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PRESENTACION

Los Derechos de Propiedad Intelectual son reconocidos en las legislaciones
de los paises desde hace muchas décadas y su existencia ha generado un marco
facilitador para promover la creatividad y la inversion en las innovaciones, en amplios
campos de la actividad humana.

Tradicionalmente, los DPI se han sustentado en dos grandes pilares juridicos,
las leyes de propiedad intelectual y las leyes de propiedad autoral. En las altimas
décadas, con el desarrollo de la Biotecnologia y las nuevas modalidades de invencion
en el reino vegetal se ha visto nacer un nuevo campo juridico que ampara estas
expresiones de la creatividad del intelecto humano que son las leyes de Proteccion de
las Obtenciones Vegetales.

La globalizacion de la economia y las comunicaciones han tenido gran impacto
sobre los enfoques y dinamicas de la investigacion agricola, particularmente con
relacion a la conservacion, uso y manejo de los recursos genéticos. La posibilidad de
tener acceso a los grandes mercados ha inducido a empresas multinacionales a la
realizacion de grandes inversiones en el estudio de la biodiversidad y aplicaci6n de la
biotecnologia al mejoramiento genético para la obtencion de nuevas variedades o
productos. Las significativas inversiones han determinado la necesidad de regulary
proteger el acceso a los materiales genéticos recientemente desarrollados para permitir
los retornos financieros necesarios y promover nuevas inversiones en el sector. Esos
nuevos materiales genéticos han tenido una gran y rapida aceptacion en el mercado
debido aque presentan mayor productividad, son resistentes a plagas o enfermedades,
a los metales toxicos del suelo, a la salinidad o al exceso de agua o contienen
mayores niveles de vitaminas o nutrientes. La ingenieria genética ha posibilitado la
obtencion de Organismos Genéticamente Modificados que satisfacen las demandas,
no solo de los consumidores, sino que de los productores y de las empresas del sector
de insumos o de procesamiento.

La proteccion de los nuevos productos a través de la propiedad intelectual
ha sido realizada a través de patentes y de un conjunto de normas juridicas regionales
como el Acuerdo de Cartagena o por convenciones internacionales generadas al
amparo de la OMC o de la UPOV.

Ese proceso ha afectado profundamente el papel de los INIAs y de los Centros
Internacionales como instrumentos oficiales, responsables por la generacién y
disponibilizacién de tecnologias para aumentar la produccion agricola de nuestros
paises. Como resultado, estos enfrentan el dilema de por un lado, mantener su
mision social y por otro, de usufructuar de las innovaciones generadas. Adicionalmente,
los paises enfrentan una erosion de su autonomia para determinar sus propias politicas
agricolas, debido a que la generacion de los nuevos materiales genéticamente
modificados han dejado de ser responsabilidad exclusiva del Estado.



Ante esa nueva realidad, existe ya un consenso al interior de los INIAs y de
las Instituciones Internacionales de la América del Sur de que es necesario implementar
acciones colectivas basadas en la cooperacion técnica reciproca para enfrentar y
resolver diversos desafios con relacion a: a) Reglamentacion a nivel de paises y
subregiones para el acceso e intercambio de los materiales genéticos, tecnologias y
metodologias, entre paises, con ecosistemas comunes; b) fortalecimiento institucional
para la formacidn de los recursos humanos requeridos, tanto a nivel de investigacion
de punta, como para el gerenciamiento de las negociaciones en el mercado tecnolégico;
c) estructuras institucionales encargadas de actividades como joint ventures con el
sector privado, proteccion intelectual de las tecnologias generadas por las instituciones
publicas y negociacion con el sector privado para la distribucion de royalties, por
ejemplo; y d) informacion y sensibilizacion de dirigentes y técnicos sobre los desarrollos
mas recientes del sector.

Frente a esa realidad, los Programas Cooperativos para la Investigacion y
Transferencia de Tecnologias (PROCIs) de los Trépicos Suramericanos, Cono Sury
Region Andina, PROCITROPICOS, PROCISUR y PROCIANDINO,
respectivamente en conjunto con el IICA, a través de la Direccion Regional Sur
(DRS), el Centro Regional Andino (CReA), y el Area Il de Ciencia, Tecnologia y
Recursos Naturales y con el apoyo de la Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria
(Embrapa), promovieron un Taller en América Latina, a nivel de dirigentes de INIAs
para evaluar el impacto de los DPI sobre los programas de investigacion agricola y
adoptar estrategias de orden institucional, gerencial o técnico para definir y enfrentar
los desafios presentados. El Taller sirvié para conocer las legislaciones adoptadas en
los diversos paises y a nivel subregional, con respecto a propiedad intelectual, las
caracteristicas y obligaciones del TRIPS y UPOV, como también las principales
experiencias nacionales con respecto al funcionamiento de reparticiones de Propiedad
Intelectual. Finalmente, los participantes del Taller identificaron las principales acciones
necesarias, tanto juridicas como institucionales, para adecuarse a los desafios actuales.
Entre ellas, resulta particularmente importante resaltar la necesidad de buscar
asociaciones con el sector privado para proveer lo mejor de la ciencia a los paises en
desarrollo.

El Comité Organizador del Taller Propiedad Intelectual e Investigacion
Agricola en la América del Sur se complace en presentar este documento como
contribucién al fortalecimiento institucional de los INIAs e Instituciones Internacionales
de la América del Sur, que les permitan enfrentar eficazmente los desafios del presente
y futuro.

El Comité Organizador



PREFACIO

En el periodo de 23 al 26 de agosto de 1999, los Programas Cooperativos de
Investigacion y Transferencia de Tecnologia, PROCISUR, PROCIANDINO y
PROCITROPICOS, conjuntamente con los Centros Regionales Sur y Andino del
IICA y con el apoyo de la Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria, EMBRAPA,
reunieron en el Hotel Marina Palace, en el Rio de Janeiro, Brasil, 45 destacados
dirigentes de las instituciones de investigacion agricola de América del Sur, técnicos
del IICA, Centros Internacionales del Sistema CGIAR, organismos internacionales,
sector privado y observadores de instituciones gubernamentales relacionadas con la
propiedad intelectual e investigacion agricola, para realizar el Taller sobre Investigacion
Agricolay Propiedad Intelectual en la América del Sur.

El Taller consistio de dos partes. En la primera parte fueron presentadas 18
conferencias abordando la situacion de los Derechos de Propiedad Intelectual a nivel
regional y de pais, con respecto a la investigacion agricola en Sudamérica. La segunda
parte consistié en organizar grupos de trabajo para conocer su reaccion con respecto
a preguntas elaboradas por el Comité Organizador, con relacion a acciones estratégicas
a nivel de INIAs y los DPIL.

El Taller tuvo como objetivo general la actualizacion de los dirigentes de las
instituciones nacionales y internacionales de investigacion agricola de América del
Sur, cuanto a los problemas, soluciones, desafios y oportunidades relacionados con
los derechos de propiedad intelectual en el ambito de la investigacion agricola.

Los objetivos especificos del Taller fueron:

o Sistematizar una vision global y regional con respecto a los derechos de propiedad
intelectual en el ambito de la investigacion agricola, particularmente con relacion
al GATT/TRIPS y UPOV.

¢ Identificar los grandes problemas que afectan los derechos de propiedad intelectual
en el ambito de la investigacion agricola en América del Sur, particularmente, con
respecto al intercambio de materiales genéticos, adaptaciones institucionales y
politicas nacionales y regionales.

¢ Intercambiar experiencias de gerenciamiento implementadas por instituciones de
investigacion agricola de la region relacionadas con los derechos de propiedad
intelectual.

¢ Identificar instrumentos y acciones necesarias para armonizar puntos de vista y
soluciones, tanto a nivel regional como nacional, para fortalecer la capacidad de



las instituciones de investigacion agricola en dar respuestas a las demandas y
desafios que plantean los derechos de propiedad intelectual.

Al final del Taller fueron obtenidos los siguientes productos:

Una vision global de las problematicas de los derechos de propiedad intelectual en
el ambito de la investigacion agricola.

Una visién regional sobre la situacion de los derechos de propiedad intelectual con
relacion a la investigacion agricola en América del Sur.

Conocidas las experiencias de gerenciamiento de las entidades de investigacion
agricola, con respecto a los derechos de propiedad intelectual en el ambito de
algunos paises de América del Sur.

Preparada propuesta de instrumentos y acciones para armonizar la situacion de
los DPI en el ambito de la investigacion agricola, en el continente suramericano.
Recomendaciones de los grupos de trabajo a respecto de acciones estratégicas
para armonizar investigacion agricola y DPI.



AGRADECIMIENTOS

El Comité Organizador del Taller sobre Investigacion Agricola y Propiedad
Intelectual en la América del Sur, expresa sus agradecimientos a las diversas
instituciones publicas y privadas que participaron efectivamente para la realizacién
de este taller. Gustariamos de agradecer a EMBRAPA Solos, que, a través de su
Jefe General, Dr. Antonio Ramalho Filho, nos propici6 el apoyo logistico necesario
para la buena marcha del Taller.

NOTA DE LOS EDITORES
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SITUACION GLOBAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL,
DESAFiOS Y OPORTUNIDADES

Carlos M. Correa'
Apropiaciéon de resultados innovativos

La propiedad intelectual es uno de los medios de apropiacion de los resultados
innovativos. Ella confiere un mecanismo legal para impedir el uso por terceros no
autorizados de la materia protegida. En el curso de la presente década, la propiedad
intelectual ha recibido una creciente atencién por parte de los gobiernos, las instituciones
de investigacion y las empresas. El sector agricola no ha sido ajeno a este proceso,
particularmente como resultado de la difusion de las técnicas de ingenieria genética.

El valor de la propiedad intelectual como método de apropiacion varia segiin
la materia de la innovacion. Asi, ella generalmente es mas eficaz respecto de los
productos que de los procesos, pues la proteccién de estos ultimos no impide, en
principio, que se empleen procesos alternativos para alcanzar el mismo resultado.

La innovacién puede gozar de una “proteccion técnica” cuando, por la
naturaleza del proceso o producto, el tiempo/costo de imitacion es tal que para los
potenciales competidores es mas rentable un desarrollo propio que la via imitativa.
Asimismo, en las variedades vegetales, la hibridizacion y las nuevas técnicas de
esterilizacion, limitan o impiden el re-uso de semillas por parte de los agricultores.

Diversos capitulos de la propiedad intelectual pueden tener relevancia en la
actividad agricola, incluyendo los secretos indistriales, las patentes (por ejemplo, en
relacion con vacunas, kits de diagndstico, maquinaria agricola y, segin la legislacion
de cada pais, microorganismos y partes de plantas), los derechos de obtentor -aplicables
a los resultados de trabajos de fitomejoramiento convencional.

El marco internacional

Diversas convenciones internacionales se aplican en el area de la propiedad
intelectual en los paises del PROCISUR, tales como la Convencién de Paris relativa
a propiedad industrial y el Convenio UPOV sobre variedades vegetales. También es
de aplicacion el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual

! Consultor del PROCISUR. Uriburo 950,10 piso, Buenos Aires 1114, Argentina.



Relacionados con el Comercio (Acuerdo “TRIPS” o “ADPIC”), aprobado como un
componente del Acta Final de la Rueda Uruguay en abril de 1994. Este es el instrumento
internacional de mayor alcance que se haya suscrito hasta el momento en materia de
derechos de propiedad intelectual.

Elreferido Acuerdo obliga a proteger por patentes los microorganismos, pero
permite que se excluya la patentabilidad de plantas y animales. Establece, ademas, la
obligacion de proteger las variedades vegetales, y contiene disposiciones sobre
procedimientos judiciales y administrativos y otras medidas relacionadas con la
observancia de los derechos.

El incumplimiento de las disposiciones del Acuerdo puede constituir la base
de un procedimiento, de solucion de diferencias bajo las normas de la Organizaci6n
Mundial del Comercio (OMC). A fin de 1999 vence el plazo general de transicion
otorgado a los paises en desarrollo para adecuar sus legislaciones a los estandares
del Acuerdo.

El Acuerdo TRIPS no obliga a adoptar un régimen idéntico al de la UPOV, ni
a adherir a esta convencion. Sin embargo, numerosos paises estdn instrumentando la
obligacion de proteger las variedades vegetales sobre la base de derechos de obtentor
y la adhesion a la Unién. Desde abril de 1998, los nuevos paises adherentes sélo
pueden hacerlo a la UPOV 1991, pues ha quedado cerrada la posibilidad de
optar a la Convencién de 1978.

Otra posibilidad consiste en elaborar un régimen sui generis de proteccion
que se base en fundamentos nuevos. En tanto y en cuanto brinde una proteccidn
“efectiva” y cumpla con los principios generales vinculantes (por ejemplo, trato
nacional), un enfoque de este tipo seria compatible con el Acuerdo TRIPS. Actualmente
estan en discusion diferentes iniciativas tendientes a brindar modelos alternativos a
los paises en desarrollo, de manera de que se establezcan regimenes sui generis
diferentes a UPOV.

Los acuerdos sobre recursos genéticos

Los paises del Cono Sur son parte también de la Convencidon de Diversidad
Biolégica (CDB), la que ha introducido normas -solo instrumentadas en la regién por
ahora en los paises del Grupo Andino- sobre acceso a los recursos genéticos y
participacién en los beneficios derivados de la explotacion comercial de recursos
genéticos.
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La Conferencia de las Partes de la Convencion se ha reunido en diversas
oportunidades, y se ha iniciado el trabajo de 6rganos subsidiarios. Uno de los temas
bajo negociacion es el establecimiento de un protocolo sobre bioseguridad, para regular
la liberacion de organismos modificados genéticamente (OGMs) en el medio ambiente.
Importantes diferencias subsisten, empero, respecto del tratamiento a ser otorgado a
las plantas transgénicas.

Varios paises del Cono Sur son parte también del Compromiso Internacional
sobre Recursos Fitogenéticos de la FAQ, en cuya revision participan activamente.
La revision, que se lleva a cabo en el marco de la Comision de Recursos Genéticos
de la FAO, apunta a establecer un acuerdo multilateral de intercambio de
germoplasma, al menos para los principales cultivos, sin que cada transferencia esté
sujeta a permiso previo. Las propuestas bajo discusion incluyen el reconocimiento de
los “Derechos de los Agricultores”, tema sobre el cual ya existe un principio de
acuerdo.

Cabe mencionar, por ultimo, que como consecuencia de la adopcion de la
CDB, los Centros del CGIAR, cuyos bancos de germoplasma reiinen una parte
principal de las colecciones ex situ del mundo, han disefiado y aplican nuevas politicas
en materia de propiedad intelectual las que se expresan, entre otras cosas, en los
acuerdos por los que los Centros colocaron sus colecciones de materiales designados
bajo los auspicios de la FAO. Los Centros se han comprometido a no reivindicar
propiedad legal alguna ni reclamar derechos de propiedad intelectual sobre el
germoplasma recolectado ni sobre la informacion relacionada con €, y se aseguraran
que las entidades receptoras de muestras acepten las mismas obligaciones.

Empero, el material depositado en un centro internacional puede quedar sujeto
a las regulaciones nacionales sobre acceso, como es el caso de los paises del Grupo
Andino, cuya Decision 391 se aplica a los materiales que sean originados de un pais
andino, con independencia de la fecha de su recoleccion (articulo 37).

La proteccion de materiales biolégicos

La proteccion mediante propiedad intelectual de vegetales incluyen los
derechos de obtentor, aplicables respecto de las variedades vegetales, y las patentes
de invencion, aplicables a partes de plantas, incluyendo genes, células, semillas, plantas,
procedimientos de transformacion de plantas y vectores de transformacidn asi como,
en algunos paises, variedades vegetales e hibridos.

11



Los derechos de obtentor han sido objeto de reglas internacionales en el
marco de la Unién para la Proteccion de las Obtenciones Vegetales (UPOV), la que
ha sido revisada en diversas oportunidades (la ultima de ellas en 1991). Las patentes
han sido reguladas, en el plano internacional, por el Convenio de Paris sobre Proteccion
de la Propiedad Industrial (revisado por ultima vezen 1971) y por el Acuerdo TRIPS,
adaptado en el marco del GATT/OMC en 1994.

Existen importantes diferencias en cuanto al objeto y alcance de la proteccion
conferida por derechos de obtentor y patentes. Una importante diferencia entre el
régimen de patentes y el de derechos de obtentor surge de las excepciones que son
admitidas en uno y otro caso. La “excepcion del fitomejorador” y el “privilegio del
agricultor” son dos elementos comunes en la legislacion de derechos de obtentor.

Si bien los regimenes de patentes y de derechos de obtentor protegen
materiales vegetales, la hacen sobre una materia definida en forma y con alcances
diferentes. En tanto el primer régimen se adapta a los intereses de las empresas con
capacidad en ingenieria genética, el segundo se dirige principalmente a quienes realizan
tareas de fitomejoramiento, mediante técnicas convencionales. Con la difusién de
variedades transgénicas, adquiere creciente importancia la “interfase” entre ambos
derechos y, en particular, la consideracion de los efectos de una patente sobre un
componente del material respecto de su uso ulterior como fuente de variacion.

En los paises industrializados existe una convergencia de la legislacion en lo
que respecta a la apropiacion de materiales existentes en la naturaleza mediante
patentes. El alcance de la proteccion que confieren las patentes sobre recursos
vegetales es fuente de considerable incertidumbre y controversia.
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PROPIEDAD INTELECTUAL, AGRICULTURA Y COMERCIO ANTE
EL NUEVO MILENIO -~

Enrique Alarcon' y Francisco Astudillo?
Impactos generales

Los derechos de propiedad intelectual, ademas de sus propias
connotaciones como se anota mas adelante, tienen impactos sobre la direccién del
cambio técnico agricola, el ambiente, en especial los recursos naturales y el comercio
agricola, entre otros. El primer caso se refiere a los resultados de la investigacion
agricola, su utilizacién y apropiacion y mas ampliamente el fomento a la innovacién
tecnolégica que implica competir por medio de la capacidad para disponer de
conocimientos y llevarlos al mercado cualquiera que este sea. El segundo caso tiene
que ver con el acceso, uso y conservacion de los recursos naturales, por ejemplo, la
biodiversidad, especialmente los recursos genéticos y derechos por parte de los
productores y las comunidades locales e indigenas que los resguardan. El tercer
caso, principal tema de este escrito, se refiere al impacto sobre el comercio, en este
caso el agricola. Estos impactos tienen interacciones entre si y por lo tanto, el disefio
de politicas e instrumentos de accion sobre los DPI en el ambito comercial agricola
no pueden verse desligados de los aspectos mencionados, como el acceso a los recursos
genéticos y bioquimicos, la bioseguridad y la orientacion de la innovacion tecnolégica
y el propio mercado de tecnologias.

Definiciones

La propiedad intelectual comprende derechos exclusivos de uso, respecto a
resultados de actividades humanas realizadas en las dreas econdémica, cultural y
tecnologica. Se trata de una disciplina juridica que permite a los creadores excluir a
terceros de la utilizacion de los resultados de su esfuerzo intelectual y amerita, por
ello, reconocimiento y amparo juridicos. La propiedad intelectual tiene connotaciones
econdémicas y comerciales muy importantes porque limita o posibilita competir. La
propiedad intelectual se divide en dos grandes campos: los derechos de autor y conexos
y la propiedad industrial, este tltimo referido en este escrito.

! Director del Area de Ciencia, Tecnologia y Recursos Naturales del [ICA'y Cargo Ad Hoc de la
Secretaria del FORAGRO. IICA Sede, 552200, Coronado, Costa Rica.

2Consultor del PROCIANDINO. Av. La Salle, Torre Imopreabogado, piso 8, Oficina 8-3 Los Caobos,
Caracas 1050, Venezuela.
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La propiedad industrial tiene varias categorias y para los efectos de la
agricultura, principalmerfte las patentes, los derechos de obtentores de variedades
vegetales (DOV), las indicaciones geograficas, secretos industriales y comerciales,
entre otros tienen singular importancia. Una categoria muy relacionada con la
agricultura son los derechos de obtentores vegetales DOV, que se establecieron para
reconocer los derechos intelectuales de los creadores de nuevas variedades vegetales
y, por ende, para excluir a terceros de la produccion y comercializacion de esas
variedades, que deben distinguirse de las notoriamente conocidas, ser homogéneas
frente a otras variedades de las especies, ser capaces de transmitir sus caracteristicas
genéticas a su descendencia y deben contar con una denominacion. La aplicacion de
los DOV se da en el marco del sistema de la Unidn Internacional para la Proteccion
de las Obtenciones Vegetales (UPOV), en sus Actas de 1978 y 1991.

Los DPI y el Comercio Agricola

Hoy en dia es reconocido que los conocimientos y nuevas ideas materializadas
forman parte muy importante del comercio. Este ¢s el caso de los medicamentos y
productos nuevos de otras industrias cuyo valor reside en la cantidad de innovacion
que incorporan. Para el caso de la agricultura, cuya funcién se veia en el pasado
centrada en proveer alimentos baratos y sus productos se comercializaban como
“mercancias de baja tecnologia”, pese a los esfuerzos de la revolucién verde. Hoy
esta posicion se revalora. Bajo una nueva visioén y funciones, como la de aportar al
crecimiento econémico a través de exportaciones de productos diversificados, con
un alto valor agregado y conservar el ambiente, conlleva a que los productos agricolas
transados incorporen mayores proporciones de innovaciones que forman parte de su
valor. Este es el caso de flores con mayor duracion después de la cosecha, semillas
de algoddn, maiz y trigo resistentes a insectos, semilla de papa transgénica resistente
a heladas, a manera de ejemplos. En realidad, se esta dando cada vez més un mercado
de productos agropecuarios que implicito llevan un mercado de tecnologias. Este es
el caso del comercio de productos que contienen “organismos genéticamente
modificados” (OGM) a través de las nuevas biotecnologias. Por ejemplo, se estima
que en el mundo puede haber cerca de 35 millones de hectareas sembradas con
plantas transgénicas. '

Durante la segunda mitad de los afios ochenta, varios paises industrializados
presentaron argumentos s6lidos que demostraron que sus exportaciones hacia las
naciones en vias de desarrollo habian disminuido, debido a la falta de proteccion de
los DPI. En las negociaciones de la Ronda Uruguay (Acuerdo General de Aranceles
Aduaneros y Comercio -GATT) por ejemplo, confirmaron con indicadores estadisticos
que la “pirateria” de obras protegidas habia aumentado. En efecto, el grado de
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proteccion y acato a los DPI cambiaba mucho de un pais a otro, pese a que existian
diferentes acuerdos y normas internacionales. Al ingremenfarse el comercio de bienes
con una alta incorporacién de inventivas e innovaciones las diferencias de proteccion
entre paises se tornaron en fuentes de tensiones. Ello obligé a la necesidad de fijar
unas nuevas reglas de juego acordadas en un ambito internacional en el campo de la
proteccion de la propiedad intelectual.

En la Ronda Uruguay, los paises adoptaron el Acuerdo sobre los Aspectos
de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio
(ADPIC), con la finalidad de que los Estados Miembros de la Organizacion Mundial
del Comercio (OMC) adaptaran sus legislaciones a estindares minimos de proteccion.
El ADPIC se constituye en una especie de testamento en materia de propiedad
intelectual debiendo los paises en desarrollo miembros de la OMC acogerse al mismo,
adaptar sus legislaciones y tomar las medidas necesarias para cumplir con los
estandares minimos de proteccion fijados en su articulo, para lo cual tienen hasta el
afio 2000, pudiendo los paises menos adelantados, extender su aplicacion hasta el
2005.

Los paises de ALC, a menos que algo diferente surja a partir del 2000, no
podran ir mas alla de dichos plazos para la aplicaciéon del ADPIC e implementacion
de sus estandares minimos. En contrapartida, tampoco deberan ser desafiados para
que adopten parametros que vayan mas alla de lo acordado. Por otro lado, cuando
surjan diferencias comerciales con respecto a los DPI, los paises pueden recurrir al
sistema de solucion de diferencias de la OMC.

El ADPIC contempla estandares minimos de proteccion que deben cumplir
los paises miembros en varios de sus articulos. Uno de ellos, de gran significado para
la agricultura y las obtenciones a base de tecnologias convencionales y las nuevas
biotecnologias es el Niimero 27 sobre material patentable. Mas concretamente su
seccién 27.3b. tiene provisiones que obliga a los miembros de la OMC a patentar
todos los productos y procedimientos tecnoldgicos; sin embargo, se excluyen las plantas
y los animales en general, mas no los microorganismos, los procedimientos no bioldgicos
o microbioldgicos. En el caso de plantas, queda abierta la posibilidad de proteger
variedades vegetales a través de sistemas sui generis como es el caso de los DOV
o por medio de las patentes o de una combinacién de ambos. Al no mencionarse
genes y células vegetales ni productos derivados, éstos podrian ser objeto de patentes,
si cumplen con las condiciones establecidas en las leyes, las cuales son basicamente:
novedad universal, altura inventiva y aplicacién industrial.
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En el caso de los animales, no existe un sistema especifico para la obtencién
de DPI, como sucede con las plantas a través del sistema de DOV. Tampoco existe
obligacion de conformidad con el ADPIC de proteger las obtenciones mediante un
sistema sui generis o por patentes. Las plantas y los animales, en su estado natural,
no pueden ser objeto de patentes, por cuanto no son productos de la intermediacion
del hombre; es decir, no son manufacturas. Por lo tanto, las plantas y animales que
nacen mediante un proceso de hibridaci6n natural no son patentables, pues no cumplen
con la condicion de altura inventiva. Las plantas y animales, transgénicos, en cambio,
si cumplen con la condicién de altura inventiva, pues se producen empleando
modificaciones mediante la ingenieria genética.

Instrumentacién del ADPIC en América Latina y el Caribe

La instrumentacion del ADPIC en los paises de América Latina y el Caribe
no es uniforme. Por ejemplo, en relacion con el articulo 27, seccion 3.b., en lo referente
a un sistema sui generis, como es el caso de los DOV, los paises de Sur América y
Meékxico disponen de marcos juridicos que van desde leyes explicitas hasta disposiciones
en el ambito de leyes de semillas que incluyen proteccion de cultivares. En la actualidad,
8 paises de ALC son miembros de la UPOV y posiblemente ese nimero se eleve a
13. En algunos casos, como en la Region Andina, los paises han acordado un régimen
comin de proteccion para las obtenciones vegetales y cada uno puede reglamentar
su ejecucion. Contrasta esta situacion con los paises de Centroaméricaen loque a la
fecha, con excepcion de Panama, que tiene una ley promulgada y un decreto elaborado,
los demas s6lo tienen proyectos de leyes, sea en la forma de modificaciones a la
legislacion sobre semillas o bien mediante leyes de obtentor propiamente; algunos
como Costa Rica, en sus leyes de semilla hacen mencion a los DOV. Inclusive, en
algunos paises como Guatemala, los proyectos de patentes permitirian proteger material
bioldgico vegetal. En laRegion Caribe también hay una situacion de vacio general en
materia de instrumentacion del ADPIC, salvo excepciones como el caso de Cuba,
que dispone de certificados de invencion y estan desarrollando un sistema de DOV y
Trinidad y Tobago que es miembro de UPOV desde 1998. Otro asunto relevante es
que cuando se piensa en sistemas mas alla de los DOV para proteger las invenciones
derivadas, por ejemplo de las nuevas biotecnologias agricolas, los sistemas de DPI,
como el caso de las patentes no estan del todo acondicionados a la agricultura ni a
proteger el “material vivo”. Justamente este tipo de situaciones obligd a que el
Parlamento Europeo emitiera nuevas disposiciones para adecuar la proteccion a las
invenciones de las nuevas biotecnologias.

Un balance general es que la Regidn, salvo el caso de ciertos paises, esta en
un estado temprano de desarrollo de la aplicacion de los DPI para la agricultura. Por
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otro lado, las implicaciones estan por el lado de los acuerdos y los plazos de cumplimiento,
los cuales practicamente vencen en este siglo y en el futuro, los paises que no cumplan,
pueden verse sometidos a disputas y sanciones comerciales. Sobre este iltimo aspecto
vale la pena mencionar que el ADPIC contempla mecanismos para la resolucién de
diferencias entre paises. Asi, el establecimiento de disputas desde 1995 y el proceso
de “monitoreo” de la operacién del Acuerdo es apoyado por parte del Consejo del
ADPIC en el ambito de la OMC.

Proteccion de las nuevas biotecnologias

La utilizacién de métodos de mejoramiento genético acompaifiados del uso
de herramientas modernas como la incorporacion de las nuevas biotecnologias, el uso
del control genético de la apomixis, microorganismos, etc., implica procesos que van
mas alla de la obtencién de variedades al estilo tradicional. Ello tiene que ver con la
manipulacion de la estructura genética de las plantas, animales y microorganismos,
partes de plantas, células, secuencias parciales o totales de genes y hasta estructuras
moleculares mas infimas. En los paises desarrollados, los DPI estan disefiados para
crear incentivos para motivar el desarrollo de innovaciones tecnoldgicas, cuyo fin es
incorporarlas al mercado. Los productos de las nuevas biotecnologias, una vez que
han sido generados y probados, son comercializados a lo interno y a lo externo y asi
se prueba su valor para quienes los han creado. Estas son algunas de las razones por
las cuales, los actores de la innovacion de los paises desarrollados estan interesados
en el sistema de patentes.

Si bien los paises de la Region van camino a cumplir con sus compromisos del
ADPIC para el caso de la agricultura, ello principalmente se da en el marco del
sistema de proteccion de DOV, como se mencioné. Hay también que analizar y tomar
en cuenta el sistema de patentes, ain cuando este no esta del todo disefiado para
innovaciones biotecnoldgicas ni productos de la agricultura y 4reas relacionadas, y
prever las adecuaciones del caso. En la Region, salvo excepciones de naciones grandes
con mayor desarrollo cientifico e incursion del sector privado nacional y transnacional,
la cantidad de inventiva endégena en el campo de las nuevas biotecnologias no es
muy grande. No es de sorprenderse que en los paises de la Region las solicitudes de
patentes provengan mas de no residentes que de ciudadanos de la Region. De esta
manera, regimenes de proteccion mas complejos pueden beneficiar en primera
instancia mas a firmas extranjeras para exportar su material protegido que producir
dichos materiales en las paises en desarrollo. Sin embargo, esta situacion se puede
revertir al incrementarse en la Region las inversiones en la produccion de nuevos
conocimientos. Esta estrategia conlleva la constitucion de sistemas nacionales de
innovacion que implican alianzas entre los sectores nacionales piiblicos y privados, el
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sector internacional de investigacion y la investigacion multinacional, como ya empieza
a ocurrir en ciertos paises estableciendo un ambiente regulatorio apropiado. Asi, el
tema de un sistema de proteccion de los DPI mas amplio empieza a ser relevante por
larealidad dinamica comercial e innovativa y la integracion subregional y regional.

Desafios para la nueva ronda de negociaciones

(Qué pasard antes de finalizar el presente afio y ante la nueva ronda de
negociaciones del nuevo milenio para el caso de la agricultura y los acuerdos
relacionados bajo el manto de la OMC como el ADPIC? Ciertamente pareciera que
pudiesen darse dos situaciones, una que la discusion se dirija a discutir laimplementaci6n
del ADPIC y la otra mas alla, como seria el proponer modificar el contenido de
ciertos articulados y medidas transitorias sobre los plazos, sobretodo por el hecho de
los paises en desarrollo ya han tomado mayor conciencia y conocimiento sobre las
implicaciones de lo que acordaron en la Ronda de Uruguay y porque el marco de la
OMC facilita ahora una participacion mas abierta. En sintesis parece que el proceso
de revision del ADPIC, en su relacion con la agricultura podria implicar que se haga
para el caso de patentes, el tema de los procesos no naturales bioldgicos y la puesta
en marcha del mismo para el caso de la agricultura. Por otro lado es importante
recalcar que el articulo 27.3.b es el unico en el ADPIC sujeto a una revision temprana.
En definitiva los paises de la region deberan considerar tres posibles escenarios: La
revision del articulo 27.3 para este afio, la revision de todo el Acuerdo ADPIC para el
2000y por ultimo, los términos de las negociaciones sobre propiedad intelectual que
se lanzarian como parte de la nueva Ronda de la OMC, a finales de este aifio en
Seattle.

Relaciones entre el ADPIC y la Convencién de la Biodiversidad, CDB

Cada vez esta tomando més intensidad las relaciones entre los propios
acuerdos de laOMC, y otros como la CDB. Asi el tema de los OGM se ha extendido
desde las discusiones del protocolo de bioseguridad a aquellas comerciales. El fondo
del asunto no debiera ser si se usan o no las nuevas biotecnologias para mejorar la
produccién agropecuaria y agregar valor a los productos a comercializar, sino en la
importancia de establecer sus riesgos sobre base sélidas cientificas, medidas fuertes
de bioseguridad y hacer conocer a los consumidores de los paises sobre la presencia
de OMG en los productos que se transan y se ofrecen, aunque esto sea prerrogativa
de cada pais, y no esté incluido en las negociaciones internacionales.

El asunto central es como los paises pueden instrumentar los acuerdos de la
CDB y del GATT, como el caso del ADPIC, en el ambito del alcance y limites que
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imponen las mismos. Por otra parte, las discusiones y conflictos pudieran originarse,
no por el texto de sus provisiones tomando en cuenta sus objetivos sino por la
instrumentacion de los acuerdos mencionados. Por ejemplo, al establecerse el
nuevo protocolo de bioseguridad surgen nuevas provisiones y asi el tema se torna
mas complejo para la nueva ronda de negociaciones comerciales. Se puede dar
la situacion de que mientras un grupo de paises puede plantear que el protocolo
de bioseguridad aplique estrictamente por ejemplo, a las semillas producidas por
ingenieria genética y organismos que puedan multiplicarse y dispersarse en el
ambiente, algunos otros paises pueden postular que el protocolo incida, no solo el
comercio de productos de material vivo, conteniendo OMG, sino otras mercancias,
como textiles, harinas, provenientes de plantas modificadas genéticamente por
medio de las nuevas biotecnologias. Por otra parte, pudiese ser que algunos paises
desarrollados deseasen incorporar en la agenda de la nueva Ronda, el tema del
comercio, de productos biotecnolégicos, sobre todo a la luz de diferencias
recientemente surgidas.

Por altimo, el resultado de las negociaciones sobre el Protocolo de Bioseguridad
en Cartagena, permiten ver que hay importantes diferencias en temas como la
instrumentacion de los acuerdos bajo la OMC y el Protocolo; la aplicacion del acuerdo
sobre informado previo a las exportaciones d¢ OGM para consumo humano o para
su procesamiento, entre otras. Superarlas requerira de una intensa labor de
convencimiento entre las partes y bisqueda del consenso.

Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA)

Uno de los nueve grupos de negociacion que actualmente laboran intentando
crear para el afio 2005 un Area de Libre Comercio Hemisférica es precisamente el
de Propiedad Intelectual, cuyo objetivo es reducir las distorsiones al consorcio y
promover y asegurar una adecuada y efectiva proteccion de los derechos de propiedad
intelectual, tomando en cuenta los avances tecnologicos.

Los negociadores solo han fijado algunos temas en las tres reuniones que se
han dado hasta el presente (principios generales, marcas, indicaciones geograficas y
derecho de autor), con el objeto de iniciar su discusion el aiio proximo. Para la cuarta
reunion prevista para septiembre, se ha previsto fijar temas mas relevantes a nuestros
fines, como patentes de invencion, derechos de obtentores de variedades vegetales y
otros. Los paises pueden presentar en relacion con estos temas, los puntos que
consideren relevantes.
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Asi, subtemas como actividades agricolas y pecuarias, la biotecnologia, el
acceso a los recursos genéticos, la bioética y los conocimientos tradicionales de
comunidades locales asociadas a estos podrian ser incluidos para ser debatidos a
partir del afio préximo.

El ALCA podria igualmente ser un excelente escenario para desarrollar la
cooperacion técnica y financiera que deben prestar los paises desarrollados a los
paises en vias de desarrollo, para el cumplimiento de las obligaciones que les impone
el Acuerdo sobre los ADPIC (Art. 67). En el caso de este hemisferio, se observan
desarrollos legislativos e institucionales disimiles en materia de propiedad intelectual
en general, y como se menciond, ello se incrementa para en caso del sector
agropecuario. El afio 2000 puede sorprender a algunos de nuestros paises sin la
plataforma institucional minima para hacer frente a las exigencias comerciales
derivadas de los acuerdos de la OMC. La propiedad intelectual es, quizas, el ejemplo
mas ilustrativo de esta situacion. La formacion de recursos humanos como
negociadores en el ambito ALCA, se estd dando fundamentalmente para funcionarios
de los ministerios de industria y comercio, pero, no para los que laboran en los sectores
agricolas y ambientales, quienes son los que deberan dar respuestas y luego tomar
decisiones en ambito en, estas areas en los respectivos paises.

Algunos aspectos puntuales de los DPI para el comercio agricola

En forma muy concisa se hace mencion a los DPI y alguno de sus efectos
para el comercio internacional agricola:

¢ Los paises miembros de la OMC pueden conferir DPI sobre obtenciones vegetales,
pero no estan obligados a hacerlo en relacion con los animales. Sin embargo, los
productos derivados de las plantas y animales si pueden ser objeto de estos
derechos.

¢ La no concesion de derechos sobre obtenciones vegetales en un pais impediria
probablemente que este pais comercialice sus productos a nivel internacional.

¢ El incumplimiento de los acuerdos internacionales sobre DPI podra conducir a
disputas y sanciones bajo acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales.

¢ Los paises de ALC, antes de que concluya 1999, deberan haber adecuado sus

legislaciones, de manera que guarden la mayor uniformidad posible con los
estandares minimos de proteccién que exige el ADPIC.
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e Las naciones que no tienen ninguna forma para proteger los DPI pueden apoyarse

en la experiencia y capacidad de otras y recurrir a fa capacidad técnica de
organismos regionales o internacionales de cooperacion técnica.

Si el ADPIC faculta a los paises para excluir a los animales de las patentes, debe
analizarse si eso conviene, en términos del fomento a la investigacion orientada a
obtener nuevos genotipos o razas y de la promocion de su comercio. Debe
analizarse ex ante las consecuencias de que algunos de los paises de la region
permitan patentes en animales y otras las prohiban, respecto de lo cual lo deseable
es que haya una posicion comin.

