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INTRODUCCION

La comunidad internacional ha realizado considerables progresos en la elaboracidn de un
marco para la conservacion, la utilizacién sostenible v el acceso a los recursos fitogenéticos. El
Comptotniso Internacional sobre Tos Recuisos Fitogenéticos (aprobado por la FAO en noviembre
de 1989 establecis los principios basicos sobre este asunto. El Convenio sobre la Diversidad
Biolégica (junio de 1992) dio un paso adelante mediante ef establecimiento de normas de
caracter vinculante aplicables a los recursos mantenidos en su habitat natural, asi como a las
colecciones ex siru adquiridas de conformidad con el Convenio. Mas recientemente, la
Conferencia de la FAO aprobé un Cédigo internacional de conducta para fa recoleccién v
transferencia de germoplasma vegetal, que contiene normas sobre Ia concesion de permisos a los
recolectores v sobre las responsabilidades de los recolectores, los patrocinadores, los encargados
y los usuarios del germoplasma vegetal.

La elaboracion del marco internacional antes mencionado ha seguido un camino paralelo
a la tendencia hacia la ampliacién de los derechos de propiedad mntelectual a las formas vivas,
con inclusion de las plantas como tales, las obtenciones vegetales v su informacién genética. No
obstante, la patentabilidad del material fitogenético, ampliamente aceptada en algunos paises,
puede estar limitada en otros, como se indica més abajo. Hay muchas cuestiones que todavia no
se han solucionado y son objeto de un intenso debate,

Estos dos procesos paralelos de promulgacion de legislacién también han creado
cuestiones muy importantes relativas al cargcter de los derechos sobre fos recursos fitogenéticos
y a su aplicacién. ;Qué significado tiene la existencia de derechos soberanos, tal como estan
reconocidos por el Compromiso Internacional y el Convenio sobre la Diversidad Biologica? ;Son
los recursos fitogenéticos, en particular los mantenidos en colecciones ex siru, objeto de
propiedad o de otros tipos de derechos? ;Cudl es la relacion entre la propiedad de los recursos
como entidades fisicas y los derechos de propiedad intelectual que pueden reclamarse sobre la
informacién genética que contienen? ¢ Pueden las mnovaciones “no oficiales™ ser objeto de
derechos de propiedad intelectual?

Estas son algunas de las cuestiones que se abordan en el presente documento. La seccion
1 se ocupa del concepto de derechos soberanos y su aplicacion a los recursos fitogenéticos. Se
examinan, en particular, las disposiciones a este respecto del Compromiso Internacional v del
Codigo de conducta de la FAQ para recoleccion v transferencia de germoplasma vegetal, asi
como las del Convenio sobre la Diversidad Biologica. También se hace referencias a las
constituciones y la legislacién nacionales.

En la seccién 2 se examina la posibilidad de aplicacion y el alcance de los derechos de
propiedad intelectual sobre {os recursos fitogenéticos. También se estudian las distintas formas
de proteccion disponibles v los convenios internacionaies pertinentes. Se analizan brevemente las
tendericias sobre este tema en las legislaciones nacionales, al igual que el contenido del Acuerdo
sobre los ADPIC? para la proteccion de las indicaciones geogréficas v las invenciones
refacionadas con las plantas,

La seccion 3 contiene una breve exposicion de las denominadas innovaciones “no
oficiales” y de la aplicacidn de los “derechos del agnicultor” a nivel nacional ¢ internacional. Por
dltimo, en la seccion 5 se presentan las principales conclusiones del estudio.

H
El texte del Compromiso se complements ¥ aclaré con lus Resoluciones 4/89, $/&9 v 391,

" "Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio”, aprobado como componente del
Acuerdo Fmal de la Ronda Uruguay.
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1, DERECHOS SOBERANOS

1.1 AMBITO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS

La existencia de derechos soberanos sobre un territorio nacional, con inclusion de sus

recursos naturales, es un principio arratgado en fa legislacién internacional’, Esté principio
significa que un Estado tiene la facultad y fa jurisdiceidn para establcer de qué manera se
distribuyen, utilizan y en ultimo término son objeto de derechos de propiedad los recursos ¥
biencs (tangibles e intangibles) existentes en su territorio. De acuerdo con los principios politicos
y sociales, pueden adoptarse distintas soluciones - cOmo se demuestra a lo largo de 1a histonia -
con respecto a la tierra, los minerales y otros recursos naturales, e} capital v los bienes
intangibles.

La propiedad privada predomina en la actualidad como la caracteristica basica de la
mayoria de los sistemas juridicos del mundo. Sin embargo, tos Estados con frecuencia mantignen
ciertos bienes bajo su control. Asi, en algunos paises ¢l Fstado ha declarado de propiedad publica
los recursos minerales. Los rios y los lagos también suelen ser objeto de derechos de propiedad
piiblica. Los Estados mantienen la propiedad asimismo con arregio a la legistacion privada, por
eiemplo con respecto a la tierra y otros bienes sin un propietario identificado. Por otra parte, en
los Estados federales la propiedad (p.e., en relacién con los minerales) puede estar dividida entre
el Estado Federal v las provincias.

La propiedad publica se puede declarar y ejercer con respecto a bienes cuantificados ¢
individualizados, o bien en relacién con una cantidad indeterminada de recursos pertenecientes a
una categoria definida. Este es el caso de la propiedad piiblica establecida, por ejemplo, sobre el
agua, v en algunos paises con respecto a fas reservas de hidrocarburos existentes en el territorio
del Estado. También se ha declarado de propiedad piblica toda la materia viva bajo la
jurisdiccion maritima nacional y su explotacion es objeto de concesiones del Estado {Laquis,

1979, p.476).

Cuando se aborda la cuestién de los derechos de propiedad en relacién con los recursos
fitogenéticos, hay que establecer una distincion entre tos derechos sobre una entidad fisica como
tal (propiedad fisica) y sobre la informacion g*zm’:zic:aé que contienen dichos recursos (propiedad
intangible). Es en esta ultima donde radica el valor real de los recursos v donde los problemas
juridicos son particularmente complejos.

Con respecto a la propiedad fisica, los recursos fitogenéticos pueden ser objeto de
derechos de propiedad privada o publica. La propiedad puede derivarse de la posesion de la terra
en ia que estan las plantas, como consecuencia de la aplicacion del principio del derecho
consuetudinario, de conformidad con el cual todo lo que esta adherido o que estd destinado a
estar adherido a la tierra pertenece ai propietario de ésta. Una vez separadas de la tierra, las
plantas (o sus partes) se convierten en objete de su propio régimen de propiedad como bienes
muebles, incluso cuando se transportan fuera de la tierra original o a un pats distinto.

Aungue es aplicable a entidades vivas, inclusoe a animales. el concepto de propiedad
fisica ha evolucionado desde el tiempo de los romanos con una orientacion hacia la proteccion de
materia o viva. Este concepto constituye una base imperfecta para la reglamentacion de los

3 £ 12 Resolycion 1803 de la Asamblea General de las Naciones Umidas se declaraba, en 1962, que se debia cuidar de
ro restringir por pingGn motive fa soberania del Estado sobre su riqueza v recursos naturales”. Véase también e
Principic 21 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre &l Medio Humano {Estocolme, 1972}, que se reproduio en
e Articulo 3 det Convenio sobre fa Diversidad Riologica (oiado mas abajol.

* £ material genético esta compuesio por una combinacién de genes (genotipe) que determinan las caracteristicas
fisicas y funcienales de la planta. La informacién relativa a diche material v 3 su exprasion {fenotipo} s el tema que
interesa en relacién con log derechos de propiedad intelectual.
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derechos sobre el material vegetal que puede estar presente en diversos lugares al mismo tiempo
¥ que se puede reproducir de manera natural o mediante cultivo. Hay diversos problemas para los
que 1o se ha encontrado una solucién apropiada. Asi, los derechos exclusivos conferidos por la
propiedad fisica no impedirian a una persona distinta del propietario apropiarse de un objeto
déntice o andlogo, o reproducitio v utilizarlo. FI Jus exclusivum no se puede convertir -
efectivamente en un jus excluendi, como en el caso de la propiedad sebre un objeto inerte
{(Bergmans, 1991, p. 198).

La cuestion del contenido intangible de los recursos fitogenéticos (es decir, la
informacion de su ADN, genes y genotipo) requiere un analisis profundo. Salvo que se hava
establecido otra cosa por ley, dicha informacién se considera normalmente como un componente
de “dominio piblico” (0 res comunes ) con independencia de la propiedad fisica que se pueds
ejercer sobre los individuos portadores de ella. Esto se deriva del cardcter mismo del
conocimiento como “bien publice™ que pueden utilizar muchos simulténeamente sin costos
aftadidos y sin reducir su disponibilidad para otros”,

“Dominio pblico™ significa en este contexto que cualquiera (nacional o extranjero)
puede utilizar el conocimiento de que se trata sin ninguna restriccion. En otras palabras, no
significa que dicho conocimiento sea de propieda “publica” de un Estado particular. sino un bien
libre ¢ internacionalmente disponible.

El principio det “dominio puiblico” ciertamente se puede derogar mediante
reglamentaciones especificas, en particular por la introduccidén de derechos de propiedad
intelectual como mecanismo de creacion de derechos privados. El establecimiento - o no - de
derechos de propiedad intelectual es una de las manifestaciones de los derechos soberanos,
aunque sujeto, como se indica mas abajo, a los convenios internacionales concertados sobre ¢l
tema,

Una distincién adicional importante para tratar la propiedad intangible de los recursos
fitogenéticos es que se trate de plantas silvestres o domesticadas’.

El tratamiento juridico de los recursos fitogenéticos silvestres esta todavia muy poco
explorado. En el &mbito de los derechos soberanos de un Estado la ley puede, por ejemplo,
establecer que los recursos fitogenéticos recientemente descubiertos se declaren de propiedad
publica (Sedjo, 1988). También se pueden considerar objeto de derechos de propiedad privada,
por ejemplo de los propietarios de la tierra (como ampliacion del principio va mencionado, con
arreglo al cual las plantas son desde el punto de vista Juridico una accesorio de la tierra). Esta
solucion crearia sin duda probiermas extraordinariamente complejos, puesto que el ejemplar
recién descubierto muy raras veces quedard limitado a una propiedad determinada. También se
puede establecer la apropiacion de recursos silvestres en beneficio de los descubridores, o se
puede reglamentar de una manera andloga a la del caso de la recogida de animales silvestres,
incluso con tarifas del usuario a favor de los propietarios locales y de la tierra. (Reid et al.,
1993y,

En resumen, las alternativas juridicas dentro del derecho soberano de los Estados para
determinar el tratamiento juridico de los recursos fitogenéticos son numerosas. Sin embargo, ¢l

5 o - . . . « T
" En términos cconémicos, esta cardcteristica se describe como “no rivalidad”™,

Como se explica més abaio, en el casa de las plantas domesticadas se requiere una diferenciacion ulterior entre
variedades locaies o “semilias tradicionales” por una parte v “vanedades modemas”, que son ef resultado de DIOCES0S
de mejoramiento oficiales, por otra.

"La posibilidad de apropiacién de recursos silvestres parece tener mayor interss parz fas plantas que pueden utifizarse
con fines medicinales que para las de conseme humano. Bn este tiitimo caso se ha producide algin grado de
domesticacion a lo large def tiempe, aundue una gran parte de las variedades tocales, ¢ incluse de material depaositade
en bancos de germoplasma, 1o se ha catalogado v descrite de manera completa.
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establecimiento de derechos de propiedad o de otra indole en relacion con los recursos
fitogenéticos - asi como con respecto a oros bienes - esta limitado por Iz naturaleza de los bienes
(tangibles/mtangibles) de que se rata. También es objeto, en Gltimo término, de obligaciones
contraidas internacionalmente por los Estados. Estas limitaciones se examinan brevemente a
continuacion.

1.2 LIMITACIONES

El primer tipo de limitacion se deriva de la necesidad, en virtud de los principios
juridicos, de definr por una parte el objeto v por otra el titular de los derechos. Los derechos de
propiedad, en particular, requieren una identificacion clara de los bienes tangibles e intangibles a
los gue se refieren. Las propuestas relativas a la apropiacion de recursos fitogenéticos en €l
marco del sisterna de propiedad intelectual estan condicionadas por la posibilidad técnica de
describir dichos recursos con suficiente especificidad.

Actualmente hay técnicas dispenib%esg para ello, que permiten identificar material
genético e incluso localizar la expresién de genes definidos cuando se introducen en distintas
variedades. Sin embargo, la mayor parte de la diversidad vegetal disponible no se ha
caracterizado todavia mediante estos métodos. Por otra parte, una secuencia determinada de
ADN puede estar presente en materiales recogidos en numerosos jugares, por 1o que no hay un
medio seguro para determinar el origen de una variedad a fin de conferir en Gltimo término los
derechos a un innovador “original” tnico. Ademas, a menudo en una variedad se combina una
multiplicidad de variedades locales recogidas en distintos ;aaisesg. Todo esto consiituye una
limitacion importante para la aplicacion de cualquier plan encaminado a compensar a ios
agricultores o a los paises por Ia conservacién y el mejorarniento continuos de variedades locales
utilizando un mecanismo andlogo a alguna forma de derecho de propiedad intelectual.

Un segundo tipo de limitacion surge del hecho de que la distribucién de los recursos
fitogenéticos no esta sometida a fronteras nacionales. Aunque los derechos ejercidos con respecto
4 tales recursos como entidades fisicas (propiedad de las plantas o de sus partes como tales) no
crean ninguna dificultad y son objeto de jurisdiccion nacional, la situacion varia cuando se
reclaman derechos con respecto a la informactén genética de recursos que pueden estar
disponibles en distintos paises (como ocurTe con los principales cultivos). A diferencia del caso,
por ejemplo, de la propiedad sohre una manzana, que esta limitada a un solo duefio, la propiedad
relativa a bienes intangibles se extiende a cualguier individuo portador de las caracteristicas
sobre las que se reclama la propiedad.

Por altimo, un tercer tipo de limitacién se debe a los compromisos adquiridos por los
Estados como miembros de la comunidad internacional, y se deriva de instrumentos vohmtarios ¢
bien de obiigaciones adquiridas en virtud de tratados a Jos cuales se han adherido los Estados. El
alcance de estas limitaciones se expone en los apartados siguientes, en particular comn respecto al
acceso a los recursos fitogenéticos y la concesion de derechos de propiedad mtelectual.

¥ Entre ollas los métodos de determinacidn de fa secuencia del ADN, la reaccidén en cadena de ia pohmerasa {RCPy ¥
fos polimorfismos de longitud de los fragmentos de restriceion {PLFR}

¥ Segdin Jos informes disponibles, ia variedad de erroz IR 72 det JRRIE incorpora més de 24 variedades locales
procedentes de distintos paises {Centro Keystone. 1991
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1.3 DERECHOS SOBERANOS SOBRE LOS RECURSOS FITOGENETICOS EN
LOS ACUERDOS INTERNACIONALES

JCompromiso Internacional

El primer acuerdo mternacional en el que se reconocieron los derechos soberanos de jos
Estados con respecto & os recursos fitogenéticos fue el Compromiso Internacional sobre los
Recursos Fitogenéticos de la FAO, aclarado por la Resolucién 3/91, que refrendaba el concepto
de que “los pafses tienen derecho soberano sobre sus recursos fitogenéticos™.

