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PROLOGO

La escena internacional al inicio de la década de los noventa, esta
signada por tendencias polfticas y econdmicas que revolucionan las
relaciones internacionales y las perspectivas de desarrolio de los palses.

La globalizacion de la economia, que se expresa en la creciente
importancia del comercio internacional y en la creaci6n de mercados
libres de gran envergadura, tiene como motor fundamental la aceleracién
e internacionalizacion del desarrollo tecnolégico.

Nuevas tecnologlfas, como la microelectrénica y la informética, los
nuevos materiales y las biotecnologlas, afectan profundamente los
procesos productivos y la competitividad de las empresas y los palses.
El surgimiento de nuevos polos de desarrollo econémico en el mundo
agudiza la competencia econémica y tecnolégica mundial y acelera el
cambio tecnolégico.

En ese contexto, los palses subdesarrollados en general, pero en
particular los de América Latina y el Caribe, han visto perder sus ventajas
comparativas y sus posiciones comerciales. Esa es una de las razones
de fondo de la crisis econémica que golpeé a la Regién en la década
pasada y todavia la afecta, reflejo de la incapacidad para prever los
cambios globales que se estaban produciendo y ajustarse a ellos, tanto
por parte de las empresas como de los gobiernos.

Las nuevas tecnologlas han planteado, por razones intrinsecas a
ellas, nuevas exigencias en cuanto a las tradicionales formas de
proteccién de la propiedad intelectual.

El disefio de microprocesadores, los programas de computacion y los
productos y organismos creados, modificados u obtenidos mediante las
nuevas biotecnologlas, son los ejemplos mas destacados de ello.

Los sistemas y normas de proteccion en los palses en los que se
producen esas nuevas tecnologfas han empezado a cambiar para
acomodar las nuevas exigencias.



Por otro lado, existe la percepcién en algunos palses, particularmente
de EE.UU., que los nuevos competidores en la escena econdmica
internacional se han aprovechado deslealmente de los avances
tecnolégicos de otros palses para alcanzar posiciones competitivas.

Estos dos elementos conforman el contexto de la discusién sobre la
propiedad intelectual que, por Iniciativa de algunos paises desarrollados,
se produce en varios foros mundiales desde hace algiin tiempo.

En la ronda Uruguay del GATT, y también en el seno de la OMPI y
la UPOV, se ha planteado la adopcién de sistemas més rigidos de
proteccién de la propiedad intelectual, la extension de la proteccion a
nuevas tecnologlas y la "internacionalizacion” del sistema, merced a la
creacién de normativas de control internacionalmente aceptadas y
aplicadas. Asimismo, EE.UU. ha presionado bilateralmente a muchos
paises para la modificacibn de sus sistemas de proteccién, en la
direccion general antes sefalada.

El objetivo general de esas iniciativas es fortalecer o crear garantias,
segun sea el caso, para una explotacion adecuada de la ventaja
monopdlica que asigna el caracter de inventor o propietario de los
derechos de explotacién exclusivos de una tecnologla al poseedor de la
misma, mediante la regulacion del comercio internacional de tecnologfas,
por un lado, y del reforzamiento de la proteccién a nivel nacional, por el
otro.

Ello, indudablemente, tendrd como consecuencia restricciones a la
difusion internacional de las tecnologfas, y particularmente de las nuevas
tecnologlas, asf como el reforzamiento de la tendencia hacia el comercio
de tecnologfa incorporada al producto versus la inversion directa en
capacidades de manufactura en el exterior.

La internacionalizaci6n de las normativas de proteccion tendria
también el efecto de que ellas perderfan su utilidad como instrumento de
desarrollo tecnolégico e industrial nacional, que han tenido,
histéricamente, en todos los pafses hoy industrializados.

No est4 claro el posible éxito de las negociaciones que en este
sentido se llevan a cabo en los diversos foros mundiales y regionales.
Tampoco esta claro si, de lograrse los objetivos de quienes plantean los
cambios, se lograrfan los resultados que ellos esperan.
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La creciente complejidad de la escena tecnol6gica y econdmica
internacional y la difusion cada vez mayor de capacidades tecnol6gicas
en el orbe permiten que los intentos de preservar ventajas competitivas
por vias administrativas y legales no tendran finalmente mucho éxito.

Con Independencia de esto, el planteo hecho internacionaimente
obliga a los palses subdesarrollados, y en especial a los de América
Latina y el Caribe, a un proceso de reflexiobn y de andlisis de las
posiciones existentes en esta materia, lo cual ha significado una gran
oportunidad de revisar posiciones y normativas caducas y superadas.

La poca importancia que la mayoria de los palses han dado a la
proteccién de la propiedad intelectual como instrumento de desarrollo
tecnolégico e industrial se demuestra en la edad de muchas de las leyes
que rigen esta materia en la Region; es comin encontrar legislaciones
que tienen mas de cincuenta afos de vigencia y que, en consecuencia,
no pueden estar a tono con las nuevas realidades y necesidades
tecnolégicas y productivas.

En el caso especffico del sector agropecuario, son muy pocos los
palses que en la Region han utilizado la proteccién de ia propiedad
intelectual, mediante el sistema de proteccion de variedades vegetales,
por ejemplo, para estimular la innovaci6n tecnolégica local en este sector.

A ello se suman las exigencias de las nuevas biotecnologlas y la
necesidad de definir mecanismos de proteccion legal para el
germoplasma, requisito fundamental para la eventual valorizacién de ese
recurso, en el cual la Region tiene quiza la Unica ventaja comparativa
"natural” que le queda. Urge, entonces, definir posiciones en estas
materias que puedan guiar los procesos de ajuste, asl como los de
armonizacion reglonal de las normativas y leyes que se han iniciado en
la Region.

Esa fue la intenci6n fundamental de los organizadores de este
Seminario, que constituye una primera Inlciativa, en América Latina y el
Caribe, para examinar estos temas desde la perspectiva particular del
sector agricola, en su acepcién mas amplia.
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Como lo ponen en evidencia las conclusiones y recomendaciones
que se adoptaron, existe consenso alrededor de una serie de puntos que
permite avanzar significativamente en varios temas.

Esperamos que este ejercicio sea apenas el comienzo de un proceso
que desemboque en estrategias efectivas para el desarrollo tecnol6gico
agropecuario en general y las biotecnologlas como base tecnolégica de
los nuevos sistemas de produccién y procesamiento agricolas y
agroindustriales, que contribuyan al desarrollo econémico y social de los
palises de la Region.

Eduardo Trigo Rodolfo Quintero
Director Coordinador Técnico
Programa de Generacion Programa Regional de
y Transferencia de Tecnologfa Biotecnologfa

IICA PNUD/ONUDI/UNESCO



INTRODUCCION

La presente publicacion recoge las ponencias presentadas, asf como
las conclusiones y recomendaciones formuladas, en el seminario "Polfticas
de Propiedad Industrial de Inventos Biotecnolégicos y Uso de
Germoplasma en América Latina y el Caribe”, realizada en Caracas,
Venezuela, del 26 al 29 de noviembre de 1990.

Fue organizado por el Instituto Interamericano de Cooperacién para
la Agricultura (IICA), con financiamiento de la Agencia Canadiense de
Desarrollo Internacional (ACDI) y el apoyo de la Organizacién Mundial de
la Propiedad Intelectual (OMPI), el Programa Regional de Biotecnologia
del PNUD/ONUDI/UNESCO vy la Fundacion Polar.

Setenta y un personas provenientes de 13 palises del hemisferio y de
seis organizaciones internacionales, analizaron diversos aspectos
centrados en el papel de la propiedad intelectual en el sector agricola.
Los participantes, investigadores, abogados y directivos de los institutos
nacionales de investigacion agricola, asociaciones de empresas de
biotecnologfa y de oficinas de patentes, asistieron a titulo personal.

El objetivo central del Seminario fue facilitar el desarrolio de una
concepcién comuin sobre los impactos y perspectivas de la introduccion
de derechos de propiedad intelectual en la agricultura de la Regién, que
permita el desarrolio de una estrategia regional en esta materia.

La profundizacién y aceleracion de la integracién econémica de la
Region por medio del libre comercio, hace urgente la armonizacién de
las politicas y normativas nacionales para permitir el comercio
intraregional de insumos para la agricultura asf como la expansién de la
industria que los produce.

Las ponencias fueron agrupadas en tres sesiones, a saber:
"Situacion actual y tendencias regionales”; “Experiencias y tendencias
mundiales®; y "Cudl debe ser la polftica de proteccion de la propiedad de
inventos biotecnol6gicos en América Latina y el Caribe".
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En la primera, la OMPI, en la persona de Octavio Espinoza, presenté
el estado actual de la discusion y de las normativas en cuanto al
otorgamiento de patentes a biotecnologias, a nivel mundial y en América
Latina y el Caribe. Asimismo, la FAO, en la persona de Luis Bombin,
describi6 los esfuerzos y estrategias en materia de polfticas de uso de
germoplasma.

Estas ponencias se complementan con las de A. McDonough, de la
Oficina de Patentes de Canad4, que llama la atencién sobre el papel
crucial de los sistemas de patentes y, de manera especffica, de los
documentos de patentes como fuente de informacién tecnolégica en el
mundo, y la de William Lesser, Profesor de la Universidad de Cornell,
quien analiza la evidencia empirica existente acerca del papel de los
sistemas de proteccion de la propiedad intelectual en el desarrollo
tecnolégico y econémico, con particular énfasis en el sector agricola.

La segunda seccion, correspondiente al Capitulo 3 de este libro,
estuvo integrada por ponencias que presentaron la situacion y
perspectivas en esta materia en algunos palses de la Regién, asf como
algunos centros de Investigacién ubicados en la misma.

Marta Gutiérrez, del Instituto Nacional de Investigaciones
Agropecuarias (INTA) de Argentina, presentd datos acerca de una de las
pocas experiencias en América Latina y el Caribe con sistemas de
proteccién de variedades vegetales. Esta experiencia, sin duda, sera muy
influyente para las iniciativas que en este campo se tomen en la Regién.

Francisco Astudillo describi6 la situacién en Venezuela en materia de
patentes en biotecnologfa, un pais que ha avanzado en la preparacion de
una ley actualizada de proteccién intelectual, que incorpora algunos
elementos de las discusiones mas recientes en este tema.

El caso de Brasil fue presentado por Luiz Antonlo Barreto de Castro,
Investigador de la Empresa Brasileia de Investigacion Agropecuaria
(EMBRAPA), con un fuerte argumento por la necesidad de una
actualizacion de la legislacién nacional en esta materia, desde la
perspectiva de la investigacién nacional en biotecnologia.
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Salvador Bergel, de la Universidad de Buenos Aires, present6 un
andlisis de las implicaclones de recientes decisiones europeas en materia
de patentes en biotecnologia para la Regién.

El Instituto Centroamericano de Investigacion Tecnoldgica Industrial,
ublcado en Guatemala, es uno de los pocos en la Regién que ha tenido
una polftica de patentamiento desde hace alglin tiempo, experiencia que
fue descrita por Carlos Rolz, Investigador de esa Institucién, con el
ejemplo concreto de un proceso de fermentaciones desarrollado por él.

Finaimente, Wolfgang Siebeck, Consultor del Banco Mundial y del
Grupo Consultivo de Investigacion Agricola Internacional (GCIAI), present6
el estado de la discusibn en los centros de investigacién agricola
apoyados por este Grupo, sobre esta temética asi como las conclusiones
y recomendaciones de una reunion realizada una semana antes del
Seminario, para definir la estrategia del GCIAl en cuanto a la propiedad
intelectual de las tecnologlas y germoplasma desarrollados en los centros
internacionales.

La ditima sesi6n estuvo basada en cuatro ponencias que resumieron
los resultados de consultorfas contratadas por el Programa Regional de
Biotecnologfa y por el IICA.

David Redgrave, Consultor del IICA, realiz6 un amplio andlisis del
contexto econémico y politico internacional de los derechos de propiedad
intelectual, con el fin de proponer una metodologfa para la definicion de
politicas en este campo en la Regi6n.

José Luis Solleiro, de la Universidad Auténoma Nacional de México,
Ana Regina de Holanda Cavalcanti, del Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial (INPI) de Brasil y Carlos Marfa Correa, Consultor independiente
de Argentina, enfocaron, con base en consultorias realizadas para el
Programa Regional de Biotecnologla, la pregunta acerca de las politicas
y estrategias requeridas en la Region en esta temética.

Las respuestas tienen en comin la recomendacién de actuar con
cautela en el caso de la introduccion o ampliacién de los derechos de
propiedad intelectual en biotecnologia.

Ello se refleja en las Conclusiones y Recomendaciones del Seminario,
que se presentan al final del documento. Ellas fueron publicadas por
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separado y ampliamente distribuidas en enero de 1991, para no atrasar,
por los inevitables plazos requeridos por una publicacion tan extensa
como la presente, su difusién en la Region, dado el hecho que una serie
de palses estan en plena discusién y elaboracion de normativas nuevas
en materia de derechos de propiedad intelectual.

La presente publicacion conté con el apoyo financiero del Programa
Regional de Biotecnologla del PNUD/ONUDI/UNESCO, y fue editada por
Marfa Eugenia Zaldfvar y Walter Jaffé.



SITUACION ACTUAL Y TENDENCIAS MUNDIALES
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DISPOSICIONES LEGALES SOBRE PROTECCION DE
LAS INVENCIONES E INNOVACIONES BIOTECNOLOGICAS
EN PAISES INDUSTRIALIZADOS SELECCIONADOS

Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual

INTRODUCCION

El presente documento contiene el resumen del documento
WO/INF /30-ll, preparado en 1989 por la Oficina Internacional de la OMPI.
Abarca un examen comparativo de disposiciones legales de 12 palses
industrializados seleccionados, ' relacionadas con la proteccién de las
invenciones biotecnolégicas. El estudio se basa en la legislacién sobre
patentes de invenci6bn y en la legislacion referida a la proteccion de
variedades u obtenciones vegetales en los palises que la tuvieran. Se
han utilizado los textos legales existentes en la coleccién de leyes de la
Oficina Internacional de la OMPI, tomando en cuenta las modificaciones
comunicadas al 31 de octubre de 1988.

Para realizar este estudio se han considerado en forma separada las
normas sobre patentes de invencibn y las normas referidas a la
proteccion de las variedades u obtenciones que conciernen
especfficamente a los cinco aspectos que se indican a continuacion:

1. Materia susceptible de proteccién. Se examina la materia que es
susceptible de proteccion legal bajo el sistema considerado y, en su
caso, las materias especfficas excluidas expresamente de proteccion.
No se mencionan las exclusiones referidas al incumplimiento u
omisién de las condiciones basicas para la protecciéon referidas en
el punto 2 que sigue. Tampoco se mencionan las exclusiones
fundadas en razones de moral, buenas costumbres, orden publico o
contravencién de la ley.

Alemania (Republica Federal), Australia, Canad4, Espaia, Estados Unidos de América,
Francia, ltalia, Jap6n, Paises Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza. Se ha tenido en
consideracién, asimismo, el Convenio para la Concesién de Patentes Europeas

(CPE).
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2. Condiciones para la proteccién. Se examinan las condiciones
requeridas por la legislacion para que una invencién o innovacion
biotecnolédgica pueda beneficiarse de la proteccion legal. Tratdndose
propiamente de invenciones, tales condiciones comprenden en
particular la aplicacién industrial o utilidad de la invencion, la novedad
y el nivel inventivo o actividad inventiva.

La aplicacién industrial o utilidad de la invencién se refiere a la
posibilidad de aplicar la invencién en alguna actividad industrial o
productiva, 0 que su objeto pueda ser realizado mediante una
actividad industrial o productiva, entendiéndose estos conceptos en
un sentido amplio (p. ej. Incluyendo la artesanfa, la agricultura, la
minerfa, la pesca, los servicios, etc.). El requisito de aplicacion
industrial generalmente implica que el objeto de proteccion tiene
caracter técnico. El caracter técnico de la invencion se cumple
cuando la idea inventiva implica un aprovechamiento o transformacion
de las fuerzas o recursos de la naturaleza.

La novedad de la invencién puede ser universal (absoluta) o nacional
(relativa). La novedad es universal cuando la ley requiere que la
invencién cuya patente se solicita no se haya divulgado (por ejemplo,
mediante publicaciones, venta, exposicién oral, etc.) en ningin lugar
del mundo antes de la fecha que la ley seiiala para estos efectos.
La novedad se considera nacional cuando tal requisito sélo se exige
con respecto a las divulgaciones ocurridas dentro del pals.

El nivel inventivo o actividad inventiva se refiere al hecho de que para
una persona de oficio, versada en la materia técnica correspondiente,
la invencién no aparezca como un resultado obvio o evidente, habida
cuenta del estado de la técnica pertinente.

Si se trata de sistemas de protecciéon de variedades u obtenciones
vegetales, se consideran en particular las condiciones de proteccion
que atafien a la novedad, la diferencia, la homogeneidad o
uniformidad y la estabilidad de la variedad u obtencién que es objeto
de proteccion.

3. Descripcién y divulgacién de la invencién; depdésito de material
biolégico. Se examina la exigencia legal de divulgar plenamente la
invencién en la descripcién presentada al solicitarse una patente de
invenci6n y el requisito de efectuar un depésito del material biolégico
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relacionado con el objeto de la invencién, a efectos de cumplir con
la descripcion suficiente de la invencion. Estos aspectos sélo se
abordan con relacion a las patentes de invencién, pues bajo los
sistemas de proteccion de las obtenciones vegetales, la descripcién
de la variedad y el dep6sito del material biol6gico tienen una finalidad
meramente administrativa para la concesién del titulo de proteccién,
y no persiguen una divulgacién de informacion técnica al publico.

4. Derechos conferidos, inversién de la carga de la prueba,
limitaciones a los derechos. Se examinan los derechos de caracter
econdmico conferidos por los titulos de proteccion de invenciones y
de obtenciones vegetales. Respecto a las patentes que protegen
invenciones de procedimientos, se mencionan los casos en que la ley
prevé la inversién de la carga de la prueba para facilitar la proteccién
de esas patentes. También se examinan las limitaciones previstas en
la legislacién con respecto a los derechos conferidos por esos titulos
de proteccién.

5. Duracién. Se indica la duracién legal de los titulos de proteccién de
las invenciones y de las variedades vegetales.

El Resumen General que sigue presenta un sumario de las
legislaciones estudiadas con relacion a los aspectos arriba indicados. Se
hace un recuento de las principales normas encontradas en la legislacién
de cada pals sobre esos temas.

El Andlisis por Pafs, que aparece después del Resumen General en
la version original completa del documento WO/INF/30-ll, presenta en
mayor detalle las disposiciones legales contenidas en la legislacion de
cada nacién con relacion a los aspectos referidos antes. También se
mencionan, cuando fuese del caso, las decisiones, acuerdos o directivas
administrativas dictadas en los paises con relacién a los temas tratados
en este estudlo. Dicho andiisis por pals no se ha incluido en este
volumen por razones de espacio.

La version original completa del documento WO/INF/30-Il incluye
diversos anexos que en el presente volumen no han sido agregados por
razones de espacio. El Anexo / contiene una transcripcion de las
disposiciones legales de cada pals y del Convenio sobre la Patente
Europea que se refieren a los temas considerados en el presente estudio.
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El Anexo /I contiene un proyecto de Directiva del Consejo de las
Comunidades Europeas sobre la proteccion legal de invenciones
biotecnolégicas.

RESUMEN GENERAL

El estudio de las legislaciones nacionales de los doce palses
seleccionados y del Convenio para la Concesién de Patentes Europeas
demuestra que existe un nivel avanzado de armonizacién en la manera
de proteger legalmente las invenciones biotecnolégicas en los palses
desarrollados. Esa armonizacion es particularmente evidente en el
contexto europeo, donde los esfuerzos concertados a nivel regional
dieron como resultado, ya en 1963, la firma del Convenio de Estrasburgo
sobre la unificacion de ciertos elementos del derecho de patente de
invencion.  Posteriormente se celebré otro tratado en materia de
patentes, a saber, el Convenio para la Concesién de Patentes Europeas
(Convenio Europeo de Patentes), firmado en Luxemburgo en 1975. Esos
tratados establecieron y armonizaron en forma gradual los elementos que
componen hoy un sistema sensiblemente coherente en el ambito europeo
para la proteccion de las invenciones en general.

En octubre de 1988, la Comisién de las Comunidades Europeas,
someti6 a consideracién del Consejo de Ministros una propuesta de
Directiva del Consejo sobre la Proteccion de las Invenciones
Biotecnolégicas. El documento publicado incluye un memorandum
explicativo de los antecedentes generales y particulares de las normas
propuestas. La propuesta de Directiva contiene 20 articulos que se
reproducen en el Anexo IX del documento original.

En el campo de las obtenciones vegetales también se gestd
paulatinamente en el ambito europeo un sistema internacional para la
proteccién de las variedades de plantas. En 1961, se firmé el Convenio
Internacional para la Proteccién de las Obtenciones Vegetales (UPOV),
que entrd en vigor en 1968. Si bien los primeros palses que ratificaron
este Convenio fueron europeos, actualmente son miembros palses de
todas partes del mundo, entre ellos Australia, Estados Unidos de América,
Hungrfa, Israel, Japon, Nueva Zelandia y Sudafrica.
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La influencia reciproca entre los convenios intemacionales y las
legislaciones nacionales de los pafses que los suscribieron han conducido
a una integracién cada vez mayor de las normas Yy principios bdsicos que
rigen la proteccién de las invenciones y de las obtenciones vegetales en
los pafses desarrollados.

1. Materia susceptible de proteccién
Patentes de invencién

En los doce palses estudiados, la legislacion brinda proteccién legal
a las invenciones mediante la concesion de patentes de invencion.
Ademés, la Oficina Europea de Patentes expide patentes de invencién,
de conformidad con el Convenio Europeo de Patentes.

Las leyes de Alemania (Republica Federal), Espaia, Italia y Japén,
tamblén prevén la proteccion de modelos de utilidad. Esta institucion
concierne principalmente a invenciones de tipo mecanico y no es idénea
para la protecciéon de las Invenciones o innovaciones biotecnoldgicas.

Las ieyes de Australia y de Francla han establecido tftulos de
proteccién alternativos a la patente de invenclén, denominados,
respectivamente pequefia patente (Petty Patent) y certificado de utilidad
(Certificat d'utilité). Esos titulos se rigen por las mismas disposiciones
aplicables a las patentes de invencion ordinarias, pero generalmente se
conceden mediante un procedimiento mas sencillo y tienen una vigencia
méas corta. A diferencia de los tftulos que protegen los modelos de
utlidad, que estan limitados a invenciones de tipo mecdnico, las
pequeiias patentes y los certificados de utilidad sirven para proteger
legalmente cualquier tipo de invencién, inclusive las invenciones quimicas
y biotecnolégicas, tanto de productos como de procedimientos.

Las leyes que protegen las invenciones no siempre definen el
concepto de "invenciéon". Sélo las leyes de Australia, Canad4, Estados
Unidos de América, ltalia, Jap6n y Palses Bajos contienen alguna
definicién del concepto de invencién, o indican en qué puede consistir.
Las leyes de Austraiia, Canad4 y Estados Unidos de América definen en
términos generales el concepto de invencién; hacen referencia a
manufacturas, procedimientos y composiciones de materia, entre otros.
La legislacion de ltalia da como ejemplo de lo que puede constituir
invencion, un método o un procedimiento de elaboracién industrial, una
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maquina, un instrumento, un producto o un resultado industrial, asf como
la aplicacion técnica de un principio cientffico, cuando produzca un
resultado industrial inmediato, entre otros. La legislacién de Jap6n define
invencién como una creaci6n altamente avanzada de ideas técnicas,
mediante las cuales se utiliza una ley de la naturaleza. Finalmente, la
legislacién de los Palises Bajos sefiala que la invencién puede estar
constituida por un producto o por un procedimiento.

La mayoria de las leyes estudiadas contienen precisiones sobre lo
que no es considerado invencién, para efectos de la concesién de
patentes y, adicionalmente, establecen una lista de materias que quedan
excluidas de proteccién por mandato de la ley, aun cuando constituyeran
invenciones. En la mayorla de las leyes de los palses europeos
estudiados, asf como en el Convenio Europeo de Patentes, se estipula
que las siguientes materias no san consideradas como invencién:

- Descubrimientos, teorfas o principios cientfficos y métodos
matematicos.

- Esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales,
juegos o negocios.

- Programas de ordenador.

- Presentaciones de informacién.

Los palses estudiados excluyen de proteccién por patente las
siguientes materias, aunque constituyeran invenciones:

- Variedades de vegetales: Alemania (Republica Federal), Espada,
Francia, Paises Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza y el Convenio
Europeo de Patentes. En Canad4 las variedades vegetales también
quedan excluidas en la practica, por considerarse que no constituyen
invenciones en el sentido en que se las entiende en la ley de
patentes.

- Variedades o razas de animales: Alemania (Republica Federal),
Espana, Francia, Italia, Palses Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza y el
Convenio Europeo de Patentes. En Canad4, las razas animales no
son consideradas como invenciones, y en tal virtud, quedan excluidas
de proteccion por patente.

- Procedimientos esencialmente biolégicos para la produccién de
vegetales o de animales: Alemania (Republica Federal), Espafia,
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Francia, Italia (s6lo respecto a los procedimientos para la produccién
de animales), Palses Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza y el Convenio
Europeo de Patentes. En Canada los procedimientos esencialmente
biolégicos para la produccién de vegetales o de animales no son
considerados invenciones y, en tal virtud, quedan excluidos de
proteccién por patente.

Métodos quirurgicos, terapéuticos o de diagnéstico aplicables al
cuerpo humano o animal: Alemania (Republica Federal), Espaiia,
Francia, Reino Unido, Suiza y el Convenio Europeo de Patentes. En
italia y en Suecia los métodos quirirgicos, terapéuticos y de
diagnéstico no se consideran Invenciones para efectos de la ley vy,
en tal virtud, quedan excluidos de proteccién. En Japén y en los
Paises Bajos, en la practica, tampoco se conceden patentes para
dichos métodos, alin cuando la exclusibn no estd expresamente
prevista en la ley. En el caso de Jap6n, la exclusién se debe a que
dichos métodos no se consideran susceptibles de aplicacion
industrial.

Inventos aplicables sélo en la utilizacibn de material nuclear
especial o de energla atébmica en un arma atémica: Estados Unidos
de América y Jap6n.

Sustancias naturales preparadas mediante procedimientos
microbiolbgicos y destinadas a usarse como alimento o medicina:
Este tipo de sustancias queda excluido de proteccién en Canad4,
salvo cuando se reivindicara de manera que quedase vinculado al
procedimiento de preparacion de las mismas. En este sentido, las
sustancias quedan protegidas solamente como resultado directo del
procedimiento de preparacibn y no pueden reinvindicarse
independientemente.

Sustancias susceptibles de usarse como alimento o medicinas: La
ley de Australia, excluye de proteccién por patente dichas sustancias,
asi como sus procedimientos de produccién, cuando ellas se
produjeran mediante simple mezcla, sin que hubiera transformacién
de las sustancias de base.

Plantas propagadas por tubérculos y plantas encontradas en estado
salvaje: En los Estados Unidos de América tales plantas quedan
excluidas de proteccion por patente de plantas.
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La legislacion de los paises europeos estudiados, asi como el
Convenio Europeo de Patentes, hacen una salvedad expresa al tratar
de las exclusiones referidas a las variedades de plantas y de animales y
a los procedimientos esencialmente biolégicos para producidos. La
salvedad indica que los procedimientos microbiol6gicos y los productos
obtenidos mediante tales procedimientos son patentables en todos los
casos. Esta excepcion a la exclusion de patentabilidad obliga a distinguir
entre los microorganismos, por una parte, y las plantas y los animales,
por la otra, de manera que la exclusibn de éstos no afecta la
patentabilidad de aquellos. En la legislacién de Alemania (Republica
Federal), Espaia y Francia, la exclusién referida a las variedades de
plantas esta limitada a las variedades de plantas comprendidas en las
listas de variedades susceptibles de proteccién, mediante la iegislacion
especial de obtenciones vegetales. Toda variedad vegetal no
comprendida en esas listas y, por ende, no susceptible de ser protegida
mediante un tftulo especial de obtenci6n vegetal, podria en principio ser
protegida mediante una patente de invencién ordinaria.

Thtulos de obtencién vegetal

Todos los palses estudiados, con excepcién de Canad4, han
promulgado una legislacién especial para la proteccion de las variedades
vegetales, mediante el otorgamiento de tftulos de obtencién vegetal. En
ltalia, las variedades vegetales se protegen mediante patentes de
invencién, cuya concesion se sujeta al régimen especial establecido para
esos efectos. En Canada ain no se ha promulgado una ley especial
para la proteccién de las obtenciones vegetales, pero se encuentra
actualmente en estudio ante las instancias legislativas un proyecto de ley
sobre esta materia. De acuerdo con el proyecto de ley publicado, las
variedades vegetales seran susceptibles de proteccibn mediante
certificados de obtencién vegetal. La informacién que se da en el
presente documento respecto a la proteccion de las obtenciones
vegetales en Canad4 corresponde a las disposiciones contenidas en el
proyecto de ley publicado en enero de 1988.

La legislacion de todos los paises estudiados, con excepcién de los
Estados Unidos de América, estipula que s6lo pueden protegerse las
variedades vegetales comprendidas en las listas de géneros o de
especies vegetales establecidas por el gobierno o por alguna autoridad
competente a tal efecto. Esas listas de géneros o de especies vegetales
pueden ser ampliadas para incluir nuevos géneros o especies, mediante



25

decisién de la autoridad competente. En los Estados Unidos de América
pueden concederse tftulos de obtencién vegetal para cualquier variedad
vegetal que cumpla con las condiciones generales de proteccion
previstas en la ley.

Las leyes de Australia, Espafa, Japén, Palses Bajos, Reino Unido y
Suiza, y el proyecto de ley de Canad4, contienen definiciones de lo que
se entiende por “variedad vegetal" para efectos de la ley, o indican qué
categorfas de materfa botanica quedan incluidas en el concepto de
variedad vegetal. Las leyes de Australia, Espafia, Reino Unido, Suiza, y
el proyecto de ley de Canada, definen variedad vegetal como una
categorfa que incluye cualquier cuitivo, clon, linea, cepa o hibrido. La ley
de los Palises Bajos define variedad como un grupo de plantas
pertenecientes a una especie cultivada considerada como una unidad
independiente para efectos de su cultivo. La ley de Japén define
variedad como un grupo de plantas que presentan similitud en las
caracteristicas referidas a aspectos importantes de las plantas y que se
distinguen de otras plantas por una 0 m4s caracteristicas importantes.

Las leyes de algunos de los palses estudiados contienen indicaciones
expresas sobre la posibilidad de proteger las variedades de origen natural
o descubiertas en la naturaleza. Tal es el caso de las leyes de Espana,
Estados Unidos de América, Francia, Italia, Reino Unido y Suiza. En
contraste, la ley de Australia sefiala que las plantas meramente
descubiertas en la naturaleza no pueden ser materia de proteccién
mediante un titulo de obtencion vegetal.

Algunas de las leyes estudiadas excluyen cierta materia de la
proteccién mediante tftulos de obtencién vegetal. La legislacién de
Australia estipula que para efectos de la protecciébn no se consideran
como plantas a los hongos, las algas o las bacterias. La legislacién de
los Estados Unidos de América excluye de proteccion como variedad de
planta a todas las variedades que no fuesen susceptibles de reproducirse
sexualmente.