El ADPIC no prohibe la proteccion de los alimentos y otros productos provenientes
de animales por medio de patentes. Por ello, los paises de la region que ain prohiben
las patentes para los alimentos deberian revisar sus leyes para adecuarlas al marco
internacional.

Los paises deben tener claridad respecto del concepto de soberania sobre sus
recursos bioldgicos (entre ellos, los genéticos), de la facultad que tienen para
regular el acceso a dichos recursos, tal como estd prevista en la CDB, y del
espacio para obtener DPI sobre productos derivados o sintetizados de esos recursos
genéticos.

Es fundamental analizar situaciones y tendencias sobre el comercio de productos
agricolas cuando corresponda a productos que incorporen OGM en relacién con
el propio impacto para los paises y el de sus socios comerciales tomando en
consideracion las relaciones entre el ADPIC y la CBD y sobretodo la
instrumentacion de los mismos.

En relacion con los OGM es conveniente intensificar la normatividad y capacidades
institucionales en materia de bioseguridad y evaluar posibles riesgos, efectos e
impactos de las nuevas biotecnologias con base a pruebas cientificas al proyectar
las discusiones al ambito comercial.

En el ambito de facilitar el comercio intraregional, la integracion tecnoldgica y las
negociaciones comerciales, el adoptar posiciones conjuntas y buscar armonizar
regimenes entre paises es importante tanto en relacién con el OMC/ADPIC como
para el camino en construccién hacia la futura Area de Libre Comercio para las
Américas (ALCA).
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El ALCA permitira plantear en materia de propiedad intelectual, algunos temas
no previstos en el ADPIC, como es el acceso a recursos genéticos, el conocimiento
tradicional de comunidades locales y la bioética. Asimismo, la cooperacion técnicay
financiera prevista en el ADPIC pudiera desarrollarse en ALCA.

Acci6én de cooperaciéon de IICA

Se contribuye a fortalecer las capacidades institucionales de los paises en el
tema de los DPI y su gestion via: a) Informacion de caracter regional y global y
facilitamiento del didlogo hemisférico; b) Gestion de los DPI en el ambito del manejo
de los recursos fitogenéticos a través de la accion colaborativa entre paises mediante
redes como REMERFI; ¢) Gestion de la investigacion y el efecto de las DPI bajo los
Programas Cooperativos de Investigacion Agricola; y d) Apoyo en la preparacion
para las negociaciones comerciales agricolas multilaterales y hemisféricas, preparando
material informativo y talleres y seminarios especializados sobre el tema en alianza
con otros organismos de cooperacion técnica que profundizan estos aspectos.
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LA EXPERIENCIA DEL GCIAI EN POLITICA Y MANEJO DE
LA PROPIEDAD INTELECTUAL

César Falconi', Joel Cohen' y John Komen'

Las organizaciones nacionales de investigacion agricola (ONIAs) de los paises
en desarrollo, los centros internacionales de investigacion agricola y los institutos de
investigacion avanzada son afectados colectivamente por los cambios en los derechos
de propiedad relacionados a la investigacion agricola. Estos cambios son especialmente
relevantes a estas entidades que se asocian para realizar investigacion debido a dos
desarrollos relacionados: primero es el aumento de la importancia de la biotecnologia
en la investigacion de los centros. Segundo es la creciente posicion del sector privado
en la investigacion agricola internacional. Estan ocurriendo cambios profundos en el
entorno de la investigacion agricola, incluyendo la fusion de compaiiias, consolidacion
de la industria, aumento de las inversiones en biotecnologia y, consecuentemente,
incremento en el énfasis sobre la adquisicion y proteccion de propiedad intelectual.
Las organizaciones de investigacion necesitan una respuesta pro-activa hacia estos
cambios.

El Grupo Consultivo para la Investigacion Agricola Internacional (GCIAI) no
es inmune a los efectos de estas tendencias y cambios globales. Los centros del
GCIAI estan enfrentando el reto de responder a la cambiante situacion; tienen que
proveer bienes publicos internacionales y al mismo tiempo trabajar en un entorno
donde la investigacion esta siendo privatizada mas y mas y donde el uso de derechos
de propiedad intelectual se esta multiplicando.

/ El principal objetivo de este documento es describir y revisar la experiencia
de GCIAI en el desarrollo de las politicas y la gestion de la propiedad intelectual. Su
experiencia representa una fuente de informacion para los paises en desarrollo que
estan introduciendo y fortaleciendo sus sistemas de DPI.

e

El GCIAl llegd a un acuerdo sobre un conjunto de guias referentes a propiedad
intelectual y recursos genéticos en 1996. Este proceso se inicié en 1992 donde 8
comités, paneles de expertos y grupos de trabajo participaron para la formulacién de
tales guias. La intencion de las guias es ser un conjunto de principios generales
orientadores dentro de los cuales los centros pueden desarrollar sus propias politicas
individuales y procedimientos. Las guias también permiten a los Centros a avanzar
colectivamente, y al mismo tiempo permanecen flexibles, mientras se formulan las

! lnvestigadores de ISNAR. P.O. Box 93375, La Haya 2509 AJ, Holanda.
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legislaciones internacionales y nacionales. Dichas guias se revisan y adaptan
continuamente, debido al entorno dindmico y envolvente de la propiedad intelectual
en el que se desenvuelve el GCIAL

Algunas de las guias son: (1) los Centros no reclaman propiedad legal ni
propiedad intelectual sobre el germoplasma que ellos mantienen en custodiay exige
que los receptores del mismo observen estas mismas condiciones; (2) los materiales
suministrados por los Centros pueden ser usados sin restriccion alguna para fines de
fitomejoramiento y los resultados de dicho fitomejoramiento pueden ser protegidos
por derechos de proteccion de la variedad vegetal; (3) los Centros no deben buscar
proteccion legal por sus innovaciones a menos que sea absolutamente necesario para
asegurar que los paises en desarrollo tengan acceso a nuevas tecnologias; (4) los
Centros no deben buscar proteccion de propiedad intelectual para fines de generar
ingresos.

En 1997 el GCIAI estableci6 el Panel sobre Ciencia y Tecnologia Protegida
con el objetivo que explore los asuntos legales y sus ramificaciones referentes a la
ciencia protegida y las complejas asociaciones emergentes de la investigacion agricola.
Entre unas de sus actividades, el panel encomend6 al ISNAR un estudio para evaluar
la aplicacion de la proteccion a la biotecnologia (tecnologias y materiales) que esta
siendo usada en los centros del GCIAI y presentar las implicaciones legales potenciales
para los Centros en referente al uso de la tecnologia protegida identificada. Una de
las recomendaciones del estudio del ISNAR es que el GCIAI debe desarrollar
conocimiento y experiencia en cuanto a los asuntos de DPI y promover su divulgacion.
El establecimiento de una facilitacion central podria ayudar a mantener a los centros
informados de los cambios en las posiciones nacionales sobre DPI. Segundo, deberia
formularse una politica para todo el sistema, o guias, para la gestion de la propiedad
intelectual en los centros. Finalmente, se necesita urgentemente asesoria legal para
todo el sistema.

Las principales recomendaciones que emergieron del estudio del ISNAR fueron
incorporadas en el informe final del panel del GCIAI el cual fue discutido en 1998.
Siguiendo las recomendaciones del Panel sobre Ciencia y Tecnologia Protegida, el
GCIAI ha iniciado dos actividades principales para la gestion de la propiedad intelectual,
que son las Revisiones de la Gestion de la Propiedad Intelectual (PI) en los centros y
el Servicio de Asesoria Central para la tecnologia protegida.

El GCIALI ha desarrollado los términos de referencia para las revisiones de

PI en Marzo de 1999, que consisten en tres pasos principales: (1) conducir una
“auditoria de PI” amplia, (2) identificar una estrategia para regularizar la PI de una
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tercera parte que esté siendo usada en la actualidad, y (3) desarrollar guias para la
gestion de Pl a largo plazo. Se espera que seis centros puedan completar sus revisiones
a fines de 1999.

El Comité Central de Directores del GCIAI decidié en Enero de 1999
establecer el Servicio de Asesoria Central (SAC) para tecnologia protegida a ser
ubicado en el ISNAR durante los proximos dos afios. La mision del SAC es servir a
las necesidades de los centros referente a tecnologia protegida, proporcionandoles y
facilitandoles asesoramiento experto y fortalecer el intercambio de conocimiento y
experiencias. El trabajo del SAC debera ayudar a reducir el tiempo que el personal
requiere para tales asuntos en los centros individuales, mientras que construye y
complementa la experiencia que los centros individuales ya han alcanzado. Se espera
que el Servicio proporcionara mecanismos que puedan reducir la carga de trabajo y
permita a los cientificos a dedicar mas tiempo a la investigacion.

Este documento ha revisado los desarrollos del GCIAI sobre la propiedad
intelectual durante los altimos afios. Basados en estos desarrollos, existen algunas
lecciones que pueden ser itiles para las ONIAs que enfrentan al nuevo entorno de la
propiedad intelectual. Entre ellas, las recomendaciones son: (1) promover un mayor
conocimiento de los DPI dentro del instituto de investigacion; (2) analizar el uso de
tecnologia y materiales protegidos en las actividades de investigacion del instituto; (3)
desarrollar experiencia sobre DPI para analizar las potenciales limitaciones; (4)
establecer regulaciones institucionales sobre propiedad intelectual; (5) asegurar la
posesion de la propiedad intelectual;(6) establecer una oficina o asignar a un funcionario
dentro del instituto con las responsabilidades de la propiedad intelectual.
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USO DE BIOTECNOLOGIAS APROPIADAS EN ALGUNOS SISTEMAS
NACIONALES DE INVESTIGACION AGRiCcOLA
LATINOAMERICANOS

Silvia Salazar'

Introduccion

En la ultima década la economia mundial ha sufrido profundos cambios. La
nueva tendencia es hacia una economia més globalizada, la liberalizacion de los
mercados y los tratados de libre comercio, entre paises y entre bloques comerciales.
A pesar de que los origenes de los sistemas de propiedad intelectual se remontan a un
siglo atras, antes de los cambios mencionados, el tema era apenas tratado por los
estudiosos y era de interés de un circulo reducido de personas que tenian intereses
muy especificos, como los inventores y los autores. Pero con la internacionalizacion
de la economia y con el advenimiento de los tratados de libre comercio, el tema de la
proteccion de la propiedad intelectual toma mucho auge y se convierte en tema de
obligada discusi6n y negociacion en los tratados de libre comercio, en el &mbito mundial.

Es importante mencionar que precisamente, como consecuencia de las
corrientes en contra de los sistemas de patente, de la década de los sesenta, es que la
mayoria de los paises en desarrollo que cuentan con leyes de patentes, excluyen
ciertos sectores, considerados como sensibles. Estos sectores se refieren a materia
viva, como las plantas y los animales y los procedimientos esencialmente bioldgicos
para producirlos, lo cual hace que se excluya a los inventos biotecnolégicos. También
se excluyen los productos farmacéuticos y los productos alimenticios y los productos
de uso en la agricultura, como agroquimicos, fertilizantes, fungicidas, herbicidas e
insecticidas. Precisamente, sumando los programas de ordenador, son éstos los
sectores de mayor interés para los paises desarrollados y sobre todo para las compaiiias
transnacionales de esos paises que comercializan productos en esos campos.

Si bien es cierto, en el plano académico, la discusién sobre la conveniencia o
no de los sistemas de proteccion de la propiedad intelectual, para los paises en
desarrollo, no ha terminado, en el &mbito juridico internacional ya se han sentado las
primeras bases con la suscripcion del acuerdo de Creaci6n de la Organizacién Mundial
del Comercio (OMC) y su Anexo 1C Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). De una manera resumida, y

! Consultora internacional del International Service for National Agricultural Research (ISNAR).
P.0. Box 91-3100, Santo Domingo, Heredia, Costa Rica.
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refiriéndose solamente al tema que interesa, el ADPIC establece la obligacion de
patentar las invenciones de producto y de procesos, en todos los campos de la
tecnologia, por un periodo minimo de veinte afios. A pesar de esa premisa general,
contempla algunas excepciones como las plantas y los animales y los procedimientos
esencialmente bioldgicos para producirlos. Esto significa que los productos
farmacéuticos deberan ser sujetos de patente sin excepcion, asi como los agroquimicos,
fertilizantes, etc.

En el area de la ingenieria genética, debe decirse también que deben ser
sujeto de patente los microorganismos y los procedimientos microbioldgicos. Finalmente
en cuanto a la proteccion de las variedades vegetales, el ADPIC establece la obligacion
de protegerlas, mediante el sistema de patentes, un sistema sui generis, o una
combinacién de ambos.

Latodavia creciente apropiacion de las tecnologias de transformacion genética
y de los constructos, plasmidos, y genes, necesarios para realizarlas, aunado al hecho
de los cambios legales que se estan dando en sus respectivos paises, representan
para los sistemas nacionales de investigacion agricola grandes retos. Estos retos se
pueden analizar desde dos perspectivas, una perspectiva interna y otra externa. Desde
el primer punto de vista, es necesario analizar las posibilidades de acceso de los
investigadores a estas tecnologias o productos y bajo qué condiciones, y desde el
segundo es menester tomar en cuenta las posibilidades de proteccion o apropiacién
de tecnologias y productos desarrollados en el seno del centro de investigacion.

Por estas razones, en el presente plan quinquenal (1998-2002) del Servicio de
Intermediacion Biotecnoldgica (IBS por sus siglas en inglés) del ISNAR, se considera
a la propiedad intelectual como un tdpico relevante para estudiar sus opciones e
implicaciones para los sistemas de investigacion agricola, en relacion con las decisiones
politicas a nivel nacional en el tema de la biotecnologia. Esto con el fin de poder
brindar asistencia técnica a las personas que toman las decisiones politicas y a los
directores de centros de investigacion, en paises en desarrollo, los cuales deben
determinar las implicaciones del contexto mundial para sus propios sistemas de
investigacion agricola.

Propésito y metodologia de estudio
En ese contexto, el proposito general de este estudio es elaborar un diagndstico
sobre el uso de algunos insumos biotecnoldgicos, en los sistemas de investigacion

agricola de algunos paises seleccionados de América Latina, a saber, México, Costa
Rica, Colombia, Brasil y Chile. Esto con el objetivo general de poder, a partir del
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diagndstico, colaborar con los distintos paises, y en especial con los sistemas de
investigacion agricola, en el disefio de politicas y en la toma de decisiones que conlleven
a un mejor aprovechamiento de las circunstancias mundiales. )

Los paises de América Latina, seleccionados para este estudio, se caracterizan
por tener leyes especificas para la materia que se esta tratando. Para efectos de este
estudio es importante determinar si las leyes de propiedad industrial del respectivo
pais, contemplan la posibilidad de patentar materia viva, y qué tipo de proteccion se
otorga a las variedades vegetales. Para efectos de orden se mencionaran los paises
separadamente. Esta informacion es presentada en la Tabla | y nos da una idea de
esa situacion.

Tabla 1. Proteccién de insumos biotecnolégicos en algunas leyes

latinoamericanas
Descub. | Proced. | Plantas Varied. | Razas Microorg. | Genes
Biol. ¢ Veg.d | Animales
México No No Si Si No Si (?)
Costa Rica | No No No No No (?a (?)
Colombia No No Si Si No ?)a ?
Brasil No (?a No Si No e Si ?
Chile No Sib (?) Si Si Sib (?)

a: (?) Las regulaciones nacionales no son claras.
_b: La legislacion nacional no lo excluye pero no es patentable.
c: Modificacién genética.
d: Por medio de UPOV 78.
e: Referido a animales y no a razas animales.

Si bien es cierto, las implicaciones legales del uso de tecnologias apropiadas
sin el respectivo permiso, son imposibles de generalizar, pues deben responder a un
estudio caso por caso y también los usos que los centros estudiados les pudieran dar
a esas tecnologias y productos son dificilmente punibles, el ISNAR garantiz6 a los
centros la absoluta confidencialidad sobre los datos obtenidos. Esto con el fin de
evitar posibles conflictos legales y sobre todo para brindar la confianza necesaria
para que los centros dieran la informacion sin preocupaciones de esa indole. De tal
modo los resultados obtenidos se presentan en este estudio de una manera general y
agregada, sintetizando lo més posible, a fin de evadir la relacion entre los datos
obtenidos y la fuente.




Analisis de datos

El analisis de los datos obtenidos por medio de las encuestas arrojan varios
resultados, entre ellos, en primer lugar, el hecho de que todos los centros encuestados
estan haciendo uso de una u otra manera de alguna o varias de las aplicaciones sujeto

de la encuesta.

La Tabla 2 muestra por pais, la incidencia de uso de las tecnologias o
constructos, mostrandose México, Brasil y Chile como los paises que llevan la

vanguardia en el uso de la ingenieria genética para la agricultura.

Tabla 2. Perfiles de los NAROs indicando el uso de tecnologias apropiadas
y materiales

Categoria de la|BRASIL |CHILE | COLOMBIA |COSTA | MEXICO | TOTAL
tecnologia RICA

Marcadores de

seleccién 37 34 21 8 37 137
Sistemas de

transformacion 17 21 9 4 15 66
Promotores 10 20 7 4 18 59
Marcadores Genéticos | 5 39 3 2 6 55
Resistencia a

enfermedad 13 6 2 3 24
Resistencia a insectos 10 1 3 1 15
Sondas de diagnéstico 4 1 5
Otros 2 5 3 2 15 27
TOTAL 94 130 49 20 95 388
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La Tabla 3 ilustra el uso general o incidencia de uso de las mencionadas
tecnologias. De los métodos de transformacion el Agrobacterium es el mas utilizado.
Se puede ver también una alta incidencia del uso del promotor CaMV/35S.

Tabla 3. Tecnologias apropiadas y materiales cubiertos por la encuesta

Categoria de la tecnologia Herramienta especifica # de
aplicadones
reportadas
Marcadores de seleccion GUS 45
(7 herramientas reportadas; Kanamidna 38
137 aplicaciones) Hygromicina 20
BAR 15
HPT 4
Ac/Ds transposons 3
Otros 12
Sistemas de transformacion Agrobacterium 41
(4 herramientas reportadas; Biobalistica 22
66 aplicaciones) Electroporacién 2
Otros 1
Promotores CaMV/358 40
(4 herramientas reportadas; rice actin 1 6
65 aplicaciones) Maize ubiquitin 5
Otros 6
Marcadores genéticos RAPD 23
(3 herramientas reportadas; AFLP 16
55 aplicaciones) Micro-satellite 16
Gen resistencia enfermedad coat protein 10
(3 herramientas reportadas; Patogeno derivado 4
24 aplicaciones) Otros 10
Genes resistencia insectos Cry genes 7
(3 herramientas reportadas; CpTI 7
15 aplicaciones) Otros 1
Sondas de diagnéstico Sonda de virus 3
(3 herramientas reportadas; Golden nematode 1
5 aplicaciones) RG157 1
Otros bacterial gene codon 14
(4 herramientas reportadas; Antisentido 10
27 aplicaciones) cre-lox recombination system 2
snowdrop lectin 1
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El escaso uso de genes que otorgan caracteristicas muy especificas, como
por ejemplo los genes Cry, junto con mas bien, el mayor uso de los marcadores de
seleccion GUS, kanamicina e higromicina, demuestran que la mayoria de los centros
consultados se encuentran en etapas iniciales de su experimentacion en la
transformacion genética de plantas por medio de la ingenieria genética. Estas
aseveraciones también pueden ser confirmadas con el analisis de la Figura 3, que se
mostrara mas adelante, en donde puede verse que los constructos basicos que
contienen marcadores de seleccion, promotores y marcadores genéticos son los de
mayor uso en contraposicion con los productos que otorgan resistencias especificas a
enfermedades o insectos, que son de un uso mucho mas bajo.

La Figura 1 muestra una relacion de las tecnologias usadas, por categoria y la
percepcion del investigador consultado sobre si esta protegida o no. A pesar de que
las cifras de percepcion de que estan protegidas son altas, aun asi las de falta de
conocimiento son peculiarmente altas también, pues la figura indica que el 33% de las
aplicaciones de las tecnologias protegidas no tienen informacion bajo que medio de
proteccion estan protegidas. Esto demuestra el grado de incertidumbre que todavia
existe en el sector. Si se relaciona esta figura con la Figura 2, se puede ver entonces
que ademas de la falta de licencias para la utilizacion de las tecnologias, los
investigadores desconocen las implicaciones que las tecnologias apropiadas tienen
para sus investigaciones. Si bien es cierto las percepciones de estar protegidas se
referian a un pais desarrollado y no al propio, la mayoria de los investigadores
consultados desconocian los principios de territorialidad de las patentes, por lo que es
palpable el desconocimiento en cuanto a las diferentes implicaciones para la
investigacion, dependiendo del uso que se le vaya a dar al resultado de la misma.

160 +
140 | O Not know n
120 + £ Patent

100 +
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0

Selectable Promoters Disease Diagnostic
markers resistance probes

Figura 1. Aplicaciones de tecnologias apropiadas y su medio de proteccion
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De esta manera puede verse como algunos investigadores conocian de la
apropiacion de la tecnologia o sea que estaba patentada, pero esta circunstancia no
los hizo buscar la licencia. Una explicacion podria ser que al no estar patentada en su
pais, la patente original no tenia importancia en | propio pais, pero la encuesta demostro
que los investigadores no llegan a un conocimiento de la teoria a ese nivel de detalle
y por otra parte las implicaciones dependen del uso final que se le dé al resultado de
la investigacion o sea la planta transformada. Si se toma en cuenta que la mayoria de
los centros de investigacion consultados tienen por objetivo la consecucion de un
producto final para uso del agricultor, entonces se vislumbran problemas potenciales
al usar ese producto. Otra explicacion puede ser que el investigador en realidad no
sabe cuales son las implicaciones de una patente, sabe que existe, pero no sabe qué
significa para su investigacion.

La Figura 2 también da una idea de la forma en que los investigadores estan
obteniendo el permiso o el acceso a la tecnologia o al constructo. Esta figura muestra
que ¢l 53% de las aplicaciones que estan siendo utilizadas no cuentan con un arreglo
contractual formal (aprobacién no escrita, colaboracién informal internacional o no
sabe). Ademas, como se seiiald, la licencia, que seria la manera 6ptima de obtener el
uso a derecho, es usada en un porcentaje muy bajo, en contraste con los usos bajo
acuerdos no escritos y los de colaboraciones internacionales. Los acuerdos de
transferencia de material biologico (MTA por sus siglas en inglés) son de uso muy
extendido con los consabidos problemas que eso acarrea. La mayoria de estos acuerdos
se restringen al uso para investigacion y sobre todo no permiten que el material sea
traspasado a otros colegas. La encuesta personal demostré que los investigadores
desconocen las implicaciones de estas restricciones y que creen que el MTA los
protegera cuando en realidad es un permiso para el uso de la tecnologia o el constructo
para efectos de investigacion. Como se sefiald, la mayoria de los centros pretenden
productos finales, por lo que se refuerza la idea de los posibles problemas futuros.

o 20 40 60 80 100

MTA 95 |
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Figura 2. Tecnologias apropiadas y su permiso para uso
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Por su parte, la Figura 3 complementa los datos obtenidos en la anterior
figura pero con una perspectiva no general, sino por categoria de producto. Por otra
parte, si se toman los datos de las Figuras 2 y 3 se puede ver que, por ejemplo, en la
Figura 2, casi el 18% de las aplicaciones de las tecnologias protegidas se basan en
arreglos colaborativos con entidades internacionales, los cuales en la mayoria de los
casos no constan por escrito. Este proceder podria llevar a complicaciones mas graves
en caso de lograrse a través de estos usos un producto comercializable
internacionalmente, pues podria haber varias entidades reclamando derechos. No es
comun que este tipo de acuerdos conste por escrito y cuando lo son no contienen
clausulas que prevengan futuros reclamos. La mayoria de estos acuerdos se basan
en el contacto personal y la amistad o en cartas de entendimiento entre instituciones
muy vagas sin ninguna implicacion legal importante.

La Figura 3 también muestra unos datos interesantes en cuanto a las
aplicaciones usadas, se puede ver como en las categorias de los marcadores de
scleccion y los sistcmas de transformacion, alrededor del 25% de las aplicaciones de
las tecnologias protegidas son utilizadas bajo arreglos colaborativos, mientras que en
las categorias de resistencia a plagas y enfermedades la colaboracion es minima.
Esto se podria explicar por la entidad internacional con la cual se realiza el arreglo, el
mandato de la entidad internacional y el grado de importancia de las categorias en la
investigacion biotecnologica.
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Figura 3. Acuerdos y dificultades potenciales en el permiso de uso de
tecnologias apropiadas y materiales
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En cuanto a las dificultades potenciales es curioso seiialar como los
investigadores no evidencian preocupacion alguna, este hecho refuerza la aseveracion
hecha de que los investigadores ignoran las implicaciones que tiene la propiedad
intelectual sobre sus investigaciones. Del total de 50 productos esperados, que arroj6
la encuesta, la Tabla 4 muestra que alrededor del 70% de los centros entrevistados no
anticipa problemas en relacion con la diseminaciéon de productos derivados de su
investigacion biotecnologica.

Tabla 4. Dificultades anticipadas en la diseminacion de productos

BRASIL | CHILE | COLOMBIA | COSTA | MEXICO | TOTAL
RICA
Dificultades
anticipadas 0 10 6 0 0 16
No anticipa
dificultades 11 2 2 2 17 34
TOTAL 11 12 8 2 17 50

En relacién con la expectativa de los centros de investigacion para obtener
proteccion de propiedad intelectual para sus nuevos productos, los resultados arrojan
expectativas muy altas. Tomando en cuenta los 50 productos esperados, la Tabla 5
refleja que el 74% de los productos se esperan que puedan ser protegidos, por medio
de patentes o de titulos de obtentor vegetal.

Tabla S. Expectativa para proteger los productos

BRASIL | CHILE | COLOMBIA | COSTA | MEXICO | TOTAL
RICA
Proteccién 11 9 : 0 0 17 37
No proteccién 0 3 6 0 0 9
No sabe 0 0 2 2 0 4
TOTAL 11 12 8 2 17 50
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Conclusiones de politica y manejo
1. Manejo de la investigaciéon
Base institucional

Como se indicé anteriormente, los centros a los cuales se les aplicé la encuesta,
fueron seleccionados tomando como base su nivel de desarrollo y capacidad instalada,
en infraestructura y recurso humano. De acuerdo con el nivel de desarrollo que los
centros tienen en cuanto a posibilidad de trasformar plantas genéticamente, que es al
final de cuentas, lo que mas interesa, para efectos de este estudio, se encontraron
tres tipos de centros de investigacion:

¢ los mas desarrollados
¢ los que estan apenas iniciandose en la transformacién
¢ los que se estan iniciando pero con fines meramente académicos

A efecto de dar una idea al lector del grado de desarrollo de la ingenieria
genética entre los centros sujetos a la encuesta, se puede decir que en términos
generales del total de los centros el 70% corresponde a la segunda categoria, el 23%
se consideran mas desarrollados y el 7% estan iniciandose pero tienen una inclinacion
meramente académica.

Como su nombre lo indica, los centros de investigacion mas desarrollados, se
encuentran en etapas avanzadas en la transformacion de plantas, cuentan con muy
buena capacidad instalada, tanto en infraestructura como en recurso humano, e incluso
algunos, estan proximos a contar con cultivos transformados en ensayos de campo y
uno al menos tiene un producto en el mercado. Pero la mayoria de los centros se
encuentran mas bien en la etapa de inicio, para lo cual estin experimentando con
tabaco y arabidopsis, esto con el fin de adquirir experiencia en la técnica para luego
estar en capacidad de transformar cultivos de mayor importancia. Finalmente algunos
centros, en especial, los que se encuentran en las universidades, estan involucrados
en los procesos de transformacién con una intencion mas que todo académica, no
tienen inquietudes sobre transformacion de cultivos para usuarios potenciales, sino
mas bien para perfeccionar métodos, enseiiar a sus estudiantes y poder publicar.

Como se puede ver a través de los resultados de este estudio, estos dos tipos
de centros de investigacion tienen diferentes maneras de percibir su misién y su papel
en el campo de la investigacion agricola en biotecnologia. Los investigadores de algunas
de las universidades estan mas preocupados por la capacitacion y el entrenamiento,
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estan haciendo investigacion basica y adquiriendo experiencia en el campo. No estan
preocupados por los productos finales que se pudieran desarrollar de su trabajo de
investigacion. Por otra parte, los investigadores de los centros de investigacion mas
aplicados, trabajan en cuestiones especificas y su intencion si es lograr productos
finales. Desde un punto de vista de politica sobre proteccion o acceso a propiedad
intelectual, y siempre haciendo referencia al marco legal, es evidente que se debe dar
un mayor empuje a los centros que trabajan en investigacion mas aplicada, debido a
que el uso de tecnologias apropiadas en investigacion no representa un mayor problema.
Sin embargo el sector de investigacion basica no debe ser ignorado, ya que no estd
exento totalmente de problemas.

Prioridades institucionales

Por otra parte, es importante también mencionar el hecho de que la encuesta
evidencid que la investigacién en transformacion de plantas, en estos centros de
investigacion, no necesariamente responde a criterios sistematicos y definidos por
politicas institucionales o nacionales para seguir una determinada linea de investigacion.
Como la mayoria de las investigaciones estan comenzando y los investigadores apenas
familiarizandose con las técnicas, los cultivos en los que se practica y las
transformaciones que se llevan a cabo, no estan abocadas a solventar problemas a
cultivos de importancia econdmica nacional. Si bien es cierto son maltiples los factores
que determinan la viabilidad de transformar plantas, como la posibilidad biolégica, la
capacidad en infraestructura, y medios, etc., es importante que ante la utilizacion de
una técnica tan cara y de tanto impacto, los sistemas nacionales elaboren politicas
para el seguimiento de lineas de investigacion que tiendan a la solucion de problemas
nacionales. ’

El hecho de que al sumar todos los productos esperados en los centros
encuestados, se obtiene una suma de 50, refleja que los esfuerzos en investigacion
biotecnoldgica agricola en América Latina no estan basados en criterios técnicos o
politicos, y en particular que no existe una sistematizacion en el de desarrollo de estas
actividades.

2. Manejo de propiedad intelectual
Recurso humano e infraestructura
La primera cuestion que salta a la vista, en el nivel institucional, después de

haber realizado las encuestas, es que ninguna de las instituciones seleccionadas poseen
un adecuado marco, institucional o legal, para lidiar con estos temas. Con excepcion

37




de dos centros de investigacion, con una capacidad muy limitada, no existe, en ninguna
de las instituciones, una oficina o persona encargada de asistir a los investigadores en
los temas de propiedad intelectual, acceso a tecnologias apropiadas, transferencia de
tecnologia o maneras de proteger inventos endégenos.

Una vez tratado el tema con los investigadores se nota la falta que una
asistencia de este tipo hace para el trabajo que se realiza. Los investigadores se
quejan de que ellos deben lidiar con todos los asuntos y que incluso muchas veces
deben pasar por abogados, revisando acuerdos y haciendo negociaciones. Es curioso
por ejemplo notar que cuando se efectuaban las entrevistas salian a la luz casos
especificos donde era evidente la forma inadecuada de negociar o tratar ciertos temas
y los problemas que eso estaba generando para la institucion. '

Conocimiento del tema

En cuanto al nivel del conocimiento del tema y sus implicaciones para el
trabajo de investigacion que estan desarrollando, es dificil generalizar pero, es obvio
que entre mas desarrollado el centro, mayor es el conocimiento que el investigador
tiene sobre la propiedad intelectual y como ella afecta el trabajo que se realiza en
ingenieria genética. Aun asi la percepcion general es que los investigadores no conocen
el tema a fondo, tienen creencias erradas y confusas, e incluso muchos ven el tema
como un obstaculo para su trabajo de investigacion. Hubo investigadores a los cuales
se les tuvo que dar una explicacion amplia sobre los conceptos basicos del tema y las
tendencias y discusiones a nivel mundial, para poder hacerles la entrevista. Al entrar
el investigador en conocimiento de esta situacion, se percibié un gran interés y una
gran necesidad de ahondar en el conocimiento y en la informacion. De tal modo las
encuestas generaron preguntas muy interesantes y discusiones de casos especificos.

También se pudo percibir en los investigadores una sensacion de que la traida
a colacion del tema, le imponia a su investigacion una barrera mas, un problema mas
a la ya larga lista de problemas que enfrentan los investigadores en la region
latinoamericana. Hay una cierta inclinacion del investigador como a no querer lidiar
directamente con el tipo de restricciones que imponen las patentes sobre el uso de las
tecnologias y los vectores y a dejar esas cuestiones para después. Esta posicion
podria ser erronea, en el caso de investigadores que deseen ver el producto de su
investigacion aplicado en la préctica, pues podrian haber restricciones grandes, como
se menciond, sobre todo en los mercados de exportacion a paises desarrollados.

Es interesante destacar, en este aparte, que los investigadores entrevistados
son sumamente creativos. Hay tesis que destacan el hecho de que en tiempos de
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escasez y necesidad las personas tienden a ser més creativas a efecto de suplirse de
sus necesidades basicas. Una situacion semejante se podria estar planteando aqui
pues la gran mayoria de los investigadores aislan genes propios, utilizan cepas nativas,
etc., para ser usadas en su investigacion. Esta aptitud y actitud es una veta importante
que debe ser explotada y aprovechada, en beneficio de los centros de investigacion.

Lo contradictorio de algunos datos recolectados, como por ejemplo el hecho
de no anticipar problemas en cuanto al uso de resultados de investigacién producto
del uso de tecnologias apropiadas, aunado al hecho de que se desean patentar o
proteger por algiin medio esos resultados, es también muestra clara de las confusiones
que reinan en el sector.

Implicaciones de politica

Los centros de investigacion encuestados adolecen de una forma institucional
de lidiar con los asuntos referidos a propiedad intelectual, se hizo evidente la falta de
politicas en esta materia, tanto de las tecnologias y productos apropiados que vengan
de afuera, como de los que salen de los centros. Precisamente la falta de politicas es
la que refuerza la posibilidad de problemas a corto y mediano plazo. Otro efecto de
esta carencia es la falta de seguridad del investigador y la desmotivacion.

Desde el punto de vista de politicas, hay una necesidad de regulaciones sobre
tecnologias y productos que vienen de afuera, sean apropiadas o no; y sobre las que
salen de la actividad investigativa del centro. Por ejemplo, en la mayoria de los centros

_no es claro si las invenciones, producto de su trabajo de investigacion, son propiedad
del centro, del ente que dono los fondos o del investigador.

3. Coordinacién y colaboracién

Otro asunto importante en el ambito institucional, tiene que ver con el hecho
de que fue palpable la falta de coordinacion, en primer lugar entre instituciones de un
mismo pais y incluso entre investigadores de una misma institucion. A pesar de ser un
namero reducido de investigadores, en muy pocos casos los unos sabian lo que los
otros estaban haciendo. Se dio el caso por ejemplo de una institucion en la que un
mismo vector es solicitado a distintas fuentes, bajo distintas condiciones, o el caso de
que en una misma institucion un investigador tiene un Acuerdo de Transferencia de
Material Bioldgico para un vector y un compaiiero suyo, que quiza tiene ubicado su
laboratorio a pocos metros de distancia, utiliza ese mismo vector sin permiso. Existe
una falta de coordinacion en el trabajo que se realiza y en el acceso a las tecnologias
y constructos.
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El acceso de los investigadores a las tecnologias y los constructos no es una
cuestion institucional, nadie lleva récords de los contactos, de las compras o los Acuerdos
firmados. Como se menciond, los investigadores no tienen apoyo institucional para
adquirirlos, su acceso 0 no tiene mas bien que ver con la capacidad personal de cada
investigador y su habilidad para los contactos con colegas en el exterior, antiguos
compaiteros o profesores. Todo recae sobre el investigador, si él se va todo se pierde.

Como hay inexistencia de colaboracion a nivel institucional, ni tampoco hay
seguimiento, entonces no hay una percepcién de los problemas futuros que las
instituciones van a enfrentar con los proyectos colaborativos, por ejemplo, que son los
mas. Se esta dando el caso de instituciones que trabajan con una, dos o tres instituciones
mas, tanto nacionales como extranjeras, en un mismo proyecto, utilizando insumos,
tecnologias y constructos, de cada una de ellas. En ninguno de los casos de los que se
tuvo conocimiento, habia un acuerdo previo firmado para regular asuntos de propiedad
intelectual, ni de la que se estuviera usando al momento ni de la que se fuera a
generar.

Lecciones y recomendaciones
Los resultados mas importantes de este estudio son:

e Se.encontrd un uso extensivo de tecnologias apropiadas entre los NAROs que se
entrevistaron.

e Falta de conocimiento en las esferas administrativas y académicas de los NAROs
sobre propiedad intelectual y su relacion con la biotecnologia agricola.

e Una alta expectativa para el logro y la proteccion de productos finales del trabajo
de investigacion que se lleva a cabo en los NAROs.

e EI 53% de las tecnologias y materiales apropiados fueron adquiridos por medios
informales.

e En el caso de marcadores de seleccion y sistemas de transformacion, alrededor
del 25% de las aplicaciones de las tecnologias y materiales apropiados son usados
bajo acuerdos informales de colaboracion.

Estos resultados nos llevan a las siguientes recomendaciones:
1. Se debe brindar una combinacion de asistencia técnica, cientifica y legal a los
centros seleccionados para que puedan tratar los temas de propiedad intelectual de

una manera sistemdtica y acorde con las circunstancias mundiales. Esa asistencia
debe ser brindada a través de colaboraciones y expertos internacionales.
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2. Es necesario desarrollar regulaciones especificas para los centros, a fin de:

>

>
>
>

regular cuestiones de propiedad intelectual relativas a insumos biotecnol6gicos
de terceros

regular cuestiones de propiedad intelectual en relacién con productos y
tecnologias desarrolladas por los NAROs

brindar guia y motivacion a los investigadores

evitar conflictos legales potenciales

3. Al tratar de definir politicas y escenarios para los NAROs es necesario que se
hagan diferencias entre las recomendaciones para los centros de investigacion agricola
aplicados y los centros de investigacion méas académicamente orientados.