Tat como esta redactado, el Compromiso Internacional se basa en el reconocimiento de
los derechos soberanos de los Estados. Pero los Estados que son parte en el Compromiso'han
aceptado voluntariamente que dichos derechos estan limitados por el derecho de otros paises que
se adhieran al Compromiso’’ a tener “acceso libre” a los recursos fitogenéticos presentes en su
territorio. Los Estados acordaron:

“Permitir el acceso a muestras de dichos recursos Yy autorizar su exportacion, cuando se les pidan
con fines de investigacion cientifica, mejoramiento de las plantas o conservacion de recursos
genéticos. Las muestras se proporcionaran gratuitamente, a titulo de intercambio mutuo. con las
condiciones que mutuamente se convengan” (Articulo 5 de Compromiso Internacional).

Ademas, de conformidad con ia Resolucién 4/89,

“Un Estado sélo puede imponer al intercambio de los materiales comprendidos en el Articulo
2.1a) del Compromiso Internacional las restricciones minimas necesarias para cumplir con sus
obligaciones nacionales e mternacionales” (Articulo 2 de la Interpretacion concertada).

Hay que sefialar que, en virtud de las disposiciones mencionadas, los pafses adheridos al
Compromiso Internacional acordaron conferir acceso a las muestras s6io con fines especificos, es
decir, investigacidn cientifica, fitomejoramiento o conservacion. Queda claramente excluido el
acceso con objeto de reproducir algin material con fines comerciales, por ejemplo para la
propagacion de semillas.

El principio de! “acceso libre” en este contexto no significa, por otra parte, “gratuito”,
coma se aclaré en el Articulo 5.2 de 1a Resolucidn 4/89. Con arreglo a estas disposiciones, los
paises no podrian impedir en principio el acceso a los recursos fitogenéticos presentes en sus
territorios, pero ciertamente podrian establecer las condiciones en las que se puede efectuar dicho
acceso. Este punto, como se explica més abajo, no se ha aclarado en el Convenio sobre Ia
Diversidad Biologica, en la que se condiciona el acceso (aunque no se restrinja a fines no
comerciales) a unas “condiciones mutuamente convenidas™ y a la distribucion de los beneficios
obtenidos como consecuencia de la transferencia.

Una de las cuestiones inmediatas con respecto al Articulo 5 del Compromisa
Internacional es qué ocurriria en el caso de que las partes no llegaran a un acuerdo sobre las
condiciones para el acceso a un determinado recurso. (Qué autoridad nacional o internacional
podria intervenir a fin de imponer el derecho de acceso? Dado el cardeter voluntario del
Compromiso Internacional, no hay ningun mecanismo disponible para ello. Asi pues, el derecho

10 : . ) . . , ;
" Dado ¢} cardcter no vinculante del Compromise Internacional, se puede considerar que en estos paises cstdn

mcluidos tedos los Miembros de fa Conferenciz de 1a FAQ que votaron Ja aprebacion del Compromise o de sus
Anexos.

TE -y - " <z ; i : i S e .

De conformidad con lo dispuesto en el Apartado $.b de Iz Resolucion 4/8Y, los beneficios que han de derivarse del
Compromise son “parte de un sistermna reciproce v deben hmitarse a fos paises que se adhieran al Compromiso
Internacienal™.
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de acceso estipulado en el Compromiso constituye una limitacién potencial, pero no
necesariamente obligatoria, de los derechos soheranos sobre los recursos filogendticos.

Por ultimo, el Compromiso Internacional no prejuzga el mecanismo de apropiacion que
pueden establecer los paises, al mismo tiempo que ejercen sus derechos soberanos con respecto
tos recursos fitogenéticos. Estipuld qué: - '

“1 as derechos del obtentor tal como estan contemplados por ia Unién Internacional para la
Proteccion de ias Obtenciones Vegetales (UPOV) no son incompatibles con el Compromiso
Internacional” (Articulo 1 de la Interpretacion concertada, Resolucion 4/89).

No se hace ninguna referencia a la compatibilidad del compromiso con el registro de
patentes de recursos fitogenéticos. La concesion de derechos de patente supone, en principio 2
una restriceion sobre el acceso a los materiales protegidos - como s¢ indica mas abajo - mayor
que en el caso de los derechos del obtentor. La compatibilidad del Compromiso Internacional con
los derechos de patente probablemente se examinard en el marco del proceso en curso de la
Comision de Recursos Fitogenéticos de la FAO. Cabe prever que habra divergencias de opmion,
puesto que muchos paises en desarrollo parecen considerar la concesién de patentes de plantas v
sus variedades incompatible con una politica de desarrollo v utilizacidn sostenible de los recursos
fitogenéticos "

ii) Cédigo de conducta para la recoleccion y transferencia de germoplasma vegetal

1as disposiciones pertinentes del Codigo de conducta relativas a los derechos soberanos
sobre los recursos fitogenéticos figuran en los Articulos 32y 61

“El Cadigo reconoce que los paises tienen derecho a ser soberanos sobre los recursos
fitogenéticos que se hallan en su territorio v se basan en el principio segtin el cual la
conservacion y la disponibilidad constante de los recursos fitogenéticos interesan a toda la
humanidad. En la aplicacion de estos derechos no se debe limitar indebidamente el acceso a los
recursos fitogenéticos” (Articulo 3.2).

“1 os Estados tienen el derecho soberano y aceptan la responsabilidad correspondiente de
establecer y aplicar politicas nacionales para {a conservacién y utilizacidn de los recursos
fitogenéticos y en este ambito deberan establecer un sisterna de concesion de permisos a los
recolectores” (Articuio 6.1).

En el Articulo 7 del Cédigo de conducta se contempla ademas el derecho de la
“qutoridad encargada de la concesion de permisos” a “conceder o negar’ un perniiso, y s¢
establece que los recolectores ¥ patrocinadores deben “‘comprometerse a respetar las leyes
nacionales pertinentes”. En el Articulo 8 se enumeran las condiciones en las cuales se debe
conceder un permise para la recoleccion “sin dilacién”, con inclusién de cualquier obligacion
financiera que deba cumplir el solicitante.

De esta manera, el Codigo de conducta reafirma los derechos soberanos de los Estados
sobre Jos recursos fitogenéticos y el compromiso de no restringir “indebidamente” ] acceso @
dichos recursos. Al igual que en el caso del Compromiso Internacional, debido a su caracter
voluntario, el Codigo no contiene mecanismos para asegurar el cumplimiento o solucionar las

controversias.

* {ina excepcion de este principio general es fa tey de patentes de México, revisada en junio de 1991, Estipula, en los
cases de patentes sobre formas vivas, una exencion andloga 2 la “exencion del obtenier” reconocida en los sisternas de
derechos del obtentor.

Véase también la secaion 2 infra.

44




Estudio informativo n° 2 R e I

iii) Convenio sobre la Diversidad Bioldgica

El Convenio sobre la Diversidad Biologica también tiene como premisa el concepto de
soberania sobre los recursos genéticos (sin limitarse a las plantas, sin embargo). Los derechos
soberanos, tal como se reconocen en los Articulos 3 v 15.1 del Conventio, estdn Himitados por
varias obligaciones aceptadas per las Partes en ef Convenjo'™

“De conformidad con fa Carta de las Naciones Unidas y con los principios del derecho
internacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus Propios recursos en
aplicacién de su propia politica ambiental v la obligacion de asegurar que las actividades que se
lleven a cabo dentro de su jurisdiccion con su control no perjudiquen al medio de otros Estados o
de zonas situadas fuera de toda jurisdiceién nacional” {Articulo 3}

“En reconocimiento de los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos naturales la
facultad de regular el acceso a los recursos genéticos incumbe a los gobiernos nacionales v esta
sometida a la legislacion nacional (Articulo 15.1).

“Cada Parte Contratante procurara crear condiciones para facilitar a otras Partes Contratantes el
acceso a los recursos genéticos para utilizaciones ambientalmente adecuadas, ¥ no imponer
restriceiones contrarias a los objetivos del presente Convenio™ {Articulo 13,23,

“Cuando se conceda acceso, este serd en condiciones mutuamente convenidas y estard sometido 2
lo dispuestio en el presente Articulo™ (Articulo 15.4).

“El acceso a los recursos genéticos estard sometido al consentimiento fundamentado previo de la
Parte Contratante que proporciona los recursos, 2 menos que esa Parte decida otra cosa™,
{Articulo 15.5)

El derecho de acceso de otras Partes Contratantes depende, pues, de las condiciones
establecidas por la legislacion v por las autoridades competentes de cada pais v estd sujeto al
consentimiento previo de éste, siempre que ademss se alcancen las “condiciones mutuamente
convenidas” entre las Partes. La redaccién del texto relativo a la obligacion Gue s€ asume con
respecto al acceso se formula vagamente como de “los mayores esfuerzos” {(“....procurara crear
condiciones para facilitar.....””) pero hay una obligacion (negativa) de “no imponer restricciones
contrarias a los objetivos del presente Convenio”. En otras palabras, el derecho de acceso no es
absoluto y su ejercicio estd sujeto a una autorizacion explicita del pais al que se solicita, pero es
un derecho aplicable que no se puede negar arbitrariamente’”. A diferencia del Compromiso
Internacional y el mencionado Cddigo de conducta, el Convenio tiene estipulado un mecanismo
de solucion de controversias, que se puede aplicar para garantizar el cumplimiento del derecho de
acceso y otras obligaciones establecidas en el Convenio.

Otra obligacién que asumen las Partes contratantes es la de proporcionar, “..en el caso
de tecnologia sujeta a patentes y otros derechos de propiedad intelectual...”, una “proteccién
adecuada y eficaz” de dichos derechos (Articulo 16). Este articulo se puede interpretar en el
sentido de que se requiere la patentabilidad de los recursos genéticos, pero en la practica solo se
definen las condiciones de la proteccidn si ésta se confiere y en los casos en que se haga. Como
se indica més abajo, el Acuerdo sobre los ADPIC también ha dejado a los paises la libertad de
ampliar o no la proteceion mediante patentes a las invenciones biotecnologicas {excepto los
MICTOTEAnisSmos ¥ Procesos conexos),

id . ') i
" En aras de la brevedad, solamente comentames aqui las obligaciones relatives al acceso a los recursos genéticos.
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St el pais al que se solicita no ha legistado sobre la concesién de permisos, cabe entender que, sin embargo, el
mencionade pals “no podrd denegar ¢l accesc a los recursos genéticos si no puede aducir una norma que justifique su
decision” (Hendrikx ef o/, 1993).
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1.4 LEGISLACION NACIONAL

Algunos paises han adoptado disposiciones especificas que reflejan el concepto de
soberania sobre los recurses genéticos.

En ta ley de proteceién de la fauna y flera silvestres de Costa Rica (12 de eetubre de
19972y se declaraba que todas las planias y animales silvestres son “pafrimonio nacional” y se
exigia a los recolectores lo siguiente: presentar una solicitud de licencia con detalles de sus
planes de recoleccidn; depositar muestras en la coleccién nacional; v enviar copias de las
publicaciones derivadas del rabajoa la hiblioteca nacional. Para la recoleccion con fines no
cientificos se requiere una hicencia especial v se debe recurtir al use de hicitaciones piblicas,
concesiones o contratos.

El Articulo 225, 1°.11 de la Constitucion del Brasil (adopiada en 1988) sereflereala
conservacion de “la diversidad e integridad del patrimonio genético del pais” v se concede a las
autoridades la facultad de “supervisar las entidades dedicadas a la investigacion y manejo de
material genético”. En la Constitucion se declara ademas de manera més especifica como
“patrimonio nacional” la “Foresta Amazénica brasileira, a Mata Atlantica, a Serra do Mar, 0
Pantanal Mato-Grosense ¢ a Zona Costeira” (Articulo 225.4%.

En un proyecto de ley presentado al Parlamento argentino en 1991 se proponia la
declaracién de todos los recursos genéticos silvestres como “bienes privados™ de los estados
federales y de las provincias y que se sometiera su explotacién a la concesidn del Estado
(proyecto de ley 57-d-91, presentado por Alvarez Guerrero, F. Storani y A. Elias). Esta propuesta
todavia no se ha tramitado en el Parlamento. En la India hay un proyecto de ley sobre fa
proteccion de las obtenciones vegetales en el que se estipula que la Oficina Nacional de Recursos
Fitogenéticos “ejercera derechos sobre el germoplasma, con inclusién de la gama completa de
plantas de todos los géneros y especies del territorio de la India bajo el derecho soberano,
ejercido en nombre del Gobierno de la India” (Articulo 7, introduccién)m,

Se requeriria una recopilacion méas general de informacion sobre las constituciones y
legislaciones nacionales en relacion con este asunto, a fin de realizar un estudio de derecho
comparado. Cabe suponer, sin embargo, que en {a mayoria de los paises no se ha adoptado
ninguna disposicion especifica y que el tema de la propiedad de los recursos materiales genéticos
deberfa examinarse en el ambito de los principios y la reglamentacion aplicables en cada pais.
Habria que aclarar ulteriormente las consecuencias de las distintas opciones legislativas, v a
partir de ello podrian formularse modelos de disposiciones para las legislaciones nacionales. En
tales disposiciones deberia tenerse en cuenta el cardcter particular de los recursos fitogenéticos
para la alimentacion y la agricultura, y en ultimo término habrian de proponerse nuevos
conceptos a fin de hacer frente a la complejidad de este tema.

1.5 COLECCCIONES ex situ

La cuestion de la situacion juridica de las colecciones ex situ de germoplasma ha
despertado un interés considerable, sobre todo teniendo en cuenta la posibilidad de obtener
derechos de propiedad intelectual sobre el material recolectado.

En un estudio de la FAO (FAQ, 1987) se seftalaba en 1987 que

“I situacion con respecto a la propiedad de recursos fitogencticos mantenidos en bancos de
germoplasma puede sintetizarse como sigue. El material conservado en bancos de germoplasma
de un Gobierno o de instituciones publicas es propiedad (salvo excepeiones concretas) def Estado
o de Ia institucion publica de que se trate. En la practica, la propiedad y el control corresponden

5 = St < . N % . -
Hay gue sefialar que, si bien en esta clausula se afirman los derechos soberanos, no se establece una solucion
especifica con respecto 2 la propiedad def germoplasma.




en ambos casos al Estado. Sélo en unos pacos casos no queda clara la cuestion precisa de la
titularidad juridica. La situacion con respecto a fos centros internacionales de investigacion
agricola es atin menos clara. También es poco clara la de los bancos de germoplasma que se
consideran custodios o depositarios del germoplasma que conservan. También hay. por supuesto,
colecciones ex situ de recurios fitogenéticos mantenidas por socredades privadas, pero se dispong
de poca informacion acerca de ellas. Al no estar bajo ef control del Gobierno, quedan fuera del
ambito del presente estudio”.