2. Condiciones para ia protecciéon
Patentes de invencién

En todos los paises estudiados, asi como también en el Convenio
Europeo de Patentes, se exige como condicién para la concesiéon de una
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patente de invencién que ésta sea susceptible de aplicacién industrial, o
que manifieste algun tipo de utilidad en la produccién o en la industria
y que tenga novedad. En todos los palses, con excepcién de Australfa,
se exige una novedad universal o absoluta. La novedad universal se
determina en furicién del estado de la técnica universal, la cual queda
definida en la mayoria de las leyes como toda informacion hecha
accesible al publico por medio de una descripcion escrita u oral, por el
uso de cualquier otra manera antes de la fecha de presentacién de la
solicitud de patente o0 antes de la fecha de prioridad pertinente. La ley
de Australia s6lo exige novedad nacional, de manera que s6lo se toman
en consideracién las divulgaciones que hubiesen ocurrido en Australia
antes de la fecha de solicitud o de prioridad pertinente.

Ademéas de los requisitos de aplicacién industrial o utilidad y de
novedad, las leyes de todos los paises estudiados, asf como el Convenio
Europeo de Patentes, exigen la condicién de actividad inventiva o nivel
inventivo. Esta condicién generalmente se define mediante referencia a
lo que resultarfa obvio o0 evidente para una persona versada en la materia
técnica correspondiente. Tal referencia puede encontrarse, por ejemplo,
en las leyes de Alemania (Republica Federal), Espaiia, Estados Unidos de
América, Francia, Italia, Japén, Paises Bajos, Reino Unido y en el
Convenio Europeo de Patentes. La legislacién de Suiza estipula que no
constituye una invencion patentable aquello que no se desprende de una
manera evidente del estado de la técnica. La legislacién de Suecia exige
que la invencién sea "esenciaimente diferente” de lo que era conocido
hasta la fecha de presentacién o de prioridad pertinente. La legislacién
de Australia requiere que la invencion reinvidicada no sea obvia y que
sea el resultado de una actividad inventiva, de acuerdo con el estado de
la técnica existente en Australia a la fecha de presentacién o de prioridad
aplicable a la solicitud. La legislacion de Canada no hace una referencia
expresa al requisito de actividad inventiva, requiriendo solamente que la
invencién manifieste novedad y utilidad industrial.

Con relacién al requisito de novedad universal, todas las leyes
estudiadas, asf como el Convenio Europeo de Patentes, contienen
normas que establecen excepciones con relacién a las divulgaciones que
pueden perjudicar la novedad de la invencién a efectos de la concesion
de una patente. Estas disposiciones generaimente prevén un plazo de
inmunidad o plazo de gracia durante el cual se puede solicitar una
patente de invencién después de haber sido publicada o divulgada la
invencién. '
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Las leyes de Canada y de Estados Unidos de América establecen un
plazo de gracia general de un afo en virtud del cual ninguna divulgacién
de la invencién que fuese resultado o consecuencia directa o indirecta
de un acto realizado por el inventor 0 su causahabiente, o por un tercero
que actie de mala fe, serfa tomado en cuenta para determinar la
novedad de la invencién. La legislacién de los demas palises establece
plazos de inmunidad o de gracia para supuestos especfficos de
divulgacién de la invencién. Las leyes de Alemania (Republica Federal),
Australia, Espaia, Francia, Italia, Japon, Palises Bajos, Reino Unido,
Suecia y Suiza, asl como el Convenio Europeo de Patentes, estipulan
que una divulgacién ocurrida como consecuencia de un abuso de
confianza o un acto ilicito realizado en perjuicio del inventor o de su
causahabiente no perjudica la novedad de la invencion para efectos de
su proteccién por patente. La misma regla se aplica si se trata de la
exhibicién de una invencion en alguna exposicién oficial u oficialmente
reconocida. Para ambos tipos de supuestos, el plazo de gracia
estipulado es de seis meses. La legislacién de Australia no especifica
ninglin plazo con relacién al supuesto de divulgacién por abuso de
confianza o acto ilicito; sefala que el solicitante debera acreditar haber
actuado con suficiente diligencia y prontitud para solicitar una patente de
invencién a partir del momento en que se enter6 de la divulgacién
realizada contra su voluntad. Con relacién a la divulgacién en una
exposicién, la legislacion australiana requiere que el inventor o su
causahabiente solicite la patente respectiva antes de la clausura de la
exposicion en la cual se exhibe la invencién o, a mas tardar, dentro de
los seis meses siguientes a la fecha de inauguracion de la exposicion.

Las leyes de Australia y Japon contemplan una excepcion en los
casos en que la invencion fue divulgada antes de la fecha de
presentacién de la solicitud o de prioridad pertinente con motivo de una
prueba, ensayo o experiencia necesarios para desarrollar o poner a punto
la invencién. Para estos casos, se estipula un plazo de gracia de un afo
en la ley australiana y de seis meses en la ley japonesa.

Las leyes de Australia y de Jap6n también prevén una excepciéon
para el caso en que la invencién hubiese sido presentada o expuesta
oralmenite o mediante una publicacién ante una asociacién o institucion
académica, es decir, en el contexto de una actividad cientifica o
informativa. En ambos paises el plazo de gracia previsto es de seis
meses.
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Thtulos de obtencién vegetal

En los doce palses estudiados, la legislacién (en Canad4, el proyecto
de ley) sobre proteccion de las variedades vegetales establece como
condicién para la concesién de un titulo de obtencion vegetal que la
variedad cumpla con los requisitos de distincion, homogeneidad o
uniformidad y estabilidad. Estos requisitos se encuentran definidos en la
legislacion de los palses estudiados en términos acordes con ias
disposiciones pertinentes del Convenio Internacional para la Proteccién
de las Obtenciones Vegetales, del cual son miembros todos los palises
referidos menos Australia y Canada.

En virtud del requisito de distincion, las plantas de la variedad cuya
proteccion se desea deben ser claramente distinguibles por la expresion
de, por lo menos, una caracteristica importante respecto de las plantas
de las demas variedades comin o generalmente conocidas a la fecha de
presentacién de la solicitud o a la fecha de prioridad pertinente. A estos
efectos, una variedad se considera cominmente conocida cuando, por
ejemplo, se encontrara ya inscrita en una lista oficial de variedades,
estuviese descrita con precisi6bn en una publicacién, fuese objeto de
cultivo generalizado o notorio, 0 se encontrara ya incluida en alguna
coleccion referencial de variedades. Las caracteristicas que distinguen
a la variedad pueden ser morfolégicas, fisiolégicas u otras claramente
identificables.

El requisito de homogeneidad o uniformidad se cumple cuando las
plantas de la variedad cuya proteccién se desea sean homogéneas o
uniformes entre elias, o s6lo difieran en aspectos propios de la especie
y las diferencias que se presentaran fuesen equivalentes fisiolégica o
morfolégicamente. A efectos de juzgar la homogeneidad o uniformidad,
se tienen en cuenta las particularidades de la reproduccién sexuada o
vegetativa de la variedad y el conjunto de las caracteristicas importantes
de la misma.

El requisito de estabilidad de la variedad se cumple cuardo, después
de una reproduccién o propagacion repetida y teniendo en cuenta los
ciclos de reproduccién o de multiplicacion particulares de la variedad, las
caracteristicas importantes de las plantas corresponden a la descripcion
o definicién inicial de la variedad dada al solicitarse la proteccién. La
legislacién de los Estados Unidos de América sefiala que la variedad se
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considera uniforme en la medida en que cualquier variacion en los
ejemplares de la variedad sea predecible y comercialmente aceptable.

Las leyes de proteccion de las obtenciones vegetales también exigen
que la variedad sea novedosa en el comercio. En vitud de este
requisito, no es susceptible de proteccién una variedad vegetal cuyos
ejemplares hubiesen sido comercializados en el palis o en el extranjero
antes de la fecha en que se solicita el titulo de proteccién, a cuyo efecto
las leyes estipulan plazos de gracia o periodos de inmunidad dentro de
los cuales puede solicitarse dicho titulo, no obstante haberse puesto la
variedad en el comercio.

Las leyes estudiadas distinguen entre la comercializacién realizada
dentro del pals y la realizada en el extranjero. Las leyes de Australia,
Espafa, Francia, Japén, Paises Bajos, Suecia y Suiza, estipulan que no
se acordari proteccion a aquella variedad vegetal que hubiese sido
comercializada en el pals antes de la fecha en que se solicita la
proteccién.

En Alemania (Republica Federal), Estados Unidos de América e ltalia
la legislacién concede un plazo de gracia o perfodo de inmunidad de un
afio a partir de la primera comercializacion de la variedad en el pals,
durante el cual se puede solicitar la proteccién de la variedad.

Las leyes de Alemania (Republica Federal), Francia, Italia, Japén,
Palses Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza estipulan que Ila
comercializacion de una variedad en el extranjero no impide la obtencién
de un tftulo de proteccion para la variedad vegetal, si tal comercializacién
ocurrié dentro de los cuatro afos anteriores a la presentacién en el pals
o dentro de los seis afios anteriores a tal presentacién, cuando se trate
de determinadas especies de planta, en particular especies de vid y
especies arbéreas.

La ley de Australia no distingue entre especies comercializadas en el
pails o en el extranjero; acuerda para todos esos casos un plazo de
gracia de seis anos. La legislacion de Espafia tampoco hace la
distincion; estipula un plazo de cuatro afos. La ley de los Estados
Unidos de América no indica expresamente ninglin plazo para efectos de
la novedad de las variedades comercializadas en el extranjero.
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3. Descripcién y divulgacién de ia invencién. Depésito de material
biolégico

Patentes de invencién

Todas las leyes de patentes de invencion estudiadas, asi como el
Convenio Europeo de Patentes, estipulan que ia invencién debe ser
divulgada por el solicitante de la patente de una manera suficientemente
clara y completa para que una persona versada en la materia técnica
pueda examinarla, comprenderia y ejecutaria o poneria en practica. Las
leyes de Australia, Canada y Estados Unidos de América exigen que la
descripcion indique el mejor método o modo de ejecucién o realizacion
conocido por el solicitante a fin de considerar cumplido el requisito de
divulgacién suficiente de la invencién.

Las leyes de los paises europeos y el Convenio Europeo de Patentes
solamente requieren que se describa por lo menos un método o modo
de ejecucién de la invencibn para cumplir con la exigencia de
divulgacién. Tal es el caso, por ejemplo, de las leyes de Alemania
(Republica Federal), Espana, Francia y Suiza.

Varias de las leyes mencionadas estipulan expresamente que la
insuficiencia de la descripcién o divulgacion de la invencién es causal de
nulidad de la patente. Tal es el caso, por ejemplo, en las leyes de
Alemania (Republica Federal), Australia, Canad4 (la insuficiencia de la
descripcién da lugar a una "remision”, re-issue de la patente), Espaia
Francia, Italia, Japén, Reino Unido, Suecia y Suiza.

La legislacién de todos los paises estudiados, con excepcién del
Canad4, y el Convenio Europeo de Patentes, contienen disposiciones
referidas a las invenciones que consisten en microorganismos o que los
emplean para obtener el resultado inventivo. La legislacion de esos
palses prevé que cuando la invencién se refiere a un procedimiento que
requiere el uso de un microorganismo que no es accesible al publico y
que no puede ser descrito de manera que un experto pueda obtenerio
para efectos de ejecutar la invencion, o cuando la invencién se refiere a
un microorganismo per se y la manera de obtener este microorganismo
no pueda ser descrita de forma que pueda obtenerse el microorganismo,
es necesario depositar una muestra del mismo ante una institucién de
deposito. La institucion de depésito generalmente debe ser una entidad
reconocida oficialmente para estos efectos, o una autoridad internacional
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de depésito que goza de este estatuto en vitud del Tratado de
Budapest, sobre el reconocimiento internacional del depésito de
microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes.

El depésito de la muestra del microorganismo se considera como un
complemento de la descripcion escrita. La mayoria de los palses
referidos considera cumplido el requisito de repetibilidad de la invencién
con el depdsito del microorganismo u otro material biol6gico viable y
autoreplicable. En ese sentido, la patente no es rechazada ni anulada
por insuficiencia de la descripcién o por imposibilidad de practicar la
invencion, si puede asegurarse su repetibilidad mediante el depésito del
material biolégico necesario. El microorganismo depositado aseguraria
que el resuitado inventivo pudiera repetirse a voluntad, pues el material
biolégico depositado es autoreplicable. Al mismo tiempo, esto hace
innecesario describir el procedimiento inicial de obtencién del
microorganismo para que pueda ser repetido por un tercero. Con
respecto a este Ultimo punto, la legislacién suiza todavia exige que el
inventor describa la manera en que obtuvo el microorganismo cuarndo
éste fuera reivindicado per se, de manera que un tercero pueda repetir
el procedimiento original de obtencién del microorganismo, siendo
insuficiente el depésito del resultado obtenido. Sin embargo, la Ley de
Patentes de Suiza estad proxima a ser modificada en ese aspecto, a fin
de alinearla con las demds legislaciones europeas.

La mayoria de los palses exigen que el depdsito del material
biolégico se efectlie a mas tardar en la fecha de presentacién o de
prioridad de la solicitud de patente en que se reivindica el
microorganismo u otro material bioldgico, o el procedimiento que usa ese
material biolégico, cuando no se encontrara a disposicién del publico.
Tal es el caso en Alemania (Republica Federal), Espafia, Francia, Italia,
Jap6n, Reino Unido, Suecia y Suiza, y en el Convenio Europeo de
Patentes. En los Estados Unidos de América se ha determinado, por
interpretacion jurisprudencial, que basta efectuar y acreditar el depésito
del material biol6gico antes de la fecha de publicacién de la patente
concedida. En Australia la legislacién exige que el microorganismo u
otro material biolégico se deposite a mas tardar en la fecha de
presentacién de la descripcién de la invencion, pues la legislacion permite
que el solicitante presente una descripcion completa de su invencién
hasta 12 meses después de la presentacion de la solicitud ante la Oficina
de Patentes.
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El material biolégico depositado por el solicitante de una patente, a
efectos de cumplir con la exigencia legal de describir la invencién, puede
ser obtenido por terceras personas a partir de la fecha en que se publica
la invencion. Segun las leyes de patentes, la publicacién de la invencion
ocurre en distintos momentos; es distinto el procedimiento de concesion
de patentes adoptado en las leyes europeas y japonesa del
procedimiento determinado por la ley de los Estados Unidos de América.
En aquéllas, la invencion se pone a disposicién del publico de oficio a
los 18 meses contados desde la fecha de presentacion de la solicitud o
de prioridad pertinente. En cambio, la ley de los Estados Unidos de
América no contempla una publicacién de la solicitud antes de la
concesién de la patente. La publicacion de la invencion (sea durante la
tramitacion de la solicitud o al momento de concederse la patente), tiene
el efecto de que cualquier tercero interesado puede solicitar y obtener
una descripciobn completa de la invencién cuya patente estad en tramite
o se ha concedido. Esta publicacién implica la posibilidad de acceder
a los microorganismos u otro material biolégico que se hubiese
depositado para complementar o sustituir la descripcién escrita.

La legislacion de varios de los paises estudiados hace referencia a
compromisos u obligaciones que debe asumir el peticionario de Ila
muestra del microorganismo u otro material biolégico depositado con
relacion a una solicitud de patente. Las leyes de Alemania (Republica
Federal), Espafia, Francia, Italia, Japon, Reino Unido y Suiza, asi como
el Convenio Europeo de Patentes, exigen o permiten al solicitante de la
patente exigir que el peticionario de una muestra del microorganismo
depositado se comprometa a no comunicar ni entregar a terceras
personas el cultivo que se le entregara ni un cultivo derivado de éste,
mientras no se hubiese rechazado o retirado la solicitud de patente o se
hubiese concedido la patente solicitada.

Las leyes de Espafa, Francia, Italia y Reino Unido, asi como el
Convenio Europeo de Patentes, permiten obligar a quien obtenga una
muestra del microorganismo o material biolégico a no usarla sino con
fines experimentales de andlisis o estudio, mientras no haya sido retirada
o rechazada la solicitud y hasta que se haya concedido la patente
solicitada. Las leyes de Alemania (Republica Federal) y Suiza permiten
establecer condiciones respecto a la entrega de muestras del
microorganismo o sacar la misma fuera del pals sin autorizacién.
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Las leyes de Francia y de ltalia, asf como el Convenio Europeo de
Patentes, prevén la posibilidad de que la muestra del microorganismo sea
entregada solamente a un experto independiente, mientras la solicitud de
patente se encuentre en tramite. En vitud de ese sistema, el
microorganismo u otro material biolégico objeto de la solicitud de patente
no puede ser obtenido directamente por terceras personas, sino que
éstas deben recurrir a un experto reconocido por el solicitante de la
patente por medio del cual podran obtener informaciones sobre el
microorganismo o material depositado.

Thulos de obtencién vegetal

A diferencia del sistema de patente, bajo el sistema instaurado por
las leyes especiales de proteccién de las obtenciones vegetales el
solicitante de un titulo de obtenci6n vegetal no necesita describir ni
divulgar la manera en que obtuvo la variedad vegetal que desea proteger.
Tampoco es necesario depositar el material vegetal para fines de
complementar o reemplazar una descripcién escrita de la obtencién que
se desea proteger.

El sistema de proteccion de las obtenciones vegetales se basa
esencialmente en un procedimiento de examen de la nueva variedad para
determinar si es distinta, homogénea y estable. Para estos efectos no es
relevante divuigar la manera en que se obtuvo la nueva variedad vegetal.

El sistema de obtenciones vegetales se orienta hacia la protecciéon
del nuevo resultado obtenido, sea el resultado de una actividad innovativa
humana o simplemente un hallazgo o descubrimiento en la naturaleza.?
El procedimiento de examen de una nueva variedad requiere, desde
luego, que el obtentor entregue material de multiplicacion o muestras de
la variedad, a fin de que se realicen las pruebas de campo, salvo cuando
la legislacion permita que éstas sean efectuadas por el mismo obtentor.
Sin embargo, el material as/ entregado solamente sirve para fines de
examen y no tiene el objeto de cumplir una obligacién de divulgacion del
modo de obtencién de la nueva variedad de una manera repetible.

2 Algunas leyes, por ejemplo la de Australia, no admiten esta uGltima posibilidad.
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4. Derechos conferidos. Limitaciones. Inversién de la carga de la
prueba

Patentes de invencién

En todos los palses estudiados, la patente de invencion confiere a su
titular el derecho de actuar contra terceras personas que realicen, sin
consentimiento, determinados actos de explotacion de la invencion
protegida. El derecho exclusivo conferido por la patente esta expresado
generalmente en el sentido de dar al titular de la patente la posibilidad
de impedir que terceras personas realicen los actos protegidos en su
favor. Sin embargo, algunas leyes expresan el derecho conferido de la
patente como "un derecho exclusivo de explotacion™ de la invencion
protegida. Ejemplos de la primera forma de expresién se encuentran en
las leyes de Alemania (Republica Federal), Espafia, Estados Unidos de
América, Reino Unido y Suecia. Ejemplos de la segunda forma se
encuentran en las leyes de Australia, Canad4, Italia, Jap6n, Paises Bajos
y Suiza.

Las leyes estudiadas son en su mayorfa muy explicitas con relacién
a los actos que quedan protegidos en favor del titular de la patente.
Asl, las leyes de Alemania (Republica Federal), Espafia, Estados Unidos
de América, Francia, Italia, Japén, Paises Bajos, Reino Unido, Suecia y
Suiza sefalan que son actos de explotacion de la invencion protegidos
en favor del titular de la patente, los siguientes:

- Si se trata de patentes referidas a un producto, fabricar, ofrecer,
introducir en el comercio o usar el producto patentado, asi como
importar o almacenar tal producto para algunos de esos fines.

- Si se trata de patentes de procedimiento, usar el procedimiento y
ofrecer en uso el procedimiento, cuando quien lo hiciera supiese o
fuese evidente en las circunstancias del caso que tal uso esta
prohibido en virtud de la patente.

Los mismos paises estipulan expresamente en su legislacion que el
titular de una patente puede ejercer sus derechos también contra
cualquier tercero que, sin su consentimiento, ofrezca, introduzca en el
comercio, use, importe o almacene para alguno de esos fines, un
producto obtenido directamente de un procedimiento patentado.
También el Convenio Europeo de Patentes estipula que cuando una
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patente europea se hubiese concedido para un procedimiento, la
proteccién conferida por la patente se extenderd a los productos
directamente obtenidos mediante ese procedimiento. Este derecho se
conoce como la "extension® de la proteccién del procedimiento al
producto directamente obtenido mediante el procedimiento.  Sin
embargo, el concepto de “extension de la proteccién™ puede resultar
equivoco en este contexto, pues la patente de procedimiento no confiere
una proteccion sobre el producto per se, sino que tiene el efecto de
permitir al titular de la patente de procedimiento perseguir (embargar,
hacer incautar, etc.) un producto obtenido mediante la infraccién de su
patente y reforzar asf la proteccién de la patente de procedimiento. A
estos efectos serfa irrelevante que el producto mismo se encontrara
patentado.

Las leyes de Alemania (Repiblica Federal), Espaiia, Estados Unidos
de América, Francia, Japén, Reino Unido y Suecia también incluyen,
entre los actos reservados en favor del titular de la patente, determinados
actos que se consideran accesorios a la explotacién de la invencion
patentada o que serfan susceptibles de contribuir a la infraccién de la
patente si no estuviesen reservados al titular de la patente. Tales actos
son los de proveer u ofrecer los medios (material de base, instrumentos,
etc.) para poner la invencién en practica cuando la persona que lo
hiciera supiera, o fuese evidente en las circunstancias del caso, que tales
medios son aptos y estan destinados a poner en practica la invencién.
En las mismas leyes se dispone que este derecho exclusivo no se
aplicara cuando los medios en cuestion sean productos corrientes, salvo
que quien los proveyera u ofreciera indujera al adquirente a realizar los
actos prohibidos en virtud de la patente.

Las leyes de Australia y Canada son mas generales al referirse a los
actos protegidos en favor del titular de la patente. Esas leyes mencionan
como actos protegidos en favor del titular de la patente los de fabricar,
usar, practicar, vender o comercializar la invencion.

La mayoria de las leyes estudiadas contienen disposiciones que
establecen clertas limitaciones a los derechos conferidos por la patente.
Las leyes de Alemania (Republica Federal), Espaiia, Francia, Italia, Reino
Unido y Suecia excluyen del campo de la patente los actos realizados
por terceras personas en ambito privado y con fines no comerciales. La
misma limitacién resulta de una interpretacion de las leyes de Japén,
Palses Bajos y Suiza, que confieren al titular de la patente, solamente el
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derecho de explotar comercialmente o profesionalmente la invencién
patentada, de manera que la ejecucibn o uso de la invencién en
condiciones que no fueran a tftulo "comercial® o “"profesional® no
requeririan la autorizacion previa del titular de la patente.

Las leyes de Alemania (Republica Federal), Espafia, Francia, Italia,
Japon, Palses Bajos, Reino Unido y Suecia, asf como la legislacion de
Suiza en aplicacion de la interpretacion referida en el parrafo precedente,
excluyen del ambito de la patente los actos realizados por terceros con
fines puramente experimentales, de ensayo o investigacion o de
enseinanza.

La preparacién extemporanea de una medicina en una farmacia, para
casos individuales y bajo una receta médica, asf como actos realizados
respecto a tales productos, no se consideran cubiertos por una patente,
de acuerdo con las leyes de Alemania (Republica Federal), Espaiia,
Francia, Italia, Jap6én, Reino Unido y Suecia.

La legislacién de varios de los palses estudiados contempla otras dos
limitaciones generales a los derechos conferidos por la patente: el
llamado "agotamiento” del derecho de la patente y los derechos
derivados del “uso anterior" de la invencién por un tercero.

En lo que atane al uso anterior de la invencion, las leyes de Alemania
(Republica Federal), Espaiia, Francia, ltalia, Jap6n, Paises Bajos, Reino
Unido, Suecia y Suiza prevén que la patente no surte efecto contra la
persona que hubiese estado usando la invencion o que hubiese hecho
preparativos para ello, antes de la fecha de presentacion de la solicitud
de patentes o antes de la fecha de prioridad pertinente. En virtud del
uso anterior o de los preparativos efectuados, esa persona tendra un
derecho adquirido que le permite continuar el uso de la invencién como
venfa haciéndolo o de poner la invencién en practica de acuerdo con los
preparativos que hubiese realizado. Sin embargo, se estipula
generalmente que el derecho s6lo puede transferirse junto con el negocio
o la empresa en que se usa la invencién.

Con respecto al agotamiento de los derechos conferidos por la
patente, las leyes de Espafa, Francia, Italia, Paises Bajos, Reino Unido
y Suecia contemplan expresamente esta figura. Ademés, la
jurisprudencia en varios paises, entre ellos Alemania (Republica Federal),
Estados Unidos de América y Suiza, ha establecido el principio del
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agotamiento del derecho de la patente. En virtud de ese principio, los
derechos exclusivos que confiere la patente a su titular con relacién a la
explotacién comercial de la invencién se agotan cuando el producto
protegido por la patente (sea en virtud de una patente de producto o por
extension de una patente de procedimiento) hubiese sido introducido en
el comercio por el titular de la patente o por una tercera persona
expresamente autorizada por el titular de la patente. Una vez que los
productos protegidos por la patente han sido introducidos licitamente en
el comercio, el derecho del titular de la patente se agota con respecto
a esos producto, de manera que no puede invocar la patente para
impedir la posterior circulacién, comercializacion o uso de esos
productos, hasta llegar a su consumidor final.

En la mayoria de las leyes mencionadas, el principio del agotamiento
del derecho de patente opera con la introduccién del producto protegido
por la patente en el territorio del pals en que tiene aplicacion la
respectiva ley. Es decir, que la introduccién del producto patentado en
un mercado extranjero no produciria el agotamiento del derecho de
patente en el pais de que se trate. Sin embargo, la ley del Reino Unido
hace referencia a un agotamiento "regional”, en virtud del cual el derecho
del titular de la patente se agota con la introduccién del producto
protegido no s6lo en el mercado nacional del Reino Unido sino en
cualquier pals de la Comunidad Econémica Europea. En la préactica, los
demas paises miembros de la Comunidad Econémica Europea aplican
el mismo principio de agotamiento regional, que se ha establecido por
medio de la jurisprudencia constante de la Corte Europea de Justicia.

Ocho de los paises estudiados contienen en su legislacion
disposiciones expresas con relacion a la inversién de la carga de la
prueba para efectos de facilitar la prueba o la persecucion de
infracciones de patentes de procedimiento: Alemania (Reptblica Federal),
Canada, Esparnia, Estados Unidos de América, Japén, Paises Bajos, Reino
Unido y Suiza. En esos palses las leyes disponen, en general, que
cuando una patente protege un procedimiento para la fabricacion de
productos o sustancias se presume, salvo prueba en contrario, que todo
producto o sustancia de las mismas caracteristicas ha sido obtenido
usando el procedimiento patentado. Esta presuncién establecida en favor
del titular de la patente de procedimiento, le facilita la prueba de la
infraccion de su patente, prueba que por la esencia de la invencion
protegida, serfa particularmente dificil sino imposible si tuviera que
asumirla el titular de la patente perjudicado por la infraccién. Al aplicarse
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la presunciéon establecida, la persona emplazada por la accion del titular
de la patente tendria que probar que en realidad fabricé el producto o
la sustancia usando un procedimiento distinto del protegido por la
patente.

Las disposiciones legales que consagran la inversion de la carga de
la prueba en los paises mencionados limitan su aplicacion al caso de
sustancias nuevas, es decir, que debe tratarse de productos que no
estaban en el estado de la técnica al tiempo de patentarse el
procedimiento. En ese sentido, una patente de procedimiento para
fabricar o producir un producto que ya es conocido no beneficiarfa la
inversion de la carga de la prueba en caso de infraccién. Las leyes de
Alemania (Republica Federal) y de Espana indican expresamente que en
caso de aplicarse la inversion de la carga de la prueba, deben tomarse
en cuenta los derechos legitimos del acusado conducentes a proteger
sus secretos comerciales e industriales.

Titulos de obtencién vegetal

Las leyes de proteccién de las obtenciones vegetales de los palses
estudiados estipulan, en general, que la concesion de un tftulo de
obtencién vegetal tiene el efecto de que terceras personas que no
estuviesen autorizadas por el titular para explotar comercialmente la
variedad estan impedidas de hacerlo, y que el titular puede interponer
accion contra quienes realicen tal explotacion sin la autorizacion
correspondiente. Los derechos exclusivos se refieren normaimente al
material de propagacién, multiplicacién o reproduccién de la variedad
protegida.

El material de propagacion, reproducciéon o multiplicacién incluye el
de tipo generativo (por ejemplo, semillas, frutos, etc), y el de tipo
vegetativo (por ejemplo, plantas enteras) o partes de plantas (tales como
esquejes, tubérculos, ramas, etc.). Las leyes de los siguientes paises
definen a esos efectos lo que se entiende por material de propagacion,
reproducciéon o multiplicacién: Alemania (Republica Federal), Australia,
Canad4, Espana, Jap6n, Reino Unido, Palses Bajos y Suiza. Las leyes
de otros paises, por ejemplo las de Estados Unidos de América, Reino
Unido y Suecia, hacen referencia simplemente a la “variedad" al referirse
a los actos protegidos en favor del obtentor vegetal.
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El titulo de obtencién vegetal confiere a su titular derechos con
relacién a los siguientes actos comerciales:

- Comercializar el material de propagaciéon, reproduccion o
multiplicacion de la variedad. El acto de comercializacion comprende
los actos de introducir en el mercado, ofrecer, poner en venta,
vender, transferir, trocar, almacenar o importar en el palis para
algunos de los fines antes indicados. Los actos de comercializacién
de la variedad protegida se encuentran expresamente reservados en
favor del titular de la patente en las leyes de todos los palses
estudiados.

- Producir, con el fin de comercializarlo, el material de propagacion,
reproduccién o multiplicacién de la variedad protegida. Este acto
también se encuentra expresamente protegido en las leyes de todos
los palses estudiados.

- Utilizar el materiat de propagacién, reproduccion o multiplicacion de
la variedad protegida para producir variedades hibridas o material de
propagacion de otra variedad, cuando tuviera que usarse
repetidamente el material de la variedad protegida para producir la
nueva variedad o el nuevo material de propagaciéon. Este acto se
encuentra protegido en las leyes de Alemania (Republica Federal),
Australia, Espaia, Estados Unidos de América, Francia, Italia, Japén,
Paises Bajos, Reino Unido y Suiza.

El titular de un derecho de obtencién vegetal también suele gozar de
la facultad de reservarse el uso de plantas de la variedad protegida o de
partes de tales plantas para producir comercialmente plantas
ornamentales o flores cortadas. Las leyes también expresan esta facultad
como una extensiéon de la proteccion de la variedad a las plantas o
partes de plantas de la variedad que normalmente se comercializa como
producto final 0 para su consumo inmediato, cuando tales plantas o
partes se usaran indebidamente como material de multiplicacion o
regeneracion de plantas de la variedad sin la debida autorizacion. Tal es
el caso de las flores cortadas, los frutos, etc. Este tipo de disposiciéon
se encuentra en las leyes de Alemania (Republica Federal), Canad4,
Espafia, Francia, Italia, Japén, Paises Bajos, Reino Unidos, Suecia y
Suiza.
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Las leyes de Alemania (Republica Federal) y los Estados Unidos de
América expresamente dan al titular de una obtencion vegetal protegida
la facultad exclusiva de introducir o importar en un pals extranjero, o
exportar a ese pals, material de propagacion de una variedad protegida
en el pals de origen (p. ej. Alemania [Republica Federal] o Estados
Unidos de América) cuando en el pals extranjero no se confiera al
nacional del pals de origen proteccion equivalente para las variedades
vegetales.

Las leyes de proteccion de las obtenciones vegetales también
estipulan diversos tipos de limitaciones a los derechos exclusivos
conferidos por el titulo de obtenciébn vegetal. La excepcion mas
generalizada es la que establece, de manera expresa o implicita, que no
es necesario el consentimiento del titular del derecho sobre la variedad
protegida para usar material de propagacién de esa variedad como
fuente inicial de variacion con el fin de obtener una nueva variedad
vegetal. Esta excepcion, que esta contemplada en la legislacién de todos
los palses estudiados, no es aplicable a los casos en que la variedad
protegida debe usarse reiteradamente para producir una nueva variedad.