Finalmente, hay cuestiones importantes que deben ser resueltas en el camino,

como por ejemplo, la discusidn en torno a si la responsabilidad de poner a derecho los
productos obtenidos en los NAROs a partir de tecnologias apropiadas es de ellos
mismos o de los productores que los utilizaran. Poniendo en ejecucién las anteriores
recomendaciones contribuira no solo a dilucidar este punto, sino también los otros
resultados cubiertos por el estudio.
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OS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL RELACIONADOS
COM A PROTEGAO DE CULTIVARES E A UPOV

Juan Carlos Bresciani'

O Brasil se tornou Estado membro da Unido Internacional para a
Protecdo de Novas Variedades Vegetais — UPOV, em 23 de maio de 1999,
respaldado pela aprovac¢io no Congresso Nacional, do Decreto Legislativo
N° 28, de 19 de abril de 1999, que ratifica a Conven¢io UPOV de 1978.

Este fato teve, em verdade, um carater estratégico, visto que foi obtida a
aprovagdo do Senado Federal, somente uns poucos dias antes que ficasse fechada
para adesdo a Ata de 1978. Considerando que a Lei de Prote¢do de Cultivares,
aprovada em abril de 1997, estava em concordancia com os termos da Ata 78, uma
demora teria representado um importante atraso na adesdo a UPOV, visto que a
partir de fins do més de abril, seria obrigatdria a adesdo a Ata de 1991, para o qual a
Lei teria que ser reformulada. Por outra parte, era claro o posicionamento politico do
Pais no sentido de concordar com os termos da Ata 78 e ndo com a de 91.

Para analisar resumidamente a questdo da ades@o & UPOV e visualizar as
implicagGes que tem este fato, é conveniente examinar o que significa aderira UPOV
e porque é conveniente ou ndo fazé-lo.

1. A questiio da revisio do Acordo TRIPS da OMC

Para o ano 2000 esta programada esta atividade, a que segundo alguns
setores, pode se prolongar por um tempo consideravel, se levar-se em conta uma
série de assuntos conflitantes, em termos de possibilidades de cumprimento de
determinados Artigos pela maioria de paises em desenvolvimento. No caso especifico
da propriedade intelectual referida a plantas, torna-se importante a revisdo do Artigo
27.3 (b) o qual estabelece basicamente dois principios: (a) a possivel aceitagdo da
existéncia de um sistema sui generis para os paises protegerem suas novas variedades
vegetais; e (b) permitiria a dupla protegdo por patente e sistema swi generis e o
simples patenteamento para todas as obtengdes vegetais. A pergunta Obvia passa a
ser entdo: o que poderia ser considerado um sistema sui generis na visdo da OMC?

! Consultor do IICA no Ministério da Agricultura e Abastecimento do Brasil junto ao Servigo Nacional
de Protegdo de Cultivares. Esplanada dos Ministérios, Bloco D, Anexo A, Térreo, salas 1-12, Brasilia-
DF, Brasil.
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2. Um sistema de protecdio sui generis

A Unido Internacional para a Protegdo de Novas Obtengdes Vegetais —
UPOQV, afirma e assegura que o chamado sistema UPOV esta plenamente conforme
com a letra e o espirito com que foi redigido o citado artigo 27.3 (b); porém existe
muitas opinides no sentido de que ndo necessariamente um pais tem que adotar o
sistema UPOV, mas bem um sistema “ do tipo da UPOV” (“UPOV-like system”).
Aqueles setores que ndo concordam com “o tipo UPOV”, fundamentam sua posigdo
com base que, por uma parte os paises se veriam obrigados a aderir formalmente a
Unido e por outra, existiriam os perigos de patenteamento como esta estabelecido na
Ata 91. Como resposta, a UPOV “espera que muitos paises em desenvolvimento
fardo escolha do sistema UPOV como o modelo para um sistema de protegdo sui
generis efetivo”.

3. A necessidade de uma protegéo legal

A proteg@o de novas variedades de plantas oferece-se tanto como um incentivo
ao desenvolvimento da agricultura, quanto uma ferramenta importante € Unica para
proteger os legitimos interesses dos obtentores. A experiéncia mostra que os
investimentos realizados para a obteng@o de uma nova variedade n3o sio recuperados
através da simples venda de sementes durante os primeiros anos de comercializagéo.
Conseqiientemente os paises tem procurado, adicionalmente aos investimentos publicos
tradicionais em pesquisa em melhoramento de plantas, estabelecer sistemas que
através de direitos de exploragdo do material de reprodugdo das variedades aos
obtentores/ melhoristas, garantam um retorno justo para o trabalho realizado. Sem
legislagdo adequada neste sentido, a pesquisa sempre teve dificuldades para obter
um retorno minimo razoavel pelo trabalho intelectual e material desenvolvido.

4. Adesio a UPOV através da Ata 91.

A partir de 1999, quando cinco paises completaram o nimero de assinantes
minimos requerido para a assinatura e adesido a Convengéo de 1991, esta entrou em
vigor. Aqueles paises que previamente tinham aderido a Ata 78 durante os anos 80 e
90, ndo estdo obrigados, por enquanto, a formalizar adesdo a nova Ata. Muitos deles
foram pelo contrario, grandes defensores dos novos conceitos incluidos na Ata 91 e
rapidamente estdo solicitando adesdo para a mesma. Hoje, aproximadamente a metade
dos Estados membros ja adaptaram as suas legislagdes aos principios da Ata 91 e
estdo aderindo formalmente a ela. Os paises latino americanos, pela sua vez, ndo
iniciaram esse processo e nenhum deles fez ainda adesdo a citada Ata.
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No caso dos paises em desenvolvimento da Africa, a situagéio é paradoxal.
Por uma parte os paises de lingua francesa, fizeram em bloco neste ano a sua adesdo
a Ata de 91, ainda sem serem Estados membros da UPOV . Este posicionamento, de
acordo com alguns porta vozes oficiais, tem por base em primeiro lugar, cumprir com
as exigéncias do Acordo TRIPS e seguidamente, contribuir para criar uma atmosfera
de confianga em outros paises em relag@o a sua disposigéo para proteger variedades
adquiridas no exterior. Segundo outros, a Ata 91 “ndo tem nada a ver com o suprimento
para os agricultores”. Adiciona um representante de Burkina Faso: “necessitamos
uma politica racional para a pesquisa. Se os europeus vem para fazer pesquisa, vocé
tem que ser parceiro deles, de tal forma que eles ndo levem e protejam tudo na
Europa”. “E uma necessidade” complementa outro oficial, “as nagdes africanas tem
amplo conhecimento da UPOV, de tal forma que ndo tem de que preocupar-se”.

Por outra parte, as nagdes africanas em desenvolvimento, de lingua inglesa,
adotaram uma outra posi¢do. Em janeiro de 1999, reunidos em Lusaka, Zambia,
concordaram em desenvolver uma legislago sobre direitos de propriedade intelectual
que fosse sui generis para proteger plantas e que fosse compativel com o TRIPS,
mas incluindo os “direitos do agricultor”, ou seja o direito dos agricultores ao intercambio
de sementes e separar sementes para o seu uso em plantio.

5. Os pré e contra da adesdo 3 UPOV

De acordo com o posicionamento da UPOV, a necessidade de novas
variedades de plantas, justifica um esforgo da sociedade para incentivar o trabalho
dos melhoristas. Isto somente poderia ser feito através de promover a protegé@o dos
direitos desses melhoristas. Essa visdo tem por base algumas estimativas da Unido:
No ano 2020 a populagdo mundial sera de oito bilhdes; a produgdo de alimentos
deverair das atuais 1.800 milhdes de toneladas para mais de 3.000, ndo havendo por
tanto outra opgdo se ndo produzir mais alimento em menos terras. Sem incentivos
para o trabalho da pesquisa, essa meta pareceria inatingivel.

No entanto, sdo numerosas as organizagdes que ndo concordam com essa
visdo. A questdo ndo estd mais em torno da existéncia de um sistema sui generis, ja
que aparentemente existiria consenso na necessidade da existéncia de algum
instrumento que garanta e legalize o direito de protegdo sobre novas cultivares. O
problema se concentra no texto da Ata 91 que ndo reconhece obrigatoriamente o
chamado “direito do agricultor” e estende, sob certas condigdes a protegdo para o
produto final da colheita. A adi¢@o do conceito de “derivagdo essencial”, uma outra
adigdo ndo contemplada na Ata 78, ndo representa um ponto de conflito para as
organizagdes que contestam a Ata 91.
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Devido a necessidade de tomar posigdes & brevidade, alguns paises e
organizagdes estdo se preparando para propor alternativas. Por uma parte estdo os
paises que acreditam poder desenvolver um sistema correto através da adesdo a
UPOV e subseqiiente adogdo da Ata 91.

Por outra parte e a partir do prazo de revisdo do TRIPS dado as “nagdes
menos favorecidas” o que vai até 2006, haveria tempo suficiente para discutir e
propor a OMC sistemas que se enquadrariam no conceito de sui generis e que
segundo os diversos patrocinadores desta idéia, considerariam prioritariamente o direito
das comunidades sobre o trabalho de melhoramento feito por elas ao longo de milhares
de anos e protegeria o seu direito de usar repetidamente toda semente proveniente
dos seus plantios.

Conseqiientemente algumas organizag¢des ndo governamentais (ONGs) estdo
pressionando para os paises em desenvolvimento n3o fagam ades@o ao sistema UPOV,

até n3o contar com a revisdo do TRIPS e a elaboragio de propostas alternativas.

6. O porque da adesdo de paises Latino Americanos 8 UPOV

Nos Gltimos 25 anos, praticamente todos os paises latino americanos tém
adotado legislagdes de proteg¢do para as novas variedades de plantas. Este
fendmeno ocorreu e esta ocorrendo promovido por diversas circunstancias dentre
as quais destacam-se: a questdo da globalizagdo no seu sentido amplo; o
atendimento cada vez mais importante das necessidades do consumidor; os
recursos financeiros cada vez mais dificeis de obter para o financiamento da
pesquisa do setor piblico; 0 aumento da chamada “pirataria verde” ; a necessidade
cada vez mais urgente de ordenar o acesso aos recursos genéticos; a conservagio
da biodiversidade; etc.

A pesar de contribuir em grande medida com solugdes adequadas para estes
fenomenos, a existéncia de uma legislag3o per se, ndo garante o funcionamento de
um sistema de propriedade intelectual para a protegdo de novas variedades de plantas.
tanto no nivel interno dos paises quanto no externo. A aplicag@o deste tipo de legislagdo
tem alguns condicionantes para se tornarem efetivas, dentre as quais se destaca a
participagdo ativa dos proprios beneficiarios na fiscalizagio do sistema e a aplicagio
de um conjunto de normas padrdes e procedimentos, previamente testados e
considerados de utilidade para a prote¢do dos direitos de propriedade intelectual.

O primeiro fator por ser equacionado mediante a associagdo legal dos
obtentores de variedades vegetais em torno de entidades que ajudem a defender os
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direitos estabelecidos na lei. O segundo fator corresponde exatamente a um dos
principais objetivos da UPOV , qual seja promover a harmonizag#o internacional das
metodologias utilizadas pelos paises com vistas & correta operagdo do comércio
internacional através da utilizagdo de normas e procedimentos mutuamente
compativeis.

De acordo com a UPOV , na sua publicagio n° 437 (S) de Setembro de
1998, as razbes pelas quais € conveniente pertencer a Unido seriam que “ao ser
membro da UPOV um Estado indica sua intengdo de proteger aos obtentores na
base de principios com reconhecimento e apoio no mundo todo. Oferece aos seus
obtentores a possibilidade de obter protegdo em outros Estados membros e também
um incentivo a obtentores estrangeiros para investir na obtengéo de novas variedades
e na produgdo de sementes dentro do seu préprio territério. Ao ser membro da UPOV
, 0 Pais tem a oportunidade de compartilhar a experiéncia acumulada dos Estados
membros e se beneficiar dela”.

Este conjunto de elementos direcionam aos paises a fazer parte da Organizagao
para se beneficiar dos mecanismos inseridos no seu funcionamento.

7. A pesquisa agropecuaria e a protecdo de variedades

Diversos estudos realizados nos anos 80 e inicio dos 90 mostraram em principio
que a questdo da propriedade intelectual no nivel latino americano, nio tinha produzido
efeitos importantes nas politicas e estratégias da pesquisa agropecuaria em geral
tanto no setor publico quanto no privado. Na época, € necessario enfatizar, nio
existia suficiente implementagéo dos direitos de protegdo em nenhum pais da regifo.

Durante o transcurso da atual década, a situag@o aparentemente comegou a
mudar, ao se vislumbrar que a protegdo poderia conferir um potencial eventual a
obtengdo de novas variedades, fato que teve uma importante influéncia para evitar
em grande medida, que os recursos financeiros destinados a este tipo de atividades
foram diminuidos. Em alguns casos em paises onde existiam estruturas mais completas,
o exercicio dos direitos do obtentor permitiu incrementar o financiamento especifico
da pesquisa em melhoramento de espécies com maior potencial de mercado.

Porém, a pesquisa agropecudria oficial é ampla e diversificada demais para

se pensar que direitos de propriedades intelectual possam vir a resolver problemas
econdmicos institucionais. Podem ajudar sim, mas de forma restrita e especifica.
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Nos anos 90 por outra parte, novos desenvolvimentos cientificos e tecnolégicos
comegam a mudar o cendrio da pesquisa em melhoramento de plantas. Através da
aplicagdo de técnicas de engenharia genética e de cultura de tecidos (biotecnologia)
complementando as técnicas tradicionais do melhoramento de plantas, tem resultado
na obtengao de produtos concretos que se diferenciam substancialmente das variedades
tradicionais, como por exemplo aquelas que levam incorporado um elemento
patenteado. Assim sendo, a propriedade intelectual torna-se um fator decisivo para a
conservagdo do controle sobre o elemento patenteado o qual se encontra fazendo
parte muitas vezes, do genoma de variedades autégamas de facil propagagdo e
conseqiientemente de dificil controle.

Assim, a protegdo de variedades quando exercida através direito do obtentor/
melhorista, complementa o exercicio do direito via patente sobre um elemento
previamente patenteado e incorporado numa variedade vegetal. Desta forma a
protegdo passa a ter um novo significado, que pode ter potencialmente uma relevancia
econdmica ainda ndo bem estimada.
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ACCESO A LOS RECURSOS GENETICOS Y EL PAPEL DE LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Jorge Cabrera' y Enrique Alarcén?

La riqueza biolédgica de los paises tropicales como los ubicados en la region y
las posibilidades de utilizacion de los recursos genéticos, bioquimicos y del conocimiento
tradicional asociado, constituyen hoy por hoy una realidad incontestable. Los avances
en las técnicas de exploracion de organismos, las posibilidades de las “nuevas
biotecnologias™ han abierto las puertas para una nueva consideracion del valor “oculto”
de nuestros recursos y conocimientos tradicionales. Cada vez es mas frecuente
escuchar sobre el interés de las empresas agroquimicas, de semillas y farmacéuticas
en realizar prospecciones en nuestra riqueza naturales y en la utilizacion del
conocimiento tradicional como guia para sus investigaciones. Sin embargo, por las
disposiciones legales que luego comentaremos, existe la obligacién de que este acceso
a nuestros recursos y conocimientos cumpla con varios requisitos:

a) Laobtencion del consentimiento fundado previo del Estado y demas titulares del
conocimiento o del recurso bioldgico, genéticoy  bioquimico (conocido por sus
siglas en inglés como PIC).

b) La negociacion de la distribucion de beneficios derivados del acceso a la
biodiversidad y el conocimiento tradicional asociado, por medio de un acuerdo o
contrato que contemple los “términos mutuamente acordados” en que el acceso
se celebra.

c) Laconservacion de la biodiversidad y la creacion de capacidades  nacionales
para dar valor agregado a los recursos naturales propios de cada pais.

Estos nuevos requerimientos legales configuran lo que denominaremos el
Régimen de Acceso a los Recursos Genéticos y Bioquimicos.

Basicamente este mecanismo funcionaria a través de convenios o contratos
celebrados entre las empresas que desarrollan investigaciones de este tipo (o inclusivo
intermediarios) y alguno o algunos colaboradores en el pais de origen del recurso: el

! Abogado y Notério. Profesor e Investigador. Actualmente se desempefia como Asesor del Instituto
Nacional de Biodiversidad (Inbio) em temas referentes a propiedad intelectual, acceso a recursos
genéticos, contratos de bioprospeccién. IICA Sede, Costa Rica. '

2 Director del Area de Ciencia, Tecnologia y Recursos Naturales del IICA y Cargo Ad Hoc de la
Secretarfa Técnica del FORAGRO. IICA Sede 552200, Coronado, Costa Rica.
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gobierno, instituciones de indole cientifica, miembros de comunidades locales o
indigenas, etc. De esta forma, se aseguraria a estos Gltimos alguin tipo de compensacién
a cambio del germoplasma o del conocimiento tradicional ( pago por las muestras -
“up front”-, royalties de las ganancias netas de los potenciales resultados, transferencia
de tecnologia, capacitacion, etc). Parte de esa compensacion se destinaria a la
conservacion de la diversidad biolégica. De esta manera, las criticas al sistema de
recursos genéticos gratuitos y productos patentados y vendidos, seria salvada y se
distribuirian equitativamente los beneficios derivados del uso de la diversidad biologica,
como manda el articulo primero de la Convencion de sobre la Diversidad BiolGgica.

No obstante, no se trata inicamente de controlar el acceso a los recursos
biolégicos, genéticos y bioquimicos. También como parte de estos marcos regulatorios
debe de protegerse el conocimiento, innovaciones y practicas de las comunidades
locales y pueblos indigenas, especialmente la existente en algunos paises de la zona.
El hecho de que durante centurias, los pueblos indigenas y campesinos han desarrollado
sus propios sistemas, practicas y conocimientos en materia agricola, combate de
plagas, manejo de recursos naturales, medicina tradicional, etc., es reconocido por las
sociedades actuales. Por supuesto que este conocimiento es de valor y de utilidad
para sectores, sociales diferentes a quienes los crearon y desarrollaron con su esfuerzo
intelectual. De esta forma, el uso de esas practica tradicionales ha traido consigo
enormes beneficios econdmicos y sociales para el resto de los habitantes de cada
Estado e inclusive de otras naciones del planeta. Sin embargo, ;Qué ha pasado con
estos pueblos indigenas y comunidades locales?;Se les ha compensado de alguna
manera por su labor y sabiduria? La respuesta a la interrogante anterior habria sido
negativa. De esta forma, durante cierto tiempo la diversidad biolégica, la labor de
mejoramiento tradicional de cultivos y animales y los conocimientos autoctonos sobre
la misma, fueron considerados como un bien de tipo ptiblico no exclusivo, cuyo acceso
era libre y gratuito. Se consideré como “Patrimonio Comiin de la Humanidad”. No
obstante, a partir de estos recursos genéticos obtenidos sin costo alguno, se
desarrollaron productos de diversa indole: nuevas variedades vegetales, productos
farmacéuticos, plaguicidas, etc., que eran definidos como propiedad privada y sujetos
de derechos de propiedad intelectual (basicamente los denominados derechos de
obtencion vegetal, patentes de invencion y secretos comerciales). De esta manera,
eran puestos a disposicion de los paises en desarrollo a un determinado precio. La
asimetria de esta relacion entre recursos genéticos suministrados gratuitamente por
el Sur y productos finales adquiridos por un precio a empresas del Norte, debi6 ser
justificada de alguna manera. Para lograr tal efecto, se eché mano de un concepto
que permitid, extraer la riqueza genética de nuestros paises, sin otorgar ninguna
compensacion. Este concepto, dispuso que la diversidad bioldgica era concebida
patrimonio comiin de la humanidad, (Common Heritage of Mankind), es decir un bien
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publico, por cuyo aprovechamiento no debe ser realizado desembolso alguno. Por
supuesto que los plaguicidas, medicamentos y semillas mejoradas, se ubican bajo el
alero de otra nocidn: la propiedad privada.

Paralelamente al surgimiento de una conciencia internacional de rechazo al
concepto de Patrimonio Comiin de la Humanidad, las nuevas biotecnolégicas de la
Tercera Generacion (basicamente ADN recombinante y la fusion celular) y los avances
en el campo de la microelectronica y las técnicas de ensayo de materiales biolégicos,
han revitalizado el interés de las empresas farmacéuticas, quimicas, biotecnolégicas
y de semillas, tanto por los recursos genéticos en estado silvestre como por el
conocimiento tradicional de los pueblos indigenas y comunidades locales. A ello debe
sumarse la alarmante desaparicion tanto de la diversidad biolégica como de las
comunidades autctonas y sus conocimientos y tradiciones.

Por otra parte, los datos y ejemplos del aprovechamiento del germoplasma y
del conocimiento tradicional indigena para la industria biotecnolégica, en especial
para los sectores, alimenticio, farmacéutico, agroquimico y de semillas son miltiples
y aleccionadores.

De esta forma, el Convenio sobre la Diversidad Bioldgica, aprobado en la
Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro en 1992, ha venido a tratar de cambiar el
estado de las cosas. Esta transformacion, no obstante, dependera en definitiva de
cada uno de los paises y de la cooperacion entre ellos, para establecer politicas y
leyes sobre acceso y distribucion de beneficios y su, respectiva armonizacion regional
de ser el caso.

Este Acuerdo internacional reafirma la soberania de los Estados sobre sus
recursos naturales ( art. 3), al mismo tiempo que establece como uno de sus objetivos,
a la par de la conservacion y el uso sostenible, la distribucion justa y equitativa de los
beneficios derivados del acceso y uso de la biodiversidad. Esta soberania conlleva la
posibilidad de regular el acceso a esos recursos y el conocimiento asociado, sujetando
el mismo a lo que disponga la legislacion nacional y a una distribucion justa y equitativa
de los beneficios entre los diversos actores ( arts. 13, 16y 19).

En conclusion la lectura de estos articulos, nos demuestra la preocupacion
por establecer medidas mas concretas sobre la distribucion justa y equitativa de los
beneficios derivados del uso de la diversidad bioldgica, en especial tecnologia, resultados
de investigacion y beneficios derivados del uso de recursos genéticos entre quienes
los aportan y quienes los aprovechan. Las particularidades del texto son maltiples:
frases tan escuetas como facilitar, asegurar o promover; calificacion de las medidas
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en términos de mutuamente acordados, referencias el mecanismo financiero, a la
proteccion eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual; a bases justas
y equitativas, pese a las indicaciones con relacién a disposiciones especiales para
paises en desarrollo, las medidas por tomar pueden serlo tanto por naciones
desarrolladas como en desarrollo, por supuesto que con diferente intensidad y contenido,
etc.

En sintesis, el Convenio sobre la Diversidad Biol6gica, constituye una fuente
de derecho internacional ambiental, con implicaciones sobre los flujos de materiales,
los derechos de propiedad intelectual y las compensaciones debidas a quienes aportan
los mismos (proveedores) por parte de quienes los utilizan (usuarios). Segin el mismo,
todos los paises deber compartir los beneficios econdmicos o de otra indole entre
aquellos que proveen recursos genéticos y quienes los aprovechan. Ademas, se exige
que el pais que aporta los recursos genéticos otorgue su consentimiento fundado
(PIC por sus siglas en inglés) previo, requisito necesario para que el usuario pueda
acceder a los mismos. También se supone que la necesidad de contar con este
consentimiento previo y de distribuir beneficios se aplica a lo interno del pais, es decir
con las comunidades locales, pueblos indigenas y en general particulares que vivan
en sus fronteras. Este consentimiento informado deberia finalizar en un contrato que
plasme los términos mutuamente convenidos que mencionan el Convenio de
Biodiversidad.

Sin embargo, pese a la importancia econdmica de esta diversidad y sus
conocimientos asociados se ha expresado la preocupacion por las expectativas poco
realistas del valor de retorno para la conservacion que puede producir la bioprospeccidn,
ya sea mediante la venta de muestras o la integracion vertical de la investigacion.
Barton (1988) asegura que el valor comercial de los recursos biol6gicos para la industria
agricola alcanza los 100 millones de délares anuales. Sin embargo, estas cifras aumentan
considerablemente en el caso de la industria quimica y farmacéutica. Brush sostiene
que la oferta de plasma germinal, sobre todo debido al almacenado en bancos de
genes o colecciones ex situ, supera con mucho la demanda de este material. (Citado
por Secretaria General del Convenio, 1994). Otros como Simpson et al, consideran
que la prospeccion genética puede no ser de gran ayuda en la batalla para preservar
los hébitats ricos en diversidad bioldgica, cuestionando que los ingresos recibidos a
través de la investigacion farmacéutica es improbable que generen fondos significativos
para la conservacion. A su juicio esta conclusion es aplicable ya sea que se adopte el
enfoque de la firma de contratos para la prospeccion o bien la integracion vertical en
la investigacion, de forma que los paises en desarrollo adquieran el equipo y la
capacidad técnica para conducir sus operaciones de investigacion. Por ende, concluyen
que puede estarse sobrevalorando la importancia de los contratos y la importancia
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vertical como una estrategia de conservacion. (Simpson, Sedjo y Reid, 1995). Ello,
entre otros motivos debido a que un alto porcentaje del valor aferente en los proyectos
de bioprospeccion es atin agregado fuera de pais de origen y hasta que no cambie tal
situacién es dificil justificar un mayor grado de compensacién (Asebey y otro, 1995),
por lo cual se ha criticado bajas tasas de regalias y diferentes condiciones para
concederlas (por ejemplo, que el agente activo no se encuentre en el dominio publico
o no sea conocido por algiin otro medio) ( Asebey y otro, 1995).

Para poder establecer mecanismos de distribucion y de beneficios, la mayoria
de las opciones seleccionadas se basan en el acceso a los recursos a través de
regulaciones y procedimientos, que en su mayoria finalizan, con un contrato o acuerdo
entra el proveedor del recurso o el conocimiento y el interesado en el acceso y previa
aprobacion (o participacion en el propio contrato segun algunos) del gobierno. La
exigencia del Convenio sobre la Diversidad Bioldgica en su articulo 15 de que el
acceso se lleve a cabo requiriendo el consentimiento fundamentado previo del pais de
origen del recurso, se cumpliria por medio de este régimen legal.

La idea subyacente radica en asegurar de alguna forma que el uso de los
recursos bioldgicos y genéticos y del conocimiento tradicional asociado, sean
compensados, por su utilizacion para fines de prospeccion.

Algunos han sugerido que las regulaciones legales de acceso (refiriéndose a
los nacionales y no especificamente a las iniciativas regionales) deben contemplar al
menos: Principios, objetivos y definiciones; ambito de aplicacion (recursos cubiertos
por el régimen); el proceso de acceso (incluyendo la designacion de un punto focal, el
consentimiento informado previo, los términos mutuamente acordados,
confidencialidad, apelaciones, etc), restricciones a la exportacion y seguimiento de
los materiales; sanciones; monitoreo y aspectos financieros (Gloyka, 1997).

En general, para desarrollar cualquier régimen deben considerarse una serie
de aspectos:

Qué recursos estan sujetos al régimen de acceso:

Los recursos silvestres, en gran medida de caracter publico por estar, por
ejemplo, en Parques Nacionales; los recursos domesticados en gran medida de caracter
privado, como los cultivos de café, arroz, etc., los recursos biolégicos no utilizados
como fuente de recursos genéticos (ejemplo una naranja para comerla es diferente a
la bisqueda de informacion genética de  utilidad); los recursos genéticos
humanos (muestras de sangre, DNA, etc.); el conocimiento, innovaciones y practicas
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de las comunidades locales y pueblos indigenas; la diversidad terrestre marina; recursos
conservados ex situ en colecciones; los compuestos derivados, tales como enzimas,
extractos, etc..

Quién debe solicitar el acceso y con que fines: si se solicitara solo cuando sea
para fines comerciales (una empresa biotecnolégica farmacéutica), o también en
caso de investigacion o ensefianza, (para identificar taxon6micamente una especie,
como parte de un proceso de inventario, etc.). '

Quién decide sobre el acceso: debe establecerse, quien sera el ente
competente para autorizar el acceso, si sera autorizado a nivel central o local, si sera

la misma autoridad para los recursos marinos que para los terrestres, si debe solicitarse
permiso alin en caso de acceso a recursos en terrenos privados o solo en aquellos de
naturaleza publica, etc. En el caso de los territorios indigenas y a tenor de las
disposiciones legales (Convenio 169 de la Organizacion Internacional del Trabajo
sobre Pueblos Indigenas y Tribales en Estados Independientes, etc.), estos deben de
ser consultados y ser parte del proceso de decision. Debido al caracter estratégico de
los recursos y a que la autorizacion para ser utilizados, podria hacer perder la posibilidad
de obtener beneficios ante un mal acuerdo, se ha considerado la opcion de solicitar
asesoria a Comités o Consejos especiales antes de firmar un acuerdo de acceso.
Aunque, las razones tienen sentido, debe tratarse en todo momento de evitar convertir
el proceso de acceso en un trdmite engorroso y burocratica.

Bajo qué condiciones se concede el acceso: el punto central de la estrategia
de distribucion de beneficio de cualquier pais: si autorizo el acceso que condiciones
mutuamente acordadas se dardn: por ejemplo, transferencia de tecnologia (equipo,
materiales, etc.), capacitacion y entrenamiento, investigaciones conjuntas de temas
de interés para el pais, ademas del tema de interés para el solicitante, porcentajes de
ventas netas de productos (royalties o regalias), pagos por el acceso (“up front
payments”), copias de reportes, productos a precios no de mercado, construccion de
infraestructura, contratacion de mano de obra local, etc. Los lineamientos para
garantizar la distribucion justa y equitativa de los beneficios debe aplicarse tanto para
la relacion solicitante -Estado, como para la relacion proveedor (privado, pueblos
indigenas) - solicitante, en lo que sea aplicable.

ué procedimientos de acceso utilizo por medio de la licitacién piblica, a
través de solicitudes que finalicen contratos o acuerdos; si son diferentes los
procedimientos en caso de acceso para fines diversos (comerciales, no comerciales,
agricolas o farmacéuticos, etc.); si establezco un Registro de solicitudes y si sera
publico o de acceso restringido; qué requisitos debe cumplir el solicitante (datos de
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Identificacidn, fines del acceso, contrapartes nacionales si es del caso, financiamiento,
garantias, etc.); si se utilizan los denominados Acuerdos de Transferencia de Material
en lugar de los contratos y en que casos (fundamentalmente para recursos conservados
ex situ), igualmente estos procedimientos deben ser transparentes y sujetos a recursos
administrativos y judiciales respectivos. Deben relacionarse con las disposiciones
contenidas en la Convencion sobre el Trafico de Especies de Flora y Fauna en Vias
de Extincion (CITES) y en definitiva no constituir un obstaculo innecesario al comercio
internacional.

Quién es el titular de los derechos y por ende debe participar en las
negociaciones de los contratos; si existira una separacion entre recursos biolégicos,
genéticos y bioquimicos; qué relacion existe con los derechos de los pueblos indigenas
sobre sus tierras, etc.

Qué sanciones se establecen contra el acceso ilegal o el incumplimiento de
las clausulas del contrato, monitoreo y seguimiento, etc.

Debe tenerse presente las particularidades del acceso tratandose de recursos
agricolas derivados de hechos, tales como: la oferta ex situ; las practicas de
intercambio de germoplasma entre redes de investigacion y en los miltiples origenes
(desde el punto de vista del germoplasma utilizado) de las nuevas variedades; el
mercado y costo de generarlas y los beneficios a ser obtenidos; la importancia de la
cooperacion e intercambio agricola de cara a la seguridad alimentaria; la exclusion de
las colecciones existentes antes de la entrada en vigencia del Convenio sobre la
Diversidad Biolégica (29 de diciembre de 1993) de las obligaciones de compartir
beneficios, etc.

Existen cuatro temas que deben abordarse al hablar de acceso:

e Propiedad intelectual: Como indicamos, una de las formas de vincular el tema del
acceso a los derechos de propiedad intelectual que ha sido sugerido por algunos,
reside en la exigencia de que antes de cualquier concesion de una patente o derecho
de obtencidn vegetal o la aprobacion de algiin producto que haya hecho uso de recursos
genéticos y bioldgicos, debe demostrarse por medio de un certificado de origen que el
recurso se acceso en forma legal y que se realizo una compensacion al pais de origen
del mismo.

e El papel del Estado: La experiencia del Pacto Andino, y las posiciones un tanto
encontradas de algunos de sus miembros, demuestran que debe precisarse hasta
donde llega el rol del Estado en las negociaciones de las acuerdos de acceso y hasta
donde el de los sujetos privados proveedores del mismo.
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e El valor de los recursos genéticos: Como mencionamos con anterioridad, si bien
es cierto, ante los avances de la ingenieria genética, las nuevas técnicas de tamizaje
(“screening”), la busqueda de compuestos activos en las plantas y en general en la
llamada quimica de productos naturales, los recursos bioldgicos y genéticos han vuelto
a tomar un papel estratégico para la empresa farmacéutica y biotecnoldgica, su valor
debe ser precisado. A diferencia de quien busca minerales que posee una cierta
nocién de lo que se busca, el bioprospector no sabe qué encontrara en la gran fabrica
quimica de los bosques o los arrecifes. Por ejemplo, durante mucho tiempo el Instituto
del Cancer de los Estados Unidos ha buscado agentes promisorios contra el Cancer
y recientemente contra el SIDA y de todas las muestras colectadas a un alto precio,
los resultado obtenidos y las agentes que se encuentran en un estado mas avanzado
de pruebas clinicas, son relativamente pocos. Como se ha afirmado: “Uno de los
mayores obstaculos para la formulacion de politicas de acceso es la ausencia de
métodos efectivos para la valoracion de la biodiversidad. Los paises en desarrollo
pueden aumentar su habilidad para derivar beneficios de los recursos bioldgicos
buscando nuevas formas de agregar valor a sus recursos bioldgicos. El valor de tales
materiales es relativamente bajo. Este valor puede ser agregado mediante el
establecimiento o el fomento de instituciones que lleven a cabo la identificacion, colecta
y tamizaje. Ello permitird a los paises en desarrollo compartir los beneficios y la
investigacion biotecnoldgica y fortalecer su capacidad cientifica, tecnoldgica e
institucional” (Jumay Mugabe, 1994). Por ello, el valor de la bioprospeccion no debe
sobrestimarse, aunque tampoco debe restarsele importancia como parte de una
estrategia mas amplia de conservacion, y uso sostenible de la diversidad bioldgica.

o El caracter de las regulaciones. En definitiva, una de las mayores lecciones de los
paises del Pacto Andino de Filipinas ha sido que por pretender regulaciones sumamente
estrictas y controladoras, en definitiva se han vuelto practicamente inaplicables. Esta
experiencia no debe ser olvidada a la hora de elaborar normativa relacionada con el
acceso a las recursos bioldgicos y genéticos.

El papel de los derechos de propiedad intelectual en el régimen de acceso.

Los derechos de propiedad intelectual se han considerado como mecanismos
insuficientes para proteger la diversidad silvestre (que en su estado natural no cumple
los requisitos para ser protegida), la domesticada por campesino y agricultores y en
general los conocimientos, innovaciones y practicas de las comunidades locales y los
pueblos indigenas (por imposibilidad de cumplir los requisitos para obtenerlos, su
incompatibilidad con consideraciones éticas, sus beneficios frente a los castos de los
mismos, etc.) . Sin embargo, es posible identificar el rol de los derechos de propiedad
intelectual con relacion al acceso en los siguientes topicos:
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a) Como parte de las negociaciones de acceso: Todos los contratos de bioprospeccion
o contratos de acceso, contienen clausulas sobre la titularidad de los resultados e
invenciones (sean las de cada parte, sean las conjuntas) y sobre la informacion
confidencial (secretos comerciales e industriales). Desde este punto de vista, estos
derechos se encuentran estrechamente vinculados con el tema del acceso.

b) Accesoy cambio tecnoldgico: Tal y como explicamos con anterioridad, si bien la
tecnologia ha abierto las puertas a nuevas consideraciones del valor de los recursos
biolégicos, a la vez ha facilitado procesos de sintesis, disminuido las cantidades
necesarias para trabajar con estos recursos (y por ende facilitar el contrabando) y
eventualmente puede revertir la orientacion hacia la bisqueda de productos naturales
(mediante innovaciones relativas a la quimica combinatoria, etc.). Estar atento a estos
cambios, en alguna medida impulsados por los derechos de propiedad, es indispensable
para quienes trabajan en la industria del bionegocio.

¢) Por medio del certificado de origen: Mediante el uso de este mecanismo seria
posible utilizar los procesos de solicitud y registro de patentes y derechos de obtencion,
como una forma de control del acceso y uso legal de los recursos genéticos y
bioquimicos. Debe tenerse presente, sin embargo, que no todos los productos derivados
de la biota tropical necesariamente son protegidos por las patentes de invencion.

d) Creando valor para la biodiversidad: Los derechos de propiedad intelectual sobre
medicamentos, variedades vegetales, etc. pueden crear un valor en forma indirecta
para los recursos biologicos utilizados como parte de las invenciones citadas. Qué
tanto este valor generado es compartido con los paises de origen del recurso o con los
custodios y mejoradores del mismo, dependera en gran medida de la existencia de
acuerdos contractuales apropiados.

e) Impactando el acceso y distribucion de germoplasma y las practicas tradicionales:
Las amplias reivindicaciones aceptadas para ciertas patentes, derechos otorgados

sobre recursos bioldgicos de uso consuetudinario (ej. el ayahuasca en los Estados
Unidos, cuestionando seriamente el examen de la novedad de la invencion), las
restricciones a la reutilizacién de semillas (sea via patentes, derechos de obtencion
que no permitan este reuso, contratos o incluso tecnologia tipo terminator o de
proteccion de la expresion de genes) o incluso a las practicas tradicionales, asi como
politicas de distribucion de materiales cada vez acompafiadas: de acuerdos de
transferencia que impiden solicitar derechos de propiedad sobre los mismos y aseguran
continuar con el libre acceso (por ejemplo, las politicas en esta materia del CGIAR de
mayo 1999), traen consigo impactos importantes relacionados con el acceso y
distribucion de beneficios.
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f) La relacion entre la biodiversidad y los derechos de propiedad intelectual: Pese
a los mandatos del Convenio sobre la Diversidad Biologica (art. 16. 5) sobre la
necesidad de que estos derechos apoyen y no se opongan a los objetivos del tratado
internacional y de las labores y estudios de algunas organizaciones (el Comité de
Comercio y Ambiente de la OMC, ONGS, etc.) no existe evidencia acerca de los
verdaderos impactos de estos derechos en el ambiente, mas alla de ciertas alegaciones
generales (erosion genética, etc.).
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OS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E A
BIOTECNOLOGIA

Luiz Antonio Barreto de Castro.'