Aunque existen diferencias entre los paises de derecho consuetudinario y los de derecho
civil con respecto al coneepto de derechos de propiedad, en principio éstos estén establecidos
solo por ley 7 Las partes privadas no pueden ni crear nj derogar derechos de propiedad, vla
definicién y aplicacién de éstos es uno de los principales atributos de soberania dentro del
territorio de cada Estado. Por consiguiente, la situacidn juridica de los materiales mantenidos en
colecciones ex situ dependera fundamentalmente de los principios juridicos y la legislacion del
Estado donde esta la coleccion.

Sin embargo, ;en qué medida pueden aplicarse las reglamentaciones nacionales con
respecto a las colecciones mantenidas en un determinado pais, pero procedentes - como suele
ocurrir - de otros paises y obtenidas en virtud del principio de libre intercambio de germoplasma?
Aungue la propredad fisica de las muestras respectivas puede estar bien establecida, esto no es
aplicable a su contenido intangible (que en principio pertenece al “dominio ptiblico™). Por
consigutente, si un Estado reclama derechos de propiedad sobre dichas muestras ¥ restringe de
marnera injustificable el acceso a ellas, Ia legitimidad de dichas restricciones seria dudosa con
arreglo a los principios formulados por la comunidad internacional ¥ expuestos mds arriba,

El derecho del Estado en el que estan las colecciones serd aplicable también con respecto
a las mantenidas en centros con apoyo internacional, excepio en el caso de que el material se
haya adquirido v se mantenga de acuerdo con normas especificas, por ejeniplo en el marco de up
acuerdo internacional. Entre 1975 ¥ 1990, el CIRF firmé 219 acuerdos con bancos de
germoplasma para el depésito de colecciones base de determinados cultivos, el 53% de elios con
entidades de paises desarrollados, el 24% con CHA v el 23% con entidades de paises en
desarrolio. Sim embargo, la condicién juridica de estos acuerdos parece estar poco clara v en la
mayoria de los casos los ha concertado el CIRF con instituciones especificas (publicas o
privadas) y no con los gobiernos (Vellvé, 1994).

Los centros del GCIAT se han ofrecido para poner sus colecciones bajo los auspicios de
la FAO. La interpretacion de fa FAQO - expresada en el modelo de acuerdo gue ha de establecerse
entre la Organizacién y los mencionados centros - €s que €stos mantienen el germopiasma
recolectado como “depositarios” en beneficio de la comunidad internacional, por lo que no lo
poseen como otros bienes (Siebeck y Barton, 1991, p.8). Este fideicomiso no supone la
transferencia o reconocimiento de la titularidad legal del depositario sobre Ja propiedad, puesio
que el “concepto de fideicomiso en el derecho internacional tiene un cardcter mas difuso v no
implica necesariamente, y en el caso de los territorios en fideicomiso de manera absoluta, la
transferencia de los derechos de propicdad legal o de la soberanja” (FAQ, 1994, p.2).

Ademds, los Centros no reclamarén la propiedad legal ni solicitardn ningtin derecho de
propiedad intelectual sobre el germoplasma recolectado o la informacion correspondiente, y
ademds aseguraran que las entidades que reciban muestras se atengan a las mismas obligaciones
(articujos 3 v 10 de! acuerdo propuesto),

17 . .o . N . . - . N .
Este principio recibe ¢! nombre de “numerus clausus” en ¢l derecha civil, indicando que fa propiedad solamente se
puede crear por ley.
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1.6 RESUMEN DE LA SECCION 1

En resumen, la propiedad sobre el material mantenido en el territorio de un Estado estard
sujeta al derecho vigente en dicho Estado, tanto en relacién con la posesion de las entidades
fisicas como con la apropiabifidad de la informacién genética de interés mediante derechos de
propiedad infelectual. La posesion fisica, como Se ba indicado mas arriba, puede ser de caracter
privado o pablico. La propiedad intangible se puede asegurar tomando como base los derechos de
propiedad intelectual. Sin embargo, si no es posible la proteccion mediante derechos de
propiedad intelectual o es posible pero no se ha reclamado o ha caducado, el contenido
“intangible” de los recursos pertenece al dominio publico, por 1o que queda fuera de cualquier
apropiacion posibiegg,

Fl principio de los derechos soberanos sobre los recursos genéticos significa que el
Estado tiene una capacidad considerable para deterninar ¢l marco juridico aplicable a ellos, con
12 salvedad de las limitaciones derivadas del caracter de la materia v de! derecho v los principios
internacionales. En cualquier caso, los derechos soberanos no se deben confundir con los
derechos de propiedad, cuya disponibilidad y &mbito se han de determinar en el derecho
nacional. Esto es aplicable tanto al germoplasma conservado en condiciones ix siti cOma en
colecciones ex sifu.

En el derecho de propiedad, que a lo largo de la historia se ha referido sobre todo a la
materia inerte, quedan muchas cuestiones sin aclarar cuando se aphica a ia materia viva,
particularmente a los recursos fitogenéticos. Es necesario formular nuevos criterios legislativos
en los que se tenga en cuenta la especificidad de tales recursos.

2. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

2.1 PROPIEDAD INTANGIBLE Y FISICA

Como va se ha sefialado, los recursos fitogenéticos (o algunos tipos de ellos) pueden ser
objeto de derechos de propiedad piblica/privada, perteneciendo en principio al propietario de 1a
tierra o a quienes mantienen legitimamente las plantas o sus paries una vez cosechadas o
separadas de otra manera del suelo. Estos derechos se refieren a los organismos fisicos v sus
partes.

Los derechos de propiedad intelectual son de un caracter distinto, aunque las
consecuencias para el acceso y la utilizacion de los organismos fisicos pueden ser comparables.
Cabe sefialar tres diferencias principales entre la propiedad de una pianta individual (o sus partes)
v la propiedad intelectual.

En primer jugar, en el caso de los derechos de propiedad intelectual, la propiedad es
temporal (hasta 20 afios desde la solicitud para ]as patentes €n general y 20/25 afios de
conformidad con la UPOV, Acta de 1991, para los derechos del obtentor), mientras que la
propiedad fisica es perpetua.

En segundo lugar, los derechos de propiedad intelectual se refieren al contenido
intangible de bienes o a procesos. En el caso de las formas vivas, par ejemplo, pueden referirse a
la informacién que contienen los genes u otros componertes subcelulares, o bien las células, el
material de propagacion o las plantas. Esto ne implica la propiedad sobre los individuos
portadores de una informacién como tales, sino el derecho a excluir a terceros de su produccion o
venta. Los derechos “exclusivos” del titular se ejercen sobre el material que contiene la

18 ¢« cr . Lo T B . . . .
% { tna invencién también pasa al dominio publico cuandoe su contenido se hace pibilico por cualquier medio.
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nformacion protegida® ¥ de esta manera se ven afectados la produccitn, el almacenamiento, la
distribucion vy el comercio de ciertos matertales. En el caso de los derechos del obtentor, por
ejemplo, se ejercen con respecto al material de pmpag&eé{’mz , mientras que en el caso de las
patentes pueden referirse a las plantas como tales o a algunos de sus componentes,

En tercer lugar, Ios derechos de propiedad intelectual no confieren una propiédad
“absoluta”, en ef sentido de que sélo se pueden ejercer en los paises en los que se hava concedido
el titule respectivo. Dado que el principio de la “territorialidad” es aplicable por lo menos en ¢!
ambito de las patentes v de los derechos del obtentor, no existe proteccion - y las innovaciones
pertenecen al “dominio piblico™ en los paises en lo que no se ha efectuado el registro.

En términos econdmicos, el efecto de los derechos de propiedad intelectual es fa
transformacion de un “bien publico sin rival™! {conocimiento) en un bien objeto de control
privado. En este caso se crea escasez artificiaimente mediante legislacién a fin de elevar los
precios y, segin una justificacion general, recompensar al innovador™,

2.2 TENDENCIAS EN LA PATENTABILIDAD DEL MATERIAL
FITOGENETICO

Existe un grado de acuerdo considerable -pero no completo- en los paises
mdustrializados con respecto a la proteccion de las invenciones relativas a la biotecnologia
mediante derechos de propiedad intelectual, Un principio aceptado es que el hecho de que una
mvencidn consista en materia viva, esté basada en ella o fa utilice no constituye un fundamento
para excluir la proteccion,

La legislacién y la jurisprudencia han evolucionado durante log 15 ultimos afios
paralelamente con el perfeccionamiento de las técnicas de ingenieria genética v las nuevas
aplicaciones de la biotecnologia. Dicha evolucion se inicié con la decision bien conocida del
Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el asunto Chakrabarty (1980). La patentabilidad
admitida para los microorganismos como tales se ampli6 répidamente en los Estados Unidos a
organismos complejos, incluso plantas v animales™

Hay varios aspectos de las tendencias actuales en relacion con la propiedad intelectual
que son de interés para los temas que se examinan en el presente documento,

2.2.1  Patentabilidad de sustancias naturales

Las tendencias fegislativas v la Jurisprudencia también estén convergiendo en los paises
industrializados en relacién con la posibilidad de apropiacién, mediante la proteccion por
patentes, de materiales existentes en la naturaleza. En los paises que son miembros del Convenio

" Hay que sefalar que en el caso de los secretos comerciales la proteccion conferida es contra actos confrarios a las
practicas comerciales honestas v no entraiia un derecho “exclusive”. La proteccion de los objetos comerciales tiene
particalar interés para la semillas hibridas. Se pierde cuando se produce una divalgacidn piblica de la informacién
pertinente, por elemplo cuando una compafifa vende una bolsa que contenga aungue solo sea un pequefio nimern de
semilias de la planta parental autdgama.

" La Convencién de fa UPOV, revisada en 1991, autoriza a fog Estados Miembros 2 permitir al titular ejercer su
derecho en relacidn con los preductes finales obtenidos ditectamente de las varicdades protegidas, siempre que no haya
tenido una oportunided razonable de hacerio con respecto al material recolectado. Véase la subseccion 2.3 infra.

* Este conceplo significa que of uso de un individue de un detesminadn bien ne reduce su valor v la posibifidad de
utifizacién por otros.

* Para un examen de la bibliografia econdmica sobre fa propiedad mtelectual, véase Siebeck ef of, (199,

23 . I . . . - e . N . :
" Existe una biblisgrafia muy amplia sobre fa evolucidn de Ios enterios juridicos en relacién con fa biotecnologia en
los Estados Unidos. Para un panorma general, véase Bent, 8., Schwasb, R, Conlin, D. Jeffrey, D, (1991},




- s _ : Eﬁ%%ﬁémviﬂfi};mgggyg n® 2

Furopeo sobre Patentes se puede conceder una patente en principio cuando una sustancia
presente en la naturaleza se puede caracterizar por su estructura, el proceso de obtencidn u otros
criterios, si es nueva en el sentido de que no estaba antes a disposicion del plblico. De
conformidad con las Directrices de examen de la oficina Europea de Patentes:

“B1 hallazgo de ung sustantia presente libremente eh la naturaleza-es también un mero
descubrimiento y, por consiguiente, no patentable. Sin embargo, si una sustancia que esta
en la naturaleza se ha de aislar en primer lugar de lo que la rodea y s¢ prepara un proceso
para su obtencion, dicho proceso es patentable. Por otra parte, si la sustancia se puede
caracterizar de manera apropiada por su estructura, por el proceso mediante el cual se
obtiene o por otros pardmetros... y €8 “nueva” en e} sentido absoluto de no estar
reconocida anteriormente su existencia, en ¢se ¢aso ia sustancia como tal puede ser
patentable. Un ejemplo de este tipo es e} de una nueva sustancia en relacion con la cual
se descubre que la produce un microorganismo” (Parte C (IV}, 2.1}

En los Estados Unidos, una forma aislada y purificada de un producto natural es
patentable de conformidad con los principios formulados para las patentes. El concepto de
“nuevo” con arreglo al requisito de novedad no significa “preexistente”, sino “novedoso” en
relacién con lo anterior, “de manera que la existencia desconocida, pero natural, de un producto
no puede excluirlo de la categoria de material objeto de reglamentacion” (Bent et al., 1991, p.
123). Como consecuencia de esta interpretacion, hay una linea muy sutil que separa [a invencion
del descubrimiento, y muchas patentes se han concedido para productos purificados o
cristalizados obtenidos a partir de una fuente natural de material impuro. Entre elios figuran, por
ejemplo, la dextrosa purificada, el negro de carbon puro en forma de pastillas porosas, la
vitamina B12 producida sintéticamente, Compuestos de prostangladina, el mterferén y las
sustancias aromatizantes de sabor de fresa.

En ¢l caso del Japén, se ha seguido un sistema analogo. De conformidad con las normas
de obligado cumplimiento para las patentes de sustancias, se pueden conceder patentes a
sustancias quimicas aisladas artificialmente a partir de materiales naturales cuando la presencia
de Ia sustancia no se puede detectar sin el aislamiento previo con la ayuda de métodos fisicos ©
quimicos.

2.2.2 Patentabilidad de los recursos genéticos
A) Genes, células y procesos

En los paises industrializados no existen diferencias importantes con respecto a la
patentabilidad de los microorganismos y los proceso microbioiégicosza‘ f:n general se considera
que en los “microorganismos” estan incluidas las células, asi como los componentes
subceluiares”

Con arreglo a este principio y al cnterio mencionado en la subseccion anterior, se ha
abierto la posibilidad de patentar células, cornponentes subcelulares v genes, ya seai
preexistentes o modificados. kn los Estados Unidos, por ejemplo, los genes obtenidos por
mutagénesis o por técnicas de ngenieria genética, o incluso que no se conociera que existian
antes en la naturaleza, son patentebles (Bent, ef al., 1991, p. 276). Las reivindicaciones et €stos

* Gin embargo, hay algunas excepciones. En Noruega, por gjemplo, s Oficina de Patentes ha interpretado que en la
exclusion de las variedades de animales y plantas no estd excluida ja proteceion de los microorganismos, tas lineas
celutares v Jos virus ¥ plasmidios. Sigue hahiendo dudas acerca de si las macromoléculas de ARN o ADN son
patentables {Bent er ol 1995, p.5idy

* petan comprendidas las células humanas. For giemplo, la Universidad de Culifornia de Los Angeles patentd una linea
celular producida a partir de un bazo estirpade a un pacienie de leucemia lismado John Maoere.
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casos normalmente se refieren a una secuencia aislada de ADN, ADN quimérico y nuevas plantas
transfermadas derivadas de ellos, aunque a menudo en las reivindicaciones se incluyen
secuencias naturales de ADN sin limitaciones.