Las leyes de Australia, Estados Unidos de América, Italia y Paises
Bajos establecen expresamente que el tftulo de obtencién vegetal no
permite a su titular oponerse a la propagacion, cultivo y uso de plantas
de la variedad protegida para fines que no sean comerciales, o para fines
como los de investigaciéon, experimentaciéon o ensefianza. Al mismo
resultado llegan las leyes de Japén, Reino Unido, Suecia y Suiza, que
sefalan que el titulo de obtencién vegetal sélo puede oponerse a actos
realizados con caracter comercial o profesional y, por tanto, no es
oponible a actos realizados para fines diferentes.

Las leyes de Japbn, Paises Bajos y Reino Unido contienen
disposiciones referidas al agotamiento del derecho de obtencién vegetal
con respecto a plantas o partes de plantas de la variedad protegida que
se hubiesen adquirido legftimamente en el comercio. Tales plantas o
partes de plantas pueden ser revendidas sin infringir el titulo de obtencién
vegetal, siempre que no se reproduzcan o se incremente su nimero para
revenderlas.

Las leyes de los Estados Unidos de América y Japon contienen
disposiciones que resguardan el derecho adquirido por un tercero que
usaba o producia una variedad vegetal antes de la concesién del titulo
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de obtencion vegetal. A ese tercero se le permite continuar su uso ¢
produccién ain cuando posteriormente otra persona adquiriera un titulc
de obtencién vegetal sobre esa variedad.

Las leyes de Australia y de Estados Unidos de América contienen
disposiciones explicitas que indican que el tftulo de obtenciéon vegetal
no impide a terceras persorias vender como alimento o para algun otro
tipo de consumo (por ejemplo para molienda) plantas o material
reproductivo de plantas de la variedad protegida, asi como usar plantas
o material reproductivo de plantas de la variedad protegida que se
hubiesen adquirido legitimamente cuando se destinaran a producir otras
plantas o material de reproduccién de la variedad protegida (por ejemplo,
grano) con el fin de venderlo o comercializarlo como alimento o para
otro destino que no sea el de cultivar o reproducir ia variedad.

Las leyes de Espaia y de los Estados Unidos de América también
contienen disposiciones expresas sobre la libertad que tiene todo
agricultor de usar en su propia explotacién agricola material de la
reproduccién de la variedad protegida, por ejemplo reservando semilla
para una cosecha posterior, y de vender cualquier semilla de la variedad
protegida que el agricultor produjera en su explotacion para fines
distintos del de reproduccién, por ejemplo para usarlo como alimento o
para molienda.

Finalmente, la ley de Jap6n contiene una disposicién especial para
regular la situacion de superposicion de una patente de procedimiento
para la produccién de una variedad vegetal y de un titulo de obtencién
vegetal. La norma establece que el titular de un derecho de obtencion
vegetal no podra oponerse a ia produccién y comercializacién de plantas
que fuesen obtenidas por el procedimiento patentado. También se indica
que terceras personas tendran libertad de poner en explotacion el
procedimiento protegido por la patente cuando ésta hubiese expirado, sin
que el titular de la obtencién vegetal pueda oponerse a ello.

5. Duracién
Patentes de invencién
En la mayoria de los paises estudiados, el plazo de duracién de las

patentes se fija en 20 afios contados desde la fecha de presentacién de
la solicitud de patentes. Tal es el caso de las leyes de Alemania
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(Republica Federal) (el plazo se cuenta desde el dfa siguiente de su
presentacién), Canad4, Espania, Francia, Italia, Paises Bajos, Reino Unido,
Suecia y Suiza, asi como con el del Convenio Europeo de Patentes.

La ley de Jap6n estipula un plazo de vigencia maximo de 20 aios
contados desde la fecha de presentaciéon de la solicitud de patente, pero
fija también el plazo de 15 afios contados desde la fecha de publicacion
de la solicitud de patente; debe aplicarse el plazo que resulte mas corto.
La ley de Estados Unidos de América establece un plazo de 17 afos
contados desde la fecha de concesion de la patente.

La ley de Australia establece un plazo de vigencia de 16 afios
computados desde la fecha de presentacion de la descripcién completa
de la invencion objeto de la solicitud de patente.

Las leyes de Australia, Estados Unidos de América y Japén prevén
la posibilidad de obtener una prérroga de la vigencia de ia patente en
determinados casos debidamente justificados. En el caso de Australia,
se permite una extension de hasta cinco afios 0, en casos excepcionales,
diez afios. En Japén la extensién no puede exceder de cinco afos.

Titulos de Obtencibén Vegetal

Los titulos de obtencion vegetal tienen duraciones mas disparejas que
las patentes de invencién en los paises estudiados. La duracién de
proteccién varia no solamente de pais a pals sino que, ademas, depende
del tipo de variedad protegida.

La ley estipula una duracién de treinta afios contados desde la
concesién del titulo de obtencién vegetal en Alemania (Republica Federal)
(si se trata de variedades de lupulo, vides, papas y especies arbéreas),
Italia (si se trata de plantas de tallo lefioso, como las vides y las especies
arbéreas) y Reino Unido (este plazo es el maximo, siendo el minimo 25
anos si se trata de vides y especies arbéreas, y 20 afios si se trata de
otras variedades).

Se establece una duracién de 25 afios contados desde la concesion
del titulo de obtencién vegetal en Alemania (Republica Federal) (si se
trata de variedades que no sean las menciorniadas en el parrafo anterior),
Francia (para ciertas especies) y Suiza (plazo méximo para determinados
casos especlalmente calificados).
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La duracion se fija en 20 afos contados desde la fecha de
expedicién del titulo de obtencién vegetal en Francia (para las variedades
en general), Suecia (la vigencia se computa a partir del comienzo del afio
siguient)e al de concesion del titulo) y Suiza (para las variedades en
general).

En Australia la legislacion fija la vigencia del tftulo de obtencion
vegetal en 20 afios, contados desde la fecha de aceptacién de la
solicitud de concesion del titulo de obtencién vegetai.

La duracion se fila en 18 afios contados desde la fecha de
expedicién del titulo de obtenci6n vegetal en Canad4, Espania (ésta es la
duracién minima para las variedades lefiosas; la duracién maxima es de
20 afos), Estados Unidos de América, Japon (para las variedades
perennes) y los Palses Bajos (este plazo es el minimo para las vides y
variedades arboreas; el plazo maximo es de 25 aios).

La duracion se fijla en 15 afios contados desde la fecha de
expedicién del titulo de obtencién vegetal en Espafia (plazo de duracion
minimo para las variedades herbaceas y similares; el plazo maximo es de
20 aifios), ltalia, Jap6n y Palses Bajos (minimo para las variedades
indicadas en el parrafo precedente; la duracion maxima es de 25 afios).

La legislacién de Alemania (Republica Federal) establece que el plazo
de duracién de la variedad protegida se reducird en el nimero de afos
durante los cuales se hubiese comercializado la variedad antes de la
fecha de presentacion de la solicitud de proteccion.






DISPOSICIONES LEGALES SOBRE PROTECCION DE
LAS INVENCIONES E INNOVACIONES BIOTECNOLOGICAS
EN LOS PAISES DE AMERICA LATINA

Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual

INTRODUCCION

El presente documento contiene el resumen del documento
WO/INF /301, preparado en 1989 por la Oficina Internacional de la OMPI;
abarca un examen comparativo de las disposiciones relacionadas con la
proteccion de las invenciones biotecnolégicas en la legislacion de 19
paises de América Latina.'

El estudio se realiz6 con base en la legislacion de propiedad
industrial de cada pals, asl como la legislacién referida a la proteccion de
obtenciones vegetales en los palses que la poseen. Se utilizaron los
textos legales existentes en la coleccion de leyes de la Oficina Inter-
nacional de la OMPI, tomando en cuenta las modificaciones comunicadas
al 31 de octubre de 1988.

Para el estudio se han considerado las normas que conciemen
especfficamente a los aspectos que se indican a continuacion:

1. Formas de proteccién. Se examinan las modalidades de proteccién
legal de las invenciones e innovaciones, y los titulos de proteccion
correspondientes. No se incluyen, salvo cuando estuviesen incluidas
en la legislacién sobre propiedad industrial, referencias a las normas
que protegen el secreto industrial 0 los conocimientos tecnolégicos,
ni a las normas sobre represion de la competencia desleal.

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba. Chile, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panam4d, Paraguay, Perd, Republica
Dominicana, Uruguay y Venezuela.
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2.

Materia susceptible de proteccién. Se examina la materia que es
susceptible de proteccién legal bajo el sistema considerado y, en su
caso, las materias especfficas excluidas expresamente de proteccién
por ia legislacion. No se mencionan las exclusiones referidas al
incumplimiento u omisién de las condiciones basicas para la
proteccion referidas bajo el rubro (3) que sigue. Tampoco se
mencionan las exclusiones fundadas en razones de moral, buenas
costumbres, orden publico o contravencion de la ley.

Condiciones para la proteccién. Se examinan las condiciones
requeridas por la legislacion para que la invenciébn o innovacién
biotecnolégica pueda beneficiarse de proteccién legal. Tratandose
propiamente de invenciones, tales condiciones comprenden en
particular la aplicacion industrial o utilidad de la invencién, la novedad
y el nivel inventivo o actividad inventiva.

La aplicacion industrial o utilidad de la invencion se refiere a la
posibilidad de aplicar la invencién en alguna actividad industrial o
productiva, o que su objeto pueda ser realizado mediante una
actividad industrial o productiva, entendida en un sentido amplio
(incluidos la artesanfa, la agricultura, la minerfa, la pesca, los
servicios, etc.). El requisito de aplicacion industrial generalmente
implica que el objeto de proteccién tiene caracter técnico, aunque se
trate de conceptos diferentes. Se entiende que una invencién tiene
caracter técnico cuando la idea inventiva importa un aprovechamiento
o transformacién de las fuerzas de la naturaleza (material y energfa).

La novedad de la invencién puede ser universal (absoluta) o nacional
(relativa). La novedad es universal cuando la ley requiere que la
invencién cuya patente se solicita, no se haya divuigado, por ejemplo,
mediante publicaciones, venta, exposicion oral, etc., en ningun lugar
del mundo antes de la fecha que la ley sefala para estos efectos.
La novedad se considera nacional cuando tal requisito sélo se exige
con respecto a las divulgaciones ocurridas dentro del pals.

El nivel inventivo o actividad inventiva se refiere al hecho de que para
una persona del oficio, versada en la materia técnica correspondiente,
la invencién no aparezca como un resultado obvio o evidente, habida
cuenta del estado de ia técnica pertinente.
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Si se trata de sistemas de proteccion de innovaciones constituidas
por variedades u obtenciones vegetales, se consideran en particular
las condiciones de proteccion que ataflen a la novedad, la
distintividad, la homogeneidad o uniformidad y la estabilidad de la
variedad y obtencién que es objeto de proteccion.

4. Requisitos de depésito de material biolégico. Se examina la
exigencia legal de efectuar un depésito del material biolégico
relacionado con el objeto de la invencién, a efectos de cumplir con
el requisito de descripcién o divulgacion suficiente de la invencion,
indispensable para la concesién y la validez de una patente de
invencion.

5. Derechos conferidos, limitaciones. Se examinan los derechos de
caracter econdémico conferidos por los titulos de proteccion de
invenciones y obtenciones vegetales y las limitaciones previstas en
la legislacién con respecto a esos derechos.

6. Duracién. Se indica la duracién legal de los titulos de proteccion
previstos para las invenciones biotecnolégicas.

El Resumen General contenido en este estudio, presenta un
panorama global de la Regién con relacion a los aspectos indicados
arriba. Se hace un recuento de las principales normas encontradas en
la legislacién de cada pals sobre esos temas.

El Andlisis por Pals que aparece después del Resumen General en
la versién original completa del documento WO/INF/30-l, presenta en
mayor detalle las disposiciones legales contenidas en la legislacion de
cada pals con relacion a los aspectos referidos antes. También se
mencionan, cuando fuese del caso, las decisiones, acuerdos o directivas
administrativas dictadas en los palses con relacién a los temas tratados
en este estudio. Dicho andlisis por pals no se ha incluido en el presente
volumen por razones de espacio.

El Anexo del documento WO/INF/30-l contiene transcripciones o
traducciones de las disposiciones legales pertinentes de las leyes de cada
uno de los palses considerados en el estudio, preparadas por la OMPI
para ese estudio y no constituyen una traduccioén oficial. Dicho anexo
no se ha incluido en el presente volumen por razones de espacio.
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RESUMEN GENERAL

Este resumen ofrece un panorama general de la situacion existente
en los 19 palses estudiados, respecto a la legislacién sobre la proteccion
legal de las innovaciones biotecnolégicas. Al resumir la legislacion de
los palses de la Regibn se pone de manifiesto la diversidad de
disposiciones que regulan las invenciones en general.

Puede apreciarse que las leyes de los palises son disimiles, tanto en
las materias que regulan como en ia manera de tratar ciertos aspectos
especfficos. Asf ocurre, por ejemplo, tratandose de la duracién de las
patentes, los actos de explotacién de la invencién protegidos en favor del
titular de la patente y las materias excluidas de proteccién por patente.

Las diferencias entre las leyes de los pafses estudiados tienden a
desaparecer gradualmente con la promulgacién de nuevas leyes en la
Regién. Las leyes mas recientes tienden hacia una mayor similitud en las
materlas tratadas y en las soluciones adoptadas, Esto obedece,
principaimente, a las acciones concertadas que realizan en la Region
grupos de paises, por ejemplo, los del Grupo Andino y los de América
Central.

Probablemente también ha influido el hecho de que haya una mejor
percepcién y conocimiento del desarrollo de la legislacion de patentes en
otras partes del mundo, particularmente en los paises industrializados, y
de los ejercicios que se realizan a nivel internacional en esta materia para
llegar a acuerdos aplicables a nivel global, por ejemplo, la revisién del
Convenio de Parls y el Proyecto de Tratado de Armonizacién de Leyes
para la Proteccién de las Invenciones.

En lo que ataiie a la proteccién de las variedades vegetales, puede
observarse que la diversidad es aun mayor, debido a la escasez de
normas en la Regién (sélo cuatro paises han regulado la materia) y a la
desvinculacion entre ellas.

Ninguno de los paises es miembro de un tratado marco en la materia
(por ejemplo, el Convenio UPQOV), y este tema aun no se ha discutido
suficientemente a nivel regional con miras a adoptar una polftica o una
legislacién armoénicas.
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1. Formas de proteccién
Propiedad industrial

Todos los palses considerados prevén, dentro del marco de su
legislacién de propiedad industrial, la concesién de patentes de invencién
como titulos de proteccion legal de los derechos sobre las invenciones.
En muchos de esos palses las creaciones de caracter industrial pueden
obtenerse bajo condiciones particulares definidas en las respectivas
legislaciones nacionales. A continuacion se hace un recuento de esos
otros titulos de proteccion.

Las adiciones, mejoras o perfeccionamientos, realizados con relacién
a invenciones ya patentadas, se protegen mediante titulos especiales en
12 paises de la Regibn. En Argentina, Bolivia, Cuba, El Salvador,
Nicaragua y Republica Dominicana se conceden patentes de adicién o
adicionales o certificados de adicion. En Colombia, Ecuador, Perd y
Uruguay se conceden patentes de perfeccionamiento (la legislacion del
Ecuador también hace referencia a "certificados de adicion®), y en Chile
y Venezuela se otorgan patentes de mejora.

En ocho de los palses de la Regi6bn se conceden patentes
precaucionales o precautorias, o derechos provisionales similares. Se
conceden tales patentes en Argentina, Bolivia, Chile, El Salvador,
Guatemala y Peri. En Brasil se pueden obtener "certificados de
depésito” como garantia de prioridad preventiva. En Honduras se
conceden registros provisionales de patentes.

En tres palses la legislacion trata de manera especial la concesion de
patentes de revalidacion o patentes de confirmacién, que son tftulos
basados en patentes o tftulos similares obtenidos en el extranjero:
Argentina y Uruguay (revalidacion) y Bolivia (confirmacién). Sin embargo,
puede observarse que las legislaciones de otros palses de la Regi6n
admiten la concesion de patentes en condiciones andlogas a las de las
patentes de revalidacién o de confirmacién, aunque no se las considere
explicitamente bajo estos nombres. Tal es el caso de las patentes de
invencion que se conceden en virtud de haber obtenido en el extranjero
patentes para las mismas invenciones, y cuya duracién esta vinculada a
la vigencia de las patentes extranjeras.
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En Ecuador la legislaciéon permite la concesion de patentes de
importacién, y en Venezuela se estipula la concesion de patentes de
introduccién.

La legislaciéon de propiedad industrial de Cuba prevé la concesion de
certificados de autor de invencién cuyos efectos juridicos son diferentes
de los de las patentes de invencién. Asimismo, en México se conceden
certificados de Invencién, cuyos efectos también son distintos de los de
las patentes de invencion ordinarias (véase mas abajo el rubro Derechos
conferidos: limitaciones).

En cinco palses (Brasil, Costa Rica, Guatemala, Perl y Uruguay) hay
legislacién especial para la proteccion de los modelos de utilidad. Los
modelos de utilidad son una especie particular de invenciories, constituida
principalmente por instrumentos, articulos, utensilios u otros objetos de
caracter tangible y de utilidad practica a los cuales se les ha dado una
configuracion particular, que les asigna cierta utilidad o ventaja técnica
adicional o nueva. La proteccion de este tipo de invenciones se aplica
solamente a un ambito reducido de la tecnologia, en particular dentro
del 4rea de la mecanica, y no parece ser idonea para la proteccién de
invenciones e innovaciones en el campo de la biotecnologla.

Ademas de los titulos de propiedad industrial referidos anteriormente,
en Pert la legislacion de propiedad industrial regula de manera especial,
la proteccién de los "procedimientos tecnoldgicos”, a los cuales se les da
un tratamiento y una proteccién equivalentes a los del secreto comercial
o secreto de fabricacion. La proteccion de los procedimientos
tecnolégicos esta sujeta al caracter secreto de los mismos y a las
medidas que su poseedor hubiese tomado para preservar dicho carécter.
Por su parte, la legislacién de propiedad industrial de Cuba contempla la
posibilidad de inscribir en un registro especial los descubrimientos
cientfficos realizados en el pals. Esta inscripcién no da lugar a ningin
derecho exclusivo de propiedad industrial sobre el descubrimiento objeto
de la inscripcion.

Proteccién de obtenciones vegetales

En cuatro palses de la Region existe, ademas de la legislacién de
propiedad industrial, una legislacion paralela referida a la proteccién de
obtenciones o variedades vegetales. El régimen legal de proteccion de
este tipo de innovacién tecnolégica suele encontrarse incorporado dentro
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de la legislacion especial relacionada con las semillas, que cubre ademés
otras materias relacionadas con el control, clasificaciéon, produccién y
comercializacion de semillas en el pais. Estos palses son Argentina,
Chile, México y Perd. En México y Pert esta legislacién ain no ha sido
desarrollada ni reglamentada, y atin no se aplica.

Los titulos de proteccion que se confieren en cada pals para la
obtenciones vegetales, de acuerdo con sus respectivas legislaciones, son
esencialmente equivalentes, aunque sus nombres varian de un pals a
otro. En Argentina se otorgan "titulos de propiedad sobre cultivares”; en
Pert la legislacién habla de "titulos de obtencién vegetal®. Las leyes de
Chile y México no hacen referencia a ningun tftulo especial; sefialan que
los derechos emanan de la inscripcion o registro de la variedad u
obtencién vegetal en el registro especial previsto a estos efectos.

2. Materia susceptible de protecciéon
Propiedad industrial

Las leyes sobre patentes de invencion de todos los palses
considerados, con excepcion de la ley de México, contienen una
definicién de invencién o una relacién de materias que pueden constituir
0 que se consideran como invenciones para efectos de su proteccion
mediante patentes. Contiene definiciones de invencién, por ejemplo, la
legislacién de Brasil, Cuba, El Salvador, Guatemala y, de una manera
menos precisa, Colombia, Chile, Ecuador y Perd. Por su parte, contienen
listas o relaciones de las materias que pueden constituir invenciones
patentables 0o que se consideran invenciones para efectos de la ley, las
legislaciones de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Chile, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Panam4, Paraguay, Republica Dominicana, Uruguay
y Venezuela.

La legislacion de México s6lo hace referencia a la posibilidad de
patentar invenciones, sin definir lo que se entendera por este concepto
ni dar ejemplos o listados de las materias que constituirian invenciones.

Con la excepcion de El Salvador y Panam4, todos los palses
considerados en este estudio excluyen de proteccién por patente de
invencibn una o mas materias o0 sectores tecnolégicos especfficos,
ademas de las prohibiciones genéricas que se encuentran previstas en
todas las legislaciones (por ejemplo, invenciories que son contrarias al
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orden publico, a la moral y a las buenas costumbres, a la salud pablica,
a la ley, etc.), y de las prohibiciones referidas al incumplimiento de las
condiciones o requisitos esenciales de patentabilidad (por ejemplo,
aplicacion industrial, novedad, nivel inventivo).

En algunas legislaciones, las materias excluidas de proteccion se
agrupan bajo dos categorias, segun se trate de materias no consideradas
como invenciones y materias que, siendo invenciones, estan
expresamente excluidas de proteccion mediante patentes de invencion.
Tal distincién puede encontrarse en las legislaciones de Colombia, Cuba,
Ecuador, México y Per( y, en alguna medida, en la de Costa Rica. Las
leyes de Cuba y de México prevén ademas listas de materias que, no
siendo susceptibles de proteccion mediante patente de invencion, pueden
ser objeto de un certificado de autor de invencion (Cuba) o de un
certificado de invencion (México).

Las leyes de los palses estudiados contienen una gran diversidad de
materias excluidas de proteccién mediante patente. Algunas de las leyes
contienen listas de exclusiones bastante extensas, por ejemplo las de
Brasil y México y, en menor medida, Colombia, Ecuador, Guatemala,
Perd y Venezuela.

Entre las materias excluidas de patentabilidad en los diferentes palses
hay varias que parecen tener una incidencia mas o menos directa en el
campo de la biotecnologla. Las exclusiones que se indican a
continuacién pueden dar lugar a que muchas de las invenciones e
innovaciones susceptibles de realizarse en el campo de la biotecnologia
tengan una proteccién mas o menos reducida dentro del &mbito de la
legislacion de patentes de invencion:

- Los productos farmacéuticos, medicinales, terapéuticos, de
diagnéstico, etc. Estan excluidos de protecciéon en Argentina, Bolivia,
Brasil (también se excluyen los procedimientos para la producciéon de
estos productos), Colombia, Cuba (sin embargo pueden obtenerse
certificados -de autor de invencion), Chile, Ecuador, Honduras
(también se excluyen los procedimientos respectivos, salvo que se
exploten en el pais), México (la exclusién quedara sin efecto en
1997), Paraguay, Pert, Uruguay y Venezuela. En Costa Rica pueden
obtenerse patentes para estos productos y sus procedimientos de
produccién o de sintesis, a condicién de que ellos se fabriquen o se
lleven a cabo totalmente en el pals y que estén en uso o explotacion
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en el pals de origen del solicitante. Estas condiciones pueden tener,
en la practica, efectos equiparables a una exclusiéon de patentabilidad.
La ley de Republica Dominicana dispone que las composiciones
farmacéuticas y los medicamentos pueden ser protegidos como
invenciones siempre que hayan sido examinados y aprobados por el
Juro Médico de la Republica.

Los productos alimenticios y dietéticos para consumo humano o
animal, las bebidas y otros similares. Se encuentran excluidos de
proteccién por patente en los siguientes palses: Bolivia, Brasil
(también se excluyen los procedimientos respectivos), Colombia,
Cuba (sin embargo pueden obtenerse certificados de autor de
invencién), Chile, Ecuador, Guatemala, México (se excluyen también
los procedimientos respectivos cuando se trata de alimentos o
bebidas para consumo humano, pudiendo obtenerse certificados de
invencién para los procedimientos de fabricacion de estos productos;
la exclusion referida a los alimentos de consumo animal quedara sin
efecto en 1997), Peri, y Venezuela. En Costa Rica pueden obtenerse
patentes con vigencia de un afio para estos productos; en la practica
esta condicién puede tener efectos equiparables a una exclusion de
patentabilidad.

Los descubrimientos de sustancias o fuerzas de la naturaleza.
Estan excluidos de proteccién por patente en los siguientes palses:
Bolivia, Brasil (la legislacion se refiere a los usos o aplicaciones
relacionados con descubrimientos), Colombia, Costa Rica, Cuba,
Chile (la ley habla de uso o aprovechamiento de sustancias o fuerzas
naturales), Ecuador, Guatemala, México, Peri y Venezuela (la ley
habla del simple uso o aprovechamiento de sustancias o fuerzas
naturales).

Los métodos o técnicas terapéuticas, quirurgicas, operatorias o de
diagnésticos. Estan excluidos de proteccion por patente en los
siguientes palses: Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba (sin embargo,
pueden obtenerse certificados de autor de invencién), Guatemala,
México y Peru.

Los productos quimicos en general. Estan excluidos de proteccion
en los siguientes palses: Bolivia, Brasil, Cuba (sin embargo pueden
obtenerse certificados de autor de invencién), Chile, Guatemala,
México (la exclusion quedard sin efecto en 1997), Uruguay y



Venezuela. La ley de Replblica Dominicana condiciona la posibiidad
de patentar productos quimicos al examen que de ellos efectuara el
Juro Médico de la Republica.

- Las variedades vegetales. Estan excluidas de proteccion mediante
patentes de invencion en los siguientes paises: Brasil (por
interpretacion de las autoridades nacionales de propledad industrial),
Colombia, Costa Rica, Cuba (pueden obtenerse certificados de autor
de invencion), Ecuador, Guatemala, México y Peru.

- Las razas animales. Estan excluidas de proteccion por patente en
los siguientes palses: Colombia, Costa Rica, Cuba (pueden
obtenerse certificados de autor por invencién), Ecuador, Guatemala,
México y Peru.

- Losprocedimientos esencialmente biolégicos para obtener vegetales
o animales. Estan excluidos de proteccién en Colombia (salvo los
procedimientos microbiolégicos y los productos obtenidos de elios),
Costa Rica, Ecuador, Guatemala (salvo los procedimientos
microbiolégicos y los productos obtenidos por ellos), México y Pert.

- Los fertilizantes y productos andlogos. Estan excluidos de
patentabilidad en Colombia (la legislacion se refiere a alimentos para
uso vegetal), Ecuador (la legislacion se refiere a alimentos para uso
vegetal), México (la exclusion quedaréa sin efecto en 1997) y Pert (la
legislacion se refiere a alimentos para uso vegetal). En Costa Rica
pueden obtenerse patentes con vigencia de un afio para estos
productos; en la practica, esta condicion puede tener efectos

. equiparables a una exclusién de patentabilidad.

- Los biocidas tales como insecticidas, herbicidas, nematocidas,
plaguicidas y otros andlogos. Estan excluidos de proteccion en
México (esta exclusién quedaréa sin efecto en 1997). En Costa Rica
pueden obtenerse patentes con vigencia de un afio para estos
productos; en la practica, esta condiciébn puede tener efectos
equiparables a una exclusion de patentabilidad.

Solamente las leyes de Brasil, Costa Rica, Cuba y México contienen
exclusiones referidas explicitamente a microorganismos o invenciones
biotecnolégicas o genéticas. En estos palses se excluyen de proteccion
por patente a las siguientes materias:
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- Microorganismos y cepas de microorganismos. Cuba (sin embargo,
pueden obtenerse certificados de autor de invencion).

- Usos de microorganismos recién descubiertos. Brasil.

- Procedimientos microbiolégicos y los productos obtenidos o
resultantes de tales procedimientos. Costa Rica.

- Procedimientos  biotecnolégicos para obtener  productos
farmaquimicos, medicamentos, bebidas y alimentos para consumo
animal, fertilizantes, biocidas y otros productos con actividad
biolégica. México (pueden obtenerse certificados de invencién; la
exclusion de patentabilidad quedara sin efecto en 1997).

- Procedimientos genéticos para obtener especies vegetales, animales
0 sus variedades. México (la exclusion quedara sin efecto en 1997).

La legislacion de Nicaragua estipula, en términos generales, que las
patentes se concederan Gnicamente para el procedimiento y no para los
productos cuando éstos pudieran obtenerse por un sistema distinto de
elaboracion.

Algunas de las exclusiones de patentabilidad referidas anteriormente
posiblemente tendrian que ser interpretadas al tiempo de su aplicacién.
Los conceptos empleados en las distintas exclusiones son, a veces,
sumamente generales y, por ende, de cobertura muy amplia, mientras en
otros casos se concretan a materias 0 invenciones muy precisas o
puntuales. Un ejemplo del primer caso es la exclusion referida a
“productos quimicos”, concepto que, en su sentido mas alto, daria lugar
a la exclusién de una parte muy grande de las invenciones que se
realizan corrientemente en el mundo. Un ejemplo del segundo caso
podria ser la exclusion referida a "usos de microorganismos recién
descubiertos”, cuya cobertura estaria limitada al uso concreto que pueda
dérsele a determinado microorganismo, y siempre que el mismo hubiese .
sido recién descubierto.

Puede observarse también, con respecto a los conceptos empleados
en las distintas disposiciones sobre exclusiones de patentabilidad, que
algunos de ellos se refieren a la naturaleza intrinseca de la invencién,
mientras otros se refieren a la aplicacién particular de la invencion,
independientemente de su calidad intrinseca o del modo de su obtencién.
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Hacen referencia a la naturaleza intrinseca de la invencion las
exclusiones referidas, por ejemplo, a productos quimicos, variedades
vegetales, razas animales y microorganismos; en cambio, las exclusiones
referidas, por ejemplo, a productos farmacéuticos, fertilizantes, biocidas,
etc.,, conciernen a la aplicacion especffica del producto mas que a su
naturaleza intrinseca.

En efecto, las expresiones “fertilizantes”, "biocidas” o “farmacéuticos”,
hacen referencia a la funcién que realizan, o a su empleo por las
propiedades que tienen. No hacen referencia a la naturaleza Intrinseca
o al modo de obtencién de los productos.

Un fertilizante, por ejemplo, puede ser obtenido por sintesis quimica
o mediante el empleo de microorganismos 0 materia inorganica. Asf, una
exclusién referida a *fertilizantes”, sin ninguna calificacién, abarcarfa a
unos y otros.

Proteccién de obtenciones vegetales

Las leyes de semillas de Argentina y Peri seilalan como objeto de
proteccién a las creaciones fitogenéticas o cultivares, mientras que las
leyes de Chile y de México se refieren a variedades de plantas o
cultivares.

Las leyes de Argentina, Chile y Perd admiten la proteccién de
creaciones fitogenéticas o variedades de plantas obtenidas por
descubrimiento, es decir, encontradas en la naturaleza por la persona que
solicita la proteccién.

La legislacion de México parece restringir la concesion de titulos de
proteccién a aquellas variedades de plantas que hayan sido obtenidas,
mejoradas o formadas por el solicitante del titulo en sus trabajos de
investigacion o creaciobn de nuevas variedades. Sin embargo, esta
materia ain esta pendiente de un mayor desarrollo legislativo.

La legislacion de Chile establece una némina de variedades que
pueden ser materia de proteccion, mediante tftulos de obtencion vegetal.
En Argentina, México y Peru la legislacion no hace referencia a néminas
o listas de variedades para las cuales se puede solicitar un tftulo de
proteccion.
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3. Condiciones para la proteccién
Proteccién industrial

Todos los palses estudiados prevén en su legislacion sobre la
proteccién de invenciones el requisito de que la invencién objeto de
proteccién, sea susceptible de aplicacion industrial, tenga utilidad practica
o carécter industrial.