A Biotecnologia desenvolveu-se no mundo nos ultimos vinte e cinco anos,
como conseqiiéncia de progressos cientificos que ocorreram principalmente nas areas
de biologia celular e molecular, combinados com avangos nas areas de quimica e
microeletronica. A engenharia genética permite atualmente a introdug@o e expressio,
em um mesmo genoma, de genes oriundos de organismos tdo distantes
filogeneticamente que jamais, por métodos convencionais, poderiam coexistir em um
organismo recombinante. Através da engenharia genética, genes de praticamente
qualquer organismo podem ser isolados, caracterizados, modificados e transferidos
para qualquer outro organismo onde, sob o comando de promotores adequados, se
expressam em quantidades desejadas , em células e tecidos especificos, sob preciso
controle temporal. Foram assim eliminadas as barreiras biologicas que isolavam
evolutivamente os genomas. As descobertas da imunologia, associadas a biologia
celular resultaram na descoberta dos hibridomas e, conseqiientemente, dos anticorpos
monoclonais que revolucionaram os métodos diagndsticos. O projeto Genoma Humano,
por outro lado, através da identificagdo de seqiiéncias génicas associadas a ocorréncia
de doengas aumentam a probabilidade de preventivamente impedir sua ocorréncia
quer pelo seu diagndstico precoce quer pela a¢do direta sobre a expressdo de genes
cujas fungdes estdo sendo determinadas e associadas a estas doengas.

Como conseqiiéncia destas descobertas cientificas, centenas de plantas
transgénicas expressam atualmente genes oriundos de bactérias e virus e tornam-se
tolerantes a herbicidas, resistentes a insetos/pragas, viroses fitopatogénicas e adquirem
melhor composi¢do nutricional. Proteinas humanas sdo produzidas em plantas,
bactérias, células de insetos e leveduras para obteng&o de vacinas mais seguras, e 0s
anticorpos monoconais deram origem a tecnologias especificas e sensiveis de detecgdo
de patologias com notaveis resultados para a 4rea da saiide e para a industria
farmacoldgica, constituindo-se na area de maior importancia econdmica da nascente
e moderna industria biotecnologica. As primeiras vacinas obtidas através da expressdo
de antigenos contra diarréia neonatal e hepatite B em plantas ,produzidas pela equipe
do Dr. Charles Arntzen do Boyce Thompson Institute em Cornell estdo na fase final
de testes para liberagdo pelo FDA. A clonagem de animais de interesse pecuario a
partir de células somaticas associada a métodos de transformagio de embrides “in

! Engenheiro agronomo, Chefe da Secretaria de Propriedade Intelectual da EMBRAPA. SAIN, Parque
Rural, W3 Norte, 70770-901. Brasilia-DF, Brasil.
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vitro” permitiu a obtengdo de animais transgénicos que ja expressam proteinas de
interesse farmacolégico. A engenharia genética de microrganismos conversores de
biomassa, capazes de degradar substincias poluentes e de sintetizar polimeros, aditivos
alimentares e antibidticos, sdo também exemplos que terdo conseqiiéncias relevantes
para os setores energético e ambiental, para a industria de alimentos e a satide pablica.
As primeiras plantas transgénicas, obtidas por engenharia genética, comegaram a
ser liberadas no campo em meados da década de 80. Atualmente ja foram autorizados
mais de 25.000 testes de campo no mundo, metade nos Estados Unidos, Canada e
uma boa parte na Europa. Asia e Africa estdo mais atrasados. Na América Latina
o maior nimero de liberagdes ocorreu na Argentina, (dos testes realizados na América
Latina) e México. O Brasil realizou apenas cerca de oitocentas liberagSes de plantas
transgénicas a partir de 1996 porque s6 aprovou a sua legislagdo de Biosseguranga
em 1995. A comercializagdo de plantas transgénicas comegou na década de 90 com
o tomate geneticamente modificado pela Calgene e a soja resistente ao herbicida
RoundUp da empresa Monsanto. Atualmente algumas espécies de plantas
transgénicas como soja, milho e canola ja tem participagio relevante na agricultura
dos Estados Unidos, Canadé e Argentina. A soja transgénica tolerante ao glifosate
ja ocupa 54 % e 75% da érea cultivada com soja nos Estados Unidos e Argentina
respectivamente. Além destas muitas outras espécies tendem a se popularizar tais
como fumo, tomate, batata e algoddo. A area cultivada com plantas transgénicas
aumentou a nivel mundial de 1.7 milhdes de Ha em 1996 para 27.8 milhdes de Haem
1998. As plantas especificamente citadas tém como caracteristicas resisténcia a
insetos, virus, herbicidas e melhor qualidade nutricional como no caso da canola cuja
composigdo lipidica foi alterada no sentido de diminuir o efeito do 6leo no nivel de
colesterol no organismo humano. Estes sdo alguns dos exemplos praticos que estio
revolucionando a agricultura, a saiide humana e a pecudria. Entretanto pode se
considerar que a engenharia genética rigorosamente esta comegando. No resolveu
os principais problemas da agricultura que antes citamos ,como fixagio de nitrogénio,
e resisténcia a diferentes formas de “stress” e fotossintese. Os principais processos
fisiolégicos e bioquimicos ainda n@o foram elucidados a nivel molecular para que
pudessem ser manipulados pela engenharia genética, e sdao muito mais complexos.
Assim, a engenharia genética de plantas, atualmente, ndo utiliza mais do que cerca de
meia dizia de genes principalmente de bactérias. A maioria dessas plantas ( 87% ),
foi obtida por empresas privadas a maioria das quais ja tradicionalmente operam no
Brasil como a: Monsanto, Novartis , Agrevo, Dupont, Cargill, Dekalb e Pioneer,
entre outras.

Essa revolug@o génica, tem caracteristicas peculiares. Embora tenha sua

origem em descobertas cientificas, promovidas pelo setor piblico na década de
sessenta e setenta, os produtos e tecnologias foram conseqiiéncia de pesados
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investimentos realizados por empresas privadas dos paises desenvolvidos que, ja na
ultima década, eram duas vezes superiores aos investimentos feitos pelo setor publico.
A segunda peculiaridade que decorre da primeira, € que estes produtos e tecnologias
sdo protegidos por patentes. Este fato dificulta o livre acesso a tecnologias e produ-
tos, no passado disponiveis aos paises em desenvolvimento, principalmente na area
agricola.

A terceira peculiaridade desta revolugdo tecnoldgica, € que ela convive, neste
final de século, com trés circunstancias importantes a nivel mundial: a grande preocupa-
¢do com as mudangas climaticas e a preservagdo ambiental; a crescente demanda
por alimentos, aliada a progressiva pobreza que ocorre de forma n#o exclusiva nos
paises subdesenvolvidos; e uma reagdo de Paises, particularmente europeus, a
utilizagdo de produtos da engenharia genética porque sendo uma tecnologia radical
ela certamente vai interferir com mercados estabelecidos e de grande porte de origem
européia.

As oportunidades e as responsabilidades do Brasil

A Biotecnologia podera produzir, no Brasil, uma agricultura competitiva a
longo prazo, se conseguirmos reduzir os custos da produgdo agricola, com melhoria
gradual de qualidade dos nossos produtos. Nesse sentido, ja estdo sendo produzidas
no Brasil, plantas transgénicas resistentes a herbicidas, insetos/pragas, viroses e fungos
fitopatogénicos, o que tende a reduzir o consumo de agrotéxicos no Pais, que ja
supera US$ 2.5 bilhdes de ddlares anuais; simplesmente pela introdugdo de genes
que codificam para estas caracteristicas, em plantas de elite do ponto de vista genético,
melhoradas por instituigdes como a EMBRAPA. Um outro setor agricola, passivel
de redugdo de custo a médio e longo prazo, € o de fertilizantes nitrogenados. A
produgdo de alimentos — que aumentou nos paises desenvolvidos ao nivel de 3% ao
ano nos ultimos trinta anos — dependeu, para tanto, de aplicagdes correlatas de
fertilizantes nitrogenados, particularmente amonia, derivada da petroquimica. Estima-
se que esta correlagio exigira, no proximo século, investimentos da ordem de US$ 50
bilhdes na construgdo de novas usinas para a produgdo de amonia, visando fazer
frente a uma demanda de 200 milhdes de toneladas de nitrogénio, anualmente. A
fixagdo de nitrogénio em gramineas, como ocorre em leguminosas, podera aumentar
consideravelmente a produgdo brasileira de graos. Técnicas de biologia celular e
molecular s3o particularmente importantes para que estes objetivos sejam alcangados.
Outra 4rea de oportunidade para o Brasil € a drea energética, a partir de biomassa. O
Brasil tem a maior taxa de fotossintese/m? entre os paises subcontinentais e, a maior
capacidade de produgdo de biomassa para fins energéticos e industriais dentre todos
os paises que competem nesta area. Por esta razdo, € um dos paises lideres na area
de papel e celulose a nivel mundial. As tecnologias para conversdo de biomassa em
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energia, podem se beneficiar de biotecnologias modernas, em associagdo com
engenharias também avangadas para a conversdo de bagago e outras biomassas ,
em eletricidade a exemplo do projeto “gas turbine” financiado pelo GEF - Global
Environmental Facility. '

Finalmente, a competitividade agricola tornara necessario produzir grios em
condigdes adversas de clima e solo com cultivares tolerantes a seca, aluminio téxico
e mais eficientes na absorgdo de fosforo. A “gene revolution” caminha no sentido
oposto a “green revolution”, que dependia fortemente da utilizag@o de insumos. Estes
temas, que sdo verdadeiramente os que vdo mudar a oferta de alimentos a nivel
mundial, tém sido evitados até o momento pelas empresas que atuam em biotecnologia,
porque sdo projetos de longo prazo. O Brasil tem competéncia em genética e
melhoramento genético vegetal. Necessita interagir com paises desenvolvidos, para
ter acesso rapido as tecnologias mais avangadas e aplica-las aos seus programas de
melhoramento genético, com vistas a atingir os objetivos citados. Precisa igualmente
aumentar sua competéncia € massa critica na area gendmica e em outras areas
estratégicas como cristalografia de proteinas e quimica combinatdria . O Pais pode
oferecer um mercado interno significativo e em expansdo, alta competéncia em
tecnologia agricola para a produgdo nos tropicos, e genes, atualmente uma das maiores
limitages a expansio da biotecnologia moderna e, certamente uma das principais
matérias primas da biotecnologia do préximo século. Conta o Brasil, neste particular,
com a maior biodiversidade do planeta. Existem estimadamente cerca de 250.000
espécies de plantas conhecidas, 30% das quais, potencialmente comestiveis. O homem,
através dos séculos, ndo utilizou mais do que 1% destas plantas para sua alimentagdo.
Na verdade, a base da alimentagdo humana € constituida por cerca de 0.2% destas
espécies. A floresta tropical umida — que cobre cerca de 7% do planeta — contém,
segundo estimativas, cerca de 50% da biodiversidade mundial. Outros ecossistemas
e regides como a caatinga e a mata atlantica sdo igualmente importante como fonte
de genes.

O papel do Brasil ¢ também de responsabilidade crescente na area da saude
porque os problemas de subnutrigio mundial tendem a se agravar, como
lamentavelmente tem ocorrido também no Brasil, (ver altima classificagdo do Brasil
com base no IDH). A populagdo mundial atual é de 5 bilhdes de habitantes — 3/4
vivendo em paises subdesenvolvidos. No ano 2040, a populagdo mundial sera de 10
bilhdes de pessoas, das quais 90% serdo habitantes de paises hoje em desenvolvimento.
A demanda mundial de alimentos vai dobrar nos proximos 50 anos e a possibilidade
de expansdo de oferta de alimentos nos paises desenvolvidos € limitada. Entretanto,
95% das tecnologias e dos recursos humanos altamente especializados nestas
tecnologias estdo nestes paises o que reforga a necessidade de cooperagdo
internacional.
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A definigdo de oportunidades entre as que citamos ndo €, entretanto, suficiente.
A ciéncia e a tecnologia ndo terdo isoladamente a capacidade de possibilitar os meios
necessarios para o desenvolvimento econémico e social do Pais. Serdo necessarios
pesados investimentos dos setores piblico e privado e intensa cooperago internacional,
como aconteceu em outros Paises, para que a biotecnologia tenha conseqiiéncias
para o desenvolvimento socio econdmico do Pais.

A Biotecnologia no Brasil

A biotecnologia ndo se desenvolveu igualmente no Brasil pelas seguintes
razdes principais: 1- duas décadas de inflagio que proibiram investimentos de longo
prazo; 2- falta de legislagdes adequadas de propriedade intelectual, biosseguranga,
que estimulassem a difus@o e transferéncia de tecnologia e de mecanismos que
permitissem um relacionamento eficaz entre a Universidade e a Empresa; 3- Limitada
massa critica em ciéncia, tecnologia e engenharia atuando no setor na década de
setenta 4- reduzido relacionamento na forma de cooperagdo internacional; 5- falta de
capital de risco e custo elevado do dinheiro. Todos estes fatores com excegdo do
ultimo foram corrigidos em grande parte nos (iltimos anos particularmente na década
de noventa e o Brasil tem agora a possibilidade de desenvolver a Biotecnologia como
ndo conseguiu no passado. Persiste ainda como elemento retardador deste processo,
a falta de capital de risco e o custo elevado do dinheiro que constituem limitagdes
graves para o desenvolvimento da biotecnologia no Brasil.

O papel do setor publico

O setor publico no Brasil tem dois papéis importantes no cenario do
desenvolvimento da biotecnologia em nosso Pais: desenvolver a competéncia em
ciéncia e tecnologia, incluindo a formagdo de quadros para os setores piblico e
privado, e estabelecer um ambiente de estimulo aos investimentos privados em
C&T, através de programas de incentivo e de leis adequadas. O Brasil realizou um
grande esforgo na area de formagao de recursos humanos nas altimas duas décadas
(Figura 1- Fonte: Relatério do MCT, 1996). O niimero de publicagdes cientificas
brasileiras indexadas aumentou, no periodo de 1981 a 1997, por um fator de 3.5,
como conseqiiéncia do esforgo de formagdo de recursos humanos em C&T. (Fonte
ISI-Stanford Research Institute). O Pais dobrou sua participagdo mundial em termos
de publicagdes cientificas que em 1981 era 0.47 % e em 1997 é 0.97% ( somente
20 paises contribuem acima de 1.0 %). A qualidade da produgio cientifica brasileira
medida, pelo “Citation Index”, aumentou 54% de 1.3 para 2.0. O Brasil esta
progredindo mais rapidamente, nos Gltimos quinze anos, em termos de nimero de
publicagdes cientificas, do que a média mundial por um fator de 50%, em vinte e
seis areas cientificas principais.
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Especificamente em biotecnologia, existem cerca de 8.500 grupos de pesquisa
registrados no Diretério dos Grupos de Pesquisa no Brasil (MCT/CNPq). Destes
1164 (cerca de 14 %), relacionaram linhas de pesquisa na area de Biotecnologia.
Estes grupos mobilizam 4.700 pesquisadores, ( cerca de 9,5 % dos pesquisadores
citados nos Indicadores de C&T) e 11.515 estudantes e estagiarios a eles associados.
Estas estatisticas certamente ndo correspondem ao universo da competéncia
biotecnologica brasileira que embora ndo comparavel em escala aos paises do G7,
nos permite na pior das hipéteses internalisar satisfatoriamente as tecnologias mais
avancadas através da cooperagdo cientifica em nivel internacional. O Brasil
desenvolveu massa critica com competéncia cientifica em praticamente todos os
setores da biotecnologia de ponta e em alguns setores pontuais como por exemplo na
engenharia genética de leguminosas desenvolveu e protegeu intelectualmente
tecnologias que estdo sendo procuradas por instituigSes de paises do primeiro mundo.
Por outro lado embora as agéncias de fomento a C&T federais e estaduais tenham
priorizado a biotecnologia de forma sistematica, nos ultimos quinze anos os
investimentos e resultados nesta area sdo ainda comparativamente modestos
particularmente do ponto de vista tecnolégico. O PADCT II, um dos programas do
Ministério da Ciéncia e Tecnologia, que elegeram a biotecnologia como area prioritaria
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financiou 158 projetos de pesquisa em biotecnologia no Brasil, 13,6 % dos recursos
do programa, que foram desenvolvidos em trinta institui¢des, e, dos quais, 12% tém
interagdo direta com empresas. Os resultados modestos do PADCT II do ponto de
vista tecnoldgico determinaram mudanga do programa que em sua terceira fase, que
se iniciou em 1997, passou a enfatizar a relagdo Universidade/Empresa, investindo
nos préximos seis anos cerca de US$ 360 milhdes nesta iniciativa. O desenvolvi-
mento tecnoldgico exige intensa cooperagao entre os setores publico e privado, o que
sO recentemente tem ocorrido no Brasil entre outras razées em fungdo das leis de
incentivo fiscal. Buscando criar uma ambiente de estimulo aos investimentos privados
em C&T, o Governo brasileiro estabeleceu duas leis a partir do inicio da década de
noventa (Lei 8.661/93 e 8.248/91), a primeira de isengdo de impostos para o setor
privado, em contrapartida aos investimentos em C&T de um modo geral, que constitui
o chamado Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnoldgico Industrial e
Agropecuario - PDTI/PDTA, e a segunda com as mesmas caracteristicas, mas
especifica para a area de Informatica. Em conjunto, esta duas leis cujos resultados,
ndo foram ainda avaliadas em profundidade foram, em grande parte, responsaveis
por um aumento dos investimentos privados em C&T no Brasil, que na década de
oitenta, correspondiam a 10% do investimento global de C&T no Pais para cerca de
30% neste final de século. Lamentavelmente as crises econdmicas recentes
esvaziaram esta iniciativa como estratégia de governo a nivel federal. Entretanto o
estabelecimento de um arcabougo legal de outra natureza, embora recente, tem

incentivado os investimentos privados em biotecnologia no Brasil como veremos a
seguir.

O contexto da biosseguranca na biotecnologia

O advento da engenharia genética na década de setenta, que permitiu o
desenvolvimento da chamada biotecnologia moderna, trouxe também novas
preocupagdes com as questdes de biosseguranga e bioética, tanto a nivel laboratorial,
quanto no que diz respeito a potenciais danos ecoldgicos, diante da perspectiva de
liberag@o no ambiente de organismos transgénicos. Com efeito, a engenharia genética
permite, como vimos, combinar nos genomas de plantas animais e microorganismos,
genes'de organismos distantes filogeneticamente e, portanto, antes incompativeis.
Este fato, novo para a biologia, provocou a principio forte reagdo na comunidade
cientifica, tecnoldgica e na sociedade em geral, que resultaram em conferéncias como
a de Asilomar, em San Diego na Califérnia , em 1974 com a intengdo de introduzir
uma moratéria no uso da engenharia genética, que perdurou por dois anos, até que se
pudessem prever com razoavel grau de certeza, quais as implicagdes que resultariam
do uso desta nova tecnologia. Em tempo, instituigdes como o NIH - National Institute
of Health, atendendo a uma solicitagdo da Academia de Ciéncias dos Estados Unidos
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elaboraram guias de biosseguranga, que rapidamente foram adotadas em todo o mundo,
inclusive no Brasil, garantindo um grau satisfatério de seguranga laboratorial.
Paralelamente, outros organismos nos Estados Unidos e na Europa estabeleceram
mecanismos, ja em uso em um grande numero de Paises, que permitem avaliar e
gerenciar satisfatoriamente o potencial de risco envolvido na liberagio de organismos
no ambiente.Varios Paises estabeleceram, através de legislagdes especificas, normas
de biosseguranga para regular o uso da engenharia genética e a liberagdo no meio
ambiente, de organismos modificados por esta técnica. O resultado deste grande
esforgo mundial permitiu que, passadas algumas décadas do advento da engenharia
genética, ndo se tenha noticia de prejuizos de qualquer natureza causados por esta
tecnologia em Paises que exercitam adequadamente os principios de avaliagio e
gerenciamento de risco preconizados pela biosseguranga. A adogdo de diretrizes ou
legislagdes especificas para a pratica da engenharia genética passou a ser condigdo
fundamental para a cooperagdo internacional com os Paises industrializados, que
detém a lideranga nesta area, além de constar, também, como questio relevante em
textos de Convengdes que resultaram da Conferéncia da UNCED, como a da
Biodiversidade, da qual o Brasil € signatario.

Existe uma forte reagdo de setores da sociedade a respeito do uso de
plantas transgénicas, que emana nio de forma exclusiva de algumas ONGs . E
importante analisar essa questdo levando em considerag@o que as plantas transgénicas
irdo interferir com mercados estabelecidos e fortes como o da drea de agroquimicos
que € superior a 35 bilhdes de délares. Portanto ¢ preciso diferenciar preocupagées
genuinas com os efeitos dessas plantas no ambiente, de iniciativas que através
dessa roupagem ecoldgica pretende na verdade defender mercados estabelecidos e
consolidados desde a década de 50; o mercado de agrotéxicos por exemplo. E dificil
distinguir um discurso do outro, mas existem organizagdes que tém uma forte
preocupagdo de que genes produzidos em plantas transgénicas possam ser transferidos
a outras espécies relacionadas a essas plantas do ponto de vista evolutivo e, dessa
forma, criar espécies que eventualmente possam ser prejudiciais. Embora isto ndo
tenha ocorrido, ndo significa que se deva considerar essa questdo uma questdo menor,
mas € muito importante também que todas as afirmativas tenham uma base cientifica
comprovada. Nio se pode apenas especular como tem acontecido com freqii€ncia
em alguns seminarios, e “workshops™ internacionais. Tratam a biologia como se a
biologia do desenvolvimento ndo tivesse regras que garantem a evolugdo e a
especiagdo. As espécies tém mecanismos desenvolvidos ao longo de centenas de
milh3es de anos que “policiam” o seu genoma a nivel molecular, de modo a minimizar
a possibilidade de que genes estranhos sejam introduzidos no seu patriménio genético.
A transferéncia horizontal de genes que pode acontecer entre espécies ndo associadas
¢ possivel, mas é preciso que seja analisada com base em probabilidades estatisticas,
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e em evidencia cientifica de boa qualidade, levando em consideragdo as possiveis
vantagens evolutivas decorrentes desta transferéncia. A simples transferéncia de
um gene de um transgénico para uma espécie silvestre ndo significa necessariamente
que o resultado sera uma “super weed ” .

A lei de biosseguranc¢a no Brasil no Brasil e a CTNBio

Virios paises, incluindo na América Latina o Brasil, Argentina, Chile, México
€ Venezuela, entre outros, estabeleceram, através de legislagdes especificas, normas
de biosseguranga para regular o uso da engenharia genética e a liberagdo no meio
ambiente de organismos modificados por essa técnica. No Brasil, essas normas estdo
reguladas pela Lei n® 8.974 sancionada pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso,
em 05 de janeiro de 1995. O Vice - Presidente da Republica, Senador Marco Maciel,
no exercicio da Presidéncia, sancionou no dia vinte de dezembro de 1995 Decreto n°

1.752, que regulamenta a Lei n® 8.974. O Decreto supra citado, além de sua finalidade

de regulamentar a Lei de Biosseguranga , dispde sobre a vinculagio, competéncia e
composi¢do da Comissio Técnica Nacional de Biosseguranga — CTNBio, que integra
a estrutura do Ministério da Ciéncia e Tecnologia. A CTNBio é composta por
representantes do Executivo, do setor empresarial que atua em biotecnologia, de
representantes dos interesses dos consumidores e de 6rgdo legalmente constituido de
protegdo a saude do trabalhador. A Comissao Técnica Nacional de Biosseguranga -
CTNBio - foi designada pelo Excelentissimo Senhor Presidente da Republica em
Decreto de 02 de abril de 1996 e instalada em junho de 1996.

Foi assim estabelecida no Brasil infra-estrutura legal e institucional para o
exercicio dos principios que devem regular a biosseguranga, relativa ao uso e liberagio
no meio ambiente de produtos transgénicos. Desde entdo, a CTNBio em reunides
mensais elaborou com grande agilidade e bom senso a maioria das normas de
biosseguranga necessarias ao cumprimento e exercicio da Lei. Autorizou, outro sim,
com base nestas normas, como ja dissemos mais de oitocentos testes de campo com
plantas transgénicas credenciando, ainda, como determina a Lei, instituigdes e
laboratérios publicos e privados para atuar em diversos campos da engenharia genética.
Laboratérios que atuam em engenharia genética e ndo credenciados pela CTNBio
ndo podem receber financiamento de 6rgéos oficiais. O PADCT llI, por forga da lei,
ja incluiu esta restrigdo nos seus primeiros editais de financiamento de projetos na
area de pesquisa cientifica.

O contexto legal - o patenteamento da vida

A Lei de Patentes de N° 5.772, aprovada em dezembro de 1971 ndo poderia
prever que dois anos depois de sua elaboragio, em duas Universidades do Estado da
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Califérnia, seria clonado e expressado o primeiro gene eucaridtico em bactérias. Era
o inicio da engenharia genética e da Biotecnologia para a qual a citada lei naturalmente
ndo tinha sido elaborada. Em maio de 1996, o Brasil adotou a Lei 9.279, que regula os
direitos e obrigagdes relativos a propriedade industrial e admite o patenteamento de
microrganismos modificados por engenharia genética, bem como seus processos de
obtengdo. Ndo admite o patenteamento de microrganismos encontrados na natureza
e de outros seres vivos, modificados ou ndo por engenharia genética. Ndo admite o
patenteamento de produtos naturais, materiais bioldgicos encontrados na natureza,
inclusive genes e o genoma de organismos vivos. Elimina, assim, a possibilidade de
patenteamento de produtos naturais extraidos da biodiversidade brasileira. Admite o
patenteamento de processos biotecnoldgicos que atendam aos pré requisitos inerentes
ao patenteamento de processos, ja que outros processos quimicos ou fisicos sdo também
patentedveis nas mesmas circunstancias.

As plantas foram objeto de legislagio “sui generis”, chamada de cultivares
(Lei N°9.456, de abril de 1997) no modelo da UPOV - Union Pour la Protéction des
Obténtions Végétales — considerada mais adequada por inimeros especialistas da
matéria, no Brasil e no exterior. Essa posig¢do €, ademais, compativel com a posig¢éo
brasileira no &mbito do GATT. Como conseqii€ncia o Brasil aderiu em abril de 1999
a UPOV em sua versdo de 1978.

Quanto ao patenteamento de animais transgénicos, existe muita controvérsia
na esfera internacional. Admitir a possibilidade de concesséo de patentes de animais
transgénicos, neste momento no Brasil , encontra fortes reagdes do ponto de vista
ético, particularmente depois que a clonagem da ovelha Dolly no Instituto Rosslin na
Escécia oferece a perspectiva de clonagem de seres humanos. Devem ser passiveis
de patenteamento os processos de engenharia genética para a produgéo desses ani-
mais, bem como produtos farmacéuticos produzidos por animais transgénicos. Embora
recentes, estas leis aliadas a outros fatores principalmente a estabilidade monetaria ja
produziram efeitos relevantes baseado em indicadores como que se relaciona a area
de patentes. O Brasil sempre teve um desempenho modesto na area de patentes
comparado com alguns paises de economia emergente particularmente asiaticos.
De 1964 a 1994 o Brasil obteve 731 patentes no USPTO contra 406, 1.139,3.473 e
7.608 obtidas pela india, México, Coréia do Sul e Taiwan respectivamente, (
Albuquerque E.M. 1998). .Estas estatisticas revelam que o Pais obteve cerca de 25
patentes/ano aproximadamente concedidas em areas que excluiram a agricultura e
a saude e instituigdes como a EMBRAPA e a FIOCRUZ pelas limitagdes da lei
brasileira em vigor até 1996. De 1983 a 1993 a media anual de depdsitos de patentes
no INPI por residentes brasileiros foi da ordem de 2000 sem grandes oscilagdes no
periodo, enquanto o mesmo parametro para ndo residentes ascendeu de 4.600 em
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1983 para 14.400 em 1993. Na Coréia do Sul, também em 1983, o nimero de patentes
depositadas localmente por residentes era da ordem de 2000 , mas ascendeu para
21.000 em 1993, sendo da mesma ordem de grandeza dos dep6sitos realizados/ano
para ndo residentes que foi da ordem de 25.000,( fonte WIPO). Em anos recentes de
vigéncia da nova lei, a FIOCRUZ obteve no exterior 13 patentes no periodo de 1996
a 1999 e a EMBRAPA depositou 3 pedidos de patentes via PCT no mesmo periodo.
O nuamero de dep6sitos de patentes de residentes brasileiros no Exterior realizado por
um dos principais escritérios de patentes no Pais aumentou de 111 no periodo de
1992/1995 para 265 no periodo 1996/1998, (fonte: DANNEMANN SIEMSEN
BIGLER & IPANEMA MOREIRA).

69






DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E O SETOR PRIVADO
Maria Thereza Mendonga Wolff'

O Brasil ¢ um Pais de identidade heterogénea no que diz respeito a sua
produgdo industrial. Nele encontramos produtos de tecnologias de ponta como avides,
foguetes espaciais, armamentos ao lado de produtos de tecnologias mais simples
como, duchas elétricas, fogdes, ferramentas e outros. Nesta palheta de ofertas de
produgdo, abrem-se grandes nichos ainda nido ocupados por produtos que teriam
consumo certo no Brasil mas que ou ndo s@o importados pelo Pais ou ainda ndo sdo
aqui fabricados sendo tal fato facilmente comprovavel ap6s uma visita comparativa
ao megamercado de Sdo Paulo e aos megamercados de Nova York, Londres ou
Berlim.

E importante que recordemos um pouco a Histéria para que possamos
compreender em retrospectiva ndo muito antiga (anos 70 e 80) o Brasil do periodo
onde as importagdes eram proibidas se houvesse similar nacional dos produtos e
mesmo ndo havendo o dito similar, as aliquotas para as importagdes eram muito
elevadas a fim de desencorajar o importador, tudo visando o desenvolvimento de uma
fabricagdo local do produto.

As licengas para as fabricagdes dos produtos no Brasil por sua vez eram
restritas a um prazo de validade de 5 anos ap6s o qual, todo o “know how” envolvido
ja teria que ter sido transferido para o licenciado, ficando o fabricante local com
todos os direitos de explorag@o dos produtos. Um tal fechamento do Pais que teve
em primeira m#o a intengdo de um grande desenvolvimento industrial do Brasil,
redundou, por falta de troca tecnoldgica aberta com outros paises, em industrias
atualmente tecnologicamente atrasadas em relagdo as industrias de outros paises e
com pregos muito elevados dos produtos por falta total de competitividade.

Tendo modificado no inicio desta década sua politica protecionista, o Pais
vem se transformando gradativamente em um pais globalizado tanto industrial quanto
comercialmente falando, sobretudo apds a assinatura do Tratado GATT/TRIPS em
1995 sobre comércio e propriedade intelectual.

Como ficaram as importagdes e exportagdes neste novo contexto e o que se
espera de “joint ventures”, de franquias, de transferéncias de tecnologias, da
competitividade de um modo geral, das licengas de fabricagdo, das pesquisas e da

! Especialista em Patentes no Escritério Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira (Rio de
Janeiro). Rua Marqués de Olinda,70, 22251-040, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
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informagdo confidencial neste novo perfil do Brasil, itens estes que representam
mecanismos de incentivo ao desenvolvimento tecnologico?

As importagdes e exportagdes relacionadas portanto com o comércio tem
sua vida agora regulada através de aliquotas definidas pelo governo mas harmonizadas
com as dos outros paises pelos termos do Acordo GATT que o Brasil assinou e
ratificou. E a globalizag@o comercial do Pais!

Os demais itens, ou seja, as ferramentas do empresario, se encontram também
agora amparadas pela nova Lei de Propriedade Industrial totalmente em vigor a
partirde 15 de Maio de 1997 . E a globalizagdo industrial do Brasil !

Antes de comentarmos a Propriedade Intelectual per se, desejamos focalizar
o tema: CAPITAL INTELECTUAL.

O sistema tradicional de contabilidade de uma empresa contabiliza todos os
valores materiais inerentes a esta empresa e traduz em valores numéricos o custo do
material e do trabalho. Este sistema tradicional no entanto ja ndo representa o que
hoje em dia ¢ englobado entre os componentes de custo de um produto, ou seja, a
pesquisa e o desenvolvimento (P&D), os patrimdnios intelectuais e os servigos.

E o que é um patrimdnio intelectual? E o conhecimento intangivel dos
profissionais e a informagao!

Como é do conhecimento de todos e perante as crises que tem se sucedido
no mundo:

— Os valores dos patrimdnios tangiveis tem desaparecido da noite para o dia, mas
— Os valores dos patriménios intangiveis tem permanecido intactos.

Fica pois evidente que as seguintes etapas devem ser seguidas no que concerne
determinar o patriménio intangivel de qualquer empresa :

1. Definir o papel do conhecimento em seu negdcio, por exemplo, a importancia dos
investimentos intelectuais para desenvolver novos produtos.

2. Acessar as estratégias dos competidores e seus patriménios de conhecimento.

L3

3. Classificar seu portfolio, ou seja, “o que vocé tem”, “o que vocé usa” e “a quem
pertence”.
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4. Avaliar o valor de seu patrimonio intangivel:

a) avaliando o que elgs custam,

b) maximizando seu valor,

c) tomando a opgdo de manté-los, vendé-los ou abandona-los.
5. Investir com base no acima descrito:

a) identificando espagos que vocé deve preencher para explorar o conhecimento ou
espagos que vocé deve fechar para afastar os competidores;

b) aumentando a pesquisa e o desenvolvimento (P&D) ou procurando novas tecnologias
para licenciar;

c) reunindo o novo conhecimento que vocé angariou com o seu recém avaliado portfolio
e repetir o processo indefinidamente.

Citando exemplos baseados em uma publicagdo da revista “Fortune”, uma
grande empresa dos E.E.U.U. passou a treinar seus administradores para
administrarem a propriedade intelectual como rotina, como se administraria qualquer
outro patrimonio e estender o trabalho para areas menos definidas de capital intelectual,
como “trade secret” e “know how”.

Outra empresa contratou uma pessoa especifica para procurar “valores
tangiveis escondidos” e trés principios norteiam seus pensamentos:

a) o valor do patrimoénio intelectual excede garantidamente em muitas vezes o valor
do patriménio que aparece no balango da empresa,

b) o capital intelectual é a matéria prima da qual sdo oriundos os resultados financeiros,
c) adistingdo indispensavel entre:

1) capital humano que € a fonte de renovagdo e inovagdo com crescimento através
de treinamento e educagdo e sem crescimento se ndo for explorado e for mantido
de maneira estatica e,

2) capital estrutural que engloba sistemas de informag&o, conhecimentos ou canais
de marketing e relacionamento entre usuarios.
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Retornando agora a Propriedade Intelectual, o Brasil tem uma legislagdo em
vigor, Lei n®9.279/96 publicada em 15 de Maio de 1996.

As modalidades de proteg@o oferecidas pela citada Propriedade Intelectual
podem ser listadas como segue:

1) Patentes

2) Marcas

3) Direito de Autor

4) Informagio confidencial
5) Cultivares

Os itens 1, 2 e 4 sdo regidos pela lei acima mencionada n®9.279/96, o item 3
pelalein®9.610/98 e o item 5 pela lei n° 9.456/97 relativa a Protegdo de Variedades
de Plantas.

1) Patentes

A patente visa proteger uma criag@o de carater industrial, sendo requisitos
basicos essenciais para sua obten¢do: Novidade, Aplicagdo Industrial e Atividade
Inventiva.

Em sendo a Novidade um dos requisitos essenciais a patenteabilidade, é
imprescindivel que uma dada criagdo néo tenha sido divulgada em qualquer época ou
em qualquer lugar, no Brasil ou no exterior, antes de ter sido efetuado o depédsito do
correspondente pedido de patente, existindo no entanto na lei uma excegdo que
contempla divulgagdes ocorridas dentro de 12 meses que precederem a data do
depdsito, desde que esta divulgagdo tenha sido promovida pelo inventor, por terceiros
com base em informagdes obtidas do inventor ou pelo INPI através de publicagdo
oficial de pedido de patente depositado baseado em informagdes do inventor.

A Atividade Inventiva pressupde que o objeto da invengdo ndo seja 6bvio a
um técnico no assunto e a Utilizagdo Industrial implica que a criagdo deva ser passivel
de ser fabricada ou utilizada industrialmente, inclusive na agricultura.

Um pedido de patente se compde de relatério descritivo, reivindicages,
eventualmente desenho e resumo e pode ser depositado ou diretamente na se¢io de
protocolo do Instituo Nacional de Propriedade Industrial ou por via de agéncias de
correio ou em qualquer representagdo do INPI em outros estados.
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Da invencio realizada por empregados ou prestadores de servigo

A nova Lei nos artigos 88 a 93 define a relag@o de empregado e empregador
no que diz respeito a protegdo de invengdes.

Art. 88- A invengdo pertence exclusivamente ao empregador quando decorrer de
contrato de trabalho cuja execugédo ocorra no Brasil e tenha por objeto a pesquisa ou
a atividade inventiva, que resulte da natureza dos servigos para os quais o empregado
foi contratado.

Art.89- O empregador, titular da patente, podera conceder ao empregado, autor do
invento, participagdo nos ganhos econémicos.

Art.90- Pertencera exclusivamente ao empregado, a invengdo que estiver desvinculada
do contrato de trabalho e que nédo tenha utilizado meios do empregador.

Art.91- A propriedade da invengdo sera comum, em partes iguais, quando resultar da
contribuigdo pessoal do empregado, usando meios do empregador.