Un ejemplo de reivindicacion sobre un gen como tal es la correspondiente al gende la
sintetasa resistente al ghifosate, que cuando se expresa en las plantas las protege de la scoidn
herbicida del glifosato. Una de las reivindicaciones correspondientes dice lo siguiente:

“Una secuencia de ADN de menos de 5Kb con un gen estruetural que codifica una 3-
enolpiruvil-3-fosfosiquimato sintetasa resistente al glifosato”. (Patente de los Estados Unidos
4 535 060, concedida el 13 de agosto de 1985).

En otros casos, las solicitudes de patentes se refieren a organismos modificados mediante
ingenieria genética o a los vehiculos de transferencia de ADN extrafio. Por ejemplo, en una
. 26 L
patente concedida en 1983 se lee lo siguiente;

“Una célula vegetal de la famihia de las cruciferas que contenga por lo menos un virus
recombinante del mosaico de la coliflor capaz de propagacion v movimiento, estando
comprendidas en dicho movimiento la replicacién y la infeccion sistémica y habiendo
recibido in vifro dicho virus o uno de los patentados una insercién de ADN extrafio en la
region intergénica entre los fragmentos de lectura VI 'y 1, Jugar no esencial para dicho
movimiento”. Patente de los Estados Unidos N°. 4 407 956, concedida el 4 de octubre de
1983).

En los Estados Unidos también se han conseguido patentes con respecto al proceso de
fitomejoramiento, como en el caso de la patente de Jones-Mangelsdorf para la recuperacién de Ia
tertilidad del maiz (Zea mays L) (Stiles, 1989, p. 35),

En el Cuadro 1 figura una lista de algunas patentes concedidas en ese pais, después del
hito marcado por el caso de Hibberd, sobre cultivares e hibridos de plantas como tales.

Cuadro 1.
Ejemplos de patentes de utilidad concedidas en los Estados Unidos

Regeneracion del girasol (Helianthus annuus 1.)

Cultivar de papa (Solanum tuberosum 1.)

Linea de maiz endogémico

Linea de maiz hibrido

Mutantes superproductores de triptéfano

Cepas mutantes de hongo (Agaricus bisporus L.)

Proceso de produccidn de soja modora

Planta de frijol (Phaseolus vulgaris L.) con fuerza escasa de
desprendimiento de las vainas

Cultivar de calabaza (Cucurbita pepo 1)

Maiz tetraploide y método de produccién

Proceso para la propagacién de micropiantas

Resistencia a los herbicidas en el tabaco (Nicotiana tabacum L)

Planta del kiwi (Actinidia chinensis Planch)

Fuente: Jondle, 1989, p.§

“ Parernite de fos Estados Unidos N° 4 407 956,
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En Europa son también patentables los microorganismos y los procesos microbiologicos.
Esto se ha mterpretado en ¢l sentido de admitir patentes relativas a sistemas vectores para
introducir ADN extrafio en células vegetales, células vegetales modificadas y cultivos de tendos,
asi como ggocesos de transformacion de células vegetales y técnicas de hibridacion de células
somdticas” .

B) Plantas

A diferencia de lo que ocurre con los microorganismos, en ¢l caso de las plantas (asi
como los animales) sigue habiendo diferencias considerables entre las legislaciones nacionales,
incluso entre los paises industrializados. Mientras que en los Estados Unidos se conceden
patentes especiales (basadas en la Ley de Patentes de Plantas de 1970), derechos del obtentor v,
desde 1985, patentes de utilidad sobre distintos tipos de plantas, en los paises europeos las
obtenciones vegetales v los procesos esencialmente biologicos para su obtencién estén excluidos
de la proteccion mediante patente {en virtud del Convenio Europeo sobre Patentes). Esto es
aplicable también las “razas de animales” (y los procesos correspondientes de obtencion, si son
esencialmente biologicos).

Asi pues, en los Estados Unidos se han concedido patentes que protegen plantas, semillas
y cultivos de tejidos. Por gjemplo, la patente N° 4 581 %47 de los Estados Unidos concedida en
1986, incluia las siguientes retvindicaciones:

“XV1Ii. Una planta de maiz capaz de producir semillas con un contenido de triptéfano
libre endégeno por lo menos de alrededor de 0,1 mg por gramo de peso de semillas secas, y
cuyas semillas tengan un contenido de triptéfano libre enddgeno por lo menos de alrededor de
0,1 mg por gramo de peso de semillas secas.

XIX. Una planta de maiz con superproduccion de triptéfano capaz de expresar un gen
codificador de una antranilato sintasa que mantenga entre alrededor del 60 y el 80 por ciento de
su actividad en presencia de S-metiltriptofano con un contenido aproximado de 10-5 M, cuya
planta sea capaz de transmitir el gen codificador de la antranilato sintasa a su descendencia.

XX. Una planta de maiz derivada de semillas depositadas en In Vitro International, Inc. |
y con la asignacion como muestra IVI N°106010™"

En Furopa, no obstante la prohibicién de patentar obtenciones vegetales, se han admitido
invenciones relacionadas con plantas. Por una parte, la exclusion de las “obtenciones vegetales”
(asi como de las “razas de aﬁimaies”zg} se ha interpretado como limitada a los casos en ias que
las plantas se caractericen por las peculianidades determinadas genéticamente de su genotipo. Las
invenciones en las que no intervenga un aspecto varietal de una planta se suele considerar que
son patentables, incluidas las partes de una planta o los usos de una variedad™.

Por otra parte, la exclusion relativa a los procesos esencialmente biologicos tiene por
objeto excluir la proteccion de téenicas tradicionales de mejoramiento. La patentabilidad de un

" Hay que sefialar gue en muchos casos las invenciones relativas a 1z hiotecnologia se presentan como un “producte
mediante un procese”, dada la inttma relacion existente entre determinados procesos v los resultados obtenidos v
alcance de la proteccion generalmente concedida a los productos procedentes directamente de un proceso patentade.

® Este v otros gjemplos de reivindicacienes que se reproducen en ¢! presente documento se han seleccionado de
materiales presentades en Bent ef af., 1991 Con respecto a la patente det triptéfano de maiz, es interesante sefialar que
[ag reivindicaciones originales no se limitaban aj maiz, sinc que se extendian también a otros cereales cultivados, como
el arroz, el trigo, 1a cebada, el sorgo y la avena {ibidem, p.229}.

* £n cuanto al registro de patentes de animales, ha constituide un hite 1a decizidn de ia Oficina Europea de Patentes de
patentar e} “onco ratdén de Harvard”.

*® Hay que sefialar también que en Béigica, Francia, Alemania e ltalia la limitacion de la posibilidad de patentar una
obfencion vegetal se aphica en la medida en que ésta sea protegible en virtud de los derechos del obientor, Las
obrenciones vegetales se consideraban en general patentabies en Europa hasta los aftos cincuenta.
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proceso para la produceion de plantas se ha admitido no s6lo cuando dicho proceso se ha alterado
N sus paries constituyentes, sino fambién cuando la alteracion radica en Ia secuencia especial de
los pasos del proceso (como en el caso Lubrizoly.

223 Ambito de In proteccion

Las reivindicaciones de patentes relativas a plantas pueden referirse a una variedad
especifica (por ejemplo “una linea de maiy endogamico con la designacion HBAT™), o a las
caracteristicas fenotipicas o genotipicas de la planta, asi como a una combinacién de ambas. Una
reivindicacién fenotipica puede referirse a una caracteristica morfologica particular de la planta,
que también se podria reivindicar genotipicamente. Pueden reivindicarse factores genéticos o
genotipos come tales, creados mediante fitomejoramiento tradicional, mutagénesis o seleccién, o
bien por ingenieria genética (Seay, 1993, p. 69-?1)32. Las patentes también pueden proteger
procesos para hacer o utilizar plantas.

Las patentes relativas a genes no se suelen limitar a la secuencia de un gen. Enla
sohicitud de 1a patente

“normalmente se reivindica en primer lugar un gen o una proteina, por si solos,
correspondientes a esa secuencia; en segundo lugar, un vector o plasmidio que incorpora
la secuencia; v posibiemente en tercer lugar una planta (de una gama particular de
especies) transformada mediante dicho vector) (v los descendientes de la planta
transformada). De esta manera, el titular de la patente adquiere un control efectivo sobre
el uso del gen especificado en la mmgenieria genética” (Barton, 1993, p.14).

Es considerable el grado de incertidumbre ¥ controversta acerca del 4mbito de la
proteccion conferida por las patentes relativas a recursos vegetales. Por una parte, las oficinas de
patentes de algunos paises parecen aplicar los requisitos. de las patentes a las invenciones
biotecnoldgicas de manera flexible. Asi, el requisito de la no evidencia no ha impedido, por
ejemplo, patentar un método de inhibicion de genes en las plantas, a pesar de la divulgacién
anterior del mismo proceso para genes inhibidores en cualquier organismo.

Por otra parte, las reivindicaciones de patentes se redactan en general en términos
funcionales o informativos Y no en términos estructurales, ¥ se protegen las invenciones que
comprenden todas las maneras de solucionar un problema. En la patente Hibberd, por gjemplo, se
describia el aumento del contenido de riptéfano v no genes particulares, por lo que:

“en la practica ha patentado todos los genes que permiten adquirir un nivel mayor de
triptéfano mediante la herencia. Esto da lugar a repercusiones importantes para ¢l
PTOgreso constante en el mejoramiento del maiz, especialmente con respecto a esta
caracteristica. Por consiguiente, ahora tenemos basicamente una situacion en la gue
ningan otro mejorador puede utilizar la variedad con alto contenido de triptéfano como
parental de una nueva generacidn si no es mediante un acuerdo con el titular de Ia
patente”. (Plowman, 1993, p. 35}

Otros ejemplos son una patente concedida a Plant Genetic Systems, correspondiente a Iz
introduccién de Bten la mayoria de los cultivos de campo, ¥ una demanda de patente de
Agracetus, que se refiere a cualquier manipulacion genética del algodon, independientemente del

7 Patente 4 504 210 de les Estados Unidos, retvindicacion 1.

1 , . r . N ;

" Las retvindicaciones por genotipos pueden comprender los genes en el phane de las células vegetales (con la
inclusion de todas las plantas Jue contengan una celuls con ese gen), caracteristicas citeplasmicas, alelos mutantes
especificos y especies de plantas transgénicas, entre ofras posiblidades.
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germoplasma de éste que se utilice™. La patente de los Estados Unidos N 5 159 135 (27.10.92)
de Agracetus protege:

un método para conseguir la transformacién genética de plantas y lineas de algoddn. Los
tefidos mmaduros de algodon se transforman genéticamente in vifro gracias a fa
sransformacién genética mediante Ia fmervencién de Agrobacteriunm. Los tepidos de
algodén obtenidos se someten a uno o varios agentes de scleccidn en busca de clementos
transformadores. Los cultivos transformados se inducen de nuevo para iniciar la
embriogénesis somdtica. Se divulga un régimen posible de regeneracion de tales
embriones somaticos para convertirlos en plantas enteras de algodon.

Muchos expertos y entidades, por ejemplo la Asociacién Americana de Comercio de
Semilias (ASTA) y el Comité Nacional de Mejoramiento del Trigo de ios Estados Unidos
(NWIC) (Schapaugh, 1989, p.22 v Stiles, p. 40}, han hecho piblica su preocupacion en relacion
con las reivindicaciones que pueden extenderse a muchas variedades, o incluso a toda una
especic. En una declaracion de la ASTA en la que se expresaba la opinion de la mayoria de los
miembros, se recomendaba con respecto al registro de patentes de plantas y sus caracteristicas fo
sigutente:

“5. Las patentes de componenies o caracteristicas genéticos de los cultivos deben
concederse con arreglo a lo siguiente:

a) Solamente debe ser posible la proteccion de componentes genéticos que sirvan
directamente para conseguir la expresion de caracteristicas Gtiles en los cultivos.

b) Las caracteristicas de los cultivos no se deben patentar a menos que s¢ identifique el
agente genético causante directo y éste pueda ser objeto de patente.

¢) Los criterios genéticos alternativos para conseguir la misma caracteristica 0 rasgo en
los cultivos no deben ir en contra de una patente anterior.

6. £n reconocimiento de lo anterior v con arreglo a lo que se indica en el N° 7, debe haber
un sisterna de concesion de licencias obligatonio legalmente establecido, en virtud del cual una
persona que obtenga una nueva variedad distinta que entre en el ambito de una patente de otra
parte tenga derecho a comercializar la nueva variedad, sin cometer ninguna infraccion, en el
marco de un sistema gque proporcione una compensacion equitativa al propietario de la patente.

7. Las disposiciones relativas a la concesién de licencias obligatorias serdn aphicables
cuando el ambito de la patente de un producto o un proceso sea tan amplio que comprenda
variedades o partes de plantas todavia no obtenidas. Fntre los ejemplos de tales patentes estartan
incluidas las relativas directamente a

a) Caracteristicas de cultivos,

b) componentes genéticos que actlian COTNO agentes para la expresion de caracteristicas
de los cultivos o que sirven para regular o controlar otros pasos de la sintesis del material
vegetal, o

¢) procesos de manipulacion genética” (Schapaugh, 1989, p. 19).

Ademas del “alcance horizontal” de las patentes a través de variedades y especies
vegetales que pueden convertir el germoplasma publico en propiedad de proteccion privada, el
“aleance vertical” de la proteccién de caracteristicas mejoradas también plantea problemas. En
funcion de las reivindicaciones de patentes y de su dmbito, “la proteccién puede extenderse a
germoplasma no mejorado contenido en plantes afines de un cuitivar patentado. Este alcance

 Dtro eiemplo es una patente concedida a Plant Genetic Systems correspondiente & ta introduccion de Bten la
mayoria de los cultivos de campo. Bt s of bacilo utilizado més habitualmente para crear resisternicia a los msectos.
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vertical a varias generaciones presenta una situacion dificil, puesto que se pueden incorporar de
manera inadvertida a la categorfa de propiedad privada partes antes no deseritas de lineas
mantenidas publicamente. Muchos de los fitomejoradores e mvestigadores piblicos comparten
también esta preocupacion, con el temor de que las patentes de utilidad sobre cultivares
comerciales se extiendan a las lineas parentales de mejoramiento, ¢ incluso al germoplasma no
mejorado” (Stiles, 1989, p. 40).

Otro problema de interés se refiere al posible conflicto de derechos que puede
producirse, por gjemplo, cuando una determinada caracteristica patentada (por gjemplo la
resistencia a los herbicidas) se encuentra més tarde presente en la naturaleza y se puede
ncorporar a tas plantas mediante el uso de métodos de mejoramiento tradicional™. En este caso
no hay una conexion juridica clara entre los titulares de las patentes v los derechos def obtentor.
Se plantearia un problema en el caso de que se introdujera un gen “de ingenieria” patentado en
una variedad protegida; en principio ni el titular de la patente ni el mejorador tendrian derecho a
utilizar ia propiedad del otro® . Por Ultimo, por mencionar sélo un pequefio nimero de hipdtesis,
s s¢ patenta un proceso (no esencialmente biologico) para obtener una variedad, con arregio a
numerosas legislaciones sobre patentes los derechos cerres‘?endientes a ¢stas se extenderan a los
productos obtenidos directamente por el proceso indicado™”. por lo gue las variedades se
convierten indirectamente en protegibles de esta manera.