En todos ios palses referidos, con excepcion de Nicaragua, la
legislacion exige que la invencién revista novedad universal o absoluta
para la concesion de la patente u otro tftulo de proteccion (la legislacion
de Panama requiere que la invencién sea nueva, sin limitar expresamente
la novedad del &mbito nacional). La legislacion de Nicaragua exige
novedad nacional.

En Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, México y Perd, la legislacién sefiala que la novedad se
juzgara en funcion del estado de la técnica, a cuyo efecto las normas
respectivas definen el concepto de estado de la técnica.

En los 12 palses de la Regién, la legislacién contiene disposiciones
que, de manera expresa o tacita, requieren que la invencién manifieste
nivel inventivo o altura inventiva, o que sean el resultado de una actividad
inventiva, para que puedan ser objeto de proteccién.

Estos paises son: Argentina (la legislacion habla de "novedad
calificada”), Brasil, Colombia (se ha interpretado que este requisito no es
obligatorio), Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador (con referencia a las
patentes de perfeccionamiento), El Salvador, Guatemala, México, Uruguay
y Venezuela.

Las leyes de Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y México
indican que el nivel inventivo o actividad inventiva se juzgaran por
referencia a lo que para una persona del oficio resulta obvio o evidente,
teniendo en cuenta el estado de la técnica.

Las leyes de Colombia y Cuba sefialan que el nivel inventivo se
determinard por referencia a lo que es obvio o evndente pero sin
referencia a una persona del oficio.
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Proteccién de obtenciones vegetales

La legislacién sobre la protecciébn de obtenciones vegetales o
variedades vegetales exige para la concesién de un tftuio de proteccién,
que la obtencién o variedad cumpla con los requisitos de novedad,
distintividad o diferenciabilidad, homogeneidad o uniformidad, y
estabilidad. El requisito de novedad generaimente se refiere a una
novedad comercial, es decir, determina una funcibn de la
comercializacién publica del material de reproduccién de la variedad.

El requisito de novedad esta previsto en las leyes de Argentina, Chile
y Uruguay. La legislacién de Argentina exige que la solicitud para la
obtencion de una variedad vegetal comprenda la demostracién de que
la variedad es nueva o inédita. La legislacién de Chile es mas expilicita,
al definir como variedad o cultivar nuevo aquel que ha sido recién creado
o descubierto. A estos efectos, no se considera como nuevo el cultivar
cuyo material de reproduccién sea comercializado en el pals a la fecha
de la solicitud o si hubiere estado en el extranjero durante un perfodo
superior a cuatro afios de la presentacion de la solicitud en Chile. La
legislacion de Uruguay estipula que no se concederd un tftulo de
propiedad para un cultivar que, en el momento de la solicitud, ya hubiera
sido librado al uso pubilico.

El requisito de que la variedad debe ser distinta, distinguible,
diferenciable o individualizable est4 previsto en las leyes de Argentina,
Chile, Perd y Uruguay. En virtud de este requisito, la variedad u
obtencion nueva debe ser clara y suficientemente diferente de las
variedades o cultivares existentes o conocidos al tiempo de solicitarse la
proteccién. La diferencia de ia nueva variedad puede estar referida a
caracteres morfolégicos, fisiolégicos, fenoldgicos, citolégicos, quimicos
y otros determinantes de la especie o variedad con respecto a otras
anterlores.

El requisito de homogeneidad o uniformidad se encuentra previsto en
las leyes de Argentina, Chile, Perl y Uruguay. Esta condiciéon se refiere
a que las variaciones genotipicas de las plantas o individuos que
componen el cultivar no deben ser demasiado grandes, de manera que
entre todas ellas mantengan las caracteristicas esenciales de la variedad
objeto de la proteccion, dentro de limites definibles y predecibles para
esa variedad.
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El requisito de estabilidad est4 contemplado en las leyes de
Argentina, Chile, Perd y Uruguay. Esta condicion se refiere a que las
caracteristicas hereditarias esenciales propias de la variedad se
mantengan invariables después de reproducirse o muitiplicarse en
generaciones sucesivas; s6lo se admiten variaciones en grado que no
exceda de lo comun para otras variedades o cultivares de la misma

especie.
4. Requisitos de depésito de material biolégico

Propiedad industrial

Todas las legislaciones sobre la concesién de patentes de invencién
u otros titulos para la proteccion de invenciones en los palses estudiados
contienen disposiciones mas o menos detalladas sobre la necesidad de
presentar una descripcién completa y precisa de la invenciéon objeto de
proteccion. La descripcion de la invencion que presente el solicitante del
titulo de proteccién debe ser suficiente para permitir la comprension,
examen y evaluaciéon de la invencién, y que ésta pueda ser ejecutada o
puesta en practica por una persona versada en la materia. Las
disposiciones de algunos de los palses sefialan que la descripcion debe
comprender uno 0 mas ejemplos de la manera en que la invencion
pueda realizarse, ejecutarse o ponerse en practica.

Tratandose de invenciones biotecnolégicas, cuyo objeto o cuya
realizacion practica dependan de la existencia o del acceso de un
microorganismo u otro material biolégico, cada vez més leyes exigen que
el microorganismo u otro material biolégico necesario para la
comprension, examen o ejecucion de la invencién, sea entregado a una
Instituclén de depésito en la cual se conservard y ante la cual pueden
obtenerse muestras de dicho material. Estas muestras se hacen
accesibles al publico, por lo general, al mismo tiempo que se publica la
invencién, durante el procesamiento de la solicitud o una vez concedida
la patente, segun la legislacion de que se trate.

El estudio efectuado permite constatar que solamente en un pals,
Argentina, la legislacion hace referencia al depésito del material biol6gico
para los efectos de la tramitacion y obtenciébn de una patente de
invencién. La legislacion de los deméas palses, inclusive la de aquellos
que mencionan expresamente las invenciones microbiolégicas o
biotecnolégicas, no contienen disposiciones sobre el dep6sito de material
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biolégico ante una institucién acreditada al efecto. Aun cuando las
disposiciones referidas a la suficiencia de la descripcién como requisito
esencial para la proteccion de la invencion parecen aplicarse a la
invenciones biotecnoldgicas, al igual que para cualquier tipo de invencién,
no esta previsto el caso en que la descripcién escrita resulte insuficiente
para cumplir ese requisito.

En su caso, también tendrian que resolverse la manera y el lugar en
que se efectuarfa el depésito del material biologico para los efectos antes
citados. La mayoria de los palses estudiados ain no han regulado de
manera especffica estos aspectos de la concesion de patentes y otros
titulos de protecciéon de invenciones.

Proteccién de obtenciones vegetales

Las leyes de proteccion de las obtenciones vegetales no requieren
el depésito del material biolégico. Sin embargo, la entrega de material
de reproduccion de la variedad vegetal a la autoridad competente es
indispensable para la obtencién del tftulo, pues deben realizarse
examenes de viabilidad y de distintividad, homogeneidad y estabilidad de
la variedad.

5. Derechos conferidos: limitaciones
Propiedad industrial

Las leyes de propiedad industrial, en particular la legislacion de
proteccion de las invenciones mediante patentes de invencion, regulan el
ambito y alcance de los derechos conferidos por el titulo de proteccién
de una manera disimil. En algunos casos la legislacion s6lo estipula que
el titular de la patente u otro tftulo de proteccién tendra el derecho
exclusivo de explotar la invencién, o establece que la patente u otro tftulo
de proteccion confiere un derecho de propiedad sobre la invencion, sin
precisar ni definir el alcance de esos conceptos.

Otras leyes contienen listas mas o menos detalladas de los actos que
quedan protegidos en favor del titular de la patente y otro tftulo de
proteccion, cuya ejecuciébn por un tercero sin autorizacién del titular
constituye infracciéon de la patente y, en muchos casos, delito posible de
sanciones penales. Finalmente, en muchos casos las leyes contienen
enunciados de caracter general con relacién al derecho exclusivo o



61

derecho de propiedad del que goza el titular de la patente u otro titulo
de proteccion, complementados con listas mas o menos extensas de los
actos que quedan protegidos en favor de dicho titular.

Las leyes de los siguientes palses contienen disposiciones que
consagran el derecho exclusivo de explotacién de la invencién en favor
del titular de ia patente de invencibn u otro tftulo de proteccion:
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panama, Paraguay, Peru,
Republica Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Las leyes de estos palses, con excepcion de Costa Rica, Cuba,
Ecuador, México y Uruguay, complementan ia norma general con
indicaciones mds precisas sobre la naturaleza de los actos que quedan
cubiertos por el titulo de proteccion de la invencién.

Puede observase que las leyes de Costa Rica, Guatemala, Honduras
y Panama hacen referencia al derecho exclusivo conferido por el tftulo de
propiedad industrial; expresan como un derecho a impedir o excluir que
asiste al titular de la patente u otro tftulo frente a los terceros.

Asl, la patente de invencién confiere un derecho a tomar accién legal
para impedir que un tercero inicie o ejecute la explotacion de la
invencién protegida, o para excluir a tal tercero de los actos protegidos
por la patente. En tal sentido, la patente no conflere un derecho de
explotacién, sino simplemente el derecho de excluir a terceros de la
explotacion. Esta manera de expresar el efecto de la patente de
invencién parece més correcta, toda vez que en la practica el simple
hecho de haber obtenido una patente de invencién u otro titulo de
propiedad industrial similar no da a su titular automaticamente el derecho
de poner en explotacién la invencién.

Tal explotacion queda normalmente sujeta a otras disposiciones
legales, cuyo cumplimiento o incumplimiento determinaran la posibilidad
de poder realizar la explotacién industrial de la invencion en cuestion (por
ejemplo, legislacion de tipo sanitario, seguridad o higiene industrial,
permisos administrativos de apertura y funcionamiento, etc.)

La legislacion de patentes de Bolivia, Brasil y Nicaragua hace
referencia a un "derecho de propiedad” de la invencion en favor de la
persona que lo hubiese realizado y hubiese obtenido una patente de
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invencion para la misma. Esas leyes no definen lo que se enteridera por
"propiedad” de la invencién objeto de la patente, pero sf precisan con
algun detalle los actos especfficos que quedan protegidos en favor del
titular de la patente.

En los palses en los cuales Ia legislacion sefiala de manera precisa
los actos de explotacién que quedan protegidos en favor del titular de la
patente u otro tftulo de proteccién de la Invencién, las disposiciones
pertinentes estan expresadas en términos de actos protegidos o en
términos de normas de represién penal contra quienes realizaran tales
actos. En .este segundo caso, las normas pertinentes pueden
encontrarse tanto en la legislacion de propiedad industrial como en la
legislaci6n penal comln. Las leyes de los palses mencionados a
continuacién estipulan como actos protegidos por la patente los que se
indican:

- Fabricacién o produccién del producto protegido por la patente:
Bolivia,> Brasil,’ Colombia,* Chile,2 El Salvador,® Guatemala,®
Honduras,? Nicaragua,® Paraguay,? Peri,? Republica Dominicana,?
Venezuela.?

En este pais los actos protegidos estan previstos en normas penales contenidas en
una legislacién distinta a la de propiedad industrial, que tipifican penalmente la
realizacién del acto protegido sin autorizacién del titular del derecho.

En este pais los actos protegidos estan previstos tanto en la legislacién de propiedad
industrial como en normas penales separadas de esa legislacién, que tipifican
penaimente la realizacién del acto protegido sin autorizacién del titular del derecho.

En este pais la norma pertinente expresa el derecho exclusivo en términos de darle
al titular de la patente el derecho de impedir que un tercero realice un acto de
explotacién, o de excluir a terceros de la realizacién de un acto de explotacién
reservado al titular de la patente
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- Importacién o introduccién del producto protegido por la patente u
otro titulo de protecclén Argentina, Brasil, Colombia,® Chile,”
Guatemala, ® Paraguay, * Pert.*

- Venta, ofrecimiento, expos:clén o comercializac: 6n del producto
pro egido por la patente gentina Bolivia Brasii Colombia,®
Chile,® El Salvador,® Guatemala,” Honduras, * Nicaragua. *

- Almacenamiento u ocultamiento del producto protegido por la
patente con el fin de ponerlo en venta: Brasil.

- Uso del producto protegldo por Ia patente: Bolivia,* Colombia El
Salvador,® Guatemala, ® Honduras, ® Panam4, ® Paraguay. *

- Uso o ejecucién del proced:miento o de los medio protegidos por,
la patente Bolivia Brasil, Chile El Salvador,® Guatemala
Honduras,® Panam4, ® Paraguay, * Pert, * Reptblica Dominicana. *

- Ofrecer o poner a disposicién los medios para usar o ejecutar el
procedimiento cubierto por la patente: Colombia.®

Las legislaciones de Brasi, Colombia y Guatemala regulan los
derechos que confiere una patente de procedimiento con respecto a los
productos obtenidos a partir del procedimiento patentado. Las leyes de
Colombia y de Guatemala prevén para las patentes de procedimiento una
protecciéon andloga a la de las patentes de productos con respecto a un
producto (patentado o no) que se hubiese obtenido directamente de la
aplicaciéon o ejecucién de un procedimiento patentado. De modo similar,

En este pais los actos protegidos estdn previstos en normas penales contenidas en
una legislacién distinta a la de propiedad industrial, que tipifican penalmente la
realizacién del acto protegido sin autorizacién del titular del derecho.

En este pais la norma pertinente expresa el derecho exclusivo en términos de darle
al titular de la patente el derecho de impedir que un tercero realice un acto de
explotacién, o de excluir a terceros de la realizacién de un acto de explotacién
reservado al titular de la patente.

En este pais los actos protegidos estan previstos tanto en la legislacién de propiedad
industrial como en normas penales separadas de esa legislacién, que tipifican
penaimente la realizacién del acto protegido sin autorizacién del titular del derecho.
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pero en términos mas amplios, la legislacion de Brasil sanciona como
infraccién de la patente la importacién, venta, exposicion, ocultamiento
o recepcién para la venta, de productos que hubiesen sido fabricados en
infraccién de la patente (sea ésta una patente de producto o una patente
de procedimiento).

Estas disposiciones permiten perseguir a los productos obtenidos
mediante una infraccion de la patente de procedimiento. Ello facilita la
proteccion de las patentes de procedimiento y la persecucion de su
infraccion.

Las leyes de Costa Rica y de Cuba contienen, contrariamente a las
de Brasil, Colombia y Guatemala, disposiciones expresas en el sentido
de que la patente referida a una invencién de procedimiento no se
extendera a los productos directamente resultantes de la aplicaciéon del
procedimiento.

Las leyes de patentes de los palses estudiados también establecen
ciertas limitaciones a los derechos conferidos por la patente u otro tftulo
de proteccidn de las invenciones. Estas limitaciones tratan, por lo
general, de los casos en que el titular no puede hacer valer sus derechos
exclusivos 0 no puede actuar para impedir a terceros realizar alguno de
los actos de explotacion de la invencion que normalmente quedarfan
cubiertos bajo la patente.

En Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, México y
Venezuela la legislacion sobre patentes estipula que la patente de
invencién no da a su titular accién contra el uso o empleo de la
invencion para fines de investigacién, ensayo o ensefianza, o que la
invencion objeto de la patente solamente sera protegida contra actos de
explotacion comercial, de modo que no se reputa como infraccion de la
patente el empleo de la invencién para fines no comerciales, por ejemplo
para fines de experimentacién, ensefianza, etc.

En Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Peru
y Venezuela (s6lo en cuanto a lo referente a patentes de introduccién),
la legislacion estipula que la patente de invencién no confiere derechos
contra las personas que realizan una importacién del producto cubierto
por la patente, o estipulan que la patente no da un derecho exclusivo
para importar el producto patentado ni tomar accion legal contra las
personas que efectuaran tal importacién.
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Sin embargo, en Costa Rica, Cuba, Ecuador y Guatemala v.g. la
legislacion prevé que el titular de la patente podra impedir la importacién
del producto patentado y actuar contra quienes realizaran tal importacion,
si la patente se estuviese explotando industriaimente en el pals
respectivo. La legislacién de Republica Dominicana estipula que la
importacién del producto patentado o de un producto similar acarrea la
caducidad de la patente de invencion.

La legislacibn de Costa Rica es la Unica que prevé de manera
explicita el "agotamiento” de los derechos exclusivos conferidos por la
patente. El agotamiento del derecho opera cuando el producto protegido
por la patente es introducido en el comercio por el propio titular de la
patente o por un tercero con la debida autorizacion, por ejemplo, un
licenciatario. En estos casos, al quedar agotado o consumado el
derecho exclusivo conferido por la patente, el titular de ésta no podra
hacer valer su derecho para evitar la posterior circulacion o
comercializacién del producto patentado hasta llegar a su consumidor
final.

En particular, no podra hacer valer su patente para impedir la venta,
ofrecimiento en venta, comercializacién, almacenamiento o uso del
producto patentado una vez que éste se hubiese puesto dentro del
circuito comercial de manera legitima, p. ej. con autorizacion o
consentimiento del titular de la patente o de la autoridad competente.
Aun cuando las leyes de los demas palses no establecen explicitamente
la limitacién del agotamiento del derecho, esta limitacién puede aplicarse
en virtud de otras disposiciones del derecho civil o comercial, o resultar
de una interpretacion judicial del justo alcance del derecho conferido por
las patentes de invencion, en funcibn de su finalidad juridica y
econémica.

La legislacion de México prevé como limitacién la que deriva del uso
anterior que un tercero estuviese haciendo de ia invencién que fuese
objeto de la patente u otro titulo de proteccion otorgado. En virtud de
esta limitacién, si el tercero hubiese fabricado el producto o utilizado el
procedimiento objeto de la invencién con anterioridad a la fecha de
presentaciéon de la solicitud de patente o con anterioridad a la fecha de
prioridad que fuese aplicable, tendra el derecho de seguir aplicando la
invencibn como lo venia haciendo, no obstante la concesién de una
patente sobre esa invencion en favor de otra persona.
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Esta limitacién de la patente también se hace aplicable en favor del
tercero que hubiese realizado preparativos necesarios para llevar a cabo
la fabricacion del producto o utilizacion del procedimiento que resultaron
ser objeto de la patente otorgada.

Las leyes de Cuba, El Salvador y México contienen estipulaciones a
efectos de que la patente de invencibn no pueda hacerse valer en el
caso de uso de la invencién en vehiculos (navios, aeronaves, vehiculos
terrestres, etc.) que se encuentran en transito por el territorio del pals o
que hubiesen entrado en dicho territorio por accidente. Las leyes de
Cuba y de México sefialan que cuando tales invenciones se encuentren
a bordo de navios, la limitacién a los derechos conferidos por la patente
s6lo se aplican cuando los medios u objetos que se encuentran a bordo
se empleen exclusivamente para satisfacer las necesidades de la
embarcacion.

Las legislaciones de Argentina, Brasil, Chile, Honduras, Nicaragua,
Panamd, Paraguay y Uruguay no sefialan de manera expresa ninguna
limitacién especffica a los derechos exclusivos conferidos por la patente.
Sin embargo, tales limitaciones podrian ser ordenadas por las autoridades
judiciales al interpretar el alcance de los derechos exclusivos conferidos
por la patente de invencién u otro titulo de proteccién andlogo.

En Cuba y México, ademas de patentes de invencién es posible
obtener certificados de autor de invencién (Cuba) o certificados de
invencién (México) como titulos de propiedad industrial. Sin embargo,
el efecto legal de estos titulos es sustancialmente diferente al de las
patentes de invencién, que confieren derechos exclusivos a sus titulares.

El certificado de autor de invencion previsto por la legislacion cubana
confiere a su titular el derecho a una remuneracién que es fijada por la
legislaci6n aplicable. El derecho exclusivo sobre la explotacién industrial
o comercial de la invencién corresponde al Estado, y las invenciones
respectivas pertenecen al patrimonio nacional.

El certificado de invencion previsto en la legislacion mexicana
confiere a su titular el derecho de percibir una remuneracién de cualquier
persona que ponga en explotacién industrial o comercial la invencién
protegida por dicho titulo. El titular no tendrd, sin embargo, derecho de
impedir tal explotacion ni de actuar contra terceras personas que
pusieran en explotacion la invencién objeto del certificado. En tal virtud,
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el certificado de invencién constituye una suerte de licencia legal para la
explotacion de la invencién objeto de ese titulo.

Proteccién de obtenciones vegetales

Las normas de los palises estudiados sobre proteccién de variedades
u obtenciones vegetales tratan del derecho exclusivo, tanto en términos
amplios y generales como mediante la indicacién de los actos especfficos
que quedan reservados en favor del titular del derecho exclusivo.

Las legislaciones de Argentina, Chile, México y Uruguay hacen
referencla a un derecho de propiedad o a un derecho exclusivo de
aprovechamiento, en términos generales. Sin embargo, las leyes de
Argentina, Chile y Uruguay contienen un desarrollo mas detallado de los
actos que quedan reservados en exclusividad al titular del derecho. En
este Uitimo caso se encuentra también la legislacién de Pert sobre
proteccién de obtenciones vegetales.

Las leyes de Argentina, Chile, Perd y Uruguay especifican, entre los
actos protegidos por el titulo de obtencién vegetal, la venta o
comercializacién del material de reproduccién de la variedad protegida,
asf como la produccién o muitiplicacion de dicho material.

El ofrecimiento o puesta en venta del material de reproduccién se
menciona como un acto reservado al titular de la obtencién vegetal en
las leyes de Chile, Perd y Uruguay. Las legislaciones de Pert y Uruguay
también indican que el titulo de obtencién vegetal confiere un derecho
exclusivo para introducir (en el mercado) cualquier elemento de
reproduccién de la variedad objeto de la proteccién.

Las legislaciones sobre obtenciones vegetales también prevén
limitaciones al alcance de los derechos exclusivos conferidos por los
titulos respectivos.

Las leyes de Argentina, Chile y Uruguay estipulan expresamente que
la variedad protegida sera de libre utilizacién por terceros que desearan
emplearlas para crear nuevas variedades, siempre que tal empleo no sea
repetido, sisteméatico o permanente.

Las legislaciones de Argentina y Uruguay estipulan que no se
considera como lesién al derecho de propiedad sobre un cultivar la
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reserva y siembra de semilla protegida por dicho tftulo para el uso
propio, ni el uso o venta como materia prima o0 como alimento del
producto obtenido por el cultivo de la creacién fitogenética protegida.

La legislacion de Chile estipula que la importacion de semilla en el
pais es libre; queda sujeta solamente al cumplimiento de las normas
sanitarias aplicables.

6. Duracién
Propiedad industrial

Las patentes de invencibn y otros titulos de proteccion de
invenciones en los palses estudiados se conceden por periodos de
duracién diferentes, que oscilan por lo general entre cinco y veinte afios.
Algunas legislaciones establecen perfodos de duracion que son Unicos o
fijos, mientras que otras leyes establecen diferentes perfodos de duracién
que pueden ser elegidos por el solicitante de la patente o que son
determinados en funcién de otros criterios.

En algunos palses la duracién de la patente depende de la materia
u objeto de la invenci6én patentada. En otros palises, la legislacion
permite prorrogar la duracién inicial de la patente, en algunos de ellos
con sujecion al cumplimiento de determinados requisitos o cordiciones;
por ejemplo, poner en explotacién la invencién en el pals.

Los periodos méximos de vigencia de las patentes y otros titulos de
proteccién de invenciones previstos en la legislacién de los palses
estudiados son los siguientes:

- 20 afios contados desde la concesién: Honduras y Panama

- 15 afios contados desde la concesién: Argentina, Bolivia, Chile (en
casos excepcionales puede prorrogarse a 20 afos), El Salvador (en
casos excepciones puede prorrogarse a 20 afos), Republica
Dominicana y Uruguay.

- 15 afios contados desde la presentacién de la solicitud: Brasil,
Cuba (los certificados de autor de invencién tienen duracion
llimitada), Guatemala (salvo si se trata de procedimientos para la
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preparacién de compuestos quimicos, alimentos, bebidas, farmacos
0 agroquimicos) y Paraguay.

- 14 arios contados desde la concesién: México (los certificados de
invencién tienen la misma duracién que las patentes).

- 12 afios contados desde la concesién: Costa Rica (salvo si se trata
de productos farmacéuticos, alimentos, fertilizantes, biocidas y otros
productos agroquimicos analogos).

- 10 afios contados desde la concesién: Colombia, Ecuador,
Guatemala (si se trata de procedimientos para la preparacion de
compuestos quimicos, alimentos, bebidas, farmacos y agroquimicos),
Nicaragua, Pertl y Venezuela.

- Un afo contado desde la concesién: Costa Rica (si se trata de
productos farmacéuticos, alimentos, fertilizantes, biocidas y otros
agroquimicos analogos).

Con respecto a las patentes y otros titulos basados o amparados en
patentes solicitadas u obtenidas en el extranjero, su periodo de vigencia
esta generalmente sujeto a la duraciéon del derecho en el pals extranjero;
por lo general se establece un periodo maximo de duracién para estas
patentes. Los palses que prevén la concesion de este tipo de patentes
son los siguientes (cuando la legislacion sefiala la duracién maxima de
tales patentes ella se indica entre paréntesis): Argentina (10), Bolivia (15),
Costa Rica (12), Chile (15), Ecuador (12), si se trata de patentes de
importacién), Honduras, Panama (15), Paraguay, Republica Dominicana,
Uruguay y Venezuela (10); las patentes de introduccién se conceden por
cinco anos.

Proteccién de obtenciones vegetales

Las leyes sobre la proteccion de obtenciones o variedades vegetales
de Argentina, Chile y Uruguay contienen disposiciones sobre la duracion
de los derechos.

La ley argentina estipula que las variedades anuales tendran una
duracién de 12 aos, las bienales de 15 anos y las perennes de 20 afios,
computados desde la fecha de concesion del derecho.
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EXCLUSIONES DE LA PROTECCION

Pais Razas Obten- Métodos Productos Proced. Productos
anima- ciones trata- farma- blolég. alimen-
les vege- mientos céuticos  obtenc. tarios

tales humanos/ animales/
animales plantas

Argentina X

Bolivia X X

Brasil X X X X X

Colombia X X X X X X

Costa Rica X X X X M@ X @

Cuba X X X X X

Chile X X

Ecuador X X X X X X

El Salvador

Guatemala X X X X X

Honduras X

mxlw (*) x x x x @) x [¢)] x )

Nicaragua

Panamé

Paraguay X

Per( X X X X X X

R.Dominicana

Uruguay X

Venezuela X X

VA no ser de fabricacién nacional

@ Hasta 1997

g el procedimiento es genético, exclusién sélo hasta 1997
2SI son para consumo humano

“)Proyecto de Ley modificatoria en preparacién
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Progra- Produc- Invenc. Proced. Proced. Microor- Sustancias Fertl- Alea-

masde tos Nuclea- Farma- Alimen- ganis- lizan- clo-
cémputo quimicos res céuticos tarios mos tes nes
X
X X X X X
X (s) X [¢)]
X axe) X )
X X
X
X
) X )
X @ X X [¢)] X «) X @) X (@
X
X

) A menos que se exploten en

ol pais
) Se concede sélo por un afo
™ Cuando sea biotecnolégico.
Exclusién hasta 1997.

Nota: Informacién recibida por la OMPI al 31.10.80
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La legislacion de Chile seflala que el plazo de vigencia del tftulo de
obtencion vegetal sera determinado por un Comité Técnico Calificador. En lo
que atafie a las variedades de frutales, el derecho del obtentor tendra una
duraci6n maxima de 20 afos, pero si se trata de derechos originados en el
extranjero la duraci6n sera la que reste al titular del derecho en el pals de
origen.

La legislaclén de Uruguay estipula que el titulo de propiedad sobre una
variedad tendra una vigencia de 10 a 20 afos. Si se trata de variedades
provenientes de creadores extranjeros, el titulo tendra la misma vigencia que
en el pals de origen, sin exceder el plazo maximo sefialado en la ley uruguaya.

Las legislaciones de México y Pert no contienen estipulaciones con relacion
a la duracién de los derechos conferidos por el titulo de obtencion vegetal.



SITUACION ACTUAL DE LA DISCUSION SOBRE
EL USO DE LOS RECURSOS GENETICOS

José T. Esquinas-Alcézar'
y Luis M. Bombin* *

PRIMERAS ACTIVIDADES A NIVEL INTERNACIONAL

A partir de los afios 40, algunos organismos internacionales, y sobre
todo la Organizacién de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentacién (FAQ), comenzaron a preocuparse seriamente por la pérdida
de los recursos genéticos en el mundo. En 1961 la FAO convoco a una
reunion que condujo a la creacién, en 1965, de un Cuadro de Expertos
en Prospeccién e Introduccién de Plantas.

A partir de entonces, y hasta 1974, ese comité se reuni6
periédicamente con el prop6sito de asesorar a la FAO en estas materias
y marcar directrices a nivel internacional para la recoleccién,
conservacion e intercambio de germoplasma. Este cuadro de expertos
se ocupaba principalmente de cultivos; una estructura similar se creé en
1968 para los Recursos Genéticos Forestales.

Poco a poco aparecieron problemas técnicos, econdmicos y
juridicos. Tres Conferencias Técnicas, convocadas por la FAO en 1967,
1973 y 1981, contribuyeron a aportar soluciones a muchos de estos
problemas.

' Secretario de la Comisién de Recursos Fitogenéticos de la FAO.
*  Oficina Juridica de la FAO

3 Este articulo expresa los puntos de vista de los autores y no refleja necesariamente
la politica de la FAO o de sus paises miembros.
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CONSERVACION EX SITU

En 1972, el Grupo Consultivo de Investigaciones Agricolas Inter-
nacionales (GCIAl), después de escuchar las recomendaciones de la
FAOQ, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente,
celebrada en Estocolmo, y de su propio Comité Técnico Asesor, decidié
crear el Consejo Internacional de Recursos Fitogenéticos (CIRF), organi-
zacién no gubernamental, autébnoma y con presupuesto propio, que
formarfa parte del programa internacional del Grupo Consultivo y cuyo
Secretariado seria proporcionado por la Unidad de Recursos Fitogené-
ticos de la FAO.

El CIRF naci6 en 1974, con sede en la FAO, en Roma; desde
entonces ha promovido y realizado numerosas actividades relacionadas
con la recoleccion, conservacién (sobre todo ex situ), evaluacion y
documentacion de germoplasma vegetal.

También ha contribuido, con el apoyo de la FAO, a la formaci6on de
personal mediante la organizacion de cursos y la publicacién de libros
y documentos.

Paralelamente a las actividades de la FAO y del CIRF, y en algunos
casos debido a su efecto catalizador, numerosas organizaciones inter-
nacionales, regionales, nacionales y privadas han creado o han reforzado
en los Ultimos afios programas orientados a la salvaguarda y utilizacién
de los recursos fitogenéticos, especialmente ex situ.

Entre los programas de organizaciones internacionales cabe destacar
los del Instituto Internacional de Investigacién sobre el Arroz; del Centro
Internacional de Agricultura Tropical para Phaseolus, mandioca y plantas
forrajeras de suelos Acidos; del Centro Irternacional de la Papa; del
Centro Internacional de Mejoramiento de Malz y Trigo (CIMMYT) y del
Instituto Internacional de Investigaciones de Cultivos para las Zonas
Tropicales Semiaridas para sorgo, mijo, Cajanus, garbanzo y cacahuate.

Entre los programas de las organizaciones regionales se destacan el
del Centro Agronémico Tropical de Investigacién y Ensefianza, (CATIE)
que incluye diversos palises de Centroamérica y el Caribe; el de los
palses del Sudeste Asiatico; el de la Comunidad Economica Europea; el
de los paises escandinavos y el Programa del COMECON, que incluye
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a los palses del Este Europeo y Cuba. Es preciso afiadir el Programa
Cooperativo Europeo para la Conservacion e Intercambio de Recursos
Fitogenéticos, que trata de coordinar actividades entre los tres Ultimos
programas mencionados y con otros palses europeos.