Art.92-O disposto nos artigos anteriores se aplica ao trabalhador auténomo, ao
estagiario, 3 empresa contratante, entre empresas contratantes e contratadas.

Art. 93- Aplica-se o disposto neste capitulo as entidades da Administragdo Publica,
direta, indireta e fundacional, federal , estadual ou municipal.

Resumindo:

1) O empregado, se inventar durante seu trabalho para o qual foi contratado usando
os meios do empregador, NAO tera direitos sobre sua invengao.

2) O empregado, se inventar fora de seu trabalho e desvinculado de seu contrato, ndo
usando os meios do empregador, TERA direitos totais sobre sua invengio.

3) O empregador, se quiser € a titulo de estimulo, podera premiar o empregado por
sua invengdo ocorrida durante seu contrato de trabalho.

4) Tanto o empregado quanto o empregador poderdo usufruir de parte iguais da

propriedade de uma mesma invengio quando esta resultar de contribui¢do pessoal
do empregado usando os meios do empregador.
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5) Estdo incluidos como empregados os trabalhadores autonomos, os estagiarios, as
empresas entre si tanto contratantes quanto contratadas.

6) Estio incluidos como empregadores as entidades de Administragao Publica, direta,
indireta, fundagdes, federais, estaduais e municipais.

7) Quando a inveng3o pertencer exclusivamente ao empregador, sera assegurado ao
inventor uma premiag&o na forma dos estatutos internos do empregador, por exemplo,
das Universidades e Centros de Pesquisa, a titulo de incentivo.

Se um pesquisador divulga sua invengdo antes de té-la depositado, ele ja
invalidou o requisito de Novidade e ndo mais podera ter direito a uma patente?
NAO, se ele se encontrar ainda dentro de 12 meses a partir da data da divulgagio,
tera o direito de ainda deposita-la, sem invalidar o requisito de Novidade. E o chamado
periodo de graga.

Para universidades e centros de pesquisa

Vale tudo o que foi dito acima para as empresas, acrescido dos seguintes
pontos:

1) Uma invengdo devera ser depositada antes de sua divulgagdo, para evitar que
terceiros se apoderem da matéria inventiva que é revelada através de publicagdes e
a usem como base para novas pesquisas € entdo novas patentes, usufruindo assim do
ensinamento publicado pelo pesquisador. Assim, é altamente recomendavel a um
Centro de Pesquisas ou Universidade que seja criado um Centro de Avaliagdo de
Pesquisas de modo a que todas as pesquisas sejam aferidas de tempos em tempos
quanto ao interesse econdmico em torno de um depdsito de pedido de patente. Em
geral este Centro é um Centro de Transferéncia de Tecnologia e estd em direto
contato com as industrias.

2) Se no entanto, o pesquisador ja tiver divulgado sua invengdo, existe agora a
possibilidade de dentro de até 1 ano da data da divulgagdo que sua invengao ainda
possa ser depositada. E o chamado “periodo de graga”.

3) O uso experimental relacionado com estudos e pesquisas, do objeto de uma patente,
ndo fica sujeito ao pagamento de “royalties” , ja que a lei estabelece tal excegao.

4) O uso do produto patenteado sem finalidade econdmica como fonte de propagagao
de matéria viva para a obtengdo de outros produtos, também nio fica sujeita ao
pagamento de “royalties” ao titular da patente, ja que a lei permite tal excegao.
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5) E muito importante para os pesquisadores que se assegurem do regimento interno
de suas Instituigdes, no que se refere as invengdes por eles realizadas dentro de seus
contratos de trabalho, de modo a poder ficar bem clara sua participagdo e a
participagdo econdmica da Institui¢do no fruto das pesquisas.

6) Um contrato de sigilo entre pesquisadores, estagiarios ou qualquer participante de
uma pesquisa deve ser considerado como fato de maior importancia para esta pesquisa,
ja que sempre deve poder ser considerada a possibilidade de um depdsito de pedido
de patente com retorno financeiro ao investimento feito.

Um pedido de patente depositado no Brasil podera ser depositado também
em outros paises através das seguintes Convengdes e Tratados assinados e ratificados
pelo Brasil:

a) Convengio de Paris

Uma das provisdes fundamentais desta Convengao é a de garantir o direito
de prioridade para os depositantes de pedidos de patentes nos paises signatarios
resultando que pedidos correspondentes ao pedido inicial poderdo ser depositados no
exterior dentro do prazo de 12 meses contados da data do depdsito do pedido inicial.
Isto permite que a inveng@o possa ser divulgada e/ou explorada neste periodo, sem
que se invalidem os pedidos de patentes que eventualmente venham a ser depositados
em outros paises membros da convengao.

b) Tratado de Cooperagdo de Patentes PCT

Este tratado possibilita através de um Gnico pedido de patente (pedido
internacional), depositar pedidos em varios paises simultaneamente mediante a
designagdo dos paises escolhidos.

Uma vez depositado um pedido PCT, a reparti¢do encarregada procede a
uma pesquisa do estado da técnica relativo a invengao, emitindo o Relatério de Pesquisa

Internacional, cujo resultado auxilia o depositante a decidir-se pelo efetivo depésito
dos pedidos nos paises designados.

2) Registro de marca

A Marca tem por finalidade distinguir produtos, mercadorias ou servigos de
outros congéneres.
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O uso exclusivo da Marca é garantido pela lei de Propriedade Industrial
mediante registro no INPI e este registro apenas pode ser requerido por pessoas de
direito privado e o direito de exclusividade sobre a mesma ¢ limitado a ou as atividades
exercidas efetiva e licitamente pelo requerente, além das areas semelhantes, afins ou
relativas.

3) Direito de autor

O Direito de Autor visa proteger uma forma de expressao de uma criagao
intelectual, tal como uma obra de arte, um texto, uma pega teatral entre outros.

Este direito prescinde de um registro mas € importante salientar que o registro
efetiva uma data atil como meio de prova e, em caso de interesse deve ser efetuado
junto ao 6rgdo competente, citando-se entre eles, o Escritorio de Direitos Autorais na
Biblioteca Nacional, Escola de Belas Artes da UFRJ, Escola de Misica da UFRJ,
CONFEA, INPI, dependendo da natureza da criagdo a ser protegida.

4) Informacio confidencial

A divulgagdo ou explorag@o ndo autorizada de uma informagao confidencial
por parte de terceiros a quem tenha sido confiada ou que tenha surgido do
conhecimento em razio de servigo eventualmente prestado é considerada como crime
de concorréncia desleal sujeito a diversas san¢des, de acordo com a lei de Propriedade
Industrial.

Nesta lei foi especificamente dado énfase ao Crime de Concorréncia Desleal
praticado por quem divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizagio, de resultados de
testes ou outros dados ndo divulgados, cuja elaboragdo envolva esforgo consideravel
e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condigdo para
aprovar a comercializag@o de produtos, assunto bastante controvertido € que vinha
representando ameaga a todos os setores que se propunham divulgar dados
confidenciais de suas pesquisas.

5) Registro de cultivares

S@o considerados como cultivares as variedades de qualquer género ou
espécie de vegetal superior que seja claramente distinguivel de outras cultivares
conhecidas por margem minima de descritores, por sua denominagdo propria, que
seja homogénea e estavel quanto aos descritores através de geragdes sucessivas e
seja de espécie passivel de uso pelo complexo agroflorestal, descrita em publicagio
especializada, disponivel e acessivel ao publico, bem como a linhagem componente
de hibridos.
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No contexto da lei de Cultivares é previsto o conceito de novidade e de
cultivar essencialmente derivada.

A protegdo da cultivar recaira sobre o material de reprodugao ou de
multiplicag@o vegetativa da planta inteira, pelo prazo de quinze anos para a grande
maioria das plantas com algumas exceg¢des que gozardo entdo de dezoito anos.

Nao fere o direito de propriedade sobre a cultivar protegida :

a) o agricultor que reserva e planta sementes para uso proprio em seu estabelecimento,
ou usa ou vende como alimento ou matéria prima, o produto obtido de seu plantio;

b) o melhorista que utiliza a cultivar como fonte de variagao no melhoramento genético
ou na pesquisa cientifica;

c) o pequeno produtor rural que multiplica sementes para fins de doagdo ou troca
exclusivamente para outros pequenos produtores rurais em condi¢des especificas.

As pessoas fisicas ou juridicas que tiverem requerido um pedido de protegado
em Pais que mantenha acordo com o Brasil ou em organizagéo internacional da qual

o Brasil faga parte, sera assegurado direito de prioridade durante um prazo de até
doze meses.

O Brasil aderiua UPOV versdo 78 a partir de 23 de Maio de 1999. Acredita-
se que com esta adesdo o Brasil ird obter grande avango no campo da Protegédo de
Cultivares, ao mesmo tempo que insere a pesquisa agricola do Pais no contexto
internacional.

Também nesta forma de Protegdo existe a possibilidade de ser contemplado
o melhorista que desenvolveu novas cultivares ou cultivares essencialmente derivadas,
quando o trabalho tiver sido decorrente da contribuigdo pessoal e mas mediante a
utilizagdo de recursos do empregador. Neste caso, o resultado da inveng@o pertencera
a ambas as partes, salvo estipulagdo em contrario no contrato de trabalho ou de
prestagdo de servigo.

Como foi visto, o Brasil agora dispde de ferramentas de protegio a invengdes
muito mais abrangentes do que as anteriormente existentes, ficando no entanto muito
a desejar no que concerne a estimulos realmente tanto da parte do Governo ¢ suas
Institui¢Ges quanto da confianga da iniciativa privada para que o Pais possa desenvolver
as pesquisas que premiardo conseqiientemente as invengdes dela oriundas.

De um modo geral sdo pois estas as ferramentas que compde a Propriedade
Intelectual através das quais pode-se dar suporte ao crescimento do setor privado e
como um todo ao crescimento da Nagio.
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ACCESO A LOS RECURSOS GENETICOS EN LOS PAISES ANDINOS
Mario Lobo A. ' y Margareth Gutiérrez?
Introducciéon

Los paises de la Comunidad Andina : Bolivia, Colombia, Ecuador, Perd
Venezuela, fueron los primeros en establecer, a nivel mundial, una norma para el
acceso a los recursos genéticos, la cual se conoce como el “Régimen Comiin de
Acceso a los Recursos Genéticos”, contenido en la Decision 391 promulgada e
incluida en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Aiio XII, Numero 213 del 17
de Julio de 1996. Dicho instrumento juridico se produjo en atinencia a la tercera
disposicion transitoria de la Decision 345 del mismo conjunto de paises, correspondiente
al “Régimen Comun de Proteccion a los derechos de los Obtentores de Variedades
Vegetales”, la cual sefialaba que : “Los paises miembros aprobaran, antes del 31
Diciembre de 1994, un Régimen Comun sobre acceso a los recursos biogenéticos y
garantia a la bioseguridad de la Subregion, de conformidad con lo dispuesto en el
Convenio sobre la Diversidad Biolégica, CDB, adoptado en Rio de Janeiro el 05 de
Junio de 1992”.

Dicha Decision parti6 de una serie de considerandos, los cuales incluyeron :
la Soberania de los Paises sobre los recursos genéticos, la riqueza en biodiversidad en
el grupo andino, la condiciéon multiétnica y pluricultural existente en dichos paises, el
valor estratégico de la diversidad bioldgica y de los conocimientos, innovaciones y
practicas de las comunidades locales, la necesidad de reconocer la contribucién histérica
de las comunidades locales a la conservacion, desarrollo y utilizacién sostenible de la
diversidad bioldgica, la interdependencia entre las comunidades locales con relacién
a los recursos bioldgicos, la necesidad de fortalecer la integracion cientifica, técnica
y cultural y el valor econémico de los recursos genéticos (Decision 391, 1996).

A nivel de los paises, la normatividad nacional de la Decision, ha tenido diferente
grado de desarrollo, conociéndose que la misma se ha establecido en Bolivia, con
existencia de un proyecto de legislacion en el Pera y algunos borradores al respecto
en Ecuador (Flérezy Vélez, 1998). En Colombia no existe reglamentacion interna al
respecto, ni una politica definida sobre el tema, sefialandose en el ultimo contexto que

! Ing. Agr., M.Sc., Ph.D., Investigador Titular. Programa de Biotecnologiay Recursos Genéticos Vegetales,
CORPOICA, Coordinador Internacional Red de Recursos Fitogenéticos del Area Andina, REDARFIT,
PROCIANDINO, C.1. “La Selva”, A.A. 470, Rio Negro, Antioquia, Colombia.

?Investigadora del CORPOICA.Santa Fé de Bogota, Colombia.
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esta carencia y la falta de instrumentos para la toma de decisiones en un tema tan
estratégico, puede llevar a improvisaciones en las negociaciones de los contratos de
acceso que no redunden finalmente en beneficios para el desarrollo del pais, ni en el
beneficio de las comunidades locales que habitan en los sitios de mayor biodiversidad
(Ferreira, 1999). -

Complementariamente a lo anterior, a nivel de la Comisién de Recursos
Genéticos de la FAO, se esta llevando a cabo un proceso de renegociacion del
Compromiso Internacional de Recursos Genéticos, buscandose armonizar el mismo
con el texto del CDB y que éste se convierta en un instrumento juridicamente
vinculante, siendo uno de los componentes fundamentales de dicho Compromiso el
tema del acceso a los recursos genéticos para alimentacion y agricultura.

Aspectos destacables del Régimen Comiin sobre Acceso a los
Recursos Genéticos

Objeto y fines de la Decisién :

A través de la norma se busca una participacion justa y equitativa en los
beneficios derivados del acceso, lo cual est4 en consonancia con el articulo 15.7 del
CDB, igualmente reconocer y valorar los recursos genéticos y los conocimientos de
las comunidades locales poseedoras de los recursos, promover la conservacién y
utilizacion sostenible de la diversidad bioldgicas, desarrollar la capacidad cientifica,
tecnolégica y técnica a nivel local, nacional y subregional y fortalecer la capacidad
negociadora de los paises de la comunidad andina (Articulo 2, Decisién 391, 1996).

Ambito :

La Decision se refiere a los recursos genéticos de los cuales los Paises
Miembros son paises de origen, a sus productos derivados a sus componentes
intangibles y a los recursos genéticos de las especies migratorias que por causas
naturales se encuentren en el territorio de los paises andinos (Articulo 3, Decision
391, 1996).

El instrumento define pais de origen de recursos genéticos el que posee estos
en condiciones in situ, incluyendo aquellos que habiendo estado en dichas condiciones
se encuentran en condiciones ex situ. Igualmente, la Decision define como condiciones
in situ aquellas en las cuales los recursos genéticos se encuentran en sus ecosistemas
y entornos naturales, y en el caso de las especies domesticadas, cultivadas o escapadas
de domesticacion, en los entornos en los cuales hayan desarrollado sus propiedades
especificas (Articulo 1, Decision 391, 1996).
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Principios :

La Decision promulga ocho principios basicos : 1. La soberania de los Paises
Miembros sobre sus recursos genéticos y sus productos derivados, lo cual faculta a
los mismos para regular la conservacion y utilizacién sostenible de los mismos de
acuerdo a los principios y disposiciones del CDB (Articulo 5, Decision 391, 1996), y
lleva a formular la premisa de que los recursos genéticos y los productos derivados
de los cuales los Paises Miembros son pais de origen son bienes o patrimonio de la
Nacion o del Estado (Articulo 6, Decision 391, 1996). 2. El reconocimiento de los
conocimientos, innovaciones y practicas tradicionales de las comunidades locales
(articulo 7, Decision 391, 1996). 3. La capacitacion , investigacion, desarrollo y
transferencia tecnoldgica, buscandose a través de los procedimientos del acceso
establecer programas de capacitacion cientifica y técnica, proyectos de investigacion
para el conocimiento, la conservacion y la utilizacion sostenible de la diversidad
biolodgica y sus productos derivados y obtener como contraprestacion, a través de los
contratos, acceso a diversas tecnologias, incluyendo aquellas genéricas de punta,

-adecuadas para la conservacion y utilizacion sostenible de la biodiversidad. (Articulos
8,9, Decision 391, 1996). 4. La cooperacion subregional para la conservacion y
utilizacion sostenible de los recursos genéticos y para el establecimiento de programas
de capacitacion técnica y cientifica en asuntos relacionados con los recursos genéticos
y sus productos derivados (Articulos 8,9, Decision 391, 1996). 5. El trato nacional
reciproco, no discriminatorio entre los diferentes estados miembros (articulos 11,12,
Decision 391, 1996). 6. La precaucion, referente a las medidas que pueden tomar los
Paises Miembros para impedir la erosion genética o la degradacion del medio ambiente
(Articulo 13, Decision 391, 1996). 7. El libre transito subregional de los recursos
bioldgicos, cuando esto no implique acceso a los recursos genéticos (Articulo 14,
Decision 391, 1996). 8. La seguridad juridica y la transparencia que rigen las acciones
y procedimientos del Instrumento (Articulo 15, Decision 391, 1996).

Procedimiento de acceso :

El acceso implica la presentacion, admision, publicacion y aprobacion de una
solicitud y de la suscripcion de un contrato, con emision y publicacion de la respectiva
Resolucién y el registro declarativo de los actos vinculados con el acceso, con la
posibilidad de que se requiera un contrato accesorio. Dicho contrato accesorio se
establece con : el propietario, poseedor o administrador del predio donde se encuentre
el recurso bioldgico que contenga el recurso genético, el centro de conservacion ex
situ (bancos de germoplasma), el propietario poseedor o administrador del recurso
bioldgico que contenga el recurso genético o la institucion nacional de apoyo, siendo
indispensable contar con la misma para el desarrollo de las actividades de acceso
(Articulos 16, 41, Decisién 391, 1996).
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Entre los requisitos que deben cumplir los solicitantes, los cuales deben quedar
explicitos en las solicitudes de acceso, el contrato de acceso y el contrato accesorio
estan : La participacion de nacionales en las actividades de investigacion sobre recursos
genéticos y sus productos derivados y del componente intangible asociado, el apoyo a
investigaciones en el pais que da el acceso o en cualquier otro de la Comunidad
Andina que contribuyan a la conservacion y utilizacion sostenible de la diversidad
biolégica, el fortalecimiento de mecanismos de transferencia de conocimientos y
tecnologia, el suministro de informacion sobre antecedentes y estado del arte que
contribuya al mejor conocimiento del recurso genético del cual se es pais de origen, el
fortalecimiento de la capacidad institucional nacional o subregional asociada a los
recursos genéticos y sus productos derivados, el desarrollo y fortalecimiento de las
comunidades locales en el mismo tema, el dep6sito obligatorio de duplicados del material
recolectado en instituciones designadas por la Autoridad Nacional Competente, la
obligacion de dar a conocer los resultados de las investigaciones realizadas a la misma
Autoridad y los términos de transferencia del material a terceros (Articulo 17, Decision
391, 1996).

Limitaciones al acceso :

En el texto del instrumento, se sefialan una serie de limitaciones parciales o
totales que pueden ser establecidas por los Paises Miembros al acceso a los recursos
genéticos o sus productos derivados. Entre éstas se encuentran : a. Endemismo, rareza
o peligro de extincion de las especies, subespecies, variedades o razas, b. Vulnerabilidad
o fragilidad de los ecosistemas que puede acentuarse con la actividad de acceso, c.
Efectos adversos de la actividad de acceso sobre la salud humana o sobre elementos
esenciales de la identidad cultural de los pueblos, d. Impactos ambientales indeseables,
e. Erosion genética causada por el acceso, f. Regulaciones de bioseguridad, g.
Recursos genéticos o areas geograficas consideradas estratégicas (Articulo 45,
Decision 391, 1996).

Acceso a los recursos genéticos dentro del marco del Compromiso
Internacional de Recursos Genéticos de la FAO.

Como se menciond actualmente se esta llevando a cabo un proceso de
renegociacion del Compromiso Internacional de Recursos Genéticos en el seno de la
Comision de Recursos Genéticos de la FAO, en el cual participan los paises de la
Comunidad Andina. La negociacion trata, por un lado de armonizar el Compromiso
con el CDB y por otro desarrollar un instrumento que cubra los aspectos de manejo,
conservacion y utilizacién de los recursos genéticos para alimentacion y agricultura,
incluyendo los bancos ex situ conformados antes de la promulgacién y entrada en
vigor del CDB, los cuales no estan bajo la normatividad de este altimo.
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Dentro de la negociacién un elemento clave es el acceso a los recursos
genéticos para alimentacion y agricultura. Al respecto, se ha abierto paso la constitucion
de un sistema facilitado de acceso, con especies que cumplan algunos requisitos tales
como : seguridad alimentaria e interdependencia mundial. Complementariamente, el
acceso a las demas especies se regiria por la normas del CDB.

Consideraciones finales :

La Decisién 391, se promulgé como un instrumento normativo conexo con
los principios del CDB. Dicho documento incluy6 diversidad silvestre conjuntamente
con recursos genéticos para alimentacion y agricultura. Dado que el procedimiento
de acceso implica una serie de tramites, el mismo toma un cierto periodo de tiempo.
Lo anterior es justificable en el caso de diversidad y variabilidad silvestre, pero en el
caso de recursos genéticos para alimentacion y agricultura, los cuales generalmente
se encuentran en bancos de germoplasma o en agroecosistemas, éstos deben estar
disponibles en forma inmediata, en especial cuando su utilizacion esté vinculada a
procesos productivos importantes para los paises, a la busqueda de soluciones a
problemas limitantes en los sistemas de produccion o a la oferta de nuevas alternativas
productivas. Dado lo anterior, es conveniente desarrollar una estrategia que permita
agilizar el acceso a este tipo de materiales, con instrumentos que garanticen la utilizacién
adecuada de los recursos genéticos y una retribucion justa y equitativa de beneficios
cuando hubiera lugar. En este tltimo caso los Contratos de Transferencia de Materiales
constituyen herramientas importantes para el cumplimiento de los objetivos planteados.

Complementariamente, los acuerdos que se logren a nivel de la FAQ, en lo
relacionado con el Compromiso Internacional de Recursos Genéticos, podrian llevar
a una reformulacion de la Decision 391, adecuandose la misma a los textos del
Compromiso, lo cual dependeria de la aceptacion por parte de los paises miembros al
texto final que se formule sobre el mismo.
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VISION REGIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL Y LA INVESTIGACION AGRICOLA EN LOS PAISES
DEL CONO SUR

Carlos M. Correa'
Los acuerdos regionales

Varios de los acuerdos de comercio e integracion celebrados en el ambito de
los paises integrantes del PROCISUR? contienen disposiciones sobre propiedad
intelectual o han dado lugar a la adopcion de tratados o regimenes comunes que
establecen elementos basicos o armonizan ciertas areas de la propiedad intelectual.
Es el caso de los acuerdos entre Bolivia y México, Grupo Andino, y MERCOSUR.
Es en el Grupo Andino donde mas se ha avanzado en términos de armonizaci6n de la
propiedad intelectual, en particular mediante el dictado de “regimenes comunes” de
propiedad industrial y derechos de obtentor.

En la Cumbre de las Américas (diciembre de 1994) los paises de América
decidieron negociar el establecimiento de una zona de libre comercio (ALCA), uno
de cuyos temas de negociacion sera el de la propiedad intelectual.

Proteccion de materiales biolégicos por patentes

Las legislaciones adoptadasy proyectadas en los paises del PROCISUR presentan
diferencias importantes en materia de patentabilidad de materiales bioldgicos. En la
Argentina y Brasil se excluye la patentabilidad de materias existentes en la naturaleza.
La ley brasilefia es particularmente clara en cuanto a que no constituye una invencion
“todo o parte de seres vivos naturales o materiales bioldgicos encontrados en la
naturaleza, o ain aislados de ella, inclusive el genoma o germoplasma de cualquier
ser vivo natural y los procesos bioldgicos naturales” (Articulo 10.IX).

) Actualmente las nuevas variedades vegetales se protegen mediante derechos
de obtentor en todos los paises integrantes del PROCISUR. Dado que en todos los
paises, como se ha indicado, se ha incorporado la Convencién UPOV 1978, los
regimenes vigentes presentan numerosos elementos comunes. En el caso de Bolivia,
empero, por aplicaciéon de la Decision 345, el régimen legal se aproxima
considerablemente a UPOV 1991. Tanto bajo este régimen como en Brasil se ha

! Consultor PROCISUR. Uriburo 950, 10 piso, Buenos Aires 114, Argentina.
2 Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia y Paraguay.
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incorporado el concepto de “variedades esencialmente derivadas” introducido por
UPOV 1991.

Normativas para la proteccion de cultivares en los paises del Cono Sur

Todos los paises del Cono Sur han adoptado legislaciones sobre derechos de
obtentor. Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay son miembros del Convenio de UPOV
1978, si bien en algunos aspectos siguen UPOV 1991. En Bolivia, donde se aplica la
Decision 345, se siguen en general los criterios del ultima Acta citada.

En materia de novedad, la Decision 345 adopt6 la nueva definicion del criterio
de novedad, con lo que se amplia —respecto a la formula de la UPOV 1978- el tipo de
actos que no quiebran aquélla, por ejemplo, el uso de una linea parental para el desarrollo
de un hibrido. Por otra parte, UPOV 1978 preveia la posibilidad de que la ley nacional
estableciera, de manera opcional, un plazo de gracia de un afio respecto de actos
comerciales sobre la variedad anteriores a la fecha de la solicitud. Este plazo, que ha
devenido obligatorio bajo UPOV 1991, se prevé, por ejemplo, en la Decisién 345 y en
las leyes de Brasil y Chile.

La UPOV 1978 deja considerable flexibilidad para definir la cobertura de la
proteccion, en términos de los géneros o especies cuyas variedades deben ser
protegidas. UPOV 1991, si bien con un plazo de transicidn, obliga a proteger las
variedades en todos los géneros o especies. Las leyes adoptadas en el Cono Sur,
excepto Brasil y Paraguay, permiten la proteccion de variedades en todos los géneros
y especies.

En las legislaciones del Cono Sur, particularmente en Argentina y Paraguay,
la proteccion de variedades descubiertas parece viable. El articulo 4 de la Decision
345, empero, sélo protege una variedad que ha sido creada “mediante la aplicacion de
conocimientos cientificos al mejoramiento heredable de las plantas™.

Proteccion provisional. Si bien optativa bajo UPOV 1978, la proteccion
provisional hasta la concesion del titulo ha devenido un componente obligatorio bajo
UPOV 1991. Tal proteccion esta prevista ya en las leyes de Chile, Grupo Andino, y
México, mas excluida en la Argentina (articulo 21, ley 20.247) CITA.

UPOV 1991 sustituy6 el criterio de caracteres “importantes” por el de
“claramente distinguible” para determinar la distinguibilidad de una variedad.

La nueva férmula ha sido incorporada en varias de las legislaciones (Decision
345, Argentina, Brasil) en tanto en Uruguay la ley alude a “claramente
diferenciables...respecto de por lo menos una caracteristica morfoldgica, fisioldgica,
citolégica, quimica u otra importante” (articulo 69B).
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La introduccién del concepto de variedades esencialmente derivadas fue
una de las mayores innovaciones del Acta de 1991 respecto de la de 1978. Conforme
con la Decision 345, el derecho de obtentor de impedir que terceros realicen
determinados actos sin su consentimiento, se extiende a variedades esencialmente
derivadas. El obtentor de la variedad inicial puede impedir que el obtentor de la variedad
esencialmente derivada, realice los actos enunciados que confiere el certificado de
obtentor, tanto sobre la variedad inicial, como sobre la esencialmente derivada.

El concepto de variedad esencialmente derivada se incorporé también en la
legislacion del Brasil. Para el caso de la Argentina, una modificacién legal en tal
sentido ha sido considerada conveniente.

En cuanto a los derechos conferidos, no obstante la referida adhesion a
UPOQV 1978, varias de las legislaciones del Cono Sur (Argentina, Decision 345, Chile)
se refieren a los actos de “produccion”, “reproducciéon” o “multiplicacién”, con lo que
se aproximan a UPOV 1991 (articulo 14.1). La ley del Brasil, empero, retiene la

expresion “produccion con fines comerciales” (articulo 9) en linea con UPOV 1978.

En el caso de Argentina, la descripcion de los derechos exclusivos sigue el
articulo 14.1 de UPOV 1991. La entrega de semilla a un tercero con cualquier fin,
incluso para acopio o acondicionamiento, requiere la autorizaci6n del titular. UPOV
1991 hace extensiva en ciertos casos la proteccion al producto de la cosecha. Esta
posibilidad se prevé en la Decision 345, pero es ajena a otras leyes de la subregion.

Excepcion del agricultor

Las soluciones adoptadas en las legislaciones consideradas en cuanto al
“privilegio del agricultor” difieren significativamente. La Decision 345, que ha
seguido muy de cerca el Acta 1991 del Convenio UPQV, prevé (articulo 26) que no
lesiona el derecho de obtentor quien reserve y siempre para su propio uso o venda
como materia prima o alimento el producto obtenido del cultivo de la variedad protegida.
El privilegio tiene una expresa excepcion para el material de multiplicacion, reproduccion
o propagacién, incluyendo plantas enteras y sus partes, de las especies fruticolas,
ornamentales y forestales cuando ese material se utilice comercialmente.

En el caso de la Argentina, el Decreto 2.183/91 exceptiia los actos de reserva
y uso de simiente por parte de un agricultor en su explotacion cuando se trate del
producto cosechado en la misma explotacion como resultado de la siembra de una
variedad protegida.
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En el Brasil, la disposicion relativa al “privilegio del agricultor” (articulo 10)
es mas compleja pues admite la multiplicacion de semilla por parte de pequeiios
productores rurales para donacion o trueque con otros pequefios productores rurales,
en el marco de programas de financiamiento o apoyo conducidos por 6rganos piblicos
u organizaciones no gubernamentales, autorizados por el gobierno. En contrapartida,
la excepcion no se aplica en relacion con el cultivo de cafia de azicar, en cuyo caso
se requiere autorizacion del obtentor para multiplicar semilla incluso para uso propio,
cuando se trata de productores con un dominio o posesion de tierras con un area por
encima de cierto minimo que la ley fija.

En lo que se refiere al término de proteccion, él es de veinte afios como
maximo en la Argentinay de 15 a 20 afios en Uruguay. Ella se otorga en Brasil por
un plazo de 18 afios para vides y arboles y de 15 afios para las demas especies; por 20
a 25 afios y por 15 a 20 afios, respectivamente, bajo la Decision 345,y por 18 afios y’
de 15 afios, respectivamente, en Chile y Paraguay.

Politica y gestion de la propiedad intelectual en los INIAS

La propiedad intelectual requiere de una gestion especializada, como la de
otros recursos (p. ej. financieros, humanos). La gestion de la propiedad intelectual en
los INIAs debe basarse en una definicion previa de sus politicas institucionales en
materia de propiedad intelectual, en particular en cuanto a la apropiacién y/o libre
difusién que dara a los resultados de sus investigaciones.

En el caso de los INIAs de los paises del PROCISUR se observa una evolucién
en las politicas aplicadas en el sentido de proteger crecientemente los resultados de
sus investigaciones, con el objeto de evitar su apropiacion -sin compensacién alguna-
por parte de las empresas mejor dotadas para ello y favorecer la transferencia de
esos resultados a los productores y agricultores locales.

Diversos aspectos de la gestion de la propiedad intelectual deben ser tenidos
en cuenta, incluyendo la proteccion de secretos durante el proceso de investigacién,
y de desarrollos no protegibles por patentes o derechos de obtentor; la obtencién,
mantenimiento y defensa de derechos registrables de propiedad intelectual; la atribucién
de propiedad a resultados de proyectos conjuntos de investigacion con empresas u
otras instituciones; la determinacion de derechos de los investigadores dependientes;
la organizacién y normativa interna en la materia; el status y el régimen de transferencia
de recursos genéticos mantenidos en bancos de germoplasma; y la capacitacién de
recursos humanos en el manejo de la propiedad intelectual.
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LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA INVESTIGACION AGRICOLA
EN LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

Francisco Astudillo’

Todo sistema de propiedad intelectual estd integrado basicamente por el
Derecho de Autor y la Propiedad Industrial (Patentes de Invencién, Modelos de
Utilidad, Disefios Industriales, Marcas Comerciales y Derechos de Obtentores de
Variedades Vegetales), persigue alentar la investigacion y las inversiones para la
obtencion de nuevos productos y servicios. Los procesos de integracién econémica
y acuerdos de libre comercio contemplan normas comunes sobre propiedad intelectual
que garanticen estdndares minimos de proteccién y defensa de estos derechos. La
CAN desde sus inicios ha contado con normas especificas sobre propiedad intelectual,
las cuales se han ido ajustando paulatinamente a los requerimientos internacionales,
principalmente por los compromisos previstos en el Acuerdo sobre los Aspectos de
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)
de la Organizacion Mundial de Comercio ( OMC).

La normativa andina sobre Propiedad Intelectual esté integrada de la forma
siguiente:

Decision 344 (Régimen Comun de Propiedad Intelectual)

Decision 345 (Régimen Comun sobre Derechos de Obtentores de Variedades
Vegetales)

Decision 351 (Régimen Comin sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos)
Decision 391 (Régimen Comun sobre Acceso a Recursos Genéticos)

No obstante, a los fines de la investigacion agricola, solo se aplicarian
fundamentalmente la Decision 344, en lo relativo al patentamiento de productos y
procesos biotecnologicos; la Decision 345 por cuanto es este un régimen especifico
para lograr derechos exclusivos de produccién y comercializacién de variedades
vegetales obtenidas mediante la aplicacion de técnicas tradicionales y de ingenieria
genética y la decision 391, la cual plantea el ejercicio de derechos soberanos sobre
recursos genéticos (in situ y ex situ), la participacion de los paises en los beneficios
que generen los productos provenientes de aquellos y el reconocimiento a los
conocimientos tradicionales de comunidades indigenas y locales asociados a los
recursos genéticos.

'Director General Sectorial de Propiedad Intelectual- Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual
del Ministerio de Industria y Comercio de Venezuela. Av. La Salle, Torre Imopreabogado, piso 8,
Oficina 8-3, Los Caobos, Caracas 1050, Venezuela.
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III. EL GERENCIAMIENTO DE LA
PROBLEMATICA DE LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD INTELECTUAL CON
RESPECTO A LA INVESTIGACION
AGRICOLA EN LOS PAISES DE
AMERICA LATINA:

ESTUDIOS DE CASOS
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Region del Cono Sur

EL GERENCIAMIENTO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CON
RESPECTO A LA INVESTIGACION AGRICOLA -
CASO ARGENTINA

Marta Gutiérrez'

Cuando nos referimos al gerenciamiento de la propiedad intelectual en el
INTA, se comprenderian las patentes, los derechos de obtentor, los secretos industriales
y las marcas. Sin embargo, la fortaleza pasada y presente del INTA son los derechos
de obtentor. Fueron, ademas, los que permitieron al INTA hace 12 afios formular una
politica de gestion tecnoldgica que por razones de lenguaje o culturales se denominé
de “vinculacién tecnoldgica”. También fue posible, por la temprana existencia de una
ley de propiedad de cultivares en cuya promulgacion el INTA tuvo una intensa
participacion, de modo que fue el Instituto el primer agente semillero en proteger sus
variedades. El INTA actualmente es el propietario de mas de 180 variedades que
representan el 12% de las variedades protegidas en Argentina y el mas variado en
cuanto al nimero de especies (37) en que obtiene propiedad. Es pionera en éste
sentido, registrando variedades en nuevas especies para las que inaugura el registro
de propiedad.

De este modo, atin cuando la proteccion fuera solo letra muerta por falta de
observancia de la ley, hecho que se subsané recién en 1989 también por iniciativa de
los criaderos de trigo, entre ellos el licenciatario de las variedades INTA, el Instituto
tenia incorporado como rutina la gestion de proteccion de sus cultivares, incorporado
como rutina quiere decir que entre los fitomejoradores y en varias instancias
administrativas se conocian los aspectos técnicos y legales necesarios para proteger
creaciones fitogenéticas. Asimismo, la politica de vinculacion tecnolégica autorizo la
formulacidn de contratos de licenciay la posibilidad de financiar con fondos privados
una parte sustancial de proyectos o programas de investigacion en materia de variedades
o materiales genéticos vegetales, solo posibles cuando estos ltimos son objeto de
proteccion legal.

La politica de vinculacion se extendid a otras tecnologias, particularmente
productos para la salud animal, maquinaria agricola, etc. La experiencia del INTA en
materia de proteccion en estos casos no es muy rica. Existen solamente cinco patentes
concedidas, tres de ellas son equipos mecanicos cuya solicitud no presenta problemas

! Investigadora INTA, Argentina. Casilla 276, Rivadavia 1439, Buenos Aires 1033, Argentina.
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importantes y se tiene facil acceso a agentes de la propiedad industrial con capacidad
para tramitarlas ante la oficina de patentes. Las dificultades se presentan con las
patentes en el area de biotecnologia. Solamente hay dos patentes concedidas y otras
tantas en tramite. Los mayores escollos son las capacidades propias y externas para
presentar la solicitud; los biotecndlogos del Instituto estan recién familiarizandose con
el sistema de patentes y el mayor peso técnico de la documentacion recae sobre
ellos, tal como la evaluacion de la novedad y la estrategia general del patentamiento
requiere una pericia técnica que no es facil de adquirir. Los costos, asimismo, son
muy altos para la capacidad financiera del INTA, al tiempo que se enfrenta un alto
riesgo de que el tramite o la patente misma quede invalidada en algun tiempo futuro
indefinido. La toma de decisiones es dificultosa, la alta litigiosidad en esta materia
tiene un evidente efecto paralizador.

Hay que destacar que con la capacidad del INTA en materia de creaciones
varietales y en menor medida en ingenieria genética, los materiales INTA son un
campo propicio para el accionar de esta ultima por parte de las grandes empresas.
Esta claro que de hecho no lo han hecho sin autorizacion del Instituto, a pesar de que
la legislacion de derechos de obtentor en Argentina no contempla todavia la categoria
de “variedad esencialmente derivada”. Por lo tanto es una tarea pendiente modificar
la legislacion, lo que mejoraria, supuestamente, la capacidad de negociacion del INTA
en esta materia. Supuestamente, o limitadamente, porque las grandes empresas de
biotecnologia estan adquiriendo las principales firmas semilleras, que son abundantes
en Argentina, a diferencia de otros paises de la region.