2.2.4 Divulgacién y depdsito

Una de las posibies limitaciones para la patentabilidad de materia viva es la dificultad de
describirla de manera que se cumplan los requisttos sobre divulgacién y reproducibilidad del
sistema de patentes’ . La divulgacion es uno de los pilares del sisterna de patentes, puesto que
asegura que a cambie de la concesién de derechos de monopolio la sociedad se beneficie de la
obtencion del acceso a los nuevos conocimientos.

El depésito de los materiales relativos a una invencién rervindicada ha sido el
mecanismo previsto para superar la imposibilidad virtual de describir las invenciones
biotecnolégicas™. El acceso a las cepas depositadas se supone depositadas se supone que
constituye un sustitutivo de la descripeion por escrito, que se publica en un determinado plazo
después de la fecha de solicitud (en Europa, las solicitudes deben publicarse a los 18 meses de su
presentacion) o de la concesién de la patente (como los Estados Unidos).

El Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depésito de
microorganismos a efectos del procedimiento en materia de patentes (1977), revisado en 1980,

** De acuerdo con una opinién, en este caso ¢ mejorador puede utilizar técnicas de mejoramiento tradicional para
incluir el gen en un cultivar sin infringir la patente (Barton, 1693, p. 15,

** En las soluciones propuestas por a Organizacion Mundial de 12 Propiedad Intelectual {OMP) se recomendaba a este
respecto lo siguiente

“Cuando el titutar de un derecho sobre una variedad vegetal correspondiente a una que represente un avance
técnice significativo sobre una invencidn patentada en ef sector pertinente desee llevar a cabo una actividad
relativa a la mencionada nueva variedad vegetal que entre en el dmbito de la proteccion de Ja patente
indicada, tendré derecho a obtener una loencia en virtud de [z patente mencionada a fin de flevar a cabo
dicha actividad, previc pago de una remuneracion razonable” (OMPI, 1998}

" Este es ef principio adoptado en ef Acuerds sobre los ADPIC que se describe mas abajo (Articulo 28 b

TEnla legislacion sobre patenies se exige en general que la invencion se describa de manera que permmta su aplicacion
efectiva por una persona con un conocimiento medio en el sector respective. Algunas legislaciones (por ejemplo la de
los Esgrados Unidos) también exigen ia divulgacion def “mejor método” conocido por el solicitante. Este dlitimo
requisito €5 opcional en virtud de! Acuerds sobre los ADPIC,

18 : g : - . . - .
El sisterna de depésite existe en los Estados Unidos ¥ €n varios paises ewropeos desde los afios cincusnta,




22 , e Estudiomformativo R’ 2

establece un marco internacional en virtud def cual los Estados Miembros reconocen para sus
propios procedimientos de patente depésitos de muestras de microorgamsimos cfectuados e una
“autoridad depositaria internacional” (ADI) establecida en otro Estado Miembro.

~ Hay tres cuestiones de particular importancia con respecto al acceso al material
depositado en ¢l marco del Tratado de Budapest. La primers se refiere al concepto de
microorganismo. La OMPI, érgano administrativo del Tratado, ha interprétado que el concepto
de “microorganismo” no se limita a la nocién cientifica, sino que comprende las células v las
partes subcelulares (OMPI, 1988). Esto abre la posibilidad de depositar recursos fitogeneticos,

entre otros materiales.

En segundo lugar, el Tratado de Budapest s6lo determina las condiciones para el depésito
v ¢l mantenimiento de cepas, pero no autoriza a las ADI a comprobar si el microorganismo
reivindicado corresponde estrictamente al material depositado (Assanti, 1983). La solucion para
la falta de correspondencia estaria en la cancelacion de 1a patente, pero el material
correspondiente seguiria estando inaccesible a terceras partes. Las diferencias enfre el material
reivindicado y el depositado efectivamente pueden dar hugar a practicas abusivas™ . No hay
ninguna garantia de que el material depositado sea en la practica util con fines experimentales o
que no haya cambiado por mutacion después del deposito.

En tercer lugar, el Tratado deja a las legislaciones nacionales la cuestion fundamental de
1as condiciones de acceso a las muestras depositadas. Por consiguiente, corresponde a dichas
legislaciones determinar cudndo y en qué circunstancias pueden obtenerse muestras. El Articulo
11.3a) del Reglamento del Tratado se basa en la hipétesis de que el acceso a la muestra
solamente se concedera después de publicada la solicitud correspondiente.

Los sistemas juridicos varian considerablemente en relacién con este tema. En virtud de
1a legislacién de los Estados Unidos, solamente es posible el acceso tras la concesion de la
patente. De todas maneras, cualquier utilizacion comercial de la muestra equivale a una
infraccion en los Estados Unidos, Solamente se permiten usos experimentales. En virtud de la
legislacién europea, en general pueden obtenerse muestras después de publicada la solicitud
(antes de la concesion de la patente), pero sélo por medio de un experto independiente y con
fines experimentales.

Hasta el final de 1990 las ADI habian recibido 15 265 depésitos, el 35 por ciento de ellos
en las ADI establecidas en los Estados Unidos™. Hasta la misma fecha solamente se habian
surninistrado 256 muestras (el 1.6 por ciento del total) a terceras partes en virtud de lo dispuesto
en el Articulo 11.3 del Reglamento del Tratado de Budapest™.

De las 26 ADI existentes en enero de 1994, solamente una se ha establecido en un pais en
desarrollo (Corea del Sur). El Tratado tiene 29 miembros, de ellos cuatro paises en desarrolto™”.

# gase, por ejempio, el case presentade & tx Comisidn Comercial Federal de los Estados Unidos con respecto al
antibidtice aureomicina (OTA, 1981, p. 247

@ gon s Coleceién Americana de Cuitives Tipo v la Coleccion de Cultivos del Servicie de Investigacion Agrondmica.
* Datos basados en tas estadisticas de la OMPL, 1592

# Cyba, Trinidad v Tabago, Corea def Sur y Filipinas.
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2.3 PROTECCION MEDIANTE LOS DERECHOS DEL OBTENTOR

CUADRG 2

Paises que protegen obtenciones vegetales con sistemas de derechos del obtentor, a enero de
1994

Estados no miembros de la UPOV

Estados Miembros de | Legislacién conforme Legislacion Sistema hibrido de

la UPOV ala UPOV basicamente conforme | legislacion
a g?@‘é L
Alemania Argentma Chile México
Australia Austria Kenya Republica de Corea
Bélgica Noruega Zimbabwe Rumania
Canada Portugal
Dinamarca Uruguay
Checoslovaquia Grupe Andino
Espafia

Estados Unidos
Finlandia
Francia
Hungria

Irlanda

israe]

Italia

Japon

Nueva Zelandia
Paises Bajos
Polonia

Reino Unido
Repiblica Checa
Sudafrica
Suecia

Suiza

a) Patentes frente a derechos del obtentor

Los derechos del obtentor protegen las obtenciones vegetales que son nuevas, distintas,
uniformes v estables. Al igual que en el caso de lag patentes, los derechos del obtentor no
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confieren 1a propiedad de Jos productos, sino el derecho a excluir a las personas no autorizadas
de Ta utilizacion y la multiplicacion del material de propagacion de las obtenciones protegidas.

Hay muchas caracteristicas que diferencian las patentes de los derechos del obtentor”.
Una de las diferencias principales se reflere al objeto de la proteccién. Los derechos del obtentor
s aplican a una variedad especifica que debe existir fisicamente, mientras que las patentes se
refieren a invenciones que no necesitan hacerse realidad para obtener la proteccion.

Otra diferencia importante es que el sistema de derechos del obtentor permite en general
a los agricultores utilizar de nuevo en sus propias explotaciones las semillas que han obtenido™,
posibilidad excluida en las patenies

Ademas, en tales sistemas las variedades profegidas se pueden utilizar para un ulterior
mejoramiento {“exencion del obtentor”) sin la autorizacién del titular. En principio esto no es
posible en virtud de la legislacion sobre patentes, puesto que la “exencién del usc experimental”
en general sélo permite la investigacion con fines no comerciales. Se considera que la falta de
una exencién de este tipo es una de las principales repercusiones negativas de las patentes en
relacion con las plantas, puesto que se limita al lbre intercambio del germoplasma, que es la
fuerza impuisora del mejoramiento vegetal (véase la subseccion g. ii infra).

b) Convenic de Ia UPOV

Ios derechos del obtentor se han adoptado en un némero relativamente timitado de
paises, en su mayor parte industrializadaos (véase el Cuadro 246). Aunque s6lo hay un pequefio
niimero de paises en desarrolio que han aplicado este sistema’ v ninguno se ha convertido
todavia en miembro del Convenio de la UPOV™, esta situacion probablemente registrara un
cambio decisivo con la aplicacién del Acuerdo sobre los ADPIC. Cabe suponer que muchos
paises en desarrollo adoptaran un régimen sui generis en lugar de las patentes para la proteccion
de ias obtenciones vegetales.

Como se observa en el Cuadre 2, algunos paises han adoptado un régimen “hibride” de
proteccion que no sigue basicamente ¢l sistema de la UPOV. Como se indica mas abajo, ¢!
Acuerdo sobre los ADPIC no entrafia necesariamente una armonizacion de las legislaciones
nacionales en este sector.

En respuesta a la demanda de fortalecimiento de las normas minimas de proteccion
estipuladas en el marco del Convenio de 2 UPOV, y en particular de eliminacion de la
prohibicién de una proteccién acurnulativa con {os derechos de patente, se convoco una
Conferencia Diplomatica del 4 al 19 de marzo de 1991 El Convenio revisado refleja en gran
medida los descos de las grandes empresas industriales basadas en la investigacitn v el

 para un analisis mas detallado, véase Correa (19901

* E: alcance de esta excepeion varia en fas distintas legislaciones pacionales. En los Estados Unidos, por elemplo, se ha
admitido en general cuando “la ocupacion agricola primara s {a obtencion de cultives para la venta con fines distintos
de 1z reproduccion”. Los agricultores adquieren ¢l derecho 2 esta exencién si el 51 por ciento de sus ventas no
corresponde a semiilas con fines de reproduccion {fondle, 1989, p. 7). Se han presentado at Congreso de os Estados
Unidoes propuestas para reducir el aleance de esta exencion.

45 . . .

Puesto que los organismos vivos se autorreproducen, 1a venta de un organismo patentado es al mismo tiempo la
venta del medio por el cual ef organismo puede reproducise. En este caso se considera que los derechos de patente se
extienden a tos descendientes del organismo protegide.

% fste Cuadro esta basade en Greengrass, 1993, p 47,
7 Qe pstan debatiendo provectos de ley en la India v ¢ Rrasil.

8 1 a Argentina y ¢} Liruguay han iniciado ohicialmente el proceso de adhesion ai Convenio. México esta obligado, en
virtud de! TLC, a incorporarse a fa UPOV en virtud de la ley de 1978 o de 19%1.

AR
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desarrollo que trabajan en biotecnologia moderna. Entre los principales cambios introducidos por
la Conferencia de 1991% hay que sefialar la ampliacién de los actos sujetos a la autorizacién del
obtentor con respecto al material de propagacion de la variedad protegida. No sélo estan
incluidas la produccion, la oferta de venta y la comercializacién, sino también Ja reproduccion
{multiplicacién), el acondicionamiento con fines de propagacion, la exportacion, la impertaci6n v
el almacenamiento para los fines mencionados. Esta nueva redaceion responde a las
retvindicaciones de la industria de una proteccion més parecida a la que se confiere en el sistema
de patentes.

De la ampliaci6n mencionada ests excluido en principio el “privilegio del agricultor”.
Sin embargo, los EstadosMiembros tienen Ia opcidn de restringir los derechos del obtentor “con
el fin de permitir a los agricultores utilizar con fines de reproduccion o de multiplicacién, en su
propia explotacién, el producto de la cosecha que hayan obtenido por el cultive, en su propia
explotacién, de la variedad protegida” (Articulo 15.2}). El reconocimiento explicito de esa
exencidn (aunque opcional) no figuraba en las Actas anteriores del Convenio. Sin embargo, se ha
de aplicar “dentro de limites razonables y a reserva de la salvaguardia de los intereses legitimos
del obtentor”. El resultado neto es, por una parte, que un Estado Miembro puede permitir la
utilizacion Iibre de semillas conservadas en Ia explotacion, mientras que otros pueden decidir
prohibirla. Por otra parte, incluso en Jos primeros paises el titular del derecho puede impedir esa
utilizacion basandose en que se verian perjudicados sus “intereses legitimos”. La concesidn de
cardcter oficial al “privilegio del agricultor” en el texto del Convenio significa, en pocas
palabras, que dicho “privilegio” no tiene la finalidad de conferir unos derechos absolutos a los
agricultores, sino mas bien que los Estados Miembros pueden establecer exclusiones para
permitir ¢l privilegio del agricultor. Con arreglo a esto, en la Conferencia Diplomatica que
aprebo la revision en 1991 se indicé que el Articulo 15.2) no debia interpretarse como una
ampliacion def “privilegio” a sectores de Ia produccién agricola u horticola en los que no fuera
una “préctica comin™",

Otra mnovacién importante del nuevo texto es que la lista de datos sujetos a la
autorizacion del obtentor se aplica también respecto del “producto de la cosecha, incluidas
plantas enteras y partes de plantas... a menos que ¢l obtentor haya podido ejercer razonablemente
su derecho en relacion con ... el material de reproduccion o de multiplicacion” (Articulo 14.2)).
En virtud de esta disposicidn, por ejemplo, un obtentor con derechos sobre una variedad de
cereales puede recibir el pago de derechos sobre el grano producido a partir de su variedad,
excepto en el caso de que hubiera cobrado efectivamente tales derechos sobre la propia semilla.
En el Convenio revisado también se estipula que cualquier Estado Miembro “puede” ampliar los
derechos del obtentor a actos relativos a productos finales, cuando el obtentor no haya tenido una
oportunidad razonable de ejercer su dereche en relacién con el material cosechado.

En el texto revisado se infroduce un conecepto casi totalmente nuevo en relacién con las
“variedades derivadas esencialmente”, a fin de impedir la proteccion de variedades que solo
presenten cambios “cosméticos” con respecto a variedades ya existentes. En este sentido, el
Convenio revisado puede contribuir a disipar algunos de los temores de los objetores sobre los
posibles efectos del registro de patentes de genes que puedan incorporarse a sus variedades
protegidas.

Las nuevas disposiciones no afectan a la “exencion de Investigacion™ (conocidas
normalmente como privilegio del obtentor). Esta exencion permite utilizar una variedad
protegida como fuente inicial de variacion bara crear o comercializar otras variedades, gue
pueden ser objeto de una proteccion separada ¢ independiente.