Los programas nacionales mas vigorosos son los de Brasil, Canada,
Estados Unidos de América, India, México y Unién Soviética. Hay que
agregar la labor de conservacion ex situ llevada a cabo por los jardines
boténicos (unos 600 en todo el mundo) asi como las actividades de
organizaciones y compaiifas privadas.

CONSERVACION IN SITU

Las actividades de la FAO relaclonadas con la conservacion de
recursos fitogenéticos /in situ estan a cargo de su Divisién de Recursos
Forestales. También la UNESCO promueve el establecimiento de una red
mundial de Reservas de Bi6sfera, mediante las cuales se intenta mantener
Integras las comunidades biéticas de plantas y animales dentro de sus
ecosistemas naturales.

Muchos palses han establecido en sus territorios zonas protegidas
como reservas naturales y parques nacionales, que gozan de una
legislacion especial.

Los programas nacionales mas sélidos corresponden a la India, con
sus “santuarios genéticos” en el nordeste del pals, y a la URSS, que ha
establecido 127 reservas naturales distribuidas en todo su territorio para
proteger sus especies silvestres.

Entre las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de la
conservacion in situ se destacan, por su entusiasmo, la Uni6n Inter-
nacional para la Conservacién de la Naturaleza (UICN) y el Fondo para
el Mantenimiento de la Vida Silvestre (WWF).

Todas estas organizaciones participan junto al PNUMA, la UNESCO
y la FAO en el Programa de Accién de Bosques Tropicales, que pone
énfasis en la conservacién "in situ" y de ecosistemas. Dicho programa
esta coordinado por la FAO.
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CONTEXTO SOCIOECONOMICO Y POUITICO

Pronto se puso de manifiesto que los problemas técnicos y
financieros no eran los Gnicos ni los mas importantes que se derivan de
la conservacién y uso de la diversidad genética vegetal.

Para comprender los aspectos no técnicos relacionados con los
recursos fitogenéticos, es preciso tener en cuenta lo siguiente:

a. La diversidad genética de las plantas de interés agricola no se
distribuye de manera uniforme en el mundo, sino que se concentra
en zonas tropicales y subtropicales en las cuales se encuentra la
mayor parte de los palses en desarrolio.

b. Ningun pals o regién puede considerarse autosuficiente en materia
de diversidad genética. Segin diversos estudios académicos
recientes, la interdependencia media entre todas las regiones del
mundo es de mas de 100% para los cultivos mas importantes. Se
trata, por lo tanto, de un area en la cual todos los palses son al
mismo tiempo donantes y receptores, y donde la cooperacion
internacional es un imperativo vital.

Se debe también tener en cuenta que en los Ultimos afios hubo un
gran incremento del valor del germoplasma, debido, en primer término,
a la erosién de los recursos genéticos existentes y, en segundo lugar, al
incremento de su potencial por medio de nuevas y poderosas bio-
tecnologlfas que hacen posible la transferencia de genes entre especies
sexualmente no compatibles. Todo ello ha contribuido a un incremento
de las restricciones legales o de facto en el libre intercambio de
germoplasma.

Por otra parte, y a medida que el germoplasma de los cultivos mas
importantes era colectado y conservado en bancos especfficos, la
seguridad del material, la propiedad de las colecciones, la aparicién de
leyes nacionales que restringfan la disponibilidad del germoplasma y los
derechos de propiedad sobre nuevas variedades, pasaron a ser el objeto
principal de los debates.

El punto algido de la discusion se centraba en la queja presentada
por algunos palses en desarrollo, en el sentido de que los palses
desarrollados tomaban gratuitamente los recursos fitogenéticos de los
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paises en vias de desarrollo y, tras el trabajo de mejoramiento y
subsiguiente proteccion juridica, los vendian en el mercado —incluso de
los mismos palses en desarrolio- con importantes ganancias.

En la FAO, la discusién sobre estos temas ocupd ya un espacio
importante en la 20° Conferencia de la Organizacion (noviembre de 1979).
También, y a medida que aumentaban las actividades relacionadas con
la conservacion y el uso de los recursos genéticos, se puso de
manifiesto la necesidad de una acclén coordinada intergubernamental a
nivel global, que evitara la duplicacién y asegurara la compiementacién
de las actividades desarrolladas por otras organizaciones nacionales,
regionales e internacionales.

Se reconocié que, para que un sistema global sobre recursos
fitogenéticos fuera estable y duradero, era necesario que dicho sistema
beneficlara a todos sus participantes y tuviera en cuenta, en forma plena,
los derechos de los donantes y las obligaciones de los receptores, ya
fueran de germoplasma, de fondos o de tecnologfa.

SISTEMA GLOBAL DE LA FAO SOBRE RECURSOS FITOGENETICOS

Como resultado de esas discusiones en el seno de la FAO, y a
propuesta de sus pafses miembros, esta Organizacion ha desarroliado
desde 1983 un Sistema Global de Recursos Fitogenéticos basado en el
principio de que el germoplasma es patrimonio de la humanidad y cuyos
objetivos son: garantizar la conservacion segura, el uso racional y
sostenible, y la disponibilidad sin restricciones arbitrarias de los recursos
fitogenéticos para las generaciones presentes y futuras. Este sistema
comprende:

a. Un Marco Juridico: el Compromiso Internacional sobre Recursos
Fitogenéticos

El Compromiso fue establecido por resolucién 8/83 de la Conferencia
de la FAO (noviembre de 1983). Consiste en un acuerdo cuyo
objetivo es asegurar la prospeccion, recoleccién, conservacion y
disponibilidad de los recursos fitogenéticos, particularmente de las
especies de importancia econémica y social, tanto para el presente
como para el futuro.
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El Compromiso es una figura juridica peculiar, ya que su fuerza
vinculante es indudablemente inferior a la fuerza vinculante propia de
una convencion, pero al mismo tiempo es superior a la fuerza
vinculante que podrian tener un cédigo de conducta o una
declaracién abstracta de principios o lineas de directrices. Se trata
de una de esas figuras denominadas de “"derecho suave® (soft /aw)
que se dan cada vez con mayor frecuencia en e moderno derecho
internacional.

El Compromiso Internacional se basa en el principio de que los
recursos fitogenéticos constituyen un patrimonio de la humanidad y
por lo tanto su disponibilidad no debe ser restringida. *

Un Foro Intergubernamental: la Comisiébn sobre Recursos
Fitogenéticos

La Comisi6n fue establecida en 1983 a peticion de la Conferencia de
la FAO. Es un foro Unico de &mbito mundial, en el cual los palses
donantes o usuarios de germoplasma, fondos y tecnologfa pueden
debatir cuestiones referidas a los recursos fitogenéticos en un plano
de igualdad y supervisar la aplicacion de los principios que figuran
en el Compromiso Internacional.

También estan presentes en esas reuniones organismos destacados
de asistencia técnica, organizaciones internacionales, bancos de
desarrollo, organizaciones no gubernamentales y fundaciones
privadas.

En sus debates la Comisiébn busca alcanzar un consenso o, al
menos, un compromiso en temas de interés general. Por medio de
la Comisiébn también pueden armonizarse las actividades Yy
concertarse responsabilidades.

La Comisién ha establecido un Grupo de Trabajo con representacion
regional que facilita la labor de la Comisién, pues debate los temas
importantes que surgen entre dos reuniones de la Comisién.

4

Véase el texto del Compromiso Internacional en el Anexo.
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c. Un Mecanismo Financiero: el Fondo Internaclonal de Recursos
Fitogenéticos

El Fondo, establecido por la FAO en aplicacion del Articulo 6° del
Compromiso, tiene por objeto contribuir a asegurar la conservacion
y promover la utilizacion de los recursos fitogenéticos de manera
duradera en el mundo.

Se ha constituido el Fondo con el fin de crear un cauce por medio
del cual los palises, las organizaciones intergubernamentales, no
gubernamentales, las industrias y personas privadas, puedan poner
en practica su responsabilidad comin para mantener la diversidad
fitogenética mundial.

El uso de los fondos en programas, proyectos y actividades
especfficas puede realizarse por medio de instituciones nacionales y
regionales y, en los casos en que sea apropiado, por medio de la
FAO y de otras organizaciones intemacionales con competencia
técnica en la matena.

Hasta el momento, 109 paises son miembros de la Comisién y 91 se
han adherido al Compromiso Internacional. Considerando que algunos
palses son miembros de la Comisibn pero no se han adherido al
Compromiso y viceversa, un total de 126 paises han adoptado ambas
medidas o una de ellas.

El Compromiso Internacional, la Comisién y el Fondo para Recursos
Fitogenéticos tienen por objeto la conservacion y utilizacion racional de
la diversidad biolégica ex situ e in situ de genes, genotipos, acervos
genéticos vegetales en los planos moleculares, de poblaciones, de
especies y de ecosistemas.

LA INTERPRETACION CONCERTADA DEL COMPROMISO
INTERNACIONAL

El establecimiento del Sistema Global de la FAO no ha sido, sin
embargo, una tarea facil. Desde el principio ha sido necesario superar
un gran numero de obstaculos y dificuitades, incluida la oposicién de
algunos palses de aceptar compromisos internacionales multilaterales en
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esta materia. Desde el establecimiento de la Comision, en noviembre de
1983, y durante los debates de los dos perfodos de sesiones de ia
misma (marzo de 1985 y marzo de 1987), quedd claro que algunos
palises tenfan reservas principaimente sobre los dos puntos siguientes:

a. La compatibilidad del Compromiso Internacional con las leyes
nacionales en vigor referentes a los derechos de los obtentores de
nuevas variedades de plantas en el caso de muchos palses
desarroliados, o referentes a la restriccion del intercambio de algunas
especies en el caso de algunos palses en desarrollo.

b. La posible duplicacion de actividades de la Comisién y de otras
organizaciones que se ocupaban del tema.

El tercer perfodo de sesiones de la Comision (abrii de 1989) ha
sentado las bases para superar las dificultades ocasionadas por los dos
puntos mencionados. En primer lugar, se obtuvo una interpretacién
concertada del Compromiso Internacional que, por una parte, asegura el
respeto de los "derechos del obtentor”" y, por otra, tiene también en
cuenta los derechos de los donantes de germoplasma (que se han
denominado "derechos del agricultor”).

En segundo lugar, se clarificé que la Comision debe tener una
funcién predominantemente politica a nivel intergubernamental mundial;
se mantiene asf una complementariedad con otras organizaciones activas
en materia de recursos genéticos vegetales. La reunién estuvo marcada
por un amplio espiritu de cooperacién y se consigui® consenso en
muchos otros temas de interés global.

La interpretacién concertada estd orientada a conseguir una mayor
aceptacion del Compromiso Internacional y a reforzar la conservacion,
uso y disponibilidad del germoplasma mediante mecanismos que
reconocen Yy legitiman los derechos que, tanto los donantes de ger-
moplasma como los donantes de fondos y tecnologfa, deben compensar.
Con tal propésito, se han reconocido de manera simuitanea y paralela los
"derechos de los obtentores” y los "derechos de los agricultores”.
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Esta interpretacion proporciona la base de un sistema global
equitativo y, en consecuencia, sdlido y duradero.®

El tercer periodo de sesiones de la Comisién (abril de 1989) alcanzé6,
ademas, consenso en algunos otros asuntos de capital importancia. Se
recomendé que el sistema giobal se expanda, dentro del marco del
Compromiso Internacional, y se le incorporen los siguientes nuevos
elementos:

a. Desarrollo de un Sistema Mundial de Informacién y Alerta Répida,
que permita la publicacion periddica de un informe sobre la "situacién
de los recursos genéticos en el mundo®.

b. Mecanismos para evitar duplicaciones y asegurar la cooperacién con
otras organizaciones.

c. Redes de colecciones ex situ en bancos de germoplasma bajo el
auspicio y/o jurisdiccion de la FAO. Hasta el momento, unos 21
palses e instituciones han ofrecido oficialmente poner sus colecciones
dentro de esta red, y 15 palses mas han expresado su deseo de
hacerlo.

d. Desarrolio de acuerdos internacionales. En este sentido, la Comision
recomend6 la redacciébn de un "codigo de conducta para la
biotecnologfa®, que se encuentra en estado avanzado de preparacion.

LOS "DERECHOS DE LOS AGRICULTORES®

Los "derechos de los agricultores” fueron definidos por la Comisién
como aquellos provenientes de la contribucion pasada, presente y futura
de los agricultores a la conservacion, mejora y disponibilidad de los
recursos fitogenéticos, en forma particular los de los centros de origen
o diversidad.

Véase en el Anexo, luego del texto Compromiso Internacional sobre Recursos
Fitogenéticos, el texto de la Resolucién 4/89 de la Conferencia de la FAO (Inter-
pretacién concertada del Compromiso Internacional) y de la Resolucién 5/89
(Derechos del Agricultor). Ambas resoluciones fueron suscritas durante el 25°
periodo de sesiones de la Conferencia de la FAO (11-29 de noviembre de 1989).



82

La expresion “"derechos de los agricultores” puede resultar un tanto
ambigua, tanto en lo referente a la palabra "derechos” como al término
"agricultores”. En efecto, probablemente no todos los agricultores en
todas la épocas ni s6lo los agricultores han dado una contribucién en el
sentido mencionado. Por otra parte, la palabra "derechos” no se refiere
a derechos idénticos a los derechos de los obtentores de nuevas
variedades, aunque "derechos de los agricultores” y "derechos de los
obtentores” se consideren derechos compiementarios.

En efecto, los obtentores tienen derechos reconocidos
individualmente por el derecho positivo por un perfodo determinado de
tiempo. Por el contrario, el concepto de "derechos de los agricultores”
es un concepto mucho mas amplio y no limitado en el tiempo ni en el
espacio. Es mas amplio, ya que se refiere a un sujeto dificimente
determinable. No se puede limitar en el tiempo ni en el espacio, ya que
se refiere a una titularidad siempre activa e irrenunciable.

La dificultad en determinar el sujeto de derechos es obvia. Aun en
el caso improbable de que se contara con todos los datos sobre la
procedencia de los materiales utilizados en la creacién de una nueva
variedad, asf como sobre la proporcién en que entran en la nueva
variedad, es preciso tener en cuenta que, con frecuencia, los materiales
no son autéctonos ni han sido desarrollados donde se colectaron las
muestras.

Por ejemplo: si en Holanda se obtiene una nueva variedad de
tomates con germoplasma procedente de Italia que, a su vez, fue
introducido en Italia 100 aifos antes procedente de Espaiia, donde entré
200 afios antes procedente de México (centro de domesticacion de
tomate), pero cuyo material silvestre procedfa de Perl (centro de
diversificacién del tomate), écémo podremos calcular en qué proporcién
han contribuido los profesionales, agricultores y nativos en cada uno de
estos cinco palses a producir la nueva variedad de tomates a poder
determinar los derechos de cada uno de ellos?

No hace falta ser un especialista para darse cuenta de que el
problema es practicamente imposible de resolver, no s6lo en el ejemplo
dado sino en la mayorfa de los casos reales, dado que, como se indic6
anteriormente, ningin pals o region puede considerarse autosuficiente
en materia de diversidad genética y la interdependencia media entre
todas las regiones del mundo es muy alta. El simple planteamiento del
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problema podria lievarnos a discusiones y litigios estérlles sobre la
atribucion de la propiedad del germoplasma y sobre el valor del trabajo
realizado por cada comunidad rural.

De ahf que se haya propuesto que el sujeto de los “derechos de los
agricultores® sea la comunidad internacional, como Unico sujeto a quien
pueden atribuirse los esfuerzos de las generaciones pasadas y como
unico sujeto que puede ser considerado depositario y beneficiario de la
riqueza biologica trasmitida en beneficio de las generaciones presentes
y futuras.

Si ia comunidad internacional es considerada como sujeto, el uso y
disfrute concreto de las facultades derivadas de los "derechos de los
agricultores” puede atribuirse a ella. Ahi es donde el Fondo Internacional
para Recursos Fitogenéticos establecido por la FAO puede mostrar su
utilidad.

El Fondo Internacional ha sido establecido por la FAO precisamente
con el fin de que sea el mecanismo por medio del cual la comunidad
internacional se beneficie concretamente del esfuerzo de las generaciones
pasadas y contribuya de manera concreta a conservar la riqueza
biol6gica en beneficio de las generaciones futuras.

Los gobiernos podrian proporcionar contribuciones al Fondo
Internacional en funcién de los beneficios derivados del uso de
germoplasma procedente de otros palises. Las contribuciones serian
usadas para apoyar de manera estable y sistemética la conservacion,
gestion y uso de los recursos fitogenéticos, de manera particular en los
palises en vias de desarrollo, con especial atencién a los programas y
proyectos que beneficien en forma més directa a los agricultores y sus
comunidades.

Los “derechos de los agricultores” han nacido como consecuencia de
la necesidad de reconocer que el germoplasma tiene un valor, y de
reconocer que es preciso asignarle un precio, con el fin de financiar su
conservacion y remunerar a quienes aun lo mantienen a disposicién de
la humanidad.

En esa perspectiva, los "derechos de los agricultores’, como
complemento de los "derechos de los obtentores®, constituyen un
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instrumento pacificador en el contencioso universo de los recursos
fitogenéticos.

PROYECTO DE CONVENCION SOBRE DIVERSIDAD BIOLOGICA

Las actividades de la FAO en el campo de los recursos genéticos no
se limitan al mencionado Sistema Global, que se refiere a los recursos
fitogenéticos, sino que se extienden también a los animales, a los
recursos genéticos especfficamente forestales, y a los recursos genéticos
especfficamente pesqueros.

Por otra parte, hace sélo unos afos atras algunas organizaciones
comenzaron a contemplar la conveniencia de disponer de una
convencioén internacional que abarcara todo el espectro de la diversidad
biol6gica desde una perspectiva global, complementando las diversas
corivenciones parciales actuaimente existentes.

A principios de la década de 1980, la Unién Internacional para la
Conservacion de la Naturaleza (UICN) comenzé a preparar un proyecto.
El tema fue recogido por el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA), cuyo Consejo de Administracion emiti6 dos
importantes resoluciones al respecto (1987 y 1989). El Consejo y la
Coriferenicia de la FAO instaron a ésta a que colaborara con el PNUMA
y a que desempeiiara un papel central en la formulacién y las
negociaciones de la futura convencién.

La FAO ha cooperado activamente con el PNUMA en la preparaciéon
de esa convencién. Ha participado en todas las reuniones de los grupos
de expertos convocadas por el PNUMA al respecto. Ha preparado un
borrador de articulos que podrian ser incluidos en la convencién y, como
miembro del Grupo sobre la Conservacién de Ecosistemas (del cual,
ademas de la FAO, son miembros el PNUMA, la UNESCO y la UICN), ha
colaborado en las actividades de coordinacion.

En su participacién en la preparacién de un proyecto de conven-
cién, la FAO ha insistido en incluir los siguientes puntos:

a. Se debe destacar la importancia econdmica de la diversidad
biologica.
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b. Se debe mantener una estrecha interdependencia entre la
conservaciéon de la diversidad biol6gica y el desarrollo agricola,
forestal y pesquero, a fin de asegurar que conservacién y desarrollo
sean complementarios.

c. Laimportante labor llevada a cabo en ese terreno por los organismos
de las Naciones Unidas no debe duplicarse o ser pasada por alto.

d. Se debe evitar la creacién de una superestructura innecesaria o de
nuevos organismos institucionales y de financiacién.

El trabajo coordinado por el PNUMA empieza a dar sus frutos. En
la semana del 19 al 24 de noviembre de 1990 se reuni6, en Nairobi, el
Grupo de Expertos Técnicos y Juridicos sobre Diversidad Biologica y
present6 un borrador de temas para facilitar la labor de las delegaciones
que, en breve, comenzaran las negociaciones.



ANEXO
COMPROMISO INTERNACIONAL SOBRE RECURSOS FITOGENETICOS '

. ASPECTOS GENERALES
Articulo 1: Objetivo

1. El objetivo del presente Compromiso es asegurar ia prospeccion,
conservacién, evaluacion y disponibilidad, para el mejoramiento de
las plantas y para fines cientfficos, de los recursos fitogenéticos de
interés econémico y/o social, particularmente para la agricultura. El
presente Compromiso se basa en el principio aceptado
universalimente de que los recursos fitogenéticos constituyen un
patrimonio de la humanidad y de que, por lo tanto, su disponibilidad
no debe estar restringida.

Articulo 2: Definiciones y émbito
2.1. En el presente compromiso:

a) ‘“recursos fitogenéticos” son el materfal de reproducciéon o de
propagacién vegetativa de las siguientes clases de plantas:

i) variedades cultivadas (cultivares) utilizadas actuaimente y
variedades recién obtenidas;

i) cultivares en desuso;
i) cultivares primitivos (variedades locales);

iv) especies silvestres y de malas hierbas, parientes préximas de
variedades cultivadas;

' Extracto de la Resolucion 8/83 del 22° periodo de sesiones de la Conferencia de la

FAO, Roma, 5-23 de noviembre de 1983.
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v) estirpes genéticas especiales (entre ellas las lineas y mutantes
selectos y actuales de los fitogenetistas).

b) “coleccion base de recursos fitogenéticos" significa una coleccion
de reservas de semillas o material de reproduccion vegetativa
(desde cultivos de tejidos hasta plantas enteras) que se
mantienen por razones de seguridad, a largo plazo, a fin de
conservar la variacion genética con fines cientfficos y como base
del mejoramiento de las plantas;

c) “coleccion activa® es la que complementa una coleccion base
siendo una coleccién de ia cual se puede extraer muestras de
semillas para su distribucién, intercambio y otros fines tales como
multiplicacién y evaluacion;

d) ‘institucién® significa una entidad de ambito internacional o
nacional, con personalidad juridica o sin ella, cuyos fines estan
relacionados con la prospeccién, recoleccién, conservacién,
mantenimiento, evaluacibn o intercambio de recursos
fitogenéticos;

e) “"centro” significa una institucion que mantiene una coleccién base
0 activa de recursos fitogenéticos, tal como se describe en el
Articulo 7.

2.2.El presente Compromiso incluye los recursos fitogenéticos
mencionados en el parrafo 2.1 (a) de todas las especies de interés
econdémico y/o social, particularmente para la agricultura, en la
actualidad o en el futuro, y de manera especial los cultivos de
productos alimenticios.

Articulo 3: Prospeccién de recursos fitogenéticos

3.1. Los gobiernos que se adhieran al presente Compromiso organizaran
0 encargaran misiones de prospeccion, que se efectuaran de acuerdo
con normas cientfficas reconocidas, para identificar los recursos
fitogenéticos de posible valor que corran peligro de extincién en el
pals pertinente, asf como otros recursos fitogenéticos del pals que
puedan ser Utiles para el desarrollo, pero cuya existencia o
caracteristicas esenciales se desconozcan por el momento, en
particular:



a) variedades locales o cultivares conocidos en peligro de extincién
debido a su abandono en favor de la utilizacion de nuevos
cultivares;

b) los parientes silvestres de plantas cultivadas en zonas
identificadas como centros de diversidad genética o distribucién
natural;

c) especles no cultivadas en la practica pero que puedan utilizarse
en beneficio de la humanidad como fuente de alimentos o de
materias primas (por ejemplo fibras, productos quimicos,
medicamentos 0 madera).

3.2. Se realizaran esfuerzos especiales, de acuerdo con el Articulo 3.1.,
cuando el peligro de extincién de especies vegetales sea cierto o
probable teniendo presentes circunstancias como el desmonte de la
vegetacion de la pluvisilva tropical y de tierras semiaridas con objeto
de ampliar ias zonas cultivadas.

Articulo 4: Conservacién, evaluacién y documentacién de los recursos
fitogenéticos

4.1. Se mantendran medidas apropiadas, legislativas y de otra indole, y
en caso necesario se prepararan y aprobaran, para proteger y
conservar los recursos fitogenéticos de las plantas que crecen en las
zonas de su habitat natural en los principales centros de diversidad
genética.

4.2. Se tomaran medidas, si es necesario mediante la cooperacién
internacional, para asegurar la recoleccién y proteccion cientffica de
material en las zonas en las cuales haya recursos fitogenéticos
importantes en peligro de extincién a causa del desarrollo agricola o
de otra indole.

4.3. Se tomaran asi mismo medidas apropiadas con respecto a los
recursos fitogenéticos que se mantienen, fuera de sus habitats
naturales, en bancos de genes o en colecciones de plantas con vida
activa. Los Gobiernos e instituciones que se adhieran al presente
Compromiso aseguraran, en particular, que los mencionados recursos
se conserven y mantengan de tal manera que conserven sus
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caracteristicas de valor para utilizarlas en investigaciones cientfficas
y en el mejoramiento de las plantas, y que se evalien también y
documenten plenamente.

Articulo 5: Disponibilidad de los recursos fitogenéticos

5. Los Gobiernos e instituciones adherentes que controlen recursos
fitogenéticos seguiran la politica de permitir el acceso a muestras de
dichos recursos y autorizar su exportacion, cuando se les pidan con
fines de investigacion cientffica, mejoramiento de las plantas o
conservacion de recursos genéticos. Las muestras se proporcionaran
gratuitamente, a tftulo de intercambio mutuo, o en las condiciones
que mutuamente se convengan.

il. COOPERACION INTERNACIONAL

Articulo 6: Aspectos generales

6. La cooperacion internacional se orientara en particular a:

a)

b)

Establecer o fortalecer la capacidad de los palses en desarrolio,
cuando sea oportuno con caracter nacional o subregional, con
respecto a las actividades en materia de recursos fitogenéticos,
inclusive el estudio, la identificacion y el mejoramiento de las
plantas y la multiplicacién y distribucién de semillas, con objeto
de permitir a todos los palises aprovechar plenamente los
recursos fitogenéticos en beneficio de su desarrolio agricola;

intensificar las actividades internacionales relativas a Ia
conservacion, evaluaciébn documentacion e intercambio de
recursos fitogenéticos, seleccién genética y mantenimiento de
germoplasma y muitiplicacion de semillas. Esto comprenderia las
actividades lievadas a cabo por la FAO y otros organismos
interesados en el sistema de las Naciones Unidas; incluirfa
asimismo actividades de otras instituciones, en particular las que
reciben apoyo del GCIAI El objeto serfa alcanzar
progresivamente todas las especies vegetales que son
importantes para la agricultura y otros sectores de la economfa,
en la actualidad y en el futuro;
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c) apoyar los acuerdos sefialados en el Articulo 7, incluida la
participacion en ellos de Gobiemnos e instituciones, cuando sea
oportuno y viable;

d) estudiar medidas, tales como el fortalecimiento o establecimiento
de mecanismos de financiacién, para financiar actividades
relativas a los recursos fitogenéticos.

Artlculo 7: Acuerdos internacionales

7.1. Las disposiciones internacionales actuales que, bajo los auspicios de
la FAO y de otras organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas, aplican instituciones nacionales y regionales e ingtituciones
que reciben apoyo del GCIAl, en particular el CIRF, para la
prospeccion, recoleccién, conservacion, mantenimiento, evaluacion,
documentacién, intercambio y utilizacién de recursos fitogenéticos,
se desarrollarAn ulteriormente, y en caso necesario se
complementaran, para desarrollar un sistema global a fin de asegurar
que:

a) se desarrolle una red coordinada internacionaimente de centros
nacionales, regionales e internacionales, incluida una red
internacional de colecciones base en bancos genéticos bajo los
auspicios o la jurisdiccion de la FAO, que hayan asumido la
responsabilidad de mantener, en beneficio de la comunidad
internacional y aplicando el principio del intercambio sin
restricclones, colecciones base o activas de los recursos
fitogenéticos de determinadas especies vegetales;

b) el nimero de dichos centros aumente progresivamente, de
manera que se consiga una cobertura tan completa como sea
necesario, desde el punto de vista de las especies y de la
distribucion geogréafica y teniendo en cuenta también la necesidad
de duplicacion, de los recursos que hay que proteger y
conservar;

c) las actividades de los centros que se refieren a la prospeccién,
recoleccién, conservacién, mantenimiento, rejuvenecimiento,
evaluacién e Intercambio de recursos fitogenéticos se lleven a
cabo teniendo bien presentes las normas cientfficas;
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d) se proporcione, con caracter nacional e internacional, suficiente
apoyo financiero y de instalaciones para que los centros puedan
desemperiar sus tareas;

e) se organice un sistema global de informaci6n, bajo la
coordinacion de la FAO, relativo a los recursos fitogenéticos
mantenidos en las colecciones antes mencionadas, enlazado con
sistemas establecidos en ios ambitos nacional, subregional y
regional, a partir de los acuerdos pertinentes ya existentes;

f) se comunique inmediatamente a la FAO o a alguna institucién
designada por ésta, cualquier peligro que constituya una amenaza
para el mantenimiento y funcionamiento eficaz de un centro, a fin
de que tomen medidas internacionales urgentes para proteger el
material mantenido por el ceritro;

g) el CGIAI realice y desarrolle sus actividades actuales, dentro de
sus atribuciones, en conexién con la FAO.

h) (i) se financie suficientemente la expansién y mejora general de
la correspondiente capacidad profesional e institucional en los
palses en desarrollo, incluida la capacitacion en las instituciones
pertinentes de los palses tanto desarrollados como en desarrollo;
y (i) la actividad general dentro del Compromiso asegure en
definitiva una mejora considerable de la capacidad de los paises
en desarrollo para la produccion y distribucién de vaniedades
agricolas mejoradas, conforme hace falta para apoyar aumentos
importantes de la producciébn agricola, especiaimente en los
palses en desarrollo.

Dentro del contexto del sistema global, ios Gobiernos o instituciones
que acepten participar en el Compromiso pueden notificar ademéas
al Director General de la FAO su deseo de que la coleccion o
colecciones base que tienen a su cargo sean reconocidas como
parte de la red internacional de colecciones base de la FAO en
bancos genéticos bajo los auspicios o la jurisdiccién de la FAO.
Siempre que la FAO lo solicite, el centro interesado facilitard material
de su coleccién base a los participantes en el Compromiso, para
fines de investigacion cientffica, fitomejoramiento o conservaciéon de
recursos genéticos, a tftulo de intercambio mutuo o en las
condiciones que mutuamente se convengan.
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Articulo 8: Seguridad financiera

8.1.Los Gobiernos adherentes y los organismos de financiacion
estudiaran, individual y colectivamente, la adopcion de medidas que
permitan establecer una base financiera mas firme para las
actividades relativas al objetivo del presente Compromiso, atendiendo
especiaimente a la necesidad de potenciar la capacidad de los paises
en desarrollo de realizar actividades en materla de recursos
genéticos, mejora vegetal y multiplicacion de semillas.

8.2.Los Gobiernos adherentes y los organismos de financiacién
estudiaran, en particular, la posibilidad de establecer mecanismos que
garanticen la disponibilidad de fondos que puedan movilizarse
inmediatamente para atender a situaciones como la mencionada en
el Articuio 7.1.(f).

8.3. Los Gobiernos e instituciones adherentes y los organismos de
financiacién prestaran especial atencion a las peticiones de fondos
extrapresupuestarios, equipo o servicios que haga la FAO para
atender situaciones del tipo indicado en el Articulo 7.1.(f).

8.4. El establecimiento y funcionamiento de la red internacional, en la
medida en que represente costos adicionaies para la FAO, se
financiara principalmente con recursos extra-presupuestarios.

Articulo 9: Vigilancia de las actividades y medidas afines de la FAO

9.1. La FAO examinard de manera continua la situaciéon internacional en
materia de prospeccién, recoleccién, conservacion, documentacién,
intercambio y utilizacion de recursos fitogenéticos.