Con respecto a los secretos industriales, el INTA tiene unas directivas de
confidencialidad, que permiten transmitir o recibir informacion y materiales
confidenciales. Estos Gltimos son para ser utilizados en materia de investigacion, que
pueden concluir posteriormente en su explotacion comercial, a titulo oneroso. Clausulas
de confidencialidad, asimismo, son de uso corriente en casi todos los contratos que el
INTA celebra con sus clientes del sector privado.

En relacion con las marcas, no existen directivas precisas, estandose recién
en la actualidad diseiiandose algunas politicas institucionales.
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GERENCIAMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL EN INIA - URUGUAY

José A. Silva' y Gabriel Cerizola?
Introduccién

Los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) son reconocidos en las
legislaciones de los paises desde hace muchas décadas y su existencia ha generado
un marco facilitador para promover la creatividad y la inversion en las innovaciones,
en amplios campos de la actividad humana.

Tradicionalmente los DPI, se han sustentado en dos grandes pilares juridicos,
las leyes de Propiedad Industrial y las leyes de Propiedad Autoral. En las altimas
décadas, con el desarrollo de la Biotecnologia y las nuevas modalidades de invencion
en el reino vegetal, hemos visto nacer un nuevo campo juridico, que ampara estas
expresiones de la creatividad del intelecto del hombre, las leyes de Proteccion de las
Obtenciones Vegetales (POV).

Las Instituciones que como INIA Uruguay, ejecutan programas de
investigacion con el objetivo de generar y adaptar tecnologias adecuadas a la
produccién agropecuaria del pais, tradicionalmente han protegido el producto de su
esfuerzo, mayoritariamente publicaciones, en el marco de los Derechos de Autor y
en menor medida con Patentes de Invencion, en el caso de maquinas, equipos y
procedimientos para la determinacion de parametros especificos.

Actualmente, ante el impacto del nuevo marco juridico de la POV, las
Instituciones se han visto en la necesidad de adoptar un nuevo estilo de gerenciamiento
para la gestion de sus innovaciones, especialmente en el campo de la genética vegetal.

El derecho de apropiacion sobre las creaciones vegetales, genera el
espacio de posibilidades de negociacion, condicionando la necesidad de que las
Instituciones deban participar activamente en el mercado de estos productos
tecnoldgicos. Esto implica gerenciar, en un ambito de fuerte competencia comercial,
negociaciones de contratos de licencias, acuerdos conjuntos de investigacion,
mecanismos de defensa de los derechos, etc.

! Ing. Agr., Director Regional INIA. La Estanzuela, Ruta 50, km 11, Colonia, Uruguay.

2 Abogado, Unidad de Recursos Humanos y Asesoramiento Legal, INIA Direccién Nacional, Andes
1365 piso 12, Montevideo, Uruguay.
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/EI presente documento pretende apenas resefiar el marco juridico uruguayo
en que se ampara la POV y enunciar las principales acciones de INIA Uruguay en
esta nueva realidad de la propiedad intelectual.

-

Marco juridico

Para situarnos en el marco juridico que regula los DPI en el pais, simplemente
resefiamos, sin detenernos en su anélisis, las disposiciones legales que contempla el
Derecho uruguayo y se vinculan con las actividades de investigacion agropecuaria.
Informacién ampliada sobre el tema puede ser consultada en documentos de la Serie
Temas Institucionales publicada por INIA (Delpiazzo, 1991 y 1994).

Similar a lo que ocurre en la generalidad de los paises, la legislacion uruguaya
dispone, desde hace varias décadas, de leyes especificas que regulan el Derecho de
Autor y la Propiedad Industrial, amparando esta Gltima, las Patentes de Invencion,
los Modelos de Utilidad, los Disefios Industriales, las Marcas (de servicios y de fabrica)
y los Nombres Comerciales entre otros.

Si bien el INIA ha protegido sus creaciones literarias e invenciones, al amparo
de las normas legales enunciadas en el parrafo anterior, el mayor impacto en materia
de proteccidn, en directa relacion con las actividades del Instituto, lo ha generado el
mas reciente marco que ampara juridicamente la proteccion de la materia viva -
destacandose lo que refiere a la POV -, tematica sobre la cual el Derecho uruguayo
ha adoptado un marco regulador especifico.

La POV ha estado contemplada en el Derecho uruguayo desde la aprobacion
de la ley de semillas en el afio 1981. Actualmente, el marco regulador esta contenido
en capitulos especificos de la ley 16.811 de 1997 (art. 66 a 81), por la cual se crea el
Instituto Nacional de Semillas - INASE.

Es el INASE el responsable de llevar el Registro de Propiedad de Cultivares,
con el objetivo de reconocer y garantizar, mediante la concesion de un titulo de
propiedad, el derecho del obtentor de una nueva variedad. El referido titulo se expide
de conformidad con el Convenio Internacional para la Proteccion de las Obtenciones
Vegetales, suscrito en Paris en 1961 y modificado por actas adicionales de 1972 y
1978 en Ginebra. En 1994 el Uruguay aprobd por ley el mencionado Convenio,
generalmente conocido como UPOV 78.

A titulo enunciativo, se indica que a la fecha no existen disposiciones juridicas
especificas reguladoras de la proteccion de microorganismos y variedades animales.
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Dependiendo del anilisis e interpretacion en cada caso, pueden, genéricamente, verse
protegidos por las leyes de la Propiedad Industrial. Asimismo cabe mencionar que, en
el ambito nacional, se esta procesando la discusion sobre la conveniencia o no de

mantener la prohibicion de comercializar organismos modificados genéticamente
(OGM).

Politica institucional

EI'INIA, creado por la ley 16.065 de octubre de 1989, es una persona juridica
publica no estatal. Su forma juridica le confiere un estilo de gerencia, incluyendo las
contrataciones, reglamentaciones y manejo de recursos humanos, similar al de una
organizacion privada. Este alto grado de autonomia que dispone el Instituto a la hora
de fijar politicas, es un aspecto sustantivo para adaptar rapidamente su gestion a una
realidad que se caracteriza por el permanente cambio.

El méaximo 6rgano directivo de INIA lo constituye la Junta Directiva (6rgano
ejecutivo integrado por cuatro miembros), a quien le compete definir las politicas del
Instituto, como una de sus principales funciones. Con relacion a la tematica de DPI,
la politica trazada por la Junta Directiva de INIA se enmarca en los lineamientos del
marco juridico previamente reseiiado y las facultades que le confiere su propia ley de
creacion. En este sentido, si bien en sus estatutos se reconoce la autoria de las
creaciones, invenciones y/o descubrimientos al investigador y/o investigadores
actuantes, también se establece que los resultados obtenidos, fruto de actividades de
investigacion explicitas o implicitas, pertenecen exclusivamente al INIA, quien dispone
libremente de ellos.

Proteccidén de cultivares

La politica propiciada por el INIA apunta a proteger sus innovaciones. Por el
cometido principal de su actividad especifica, el INIA protege mayoritariamente los
productos generados en sus diferentes programas de mejoramiento genético vegetal
y en menor escala, otras creaciones que implican medios o productos susceptibles de
explotacion comercial, asi como las marcas que los distinguen.

Genéricamente se sustenta que las politicas de proteccion estimulan el

esfuerzo de los investigadores nacionales, promueven las inversiones piblicas y

privadas en innovaci6n y facilitan el ingreso y la difusion de las tecnologias “de punta”

_en el pais, contribuyendo a que el sector agropecuario capitalice los Gltimos avances

y logros de la obtencién de nuevos cultivares, productos y/o procesos, incrementando
su capacidad competitiva.
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Existen, ademas, otras razones que han motivado al INIA a proteger sus creaciones,
a fin de evitar su apropiacion por terceros, facilitando la posterior licencia a empresas
especializadas para la produccion con fines comerciales, cuando el instituto lo entiende
conveniente. Bajo las normas de POV, las empresas licenciatarias se muestran
dispuestas a encarar inversiones expresivas en planes de produccion y marketing, al
contar con garantias de capitalizarlas posteriormente, contribuyendo por esta via a
una mas rapida y efectiva difusion del producto en el pais y en el exterior, cuando el
mercado potencial lo justifica.

A su vez, el régimen de regalias bajo el que se otorgan las licencias, genera
una nueva y genuina fuente de recursos, provenientes de la comercializacion en el
pais, asi como en el exterior, que luego INIA, como institucion sin fines de lucro,
vuelca integramente a proyectos de investigacion. Para el caso de los cultivares, la
resolucion de la Junta Directiva establece expresamente que seran reinvertidos en
los programas de mejoramiento genético que les dieron origen. De esta forma se
refuerza la bisqueda de nuevas innovaciones en beneficio de los productores
agropecuarios.

Liberacion de cultivares al mercado

Para cada cultivar que INIA decide liberar al mercado, la eleccion de la
empresa licenciataria, se realiza a través de un llamado publico de ofertas, con bases
previamente establecidas. Las ofertas recibidas se evalian ponderando especialmente:
antecedentes, capacidad técnica, solvencia econémico-financiera, plan de produccién,
esquema de comercializacion, control de calidad y condiciones economicas propuestas
(derecho de licencia o “valor llave” y valor de regalias). Posteriormente, se selecciona
lamejor propuesta. Bajo esta politica, los nuevos cultivares se licencian uno a uno, de
forma que cultivares de la misma especie pueden ser licenciados a empresas diferentes.

Las licencias se otorgan en exclusividad y a través de un contrato donde se
define el ambito territorial de la licencia, el plazo, el control de calidad del producto, el
suministro de semilla basica, las actividades de divulgacion, y son establecidas las
condiciones econdmicas y demas obligaciones de las partes.

Nombre comercial de los cultivares

EIINIA en defensa de sus derechos de propiedad, ha adoptado como politica
proteger la marca “INIA”, que ha sido registrada en Uruguay, Argentina y
recientemente en Brasil.
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A su vez, tomando en consideracion que el Convenio de UPOV/78 (art. 13/
8) establece que cuando una variedad se comercialice, “.... estara permitido asociar
una marca de fabrica ....”, el INIA ha realizado numerosas solicitudes de inscripcion
en el Registro de Marcas. Fundamentalmente se han registrado aquellas
denominaciones de cultivares que los identifican y distinguen, de forma que los
cultivares se ofrecen en el mercado con un nombre comercial asociado, que los vincula
con el instituto y su marca.

Intercambio de germoplasma

La politica referida a la POV que ha propiciado la Junta Directiva del INIA,
puede calificarse de flexible y se ha mantenido en un adecuado equilibrio entre una
proteccion a ultranza y la liberacion absoluta. Esto ha permitido manejar el
germoplasma con suficiente apertura para el intercambio, la cooperacién y el
desarrollo de alianzas.

La participacion activa de INIA con organizaciones nacionales y extranjeras,
publicas y privadas, tendientes a definir protocolos y codigos de ética en el intercambio
de germoplasma a fin de favorecer los avances en el mejoramiento genético, ha
permitido al instituto reivindicar el principio de reciprocidad para la entrega de
germoplasma.

También se han visto facilitado y promovido los acuerdos que apuntan a
desarrollar programas conjuntos de mejoramiento genético compartiendo la propiedad
intelectual, sobre bases de interés comun. En este aspecto existen ejemplos concretos
de Convenio de Vinculacion Tecnoldgica con instituciones nacionales, consultoras
privadas, empresas, centros internacionales de investigacion agricola, asi como,
institutos y empresas de otros paises y, especialmente en la region, a través de
PROCISUR.

La existencia del Fondo de Promocion de Tecnologia Agropecuaria (FPTA),
contenido en la ley de creacion del INIA, cuyo destino es financiar proyectos
especiales de investigacion tecnoldgica relativos al sector agropecuario, no previstos
en los planes del Instituto, a sido un instrumento capaz de potenciar la capacidad de
establecer diferentes tipos de acuerdos, del tipo de los enunciados en el parrafo anterior.

En estos convenios de vinculacion tecnologica se establece, a texto expreso,
lo que refiere a la titularidad de las innovaciones. En forma general los contratos
establecen que “... en caso de obtenerse resultados, productos y/o procesos en el
proyecto objeto del convenio, susceptibles de amparo juridico como tales, la titularidad
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de los mismos perteneceran al INIA y a la Contraparte en partes iguales de conformidad
con la legislacion vigente, pudiendo ambos actuando conjuntamente solicitar cualquier
derecho, registro o proteccion contemplado en las leyes o reglamentos, tanto en el
pais como fuera del mismo”. Asimismo, se regula la posibilidad de futuros
licenciamientos en caso de obtenerse productos o procesos susceptibles de proteccion
e interés comercial.

Sintesis

Resumidamente se puede indicar que la politica que la Junta Directiva del
INIA ha estado impulsando, contempla la proteccion de las innovaciones producto
de sus actividades de investigacion y su licenciamiento a terceros con fines de
explotacion comercial; mantiene flexibilidad en el intercambio de germoplasma y una
linea permanente de intensa actividad de difusion por diversos medios, de toda la
informacion tecnoldgica, producto de sus planes y proyectos de investigacion.
J

Estructura organizacional y la liberacién de cultivares

Como se indicé anteriormente, la Junta Directiva, maximo 6rgano ejecutivo
del INIA, toma todas las decisiones relativas a la liberacion de nuevos cultivares y el
otorgamiento de contratos de licencia, siendo el Presidente del Instituto quien los
suscribe. No obstante la Junta Directiva recibe, a través del Director Nacional,
propuestas de los niveles técnico-gerenciales, sobre las que sustenta sus decisiones.

A nivel técnico-gerencial el INIA ha adoptado una estructura organizacional
moderna, de tipo matricial, donde convergen, a través de Comités de Coordinacion,
dos vertientes gerenciales, una Operativa y otra Programética, , con el objetivo principal
de priorizar y facilitar la ejecucién de planes y proyectos de investigacion.

En este contexto, la obtencion de nuevos cultivares es gerenciada bajo la
forma de proyectos de investigacion en mejoramiento genético, que son planificados
y ejecutados en el ambito de Programas Nacionales de Investigacién por rubro, que
se agrupan en cuatro grandes Areas Programaticas, cada una bajo la responsabilidad
de un Supervisor Nacional.

Por su parte, el Area Operativa, bajo la responsabilidad de cinco Directores
Regionales, gestiona las capacidades de recursos humanos, campos experimentales,
equipos, servicios de laboratorio, etc. y servicios de produccion de semilla basica,
que complementan el esfuerzo para alcanzar la liberacion al mercado de un nuevo
cultivar.
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La estructura organizacional resefiada anteriormente, resulté adecuada en el
pasado, en el marco de oferta de materiales de uso publico al mercado y tal vez en
los comienzos del nuevo contexto de oferta de materiales protegidos y liberados bajo
licencia al mercado.

Los materiales de uso piblico no requerian mayores esfuerzos de seguimiento
y control luego de su liberaci6n, situacién que es totalmente diferente en los materiales
protegidos, sobre los cuales es necesario ejercer seguimiento y control de su desarrollo
en el mercado, mientras tenga vigencia el titulo de propiedad. Esta tarea es actualmente
responsabilidad del Area Operativa.

La situacion actual, de un alto numero de cultivares de diversas especies
liberados al mercado y la diversidad de organizaciones y empresas con las que INIA
mantiene acuerdos y contratos de produccion y comercializacion en el pais y el exterior,
hace necesario revisar la conveniencia de crear un area especifica para el
gerenciamiento de estas actividades. Este planteo se refuerza con el nuevo
posicionamiento que paulatinamente viene desarrollando el INIA que le permita dejar
su papel tradicional de oferente de cultivares para el mercado y direccionar su accién
como instituto creador de cultivares para satisfacer la demanda del mercado nacional
y regional, bajo un enfoque de cadenas agroindustriales.

Actualmente la Junta Directiva del INIA, con el apoyo de una consultoria
externa, esta analizando y procesando las opiniones de los principales actores nacionales
vinculados al comercio de semillas, con el objetivo de definir a futuro la estructura
gerencial que mas se adecue a los actuales requerimientos.

Acciones adicionales y desafios

Ll tratamiento que estan teniendo los recursos fitogenéticos a nivel global,
hace que las acciones de los Institutos Nacionales no deban concentrarse solamente
en lo relativo a proteger sus obtenciones, esta es una condicién necesaria pero no
suficiente. La fuerte competencia comercial, demanda un actualizado conocimiento
del mercado y de sus aspectos juridicos y comerciales, para encarar adecuadas
estrategias de negociacion de acuerdos conjuntos de investigacion y contratos de
licencias, surgiendo a demas, la necesidad adicional de actuar en el fortalecimiento
de mecanismos de defensa de los derechos del obtentor.

Asi surgen nuevas areas de gestion que tradicionalmente no estaban

contempladas en la formacion de los profesionales de los institutos publicos de
investigacion. Surgen también, nuevas necesidades de capacitacion del personal técnico
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profesional abocado a la investigacion, asi como la necesidad de fortalecer
asesoramientos especificos en estas éreas.

Como contribucion a robustecer los mecanismos que protegen los derechos
del obtentor, el INIA ha tenido un muy activo papel en la creacion de URUPOV
(Asociacion Uruguaya para la Proteccion de las Obtenciones Vegetales), manteniendo
una permanente representacion en sus 6rganos directivos.

También INIA ha iniciado contactos para futuras alianzas con centros de
excelencia, que le permitiran actualizar sus capacidades presentes y/o crear nuevas,
en la busqueda permanente por mantenerse competitivo a través de sus propios
recursos, de la contratacion del asesoramiento mas adecuado y el logro de acuerdos
con contrapartes de primera linea en el mundo.
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PROPRIEDADE INTELECTUAL: A GESTAO DA EMBRAPA
Elza Angela Battaggia Brito da Cunha'

O Brasil tem vinculagdo muito antiga com o tema propriedade intelectual. O
pais foi pioneiro na adesdo a Convengdo de Paris, de 1835, que até época muito
recente constituiu-se no documento internacional que balizou a legislagao nacional de
todos os paises signatdrios em matéria de propriedade industrial. A Convengio de
Paris estabeleceu parametros minimos para harmonizagéo de procedimentos
concernentes a propriedade industrial e assegurou consideravel liberdade para que
cada pais-membro modulasse sua lei interna de acordo com seu grau de
desenvolvimento tecnolégico.

O cenario mundial mudou radicalmente quando, na “Rodada Uruguai do
GATT”, em 1994, os paises-membros aprovaram o “Agreement on Trade Related
Aspects of Intellectual Property Rights” (TRIPS) que, no Brasil, foi ratificado pelo
Congresso Nacional, em dezembro de 1994. Em 1993, o Brasil firmou a Convengéo
sobre a Diversidade Biolégica- CDB.

De la para c4, tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo, tém
trabalhado duro para formular, discutir, aprovar e implementar retaguarda legislativa
que dé amparo, dentro do territério nacional, as diretivas constantes de TRIPS e da
CDB. O resultado desse esforgo ja é expressivo:

Janeiro/1995 — Lei n°® 8.974 - Lei de Biosseguranga;

Dezembro/1995 — Dec. n° 1.752 — Regulamenta a Lei de Biosseguranga;
PLS 306/1995 — Projeto de Lei de Acesso a Recursos Genéticos;
Maio/1996 — Lei n®. 9.279 — Lei de Propriedade Industrial;

Abril/1997 — Lei n® 9.456 — Lei de Protegdo de Cultivares;

Novembro/1997 - Dec. n°2.366 — Regulamenta a Lei de Protegdo de Cultivares.

A EMBRAPA é uma empresa publica com sede em Brasilia, vinculada ao
Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Possui estrutura complexa composta
de oito centros nacionais de temas basicos (por exemplo, EMBRAPA-SOLOS),
treze centros nacionais de produtos (por exemplo, EMBRAPA-MILHO E SORGO),
quinze centros ecorregionais de pesquisa agroflorestal ou agropecuaria (por exemplo,
EMBRAPA-PANTANAL), trés servigos especiais (por exemplo, SERVICO DE

! Diretora-Executiva da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria— Embrapa.SAIN, Parque Rural
W3 Norte,70770-901, Brasilia-DF, Brasil. Caixa Postal 040315.
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NEGOCIOS PARA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA), num total de trinta
e nove unidades descentralizadas, sediadas em diversos pontos do pais. Além disso,
a EMBRAPA coordena o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuaria (SNPA), que
congrega dezenove organizagdes estaduais de pesquisa sediadas em diversos pontos
do territorio nacional.

As novas leis brasileiras de propriedade intelectual facultam 8 EMBRAPA
apropriar-se, privadamente, por tempo determinado, de alguns produtos e processos
resultantes de seus programas de pesquisa, antes de cairem em dominio publico. Em
vista disso, apds longa discussdo interna e compreensio do novo cenario por parte
significativa do seu corpo técnico e gerencial, a empresa optou por fixar procedimentos
e rotinas pertinentes a transferéncia remunerada dessas tecnologias, compativel
com o tempo em que figurar como titular desses direitos.

Em razio de sua missdo institucional, todas as tecnologias obtidas pela
Embrapa sdo amplamente divulgadas para uso e proveito de seus diversos clientes.
As tecnologias passiveis de protegdo pelos direitos de propriedade intelectual nao
fogem a regra geral: também devem ser amplamente divulgadas, de acordo com
principios democraticos que assegurem idénticas oportunidades a todos aqueles que
disponham de determinado patamar técnico especifico para, caso a caso, figurarem
como parceiros de desenvolvimento das mesmas, com vistas a futura exploragao
comercial com algum tempo de exclusividade, ou como parceiros comerciais, com
vistas a licenga para sua exploragdo comercial, sem exclusividade. Esta foi a férmula
escolhida para atrair e ampliar a parceria com a iniciativa privada, considerando os
diferentes tipos de parceria. E importante ressaltar que is vezes, o resultado promissor
de determinada tecnologia fruto de milhdes de reais de investimento, fica impedida de
ser disponibilizada aos agricultores ou ao setor do agronegécio, por falta de poucos
recursos financeiros necessarios ao custeio de seu “acabamento®.

Em vista do novo cenério, a Embrapa est4 se preparando para o futuro, no
que concerne a propriedade intelectual. O inicio sistematizado das discussdes, no
ambito da instituigdio, ocorreu por volta de 1992. Apds cerca de sete anos de trabalho,
as mudangas podem ser sumarizadas pelo relato sucinto de alguns instrumentos internos
de maior visibilidade:

o A partir de 1996, a empresa passou a contar com uma “Politica Institucional de
Gestio da Propriedade Intelectual”, de cunho estratégico, aprovada por ato formal
da Diretoria, publicada e difundida no &mbito interno dos seus centros de pesquisa.
Esse documento constituiu-se no marco orientador para clara sinalizaggo de direitos
e deveres tanto no dmbito interno — entre a instituicdo e seu corpo técnico — ,
quanto no dmbito externo — entre a instituigdo e seus parceiros. Vale destacar que
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na elaboragdo desse documento precursor, ja se denota a existéncia de diferentes
tipos de parceria e a necessidade de conceder tratamentos diferentes, consoante
o grau de envolvimento desses parceiros.

¢ A Embrapa criou mecanismos institucionais para implementar sua politica de gestdo
da propriedade intelectual que esta apoiada em trés pilares: a) os Comités Locais
de Propriedade Intelectual-CLPIs — que opinam, no dmbito dos Centros de
Pesquisa, sobre o que deve e o que ndo deve ser submetido a protegdo; b) havendo
controvérsia, 0 mesmo assunto € submetido a decisdo final da Diretoria que funciona
como arbitro; ¢) os processos administrativos de protegdo intelectual, bem como a
articulag@o de negécios e contratos visando transferir a tecnologia gerada pela
EMBRAPA ou obter tecnologia de ponta, como por exemplo, genes de interesse
da agricultura nacional, geralmente apropriados por grandes corporagdes, fica a
cargo da Secretaria de Propriedade Intelectual-SPRI. Esta ¢ uma unidade central
da empresa, diretamente vinculada ao Presidente, cujo trabalho é executado em
articulagdo direta com os especialistas dos Centros de Pesquisa envolvidos no
assunto, bem como com a equipe do Servigo de Negdcios Para Transferéncia de
Tecnologia-SNT. Pode parecer complicado e efetivamente é, mas o envolvimento
de diversas equipes tem por finalidade harmonizar conceitos e principios de
negociagdo, exercitar e testar as normas recentemente editadas pertinentes a
propriedade intelectual e organizar condigdes e percentuais de royalties a serem
praticados. Caso contrério, fica evidente a vulnerabilidade da institui¢do que foi
criada numa época em que era impensavel transferir tecnologia mediante retorno
financeiro. Agora, é preciso longo aprendizado para substituir a “difusdo”, pelo
paradigma da “negociagdo”.

¢ Além dapublicagio da “Politica Institucional de Gestdo da Propriedade Intelectual”
e da criagdo de mecanismos para sua implantagio, a Embrapa, face a sua complexa
estrutura organizacional, optou por aprovar normas de cunho operacional, que
balizam os procedimentos de todos aqueles que direta ou indiretamente tém contato
com matéria pertinente a propriedade inteléctual. Assim, normas especificas sobre:
a-) propriedade de cultivar resultante de programa de melhoramento vegetal da
Embrapa; b-) denominagao de cultivar passivel de prote¢do; c-) banco de amostras
vivas de cultivares protegidas e; d-) licenciamento a terceiros para exploragdo
comercial de cultivares de propriedade da EMBRAPA,- ja foram disponibilizadas
para o seu corpo de pesquisadores, técnicos, gerentes e parceiros. O mesmo
devera ocorrer, proximamente, em relag3o a invengdes, direitos autorais e
softwares.

Dentre as normas mencionadas, merece destaque a que trata da propriedade
de cultivares oriundas dos programas de melhoramento genético da EMBRAPA.
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Apos prolongada discusséo, optou-se pela seguinte disting@o convencional dos diversos
parceiros, considerados os diferentes graus de envolvimento com a Embrapa: parceiros
de pesquisa- sdo aqueles que contribuem com massa critica para concepgao
intelectual de projeto de pesquisa conduzido pela EMBRAPA e geragdo da nova
tecnologia, além do aporte parcial de recursos financeiros necessarios a sua conclus@o.
A estes, que constituem exceg¢do a regra geral, a EMBRAPA assegura a co-
titularidade da cultivar que venha a ser obtida em conjunto, em retribuigdo ao risco
compartilhado pelo fracasso ou sucesso do projeto de pesquisa. Nessa qualidade, o
parceiro tera o direito de igualmente compartilhar direitos de exploragdo econdmica,
em igualdade de condi¢des com a EMBRAPA; parceiros de desenvolvimento-
sdo aqueles que muito embora ndo participem da geragdo da nova tecnologia, aportam
recursos humanos, financeiros, ou ambos, necessarios para o desenvolvimento da
nova cultivar oriunda do respectivo projeto, cuja gera¢do é de responsabilidade
exclusiva da EMBRAPA, o que lhes garante o direito de vir a explorar a mesma,
comercialmente, por determinado prazo, com exclusividade; e, finalmente, os
parceiros comerciais, classificados mediante edital pablico, dentro do universo de
produtores de semente previamente cadastrados junto 8 EMBRAPA, que passam a
gozar da prerrogativa de explorar determinada cultivar, por prazo pré-fixado
contratualmente.

Em todos os casos de licenciamento sdo devidos royalties 3 EMBRAPA,
previamente fixados nos respectivos contratos.

A titularidade de direitos de propriedade intelectual, ainda que ndo assegure
a Embrapa recursos financeiros suficientes para custear os seus programas de
pesquisa, tem se constituido como importante ferramenta para ajudar a empresa a
trilhar o tortuoso aprendizado da negociagdo caso a caso e, principalmente, para
resolver o dificil enigma de encontrar solugdo satisfatoria que garanta igualdade de
oportunidades aos parceiros da iniciativa privada existentes e potenciais.

Equilibrar sua missdo social com a apropriagéo privada do fruto de alguns
resultados de pesquisa, buscar o uso negociado de genes e tecnologias avangadas de
interesse da agricultura nacional (geralmente tituladas a favor de grandes corporagdes),
assegurar o licenciamento de tecnologias protegidas a empresas privadas de forma
equanime, democrética e transparente, aumentar a arrecadagdo propria de recursos
financeiros e internalizar o novo paradigma da propriedade intelectual dentre suas
equipes de pesquisa e de gerenciamento, € um grande desafio para a EMBRAPA.
Caso o ultrapasse, tera €xito na gestdo do seu futuro enquanto instituig@o de pesquisa
agropecudria que sera fortemente calcado na propriedade intelectual, porque havera
vocagio para transferir cada vez menos for¢a mecinica e cada vez mais
“inteligéncia”.
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Region Andina

PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE
OBTENTOR DE VARIEDAD VEGETAL

Alvaro Uribe C.!

Al interior de la Corporacion, en virtud de la constante tarea de investigacion
y transferencia de tecnologia, se ha hecho inminente la necesidad de proteger
celosamente la propiedad intelectual e industrial. A continuacion presento un estudio
que no pretende nada diferente.

El derecho a la propiedad, tal vez es el mas antiguo y el que mas controversias
y disputas ha generado. Se ha venido extendiendo desde los bienes materiales hasta
los intangibles, hoy representados por los productos del trabajo intelectual. La
proteccion de los derechos asociados con la propiedad intelectual ha pasado de ser
un tema local a jugar un papel preponderante en el ambito internacional.

Dentro de los limites impuestos por cada sociedad, la propiedad puede
entenderse como el derecho a gozar y a disponer, con exclusividad, de un bien, sea
este material o inmaterial. La denominacion “propiedad intelectual” versa sobre los
aspectos relacionados con los derechos asociados a la propiedad de los productos
derivados de la actividad puramente intelectual.

Dentro de la denominacion de la propiedad intelectual a la que concierne la
gran variedad de productos del intelecto humano, se consideran dos grandes campos:
el derecho de autor y la propiedad industrial.

En la actualidad puede afirmarse que las normas relacionadas con los derechos
que comporta la propiedad intelectual, en toda su variedad, responde principalmente
a dos objetivos basicos: proteger los derechos de los creadores y estimular la produccion
de nuevas creaciones.

Los derechos asociados a la propiedad intelectual en Colombia estan
protegidos por normas con implicaciones civiles, comerciales e incluso penales.

! Jefe de la Unidad de Desarrollo Agrario del Departamento Nacional de Planeacién y Director Ejecutivo
de CORPOICA. Centro Nacional de Investigacion Tibaitatd, Km 14 via Mosquera, Apartado Aéreo
24-01-42 Las Palmas, Santa Fé de Bogot4, Colombia.
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En Colombia, asi como en la mayoria de todas las legislaciones del mundo, los
derechos de los titulares de la propiedad intelectual pueden ser enmarcados dentro de
dos conceptos: derechos morales y derechos patrimoniales. Los derechos morales,
estan vinculados particularmente con los del autor, y hacen referencia al derecho de
éste a que su nombre sea indicado en las reproducciones de su obra y a oponerse a
sus modificaciones.

_ A diferencia de los derechos patrimoniales, los morales son irrenunciables,

inalienables y se mantienen a perpetuidad. Por su parte, los derechos patrimoniales
atafien basicamente al aprovechamiento econémico del producto, a la participacion
de otros en los beneficios y al lapso de duracién de dichos derechos. Estos persiguen
basicamente la recuperacion de la inversion. Las normas que rigen estos aspectos
son las que determinan la forma en que se concede la licencia para que un tercero
utilice una patente, un disefio, una marca, etc.

En las invenciones y otras creaciones que tienen aplicacion industrial, la
proteccion de los derechos esta condicionada a la demostracién de la originalidad, del
nivel inventivo, de la posibilidad de explotacion comercial, entre otros. En esta categoria
se consideran las patentes de productos, de procesos industriales, de los denominados
modelos de utilidad, y aunque en Colombia no existe consenso al respecto, de algunos
organismos vivos.

Con excepcion de los derechos morales, tanto el derecho de autor como los
de inventor tienen una duracion limitada y requieren para su conservacion del
cumplimiento de algunas condiciones que prevén las normas respectivas como, uso
y/o explotacion de los derechos, pago de tasas, etc. Al momento de expirar los plazos
de proteccion, los bienes pasan a formar parte del patrimonio comin.

El derecho de autor: marco legal nacional e internacional

La Constitucion Nacional colombiana de 1991 en su art. 61 consagra como
un derecho cultural y econémico la propiedad intelectual. El articulo 671 del Codigo
Civil también establece el derecho que tiene el autor sobre las producciones de su
talento e ingenio, indicando que se regira por las leyes especiales. Estas son las
Leyes 23 de 1982, 44 de 1993 y la Decision 351 de 1993 de la Comisién del Acuerdo
de Cartagena.

En Colombia la Oficina Nacional competente para la proteccion y aplicacion

de los Derechos de Autor y derechos conexos es la Direccién Nacional del Derecho
de Autor adscrita al Ministerio del Interior. Este tema, en razén a la agenda de este
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seminario, no seré objeto de mayor andlisis, ocupdndome pues de los regimenes de la
Propiedad Industrial y Derechos de Obtentor de Variedad Vegetal -DOV.

Propiedad industrial

Por tratarse de un derecho sui generis, justifica una regulacion diferente a la
de la propiedad comiin. Su caracter inmaterial y la temporalidad del derecho son
diferencias basicas con la propiedad comin que hace que la propiedad industrial se
rija por normas especiales.

Es asi como la Propiedad Industrial se rige por la Decision 344 de la Comisién
del Acuerdo de Cartagena y su Decreto Reglamentario 117 de enero 14 de 1994, que
por expresa disposicion del art. 144 de la Decision prevé que: “Los asuntos sobre
Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decision serdn regulados
por la legislacion nacional de los paises miembros”, quiere esto decir que se
conservan vigentes ciertas normas del Cédigo de Comercio, Cédigo Contencioso
Administrativo, Cédigo de Procedimiento Civil, pero muchas de sus disposiciones
mientras esté vigente el ordenamiento andino, se mantienen suspendidas.

Esta legislacion supranacional regula las patentes de invencion, modelos de
utilidad, disefios industriales, secretos industriales, marcas, lemas de propaganda,
nombres y enseiias comerciales. Con el objeto de mantenernos dentro del contexto
que motiva este seminario limitaré la exposicion a las patentes de invencion y marcas
de fabrica y de servicios.

Patentes de invencién

Resulta importante destacar el concepto de patente, debiéndose entender
ésta como un privilegio temporal que el Estado concede a una persona natural o
juridica, por la creacion de algo nuevo, que tenga aplicacion industrial y que no esté
en el estado de la técnica. El Estado permite a su titular explotar en forma exclusiva
una invencion durante un periodo de 20 afios contados a partir de la fecha de la
solicitud.

El anterior concepto obliga necesariamente a definir qué se entiende por
invencion. En palabras del tratadista Bayloz Carraza Hermenegildo, tenemos que es
la combinacion de elementos sensibles ideada por una persona, cuya mera aplicacion
a determinada materia o energia produce un resultado util para la satisfaccion de una
necesidad humana, originando la solucion de un problema técnico no resuelto con
anterioridad. En este orden de ideas, es necesario diferenciar los conceptos de

113



invencion y descubrimiento, ya que en algunas ocasiones son empleados
indistintamente. Este indistinto, uno ha conllevado a lamentables circunstancias para
los investigadores, que desconocen que en la legislacién colombiana, lo descubrimientos
no son patentables. Es el descubrimiento, el hallazgo de todo aquello cuanto existe en
la naturaleza, sin la interferencia del hombre v.gr. las leyes de la naturaleza, los
fenomenos fisicos. Asi, un nuevo mineral descubierto en la tierra o una nueva planta
encontrada en una selva, no puede ser objeto de una patente, pues son éstos meros
descubrimientos de la naturaleza que pertenecen a todos los hombres y no pueden
ser apropiables por ninguna persona.

La definicion de invencién es importante, ya que para el ordenamiento juridico
colombiano (Decision 344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena) solo son
patentables las invenciones y no se consideran invenciones:

e Los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos matematicos;

e Los que tengan por objeto materias que ya existen en la naturaleza o una réplica
de ellas;

e Las obras literarias y artisticas o cualquier otra creacion estética, asi como las
obras cientificas;

¢ Los planes, reglas, y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para
juegos o para actividades econdmicos-comerciales, asi como los programas de
ordenadores o el soporte 16gico (software);

e Las formas de presentar informacion, y;

¢ Los métodos terapéuticos o quirirgicos para el tratamiento humano o animal, asi
como los métodos de diagnostico.

Por otra parte, los siguientes items, a pesar de ser invenciones per se, no son
patentables por expresa disposicion del ordenamiento andino Decision 344 de la
Comision del Acuerdo de Cartagena:

e Las invenciones contrarias al orden publico, a la moral o las buenas costumbres;
¢ Las invenciones que sean evidentemente contrarias a la salud o a la vida de las

personas o de los animales, a la preservacion de los vegetales, o a la preservacion
del medio ambiente;
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¢ Lasespeciesy razas animales y procedimientos esencialmente biol6gicos para su
obtencion;

e Las invenciones sobre materias que componen el cuerpo humano y sobre la
identidad genética del mismo; y

e Las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de
medicamentos esenciales de la Organizacion Mundial de la Salud.

La invencion industrial puede tener como fin obtener un nuevo producto o
bien desarrollar un nuevo procedimiento para lograr un resultado. En el primer caso,
la proteccion que se otorga a su titular ampara el producto como tal, sin importar el
procedimiento utilizado. La patente de procedimiento, protege inicamente el conjunto
de operaciones que permiten llegar al resultado.

Aunque ya fueron mencionados en la definicién de patente, los requisitos
necesarios para que una invencion sea patentable son los siguientes:

1. Que sea novedosa, es decir, que los elementos de la invencidn no estén
comprendidos en el estado de la técnica, en otras palabras, que no se hayan
hecho accesibles al publico con anterioridad al dia en que se presenta la
solicitud de patente.

La Division de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y
Comercio de Colombia, es sumamente celosa con la verificacion de este requisito en
particular. Para tal efecto, las solicitudes de patentes de invencidn son publicadas en
la Gaceta de la propiedad industrial para que las personas interesadas en éstas se
enteren de los ultimos avances cientificos y tecnoldgicos y puedan presentar las
observaciones del caso.