“ B analisis que sigue estd hasado en Correa {1992y,

bt = : ¥ . s - x - . :
: Hay que sefalar que e} Convenio de la UPOV contiene unES nonmas minimas de proteccion, por lo que cualquier
Estado Miembro puede decidir establecer un grado de proteccion superior al que se deriva de las normas del Canvenio,
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Por dltimo, un aspecto fundamental es la sotucién que se da al problema basico de la
acumulacion de derechos del obtentor y patentes. En el Articulo 2 del texto de 1978 se exige que
un Estado opte por la concesion de la proteccién especial o de una patente a un género o especie
hotanicos determinados. En el nuevo Articulo 2 de fa UPOV de 1991 no se excluye la doble
pmmegi{mﬁ .

Los paises en desarrollo pueden adherirse al Acta de 1978 hasta €] 31 de diciémbre de
1995, mientras gue los demds paises solo pueden hacerlo hasta el 31 de diciembre de 1993,

2.4  ACUERDO SOBRE LOS ADPIC52
2.4.1 Aspectos generales

E1 Acuerdo sobre los ADPIC contiene unas normas minimas para la proteccién de casi
todos los sectores de la propiedad intelectual, a las que se han de ajustar todos los Miembros del
GATT. Dichas normas s han de aplicar mediante la legislacion nacional. Los paises que no
respeten los niveles acordados de proteccion pueden verse sometidos al procedimiento de
solucion de controversias en el ambito de ja Organizacion Mundial del Comercio v, en gltimo
término, se les pueden imponer sanciones comerciales en otros sectores {retorsiones

) . 3
mtersect{maies)s .

F1 Acuerdo sobre los ADPIC es el instrumento internaciona! mas amplio sobre la
propiedad intelectual jamas negociado y adoptado. Las disposiciones que contiene constituyen
normas minimas, por lo que jos Miembros no pueden estar obligados a proporcionar una
proteccion “mas amplia”. Esto es particularmente importante con vistas a la aplicacion de
retorsiones unilaterales, como las previstas en la Seccion 301 de la Ley de Comercio de los
Estados Unidos. Con la aprobacion del Acuerdo sobre los ADPIC, cualquier controversia se debe
someter a un procedimiento multilateral de solucion de diferencias, y solo después de concluir
este proceso se pueden adoptar ofras medidas’.

Ei “método de aplicacion” de las disposiciones sobre los ADPIC se puede determinar
libremente en el ambito del “propio sistema juridico y las practicas” de cada pais. Hay
diferencias considerables entre los sistemas juridicos, en particular los basados en el derecho
angloamericano y el europeo continental. Estas diferencias son apreciables, por ejemplo, en
relacién con la proteccion del derecho de autor y derechos conexos, las marcas de fabrica y ios
secretos comerciales. Otras diferencias pueden surgir de los diversos niveles de desarrolio
econdmico v tecnologico. Los sectores que, a efectos de los ADPIC, constituyen “derechos de
propiedad intelectual ” comprenden el derecho de autor y “derechos conexos”, las marcas de
fabrica o de comercio, las indicaciones geograficas, los dibujos v modelos industriales, las
patentes, los esquemas de trazado (topografias) de los circuitos integrados y la “informacién no
divulgada”. Por consiguiente, del ambito del Acuerdo estéan excluidos los derechos del obtentor y

51y gase OMPL JOM/2, 22 de junio de 1989, 1. En caso de conflicto entre una patente v un derecho del obtentor {por
eiemplo, debido al registro de una patente de material genético introducido en una variedad protegida) fas partes
pueden bloguearse reciprocamente, & MENGS GUE Hleguen a un acuerde sebre un pian de licencia reciprocs

* Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual refacionados con ¢l Comercio.

55 £ cambio, como consecuencia de fa adopeion del Acuerde sobre loz ADPIC, se ha de entender que se pueden poner
abieciones z las retorgiones unilaterales de los paises en virtad de las normas del GATT.

* En la presentacion del Presidente Clintor al Congreso de los Estados Unidos de fos decumentos relativos al Acuerdo
de 1a Ronda Uruguay del 15.12.93, sehala 3 este respecto que “gi los miembros del Entendimiento sobre solucitn de
diferencias no cumplen sus obligaciones al final def precese de solucion de diferencias, serdn legitimas las medidas
comerciales en virtud de la Seccién 301 de la Ley de Comercio de 1974 v no habré riesgo de contrarretorsiones”
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los modelos de utilidad™. La exclusion de los derechos del obtentor indica que los principales
protagonistas en la negociacion de los ADPIC -en particular los Estados Unidos- favorecieron un
enfoque de patentes para las cuestiones relativas a las innovaciones en el ambito de las plantas.
Este no significa, en cambio, que los derechos del obtentor no puedan considerarse como un tipo
especifico de derechos d¢ propiedad intelectual (més exactaménte de propeedad mdustrial),.
puesto que contienen todas las caracteristicas de tales derechos,

Debido a la ausencia de normas sobre los derechos del obtentor en el Acuerdo sobre los
ADPIC, el Convenio de la UPOV es el tnico instrumento mternacional para el establecimiento
de normas minimas de proteccién de las variedades vegetales. Aunque hay diversas partes de
dicho Acuerdo de interés para la proteccion de los recursos fitogenéticos, aqui solamente se
mencionan los textos pertinentes sobre los derechos de patente™".

2.4.2 Patentes

En relacion con los derechos de patente. los ADPIC contienen varias disposiciones
inportantes. De acuerdo con lo dispuesto en Articulo 27.2 b}, las partes pueden excluir de la
patentabilidad:

“las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos
esencialmente biologicos para la produccion de plantas o animales, que no sean
procedimientos no bioldgicos o microbioldgicos. Sin embargo, los Miembros otorgara
proteccion a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistemas
eficaz sui generis 0 mediante una combinacion de aquéllas y éste. Las disposiciones del
presente apartado serdn objeto de examen cuatro afios después de 1a entrada en vigor del
Acuerdo sobre la OMC™,

Esta excepcion pone de manifiesto las importantes diferencias, incluso en paises
industrializados, que existen sobre la concesién de patentes a plantas y animales. Las propuestas
de la CEE en ¢l GATT tenian por objeto mantener la posicidn presente de los paises europeos
que son miembros del Convenio Europeo sobre Patentes, posicion confirmada hasta ahora por el
proyecto de Directiva todavia en fase de debate sobre las patentes relativas a la biotecnologia.

Son varios los elementos del Articulo 27.3.b) que hay que examinar. En primer lugar, a
diferencia de la legislacién europea v otras que seguian el mismo criterio, el mencionado articulo
se refiere a “‘plantas y animales” y no a una determinada clasificacion {“variedades”, “razas” o
“especies”)” . En ausencia de cualquier distincién -y a la vista también de la segunda frase del
mismo articulo, que introduce una excepcion para una clasificacion particular (“obtenciones
vegetales™) - la exclusion se ha de interpretar en términos amplios como inclusiva de los
animales y plantas como tales, las razas de animales v las especies de animales v plantas.

En segundo lugar, ia referencia a “procedimientos esencialmente bioldgicos” estd
limitada por la exclusion de los procedimientos “no biologicos o miocrebidlégicos™. El concepto
de procedimientos microbioldgicos como excepeion de la exencion estd presente en la legislacién
europea y de algunos otros paises. Su finalidad en el marco de los ADPIC es limitar 1a exclusion

5% 1 . 5 . . . : .

Los modelos de utslidad o “peguefias patentes protegen pequenias innovaciones, sobre todo de tipe mecdnico. Se han
reconocide en numeroses paises desarrollados {Espafia, Alemania, Japén, ete.) v se considera que tienen particular
snportancia para los paises en desarrolio.

" Para las indicaciones geograficas {(denominaciones de origen} v los secretos comerciates, véase fa seceidn 1.1 infra

" La distincion es smportante, De esta manerz, ia prohibicién de patentar una “variedad” ne impide patentar en los
paises europeos una planta como tal. La aceptacion de una soliciiud de patente sobre el “raton de Harvard” por la
Oficing Europea de Patentes se bas6, de manera analoga, ¢n e dictamen de que no es una “raza”, sino un animal
aiterado especificamente lo que se patenta,
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de 1a patentabilidad & los métodos de mejoramiento tradicionales, manteniendo al mismo tiempo
la posibilidad de obtener proteccion, por ejemplo, sobre las mejoras basadas en la manipulacidn

celular o, con los avances de la biotecnologia, la transferencia de genes. De acuerdo con el texto
comentado, los procedimientos en los que se emplean microorganismos (como ia fermentacion)

también son patentables, con arreglo a la practica actual en la mavoria de los paises.

El concepto de “procedimiento no bioldgico™ es mas complejo y nuevo. ;Como se puede
producir una planta o un animal mediante un procedimiento que no sea del todo o en parte
bioldgico? No es posible detectar ia procedencia y el fundamento de este texto. Probablemente
cree més problemas de los que puede solucionar.

En tercer lugar, v como excepeion de la exclusion general autorizada, los Miembros
deben proteger las “obtenciones vegetales™ mediante patentes o bien por medio de “un sistema
eficaz sui generis o mediante una combinacion de aquéllas y éste”. Esta obligacién constituye
otra base importante para la ampliacién del ambito de Ja propiedad intelectual en un terreno que
la mayoria de los paises en desarrollo consideraban como parte del “dominio ptiblico” hasta
ahora. Aunque hay flexibilidad por lo que se refiere a la forma de proteccion, el hecho es que
todos los Estados Miembros del GATT estaran obligados a proteger las obtenciones vegetales. La
flexibilidad es también en este caso una consecuencia de la falta de consenso entre los propios
paises industrializados. Mientras que en los Estados Unidos y el Japdn se puede patentar una
obtencién vegetal, en Europa no es posible, como se ha indicado mas arriba. La referencia a un
“sistema sui generis” parece indicar el régimen de derechos del obtentor. Sin embargo, queda
abierta la postbilidad de combinar el sistema de patentes con el régimen de derechos del obtentor
o de introducir otra forma “sui generis” de proteccion. Efectivamente, no esta claro por qué en
un instrumento destinado a establecer normas universales no se ha expuesto de manera mas
directa la cuestion de la forma de proteccién de las obtenciones vegetales, al igual que en otros
temas de mmportancia igual o pamcidasg. De cualquier manera, se ha dejado bastante libertad para
que en las legislaciones nacionales se formule ¢l sistema de proteccion en este sector.

En cuarto lugar, e! Articulo 27.3.b) es la tnica disposicion de todo el Acuerdo sobre los
ADPIC que de manera expresa se ha de someter a una revision temprana, cuatro afios después de
la entrada en vigor del Acuerdo. Este periodo es incluso mas corto que el de transicion
contemplado para los paises en desarrolle (Articulo 65). Esta solucion parece indicar lo dificil
que ha sido llegar a un compromiso sobre los temas relativos a la biotecnologia v la necesidad de
un examen mas profundo de este tema.

Hay otras dos disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC que se deben mencionar aqui.
Por una parte, como se ha indicado mas arriba, la proteccién de un procedimiento se extiende a
jos productos obtenidos directamente de ¢l (Articulo 28 1. B)). Por otra parte, en los
procedimientos civiles relativos a patentes de procedimientos se establece la inversion de la carga
de la prueba (Art. 34). Esto puede tener en principio fuertes repercusiones en el campo de la
biotecnologia, dada la importancia de las patentes de procedimientos y las reivindicaciones a
menudo amplias admitidas en este sector.

2.4.3 Aplicacion del Acuerdo sobre los ADPIC

Los derechos de propiedad intelectual, al igual que otros derechos, pueden plasmarse en
la legislacion nacional con distmtas caracteristicas, en la medida que no estan limitados por
obligaciones derivadas de convenios internacionales. Aunque el Convenio de Paris, la UPOV y

* En el provecto de texto sobre tos ADPIC no se menciona en ahbsolute el Convenio de la UPOV ni se consideran los
derechos del obtentor una forma de “propiedad intelectual” en virtud del Acuerdo. Otra modalidad olvidada de
proteccian es la de tos modelos de wtilidad reconocidos en muchos paises desarvollados y en desarrollo para proteger
invenciones “secundarias”.
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en particular los ADPIC imponen varias normas v limitaciones minimas, en diversos sectores
sigue habiendo cierta posibilidad de definir el ambito de actos sujetos a derechos exclusivos v
otros aspectos del sistema de proteccion.

Las distintas modalidades de aplicacién de los sistemas de proteceién llevardn, sin fogar
a dudas, a efectos diferentos, por o menos conrespecto a algunas actividades e intereses al
respecto. Esto es particularmente aplicable en tres sectores, como se mdica a continuacion.

i} Patentes y régimen “sui generis”

Los paises pueden, en el marco de los ADPIC, optar por proteger las obtenciones
vegetales mediante patentes o por un “regimen suf generis”. También pueden combinar ambos
sistemas y acumular patentes y proteccién de los derechos del obtentor. Si bien el Convenio de la
UPOV revisado en 1978 prohibia la acumulacion de derechos del obtentor v patentes, esta
restriccion se eliminé del Convenio revisado en 19917,

Puesto que la proteccidn de las obtenciones de vegetales mediante el régimen de patentes
puede tener repercusiones importantes para el acceso al material genético con el fin de obtener
nuevos materiales, asf como para la utilizacién de las semillas en las fincas, es probable que
muchos paises en desarrollo que necesitan introducir la proteccion consideren como primera
Opeion un régimen sui generis basado en el concepto de los derechos del obtentor.

El Acuerdo sobre los ADPIC no ébliga, COMO OCUFTE CON Olros convenios v tratados™ . a
seguir las normas establecidas por el Convenio de la UPOV. En el caso de que lo hiciera, sin
embargo, los paises en desarrollo podrian optar por adherirse al Convenio de la UPQV, Acta de
1978, hasta el final de 1995. A partir de entonces la tnica opeion serd convertirse en miembro del
Acta de 1991,

Otra posibilidad es preparar un régimen sui generis de proteccidn con una base nueva. Fn
la medida en que proporcione una proteccion “efectiva” ¥y se ajuste a los principios generales
vinculantes (por ejemplo el trato nacional), dicho eriterio serfa en principio compatible con el
Acuerdo sobre los ADPIC,

iiy Material existente en 1a naturaleza

Estd generalmente admitido en la legislacion sobre patentes que los “descubrimientos”,
¢n contraposicion a las “invenciones”, no son patentables. Este principio puede aplicarse a fin de
excluir la patentabilidad de sustancias, con inclusién del material genético, que va existen en la
naturateza. De esta manera, en virtud de las normas sobre los ADPIC los paises pueden
considerar legitimamente fuera del 4mbito del concepto de “invencion™ cualquier sustancia v
procedimiex{go natural, asi como secuencias aisladas de ADN, aunque se transfieran a distintos
organismos .

¥ Esto supone que, en virtud de Iz UPOV de 1991, los Estades Miembros pueden conceder tanto derechos de! obtentor
tama patentes, pero no estan obligados a hacerlo.