9.2. La FAO, en particular, establecera un érgano intergubernamental que
' vigilara la aplicacion de los acuerdos mencionados en el Articulo 7,
y tomara o recomendaré las medidas necesarias o convenientes para
asegurar que el sistema global sea realmente completo y sus
operaciones se realicen eficientemente, de acuerdo con el
Compromiso.

9.3. En el desempeiio de sus responsabilidades, descritas en la Parte Il
del presente Compromiso, la FAO consultara con los Gobiernos que
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hayan indicado a la Organizacién su intencion de prestar apoyo a los
acuerdos mencionados en el Articulo 7.

Il. OTRAS DISPOSICIONES
Articulo 10: Medidas fitosanitarias

10. El presente Compromiso no excluye las medidas que tomen los
Gobiemos -de acuerdo con las disposiciones de la Convencién
Internacional de Proteccion Fitosanitaria, adoptada en Roma el 6 de
diciembre de 1951 para regular la entrada de recursos fitogenéticos,
con objeto de impedir la introduccién o propagacion de plagas de
las plantas.

Articulo 11: Informacién sobre la aplicacién del presente Compromiso
11. En ol momento de su adhesién, los Gobilernos e instituciones haran
saber al Director General de la FAO hasta qué punto estdn en
condiciones de llevar a la practica los principios contenidos en el
Compromiso. Anualmente informaran al Director General de la FAO

de las medidas que hayan tomado o tengan el propésito de tomar
para alcanzar el objetivo del presente Compromiso.

RESOLUCION 4/89°2

INTERPRETACION CONCERTADA DEL COMPROMISO INTERNACIONAL
La Conferencia,
Reconociendo que:

Los recursos fitogenéticos son una herencia comun de la humanidad

que hay que conservar y deben estar libremente disponibles para su
utilizacién, en beneficio de ias generaciones presentes y las futuras.

2 Extracto del 25° periodo de sesiones de la Conferencia de la FAQ, Roma, 11-29 de
noviembre de 1989.
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Reconociendo que:

a) El Compromiso Internacional sobre Recursos Fitogenéticos
constituye un marco formal destinado a asegurar la conservacion,
utilizacion y disponibilidad de los recursos fitogenéticos;

b) algunos palses no se han adherido al Compromiso y otros lo han
hecho con reservas por los posibles conflictos de algunas de sus
disposiciones con sus obligaciones internacionales y los
reglamentos nacionales vigentes;

c) esas reservas Yy limitaciones pudieran superarse mediante una
interpretacién concertada del Compromiso que reconozca los
derechos del obtentor y los derechos del agricultor;

Suscribe la interpretacion acordada, que figura a continuacién, y

cuyo objeto es sentar las bases para un sistema global equitativo y, por
lo tanto, sdlido y duradero, y de esa forma facilitar la retirada de las
reservas que han hecho algunos paises por lo que respecta al Com-
promiso Internacional, y asegurar la adhesién de otros:

Interpretacién Concertada ®

1.

Los derechos del obtentor tal como estan contemplados en la Unién
Internacional para la Proteccion de las Obtenciones Vegetales (UPOV)
no son incompatibles con el Compromiso Internacional;

un estado s6lo puede imponer al libre intercambio de los materiales
comprendidos en el Articulo 2.1.a. del Compromiso Internacional las
restricciones minimas necesarias para cumplir con sus obligaciones
nacionales e internacionales;

los estados que se adhieren al Compromiso reconocen la enorme
contribucién aportada por los agricultores de todas las regiones a la
conservacion y el desarrollo de los recursos fitogenéticos, que
constituyen la base de la produccién vegetal en el mundo entero y
proporcionan el fundamento del concepto de derechos del agricuitor;

Aprobada el 29 de noviembre de 1989.
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los estados que se adhieren consideran que la mejor manera de
aplicar el concepto de derechos del agricultor es asegurar la
conservacién, el manejo y el uso de los recursos fitogenéticos en
beneficio de las generaciones presentes y futuras de agricultores.
Esto podria conseguirse utilizando los medios apropiados, bajo la
supervision de la Comisiéon de Recursos Fitogenéticos, entre ellos, en
particular, el Fondo Internacional para Recursos Fitogenéticos, ya
establecido por la FAO. Para reflejar la resporisabilidad de los paises
que se han beneficiado principalmente del uso del germoplasma, el
Fondo podria incluir contribuciones de los Gobiernos adheridos, de
una manera que habrfa que acordar, a fin de asegurar al Fondo una
base sélida y permanente.

El Fondo Internacional deberfa utilizarse para apoyar programas de
conservacion, manejo y utilizaciébn de recursos fitogenéticos,
particularmente en los paises en desarrollo y en aquellos que son
fuente importante de materiai fitogenético. Deberfa darse especial
prioridad a los programas de capacitacion intensiva de especialistas
en biotecnologla y al fortalecimiento de la capacidad de los palses
en desarrollo en materia de conservaciéon y manejo de recursos
genéticos y de mejoramiento de plantas y produccion de semillas;

en todo lo anterior se entiende que:
a) el término "libre acceso” no significa gratuito, y
b) los beneficios derivados del Compromiso Interriacional son parte

de un sistema reciproco y deben limitarse a los paises que se
adhieran al Compromiso Internacional.



RESOLUCION 5/89*

DERECHOS DEL AGRICULTOR®

La Conferencia,

Reconociendo que:

a)

b)

Los recursos fitogenéticos son una herencia comin de la
humanidad que hay que conservar y deben estar libremente
disponibles para su utilizacién, en beneficio de la generacion
presente y las futuras;

los recursos fitogenéticos pueden aprovecharse plenamente
mediante un programa eficaz de mejoramiento de las plantas y
que, mientras casi todos esos recursos, en forma de plantas
silvestres y variedades locales antiguas, se encuentran en palises
en desarrollo, la capacitacién y las instalaciones para el estudio,
la identificacion y el mejoramiento de las plantas son insuficientes
o incluso no existen en muchos de esos palses;

los recursos fitogenéticos son Indispensables para el
mejoramiento genético de las plantas cultivadas, pero no se han
investigado suficientemente y existe el peligro de que disminuyan
y se pierdan.

Considerando que:

a)

En la historia de la humanidad innumerables generaciones de
agricultores han conservado, mejorado y hecho utilizables los
recursos fitogenéticos;

4

Extracto del 25° periodo de sesiones de la Conferencia de la FAO, Roma, 11-29 de

noviembre de 1989.

Aprobada el 29 de noviembre de 1989.
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la mayoria de esos recursos fitogenéticos proceden de palses en
desarrollo, la contribucion de cuyos agricultores no ha sido
suficientemente reconocida o premiada;

los agricultores, especiaimente en los palises en desarrollo,
deberfan beneficiarse plenamente de la mejora y el uso creciente
de los recursos naturales que ellos han conservado;

es necesario que se sigan conservando (in situ y ex situ),
desarrollando y utilizando los recursos fitogenéticos de todos los
palses y se aumente la capacidad de los palses en desarrollo en
esos sectores;

Suscribe el concepto de derechos del agricuitor (derechos del
agricultor significa los derechos que provienen de la contribucion pasada,
presente y futura de los agricultores a la conservacién, mejora y
disponibilidad de los recursos fitogenéticos, particularmente de los
centros de origen/diversidad. Esos derechos se confieren a la
comunidad internacional, como depositaria para las generaciones
presentes y futuras de agricultores, con el fin de asegurar que esos
agricultores se beneficien plenamente y continden contribuyendo, y velen
por el cumplimiento de los objetivos generales del Compromiso
Intemacional), a fin de:

a)

b)

Asegurar que la necesidad de conservacion sea reconocida
universalmente y que se disponga de fondos suficientes para ese
fin;

asistir a los agricultores y las comunidades de agricultores de
todas las regiones del mundo, especialmente en la zona de
origen/diversidad de recursos fitogenéticos y de la biosfera
natural;

permitir a los agricultores, sus comunidades y palses en todas las
regiones participar plenamente de los beneficios que se deriven,
en el presente y en el futuro, del uso mejorado de los recursos
ﬁtiggenétioos mediarite el mejoramiento genético y otros métodos
cientfficos.
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CUESTIONES REFERIDAS AL PATENTAMIENTO
DE LAS INVENCIONES BIOTECNOLOGICAS

Organizacién Mundial de la
Propiedad Intelectual’

ANTECEDENTES

1.

La biotecnologfa, entendida como el uso por el hombre de materia
viva (animales, plantas, microorganismos y las partes y elementos de
todos éstos) para la obtencién de resultados en distintos campos de
la produccién, no es una tecnologfa nueva. La biotecnologla llamada
“tradicional” existe desde los albores de la civilizacién bajo la forma
de seleccién de plantas, animales y microorganismos para mejorar
sus especies y para utilizarlas en la produccién de alimentos y
productos nuevos y mejores. La produccion de queso, pan, cerveza
y vino, entre otros, data de muchos siglos. Sin embargo, sdlo a
partir del siglo XIX las leyes de la genética comenzaron a
comprenderse y, posteriormente, a aplicarse para incrementar la
capacidad de seleccionar y manipular el material genético.
Anteriormente, la posibilidad de intervenir en los fenémenos
biolégicos para esos fines era muy limitada.

Durante los Ultimos 15 a 20 afos, con base en descubrimientos y
desarrollos cientfficos de los Ultimos 100 afios, se ha desarrollado la
llamada "nueva" biotecnologla, que incluye tanto métodos altamente
perfeccionados para realizar mejoras de plantas, crianza de animales
y uso o tratamiento de microorganismos (es decir, mejores técnicas
aplicadas a la biotecnologla "tradicional”), como técnicas que pueden
considerarse totalmente nuevas o revolucionarias, que se orientan
hacia la biologfa molecutar e inciden en la modificacion del material
genético celular. Entre los primeros métodos pueden mencionarse
el cultivo de tejidos in vitro (método para propagar plantas en el
laboratorio), la inseminacion artificial, el transplante de embriones y

WO/INF/63
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la fertilizacién in vitro (método aplicado en la crianza o ganaderfa
Industrial), asl como la bioconversion (tratamiento de materiales con
utilizacién de microorganismos), la produccién de protelna unicelular
(alimento de alto valor proteico en base a microorganismos) y el
tratamiento de desechos mediante microorganismos.

La "nueva" biotecnologla incluye técnicas totalmente nuevas o
*ploneras” como la del ADN recombinante (que permite transplantar
genes de una célula a otra), la fusién de protoplastos (que permite
obtener hibridos de plantas mediante fusién de sus células) y la de
los hibridomas (que permite producir anticuerpos monoclonales).
Estas nuevas técnicas se conocen popularmente con el nombre de
"Ingenierfa genética" que, como puede apreciarse, constituye un
campo reducido de la biotecnologla en general.

- Los resultados de la biotecnologfa, inclusive las plantas obtenidas por

los creadores de nuevas variedades vegetales, han interesado a la
propiedad industrial desde comienzos de este siglo y, de hecho, se
concedieron patentes en Estados Unidos de América y en palses de
Europa para diversas invenciones que se referfan a organismos o
materia viva. Las invenciones biotecnolégicas pueden consistir en
productos, procedimientos o usos (aplicaciones), como se indica a
continuacién:

a. Productos tales como:

i. Entes vivos de origen natural o artificial (por ejemplo,
animales, plantas y microorganismos), material biolégico (por
ejemplo plasmidos y virus) y partes de ellos (por ejemplo
6rganos, tejidos, células y organelos celulares).

ii. Sustancias naturales (primarias y secundarias), producidas por
los entes vivos, material biolégico o partes de ellos como las
ya mencionadas.

b. Procedimientos que comprenden entre otros la bioconversién,
el cultivo, el aislamiento, la multiplicacién y la purificacién,
destinados a:

. La creacién de los broductos referidos en el punto a
precedente.
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i. La produccion o tratamiento de sustancias mediante
bioconversién con utilizacién de los productos referidos en
el punto a precedente, por ejemplo, produccién de alcohol
a partir de la conversion enzimética del azucar, ia lixiviacion
bacteriana del mineral de cobre.

c. Usos de los productos referidos en el punto (a) para obtener
algun resultado especffico, por ejemplo: el uso de un microbio
como insecticida, el uso de anticuerpos monoclonales para
analisis, diagnésticos o pruebas de laboratorio.

5. Las técnicas y los resultados de afos recientes en el campo de la
biotecnologfa han aumentado la presién en favor de la instauracion
o de una mayor apertura de los sistemas de proteccién legal de las
invenciones obtenidas. La biotecnologla, como cualquier tecnologia,
desarrolla y progresa por el trabajo que realizan cientfficos e
inventores y por la inversion de sumas considerables para ese fin.
Cuando estos esfuerzos son realizados por particulares, empresas o
inventores, ellos estiman que, como en otros campos de la
tecnologfa, sus invenciones merecen gozar de proteccién y beneficios
del incentivo que tal proteccién ofrece. Por lo demds, se estima que
tales desarrollos interesan al publico en general que se beneficia
directa o indirectamente de ios resultados obtenidos.

6. Las invenciones biotecnolégicas son susceptibles de protegerse
mediante diferentes tftulos de propiedad industrial, de los cuales dos
merecen especial atencién por la amplitud de su difusiéon: la patente
de invencién vy el titulo de obtencion vegetal. Otros titulos que se
han empleado 0 se emplean para este tipo de resultados son los
certificados de invencion y los certificados de inventor (que no
confieren derechos privativos a sus titulares) y los tftulos de modelo
de utilidad (una suerte de patente de invencién coricedida bajo
condiciones menos exigentes).

7. El titulo de obtencién vegetal es un titulo sui generis especiaimente
concebido para proteger obtenciones vegetales consistentes en
nuevas variedades (0 especies) de plantas. El sistema de proteccion
de las obtenciones vegetales se aplica, pues, s6l0 a un area limitada
de biotecnologla, a saber, las plantas definidas como "variedades”
vegetales, y s6lo se refiere a resultados consistentes en productos
(plantas), sin aplicarse a procedimientos de obtencion ni a usos del
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10.

producto. Las legislaciones nacionales sobre la proteccion de
obtenciones vegetales son relativamente recientes, han sido
promulgadas en los palses de Europa después de la Segunda Guerra
Mundial. Hoy cuentan con este tipo de legislacién una treintena de
paises, entre los cuales se encuentran la mayorfa de los paises de
Europa, Estados Unidos de América, Japén, Australia, Nueva
Zelandia, Sudéfrica e Israel. En América Latina cuentan con esta
legislacion, o la tienen legalmente enunciada, pero pendiente de un
mayor desarrollo legal o regiamentario, Argentina, Chile, México, Pert
y Uruguay.

A nivel internacional, el sistema de proteccién de las obtenciones
vegetales se plasmo en el Convenio Internacional para la Proteccion
de las Obtenciones Vegetales (Convenio de la UPOV), firmado en
1961 y revisado en 1972 y 1978. Son miembros de la UPOV
actualmente 12 Estados, a saber, Alemania (Republica Federal),
Australia, Bélgica, Dinamarca, Espafa, Estados Unidos de América,
Francia, Hungrfa, Ifanda, Israel, Italia, Japén, Nueva Zelandia, Palses
Bajos, Polonia, Reino Unido, Sudafrica, Suecia y Suiza.

El Convenio de la UPOV se encuentra actualmente en proceso de
revision con el objetivo, en particular, de ampliar y reforzar la
proteccion legal conferida por los tftulos de obtencién vegetal
otorgados bajo ese sistema. En la reunién del Comité Administrativo
y Juridico de la UPOV realizada en abril de 1990, se consider6 un
proyecto de disposiciones de derecho sustantivo revisadas del
Convenio UPOV (documento PM/1/2 de la UPOV). En junio y
octubre de 1990 el Comité examin6 nuevamente el proyecto de texto
revisado del Convenio UPOV (documentos CAJ/27/2, 3 y 4, y
C/24/11 de la UPOV). En octubre de 1990 el Comité adopté el texto
de la propuesta basica para una nueva acta del Convenlo UPOV, el
cual serd presentado a la Conferencia Diplomética de Revisién del
Convenio, prevista para marzo de 1991 (véase los parrafos 47 y
siguientes).

El sistema de patentes de invencién, que es el que mas ocupa la
atencién de los clrculos interesados a nivel internacional, es de
aplicacién general a cualquier invencién. Puede aplicarse también a
la proteccién de las invenciones biotecnoldgicas a condicién de que
ellas cumplan con los requisitos y condiciones que son esenciales al
sistema de patentes. Sin embargo, el hecho de que esas
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invenciones estén referidas a materia viva, hizo necesario redefinir o
precisar clertos conceptos del derecho de patentes y reinterpretar
clertas normas legales sobre ia materia. Esto ha suscitado
problemas y discusiones que, la jurisprudencia primero, y luego la
legislacion, han resuelto paulatinamente.

La proteccion de las invenciones biotecnolégicas mediante patentes
de Invencién ha dado iugar a que se planteen diversas cuestiones
sobre la manera de aplicar clertos principios y normas establecidas
en las normas nacionales, regionaies e internacionales en materia de
patentes. Esas cuestiones surgen como consecuencia de las
caracteristicas inherentes a la materia viva, concretamente su
capacidad de reproducirse y su gran complejidad bioquimica y
genética. En los parrafos siguientes se comentan las principales
cuestiones actualmente bajo consideracion en diversos foros.

Relacién entre descubrimiento e invencién

12.

13.

Dado que muchas de las nuevas invenciones biotecnolégicas son
aplicaciones casi directas de descubrimientos cientfficos en el campo
de la biologfa, se hace necesario dilucidar la diferencia entre lo que
es un descubrimiento y lo que es una invencién. Es un principio
basico del sistema de patentes, aunque a veces tacito en las leyes,
que los simples descubrimientos no son patentables pues no
constituyen una Invencién. Un descubrimiento es el reconocimiento
o hallazgo de fenémenos, propiedades o leyes del universo material
(fisico) susceptibles de verificacion. Una invencién, si bien puede
estar basada en un descubrimiento, debe necesariamente comportar
una intervencién del inventor en la obtencion del resultado que es la
invencion. La invencién puede definirse como una regla o ensefianza
para la utilizacion de las fuerzas de la naturaleza (la materia y la
energla) para obtener un resultado concreto aplicable a la
produccion.

La relacién entre descubrimiento e invencién comenzé a esclarecerse
ya en la Ley de Patentes de Francia de 1844, cuyo articulo 30 inc.3
disponfa que no procedla la concesibn de una patente para
principios, métodos, sistemas, descubrimientos y conceptos técnicos
o clentfficos para los cuales no se hubiese indicado una aplicacion
industrial. Las Directivas de ia Oficina Europea de Patentes para el
examen de patentes explican que si una persona encuentra una
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14.

15.

nueva propiedad en un material o en un articulo conocidos, ese
hallazgo sera un simple descubrimiento y no es patentable. Sin
embargo, si una persona aprovecha esa propiedad recién descubierta
y le da un uso practico utilitario, habré realizado una invencién que
podria ser patentable como tal.? Al indicar la utilidad, practica o
aplicacion industrial de un descubrimiento para la solucion de un
problema técnico, el descubridor pasa a ser inventor.

El uso o aprovechamiento de leyes y fuerzas de la naturaleza
siempre estan presentes en una invencién. Cuando esas leyes o
fuerzas son simplemente reconocidas o identificadas habra un
descubrimiento, pero éste no bastard para que se configure una
invencion. Ya en un fallo judicial emitido en 1862 en Estados Unidos
de América, se indicaba que "un descubrimiento puede ser brillante
y Gtil, y no ser patentable (...) es necesario algo mas; la fuerza o
principio nuevo sacado a la luz debe ser incorporado y puesto a
funcionar, y (una patente) puede otorgarse s6lo respecto a, o en
combinacién con, los medios que hace operar o por medio de los
cuales opera".®

En el campo de las invenciones biotecnoldgicas la relacién entre
descubrimiento (no patentable) e invencién (patentable), es relevante
sobre todo si se trata de productos que se obtienen por las técnicas
“tradicionales” de seleccion, purificacion, separacion, etc., a partir de
material biolégico (animales, plantas o microorganismos) que ya
existe en la naturaleza y que no es modificado en su esencia, o cuya
modificacién sobreviene espontaneamente, sin ser controlada por el
hombre, por ejemplo por mutacién. A este respecto, las Directivas
de ia Oficina Europea de Patentes para el examen de patentes
establecen el siguiente criterio con respecto al patentamiento de
invenciones basadas en descubrimientos: "Encontrar una sustancia
presente en estado libre en la naturaleza es (..) un simple
descubrimiento y por tanto no susceptible de patentarse. Sin
embargo, si una sustancia encontrada en la naturaleza debe primero
ser aislada de su medio y se desarrolla un procedimiento para

Directivas, Parte C., Capitulo IV, 2.3

Morton V. Infirmary, 5 Blatchf 116, F. Cas N°9,875 (1862). Para mayores detalles ver
Robinson, “The Laws of Patents for Useful Inventions®, Boston 1890, pp. 101-102,
nota 2.
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obtenerla, ese procedimiento serd patentable. Ademés, si la
sustancia puede ser debidamente caracterizada por su estructura, por
su procedimiento de obtencién o por otros criterios, y es nueva en
sentido absoluto por no tener existencia previa conocida, entonces
la sustancia como tal puede ser patentada.*

En la practica, si bien no pueden patentarse organismos o material
biologico tal como se encuentran en la naturaleza, se otorgan
corrientemente patentes, por ejemplo, para microorganismos que han
sido descubiertos pero luego aislados, purificados, seleccionados o
incorporados en un medio, soporte o exciplente apropiado a su uso
o aplicacién. Si bien el elemento esencial, es decir el
microorganismo, es un descubrimiento, la preparaciébn o
condicionamiento del microorganismo para hacer posible su uso o
aprovechamiento a nivel industrial, da lugar a un producto nuevo,
diferente, inexistente como tal en la naturaleza. Si ese producto fuera
hechura del hombre, serfa susceptible de patentarse.

La jurisprudencia de Estados Unidos ofrece algunos ejemplos de este
tipo de invenciones que fueron protegidas por patentes. Ya en 1873
se le concedi6 a Louis Pasteur una patente en que se reivindicaba
"levadura libre de gérmenes organicos o enfermedades, como
producto manufacturado”.® Igualmente se patentaron un suero
antitéxico (1877), una vacuna bacterial (1904) y una vacuna viral
(1916). Sin embargo, en aplicacion de la llamada doctrina del
*producto de la naturaleza®, siempre se denegaron patentes para
objetos que no fueron resultado de una manufactura humana.

Caricter técnico y material biolégico

18.

Se plantea el problema de definir si un producto biotecnolégico, en
particular una planta, un animal o un microorganismo, obtenido
mediante la aplicacion de técnicas de ingenierfa genética, puede
considerarse como una invencién con caracter técnico. El requisito
del caracter "técnico” de la invencién no se menciona en las leyes

Directivas, Capitulo IV, 2.3

Véase Federico, Louis Pasteur's Patents, en 86 Science 357 (1937), citado por
Cooper, Biotechnology and the Law, Nueva York, 1982, nota 184.
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19.

como una condicién para obtener una patente, pero se considera
como un elemento implicito en el concepto de invencién, o como
uno de los aspectos necesarios para cumplir con el requisito de
aplicacién industrial de la invencion (este Ultimo requisito si se
contempla expresamente en las leyes de patentes).

La invencién se define como una enseflanza o regla de caracter
técnico, pero el concepto "técnico” se entendid en algunos palses,
hasta hace poco, como limitado a aquello que atafie al empleo o
aplicacion de medios fisicos y quimicos, es decir, a la naturaleza
inanimada. En afios recientes comenz6 a sentarse jurisprudencia en
varios palses industrializados en el sentido de que el caracter
inanimado o vivo del objeto reivindicado como invencién no era un
factor relevante para decidir si la invencién podia patentarse o no.
Es decir, que una invericién constituida por algin material biolégico
(animal, planta, microorganismo y las partes de éstos) serfa
susceptible de proteccion por patente si se cumplieran los requisitos
y condiciones legales de patentabilidad que se aplican a cualquier
tipo de invencion.

. La Corte Suprema de la Republica Federal de Alemania emitié su

fallo en ese sentido, en el caso de la Paloma Roja,® referido a una
solicitud de patente para un método de crianza de una paloma de
plumaje rojo. La Oficina Alemana de Patentes habla denegado la
patente, argumentando, entre otras cosas, que "los pasos indicados
del método de crianza (...) no constituyen un procedimiento técnico".
La Corte Suprema expresé su desacuerdo con la decisién de ia
Oficina de Patentes, y se apart6 de la interpretaciéon, hasta entonces
prevaleciente, de que caracter "técnico” significaba el empleo de
medios fisicos y quimicos unicamente. La Corte sefalé que la
clencia y la tecnologfa hablan evolucionado de manera considerable
y que los fendbmenos y fuerzas biolégicas ya eran materia de
investigacion clentffica precisa. EI concepto de invencién debla
entenderse en funcién del estado de desarrollo actual del
conocimiento cientffico, de modo que una invencién que ensediara a
utilizar metédicamente fuerzas naturales controlables para obtener un
resultado causal y perceptible podfa considerarse patentable.

Rote Taube, Ex parte Schreiner, decisién del Bundesgerichtshof, 27 de marzo de
1969.
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Este fallo abri6 (en Alemania) todo el campo de las invenciones
referidas a materias vivas a la proteccion por patente, a condicion
que la invencion fuese susceptible de repetirse. La patente para el
procedimiento de obtencién de la paloma roja fue denegada, no
porque su objeto fuese un ente vivo, sino porque ia invencién no era
susceptible de repetirse a partir de las informaciones divulgadas en
ia descripcion presentada por el inventor.

En Estados Unidos de América, la Corte Suprema dict6, en 1980, un
fallo en el caso Diamond vs. Chakrabarty, en virtud del cual se
concedi6 una patente para una bacteria modificada mediante
ingenierfa genética.” La Corte consideré que el objeto de la solicitud
era una manufactura o composicién de materia que no ocurrfa en la
naturaleza, es decir, un producto del ingenio humano. La bacteria
reivindicada tenia caracteristicas distintas a cualquiera encontrada
en la naturaieza; era obra del inventor y, en tal virtud, patentable. La
Corte agregd que la ley de patentes no distingula eritre objetos vivos
o inanimados, sino entre productos de la naturaieza, vivos o no, e
invenciones hechas por el hombre.

. Un caso similar se dio en Canada, donde el Tribunal de Apelaciones

de Patentes en 1982 emiti6 su fallo en el caso in re Abitibi.® La
autoridad de patentes habla rechazado reivindicaciones a un cultivo
de levadura; alegaba que la materia viva o0 viable no era materia
patentable, de acuerdo con la ley. El Tribunal admiti6 la
reivindicacion al cultivo microbiolégico y sefalé, ademas, que si
llegara a inventarse un insecto que no existiera antes (que, por lo
tanto, no era un producto de la naturaieza) y que pudiera recrearse
a voluntad y de manera uniforme y que tuviera una aplicacién (til,
entonces serfa un nuevo instrumento del hombre tal como puede
serdo un microorganismo. Sin embargo, un caso posterior en
Canad4, el de Pioneer Hi-Breed Ltd vs. Comisionado de Patentes, fue
objeto de un fallo de la Corte Federal de Apelaciones contrario al del

8

Véase 206 USPQ 193 (1980). La patente se concedi6 con el nimero 4,259,444 el
31 de marzo de 1981.

Véase 62 C.P.R. (2d) 81 (1982) al 90.
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caso Abitibi antes mencionado.® La Corte confirmé la decisién de la
Oficina de Patentes, que habfa rechazado una patente para una
nueva variedad de frijol de soya. La Corte consideré que, aun si los
conceptos de "manufactura” y "“composicion de materia” referidos en
la ley de patentes abarcaban a los microorganismos que son obra
del hombre, esos conceptos ro inclufan una planta. Ademaés, la ley
exigfa que la invencién fuese reproducible a partir de la descripciéon
escrita, sin referencia al depésito de las semillas de la nueva planta.
No era posible cumplir esa condicién de reproduccién si se tratara
de una planta (véanse los parrafos siguientes).

Repetibilidad y suficiencla de la descripciéon

23.

24.

Las leyes de patentes exigen que, para que pueda corcederse una
patente respecto a una invencién, ésta debera divuigarse de manera
suficiente para que una persona versada en la materia técnica, pueda
ponerla en practica. Es decir, que un tercero versado en la materia
debe poder ejecutar o reproducir la invencibn a partir de la
divulgacién que hubiese hecho el inventor para obtener la patente.
Esto se conoce como el requisito de "repetibilidad” o de "suficiencia
de la descripcién® de la invencién. Si esta condicién no se cumple,
la patente no puede concederse, y si se otorga puede ser anulada.

Dada la complejidad de la materia viva y la dificuitad de definir y
precisar algunas de sus caracteristicas, es muy dificili o imposible
describir por escrito la manera de obtener materal biolégico u
organismos vivos con suficiente precision como para permitir que
otra persona pueda repetir ese procedimiento y obtener el mismo
resultado. Esta dificultad se observa en especial cuando se trata
de microorganismos, plantas o animales. Para salvar esta dificultad
los solicitantes de patentes comenzaron espontaneamente (en
Estados Unidos de América a partir de 1949) a efectuar el depésito
del material biolégico (microorganismos, etc.) que era objeto de la
invenciébn, en instituciones id6neas para mantener tal material
biolégico. El depésito del material biolégico tenfa la finalidad de
complementar la descripcion escrita presentada al solicitar la patente;
se evitaba asl el peligro de que se denegara la patente por
insuficiencia de la descripcion. El material biolégico depositado es

Véase el resumen en E.L.P.R. N°8 (1987), p. D-169.
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accesible a las personas interesadas en obtener muestras, en
principio bajo las mismas condiciones y en la misma oportunidad en
que se hace accesible al publico la descripcién de la invencion
objeto de la patente o de la solicitud de la patente.

Hacia fines de la década de los cincuenta y comienzos de los
sesenta, las oficinas de patentes comenzaron a exigir en la practica
el dep6sito del material biolégico como complemento de la
descripcion escrita. Durante los afios setenta, el requisito de
depésito se plasmé expresamente en la normativa de patentes de
muchos palses. A nivel internacional, se adopt6, el 28 de abril de
1977, el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internaclonal
del Depésito de Microorganismos a los fines del procedimiento en
materia de patentes.

. El dep6sito del material biol6gico funcioné bien desde el principio,

cuando se trataba de procedimientos o de productos en que se
usaba o se incorporaba dicho material biolégico, pero sin reivindicar
el material biol6égico mismo. En cambio, las solicitudes en que se
reivindicaba el material biolégico u organismo vivo como tal (planta,
microorganismo) eran rechazadas si no se demostraba la posibilidad
de repetir la obtencién del material biol6gico u organismo, tal como
lo obtuvo el inventor inicialmente. Esa exigencia no podia ser
satisfecha mediante el dep6sito del material biolégico, pues aun en
posesion de éste un tercero no sabrfa como repetir su obtencion.
En la mayorfa de los casos, la obtencién biol6égica concreta es
resultado de un proceso de ensayo y error, o de seleccion, seguido
metédicamente por el inventor hasta llegar al resultado deseado. La
multiplicidad de pasos requeridos hacen imposible o impracticable
una repeticion del proceso de obtenci6n original.

En el caso de la Paloma Roja, ' la Corte Suprema de la Republica
Federal de Alemania, reiter6 que si se deseaba la proteccion de una
patente de invencién, la ensefianza aportada por el inventor debla ser
repetible, es decir facilmente duplicada por otras personas versadas
en la materla. Si el procedimiento para obtener el invento
biotecnolégico no fuese repetible, el avance del conocimiento general

10

Véase la nota 5.
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28.

que la invencién deberfa aportar a la comunidad radicarfa s6lo en el
unico ejemplar obtenido por el inventor.