2. Que tenga altura inventiva, lo cual significa que, para una persona versada
en la materia técnica correspondiente, esa invencion no hubiera resultado
obvia, ni se hubiera derivado del estado de la técnica, esto es, que ya se
hubiera tenido acceso a ella antes de ser solicitada la patente.

3. Que sea susceptible de aplicacién industrial, es decir que el objeto de la
invencion se pueda fabricar o utilizar en cualquier clase de industria.

Tal como lo manifesté al inicio de mi intervencion lo pertinente a los Modelos
de Utilidad y los Diseiios Industriales, por no ser materia de este seminario no seran
tratados en esta intervencion.
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Como notarén, en el ordenamiento previsto por la Decision 344 de la Comision
del Acuerdo de Cartagena, no son patentables las especies vegetales asi como los
procedimientos esencialmente bioldgicos para su obtencion. Consciente de ese vacio
la misma Comision profirié la Decision 345 relativa a la proteccion de los Derechos
de Obtentor de Variedad Vegetal (DOV), que veremos mas adelante.

Signos distintivos (marcas)

Una vez expuesto el tema de la patentes de invencion y siendo consecuente
con la materia del seminario, continiio la charla con un tema igualmente trascendente
para la propiedad industrial, y en particular para CORPOICA como es el registro de
su marca de fabrica.

Entiéndese por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado,
los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos
o servicios idénticos o similares, igualmente producidos o comercializados por otra
persona.

En el caso de la Corporacién que dirijo la marca CORPOICA es mixta, pues
se reivindican en forma conjunta sus colores, su letra y el logosimbolo. La marca fue
registrada inicialmente en cinco clases, 5, 16, 31, 41 y 42, vigentes hasta mayo del
2009, para distinguir:

“Clase 5: Productos para la destruccion de animales daiiinos, pesticidas, herbicidas,
bioplaguicidas, vacunas; cultivos para microorganismos para uso agricola y pecuario,
asi como sus preparaciones;

Clase 16: Material para ensefianza de uso tecnoldgico y cientifico en las areas agricolas
y pecuarias; revistas, publicaciones y journales divulgativos de caracter cientifico,
referidos al desarrollo de productos y procesos cientificos y tecnolégicos relacionados
también con las areas agricolas y pecuarias;

Clase 31: Productos agricolas, horticolas, forestales y granos; animales vivos en todas
sus formas; frutas frescas; semillas y flores naturales;

Clase 41: Servicios prestados por la Corporacion, con el objeto de lograr el aprendizaje
y capacitacion del manejo técnico a productores, asistentes técnicos, académicos y
otros investigadores. Ese manejo técnico va directamente relacionado con el desarrollo
tecnoldgico, sostenible y competitivo de especies agricolas y pecuarias desarrolladas
por la Corporacion;
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Clase 42: Servicios de consultoria, asesoria, desarrollo e investigacion prestado a
universidades, empresas, productores, gremios, centros de investigacion cientificos,
nacionales e internacionales, proporcionado por un personal altamente capacitado en
las agricolas y pecuarias.”

El registro de la marca es de vital importancia pues proyecta ante los
consumidores y ante la comunidad en general la imagen corporativa de la empresa,
evitando el indebido aprovechamiento del buen nombre logrado por ésta a través de
afios de experimentacion e investigacion.

Propiedad intelectual y organismos vivos

En este capitulo estudiaremos los Derechos de Obtentor de Variedad Vegetal
(DOV).

Como ya se anot6 el ordenamiento juridico de la Comision del Acuerdo de
Cartagena, en su Decision 344, no permite el patentamiento de especies vegetales ni
de los procedimientos esencialmente biologicos para su obtencion. Por tal razén, en
Colombia se ha adoptado la proteccion de los DOV.

Entre los principales argumentos que se destacan para el no patentamiento
de los organismos vivos, tenemos el sostenido por Paul Lannoye, quien dice que:
“Autorizar el patentamiento de lo vivo, beneficiaria sobre todo a los grandes grupos
industriales e incrementaria las dificultades del Tercer Mundo. Traeria como
consecuencia, igualmente, suprimir el libre acceso a los recursos genéticos”, lo anterior,
agrega, “nos obliga a examinar el aspecto desde todos los aspectos, juridicos,
econdmicos, ecolégicos y éticos”.

No se permite pues el patentamiento de materias vivas, sean éstas de origen
humano, animal, vegetal, o sean consideradas como microorganismos. Por el contrario,
otras legislaciones si prevén esta posibilidad, en este sentido, el articulo 53 (b) de la
Convencion Europea de Patentes (CEP) autoriza la apropiacion de microorganismos
mediante patentes. Como se puede observar, hay mundialmente dos corrientes
diametralmente opuestas, el patentamiento de organismos vivos, y el sistema UPOV
de Derechos de Obtentor de Variedad Vegetal aplicado particularmente a especies
vivas vegetales.

El patentamiento de los organismos vivos y los productos asociados a ellos es

un concepto reciente, dado que hasta los inicios de la década de los ochenta en la
mayoria de las legislaciones sobre Propiedad Industrial éstos se excluian, por
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considerarse que eran parte de la naturaleza y se asumia que al encontrarlos no habia
una verdadera “invencion” sino un “descubrimiento”. Este concepto es lo que se
denomina la doctrina del “producto de la naturaleza”. En Colombia, repito, se siguen
excluyendo los patentamientos de organismos vivos tanto animales como vegetales.

En este orden de ideas, es necesario tener en cuenta que una invencion se
asocia con el resultado de una actividad creadora que produce algo nuevo, es decir
que no existia previamente. De este modo, se asume que no se deben conceder
patentes simplemente por reconocer material natural ya existente.

Derechos de propiedad intelectual sobre las variedades vegetales

Origen del Concepto

Los derechos de propiedad intelectual sobre las variedades vegetales se
implementaron como un mecanismo que buscaba recuperar las inversiones realizadas
para el desarrollo de cultivares comerciales. La situacion anterior, partié del
establecimiento de programas de mejoramiento privados en los cuales habia altos
costos implicitos por concepto de especialistas en diferentes disciplinas, mano de
obra, instalaciones, laboratorios, campos experimentales, consecucion y manejo de
las colecciones de respaldo para el desarrollo de nuevos genotipos, servicios, etc.

Estos programas, luego de un trabajo de afios, més de 10 en la mayoria de los
casos, para ofertar un material nuevo, no disponian de instrumentos que les permitiera
recuperar las inversiones y hacer rentable la actividad; ya que una vez colocada la
semilla en el mercado, por la naturaleza de reproduccién del insumo, el mismo podia
multiplicarse por parte de los productores o podia existir una apropiacion por otra
empresa dedicada a la comercializacion de sémillas sin pago de regalias de indole
alguna.

Para subsanar la situacion anterior, se utilizaron dos tipos de estrategias:
pragmatica y desarrollo de legislacion al respecto.

La primera se baso en crear la necesidad de compra de la semilla por parte
de los productores, para lo cual se desarrollaron materiales hibridos F 1, manteniendo
como secreto comercial la identidad de los parentales que conformaban el hibrido. En
el caso de que los productores extrajeran semilla, la siguiente generacion segregaba
y no reproducia exactamente el genotipo del material F1, ni la uniformidad del mismo.
La alternativa anterior se vio favorecida por la presencia de heterosis y altos
rendimientos en los hibridos, especialmente en el caso de plantas alégamas destinadas
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a agricultura empresarial, siendo la base del desarrollo de la gran industria de hibridos
de maiz en los Estados Unidos de América a partir de la década de los treinta.

Sin embargo, para un grupo amplio de especies, incluyendo plantas autdgamas
y las de propagaci6n vegetativa, lo anterior no solucionaba la situacién por falta de
vigor hibrido, altos costos implicitos en la produccién de semilla F1 y facilidad de
multiplicacion del material ofertado al mercado: semillas o propagulos. Esto conllevo
al desarrollo de derechos de propiedad intelectual sobre las variedades vegetales, los
cuales se basaron en los conceptos de las patentes industriales.

Las patentes que corresponden al derecho monopélico del uso exclusivo de
una invencion, son el instrumento legal diseiiado para promover la inventiva y el
desarrollo de productos y procesos. Este le concedia a los inventores un licenciamiento
exclusivo para explotar el producto o proceso por un periodo maximo de 20 afios,
debiendo éstos, a cambio, divulgar su invento y el procedimiento para producir el
mismo. Lo anterior, buscaba que el conocimiento de los inventos fuera del dominio
publico y de esta forma se continuara el desarrollo del estado de arte de los
conocimientos tecnoldgicos. Las patentes constituyen una propiedad que puede ser
vendida, comprada, alquilada o licenciada a terceros.

Dado que las variedades no podian considerarse sensu estricto como inventos,
se convalidd el concepto de innovacién por el de inventiva para el desarrollo de DPI
para las variedades vegetales. Esto llevé a la formulacion de los llamados “Derechos
de Obtentor”, los cuales confieren un titulo exclusivo de explotar comercialmente la
produccion de la semilla de la variedad objeto del derecho, pudiendo el obtentor ser el
productor de la semilla comercial o licenciar a terceros para la produccién comercial
de semilla. Esto dltimo lo cual puede hacerse a través de contratos que implican
regalias.

Los derechos de obtentor han evolucionado a través de diferentes legislaciones
nacionales y convenios internacionales aproximandose a un régimen de patentes, el
cual es reconocido en algunos paises. Los cambios que han ocurrido a nivel de las
legislaciones de derechos de propiedad intelectual han extendido los mismos més alla
de la simple produccién de la semilla, llegando aun hasta el mismo producto final.

En el ambito internacional existe el Convenio para la Proteccion de las
Obtenciones Vegetales, dependiente de la UPOV (Uni6n Internacional para la
Proteccion de las Obtenciones Vegetales) con sede en Ginebra (Suiza). El objetivo
del Convenio es la proteccion de las nuevas variedades vegetales mediante un derecho
de propiedad intelectual. Dicho Convenio fue firmado en Ginebra el 2 de diciembre
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de 1961 y ha sufrido una serie de revisiones que han modificado su contenido, las
cuales se llevaron a cabo en 1972, 1978 y 1991, siendo ampliamente conocidas las
altimas dos versiones: 1978 y 1991 ambas vigentes.

Por otra parte, es importante seiialar que a través de la OMC (Organizacion
Mundial de Comercio), los paises firmantes se veran obligados a dar proteccion a las
variedades vegetales. Asi en el Acuerdo TRIPS (Aspectos Comerciales Relacionados
con los Derechos de Propiedad Intelectual), el articulo 27.3 seiiala: “... Los paises
miembros deberan dar proteccion a las variedades vegetales bien sea a través de
patentes o por un sistema sui generis efectivo o cualquier combinacion de éstos.
Esta provision debe ser revisada cuatro afios después de que entre en vigencia el
Acuerdo de la Organizacion Mundial de Comercio”.

Derechos de propiedad intelectual de la UPOV y patentes

El Convenio de Proteccion de las Obtenciones Vegetales se concibié como
un instrumento para proteger internacionalmente, a nivel de los paises firmantes, las
variedades comerciales ya que las mismas no solo pueden ser de interés dentro de los
limites de los paises en los cuales se desarrollaron, sino también en otros estados.
Este aspecto podria dar lugar a.distorsiones de comercio ya que los productores
nacionales debian pagar regalias, lo cual no era cierto para aquellos de otros estados,
creandose una desigualdad en costos de produccién que podria influir en la competéncia
planteada en los mercados internacionales.

En el presente escrito se presentard una descripcion de los aspectos mas
importantes del Convenio a nivel de las revisiones de 1978 y 1991, los cuales se
conocen y denominaran como Acta de 1978 y Acta de 1991.

Para efectos de la proteccion y de acuerdo con el Acta de 1978, las variedades
sujeto de la misma deben cumplir una serie de requisitos, como son: 1.- Novedad, lo
cual implica que la misma no haya sido ofrecida en venta o comercializada en forma
previa o por un periodo superior a un afio si la legislacion del Estado lo prevé; 2.-
Homogeneidad, teniendo en cuenta las particularidades del material; 3.- Estabilidad,
esto seiiala que la variedad debera conservar los atributos de su descripcion en
multiplicaciones o reproducciones sucesivas. Por otra parte, la versién de 1991 adiciona
como cuarto criterio la distinguibilidad de cualquier otro material vegetal ya existente.

En el Acta de 1978, se considera que el derecho de obtentor tendra como
efecto someter a su autorizacion previa la produccién del matérial de reproduccion o
de multiplicaci6n vegetativa con fines comerciales, la puesta en venta del mismo y la
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comercializacion de éste. El acta de 1991 adiciona a los puntos anteriores la preparacién
a los fines de la reproducci6n o de la multiplicacién, la venta o cualquier otra forma de
comercializacion, la exportaci6n, la importacién y la posesion de materiales para los
puntos mencionados tanto en la version de 1978 como en la de 1991. La extensién de
los derechos a productos de la cosecha es efectiva en aquellos casos en los cuales el
obtentor no haya podido ejercer razonablemente su derecho en relacién con el material
de reproduccién o de multiplicacion.

Cada Estado para ser miembro del Acta de 1978 debe aplicar las disposiciones
del Convenio a cinco géneros o especies como minimo; extendiendo luego la cobertura
a diez géneros o especies en un plazo de 3 afios, a 18 géneros o especies como
minimo en un lapso de seis afios y a 24 géneros o taxa como niamero inferior en el
espacio de 8 aiios.

En la versi6n de 1991, se extiende la cobertura a todos los géneros y especies
vegetales, pudiendo, los firmantes del Acta de 1978, registrar las especies cubiertas
en el momento de suscribir la nueva Acta, con un plazo de cinco afios para amphar el
ambito a todos los géneros y especies vegetales.

En la version de 1978, sin estar en forma explicita, se permite el llamado
Privilegio del Agricultor, el cual se refiere a que los agricultores pueden multiplicar
semilla para siembras subsiguientes en sus propios predios sin pago de regalia alguna,
aspecto que en el Acta de 1991 se deja a potestad de los paises miembros.

Asi mismo, concede el llamado Privilegio del Mejorador, que se refiere a que
una variedad protegida puede ser utilizada, sin autorizacion previa, ni pago de regalias,
para la creacion de una nueva variedad por parte de otros mejoradores de plantas.

El Privilegio del Mejorador se comienza a limitar en la version de 1991, con la
creacion del concepto de *“Variedad Esencialmente Derivada”, debiendo el obtentor
de este tipo de materiales pagarle regalias al poseedor del titulo de obtentor de la
variedad original, a partir de la cual se desarrollo el “Cultivar Esencialmente Derivado”.

El concepto de “Variedad Esencialmente Derivada” se basa en el grado de
similitud con la Variedad Original a partir de la cual se conformé la segunda, siendo
motivo de discrepancia, hasta el presente, la diferencia necesaria para clasificar un
material en esta categoria. Algunos ejemplos de variedades esencialmente derivadas
son: Materiales obtenidos a través de procesos de retrocruzamiento y materiales
transgénicos a los cuales se ha introducido un gene a través de procedimientos de
Ingenieria Genética.
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Otra diferencia entre las Actas de 1978 y 1991 de UPOV, es el hecho de que
mientras la primera version no permitira una doble proteccion, Patentes y “Derechos
de Obtentor”, en la ltima si es posible la reclamacion de ambos DPI.

Las patentes sobre variedades vegetales, sistema que ha sido reconocido por
algunos paises, como es el caso de los Estados Unidos de América, eliminan de
hecho los Privilegios del Agricultor y del Mejorador y extienden los derechos a un
concepto de propiedad sobre la variedad vegetal. En dicho caso, la patente confiere
el derecho exclusivo de utilizar la variedad o de permitirle a otros tal circunstancia
bajo términos acordados. Igualmente, confiere al poseedor de la misma el derecho a
tomar acciones legales contra terceros que infrinjan la patente y a reclamar
indemnizaciones por tal hecho.

La proteccion via patentes de las variedades vegetales propia de otras
legislaciones, como se anotd, puede comprender procedimientos propios de ingenieria
genética. La primera patente relacionada con este campo fue concedida a Stanley N.
Cohen, de la Universidad de Stanford y Hernet W. Boyer, de la Universidad de
California en San Francisco, quienes descubrieron un método para insertar genes de
células utilizando fragment6 de ADN circular llamados pldsmidos. En la patente se
reivindica la insercion de diferentes genes en Escherichia Coli. Sin embargo, estos
investigadores obtuvieron una patente que les otorgaba el monopolio sobre el empleo
de la técnica, utilizando plasmidos en otras células receptoras diferentes de
Escherichia Coli.

El sistema UPOV presenta caracteristicas diferentes al sistema tradicional
de patentes:

¢ Los descubrimientos no son patentables, el obtentor descubridor de una variedad
puede solicitar su proteccion;

¢ Hay condiciones objetivas de patentabilidad como novedad, altura inventiva y
aplicacion industrial; para obtentores hay condiciones de proteccidn, tales como
que la especie debe ser novedosa, distinta de las notoriamente conocidas, homogénea
y estable;

¢ Al momento de ser solicitada la patente, el objeto de ésta, no tiene que estar
materializado; por el contrario, la variedad vegetal ya debe existir, el examen se le
hace a la especie;

¢ La patente se puede solicitar para amparar un producto o un procedimiento; en el
DOV no se protegen procedimientos para la obtencion de la especie;
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¢ En la patente se hacen reivindicaciones sobre el producto o el procedimiento; en
¢l DOV no se hacen reivindicaciones, el derecho recae sobre la variedad, incluso
sobre el material de propagacion;

¢ La patente se concede por un término de veinte afios contados desde la fecha de
sus solicitud. El término de duracién del certificado de obtentor sera de 20 a 25
ailos para vides, arboles forestales y frutales y de 15 a 20 aiios para las demds

especies, contados a partir de la fecha de su otorgamiento;

¢ La patente es al inventor, lo que es el DOV al obtentor.

Si en el capitulo de patentes se explico que es inventar, ahora debemos definir
crear, asi, entiéndese por crear, la obtencion de una nueva variedad vegetal mediante
la aplicacion de conocimientos cientificos al mejoramiento heredable de las plantas.
Decision 345 CAC.

Derechos de propiedad itelectual sobre las variedades vegetales en Colombia

A nivel de Colombia, la presion por adoptar sistemas de proteccion para las
variedades vegetales partié de los floricultores. La situacion se originé por la posibilidad
de no venta a los productores de flores de los Gltimos cultivares desarrollados en el
mundo, ante la posibilidad de que se multiplicara el material en el pais por parte de
laboratorios de cultivo de tejidos, sin pago de regalias, circunstancia que ocurria por
no existir una legislacion de proteccion de variedades comerciales.

Lo anterior conllevé a presentar un proyecto al respecto a la Comunidad
Andina, lo cual se plasmo en la Decision 345 del 29 de octubre de 1993 de la Comisién
del Acuerdo de Cartagena, llamada: Régimen Comun de Proteccion a los Derechos
de los Obtentores Vegetales.

En la Decision 345 se estipuld que los paises miembros otorgarén certificados
" de obtentor a las personas que hayan creado variedades vegetales cuando éstas sean
nuevas, homogéneas, distinguibles y estables y se les hubiese designado una
denominaci6n que constituya su designacion genérica. Sefialandose que para efectos
de la Decision, se entendia por crear, la obtencion de una nueva variedad mediante la
aplicacion de conocimientos cientificos al mejoramiento heredable de las plantas. La
duracién establecida en la Decision es de 20 a 25 afios para el caso de las vides,
arboles forestales y arboles frutales y, de 15 a 20 afios para las demas especies,
contados a partir de la fecha del otorgamiento del titulo.
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El texto de la Decision 345 reconoce los privilegios del agricultor y del
mejorador, pero introduce el concepto de variedad esencialmente derivada, plasmado
en la version UPOV de 1991.

Mediante Decreto 533 del 8 de marzo de 1994 se reglament6 el régimen
comun de proteccion de derechos de los obtentores de las variedades vegetales. En
el mismo se ratific que el ambito se extendia a todos los géneros y especies boténicas,
lo cual corresponde a la version UPOV de 1991 y se designé como autoridad nacional
competente al Instituto Colombiano Agropecuario -ICA- para la aplicacion del régimen
de proteccion de las variedades vegetales, asigndndose las funciones que éste debe
cumplir para tal fin. Ademds, se establecio el registro nacional de variedades vegetales
protegidas en cabeza del ICA.

El ICA mediante Resolucion 1974 del 27 de mayo de 1994, asigné las funciones
correspondientes a la aplicacion del régimen de proteccion a las variedades vegetales
a la Division de Semillas de la Subgerencia de Prevencion y Control y a través
de la Resolucion 1.893 ordené la apertura del Registro Nacional de Variedades
Protegidas y estableci6 el procedimiento para la Obtencién del Certificado de Obtentor
y dict6 disposiciones complementarias. En el mismo, se amplié el ambito del articulo
4 de la Decision 345, el cual sefialaba la aplicacién de conocimientos cientificos al
mejoramiento heredable de las plantas para la obtencién de variedades como el
procedimiento para las variedades objeto de derechos de obtentor. En la Resolucién
no se especifica el método para obtencion de la variedad, lo cual abre espacio para
obtencion de variedades por los agricultores a través de métodos tradicionales.

La Resolucién 1.893, concede explicitamente los privilegios del agricultor y
del mejorador, eliminando el concepto de variedad esencialmente derivada en el texto,
lo cual aproxima la reglamentacion a la version UPOV 1978. En la misma los derechos
de obtentor se establecen por un plazo de 20 afios para drboles y vides y de 15 afios
para el de los demas cultivos.

Aparte de la existencia de la Decision 345, el Decreto Reglamentario de la
mismay las Resoluciones Operativas del ICA para la implementacion de los derechos
de obtentor, el Congreso de la Republica expidié la Ley 243 de 1995, por medio de la
cual se aprobd la version de UPOV de 1978, Ley que fue declarada exequible por la
Corte Constitucional mediante Sentencia C-262196 de junio 13 de 1996. Colombia
fue admitida oficialmente como miembro de la UPOV el 13 de agosto de 1996, entrando
en vigor la adhesién el 13 de septiembre del mismo aiio.
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Lo anterior seiiala la vigencia de dos legislaciones de DPI sobre variedades
vegetales, la Decisién 345 de ambito supranacional, la cual tiene provisiones del Acta
UPOV de 1991 y la Ley 243 de 1995, que transcribe la versién de 1978, con algunas
incongruencias entre las mismas.

La mayoria de las variedades consignadas en el Registro Nacional de
Variedades Vegetales de Colombia son flores ornamentales. A diciembre de 1998,
segin informacion difundida en la Gaceta de Obtentores de Variedades Vegetales,
existen concedidos 101 registros para rosas, 55 para claveles, 30 para crisantemo, 6
para astromelias, 2 para arroz y 2 para soya.
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POLITICAS EN VENEZUELA PARA EL MANEJO DE LOS
PRODUCTOS Y PROCESOS DERIVADOS DE LA INVESTIGACION
AGROPECUARIA EN LO REFERENTE A LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

Lara, F.', Miranda, F.', Troconis, J.' y R.Vargas?
Introduccién

La Globalizacion de Mercados y la Estructuracion de Bloques Regionales,
constituyen hechos incontrovertibles, a los cuales estdn llamados a participar nuestros
paises, con el mandato expreso de que incorporemos el Sistema de Proteccion
Intelectual (PSI) a los programas de investigacion agricolas que llevan a cabo nuestras
Instituciones, todo ello bajo los lineamientos internacionales establecidos con la
Organizacion Mundial del Comercio (OMC), la Unién para la Proteccion de las
Variedades Vegetales (UPOV), la Comunidad Andina de Naciones (CAN), entre
otras, para implementar los tratados suscritos por Venezuelay otros paises de América
del Sur, entre los que destacan el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionado con el Comercio (ADPIC), el Convenio Internacional
para la Proteccion de las Obtenciones Vegetales tuteado por la Union para la
Proteccién de Obtenciones Vegetales (UPOV) y los Regimenes Comunes de la CAN
para proteger los Derechos de Propiedad Industrial y los Derechos de los Obtentores
de Variedades Vegetales, mediante las Decisiones 344 y 345 de esa Comunidad.

En este contexto, los objetivos del presente trabajo son:

o Presentar las politicas, estrategias y acciones iniciadas en Venezuela para gerenciar
la proteccion intelectual de los productos y procesos desarrollados por la
investigacion agropecuaria del FONAIAP y otras organizaciones del Sistema de
Innovacion Tecnolégica.

¢ Promover la discusion de estos topicos en el marco de los objetivos definidos para
este evento.

! Investigador de FONAIAP.
2 Gerente General de FONAIAP, Venezuela. Via el Limén, Maracay, Estado Aragua, Venezuela.

127



El caso Venezuela

La complejidad y el alcance de la actividad en investigacion agricola y
desarrollo tecnoldgico ejecutado por el FONDO NACIONAL DE
INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (FONAIAP) de Venezuela, como
Instituto Auténomo adscrito al Ministerio de Agricultura y Cria (MAC), constituye
un reflejo representativo del acontecer cientifico y tecnolégico nacional en esta area,
lo cual se corresponde con su mision institucional orientada a la investigacion y
desarrollo sustentada en la demanda. El proceso reciente de transformacién
institucional incorpor6 ajustes importantes en la orientacion de politicas entre los cuales
merece destacarse las acciones tendentes hacia la incorporacién de los Derechos de
Propiedad Intelectual hacia los productos y procesos desarrollados en el plan de
investigacion, tal como de detalla en los Graficos 1,2y 3.

Otras contribuciones significativas a la investigacién agricolas en Venezuela,
son aportados por el Sistema de Educacién Superior, representadas por las actividades
de investigacion canalizadas'por los Consejos de Desarrollo Cientifico y auspiciadas
por el Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnolégicas (CONICIT).
Sin embargo, el grado de adaptacién institucional al SPI, puede considerarse en fase
inicial de implementacién.

Politicas oficiales relacionadas con la propiedad intelectual en Venezuela

Politicas Nacionales y Sectoriales

Actualmente en Venezuela se estd desarrollando un intenso proceso de
cambios politicos, econdmicos y sociales orientado a producir importantes
transformaciones en la organizacion de la Administracién Publica Nacional, el sistema
economico y social, manteniendo las normales relaciones determinadas por los acuerdos
existentes en las dreas bajo analisis, con la finalidad de fortalecer y dar continuidad a
los planes y programas fundamentales del acontecer nacional.

En materia internacional las autoridades venezolanas autorizadas de los
Ministerios de Agricultura y Cria, Industria y Comercio, Relaciones Exteriores,
CONICIT y el mismo FONAIAP, han emitido opiniones formales sobre la ratificacion
oinicio de politicas y estrategia de apoyo a las comunidades bajo su ambito de influencia
para jerarquizar los sectores cientifico, tecnolégico y agricola, como parte de la
estrategia para lograr la incorporacion de aquellos instrumentos relacionados con los
derechos de Propiedad Intelectual que permita reforzar la incorporacion de Venezuela,
en la concepcion moderna sobre la materia.
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Politicas de FONAIAP sobre Propiedad Intelectual

En el &mbito de politicas del FONAIAP, luce pertinente referir que
tradicionalmente, sus planes y programas de investigacion agricola al igual que sus
homélogos de la region, se han disefiado y ejecutado sin la orientacién de politicas
institucionales de proteccion de la Propiedad Intelectual. Esto ha impedido la obtencién
de los beneficios derivados de la implementacién de aquella, tales como el
fortalecimiento del patrimonio institucional y el mejoramiento de la vinculacién con
nuestros clientes y usuarios, mediante negociaciones en armonia con la funcién social
contemplada en nuestra misién como Instituto Auténomo.

Como ejemplos ilustrativos de la situacion descrita, podemos citar las
- sistematicas contribuciones del FONAIAP al fortalecimiento de la competitividad de
las cadenas agroalimentarias nacionales de maiz, arroz, caiia de azicar y leguminosas,
sin que esto haya representado un retorno econémico tangible para la institucion,
para ser reinvertido en nuevos programas de mejoramiento genético y agrondmicos
de estos u otros cultivos. Igual consideracién es valida para el impacto de las
investigaciones sobre inmunobioldgicos y sanidad animal desarrollados en nuestro
Instituto de Investigaciones Veterinarias, que permitieron la consolidacién de las
agroindustrias avicola, y de otros rubros animales en el pafs, mediante el desarrollo de
vacunas apropiadas y tecnologias conexas a estas areas. .

Por otra parte, luce inapropiado adjudicar a la indebida aplicaci6n de derechos
de proteccion, las distorsiones perversas que se pudieran presentar en el intercambio
de material genético, ya que la principal causa pareciera responder a la ausencia de
politicas institucionales, nacionales y regionales que apoyen la aplicacion de estos
derechos, debido a que la proteccién de cualquier material genético, no impide su
utilizacién para fines de investigacion y desarrollo de nuevas variedades y otras
tecnologias, por parte de un tercero, quien a su vez debe ser respetuoso de la existencia
de tal derecho. Esta precision explica que la proteccion intelectual per se, no es un
instrumento de restriccion para el intercambio de material genético animal o vegetal
ni de conocimientos asociados a ésta. '

Adicionalmente, podemos mencionar que la carencia de una cultura
institucional sobre Propiedad Intelectual, desarrollada al amparo de coherentes politicas
institucionales, han dificultado el aprovechamiento de los potenciales beneficios
derivados de los derechos de propiedad de productos, tecnologias o material bioldgicos
generados por nuestra institucion.
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En el contexto sefialado, se presentan las acciones iniciadas por el FONAIAP
de Venezuela, para armonizar el Plan Estratégico de Investigacion, Desarrollo e
Innovacion Tecnoldgica (IDEINT) con el SPI, cuyos aspectos resultantes incluyen la
transformacion estructural y operativa de la Institucion, para privilegiar la investigacion
por demanda, fortalecer la negociacion y vinculacion de los productos y procesos,
con actores externos; desarrollar la cultura de su personal en Proteccion Intelectual
para incorporarla a su programa de ID, TT, y servicios. También se ha fomentado la
vinculacion con organizaciones con competencia en Propiedad Intelectual de caracter
Nacional ( Servicio Autonomo de Propiedad Intelectual adscrito al Ministerio de
Industria y Comercio) e Internacionales (UPOV, OMPI, ICA de Colombia, INASE
de Argentina y Uruguay).

Como consecuencia de otras acciones relevantes que ha ejecutado el
FONAIAP, en el ambito de la Propiedad Intelectual, se destacan los productos
obtenidos de las consultorias de Valorizacion de Tecnologias y Privatizacién de
Capacidades Institucionales, apoyados por el Convenio 13113 - IICA - FONAIAP.
Este proceso permitié hacer un analisis del Programa de Investigacion conformado
por 162 proyectos, estructurados en 15 lineas de trabajo, ejecutados en 18 Centros
que agrupan 54 Unidades Ejecutoras distribuidas en el territorio Nacional,
correlacionandolos con las distintas modalidades de proteccion de la PI, aplicables al
tipo de producto, proceso o material bioldgico resultante, cuyo resumen se presenta
en el Cuadro 1, donde se ilustra la riqueza de posibilidades de proteccion de nuestros
productos y proceso, en funcién de las estrategias especificas que se disefian al
respecto, las cuales deberan considerar los aspectos econdmicos y los mercados
potenciales donde se comercializarian tales productos.

Finalmente, la representacion de Venezuela, manifiesta su disposicion de
participar en procesos regionales conducentes al fortalecimiento de las capacidades
de las Instituciones Nacionales de Investigacion Agricolas, disefiados para responder
a las exigencias y desafios inherentes a los Derechos de PI en el sector ciencia y
tecnologia. Asi mismo esta representacién recomienda la organizacion de eventos de
naturaleza complementaria a nivel nacional, subregional y regional, para garantizar
un desarrollo equilibrado de los distintos paises en la aplicacion de politicas integradas
de proteccion de la PI, en el ambito de la investigacion agricola. Con este propdsito,
ofertamos la contribucion de nuestras capacidades para asumir posiciones de
cooperacion y coordinacion en los ambitos de la Region Andina, América Central y el
Caribe.
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Cuadro 1. Posibles formas de proteccién intelectual para productos y procesos
desarrollados por los proyectos de investigacion del FONAIAP

Tipos de Propiedad Intelectual (121)

Lineas de Investigacién COV| PDI| DIDA| Si| NOPROT| Total
(a) (b) © @ (e)
1 |Obtencién nuevas variedades 15 12 14| 15 19 75
2 [Mangjo Integral del Cultivo 0 22 331 33 34 122
3 |Evaluacién Recursos Fitogenéticos 0 15 16| 16 15 62
4 |Control Biolégico varios tipos 0 6 6 3 6 24
5 |Frutales: varios tipos (+ Bananos) 0 10 151 15 16 56
6 |Suelos: manejo, fertilizantes 0 4 10 10 10 34
7 _|Sist. Produccién: vados 0 1 6 6 6 19
8 [Museo de Insectos o 1 3 3 3 10
9 |Agrometereologia 0 1 1 1 1
10 [Forrajes y Alimentos Animal 0 3 3 3 3 12
11 [Pesca, varios tipos y sistemas 0 20 231 23 24 90
12 |Bovinos: alim., genética, manejo, o 18 201 20 20 78
etc.
13 |Porcinos: alim., manejo, otros 0 2 2 2 2 8
14 |Caprinos y Ovinos: alim, manejo 0 2 2 2 2 8
Subtotales 15 122 160 67 626

a. Certificado de Obtentor.

b. Patente de Invencion.

c. Derecho de Autor.

d. Secreto industrial.

e. No Protegible = No apropiable
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ANEXO 1

Bases Legales y Técnicas de la PI en Venezuela y su aplicacion

La Decision 344 de la CAN es la base legal para la aplicacién y control sobre
Derechos de Autor (DA), Patente de Invencion (PDI), Secreto Industrial (SI),
Marcas (M) y Denominacién de Origen (DO).

Esta ley supranacional complementa la vieja Ley Nacional de Propiedad Industrial
de 1955 que esta revisando el (/Iongreso.

Su autoridad de aplicacién segin la LEY ORGANICA DE ADMINISTRACION
CENTRAL (LOAC) es el MIC, quien delega en su 6rgano de adscripcion SAPIL.

El nimero de casos de PDI, DA, SI, M y DO que ha tramitado el SAPI en el
periodo 1995 - 1999 es de significativo crecimiento segun el Dr. Francisco Astudillo.

La Proteccién de Variedades Vegetales en Venezuela tiene su base legal en el
Régimen Comin de Proteccion de Variedades Vegetales publicado como la
Decision 345 de la CAN, y su Reglamento de Aplicacion en Venezuela vigente
desdeel 11.01.1999.

La autoridad de aplicacion segiin la LOAC es el SAPI, con apoyo del SENASEM
del FONAIAP, como 6rgano auxiliar para la verificacion del criterio de novedad
(N) de la variedad y de los ensayos para evaluar la expansion genética de
Distinguibilidad (D), Uniformidad (U) y Estabilidad (E), bajo los protocolos
adaptados de la UPOV, aceptados por el SAPI y reportados al Comité Subregional
para la Proteccion de Variedades Vegetales (COSUPROVAR) de la CAN.
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INVESTIGACION AGRICOLA Y PROPIEDAD INTELECTUAL
EN EL PERU

Begoiia Venero Aguirre'

En el Peru, los resultados de la investigacion agricola pueden ser Protegidos,
principalmente, a través de dos modalidades de Proteccion de la Propiedad Intelectual:

 Las patentes de invencion.(Ciertas invenciones relacionadas con el campo agricola
también pueden ser protegidas a través de patentes de modelo de utilidad. A titulo
de ejemplo se pueden citar dos patentes de modelo de utilidad concedidas para un
arado andino y una trilladora a nombre del Banco Agrario del Pert y la Cooperacion
Técnica del Gobierno Suizo.)

* Los certificados de obtentor de variedades vegetales.

Las patentes de invencién
El marco legal vigente sobre este tema esta constituido por:

o La Decision 344 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena que establece un
Régimen comun sobre propiedad industrial;
La Ley de Propiedad Industrial aprobada por Decreto Legislativo N° 823.(Esta
Ley fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de abril de 1996 y entré
en vigencia en mayo de 1996.)

e La Ley de Propiedad Industrial aprobada por Decreto Legislativo N° 823. Esta
Ley fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 24 de abril de 1996 y entr6
en vigencia en mayo de 1996.

¢ El Convenio de Paris para la proteccion de la propiedad industrial.

En el Peru, a diferencia de otros paises, las variedades vegetales no se encuentran
excluidas de la patentabilidad (El inciso c) del articulo 7 de la Decision 344, concordante
con el inciso c) del articulo 28 de la Ley de Propiedad Industrial, excluye de la
patentabilidad las especies y razas animales (pero no a las variedades vegetales) y
son patentables, en la medida en que cumplan con los requisitos de patentabilidad:
novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial.

Las invenciones biotecnoldgicas fueron admitidas a la patentabilidad desde el
1 de enero de 1994, con la entrada en vigencia de la Decision 344. Cabe destacar
ciertas disposiciones de la Decision 344 que son especialmente relevantes en materia
de invenciones biotecnologicas agricolas:

! Jefa de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologias del INDECOPI desde abril de 1994.Calle
Prosa 138 San Borja, Lima 41, Per.
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¢ El inciso a) del articulo 6 de la Decision 344, concordante con el inciso a) del
articulo 27 de la Ley de Propiedad Industrial, establece que no se consideraran
como invenciones, los descubrimientos.

e El inciso b) del articulo 6 de la Decision 344, concordante con el inciso b) del
articulo 27 de la Ley de Propiedad Industrial, seiiala que no se consideraran
invenciones “los que tengan por objeto materias que ya existen en la naturaleza, o
una réplica de las mismas”. Al respecto, el articulo 1 del Decreto Supremo N°
010-97-ITINCI precisa lo siguiente: “La limitacion establecida en el inciso b) del
articulo 27 del Decreto Legislativo N° 823 s6lo incluye las plantas y los animales.
Los microorganismos y los procedimientos que involucren materias que existen
en la naturaleza o réplicas de las mismas no estan incluidas en dicha limitacion y
podrian por lo tanto ser considerados invenciones.”

o El inciso b) del articulo 7 de la Decision 344, concordante con el inciso b) del
articulo 28 de la Ley de Propiedad Industrial, excluye de la patentabilidad las
invenciones que sean evidentemente contrarias a la preservacion de los vegetales
o a la preservacion del medio ambiente.

