional.

Las nuevas variedades vegetales, es decir, aquellas plantas
obtenidas por medio de la intervencion del hombre, y que no se
encuentran en la naturaleza, son protegidas por un régimen dis-
tinto de proteccion que el de patentes, este es el de certificados de
obtentor de variedades vegetales, siendo distintos sus requisitos y
procedimientos a los exigidos a las patentes, por lo cual su anali-
sis sobrepasa el objeto del presente trabajo.

Con respecto a un punto mas polémico (el de la proteccién de
los animales obtenidos), se procede a analizar las posiciones de los
siguientes paises:
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a)

b)

Estados Unidos de Norteamérica: en este pais se otorgo la pri-
mera patente sobre la proteccién de animales vivos, siendo su
titular la Universidad de Harvard. Especificamente la patente
verso sobre el raton del cancer u oncoraton, el cual es un raton
modificado genéticamente para que desarrolle el cancer. Este
medio ha permitido a la ciencia un gran avance en la busque-
da de soluciones aplicables al ser humano para la progresiva
eliminacion o curacion de esta enfermedad, en perjuicio del
ser vivo manipuladamente desarrollado. Luego de un largo
proceso administrativo y judicial, la Corte Suprema de Esta-
dos Unidos, considerd que: “todo lo que esta bajo el sol, que
cumpla con los requisitos de novedad, altura inventiva y apli-
cacion industrial, puede ser objeto de patente” (Poggi, 1997:
4), sentencia que pareciera ser contraria ha aceptar distintos
criterios para denegar una patente, que el incumplimiento de
los requisitos materiales (por lo cual, pareciera estar exclu-
yendo los principios morales o éticos). Bajo este criterio, las
plantas y los animales pueden ser patentados en este pais
(siempre y cuando sean novedosos, con altura inventiva y apli-
cabilidad industrial).

Comunidad Europea: la Directiva Europea sobre Patenta-
miento Biotecnoldgico (1998) establece en su Articulo 4.1 que:
“No seran patentables las variedades vegetales y las razas
animales”, aunque en su Art. 4.2 establece que: “Seran paten-
tables, las invenciones que tengan por objeto vegetales y los
animales si la viabilidad técnica de la invencion no se limita a
una variedad o a una raza animal determinada”. Por consi-
guiente, se permitira el patentamiento de los animales y plan-
tas, cuando cumpla con la condicion prevista en el Art. 4.2.

Comunidad Andina de Naciones: Integrada por Bolivia, Co-
lombia, Ecuador y Perl (Venezuela era parte de dicha Comu-
nidad, al momento de la publicacién de la Decisién estudiada),
por medio de la Decisién Andina 486 ha establecido expresa-
mente que no podran protegerse a: “las plantas, los animales y
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d)

los procedimientos esencialmente biologicos para su obten-
cion” (7). Por consiguiente, en los paises andinos no podran
patentarse animales. Con respecto a la exclusion de la protec-
cion de los “procedimientos esencialmente biologicos para su
obtencién”, expresa en la legislacién andina, debemos concluir
gue no podran protegerse por no representar invenciones, sino
procesos naturales que se producen sin la necesidad de la in-
tervencién del ser humano, siendo contrario a la ética la pro-
teccion de estos. Distintos son los procedimientos en los cuales
el ser humano ha intervenido para la obtencién de una nueva
raza animal, los cuales si podrian ser protegibles al no ser
esencialmente bioldgicos. Igualmente, en el Articulo 15 Ordi-
nal b de la Dec. 486, se establece que no se consideraran in-
venciones (y por ende no podran ser patentables): “el todo o
parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturale-
za, los procesos bioldgicos naturales, el material bioldgico exis-
tente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive
genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural”, sin em-
bargo, esta exclusion no limita la proteccién de animales “arti-
ficialmente” creados, ni impide el registro de parte de seres vi-
vos modificados (y por ende, ya no son animales “tal como se
encuentran en la naturaleza™), permitiendo a la Oficina Nacio-
nal Competente, en materia de patentes, conceder el registro,
para los animales modificados. Es por ello, que cobra mayor
importancia la exclusion prevista en el Articulo 20 Ordinal a),
gue prohibe la proteccion de las invenciones contrarias a las
buenas costumbres y a la moral, y el necesario fortalecimiento
de las discusiones bidtica en el pais, para dilucidar si este tipo
de invencion no contraria las normas éticas o morales impe-
rantes en un momento dado.