En Suiza, el caso de una solicitud para patentar una rosa roja
presentada por el Sr. Francis Meilland, concluy6 en 1952 con un fallo
similar: si no puede repetirse la invencion tal como la obtuvo el
inventor inicialmente, ésta no es patentable. No se admitla la
capacidad de reproduccién del propio organismo como una manera
vélida de repetibilidad. A la misma conclusién se llegd en el caso
Pioneer Hi-Breed referido méas arriba (parrafo 22).

En 1981, la Oficina Europea de Patentes dispuso que, cuando se
tratara de microorganismos que se hubieran depositado de
conformidad con el Reglamento del Convenio sobre la Patente
Europea, el requisito de repetibilidad se entendfa cumplido por la
posibilidad de obtener muestras del cultivo depositado, sin que fuera
necesario indicar otro procedimiento para producir el
microorganismo.'' La misma regla se aplicaba en Estados Unidos de
América, donde la Oficina de Patentes aceptaba el depésito de
material biolégico como un medio para cumplir con el requisito de
suficiencia de la descripcion, si se tratara de organismos superiores.

. En un fallo més reciente, la Corte Suprema de la Republica Federal

de Alemania cambié el rumbo con respecto a la jurisprudencia
anterior y acept6 que el requisito de repetibilidad de la invencion
quedaba cumplido con la autoreplicaciéon del material biolégico
depositado y puesto a disposicion del publico. El caso llamado
“Virus de la Rabia" (Tollwutvirus) se referfa a una solicitud de patente
en que se reivindicaba, entre otras cosas, un virus de la rabia con
determinadas caracteristicas. La Corte Suprema reiter6 que una
invencién debe ser susceptible de repetirse a voluntad por una
persona versada en la técnica respectiva, con el mismo éxito
obtenido por el inventor. Sin embargo, considerd que, tratAndose de
un producto, la contribucién del inventor al enriquecimiento de la
técnica, que justifica la concesion de la patente, radicaba en el hecho
de haber aportado al publico un nuevo objeto producible
industriaimente. La manera en que el inventor produjo el objeto era

1

Véase la comunicacién del Presidente de la Oficina Europea de Patentes del 11 de
diciembre de 1981.
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irrelevante para efectos del enriquecimiento de la sociedad, siempre
que existiera una manera o medio, cualquiera que fuese, para
producir la invencién, y ese medio estuviera a disposicion de la
persona interesada. Bastaba que el inventor divulgase un método de
producir el objeto (producto), a cuyo efecto bastaba poner a
disposicién del publico el material biolégico que pudlera reproducirse
(o autoreplicarse) por los métodos biolégicos usuales. 2

El estudlo de la evolucién de las leyes y de la jurisprudencia de los
paises en los cuales se produce actualmente gran parte de las
invenciones de la "nueva” tecnologfa, demuestra una tendencia hacia
la apertura del sistema de patentes a campos y materias que antes
quedaban excluidas de proteccion por patente. Si bien las normas
y criterios basicos del sistema de patentes se han mantenido, ellos
se interpretan de manera més flexible; se les da la amplitud necesarfa
para que ese sistema cumpla uno de sus objetivos inmediatos, el de
recompensar la obtenclén de nuevos resultados tecnolégicos tiles
para el desarrollo productivo.

Exclusiones de la proteccién por patente

32. Otro aspecto que se discute respecto a la proteccion de las

invenciones biotecnolégicas se refiere a las exclusiones que se
estipulan en muchas leyes de patentes con respecto a productos o
procedimientos biotecnolégicos. Se discuten, en particular, las
disposiciones que excluyen de la proteccion por patente a las
invenciones consistentes en animales, plantas o procedimientos
esenclalmente biol6gicos para la produccién de plantas o animales.
Un reciente estudio de la OMPI realizado en base a las leyes de
patentes de 109 palises y tres tratados regionales (documento
HL/CM/INF/1 Rev.) indica que 51 de tales leyes o tratados excluyen
de patentabilidad variedades o razas animales, 50 excluyen
variedades vegetales y 46 excluyen procedimientos (esencialmente)
blolégicos para producir variedades animales o vegetales.

. La exclusién de proteccin para las invenciones biotecnolégicas suele

justificarse por tres razones en particular: (1) la imposibilidad de

12

Decisién de la Corte Suprema Federal del 12 de febrero de 1987 (caso N°XZB4/86).
Véase el resumen en lIC Vol. 18 N°3/1987, p. 396.
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35.

describir la invencién por escrito y cumplir el requisito de suficiencia
de la descripcién; (2) razones sustentadas en la moral o el orden
publico; (3) en lo que respecta a las variedades vegetales, la
existencia de un sistema alternativo de proteccién. Respecto a la
primera razén, es aplicable lo dicho en parrafos anteriores, incluida
la posiblidad de depositar el material biolégico para completar o
sustituir la descripcion. Respecto a la segunda razén, los conceptos
de orden publico y de moral seran siempre definidos y calificados
por las leyes y autoridades de cada pals, y podran aplicarse a
invenciones de cualquier naturaleza. Respecto a la tercera razén, si
bien existen leyes especiales en varios palses para la proteccién de
las obtenciones vegetales, ellas no siempre se aplican a ciertas
variedades, y en ningin caso son aplicables a otros tipos de
invenciones biotecnolégicas. Por esa razén, la posibilidad de acceder
a la protecciobn por patente seguirla siendo necesaria para esas
invenciones.

. Respecto a la proteccion que debe acordarse a las plantas, la

discusion se vuelve mas compleja en funcion de la existencia, en
muchos palses, de sistemas legales especiales para la proteccion
de variedades vegetales. Las leyes pertinentes prevén la concesién
de tftulos de proteccién para las nuevas obtenciones vegetales o
variedades vegetales. Esas leyes se hallan armonizadas en la
mayorfa de los palses que las tienen, por haberse alineado sobre el
Convenio Internacional para la Proteccion de las Obtenciones
Vegetales (UPOV).

Parte de la discusion se centra en saber si el sistema de patentes se
adecua a la proteccion de las plantas y otras materias vegetales, en
funcién de los intereses de ios obtentores de nuevas variedades y del
publico en general. Actuaimente varios palses consideran a las
plantas y a otras materias vegetales, por ejemplo células vegetales,
tejidos vegetales, semillas, etc, como resultados técnicos
comprendidos bajo el concepto de invencion y, en tal virtud,
susceptibles de ser patentados. Tal es el caso, entre otros, en la
generalidad de los palses de Europa, en Estados Unidos de América
y en Japén. Respecto a Estados Unidos de América, es bastante
llustrativo el caso ex parte Hibberd. En ese caso, el Tribunal de
Apelaciones de Patentes resolvi6 acordar una patente de Invenciéon
para diversas tecnologlas del malz, incluidas semillas, plantas y
cultivos de tejidos con un mayor contenido de triptéfano en estado
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libre.” A estos efectos el Tribunal dio una interpretacién amplia a los
conceptos de "manufactura” y “composicién de materia” contenidos
en ia ley de patentes, y sefialé que la intencion del legislador habla
sido considerar como objeto susceptible de patentarse "cualquier
cosa bajo el sol que fuera hecha por el hombre" (palabras utilizadas
por la Corte Suprema de Justicia en el caso Chakrabarty). Con este
fallo, el Tribunal revoc6 la decision de la Oficina de Patentes, que
sostenfa que algunas de las materias reivindicadas por el solicitando
debfan protegerse bajo la legislacion de patentes para plantas (un
tipo especial de patente) o bajo la legislacion de proteccion de las
obtenciones vegetales.

En Europa la jurisprudencia también ha tendido hacia una afirmacion
de la posibilidad de proteger por patentes de invencion los
procedimientos de produccion de plantas y las plantas como tales.
La Oficina Europea de Patentes (OEP) resolvié en 1983 conceder una
patente a Ciba-Geigy en la cual se reivindicaba material de
propagacion de plantas cultivadas tratadas de manera que tuvieran
resistencia a enfermedades. ' El Tribunal de Apelaciones de la OEP
observé que lo reivindicado no era una “variedad vegetal® particular,
definida como tal por sus caracteristicas especfficas, que caerfa bajo
la prohibicion expresa prevista en el Articulo 53(b) del Convenio
Europeo de Patentes (CEP), sino cualquier planta tratada del modo
descrito y reivindicado. El concepto de “variedad vegetal” en la
exclusion referida en el Articulo 53(b) del CEP debfa interpretarse en
sentido restrictivo y no era aplicable a categorfas taxonémicas
superiores a la de variedad.

En 1989 la Oficina Europea de Patentes concedié una patente a la
compaiifa Lubrizol Genetics, en ia cual se reivindica un procedimiento
para desarrollar con rapidez plantas hibridas y producir

13

14

Decisién del Tribunal de Apelaciones e Interferencias de Patentes de la Oficina de
Patentes y Marcas, del 18 de setiembre de 1985 (Apelacién N°645-91). Véase la
reproduccién contenida en el documento Biot/CE/II/INF/2, publicado por la OMPI.
La patente se concedi6 con el namero 4,851,847 el 15 de abril de 1986.

T 49/83, 1984 OJ EPO 112 (Boletin de las Oficina Europea de Patentes), también
la Revista IIC N°17, 123 (1986).



114

comercialmente semillas hibridas.'”® La OEP reconoci6 que las
reivindicaciones no se referfan a una variedad vegetal, pues el invento
era aplicable a cualquier tipo de planta. La prohibicion prevista en
el Articulo 53(b) del CEP referida a "procedimientos esencialmente
biolégicos para la produccién de plantas” debfa interpretarse
restrictivamente. El procedimiento reivindicado consistla en una
combinacién particular de pasos especfficos para producir hibridos.
La totalidad de la secuencia de las operaciones descritas no ocurrian
en la naturaleza nl correspondian a los procedimientos clasicos o
tradicionales de obtencién de variedades. Al no tratarse de un
procedimiento "esencialmente biol6gico®, la invencién era patentable.

Patentes y titulos de obtencién vegetal

38.

39.

Ei sistema de proteccion de las obtenciones vegetales, tal como se
establece en el Convenio UPOV y en las leyes nacionales
correspondientes, tiene algunos rasgos comunes con el sistema de
patentes, pero también diferencias esenciales en cuanto a los
principios y a su aplicacién en la practica. Las diferencias de fondo
obedecen al objeto de la proteccion bajo uno y otro sistema.
Mientras que la proteccion en el sistema de patentes concierne a una
invencié6n, es decir, una idea que constituye “una ensefianza para
utilizar met6dicamente fuerzas de la naturaleza para obtener un
resultado causal y perceptible”,' la proteccion de las variedades
vegetales concierne al producto como tal, es decir, el resultado
concreto y tangible obtenido, que se define como una variedad
vegetal particular.

Las consecuenclas directas de esta diferencia fundamental son tres.
En primer lugar, para obtener un tftulo de obtencién vegetal no es
necesario una "divulgacién suficiente” en el sentido del derecho de
patentes, pues el solicitante no esta obligado a divuilgar o
procedimiento mediante el cual ha obtenido la nueva variedad.
Aunque se exija el dep6sito del material de multiplicacion ante la
autoridad examinadora con fines de examen, el acceso del publico

15

16

La patente se publicé con el nimero 0044723.

Definicién de "invencién" dada por la Corte Suprema de la Repiblica Federal de
Alemania en la decisién Rote Taube (Paloma Roja). Veése la norta 5.
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al material depositado no es posible ni antes ni después de la
concesion del titulo de obtencién vegetal. El material (semilla) s6lo
podria obtenerse si el obtentor lo pusiera en el comercio. En
segundo lugar, en el marco del Convenio UPOV no se prevé ninguna
proteccién para los procedimientos, pues s6lo se protege el resuitado
obtenido, es decir, el producto (variedad) obtenido. En tercer lugar,
las variedades vegetales de origen natural, o sea las descubiertas en
la naturaleza, también podrian ser objeto de proteccion como
obtencion vegetal, pues no es necesario e)gglicar o divuigar el
procedimiento de obtencion de las variedades.

. El Convenio de la UPOV estipula que la nueva variedad debe poder

distinguirse claramente de las otras variedades existentes, y también
ser suficientemente homogénea y estable en sus caracteristicas
esenciales. La novedad de una variedad no se determina sobre la
base de la divuigacion puablica, sino sobre la base de la
comercializacion de la planta o de su material de reproduccion. El
hecho de que una variedad haya figurado en ensayos, se haya
presentado a inscripcién o se encuentre inscrita en un registro oficial,
o que se haya ofrecido la variedad en venta o se haya
comerclalizado con el acuerdo del obtentor, hasta cuatro afios antes
de la solicitud de proteccion, en cualquier pafs con excepcion de
aquel en el cual se presenta la solicitud, no perjudica el derecho del

obtentor a la proteccion.

En lo que respecta a los derechos concedidos al obtentor, es
necesaria su autorizacion previa para producir el material de
muitiplicacion de la variedad vegetal con fines de introduciro en el
mercado, ponerio en venta y comercializario. Ese material puede ser
tanto material de propagaciéon reproductiva (semillas) o vegetativa.
Este uitimo comprende ias plantas enteras y, por o que respecta a
las plantas ornamentales, también alcanza a las partes de la planta
en el caso de que se utilizasen comerciaimente como material de
propagacion. El tftulo de obtentor no da proteccién respecto a la

17

Algunas leyes de proteccién de las obtenciones vegetales excluyen de proteccién a
las variedades simplemente descubiertas en estado silvestre en la naturaleza, no asf
las variedades halladas durante el trabajo de seleccién y mejora de variedades (por
ejemplo mutantes esponténeos), que si son susceptibles de proteccién. Vease, por
ejemplo, la Ley de Derechos sobre Variedades de Plantas (Plant Variety Rights Act
1987), de Australia, Articulo 3(5).
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comercializacién de las plantas o de sus partes cuando ella no se
relacione con fines de propagacion. Los obtentores no pueden
oponerse a las importaciones de variedades protegidas procedentes
de palses extranjeros, a menos que el material importado se ofrezca
en venta y se comercialice como material de propagacién. Ademé4s,
no es necesaria la autorizacién del obtentor para el empleo de la
variedad como fuente inicial de variacién para la creacién de otras
variedades ni para la comercializacion de éstas, a no ser que sea
necesario el empleo repetido de la variedad para la produccién
comercial de otra variedad. '®

Patentabilidad de animales

42.

La posibilidad de patentar formas superiores de vida, concretamente
animales multicelulares, comienza a definirse paulatinamente en
funcién de ciertas decisiones y fallos pronunciados en Estados
Unidos de América y en Europa. En abril de 1987, el Tribunal de
Apelaciones de la Oficina de Patentes de Estados Unidos de América
decidi6, en el caso Allen, que clertas ostras poliploides reivindicadas
por el solicitante debfan considerarse como “"manufacturas” o
"composiciones de materia® admisibles a la patentabilidad, conforme
a la Ley de Patentes (Articulo 101)." Esa decision revoco la politica
aplicada hasta entonces por la Oficina de Patentes, segun la cual los
animales muiticelulares no quedaban comprendidos dentro de lo que
la Ley de Patentes definfa como material patentable. En este caso,
también se evoco la decisién de la Corte Suprema de Justicia en el
caso Chakrabarty, en la cual se determind que la Ley de Patentes
abarcaba “cualquier cosa bajo el sol que fuera hecha por el hombre".

. En abril de 1988, la Oficina de Patentes de Estados Unidos de

América concedid la primera patente para un animal en favor del
Harvard College. El invento se refiere a "mamfferos transgenéticos
no humanos®, aunque las Ultimas reivindicaciones se iimitan a
roedores y, especfficamente, a un ratén genéticamente modificado. *

18

19

20

Véanse los articulos 5 y 6 del Convenio de la UPOV.
In re Allen, 2 USPQ 2d 1425 (Bd. Pat. App. & Int. 1987), 33 ptcj. 638.

La patente tiene el nimero 4.736.866 del 12 de abril de 1988.



117

Este raton se caracteriza porque en él se introdujeron genes
cancerigenamente activados, haciéndolo altamente sensible a
sustancias susceptibles de producir cancer. La descendencia de
estos roedores también tiene la misma sensibilidad. Estos animales
asl modificados genéticamente sirven como instrumentos detectores
de agentes o sustancias cancerigenos, y son (tiles para realizar
estudios sobre la peligrosidad de ciertos productos.

Una solicitud de patente para la misma invencién fue presentada ante
la Oficina Europea de Patentes. La solicitud fue inicialmente
rechazada en junio de 1989 por la Divisibn de Examen, por
considerar, entre otras cosas, que el invento cafa bajo la prohibiclén
del Articulo 53(b) del CEP relativa a “razas animales”. En octubre de
1990 el Tribunal de Apelaciones de la Oficina Europea de Patentes
anul6 esa decisiéon y devolvi6 el expediente a la Divisiobn de Examen
para que se le diera tramite.?’ El Tribunal declar6 que el CEP no
exclufa la patentabilidad a los animales en cuanto tales, sino a las
"razas animales”. El examinador no habfa considerado si el objeto
de la solicitud era una raza animal. Al emitir su fallo el Tribunal
ordené a la Division de Examen considerar también la pertinencia de
la prohibicion prevista en el Articulo 53(b) del CEP, referida a
*invenciones cuya explotacion serfa contraria al orden publico o a las
buenas costumbres”.

Actividades de la OMPI en relacién con la biotecnologia

45. Las actividades de la OMPI en relacién con la proteccion de las

invenciones en el campo de la biotecnologla se remontan a
comienzos de la década de 1970. En 1972, la OMPI inici6 un
estudio sobre los sistemas y practicas de los palses respecto al
depésito de microorganismos a los fines del procedimiento en
materia de patentes. Este estudio, concluido en 1974, recoge Y
analiza informacién recibida de unos 40 palises de todo el mundo.

21

Véase el Comunicado de Prensa N°8/90 emitido por la Oficina Europea de Patentes.

Véanse los documentos DMOY/I1/2, 4 y 17 publicados por la OMPI.
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47.

En 1975 se concluyé un segundo estudio similar con informacién
obtenida de 14 instituciones de dep6sito de material biolégico.*

Los resultados de estos estudios fueron tomados en cuenta para los
trabajos preparatorios de la conferencia diploméatica de Budapest para
la celebracion de un Tratado sobre el reconocimiento internacional
del dep6sito de microorganismos para los fines del procedimiento en
materia de patentes. Este Tratado (conocido como el Tratado de
Budapest) fue firmado en abril de 1977, y agrupa actualmente a 22
palses, a saber, Alemania (Republica Federal), Australia, Austria,
Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Espafia, Estados Unidos de América,
Filipinas, Finlandia, Francia, Hungrfa, Italia, Jap6n, Liechtensteln,
Noruega, Paises Bajos, Reino Unido, Republica de Corea, Suecia,
Suiza y Unién Soviética.

En 1984, la OMPI inici6 un estudio sobre la proteccién de las
invenciones biotecnoldgicas. El proposito de ese estudio era
examinar el nivel de proteccién que las leyes nacionales ofrecfan a
tales invenciones y determinar si deblan recomendarse algunas
mejoras. En noviembre de 1984 se present6 a un Comité de
Expertos sobre Invenciones Biotecnoldgicas y Propiedad Industrial un
memorandum sobre la proteccién de las invenciones biotecnol6gicas
por la propiedad industrial.* Posteriormente, un consultor prepard
un estudio,” en el cual se analizaron algunos de los problemas
bésicos en este tema y se present6 un informe a la segunda reunién
del Comité de Expertos, celebrada en febrero de 1986. El informe
aborda, en particular, la justificacion de la exclusion de algunas
categorias de invenciones biotecnolégicas de la proteccién por medio
de patentes y la necesidad de ampliar el depésito de
microorganismos a todo tipo de material biolégico susceptible de
mantenerse biolégicamente activo durante cierto tiempo.*

24

Véase el documento DMO/IlI/4, publicado por la OMPI.
Véanse los documentos Biot/CE/l/2 y 3, publicados por la OMPI.
Véase el documento BIG/281, publicado por la OMPI.

Véanse los documentos BIOT/CE/Il/2 y 3, y BIOT/CE/Il/INF/2 y 4, publicados por
la OMPI.
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Después de esas dos reuniones, la OMPI inicié un estudio sobre la
situacion existente con respecto a la proteccion de las invenciones
biotecnolégicas y los cambios que podrfan considerarse para mejorar
tal proteccion. Para ello se participé en los traba}os del Comité y se
dio cuenta a las organizaciones Interesadas.”

En junio y julio de 1987 se lievé a cabo la tercera reunion del Comité
de Expertos, en la cual se discutié un Informe sobre la protecciéon de
las invenciones biotecnolégicas mediante la propiedad industrial,
preparado con base en las respuestas recibidas de los palses y de
ias organizaciones internacionales no guberriamentales consultadas
al efecto.® Ademas de analizar las respuestas recibidas, el
documento contiene una serie de soluciones sugeridas con respecto
a la proteccion de las invenciones biotecnolégicas, que pueden
tenerse en cuenta para la redaccion de legislacion o de directivas
nacionales sobre la materia.

. El Comité de Expertos realizé su cuarta sesion en octubre de 1988.

En ella se examiné el informe revisado preparado por la OMPI,
titulado “Proteccién de las Invenciones Biotecnologicas por la
Propiedad Industrial”, y el documento titulado "Soluciones Sugeridas
Revisadas Relativas a la Proteccién de las Invenciones
Biotecnolégicas por la Propiedad Industrial®.?® Este ultimo contiene
16 ‘"soluciones sugeridas® que pueden ser adoptadas como
disposiciones legales o como reglas de Interpretacion para aclarar
o definir la patentabilidad de las invenciones biotecnolégicas. Las
soluciones sugeridas aportan tres grupos de cuestiones: la posibilidad
de proteger por patentes las invenciones biotecnolégicas, el alcance
de las patentes para tales invenciones, y el depésito de
microorganismos a los fines del procedimiento de concesién de
patentes.

Véanse los documentos BIOT/Q1 y BIOT/Q2, que contienen los cuestionarios de la
OMPI.

Véase el documento BIOT/CE/IlIl/2, publicado por la OMPI.

Véanse los documentos BIOT/CE/IV/2, BIOT/CE/IV/3 y BIOT/CE/IV/4, publicados
por la OMPI.
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51.

52,

El Comité de Expertos recomendd que se convocara a una reunién
conjunta de la OMPI y la UPOV a fin de discutir la relacion entre la
proteccién por patentes y los derechos de obtenciones vegetales; se
preparé a tal efecto un estudio conjunto. Ese estudio fue preparado
por la Oficina de la UPOV, en cooperacion con la Secretarfa
Internacional de la OMPL.* En él se examinan diversos aspectos y
dudas con relacién a la proteccién de las variedades vegetales
mediante titulos de obtencién vegetal y mediante patentes, y los
problemas que, desde la perspectiva de la UPOV, plantearia la
aplicaciéon de patentes a la proteccién de obtenciones vegetales.

La reunién conjunta OMPI/UPOV se realiz6 en enero/febrero de
1990, convocada bajo el tftulo de Comité de Expertos sobre la
Relacion entre la Proteccion por Patente y los Derechos de las
Obtenciones Vegetales. El Comité condujo sus debates con base en
un documento titulado "Cuestiones Relativas a la Relacién entre la
Proteccion por Patente y los Derechos de las Obtenciones
Vegetales".>' Los expertos presentes en el Comité provinieron tanto
de las administraciones nacionales y organizaciones
intergubernamentales en materia de patentes, como de aquellas
competentes en materia de obtenciones vegetales y su proteccion.
El debate fue ilustrativo y enriquecedor para los expertos de ambos
sectores, pues se expusieron ideas y abordaron los problemas desde
perspectivas diferentes. Sin embargo, la reunién no ileg6é a ninguna
conclusién definitiva ni a soluciones acordadas. Se acord6 que una
nueva reunién del Comité de Expertos podria convocarse en el
futuro, de acuerdo con el progreso que se hiciera en la revisién del
Convenio UPOV.*

3

Véase el documento CAJ/XXIV/4 publicado par la UPOV.
Véase el documento WIPO/UPOV/CE/I/2, publicado par la OMPI.

El informe de la reunién del Comité de Expertos aparece en el documento
WIPO/UPOV/CE/|/4, publicado por la OMPI.
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Revisién del convenio internacional para la proteccion de las
obtenciones vegetales (UPOV)

53.

55.

La decisi6n de revisar el Convenio UPOV fue adoptada por el
Consejo de la UPOV en octubre de 1988. Al cabo de dos afios de
labores, el Consejo aprobd el texto de la Propuesta Bdsica para una
Nueva Acta del Convenio UPOV.* Aunque los objetivos de esta
revision no fueron indicados por el Consejo, la Oficina de la UPOV
identificé inicialmente tres objetivos especificos:

a. Fortalecer el derecho del obtentor vegetal, en particular
mediante la revisién del Articulo 5 del Convenio.

b. Extender el dmbito de aplicaciéon préctica del sistema de
proteccién de las obtenciones vegetales mediante la revisién de
los Articulos 3 y 4 del Convenio.

c. Aclarar, con base en la experiencia adquirida, ciertas
disposiciones, en particular las del Articulo 6 (Condiciones para
la proteccién) y adaptar esas disposiciones a los desarrollos
mds recientes.

. El Convenio UPQV vigente (Acta de 1978) es aplicable en principio

a todos los géneros y especies botanicos, pero los Estados
miembros estan obligados solamente a adoptar las medidas
necesarias para aplicar progresivamente las disposiciones del:
Convenio al mayor nimero posible de géneros y especies botanicos
(Articulo 4). Los palises miembros deben aplicar el Convenio a un
minimo de 24 géneros o especies botanicos dentro de un plazo de
ocho afos contados desde la entrada en vigor del Convenio en sus
territorios. La Propuesta Bdsica de revision del Convenio harfa
obligatoria la aplicacion de sus disposiciones a todos los géneros y
especies botanicos.

Ciertos factores permitirfan introducir una obligacion de extender la
proteccién a todas las variedades del reino vegetal. Actualmente
existen acuerdos de cooperaciéon entre los Estados para asistirse
reciprocamente en el examen de las variedades vegetales que son

33

Véase el documento DC/91/3, del 9 de noviembre de 1990, publicado por la UPOV.
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57.

objeto de solicitudes de tftulos de obtencién vegetal. También han
comenzado a implantarse sistemas de examen de esas solicitudes en
los cuales el propio solicitante desempeiia un papel méas
preponderante. Por ejemplo, puede quedar en manos del solicitante
la labor de cultivar la variedad objeto de la solicitud junto con las
variedades de referencia necesarias para verificar el cumplimiento de
las condiciones basicas de proteccién. En Estados Unidos de
América, por ejemplo, el sistema de proteccion admite, para efectos
del examen y concesion de los derechos, la simple declaracion del
solicitante. Ademds, se ha reconocido que la ampliacion del sistema
de proteccion de las obtenciones vegetales a todas las variedades del
reino vegetal, que en teorfa multiplicarfa el nimero de especies
protegibles por varios miles, en la practica s6lo tendria un impacto
menor, causando un aumenta del nimero de solicitudes que puede
cifrarse en algunas decenas.

Dado que la aplicacién del Convenio UPOV a todas las variedades
del reino vegetal podria crear clertos problemas polfticos y practicos
en algunos Estados, la Propuesta Bdsica prevé (Articulo 3) algunas
disposiciones transitorias. Los Estados que ya son miembros de la
Unién tendrian un plazo de tres afos, contados a partir de la fecha
en que quedaran vinculados a la nueva acta, para extender la
proteccion a todos los géneros y especies botanicos. Los Estados
que no son miembros de la Unién y que se adhirieran a la nueva
acta, tendrfan que acordar inicialmente proteccién por lo menos a 25
géneros 0 especies botanicos, y tendrian un plazo de diez afios
contados desde la fecha en que se adhirieran al Convenio para
extender la proteccién a todos los géneros y especies botanicos.

El alcance del derecho del obtentor vegetal es otro de los aspectos
en los cuales la revision del Convenio reviste especial importancia.
La experiencia adquirida con el Convenio UPOV puso de manifiesto
la insuficiencia del derecho minimo exigido por el Convenio (Articulo
5 [4]), asf como el hecho de que la concesién de derechos mds
amplios en favor del obtentor no serfa contrario al interés publico.
La Propuesta Bdsica prevé una lista de actos de explotacion de la
variedad protegida que requerirlan la autorizacién del titular del
derecho. También prevé ciertas limitaciones a los derechos y el
principio del agotamiento del derecho. Con respecto al material de
reproduccién o de muitiplicacién de la variedad protegida, el titular
del derecho podra impedir que terceras personas realicen los
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siguientes actos: produccion o reproduccién del material;
acondicionamiento del material para los fines de su reproduccion o
muitiplicacién; ofrecer en venta, vender o poner en el comercio el
material; exportar o importar dicho material; poseer el material con
el fin de realizar algunos de los actos mencionados anteriormente, y
usar ese material de cualquier otro modo distinto de los mencionados
anteriormente.

. El obtentor también podra utilizar su derecho contra los actos que

fuesen realizados por un tercero con relacion al producto de la
cosecha de la variedad protegida cuando la cosecha se hubiese
obtenido mediante la utilizacibn no autorizada de material de
reproducciéon o de multiplicacion de la variedad protegida. Asi, el
titular del derecho podrfa impedir actos de comercializacién de
productos de cosecha (grano, legumbres, frutas, flores cortadas, etc.),
cuando éstos hubiesen sido producidos mediante una infraccién del
derecho del obtentor. Ademés, la Propuesta Bdsica prevé (como
disposicion alternativa) que el obtentor podra usar su derecho
también con respecto a productos obtenidos o fabricados
directamente a partir del producto de la cosecha de la variedad
protegida, cuando tales productos hubiesen sido fabricados u
obtenidos a partir de productos de una cosecha resultante de un uso
no autorizado de material de multiplicacién o de reproduccion de la
variedad protegida.

Un cambio fundamentai se introducira con relacion a la llamada
"excepcién del obtentor”, es decir, el derecho que se reconoce a
cualquier persona de utilizar libremente una variedad protegida como
fuente inicial de variacién para la creaciéon de nuevas variedades. En
la Propuesta Bdsica se mantiene ese derecho, pues es de
importancia fundamental para la actividad de los obtentores. Sin
embargo, se prevé que la explotacion de una nueva variedad
obtenida mediante el uso de una variedad anterior protegida quedarfa
sujeta a la autorizacién del obtentor de la variedad anterior en la
medida en que la nueva variedad pudiera considerarse "esencialmente
derivada” de la variedad protegida que sirvi6 como fuente. Una
variedad se considerarfa “esencialmente derivada" de otra variedad
anterior, cuando se obtuviera por métodos que conservan las
caracteristicas esenciales de la expresién del genotipo o de la
combinacién de los genotipos de la variedad inicial. Tales métodos
serfan, en particular, la seleccion de un mutante natural o inducido
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o de una variante somaclonal, la selecciobn de una variante, los
retrocruzamientos o la transformacién mediante la ingenierfa genética.
Por ejemplo, una variedad B serfa considerada esenciaimente
derivada de una variedad A, si difiiera de ésta solamente en
caracteristicas como las siguientes:

a. Resistencia a cierta enfermedad introducida en la variedad
mediante retrocruzamlentos repetidos.

b. El color de la flor, por ejemplo blanco en vez de rojo, resultante
de una mutacion.

c. Resistencia a determinados herbicidas obtenida mediante
transferencia de genes.

d. Esterilidad masculina obtenida mediante fusién de protoplastos.

. Una variedad nueva se consideraria esencialmente derivada cuando

se hubiese obtenido de una variedad anterior que no fuese a su vez
esenciaimente derivada de otra. La variedad posterior debe haberse
derivado de una variedad cuya constitucién genética fuese
efectivamente original. Tal constitucion genética podria resultar tanto
de los métodos “clasicos" de obtencion vegetal, en particular cruces
y seleccién, o de métodos "modernos®, en particular fusion de
protoplastos. La relacion de dependencia puede darse no sblo
respecto a una variedad inmediata, sino también con relacion a una
variedad anterior a aquella de la que derivé inmediatamente la nueva
variedad. Asl, por ejemplo, una variedad C serfa esencialmente
derivada de una variedad A, si se hubiese obtenido de una variedad
B, que a su vez fue esencialmente derivada de la variedad A. La
variedad C serfa esencialmente derivada de la variedad A por
intermedio de la variedad B.