“ Bl Acuerdo exige a las partes en el GATT (incluso las que no son miembros) ef cumplimiento de las obligaciones
establecidas -con algunas excepciones- por los Convenios de Faris, Bema y Roma ¥ por el Tratado de Washington
sobre los circuitos integrados. Este Gitimo nunca ha entrado en vi gor.

H : - - - :
“* Se pueden combinar, per ejemple, los conceptos de derechos del obtentor can la aplicactdn de los “derechos def
agricultor”, es decir, ef reconocimiento del derecho a una remyneracion {administrada colectivamente) para compensar
a los agricultores por sus innovaciones “no oficales” v Ia conservacién del germoplasma.

* Esta posibilidad no est excluida en el Acuerdo sabre los ADPIC. que no contiene unz definicién de “mvencion”, La
tegaslacion mexicana excluve la patentabilidad de tode e} material genético. Esto no ha impedido a México adherirse Y
ser aceptado como miembre del TLC, que contiene normas de proteccidn incluso superiores g las de los ADPIC

** En los “Principios propuestos pars una politica futura del GCIAL sobre derechos de propiedad intelectuzl”.
publicados en octubre de 1991, se recomendzba a los centros que nunca solicitaran patentes para “genes naturales™,
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iif} Licencias no voluntarias

La concesion de licencias no voluntarias™ estd prevista en la mayoria de las legislaciones
del mundo. incluidos los paises industrializados en su mayor parte. F1 Acuerdo sobre los ADPIC
contiene determinadas disposiciones que limitan las modalidades con arreglo a las cuales pueden
concederse tales licenclas, pero no Himits fos fundamentos para su concesion: :

Pueden concederse licencias no voluntarias, por ejemplo, por motivos de mierés publico,
salud puiblica o nutricién, o de practicas anticompetitivas, para asegurar i aceeso 2 tecnologias
! : . 65
apropiadas para el medio ambiente, entre otras ~.

2.4.4 Importancia de los derechos de propiedad intelectual para las innovaciones de
plantas

. Qué importancia tiene la proteccion de la propiedad intelectual para las invenciones en
relacién con las plantas? Como norma general, se puede argumentar que la importancia de la
proteccion juridica es mversamente proporcional a la de la proteccion “técnica” de un producto o
procedimiento, es decir, & la dificultad relativa de reproducirlos debido a los obstéculos para el
aceeso al conocimiento de los materiales pertinentes. Cuanto menor sea la proteccion téenica,
mayor serd el interés de abtener una proteccion juridica especifica.

El grado de proteccion técnica se puede medir como la razén entre el tiempo necesario
para perfeccionar una innovacion y el que se necesita para ymitarla. La imitacién es mas
interesante (para e! imitador) cuando se requiere menos tiempo para imitar; el interés disminuye
a medida que el tiempo necesario para la imitacion se acerca al de perfeccionamiento, saivo en el
caso en que haya algln otro motivo de orden econdmico o tecnolégico que justifique la
imitacién. Una razon tiempo de imitacién/tiempo de innovacion cercana a la unidad favorece la
innovacién, mientras que la que se acerca a cero favorece la imitacion (Jullien, 1989, p.33).

Se pueden distinguir tres situaciones:

- ¢] conocimiento sobre la mnnovacién se puede recuperar mediante el acceso al producto, por lo
que existe una proteccion técnica escasa;

- dicho conocimiento solamente se puede recuperar en parte a partir del producto;
. ¢l conocimiento no esté incorporado al producto y no se puede recuperar a partir de ¢l

En el Cuadro 3 se resume esto para variag técnicas y productos de 1a biotecnologia
vegetal. Se observa, por ejemplo, que mientras que la probabilidad de imitacion es alta en el caso
de 1a fusién celular v la transferencia de genes, es ¢scasa en la multiplicacion in vitro o la
variacidén somaclonal.

I . L . . . e L -
Lina Koencia “no voluntaria™ (o “obligatoria’} e5 una autonzacion concedida por el Estado para utilizar una
invengion {generalmente previo page de una regalia) sin ¢l consentimiento del titular o en contra de €] si se dan cierias
circunstancias. Tales licencias se han solido conceder para evitar abusos de tos titalares.

* Viase, por glemplo, el tercer proyecto revisade de Convenio sobre la Diversidad Biclogica del PNUMA,
UINEP/BIO Div. /NS-INC3.2, 9 de octubre de 1991,
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Cuadro 3

Proteccion téenica en Ia biotecnologia vegetal

Técnicas Incorporadas a productos Tiempo de imitacién/tiempo
de innovacién

Multiplicacién in vitro No Cercade 1
Variacion somaclonal
Haploidizacion No Cercade |

Parcialmente Sin determinar (depende de la

calidad requerida)

Fusion celular
Cerca de cera

Si
Transferencia de genes

Cerca de cero
Si

Fuente: Jullien 1989, Cuadro 1.5,

Las semillas contienen la informacién genética que genera su valor agronémico v
econémico. Su proteccion técnica varia considerablemente, de acuerdo con la especie v Sus
formas de preparacion. Las semillas hibridas son un ejempio bien conocido de alta proteccién
técnica, basada en conocimientos secretos que estan incorporados pero no son facilmente
accesibles. En el otro extremo estan las especies con autopolinizacién, puesto que las semillas
obtenidas mediante cultivo se pueden reutilizar y destinar a la ulterior reproduccion.

2.4.5 Repercusiones

Como se ha indicado mas arriba, la repercusiones de la propiedad intelectual sobre el
acceso, la utilizacion y el mejoramiento de los recursos fitegenéticos dependeran del tipo de
proteccion que se aplique v del alcance de los derechos conferidos en la forma seleccionada. Asi,
las repercusiones de los derechos del obtentor probablemente variaran en funcién del alcance de
las exenciones admitidas, particularmente con respecto al “privilegio del agricultor”. En el caso
de Ias patentes, hay que tener en cuenta numerosos factores, como la disponibilidad de licencias
obligatorias, el ambito de la seccion para una utilizacion experimental, a definicién de
invencion, ¢l tipo de reinvidaciones aceptadas, etc.

Haéy que analizar, en particular, la repercusiones de las patentes con respecto a varios
problemas®.

A) Precios y concentracion de las semillas

Las patentes crean un monopolio legal que normalmente provoca un aumento de los
precios, como consecuencia 1ogica de la supresion de la competencia para un
producto/procedimiento particular. En concreto, cabe esperar un aumento de los costos de las

" A continuacion se exponen brevemente estos preblemas. La investigacion sobre las repercusiones de Ia propiedad
mtelectual es escasa v habria que mejorariz considersblomente a fin de abordar Jas anportantes cuestiones de interés
para este sector.
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semilias para los cultivos de polinizacion espontanea en los que la produccién de semilias en las
fincas es una practica comun que quedaria prohibida por los derechos de patente. La introduccion
de derechos del obtentor puede contribuir también a aumentar jos precios de las semilias, pero en
Altimo término de manera limitada, por las condiciones menos rigurosas de la proteccion. Se ha
expresade preocupacitn asimismo acerca de los efectos en ¢l sector agricola en cuanto 2 la
integractén vertical, puesto que los propietarios de patentes pueden tender a contratar fa actividad
agricola ¢ imponer un requisito de compra de los cultivos al agricultor (Stiles, 1989, p.43).
B)Programas de investigacién y mejoramiento

El mejoramiento del germoplasma es una actividad esencialmente cooperativa: “La
mayoria de los mejoradores estiman que el conocimiento que adquieren observando productos
conseguidos por otros y la posible utilizacién que pueden hacer de ellos en un ciclo futuro de
seleccion contrarrestan con creces el riesgo que corren de que algtn otro utilice el material que
ellos han conseguido. El fitomejoramiento es en parte un arte, de manera que quienes lo practican
confian en poder mantenerse al margen de cualquier utilizacién de su material por competidores.
Junto con el deseo de los mejoradores de conseguir la utilizacion mas amplia posible de la base
genética, esto les hace tender a desear cooperar intercambiando material genético. Todo
mejorador sabe que la restriccion del acceso a muestras de su propio material lo llevard a recibir
un trato parecido de sus colegas” (Fraleigh, 1991,p.3).

Muchos expertos v organizaciones de mejoradores han opinado que la excepeion del
“uso experimental” en el marco de la ley de patentes es demasiado restrictiva para permutir el
progreso constante del mejoramiento, y que deberia modificarse a fin de satisfacer las
necesidades particulares de esta actividad. De esta manera, ASTA adopto la posicidn de que
“todo germoplasma vegetal mejorado ofrecido en ventz en cualguier lugar del mundo esta
disponible con fines legitimos de mejoramiento...."(Schapaugh, 1989,p.20). Debido al probable
efecto perjudicial del registro de patentes sobre ] progreso futuro de la genética {Plowman,
.39), se ha propuesto la “formulacién de una politica de exencion de ia investigacion que
aproveche al maximo y facilite el acceso de los mejoradores al germoplasma en todo et mundo”
(CSSA, 1993, recomendaciones sobre politicas del Grupo de Trabajo D){’?.

Las patentes pueden limitar, en particular, 1a investigacién y desarrolio sobre la genética
de caracteristicas que va estan patentadas, puesto que todas las posibles aplicaciones de dicha
caracteristica pueden estar comprendidas en las reinvindicaciones de ias patentes.

Ademas, la posibilidad de patentar resultados de investigaciones realizadas por
universidades y otras instituciones publicas pueden, de acuerdo con algunas opiniones, afectar a
{a orientacién de los programas de investigacion y reducir los recursos disponibles para provectos
no encaminados a un posible resultado comercial (Kline, 1989, p-33). Sin embargo, ¢ste es un
problema de politicas pabhicas y de mantenimiento del equilibrio necesario entre la investigacion
basica y ¢l desarrollo.

C) Diversidad genética

El registro de patentes puede afectar negativamente a la diversidad, en la medida en gue
ciertas lineas de investigacion (p.¢. sobre algunas caracteristicas) pueden verse disuadidas o
limitadas por patentes existentes, limitando asi la diversidad genética de las plantas mejoradas
para expresar la caracteristica. Por otra parte, hay probabilidades de que los derechos de patente
interfieran con el intercambio de material entre los investigadores, las universidades, los
laboratorios privados y 1a industria. Powelman {del Servicio de Investigacién Agricola - ARS -

7 La ley de patentes mexicana {1991} proporciona un ciemplo de una disposicion refative a una excepeion parecidaa la
exencién del obtentor en relacién con las patenies. La exencion podria aplicarse también a variedades obtenidas v
patentadas por entidades de investigacion pablicas y semipiblicas (Plowman, 1993, p 3%}




SRR e e R e

Estudio informativon®2 . o _ _ - 33

del Departamento de Agricultura de los Fstados Unidos} ha presentado de manera convincente
tas repercusiones de patentar recursos fitogenéticos:

“Un examen de 140 muestras importantes de arroz realizado recientemente indica que todos sus
antepasados pueden identificarse hasta 22 infroducciones en la zona arrocera ocordentat v 23
introduceiones en la zona arrocera meridional. {Qué hubiera sucedido 5t los genes de varias de
estas lineas ancestrales o hubleran estado disponitbles o hubieran quedado fuera del alcance
financiero de los mejoradores? Si se eliminan los padres que ya eran variedades autorizadas,
;hubzéramos avanzado tanto? ¢Cuanto costarian las semillas st los cuitivadores pagaran una
regalia por cada antepasado?

Baste recordar las variedades de trigo semienano. ¢Queé hubiera ocurrido si el Dr. Vogel,
en lugar de distribuir ampliamente su primera variedad y las Hneas colaterales, hubiera decidido
patentar su material? /Habria habido una Revolucién Verde del trigo?

El Servicio de Investigaciones Agricolas ha firmado recientemente la autorizacion de un
nuevo germoplasma de maiz portador de una resistencia de caracteristicas Gnicas a la oruga
negrd. (Cuéles serian las consecuencias si dicho Servicio patentara esta autorizacion? ;Se
pondria esta resistencia s6lo a disposicién del mejor postor? No creo que el Servicio, en su
calidad de organismo pablico, actuara de esta manera (Plowman, 1989, p.36).

De acuerdo con una opinién parecida,

“Si el registro de patentes de plantas interfiere seriamente con ¢l flujo de germoplasma, los
efectos adversos finales pueden ser muy superiores a los de los incentivos sobre la investigacion
y los beneficios. EI Servicio de Investigaciones Agricolas desea asegurar que el acceso al
germoplasma se mantenga sin restricciones entre los cientificos, las organizaciones v los paises”
(Tallent, 1989, p.50).

Es preciso analizar ulteriormente la medida en que la monopolizacion derivada de la
protecciéon mediante patentes choca con los principios y objetivos del Compromiso Internacional
de fa FAO y del Convenio sobre la Diversidad Biologica, en el 4mbito de una posibie revisién de
dicho Compromiso. Ya se ha sefialado la existencia de un conflicto a este respecto (Stiles, 1989,
p.44), y hay que fomentar la realizacion de nuevas investigaciones sobre ¢l tema.

D) Inversiones extranjeras directas ¥y transferencia de tecnologia

El reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual se considera a menudo, en
una perspectiva de Norte-Sur, como un medio necesario para promover ¢l flujo de inversiones
extranjeras directas y de tecnologias hacia los paises en desarrollo. Es poco lo que se puede decir
con respecto a los efectos probables de los registros de patentes de plantas sobre estas corrientes,
puesto que no se dispone de datos empiricos. Los analisis anteriores sobre el tema indican que no
hay ninguna conclusién definitiva en cuanto a la relacién entre los niveles mas altos de
proteccion y el cardcter v las dimensiones de tales corrientes {Correa, 1993). También indican
que no es posible partir del supuesto de que la proteccién daria lugar a mas inversiones o
transterencias de tecnologfa, puesto que mas bien los propietanos de la tecnologia podrian
preferir comercializar sus inversiones Incorporadas a bienes, es decir, mediante el comercio
normal.

3. INNOVACIONES “NO OFICIALES”

3.1 PROTECCION DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES DE LAS
COMUNIDADES

La comunidad internacional ha reconocido las contribuciones de muchas generaciones de
agricultores a Iz conservacion del germoplasma v el mejoramiento de las especies, en particular

en ¢l marco del Compromiso Internacional sobre los Recursos F itogenéticos y el Convenio sobre
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la Diversidad Biologica (Articulo 8.j). También es cada vez mayor el reconocimiento de la
contribucién de las comunidades indigenas v locales a los conocimientos sobre las aplicaciones
de las plantas, en particular con fines terapéuticos.

El concepto de “sistema de innovagion no oficial” se propuso por primera vez en un
serminario convocada por la Avadeniia Africand de Clencias Agricolas en 1989, A partir de este
concepto se fue aceptando cada vez mas la nocion de “innovacion no oficial”, que se incorpord al
Capitulo 16 del Programa 21 en relacion con la ordenacién segura de las nuevas bistecmlagiaség.