Resto de Latinoamérica: Soluciones similares a la prevista por la
normativa andina son acogidas por otros paises latinoamerica-
nos, asi: Argentina (Art. 7 Ord. b), Brasil (Art. 10 Num. IXy Art.
18 Num. IlI), Costa Rica (Art. 1 Num. 3 Ord. b), Chile (Art. 37
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Ord. b), Guatemala (Art. 2 Ord. 2), Honduras (Art. 6 Ord. b),
México (Art. 16 Nums. | y IIl) y Panama (Art. 15 Ord. 2),
prohiben de manera expresa el patentamiento de animales o
plantas. Otros paises, no establecen tal prohibicion, pero pue-
den denegar la proteccién en virtud de contener la prohibicién
de patentar invenciones refiidas con la moral, entre estos te-
nemos a El Salvador y a Paraguay. Como excepcion a la regla,
es de destacar que Cuba se convirtio en la primera legislacién
de Iberoamérica, en permitir el patentamiento de: “razas ani-
males”, aunque mediante la figura del “Certificado de Autor”,
por lo cual el derecho a la comercializacion del invento perte-
necera en exclusiva al Estado cubano, sin que por esto, poda-
mos menospreciar el avance que significo esta disposicién ex-
presa en la ley cubana de 1983.

3.4. Exclusion de proteccion a las invenciones
relacionadas con las materias que componen
el cuerpo humano y la identidad genética
del mismo

La prohibicién del patentamiento sobre las materias que com-
ponen el cuerpo humano o sobre la identidad genética del mismo,
surge por razones éticas y juridicas (seria contrario a los requisitos
objetivos de patentabilidad), porgue estos elementos no podran ser
registrables por no ser productos del ingenio humano, sino meros
descubrimientos de partes del mismo (cuerpo humano).

Con respecto a la inmoralidad que para la mayoria de los
cientificos significa la posibilidad de patentar material genético
del ser humano, el Concejo para una Genética Responsable (CRG)
(8), expreso: “El genoma humano es la herencia comun de la espe-
cie humana. Ningun individuo, corporacion, institucion o entidad
nacional debera tener derechos de patente sobre el genoma ni so-
bre cualquiera de sus partes, las que se encuentran legitimamen-
te fuera del dominio de las leyes de patente. Por ello es que pedi-
mos al Congreso de los Estados Unidos que apruebe una legisla-
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cion que enmiende las leyes de patente excluyendo especificamen-
te el patentamiento de organismos vivos, asi como de sus érganos
y células” (Poggi, 1997: 2).

En el supuesto que sean considerados como invencién, sera
necesario el cumplimiento de los requisitos objetivos de patentabi-
lidad, lo cual no es aplicable a este tipo de “invenciones” ya que
carecerian del concepto de novedad (no son productos ni procedi-
mientos nuevos, en virtud de existir asi en la naturaleza, sélo que
no habian sido descubiertos o descifrados por el ser humano). En
el supuesto, que se logre producir una “nueva versién de genes”
deberian ser protegibles, empero, es aqui cuando las consideracio-
nes éticas y morales, no permiten aceptar esa opcion.

Con respecto a la posibilidad de patentar 6rganos o partes del
cuerpo humano, estas “innovaciones” no serian otorgables cuando
estos sean naturales o existan sin la necesidad de la intervencion
humana. Distinto sera el supuesto en que se produzca una piel sin-
tética o artificial apta para los seres humanos o cualquier otro ser
Vvivo, un corazoén artificial o un rifion bionico, ya que las misma se-
ran creaciones humanas, que no se encontraban en la naturaleza y
gue a pesar de ser réplicas de 6rganos o partes del cuerpo humano
en cuanto a su funcion, no lo son en cuanto a su composicion, por
ello serian protegibles por el titulo de patente. Es en este contexto
gue debe interpretarse la norma andina Decision 486 Art. 15 Ord.
b, al excluirse del concepto de invencion a “todo o parte de seres vi-
vos” y “el material bioldgico existente en la naturaleza”.