Asimismo, son patentables otros frutos de la investigacion agricola tales como
las composiciones reguladoras del crecimiento vegetal, los métodos para inhibir las
enfermedades de las plantas, etc.

En el Peru se presentan alrededor de 1000 solicitudes de patente de invencién por
afio. Menos del 5% de estas solicitudes corresponden a inventos peruanos.
Actualmente, se encuentran en tramite 45 solicitudes de patente para invenciones
relacionadas con los resultados de la investigacion agricola con la clasificacion AO1B,
AOIC, AOID, AOIF, AOIG, AOIH, AOIM y AOIN. Estos resultados fueron
obtenidos de una biisqueda en la base de datos de la Oficina de Invenciones y Nuevas
Tecnologias del INDECOPI. Cabe precisar que las solicitudes de patente de invencion
son clasificadas de acuerdo a la Clasificacion Internacional de Patentes, utilizada a
nivel mundial. Estas 45 solicitudes corresponden a:

AO01B (trabajo de la tierra en agricultura o en silvicultura; partes constitutivas o
accesorios de maquinas o instrumentos agricolas, en general)

_ AOIC (plantacion; siembra; fertilizacion)

- A01D (recoleccion; siega)

AOIF (tratamiento de la recoleccion; prensas de heno y paja; dispositivos de
almacenamiento de productos agricolas u horticolas).

2 Este Decreto Supremo fue publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 6 da junio do 1997 y entré
en vigenciael 7 de junio de 1997.
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A01G (horficultura; cultivo de legumbres, flores, arroz, frutos, vid, lipulo o algas;
silvicultura; riego) AO1H (novedades vegetales o procedimientos para su obtencion;
reproduccion de plantas por técnicas de cultivo de tejidos).

AOIM (captura o caza de animales, aparatos de destruccién de animales o plantas
perjudiciales).

AOIN (conservacion de cuerpos humanos o animales o de vegetales, o de partes de
ellos; biocidas, en tanto sean desinfectantes, pesticidas, herbicidas; productos que
atraen o repelen a los animales perjudiciales; reguladores del crecimiento de los
vegetales).

Es posible que existan otras solicitudes de patente en tramite para otro tipo de
invenciones también relacionadas con la investigacion agricola que correspondan a
otras clasificaciones y, por lo tanto, no hayan sido incluidas en esta busqueda.

De estas 45 solicitudes, 6 corresponden a invenciones nacionales (alrededor
del 13%). Entre estas 6 solicitudes destaca la siguiente:

Nuamero de solicitud: 000907.97

Titulo de la invencidn: Sistema de riego.Se refiere a un sistema de riego por gravedad,
que funciona alternativamente como goteo o miniaspersion, aplicable en huertos
familiares, biohuertos, en dreas de pequeiia produccion comercial, en areas de
andeneria y terrazas y en areas de laderas. Esta compuesto por una linea principal,
una linea multiple de distribucion de riego y una linea de aplicacion de riego perforada
portaorificios, relacionada a las hileras de plantas a regar. Es econdmicamente rentable
debido a la simplicidad de sus componentes: tubos de PVC, filtros y accesorias.

Solicitante: Instituto Nacional de Investigacion Agraria del Pert

Mencidn expresa merece también la patente con titulo N° 3.042, ya caduca,
uno de cuyos titulares es una universidad nacional.

Numero de Solicitud: 053098.82

Titulo de la invencién: Maquina trilladora manual para quinua y leguminosa. Consiste
de un eje de acero macizo, que permite en sus extremos dos secciones longitudinales
planas, donde la seccion izquierda recibe por medio de un acople circular a una manivela
de fierro fundido que impulsa al cilindro de la trilla y va ajustada al eje por medio de un
perno. Dicha manivela termina en un mango de madera donde se aplica la fuerza
manual. Al lado de este acople existe una polea de mando en forma de “V” que
impulsa a la parte opuesta de la maquina.
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Solicitantes: Universidad Nacional Agraria La Molina / Comision Nacional de
Propiedad Social

La Autoridad Nacional Competente es, la Oficina de Invenciones y Nuevas
Tecnologias del INDECOPI, la que actia como primera instancia administrativa. La
Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI actiia como segunda instancia
administrativa’.

Los certificados de obtentor de variedades vegetales

El marco legal vigente sobre este tema esta constituido por la Decision 345
de la Comision del Acuerdo de Cartagena que establece un Régimen comin de
proteccion a los derechos de los obtentores de variedades vegetales del Reglamento
de proteccion a los derechos de los obtentores de variedades vegetales aprobado por
Decreto Supremo N° 008-96-ITINCI.*

El Registro Nacional de variedades vegetales protegidas se encuentra abierto
a la presentacion de solicitudes desde el 7 de mayo de 1996. Desde ese momento, se
opto por hacer protegibles, todos los géneros, y especies botanicos.

La Ley General de Semillas, de mayo de 1980, aprobada por Decreto Ley N°
23.056 hacia referencia a un Registro de creaciones, fitogenéticas protegidas®*. No
obstante, este registro nunca llego6 a existir dado que nunca se dictd el reglamento
respectivo.

El Reglamento, de proteccion a los derechos de los obtentores de variedades
vegetales ha adoptado los plazos maximos de proteccion previstos por la Decision
345:25 aiios (para vides, arboles forestales, arboles frutales, incluidos sus portainjertos)
y 20 aiios (para las demas especies), contados desde el otorgamiento del certificado
de obtentor.

3 Las resoluciones que expide el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual
.pueden ser impugnadas en la via judicial, en primera instancia, ante la Sala Civil de la Corte Suprema de
Justicia de la Republica. Las resoluciones que expide dicha Sala pueden ser apeladas, en segunda

instancia, ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la Republica.
4 Este Decreto Supremo fue publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 6 de mayo de 1996 y entré
‘en vigencia el 7 de mayo de 1996.

3 Articulo 14, Ley General de Semillas Vegetal, “El Registro de Creaciones Fitogenéticas Protegidas™,
-incluir todas aquellas que puedan ser objeto de un “Titulo de Obtenci6én Vegetal” mediante el cual se

confiere a su poseedor el derecho transferible, y heredable. El Ministerio de Agricultura y Alimentacién
dictara un Reglamento especifico, con el fin de regular y normar el derecho de los autores o creadores.”
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Actualmente se encuentran en tramite 19 solicitudes de certificado de obtentor.
Hasta el momento no se ha otorgado ningiin certificado de obtentor. 10 de estas
solicitudes ya han sido objeto de una publicacion en el Diario Oficial “El Peruano”:

Expediente Especie Solicitante Situacién actual
000396/1996-OIN | Marigold | Agricola Barranca S.A. | En examen técnico en
. PRONARGEB
000397/1996-OIN Marigold | Agricola Barranca S.A. | En examen técnico en
. PRONARGEB
000613/1996-OIN Algodén | Teresifia Silva vda. de En examen técnico en
Massaro PRONARGEB
Alberto Massaro Silva
Martha Massaro Silva
000763/1996-OIN Algodén | FONAGRO-Chincha En examen técnico en
PRONARGEB
000093/1997-OIN Algodén | Fundaci6n para el En examen técnico en
Desarrollo Algodonero | PRONARGEB
— FUNDEAL
000064- 997/0OIN Algodén | Fundacién para el En examen técnico en
Desarrollo Algodonero | PRONARGEB
— FUNDEAL
000098/1997-OIN Algodén | Fundacién para el En examen técnico en
Desarrollo Algodonero | PRONARGEB
— FUNDEAL
000099/1997-OIN Algodén | Fundacién para el En examen técnico en
Desarrollo Algodonero | PRONARGEB
— FUNDEAL
- 000348/1997-OIN Algodén | Asociacién de En examen técnico en
Agricultores de Cafiete | PRONARGEB
000349/1997-OIN Algodén | Asociacion de En examen técnico en
Agricultores de Cafiete | PRONARGEB

En 1996 fueron presentadas 4 solicitudes de certificado de obtentor en 1997,
12;en 1998, 1 yen 1999, 2.

De acuerdo a lo establecido por el Reglamento, la Autoridad Nacional
Competente encargada de ejecutar las funciones administrativas régimen de Proteccion
es la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologias
el INDECOPI(Entre las funciones de la Oficina de Inverciones y Nuevas Tecnologias
destacan:

» Recibiry tramitar las Solicitudes de Certificado de Obtentor.

* Realizar el examen de novedad de las Solicitudes de Certificada de Obtentor que
representa la OINT.
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=  Abrir y mantener un Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas.

= Publicar mensualmente en la Gaceta de la Propiedad Intelectual todos los actos
juridicos relativos a las variedades vegetales; protegidas que sean objeto de
registro.

= Otorgar certificados de obtentor.

= Llevar a cabo las inscripciones, cancelaciones y anulaciones de los certificados
de obtentor, anotandolos en el Reglstro Nacional de Variedades Vegetales
Protegidas.

= Registrar los contratos de licencias que se otorguen, a solicitud del titular del
certificado de obtentor o del licenciatario.

Las demas facultades administrativas que le otorga la Decision 345 de la Comision
del Acuerdo de Cartagena), en tanto que las funciones técnicas son ejercidas por el
Programa Nacional de Recursos Genéticos del INIA (Entre las funciones del Programa
Nacional de Recursos Genéticos y Biotecnologia cabe mencionar:

o Establecer los criterios y los procedimientos para la realizacién de los examenes
~ de distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad de una variedad, en coordinacién
con la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologias.

¢ Validar los examenes realizados por el obtentor, de la distinguibilidad, homogeneidad
y estabilidad de una variedad; emitir concepto técnico y establecer en coordinacion
con la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologias del INDECOPI, los acuerdos
de colaboracidn con otras instituciones nacionales o extranjeras para los fines que
se sefiala en el presente inciso.

e Validar, para la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologias del INDECOPI, el
depésito de material vivo en el campo del obtentor, en una institucion cientifica, ya
sea nacional, o de otro pais miembro del Acuerdo de Cartagena, o de uno que
conceda trato reciproco y que cuente con la legislacion sobre proteccion a los
derechos de los obtentores de variedades vegetales de reconocimiento internacional.

o Establecer los mecanismos de homologacion de los examenes practicados en el
extranjero, para acreditar los requisitos de distinguibilidad, homogeneidad y
estabilidad.

Emitir informe de registrabilidad.
Publicar el Boletin Anual del Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas.

Las demas facultades técnicas que le otorga la Decision 345 de la Comision de Acuerdo
de Cartagena).

Cabe mencionar que el articulo 9 del Reglamento prevé la posibilidad de
que otra institucion nacional o extranjera emita concepto técnico, en caso se trate
de una solucidn presentada a nombre del INIA, por ejemplo.
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Casos Especiales

PROPRIEDADE INTELECTUAL E A PESQUISA AGRiCOLA
(CASO DA CANA-DE-ACUCAR)

William Lee Burnquist'

Na regido tropical e subtropical do hemisfério Norte e Sul, incluindo
a Africa, mais ou menos 80 paises estdo envolvidos na produgciio de cana e
subseqiientemente, aciicar-de-cana. Mas especificamente, na América do
Sul.

A América do Sul tem aproximadamente 6 milhdes de hectares de cana,
seguida por outros paises como a Argentina (270.000), a Colombia (397.515), etc. A
maior parte dos paises da América do Sul produz cana em maior ou menor escala,
estando a maior concentrag¢io no Brasil.

A Cana na América do Sul

| Pais (ha) 1998
América do Sul 6.051.477
Argentina 270.000
Bolivia 93.000
Brasil 4.944.018
Colombia 397.515
Equador 70.000
Guiana Francesa 70
Guiana 44.265
Paraguai 58.000
Peru 52.009
Suriname 2.200
Uruguai 3.400
Venezuela 177.000

Aproximadamente 5 milhdes de hectares de cana estdo plantados no Brasil o
que representa 25% da produgdo mundial (300 milhdes de toneladas de cana). A
produgdo de agucar no Brasil é de 14,5 milhdes de toneladas/ano. A produgédo de
cana no Brasil esta tanto para o 4lcool como para o agicar, sendo a produgio de
alcool de quase 15,3 bilhdes/litros/ano.

' Eng. Agronomo da COPERSUCAR. Gerente de Fitotecnia do CTC.Centro de Tecnologia , Bairro
Santo Antonio s/n°, Caixa Postal 162, 13400-970, Piracicaba, SP, S3o Paulo.
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Existem no Brasil aproximadamente 350 unidades industriais. No Brasil as
empresas sdo privadas, diferentes de outros paises da América do Sul, onde empresas
do governo produzem agucar e dlcool.

Cana-de-Acicar no Brasil
As principais caracteristicas da produgdo aparecem a continuago:

5 milhGées de hectares

25% da produg@o mundial

300 milhdes de toneladas de cana
14,5 milhes de toneladas de agucar
15,3 bilhdes de litros de alcool

350 unidades industriais

50 mil produtores

Além das unidades industriais, no Brasil existem os produtores independentes,
ou seja, que s6 produzem a cana e vendem para a usina ou para a unidade industrial.
No Brasil existe a figurado industrial e do produtor; normalmente o industrial tem a
indistria e grande parte da terra. Atualmente, 60 a 70% da cana produzida no Brasil
¢ produzida pelo industrial. Em geral o produtor de cana-de-agtcar no Brasil ¢ médio
ou grande produtor, isso na regido do Estado de Sdo Paulo, diferente do México onde
o produtor independente tem grande importéncia, pois existem milhares de produtores
em pequenas areas (areas de até 1 hectare).

Observando o Setor Produtivo Agricola Total, vemos que a agricultura é
uma atividade muito importante no Brasil.

O Setor Produtivo Agricola (valor bruto em milhdes de RS)

1998 | 1999 1998 1999
TOTAL 41096 39732 -3%
Soja 0,26 0,25 8263 7384 -10%
Cana 18,65 15,89 6312 5390 -14%
Café benef. 164,73 162,65 5690 3764 -34%
Milho 0,15 0,16 4634 5167 +11%
Arroz 0,31 0,30 2632 3436 +31%
Laranja 4,75 3,93 1951 1798 -8%
Feijao 0,88 0,89 1950 2707 +39%
Banana 0,38 0,41 1907 2129 +12%
Mandioca 77,45 81,92 1501 1645 +10%
Tomate 0,46 0,35 1268 945 -26%
Qutros (10) 4988 5367 +5%

Fonte: CNA, Gazeta Mercantil 22/07/1999
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O valor bruto da produgio diminuiu de 1998 para 1999 aproximadamente
3%. O maior produto aqui no Brasil € a soja, que em 1998, representou 8.263 milhdes
de reais € em 1999, 7.384 milhdes de reais, onde ocorreu uma redugao de 10%.

A cana vem em 2° lugar. Em 1998, teve uma queda muito grande na produgio
de cana, o que ndo indica uma diminuigdo na produgdo e sim uma diminuig¢do no
prego do produto. Em 1999, a produgdo de cana foi maior que em 1998, s6 que o
preco da cana em 1999 estava menor.

O café aparece como a terceira cultura importante no Brasil, mas também
teve uma queda substancial em seu produto, ultrapassado pelo milho, que foi um dos
poucos produtos agricolas cujo valor bruto aumentou.

Também o arroz teve um sensivel aumento em seu produto.

Este quadro quer demonstrar quanto dinheiro esta envolvido na produgio
agricola, e mostrar que se uma pequena parte do valor da produgdo agricola fosse
revertido para a pesquisa, ja seria um valor consideravel, muito mais do que temos
hoje para trabalhos de pesquisa.

A distribui¢io de cana no pais 1995

Voltando a cana, sua maior concentragdo na América do Sul é no Brasil,
quase a metade da produg@o de cana-de-agiicar no Brasil estd concentrada no Estado
de Sdo Paulo, porém, quase todos os estados brasileiros tém produgéo de cana-de-
agucar, demonstrando assim, a importancia da cana no Brasil.

Estado Area (ha) Producio (t)
Sio Paulo 2 260 000 175. 000. 000
Alagoas 450 000 21. 750. 000
Pernambuco 417 000 19. 260. 000
Minas Gerais 267 000 16. 700. 000
Parana 255000 20. 430. 000
Outros 911 000 50. 560. 000
Total 4 560 000 303. 700. 000
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A COPERSUCAR possui um programa de melhoramento genético de cana-
de-agtcar desde 1970, o qual leva a sigla SP, reconhecida internacionalmente como a
sigla das variedades produzidas pela COPERSUCAR. Existem outros institutos, tal
como o IAC, que produz a variedade IAC. O Ministério da Industria e do Comércio
tinha um programa de melhoramento através do Planagiucar, o qual produzia as
variedades do Brasil, representado pela sigla RB. Hoje o governo ndo tem mais esse
programa nacional de melhoramento genético, mas ele foi assimilado pelas
Universidades Federais de Sdo Paulo, Pernambuco, Alagoas, Parana, Minas Gerais
e a Rural do Rio de Janeiro. Essas universidades criaram uma associagio que produz
variedades da sigla RB. Existe ainda, uma usina especifica, um engenho, como a
Usina da Barra, em Séo Paulo, que tem o seu programa de melhoramento produzindo
as variedades PO.

Desta forma, podemos contabilizar no minimo quatro diferentes institui¢des
no Brasil, entre publicas e privadas, incluindo uma rede de universidades federais que
produzem variedades de cana. Resumindo, segue a tabela abaixo:

Instituicdo Tipo de Cultivares
— Centro de Tecnologia COPERSUCAR — cultivares SP
— Instituto Agrondmico de Campinas — cultivares 1AC
— Universidade Federal de Sao Carlos (SP) — cultivares RB
— Universidade Federal de Pernambuco — cultivares RB
— Universidade Federal de Alagoas — cultivares RB
— Universidade Federal de Parana — cultivares RB
— Universidade Federal de Vigosa — cultivares RB
— Universidade Federal de Rural do RJ — cultivares RB
- Usina da Barra ' - cultivares PO

Melhoramento Genético

Assim como outras espécies vegetais, o programa de melhoramento da cana-
de-agiicar demora bastante e é muito caro.

A 1* fase de cruzamento ¢ seguida da fase de sele¢des iniciais e testes de
doencas, onde sdo selecionadas as plantas iniciais, fazendo-se testes contra doengas,
estabelecendo-se as caracteristicas gerais daquelas variedades. Esse processo leva
em geral 6 anos, incluindo os teste de produgdo, teor de aglcar e até testes para
doengas.
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Depois desta fase, existem os ensaios de competi¢do, que sdo avaliagdes em
diferentes locais, com lineamento estatisticos apropriados para medir a influéncia do
ambiente naquelas variedades, o que também é um processo bastante demorado e
caro, ou seja, para desenvolver uma nova variedade de cana € necessario de 12 a 15
anos de desenvolvimento.

Este censo de variedades que aparece a continuagdo demonstra que 33,3%
da area do Estado de Sdo Paulo é ocupada pela variedade da COPERSUCAR (SP),
mas a COPERSUCAR n#o ocupa 42% da area de Sdo Paulo e sim de 15 a 25%. Isto
quer dizer que além da COPERSUCAR, outras empresas utilizam a variedade SP,
por isso o seu interesse pela propriedade intelectual.

% da area do Estado de Sdo Paulo 1998

RB72454 23,5
SP70-1143 11,0
SP79-1011 99
SP80- 1842 6,3
RB785148 49
RB806043 4,7
RB835486 45
RB835089 39
SP71-6163 34
SP81-3250 2,7
Outras (+25) 25,2

TOTAL SP=33.3%

Lei de Cultivares (n° 9.456)

Abril de 1997
¢ Institui o Direito de Protegdo de Cultivares.

e Art 8° - A protegdo da cultivar recaird sobre o material de reprodugdo ou de
multiplicagdo vegetativa da planta inteira.

e Art 9° - A protegdo assegura a seu titular o direito a reprodugdo comercial no
territorio brasileiro, ficando vedado a terceiros, durante o prazo de protegdo, a
produgdo para fins comerciais, o oferecimento a venda ou a comercializagéo, do
material de propagagio da cultivar, sem sua autorizagio.
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o Art 10°- Nio fere o direito de propriedade sobre a cultivar protegida aquele que:

I. Reserva e planta sementes para o uso proprio, em seu estabelecimento de
terceiros cuja posse detenha.

II. Usa ou vende como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu plantio,
exceto para fins reprodutivos.

I11. Utilizar a cultivar como fonte de variagao no melhoramento genético ou na pesquisa
cientifica.

IV. Sendo pequeno produtor rural, multiplica sementes, para a doagdo ou troca,
exclusivamente para outros pequenos produtores rurais, no ambito de programas
de financiamento ou de apoio a pequenos produtores rurais, conduzidos por 6rgaos
publicos ou organizag¢des nao-governamentais, autorizadas pelo poder pablico.

e Artl0°

§ 1°N3o se aplicam as disposi¢des do caput especificamente para a cultura da cana-
de-agucar, hipétese em que serdo observadas as seguintes disposi¢Ses adicionais,
relativamente ao direito de propriedade sobre a cultivar.

I. Paramultiplicar material vegetativo, mesmo para uso proprio, o produtor obrigar-
se-4 a obter a autorizagdo do titular do direito sobre a cultivar.

II. Quando, para a concessdo de autorizagdo, for exigido pagamento, ndo podera
este ferir 0 equilibrio econdmico-financeiro da lavoura desenvolvida pelo produtor.

I1I. Somente se aplica o dispositivo no inciso I as lavouras conduzidas por produtores
que detenham a posse ou 0 dominio de propriedades rurais com area equivalente
a, no minimo, quatro mddulos fiscais, calculados de acordo com o estabelecimento
na Lei n®4.504, de 30 de Novembro de 1964, quando destinadas a produgio para
fins de processamento industrial.

IV. As disposigdes deste paragrafo ndo se aplicam aos produtores que,
comprovadamente, tenham iniciado, antes da data de promulgagdo desta Lei,
processo de multiplicagdo, para uso proprio, da cultivar que venha a ser protegida.

Registro de Cultivares

Servigo Nacional de Protegio de cultivares
— 15 cultivares de cana registrados

UPOV

- Technical Working Party 26, Montevideo 1997
— Technical Working Party 27, Angers 1998

— Technical Working Party 28, Ottawa 1999

- ISSCT Workshop, Barbados 2000
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Cultivares registrados:

SP80-185 SP84-2025
SP80-1816 SP84-5560
SP80-3280 SP85-3877
SP80-3480 SP85-5077
SP83-5073 SP86-155
SP83-2847 SP87-344
SP84-1201 SP87-365
SP84-1431 SP87-396

Atualmente, a COPERSUCAR npossui 15 cultivares de cana registrados ou
em processo de registro no Servigo Nacional de Protegdo de Cultivares, com bastante
interesse de registrar no sistema da UPOV. Ficou estabelecido que no International
Society Sugar Culture Technology (ISSCT) Workshop, a ser realizado em Barbados
no ano 2000, sera apresentado o paper que foi produzido para o Technical Working
Party 28, e toda a comunidade de cana-de-aglicar opinara sobre este paper, a fim de
definir o esquema UPOQV para a gestdo do registro da variedade de cana.

Por que registrar cultivares?
— Remunerar a atividade de melhoramento.

— Permitir a aquisi¢@o de outras tecnologias proprietérias, por exemplo genes para
atividades de transformagio genética.

O Estado de Sao Paulo esta investindo 35 milhdes de d6lares no programa
Gendma. Um dos projetos é descobrir 50 mil genes de cana-de-agucar. Atualmente
a maior parte dos genes pertencem as multinacionais, embora o Brasil tenha alguns
genes resistentes a virus. O fato da empresa ter a propriedade intelectual sobre ser
germoplasma permite que ela discuta com as multinacionais a aquisig¢do da tecnologia
necessaria. As multinacionais ndo se associardo as empresas que nio obtiverem
tecnologia de ponta. Por isso,a COPERSUCAR tem feito varios acordos para produzir
variedades transgénicas resistentes a herbicidas, broca, etc.

Antes da implementag8o da Lei de Protegdo de Cultivares a COPERSUCAR
ja tinha um sistema de protec3o, através de contratos voluntarios de cessdo de direito

de uso de cultivares, a COPERSUCAR ja negociava contratos individuais antes de
1997.
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Um dos grandes problemas é a questdo da fiscalizag@o, pois é muito dificil
fiscalizar a nivel de produtor. Para isso a COPERSUCAR desenvolveu um sistema
através de imagens de satélites, onde € possivel verificar através de um programa de
computador a variedade plantada em areas especificas. O que permite uma
fiscalizagdo muito boa (com 95% de acerto) a um custo muito baixo nos quase 5
milhes de hectares de cana no Brasil.
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IV. TRABAJO EN GRUPOS PARA
COMPATIBILIZAR VISIONES O
ALTERNATIVAS DE ACCION CON
RESPECTO A LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD INTELECTUALEN LA
AMERICA DEL SUR
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CONCLUSIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

Fueron formados tres grupos de participantes, constituidos de la siguiente
forma':

Grupol
Moderador: Héctor Figoni
Relator: César Falconi
Participantes: Aida Santana, Belfor Portillo, César Falconi, Enrique Carrasco,

Francisco Astudillo, Héctor Figoni, Judith Asgarali, Magaly Wetzel, Marta Gutiérrez,
Waldo Espinoza, Segundo Urquiaga.

Grupo 2
Moderador: Fernando Ezeta
Relator: Altagracia Rivera de Castillo
Participantes: Altagracia Rivera, Begoiia Venero, Silvia Salazar, EliasFreitas, Enrique

Alarcon, Fernando Ezeta, Juan Carlos Bresciani, Mario Rodriguez Rojas, Nelson
Rivas, Justo Lopez Portillo, Luis Fernando Vieira, Margareth Maia da Rocha.

Grupo 3
Moderador: Roberto Bocchetto
Relator: Gabriel Cerisola
Participantes: Ana Maria Badilla, Fausto Miranda, Gabriel Cerisola, Ivana Vilela,
Jorge Cabrera, Vicente Novoa, Roberto Bocchetto, Marcial Garcia Lobo, Rubén

Vargas, Sonia Couri, German Arias.

Los participantes de los diferentes grupos fueron sometidas las siguientes
preguntas, preparadas por el Comité Organizador del Taller:

! Vea Lista de Participantes adjunta.
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Pregunta n° 1 - ;C6mo adecuar procesos y estrategias de divulgacion y negociacion
de los productos de las investigaciones de los SNIAs y los INIAs a
la nueva realidad de los derechos de propiedad intelectual?

Pregunta n° 2 - ;Cual deberia ser la reaccion de los SNIAs/INIAs en términos de
politicas de gestion y organizacion con relacion a los derechos de
propiedad intelectual en la América del Sur?

Pregunta n° 3 - ;Cuales serian las politicas mas adecuadas formuladas en diferentes

planos, nacionales, regionales y globales, con relacion a los derechos
de propiedad intelectual en la América del Sur?

Respuesta de los grupos a la pregunta n’l:

Grupo 1:

El grupo defini6 que los siguientes aspectos son relevantes para responder a
la pregunta:

e Contexto - proteccion. Es importante, primero, entender el contexto de la
proteccion, en el sentido de conocer e evaluar lo que esta protegido o no.

¢ Tipo de Organizacién. Entender el tipo de organizacion que esta llevando las
negociaciones o divulgacion de las tecnologias, ya sea en forma centralizada o
descentralizada. Segun esto, las estrategias para el manejo de la propiedad
intelectual sera diferentes.

o Capacidad tecnoldgica. Deben ser identificadas las capacidades tecnolégicas
susceptibles de proteccion para definir la estrategia de transferencia. Se debe
entender que la propiedad intelectual es un elemento de transferencia de tecnologia.
Los INIAs deben hacer un esfuerzo para revisar cuales tecnologias se encuentran
disponibles en su cartera o cuales tecnologias deben ser generadas y que al mismo
tiempo, sea elemento de proteccion con potencial de mercado.

¢ Normas y Procedimientos. Establecer normas y procedimientos con respecto a
los derechos de propiedad intelectual relacionados al mandato institucional.

Grupo 2:

¢ Lo primero que se ratifica es el hecho de que existe un gran desconocimiento del
tema, poca cultura institucional (ignorancia inclusive). Existe, en resumen, poca
informacion.

¢ Hay diferentes niveles de conocimiento en los distintos paises de la Region.
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Hay desconocimiento de los detalles en términos de plazos y acuerdos (como el
TRIPS) a nivel nacional.

Los INIAs pueden pues jugar un papel importante en la conscientizacion de los
niveles de decision (autoridades) investigadores y también productos. Hay que
sistematizar, crear un mecanismo para internalizar y divulgar el tema. Los INIAs
pueden hacer por ejemplo, como Embrapa en Brasil, que tomo el liderazgo en la
conscientizacion y posterior logro de la atencion de las instancias competentes
para fines de establecer la base legal necesaria.

Es menester retomar el uso de los instrumentos legales que existan en el pais para
proteger los derechos de propiedad del drea agricola no solo para aplicarlos, sino
también para mejorarlos y completarlos.

La difusioén es importante, no solo debe ser dirigida hacia arriba (autoridades,
legisladores, sino también hacia abajo (centros de investigacion, directivos,
investigadores, usuarios/productores).

Cada INIA tiene que desarrollar su propia capacidad de conscientizar, difundir,
proteger y crear los mecanismos necesarios para enfrentar el problema e influir
sobre los que toman las decisiones.

Crear un FORO INTERNACIONAL/REGIONAL liderado por el IICA y los
PROCIs. Esto se presenta como una necesidad, a fin de que los INIAs adquieran
los mas amplios conocimientos sobre la materia para desempeiiar adecuadamente
el papel de eje que le toca jugar. La cooperacion entre paises es importante en
este contexto.

Hay que adecuar los sistemas y tener la capacidad para saber qué proteger, cuando
proteger, donde proteger.

El reconocimiento del derecho de propiedad no debe verse como un obstaculo,
sino como un incentivo que permitira promover el cambio tecnoldgico.

Grupo 3:

Las instituciones se enfrentan a nuevas demandas.

La propiedad intelectual debe ser considerada como instrumento de competitividad
y beneficio social.

Debe existir un conocimiento profundo de la propiedad  intelectual.
“Socializar el tema PI en las Instituciones”.

Se debe incorporar la propiedad intelectual en las politicas y estructura de la
organizacion.

Se debe internalizar la propiedad intelectual en la planificacion estratégica.
Identificar nuevo mapa de actores.

Definir marcos de referencia de la “negociacion” de los derechos de propiedad
intelectual.
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Es importante incorporar las pautas de PI en los proyectos y convenios de la
Institucion.

Respuesta de los grupos a la pregunta n°2:

Grupo 1:

Para viabilizar el intercambio de germoplasma es necesario:

Dictar normas en cada INIA
Carta de entendimiento — regional

Para esto se debe crear :

Unidad de Propiedad Intelectual.

Politica de Incentivos.

Capacitacion — Gerencia — Investigacion.

Base de datos — Tecnologias Protegidas.

PROCIs - Capacitacion — Gerenciamiento de la propiedad intelectual.
Promover colaboracion CGIAR — capacitacion gestién de la propiedad intelectual.
Poner en practica una politica de incentivos con relacion a obtencion de nuevos
cultivares.

Grupo 2:

Un rapido analisis a nivel de los paises permite concluir lo siguiente:

A Nivel Nacional

Brasil:

Embrapa lanzé un proyecto de conscientizacion, desarrollaron politicas, estudios,
normas y procedimientos (1995/97).

Creo la Secretaria de Propiedad Intelectual (1998).

Hizo gestiones de defensa de la inversion publica en la investigacion agricola.
Existe el Grupo Interministerial de Propiedad Intelectual —GIPI, que contribuye
en la cuestion agricola con la vision de la Propiedad Intelectual de otros Ministerios.

Costa Rica:

Inicio el proceso con una gran campaiia de conscientizacion publica, liderado por
la Universidad, cuyo papel ha sido determinante.

El Ministerio se ha quedado rezagado.

Se crea el organismo nacional de ciencia y tecnologia que abarca todo tipo de
desarrollo tecnoldgico.
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Peru:

Crea en 1993 el INDECOPI para defensa de consumidores, patentes y derechos
de propiedad intelectual.

Hay una ley desde 1996 que protege el derecho de obtentar y el INIA y el
INDECOPI son las autoridades competentes para determinar el registro de
variedades vegetales.

Paraguay:

Tienen Ley de Semillas. Esta Ley reconoce los derechos de obtentor.
Han registrado dos variedades recientemente.

Chile:

Ha tenido muchos avances en el aspecto de propiedad intelectual.
Todos coinciden en que es absolutamente necesario conscientizar, difundir los
aspectos relativos a la propiedad intelectual.

Colombia:

Hay un equipo de trabajo formado por COLCIENCIAS, CORPOICA y la
Universidad Nacional.

A Nivel Regional

Desde el punto de vista regional los derechos de propiedad intelectual son un
tema a ser tratado por los PROCIs en unaagenda“INTERPROCI”,
con alta prioridad.

En los PROCIs existe el Programa de Desarrollo Institucional desde donde se
empuja el tema hacia la Junta Directiva. El tema de Propiedad Intelectual es
prioritario dentro del programa de Desarrollo Institucional de los PROClIs.

En el FORAGRO creado por el IICA uno de los temas prioritarios es Propiedad
Intelectual. Se trata a nivel regional el tema.

IICA: Actaa anivel de los Paises, Regional e Internacional, en 3 perspectivas:
Innovacién tecnoldgica

Recursos genéticos/naturales

Apoyo a los MINAG’s en diversos procesos de relacionados a la propiedad
intelectual (legislacion, fortalecimiento institucional, etc.).

Tareas:
¢ Preparar documento de insumo para comercializadores.

Apoyar capacitacion con aliados como ISNAR.
Facilitar la discusion asociada con los PROClIs.
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Los Centros Internacionales estan creando mecanismos para facilitar material
genético protegido a los paises para generar nuevos materiales (CIAT, INIBAP,
CIMMYT y otros).

Los sistemas de proteccion en nuestros paises han sido en cierto modo una
“imposicion” de los acuerdos existentes con el objetivo de proteger la propiedad
intelectual de los paises y en especial de los INIAs. El costo de esto es muy alto. Por
ello, se crearon las redes que a principio facilitaban el intercambio de material genético
y de conocimientos cientificos y técnicos , pero que en el nuevo enfoque plantea un
problema adicional, desde el punto de vista de la participacion de las partes.

En el Plano Internacional

En este plano son OMC, FAO, CBD, UNDP, UPOV, IICA que estan llamados
a facilitar la asistencia técnica que la mayoria no reclamamos.

Grupo 3:

Hay reconocimiento y conciencia basica del tema.
Han debido avances normativos.
Se advierten diferentes grados de desarrollo en cuanto a gestion y organizacion en
los INIAs. Hay “disparidades” y “debilidades™.
o Disparidades en la estrategia e implementacion.

Respuestas de los grupos a la pregunta n°3:

Recomendaciones del Grupo 1:

Se recomienda a los INIAs formular posicion sobre TRIPS.
Oportunidad de presentar posicion a los negociadores de derechos de propiedad
intelectual. :

e Buscar medios para participar de la negociacion en derechos de propiedad
intelectual.

¢ Informacion Politica Gestion PI CGIAR.
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Recomendaciones del Grupo 2:

PLANO POLITICAS DE ORGANIZACION COMO PARTICIPAN
GESTION LOS SNIA’S
NACIONAL | Adoptar politicas -Creacién de equipos -Motor de discusién y
institucionales de: interdisciplinarios e promotor.
-Capacitacion. intersectoriales -Participacién en la
-Divulgaci6n. -Crear ntcleo de Pl en generacion de instrumentos
-Anélisis interno de agricultura para legales.
capacidades existentes. | acompaiar desarrollo del | -Apoyar su pafs en la
-Desarrollar un sistema | tema en agricultura. participacién en los
de informacion. -Crear GIPI similar posicionamientos de los
al Brasil. paises en los acuerdos y
foros internacionales.
-Crear grupo de Propiedad
Intelectual.
REGIONAL | Actividades regionales | -IICA + PROCIs Al interior de los
de todo lo dicho anivel | (Subprogramas de organismos regionales.
nacional. Desarrollo Institucional
de los PROCIs)
-Comunidad Andina
-Mercosul
GLOBAL -Estrategia para Usar mecanismos Dentro de CGIAR, Foros
garantizar accesos a existentes. Globales y Organismos
mecanismos de Multilaterales como FAO,
generacion de UNDP, WTO, UPOV y
tecnologia. otros tendran funcién.
-Reduccién de los
costos de transaccién
(comisiones?) para
tramitar patentes de PL

Recomendaciones del Grupo 3:

o Asegurar la presencia de los Institutos de Investigacion en la instancia de
negociacion y formulacion de normas, acuerdos y reglamentos en los niveles
nacional e internacional.

¢ Difundir en el &mbito institucional y politico los avances y conocimientos disponibles
en los INIAs sobre propiedad intelectual y bioseguridad.

A Nivel Nacional

o Necesidad de pautas especificas sobre Propiedad Intelectual en las politicas de
Ciencia y Tecnologia a nivel de pais.

o Definir un proyecto institucional que implemente la estrategia de Propiedad
Intelectual.
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Asegurar en el presupuesto institucional los recursos necesarios para el Proyecto
Propiedad Intelectual.

Diseiiar un mecanismo especifico de gestién y control de la Propiedad Intelectual.
Formular un programa de capacitacion.

Internalizar la PI en los procesos de evaluacion e incentivos.

A Nivel Regional e Internacional

Promover estudios que articulen la demanda y oferta a nivel regional identificando
los resultados de investigacion y desarrollo que deberian ser protegidos con
Propiedad Intelectual.

Fortalecer el intercambio de informacién y conocimiento sobre organizacién y
gestion de la Propiedad Intelectual.

Identificar acciones de cooperacion en organizacion y gestion de la Propiedad
Intelectual.

Utilizar la PI como mecanismo para fortalecer alianzas estratégicas a nivel regional.
Fortalecer competencias y capacidades en bioseguridad.

Utilizar a los PROClIs y al IICA como instancias de coordinacion y apoyo en PI.
Aprovechar la capacidad de organismos internacionales y del CGIAR para
respaldar la cooperacion técnica.
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