Se puede discutir si s apropiado este cambio de concepto de “sisterna” a “innovacién”
como tal, puesto que la mayoria de las innovaciones son en la prictica “no oficiales”, ya que son
el resultado de conocimientos empiricos acurnulados que no se han codificado ni se les ha dado
carécter oficial de manera parecida a la de las patentes. Una parte considerable de los
conocimientos y tecnologias que se utilizan incluso, en scctores de alta tecnologia, son de
carécter “tacito” (David, 1992), en tltimo término protegidos en el marco del régimen poco
definido de la legislacidn sobre secretos comerciales.

Cualquiera que sea la terminologia adecuada, la cuestidn estd en como recompensar a las
comunidades que han perfeccionado y conservado conocimientos valiosos y mantenido
germoplasma durante muchas generaciones. Entre las propuestas cabe mencionar una ampliacion
de los dereches de propiedad intelectual, asi como el reconocimiento de derechos “culturales”. El
Compromiso Internacional ha adoptado el concepto de “derechos del agricultor”, que se ha de
aplicar mediante un fondo internacional.

La formulacién de métodos para compensar las contribuciones de las comunidades
indigenas y locales requiere en primer lugar la identificacién de los tipos de
conocimientos/materiales de valor real o potencial para la conservacion y utilizacion de los
recursos fitogenéticos que pueden constituir el objeto de los derechos conferidos. Estos tipos
pueden comprender la informacion sobre materiales especificos y conocimientos como la
informacién acerca de:

- la utilizacion de las plantas;

- la preparacion, elaboracion y almacenamiento de especies ttiles;

- formulaciones en las que intervienen plantas;

- especies individuales (métodos de plantacion, cuidados, criterios de seleccion, etc.);
- conservacion del ecosistema.

En segundo lugar, hay que examinar los tipos de derechos que pueden conferirse, de
conformidad con el caracter del conocimiento de que se trate. Una hipdtesis que hay que
descartar desde el principio es la ampliacion de fos derechos equivalentes a los de las patenies a
Jos conocimientos que no se ajusten a los requisitos de novedad e inventiva de la ley de patentes.
El debilitamiento de tales requisitos solamente podria beneficiar a quienes Ecseea enla
actualidad los mayores recursos para llevar a cabo actividades innovadoras ® asi como para
utilizar cualquier mecanismo de proteccion establecido por ley.

En tercer lugar, hay que sefialar que un conocimiento “tradicional” no es necesariamente
un conocimiento rigido, inmutable, sino que ncluye aplicaciones que se¢ adaptan y evolucionan
con el tiempo. La tradicion, en este sentido, “es mas bien la adicién permanente de
conocimientos presentes a los pasados” (Bérard y Marchenay, 1993,

¥ véase CPGR {19023

Solamente corresponde a los paises en desarroiic - China inchuida - alrededor del 6% de los gastos mundiales en
investigacién y desarrolio,
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S1 se amplia el ambito de la patentabilidad (o la apropiacion mediante titulos andlogos),
tos conocimientos que ahora son de “dominio publico” podrian convertirse en objeto de derechos
exclusivos. Las ventajas de una ulterior monopolizacién de los conocimientos distan mucho de
ser evidentes. Al contrario, parece conveniente promover un sistema que, aun compensando
razonablemente los esfuerzos reahizades, favorezca la difusién de los conocimientos titiles,

Otro problema que no hay que olvidar se refiere a Ia imposicién de derechos exclusivos
conferidos en tltimo término. Un medio de proteccion en teoria apropiado puede resultar inutil s
las partes posiblemente interesadas no disponen de mecanismos efectivos para conseguir el
reconocimiento de sus derechos {(p.c., si s¢ requiere el registro v el cumplimiento de ciertos
tramites juridicos) o bien, una vez reconocidos, no pueden actuar con eficacia en contra de los
nfractores, tarea que suele ser compleia y costosa. Ademds, habria que evaluar ef costo de fa
administracién del sistema a fin de establecer, en particular, si quedaria contrarrestado por los
beneficios previstos.

Al examinar las posibles novedades en relacién con la propiedad mtelectual, hay que
prestar atencién también a la disponibilidad actual en los bancos de germopiasma, gratuitamente,
de unos tres millones y medio de muestras de recursos fitogenéticos para la alimentacion y la
agricultura (de las cuales tal vez el 50% sean muestras tinicas) (Vellvé, 1994 p.7). Si estos
recursos quedan excluidos, como parece probable, se reduciria mucho el valor de un posible
nuevo sistema de proteccion basado en derechos exclusivos, en el caso de que fuera viable en
absoluto, puesto que los mejoradores vy cientificos continuaran teniendo acceso sin restricciones a
una fuente enorme de diversidad almacenada en colecciones ex sifu,

Tomando como base las instituciones actuales en el dmbito de los derechos de propiedad
mtelectual y cultural, las posibles formas de proteccién o compensacion directa o indirecta para
los agricultores tradicionales serfan las siguientes:

i) Secretos comerciales

Algunos conocimientos valiosos se pueden conservar como secretos, particularmente en
caso de utilizacién de plantas con fines terapéuticos. Los poseedores de estos conocimientos
podrian estar protegidos por normas de competencia desleales, que no requieren un regisiro
Previo u otros tramites.

A diferencia de las patentes, la proteccién de secretos comerciales no confiere un
derecho exclusivo, sino el derecho a impedir la adquisicion v utilizacién por terceras partes de la
informacion protegida de manera contraria a las practicas comerciales honestas.

Cualquier informacion secreta de valor comercial se puede proteger mediante los
secretos comerciales {véase la seccion 7 del Acuerdo sobre los ADPIC), pero la mayoriz de las
legislaciones exigen, como condicion para la proteccion, que la persona gue tiene el control de la
informacién adopte las medidas necesarias, en las circunstancias pertmentes, para mantener la
informacion como confidencial. En otras palabras, debe haber actos deliberados encaminados a
proteger la informacién pertinente como secreta.

ii}Denominaciones de origen

La indicacion geografica es basicamente una marca utilizada en relacion con bienes o
servicios a fin de indicar su origen geografico. Pueden distinguirse res tipos de indicaciones
geograficas: a) indicaciones calificadas de orige‘fz?éj con un significado descriptivo particular
debido a caracteristicas especiales de los productos atribuibles esencialmente a un pals, region o
localidad. Estas indicaciones se conocen también como “denominaciones de ori gen” ' b)

" El Acuerdo sobre los ADPIC solamente obligz a los Estades Miembros a proteger este tipo de indicaciones.

¥y

 Algenos ejemplos tipicos son Champagne, Bordeaux, Pilsen, Havana,
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indicaciones geograficas simples de origen sin referencia a la calidad, es decir, en las que no hay
ninguna vinculacion directa entre ciertas caracteristicas de los productos y su origen geografico;
¢) indicaciones geograficas indirectas de origen, es decir, indicaciones asociadas por el publico
con una region geografica determinada’”,

" Esta fnodalidad de proteceion se puede aplicar a centros de diversidad de determinados
cultivos (CPGR, 1992) de manera andloga 4 su aplicacién a fos vinos y licores. Puede constituir
un mecanismo idéneo para asegurar el valor de los productos agricolas y contribuir a la
prosperidad de las zonas rurales.

La proteccion conferida en virtud de estos titulos puede ejercerse mediante asociaciones
que representen a los productores de la regién o zona correspondiente. Hay que sefialar, sin
embargo, que las denominaciones de origen no protegen una tecnologia o conocimiento
especificos como tales, sino que solamente impiden la utilizacién falsa de la indicacion
geografica.

i) Propiedad cultural

También se ha indicado (Reid ez al., 1993) que los conocimientos tradicionales de los
pueblos indigenas podrian protegerse como propiedad cultural en las condiciones establecidas en
la Convencion sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir ¢ impedir la importacién, la
exportacién y la transferencia de propiedad ilicitas de bienes culturales, admimstrada por la
UNESCO. Cada parte en la Convencion puede designar los tipos de propiedad que han de
considerarse como “propiedad cuitural”, que pueden comprender “colecciones raras y nuiestras
de fauna (v) flora”. La propiedad que se ha de proteger puede ser de creacion mdividual o
colectiva.

iv} Expresiones del folklore

A menudo se han mencionade las Disposiciones tipo para leyes nacionales sobre ia
proteccién de las expresiones del folklore contra la explotacién ilicita y otras acciones lesivas, de
ta UNESCO/OMPI, como posible marco para la proteccion de los conocimientos tradicionales
(véase, por ejemplo, Posey, 1993). Las Disposiciones tipo atribuyen derechos no sélo a personas
inciéviéua]g;; sino también a comunidades, y permiten la proteccion de creaciones en curso o
evolutivas’™.

Esta clase de proteccion pertencce a la esfera del derecho de autor, en el que sdlo puede
protegerse la expresion de un trabajo y no las ideas que le sirven de base. Esto limita ciertamente
su utilidad final como medio de proteccion y compensacion de métodos o conocimientos de un
caracter funcional.

3.2 DERECHOS DE REMUNERACION

Una alternativa para el reconociniento de las contribuciones de los agricultores que
podria examinarse consiste en un sistema en el cual se asegure el derecho a una remuneracion (no
asociado con el ejercicic de un derecho exclusivo) para compensar las contribuciones de las
comunidades. Algunas situaciones en la esfera de la propiedad intelectual se han abordado
mediante sistemas de este tipo. Asi ocurre, por ejemplo, con el derecho de préstamo publico, es
decir, el derecho a una remuneracion (que en ciertos paises esta directamente a cargo del Estado)
por el préstamo de libros de bibliotecas publicas. La suma respectiva se distribuye entre los
autores de acuerdo con ciertos criterios, como el niimero de libros en las existencias de las
bibliotecas.

" Este e ¢l caso, por eiemplo, de “Mozar--Kugeln”, que ¢l consumidor asocia con Austria, ¥ de “Ouzo” y “Grappa”,
que se asogian con Grecia e Tralia, respectivamente.

7 8610 Bolivia y Marruecos han introducido al parecer normas 8 el marco de Jas Disposiciones tipo.
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protegidas. Mediante este mecanismo, la ley introduciria la distribucién de tos beneficios
obtenidos de la explotacion comercial del germoplasma.

La aplicacion de los derechos del agricultor a nivel nacional puede contribuir a
compensar & los agricultores de un pais determinado por sus contribuciones. Los efectos del
sistema dependerian en parte de fa elasticidad de Ta demanda v de la medida en que se vieran
afectados los precios de las semillas y de los productos finales. 860 en este Gltimo caso el
aumento quedaria cubierto por la comunidad en general. La legislacion nacional sobre la
aplicacién de los derechos del agricultor representa un paso adelante, pero no soluciona el
problema de compensar a los agricultores a nivel mundial, dado el cardcter también mundial del
valor del germoplasma gue proporcionan.

A nivel internacional, la aplicacion de los derechos del agricultor requiere nNuevos
progresos en la constitucion de un fondo internacional en el marco del Sistema mundial de la
FAQ. con inclusion de la contribucion de los Estados y de ofras partes. Es evidente que en
realidad no habria ningtm “derecho” mientras no s¢ defina y se establezca juridicamente ia
“gbligacion” correspondiente.

4. CONCLUSIONES

El principio de los derechos soberanos sobre los recursos fitogenéticos se esta
refrendando de manera decidida mediante los acuerdos internacionales que se han examnado
brevemente mas arriba, v cada vez se introducen mas de manera explicita en las legislaciones
nacionales, Aunque tales derechos estan limitados por el derecho de acceso de otros paises, los
Estados han mantenido la libertad de determinar las condiciones en virtud de las cuales puede
tener lugar dicho acceso.

Ios Estados también tienen libertad para definir el caracter de los derechos (de propiedad
0 no) que se pueden reinvindicar con respecto a los recursos fitogenéticos como entidades fisicas
presentes en sus territorios. Entre las posibles opciones estin las de considerarios como
propiedad poblica o privada. Se debe seguir investigando las repercusiones de estas distintas
opciones. Las normas constitucionales y legislativas descritas mas arriba parecen indicar una
preferencia por el concepto de propiedad publica sobre los recursos silvestres, que se consideran
parte del “patrimonio nacional”.

La legislacion nacional sobre la propiedad fisica de los recursos fitogenéticos tiene un
efecto muy importante en la situacion juridica de todo el germoplasma presente en el territorio
del Estado respectivo, incluidas las colecciones ex situ, excepto en fos casos en los que s¢ hayan
establecido acuerdos internacionales.

La informacion genética se puede apropiar, con arreglo a las tendencias legislativas
actuales, mediante derechos de propiedad intelectual durante un pertodo limitado. Tienen
particular interés para los recursos fitogenéticos los derechos del obtentor y las patentes. En los
paises industrializados se tiende a aplicar estas titimas a las plantas, las células y ios
componentes subcelulares (incluidos los genes), aungue hay diferencias con respectoa la
proteceion de las obtenciones vegetales.

El registro de patentes de plantas y sus componentes ha planteado diversos problemas, en
particular con respecto al acceso a los depositos y el ambito de las reinvindicaciones. La
fegislacion sobre patentes, a diferencia de los sistemas de derechos de! obtentor, no permite
excepciones parecidas a las exenciones del agricultor y el obtentor. Las repercusiones de la falia
de una exencion del obtentor sobre el intercambio de germoplasma y sobre las actividades de
mejoramiento ha despertado considerable preocupacion.

L.a reglamentacion internacional sobre fa propiedad intelectual adoptada en el marco del
Acuerdo sobre los ADPIC define varias normas minimas de proteccién que han de observar
tados los Estados Miembros del GATT, particularmente con respecto d las indicaciones
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1 mas aclémtwmes sﬁrresp&nde a IBS _
] laleg Iaczcm apmpqaéa L que puede basarse, enel c@ncepm de un
“dérecho a r&mﬁnﬁracm mas q&e en mtemar crear azierec%ms exciusw&s '

- AY 1guat qae con cuaiqmer otro derecho, en 1a existéncia gzmdwa de k}s derechos del
agr:cuimr €5 hecesario- Idﬁrmﬁﬁ&r el 9b"ete €l ambito, Ies titulares v-las partes obligadas. Tales -
de:reches € pzzeden sancionar a nivel mﬁ}tﬂaterai 63 nivel nacional {o ambos} Es cenmderaiﬂe el
CONSEnso que se ha alcanzado en Tos Gltimos afios con respecto ala mayoria de los elementos
necesarios para establecer tales derwhf)z, a mwl mternamonai con{:ﬁmdos como el derccho 2 una'
remunieracis "'-Sm embarga hay varias cuestz(}nes qu mqmerﬁn ama _aeiaracxon uifermr ¥ Ea
eiabﬁramon de ies mecanismos institucionales apreprades o :

" Como se ha mencionade en o} texto, la normativa sobre la propiedad inteloctual, asi como sobre nwas formas de
propiedad, se ha de establecer por ley. No son naturalmente “inherentes” ningon bies.
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