Podemos separar a las legislaciones de patentes en tres grupos:

a) Agquellas legislaciones que permiten el patentamiento de partes
del ser o de la identidad genética del mismo (9): Es importante
destacar que ninguna de estas legislaciones permite el patenta-
miento de seres humanos. Asi, i) Australia: la legislacion de
Australia (Seccion 18.2 de la Ley sobre Patentes) establece de
manera expresa que no podran registrarse seres humanos, pero
no excluye a los érganos del cuerpo humano ni a sus genes o se-
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b)

cuencias de genes; ii) Japén: Mientras la legislacion japonesa
establece prohibicién de patentamiento sobre humanos, no ex-
cluye de manera expresa la protecciéon de érganos o genes,
aungue basados en la exclusiéon por moralidad de proteccion a
una invencion, la oficina nacional podria denegarlas. iii) Esta-
dos Unidos de Norteamérica: La legislacion de los Estados Uni-
dos de Norteamérica, es la mas laxa en la materia, basada en
la jurisprudencia del oncoraton o ratén del cancer.

Aquellas que lo prohiben: En Latinoamérica, las legislaciones so-
bre propiedad intelectual lucen menos refiidas con los principios
éticos, por ello, la mayoria de estas prohiben de manera expresa
el patentamiento de seres humanos, 6rganos del cuerpo humano
0 genes. Entre estas legislaciones destacan las de: Argentina
(Art. 7 Ord. b), La Comunidad Andina (compuesta actualmente
por Bolivia, Colombia, Ecuador y Peru) establece la Prohibicion
contemplada en la Dec. 486 Art. 15 Ord. b), Brasil (Art. 10 Num.
IX), La Comunidad Europea (Directiva Comunitaria Relativa a
la Proteccion Juridica de las Invenciones Biotecnoldgicas Art.
3.1) (10), Honduras (Art. 6 Ords. ch y d), México (Art. 16 Nums.
11y IV), Panama (Art. 15 Num. 4), y Uruguay (Art. 13 Ord. g).

Aguellas que no toman posicion expresa en sus legislaciones:
Algunas legislaciones a nivel de Iberoameérica, no establecen
expresamente una exclusion para invenciones referida al cuer-
po, 6rganos o genoma humano, sin embargo, estas legislacio-
nes si establecen la exclusion de la proteccion para las inven-
ciones contrarias a la moral o a las invenciones referidas a los
seres vivos (0 animales) en general, por lo cual, podrian conce-
derse 0 negarse la proteccién de estas invenciones, segun la
interpretacién que la autoridad le dé a la norma. Asi, esta im-
precision se encuentra en las legislaciones de Costa Rica (Art.
1 Num. 3 Ord. b y el primer paragrafo del mismo articulo),
Chile (Art. 37 Ord. b y Art. 38), Esparfia (Art. 5 Num. 1 Ords.
a, cy d) (11), El Salvador (Art. 107 Ord. d), Guatemala (Art. 2
Ord. by f) y Paraguay (Art. 3 Num. 2) (12).
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3.5. Prohibicién de proteccion para aquellas
invenciones que hayan supuesto dolor
o sufrimiento a animales sin beneficios
meédicos Utiles proporcionales

La Directiva Europea relativa a la Proteccion Juridica de las
Invenciones Biotecnoldgicas (1998) establece en su articulo 6 Ord.
d, que no se considerara patentable a: “(omisis) los procedimien-
tos de modificacion de la identidad genética de los animales que
supongan para éstos sufrimientos sin médica utilidad sustancial
para el hombre o el animal, y los animales resultantes de tales
procesos”.

Es sin duda alguna una innovacién interesante propuesta
por la Comunidad Europea, basado completamente en principios
bioéticos, la cual ain no ha sido seguida por ningun pais latino-
americano. Sin embargo, habra de suponer que la aplicacion de
esta prohibicién debera recaer en los recursos que puedan ejercer
terceros en los procedimientos de solicitud de proteccién, como por
ejemplo, las Organizaciones No Gubernamentales, que tengan
como finalidad u objeto la proteccién de los animales o de la ecolo-
gia en general. Otro factor importante, sera la necesaria partici-
pacion de organismos distintos a la mera Oficina Nacional Com-
petente en materia de patentes, para dilucidar esta cuestion emi-
nentemente bioética.

3.6. Prohibicién a la proteccidon de invenciones
contrarias a la salud

La preservacion de la salud de sus ciudadanos, es una de las
misiones universales de los Estados nacionales, por ello, esta
prohibicién es entendible y justificada desde el punto de vista ético.

El problema radicara, en que las consecuencias sobre la sa-
lud de las invenciones, generalmente son detectadas posterior-
mente a su comercializacion, por lo cual, esta deberia ser una cau-
sal de nulidad de una patente, porque determinar su nocividad
sobre el ser humano realmente sera cuesta arriba para cualquier
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Oficina Nacional Competente en materia de patentes, ademas
gue esta no seria una funciéon acorde con la finalidad de las mis-
mas, sino con los laboratorios o Universidades con capacidad de
realizar experimentos sobre la nocividad de estas invenciones.

Las legislaciones de los paises latinoamericanos que expresa-
mente prohiben la proteccion por la via de la patente a las invencio-
nes que puedan generar peligro a la salud humana, son: Argentina
(Art. 7 Ord. a), La Comunidad Andina de Naciones (Dec. 486 Art. 20
Ord. b), Brasil (Art. 18 Num 1), Costa Rica (Art. 1 Primer Paragra-
fo), Panama (Art. 14 Num. 9) y Venezuela (Art. 15 Num. 7 de la Ley
de Propiedad Industrial de 1955 y Dec. 486 Art. 20 Ord. b).

3.7. Prohibicioén de proteccién a las invenciones
contrarias al Medio Ambiente

El nuevo paradigma mundial sobre la necesidad del cuidado
del medio ambiente para la sobrevivencia de la raza humana, ha
permitido que algunas legislaciones nacionales prevean como una
limitante para obtener la proteccién dispensada por el titulo de
patente a toda invencion que sea contraria al medio ambiente.

Con respecto a esta prohibicién de proteccion, se le pueden
realizar las mismas consideraciones que a la prohibicion de pa-
tentamiento por razones de perjuicio contra la salud, esto es, que
ademas de su prohibicién, sera menester la consagracion de esta
como una causal de nulidad de un titulo de patente otorgado.

Siendo recomendable que las legislaciones nacionales, la in-
cluyan como un elemento que permita anular una patente valida-
mente otorgada, en virtud del perjuicio que su explotacion pueda
producir al medio ambiente o a la salud de los habitantes de esa
region o localidad donde se explote la innovacion. Se encuentra
expresamente previsto en las legislaciones de: Argentina (LD Art.
7 Ord. a) y La Comunidad Andina de Naciones (Dec. 486 Art. 20
Ord. b).
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Conclusioén

Las nuevas tecnologias, especialmente la genética, ha creado
una serie de opiniones encontradas con respecto a si es ético su
patentamiento o no. La resolucién de este conflicto podria traer
repercusiones graves para la evolucion de la especie humana, al
poner en pocas manos bienes pertenecientes a toda la humanidad.
Pero este no es el Unico elemento donde la bioética actda en con-
juncién con el derecho de patentes, ni tampoco es la primera vez
gue sucede.

El presente trabajo, concluye que la relacion entre ambas
disciplinas, no s6lo no es novedosa en cuanto al tiempo, sino que
es necesaria como control de la ética en los nuevos desarrollos tec-
nologicos, y en la necesidad de fortalecer los mecanismos de coin-
cidencia entre ambas.

Igualmente, luego de efectuado un analisis comparativo en-
tre las legislaciones Iberoamericanas, se pudo comprobar una
coincidencia en la mayoria de estas con respecto a las materias
excluidas de proteccion por motivos éticos, morales o bioéticos.
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