Una variedad esencialmente derivada podria ser protegida en favor
de su obtentor. Sin embargo, la explotacion de esa variedad
quedarfa sujeta al consentimiento del titular de la variedad inicial
(suponiendo que estuviese protegida por un titulo de obtentor). Una
variedad esencialmente derivada también podria incorporar un
elemento, por ejemplo un gen, protegido por una patente de
invencion. En este caso la explotacién de la variedad que i

el elemento patentado también requerirfa el consentimiento del titular
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de la patente, y la explotacion de ia variedad dependerfa del acuerdo
al que pudieran llegar los titulares de los respectivos derechos. Los
circulos interesados han considerado que las nuevas disposiciones
sobre variedades esencialmente derivadas son fundamentales para el
establecimiento de las relaciones equitativas, tanto entre los mismos
obtentores como en las relaciones entre obtentores y titulares de
patentes de invencién, sobre todo si se trata de invenciones en el
campo de la ingenieria genética. Se ha considerado que en estos
casos conviene dejar a las partes involucradas negociar libremente
los acuerdos que convengan a sus intereses.

. En este contexto es importante la definicion de "variedad” que se ha
incluido en la Propuesta Bdsica (Articulo 1[Vl]). Para efectos del
Convenio, se entenderfa por variedad un conjunto de plantas que,
independientemente de que cumplan con las condiciones exigidas
para la concesion de un derecho de obtentor, puede ser definido por
los caracteres que expresan cierto genotipo o cierta combinacién de
genotipos y puede distinguirse de otros conjuntos de plantas de la
misma taxonomfa botéanica al menos por uno de tales caracteres. A
estos efectos, una variedad podria estar representada por varias
plantas, una planta Unica 0 una o varias partes de una planta,
siempre que tal parte o partes puedan servir para la produccién de
plantas enteras de la variedad. De esta manera, la definicién de
variedad para efectos del Corivenio revisado tendria un alcance mas
amplio que el concepto de variedad en su sentido restringido. Un
material vegetal podra representar a una “variedad" para efectos de
determinar la infraccién de una variedad protegida, aun cuando ese
material no cumpliera con los requisitos de distintividad,
homogeneidad y estabilidad, que serfan aplicables para la concesion
de un titulo de obtencion vegetal.

. En concordancia con el sistema de patentes, la nueva acta del
Convenio UPOV excluirfa del 4mbito de los derechos del obtentor
vegetal, los actos que terceras personas realizaran con respecto a la
variedad protegida dentro del &mbito de su vida privada y con fines
no comerciales, asf como los actos realizados con fines de
experimentacién. También quedarfan fuera del ambito de la
proteccion el uso de la variedad protegida con el fin de crear nuevas
variedades y, en su caso, la realizacién de actos respecto a ias
nuevas variedades asf obtenidas. Esta excepcion no se aplicarfa en
los casos en que la nueva variledad pudiera considerarse
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"esencialmente derivada” de la variedad inicial, de acuerdo con lo
mencionado en parrafos precedentes.

Una de las cuestiones importantes referidas a la limitacién de los
derechos del obtentor concierne al lamado "privilegio del agricultor”
(en inglés “farmers’s privilege®). El trigo cosechado, por ejemplo,
puede usarse tanto para ser molido y fabricar pan como para
sembrarse y producir una nueva cosecha de trigo. Algunos
agricultores tienen por costumbre conservar una parte de su cosecha
con el fin de utilizarla como semilla en la pr6xima siembra. Este
derecho reconocido en muchos paises hace que se trate de un
asunto polfticamente delicado. La Propuesta Bdsica estipula (Articulo
15[2]), que cada parte contratante tendri la facultad, dentro de
limites razonables y salvaguardando los legftimos intereses del
obtentor vegetal, de restringir el derecho del obtentor con respecto
a cualquier variedad protegida, a fin de permitir a los agricuitores
usar para fines de reproduccion o de multiplicacién en su propia
explotacion agricola, el producto de la cosecha que hubiesen
obtenido al cultivar en su propia explotacién una variedad protegida.
De este modo, el tratamiento del “privilegio del agricultor” quedarfa
librado a su regulacién interna en cada pals, limitAndose el Convenio
a admitir esa institucién en los paises miembros.

. Finalmente, los derechos del obtentor quedarian sujetos al principio

del "agotamiento®, ampliamente reconocido en el campo del derecho
de patentes. La disposicion contenida en la Propuesta Bdsica
(Articulo 16) prevé que el derecho del obtentor no serd aplicable
contra actos realizados por terceros con relacién a material de la
variedad protegida o de una variedad esenciaimente derivada de ella
cuando tal materfal hubiese sido introducido en el comercio, en el
territorio del pais en que se concedi6 ese derecho, por el obtentor
0 con su consentimiento, ni con relacion a material derivado de ese
material introducido en el comercio. Sin embargo, el agotamiento no
operaria cuando los actos implicaran una nueva reproduccion o
multiplicacién de la variedad protegida, o implicaran una exportaciéon
del material de reproduccion o de muitiplicaciéon de la variedad hacia
un pals en el cual no se protegen las variedades del género o
especie botanicos al cual pertenece la variedad protegida, salvo
cuando la exportacion fuese para fines de consumo. A los efectos
del agotamiento se entenderfa por "material de la variedad” el material
de reproduccién o multiplicacion vegetativa de esa variedad bajo



127

cualquier forma, asf como el producto de ia cosecha de esa variedad
y cualquier producto fabricado directamente a partir del producto de
tal cosecha.

. La Propuesta Bdsica también prevé (entre corchetes) la
inaplicabilidad del principio del agotamiento a los casos en que el
material de la variedad fuese objeto de actos de comercio que caen
fuera del 4&mbito de aplicacién al cual estaba destinado el material o
para los cuales el titular hubiese dado su consentimiento. Este caso
de inaplicabilidad del agotamiento es una extension de una regla
actualmente prevista en el Convenio UPOV y legislaciones nacionales
con relacién a las plantas ornamentales y las flores cortadas. El
obtentor debe tener la posibilidad de ejercer su derecho con relacion
al material que hubiese introducido en el comercio cuando éste se
desviara hacia un uso distinto de aquel para el cual el obtentor lo
introdujo en el comercio. Tal es el caso, por ejemplo, cuando
plantas omamentales vendidas a particulares para uso doméstico
fuesen usadas para reproducidas y establecer una actividad de
comercializacién de flores cortadas.
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USO DE LA INFORMACION DE PATENTES
EN EL DESARROLLO TECNOLOGICO

A. McDonough'

INTRODUCCION

La informacién de patentes puede ser discutida desde distintos
aspectos que, considerados en su conjunto, hacen de los documentos
de patentes la fuente principal de informacién de patentes. Para poder
apreciar en su totalidad el papel que desempefian los documentos de
patentes en la satisfaccion de la necesidad de informacion, es necesario
examinar las caracteristicas del sistema de patentes que contribuyen a
la diseminacién de informacién tecnolégica a los usuarios.

Esta presentacién se centra en el tema de informacion de patentes
desde tres angulos diferentes pero relacionados entre si. Primero,
describe las caracteristicas generales de la informacién de patentes que
contribuyen a su utilizacion por parte de la industria, por organizaciones
de investigaciéon y desarrollo y por innovadores que desean explotar la
informacién con fines comerciales.

Desde ese punto de vista, la informacion de patentes desempeiia un
rol directo en la promocion del progreso cientffico y tecnolégico, y
contribuye al desarrollo y crecimiento econdmico de las naciones. En
segundo término, este documento analiza someramente los principales
resultados de un estudio canadiense sobre la relevancia de la informacién
tecnolégica patentada para el desarrollo industrial. En tercer lugar,
examina el tipo de informacién que puede extraerse de documentos de
patentes en el campo biotecnolégico.

! Director, Direccién de Documentacién y Registro de la Propiedad Intelectual,
Departamento de Asuntos de Consumidores y Corporaciones, Canad4.
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ASPECTOS GENERALES DE INFORMACION DE PATENTES

La informacion tecnolégica puede obtenerse a partir de muchas
fuentes, pero ninguna puede ofrecer una cobertura tan amplia y
actualizada como la que se deriva del sistema de patentes. Los
documentos de patentes presentan descripciones no s6lo de invenciones
histéricas, tales como el teléfono, la television y, mas recientemente, los
circuitos integrados y las computadoras (todos los cuales han afectado
el modo de vida del mundo entero), sino que también revelan los
avances graduales en determinadas tecnologlas, en periodos dados de
tlempo. El proceso de patentamiento, disefiado para asegurar derechos
exclusivos a los propietarios de las invenciones, ha determinado que los
documentos de patentamiento constituyan una valiosa fuente de
informacién.

Tanto los requerimientos legales para publicar los contenidos de.
dichos documentos, que fundamentaimente contienen Iinformacién
tecnolégica, como los incentivos econémicos que el sistema de patentes
otorga con el propésito de incentivar la innovacién, son los componentes
principales que hacen que ia informacién de patentes sea una excelente
fuente de datos tecnolégicos.

Acceso publico

La divulgacién sobre cémo se hace y cémo se utiliza un invento es
pre-requisito legal de patentamiento para acceder a los derechos
otorgados por los gobiernos y organismos regionales y mundiales. La
importancia del sistema de patentes como fuente de informacién se
deriva directamente del hecho de que los documentos que genera, con
descripcién de las nuevas tecnologlas, son publicados rutinariamente por
las oficinas de patentes.

El hecho de que esos documentos estén disponibles para el pubiico
y que sean intercambiados internacionalmente, diferencia al sistema de
patentes de otros sistemas de derechos de propiedad relacionados con
la cuestién técnica, tales como los secretos industriales o el "know how".
Este concepto de dominio publico puede ser rastreado hasta los
comienzos mismos del sistema de patertes. De hecho, la etimologfa del
término “patente” y de "cartas de patente” se derivan del latin; significan
"abierto” y "carta abierta®, respectivamente.
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Las primeras cartas de patentes de invencién presentaban solamente
una descripcibn sumaria de la tecnologla que fundamentaba el
otorgamiento de derechos. Sin embargo, a poco de instaurado el
sistema se hizo evidente que basandose solamente en la divulgacién de
informacién en forma voluntaria el sistema era sumamente insatisfactorio.
El principio basico del sistema de patentes, que consiste en que los
inventores reciben ciertos derechos por un perfodo limitado de tiempo a
cambio de que divulguen la naturaleza y detalles de la invencién, no era
satisfactoriamente observado.

Con el tiempo, el requerimiento de divulgar ampliamente la invencion
con suficientes detalles como para permitir a las personas capacitadas
utilizar la invencién se voivié obligatorio; se convirtié en la publicacién u
otorgamiento de patentes que se conoce actualmente. La descripcién
técnica obligatoria de la nueva tecnologia que acompaia a cada patente,
junto con la descripcion de los derechos y del 4mbito de la patente, la
hacen tanto un documento legal como un documento cientffico. Por lo
tanto, contiene informacién de naturaleza legal. Sin embargo, cada vez
que se utiliza la frase "informacién de patente®, normalmente se hace
referencia a los aspectos técnicos o cientfficos, en contraposicién a los
aspectos legales de la patente, y describe toda la informacién tecnologica
que puede ser extraida por la industria y los investigadores.

Uno de los numerosos mitos asociados con el sistema de patentes
por los legos en la materia es que una patente sirve para poco mas que
asegurar beneficios de derechos exclusivos al titular de la tecnologfa. El
valor de hacer disponible al publico un documento completo sobre la
nueva tecnologla pocas veces es apreciado.

Beneficios econémicos

El propésito final del sistema de patentes es de naturaleza
econ6émica. El sistema motiva a individuos y organizaciones a inventar,
mediante incentivos que son comercialmente atractivos, bajo el supuesto
de que el talento de inventores e innovadores sera utilizado para mejorar
el bienestar publico por medio del progreso tecnolégico.

Este concepto también se remonta a los comienzos del sistema de
patentamiento, cuando los gobiernos lo utilizaban, no sélo para estimular
a los inventores locales, sino también para atraer a los trabajadores de
otros palses, con el propésito de utilizar su fuerza de trabajo y destrezas,
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y poder asl ensefiar a los artesanos locales las ultimas tecnologfas. Este
objetivo dual, de fomentar la innovacién local al tiempo de atraer
tecnologlas fordneas, se mantiene ain hoy, dado que los palses compiten
por ventajas tecnolégicas e industriales.

En la era pre-industrial, el concepto de que la informacién de
patentes deblia ser utilizada regularmente como fuente de informacién
cientffica o tecnolégica no era obvio. De hecho, en un perfodo en que
el comercio internacional era bastante primitivo, los palses tendfan mas
bien a operar con politicas que desincentivaban la exportacién de
tecnologlas, lo cual disminufa el valor de las patentes como fuente de
informacion tecnolégica. Con las practicas industriales de hoy, la
correlacién que existe entre las patentes y los objetivos econdmicos de
una nacion parece bastante evidente, en la medida en que las decisiones
de inversion y de negocios son de naturaleza cada vez mas tecnoldgica
e internacional.

Hoy mas que nunca, la innovacién tecnoldgica se ve como un factor
critico en el crecimiento economico y la prosperidad social de una
nacion, y la informacién de patentes como una fuente esencial de
informacién tecnolégica a disposicién de industriales e investigadores.
En la medida en que la competencia en el comercio internacional se
hace mas intensa, el valor de la informacién de patentes se vuelve mas
obvio para quienes estan forzados a competir para mantener o mejorar
su posicién en el mercado.

El valor econ6mico de la informacion de patentes radica
fundamentaimente en su potencial para proporcionar a industriales e
investigadores lo Ultimo en materia de desarrollos tecnolégicos e
infformacién, que puede ser utilizada en su provecho con fines
comerciales o de inteligencia industrial. Finalmente, esa informacién es
importante para que recursos escasos en investigaciéon y desarrollo sean
aprovechados con mayor eficiencia al evitar duplicaciones en proyectos
de investigacion.

Contenido tecnolégico
Los documentos de patente contienen informacién que no siempre

se encuentra disponible en otros documentos de caracter publico. Por
lo tanto, si no se consultan cuando se busca informacién tecnolégica,
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generalmente se produciran resultados de blisqueda incompletos, con el
riesgo adicional de que no se localice tecnologfa importante.

Algunas investigaciones detaliadas sobre el tema han demostrado que
mucha de la tecnologla descrita en las patentes no se encuentra en la
iiteratura fuera de esa 4rea.

Un estudio realizado por la Oficina de Evaluacion y Prospectiva
Tecnolégica (U.S.A. Office of Technology Assessment and Forecast) a
fines de la década del 70, revel6 que hasta 70% de ia tecnologia
difundida en las patentes otorgadas en EE.UU. no habia sido publicada
en ninguna otra literatura y que, de hecho, cerca de 84% de la tecnologla
patentada no habfa sido publicada, o habia sido publicada s6lo
parciaimente en otras fuentes.

Mas aun, una investigacion del Instituto Politécnico del Norte de
Londres (Polytechnic Institute of North London) publicada en 1974, habia
llegado a conclusiones similares con respecto a las tecnologlas descritas
en las patentes britanicas. Los resultados del estudio concluyeron que
menos de 6% de la tecnologla registrada habla sido publicada en otro
tipo de literatura que no fueran los registros de patentes.

La informacién tecnoldgica es un elemento clave del proceso de
innovacién y las nuevas tecnologias desarrolladas cada afio por cientos
de miles de inventores del mundo son una porcién importante de esa
infformacion. Los estudios antes mencionados confirman la utilidad de la
infformacion de patentes como fuente de desarrollos cientfficos y
tecnolégicos, e indican claramente su singulandad como fuente de
informacién.

Con la excepcién, quizas, de avances radicales en tecnologfa, que
ocurren muy raramente, el progreso tecnolégico consiste,
fundamentalmente, en una serie de desarrollos y cambios que mejoran
y refinan, gradualmente, un producto, una maquina o un proceso, de
manera que se mejora su operacion y desempeiio. Una idea se
construye sobre la otra, de tal forma que un concepto que podria haber
parecido improbable en un momento dado, debido a limitantes de
materiales 0 de costos o0 por otras razones, puede servir como un paso
fundamental para desarrollos posteriores.
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Una revisibn de la literatura de patentes revela ese proceso de
desarrollo tecnoldgico progresivo. Una patente invariablemente se refiere
a la tecnologla existente en un campo dado; luego describe la invencién
que pretende mejorar el conocimiento existente en ese campo en
particular. Por lo tanto, una investigacion sobre patentes en un tema
especffico muestra la evolucién de la ciencia y la tecnologla en ese
campo, y pone a disposicion del investigador una gama de tecnologfas
relacionadas, disponibles en todo el mundo. Esta caracteristica de la
documentacién de patentes permite la identificacién de tendencias en
investigacion y desarrollo, asl como ias tecnologlas de punta mas
recientes.

Con respecto al proceso de transferencia de tecnologfa, la
informacién es un elemento de fundamental importancia. Es vital, no
s6lo en la creacién de tecnologfas vernaculas sino también en la
identificacién, evaluacién y seleccion de tecnologlas fordneas para
adopcién local.

Los documentos de patente incluyen informacién sobre avances
tecnolégicos en casi todos los campos de la tecnologla; por lo tanto, son
invalorables en la diseminacién de conocimiento confiable y actual en
relacion a una determinada transferencia tecnolégica, tanto doméstica
como foranea.

En general, se puede decir que hasta hace poco se ha fracasado en
reconocer la existencia de informacién tecnolégica en la literatura de
patentes. El sistema de patentes ha sido visto durante mucho tiempo
simplemente como un sistema legal, que genera documentos que son
ocasionalmente demandados en una corte para dirimir una disputa sobre
los limites o alcances de derechos de propiedad.

Mucha gente ha creido que, una vez que la patente ha sido
otorgada, pertenece exclusivamente al patentador y que la descripcion de
la tecnologfa incluida en la patente sirve s6lo para definir sus derechos.
El papel de la patente como una fuente actualizada de informacion
tecnolégica, como un documento que puede ser utilizado en la difusién
de informacién tecnolégica y como un instrumento pars la transferencia
de tecnologlfa ha sido ignorado en el pasado. En una época en que la
informacién se ve como un recurso importante, ios paises que buscan
maximizar su potencial industrial no pueden darse el lujo de considerar
al sistema de patentes s6lo desde un estrecho punto de vista legal.
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Otras ventajas

Ademas de los beneficios anotados, las patentes tienen otras
caracteristicas Intrinsecas que contribuyen a su utilidad como
instrumentos de informacién.

Si bien el gran nimero de documentos de patentes que se publican
anualmente puede parecer intimidante, ello demuestra que son una
fuente importante de informaci6n para innovadores e industriales de todo
el mundo. Si sblo se publicara un numero pequefio al afio, la
importancia de la documentacion de patentes se verfa obviamente
reducida. :

Mas aun, segun las leyes del pals que los emite, los documentos de
patentes son publicados varias veces entre el momento en que se solicita
la patente y su otorgamiento. La mayorfa de las invenciones presentadas
ante las principales oficinas de patentes del mundo son publicadas antes
de otorgarse la patente, por lo general 18 meses después de presentarse
la solicitud. Las leyes de varios palses requieren mas de una publicacién
por solicitud, mientras que otros la exigen solamente al momento de
otorgar la patente. El nimero de invenciones creadas cada afio se ha
estimado en 400.000. La solicitud de patentamiento de una invencién en
particular se realiza simultaneamente en varios palses; al mismo tiempo,
muchos palses las publican mas de una vez. Las aplicaciones
simultaneas en varios palses representan una ventaja para los
investigadores, ya que se hace disponible la informacion en distintos
lenguajes y se permite al investigador seleccionar un documento
pertinente en el lenguaje que le resulta mas familiar.

Los documentos de patentes generalmente incluyen la informacion
mas reciente. Dado que la mayorfa de los paises otorgan las patentes
a quien las solicite primero, nadie puede permitirse retrasar el
procedimiento de patentamiento, por temor a que se les niegue la
patente porque alguien la ha solicitado previamente. Ese incentivo de
presentar la solicitud lo antes posible, junto con la préactica de publicar
en forma inmediata por parte de los principales paises patentadores,
asegura que se pueda obtener en las mismas patentes la informacién
mas reciente y actualizada. Los estudios a que se ha hecho referencia,
que analizan la frecuencia de la publicacién de tecnologfas patentadas en
la literatura no especializada, confirman que las tecnologfas patentadas
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se diseminan, fundamentaimente, por medio de los documentos de
patentes.

La informacién que se encuentra en estos documentos esta
presentada, por lo general, en un formato uniforme. Un documento tipico
resalta la esencia de lo que es nuevo junto con una descripcion de los
antecedentes de la invencion. Por ejemplo, el estado del conocimiento
previo, en muchos casos, incluye una revision del progreso tecnol6gico
méas reciente en ese campo del conocimiento en particular. Clertos
documentos de patentes se publican junto con una revision bibliogréfica
que incluye una serie de referencias vinculadas que fueron identificadas
durante el procesamiento de la solicitud. El documento de patente, por
lo tanto, describe no sb6lo la nueva tecnologla sino que también
proporciona antecedentes Utiles y completos en muchos casos.

Los documentos de patentes cubren, casi sin excepcion, todas las
ramas de la tecnologla; todos ellos se clasifican de acuerdo con algin
sistema de clasificacion de patentes o, por lo menos, de acuerdo con el
Sistema Internacional de Clasificacion de Patentes (International Patent
Classification System, IPC). Esos sistemas permiten acceder a toda la
tecnologlia a través de 4reas. De esa manera, la busqueda en un campo
en particular permite descubrir documentos de importancia en otras areas
de la tecnologfa, cosa que no sucede con otras fuentes de informacién
tecnolégica que se centran en materias especfficas.

Todas esas caracteristicas hacen de la informacion de patentes una
fuente particularmente efectiva y singular para investigadores e
innovadores.

ESTUDIOS SOBRE INFORMACION DE PATENTES EN CANADA

En 1986, la Oficina de Patentes del Canadd comenzé la
automatizacion de sus operaciones. Durante un perfodo de varios afios
se estudiaron y desarroliaron los detalles del sistema, incluidos costos y
metodologlas del Plan de Automatizaci6n. En octubre de 1990 el
Gobierno aprob6 el proyecto que serd ejecutado durante los préximos
seis afos, a un costo de aproximadamente 74 millones de doélares
canadienses.



137

Uno de los propésitos principales del proyecto es permitir un acceso
mas eficiente, mas efectivo y mas equitativo de los ciudadanos de
Canad4d a la informacién de patentes, con el logro de una mayor
diseminacién de la informacion tecnolégica contenida en los documentos.
Como parte del proceso de planificaclon, la Oficina ha conducido una
serie de estudios, uno de los cuales se ha centrado en el impacto
econdémico que tendrfa un mejor acceso a la informacién de patentes
sobre la economfa canadiense; un segundo estudio estimé la demanda
de tal tipo de informacion en Canada.

Los estudios estimaron los beneficios econémicos derivados de un
sistema mejorado de acceso a informacién, e identificaron los beneficios
incrementales, cualitativos y cuantitativos, atribuibles a un sistema que
facilite el acceso a la informacion.

Los estudios no trataron la forma en que deberfa automatizarse el
sistema de informacién de patentes; mas bien se centraron en los
beneficios para la economia resultantes de un acceso mas facil y més
eficiente a la informacién de patentes. El andlisis, por lo tanto, no
depende del desarrollo de un sistema automatizado de informacién de
patentes; los resultados pueden aplicarse igualmente a cualquier sistema
de informacién, ya sea basado en papel o microfilm, que hace el acceso
mas rapido, mas facil y mas atractivo. En ese sentido, los beneficios que
se identifican son directamente aplicables al papel que desempeiia la
lnformacign de patentes en apoyo al progreso econdémico y tecnolégico
de un pals.

Se consideraron tres objetivos especfficos:

- identificar los beneficios incrementales que pueden atribuirse
especfficamente a un sistema de acceso a la informacién mejorado,
en relacién al valor base del sistema de patentes actual;

- en la medida de lo posible, proveer estimaciones cuantitativas de los
beneficios que fueran identificados;

- cuando ello no fuera posible, realizar un andlisis cualitativo de los
beneficios.

El enfoque bésico adoptado fue identificar las categorfas generales
de beneficios econémicos para luego intentar cuantificarlos o analizarios
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cualitativamente. Durante sus deliberaciones, los consultores que
realizaron los estudios enfocaron los siguientes temas:

- la importancia de diferentes tipos de beneficios para la economia
canadiense, asi como la factibilidad de valorarios cuantitativamente:

* ahorro en tiempo de personal, buscando informacién vis-a-vis el
sistema actual;

* el efecto de la reinversion de esos ahorros sobre la economia
canadierise.

- los efectos cualitativos de un incremento en el uso de informaciéon
de patentes por parte de usuarios nuevos y actuales: :

* los beneficios que se perderfan si el sistema de patentes
disminuyera su viabilidad debido a la imposibilidad de acceder
efectivamente la informacion contenida en las patentes;

* el grado en que intereses canadienses y extranjeros se
beneficiarfan con un sistema de informacion mejorado.

Se identificaron cinco categorias de beneficios econémicos, que se
discuten a continuacién.

1. Ahorro en tiempo de acceso en relacién al sistema actual

Estos beneficios resultan de valorar los recursos productivos que son
liberados como resultado de disminuir el tiempo de acceso a la
informacién de patentes. Se espera que se beneficien directamente
dos tipos de clientes: la Oficina de Patentes Canadiense y los
usuarios de informacion.

2. Uso incremental de informacién de patentes por parte de los
usuarios actuales

Los resultados estadisticos del estudio de demanda de mercado
indicaron que el uso de patentes se triplicarla como resultado de
mejorar el acceso. El Cuadro 1, sobre distribucion del uso
incremental de patentes, resume los resultados; muestra la
distribucion del uso incremental de informacion de patentes entre
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los diferentes grupos. De esos datos surge que 36% del incremento
se debe a los usuarios actuales.

Uso incremental de informacién de patentes por parte de nuevos
usuarios

Las cifras presentadas en el Cuadro 1 demuestran un incremento
sustancial en la demanda por parte de nuevos usuarios del sistema.
El Cuadro revela la importancia relativa de los nuevos usuarios; se
espera que 64% del incremento en el uso provenga de ese grupo.

Uso més efectivo de la informacién de patentes

Un sistema de informacién mejorado permitird dar a los usuarios
mejor calidad de informacion, y har4 posible ia busqueda de nuevos
tipos de informacién, por medio del incremento en la velocidad de
acceso Yy la confiabilidad de la informacién. Esas nuevas facilidades
de bisqueda incrementardn el dmbito y alcance del uso de la
infformacion de patentes en &reas tales como la planificaciéon
estratégica y ofrecen oportunidades analiticas nuevas para
organizaciones que desarrollan, utilizan o invierten en tecnologlas
comerciales.

El incremento en la efectividad de busqueda significa que aquellas
que se realizan en la actualidad se haran mas rdpidamente y a menor
costo. El andlisis sistematico de tendencias tecnolégicas y
econémicas serd mas practico y en mayor escala.

Mas aun, las busquedas que se hacen actuaimente bajo condiciones
limitadas se podrén hacer bajo un rango mayor de circunstancias y
podran realizarse busquedas que antes no eran posibles. La
informacién expandida de patentes que estara disponible sera Unica,
en el sentido de que cubrirdA firmas canadienses y tendencias
tecnoldgicas y econdmicas en relaciéon a las extranjeras.

Mantenimiento de un sistema de patentes viable

Ademas de generar ahorros de distintos tipos a las empresas, se
generaran beneficios que se distribuirdn entre varios sectores de la
economfa, si la informacion de patentes pudiera ser accesada
eficiente y efectivamente. Estos beneficios estan asociados con el
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mantenimiento de un sistema de patentes viables como componente
importante de la infraestructura econémica y tecnolégica de Canadé.

Una mayor efectividad del sistema de informacién de patentes
canadiense se ve como una necesidad para mantener un sistema de
patentes viable. Se espera que las solicitudes, asf como el archivo
de patentes, se incrementen. Ademés, un sistema de informacion de
patentes que no es tan accesible como deberfa ser, tlene que
enfrentar la presion administrativa que representan un continuo
retraso de solicitudes pendientes y un posible incremento en los
problemas asociados a la integridad de los archivos. Esas
dificultades, si no se toman las medidas necesarias, pueden llevar a
cuestionamientos relacionados con la validez de las patentes
canadienses, la calidad de la busqueda de patentes y la contribucion
del sistema de patentes al crecimiento industrial, al crecimiento de la
investigacion y desarrollo (lyD) y a la transferencia tecnolégica.

Los beneficios asociados con el sistema naclonal de patentes
deben ser considerados en el contexto internacional. La Fig. 1
proporciona una descripcion cualitativa del sistema internacional de
patentes e identifica cuatro categorfas de participantes:

- usuarios nacionales de informacién de patentes
- ftitulares nacionales de patentes
- usuarios extranjeros de informacién de patentes
- titulares extranjeros de patentes

La Figura muestra un fiujo de doble via (lineas enteras) entre los
participantes, e incluye:

- un flujo de monopolios limitados y royalties de patentes, de
usuarios a propietarios de patentes;

- un flujo de informacion y de derechos de licencias, de los
propietarios de patentes a los usuarios.

El sistema nacional y los sistemas internacionales fomentan el
proceso de intercambio de informacién, al definir un marco
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reglamentario y facilitar el intercambio de informacién de patentes
(lineas cortadas). Los participantes son atraidos al proceso por los
beneficios econémicos. Se ha identificado una serie de beneficios
nacionales (lineas punteadas) que se derivan de:

- el sistema de patentes por medio de su efecto positivo sobre la
exportacion de tecnologia doméstica;

- incremento en la investigacion y desarrollo por parte de firmas
nacionales y extranjeras;

- mejoramiento en la reputacién de proveedores nacionales de
tecnologia, como resultado del uso de informacién de patentes
nacionales por parte de organizaciones extranjeras;

- buena voluntad nacional, como resultado de los beneficios
recibidos por los titulares extranjeros de patentes por ia
diseminacion de tecriologfa.

Estimaciones cuantitativas

Ademas de identfficar las cinco fuentes de beneficios econémicos, los
estudios también estimaron el ahorro en tiempo atribuible a un sistema
de informacion de patentes al cual puede accederse mas rapidamente.
Los ahorros de tiempo que se valoran estimando los costos de los
recursos liberados como resultado de disminuir el tiempo de acceso,
fueron convertidos en ahorros de costos utilizando datos de salarios.
Esa cifra fue introducida como un incremento en los insumos de
produccion en un modelo econométrico para prospectiva creado por la
Conference Board of Canada.

El modelo se basa en el supuesto de que los recursos liberados por
ahorro en los salarios pagados son proporcionalmente distribuidos como
incrementos en otros factores de produccién. Esto llev6 a una
estimacion de ahorros del orden de los 19 milones de délares
canadienses por afio. Basandose en estos niveles de insumos, el modelo
estimé el efecto total en la economia. Los resultados se presentan en el
Cuadro 2, sobre incrementos anuales del Producto Total (PTB) por
ahorros en salarios y en costos de busqueda de patentes. El incremento
se estima en relaciébn al PTB durante los primeros cinco afios de
operaciéon del sistema. El valor neto del flujo de beneficios anual,
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suponiendo una tasa de descuento de 10% anual, fue estimado en 163
millones de doblares canadienses incluidos los beneficios directos e
indirectos.

Esos beneficios, que se deben solamente al incremento en eficiencia
de las operaciones de busqueda a los niveles de uso actual, se reflejarian
en incrementos del nivel de empleo, de inversién, en las ganancias de
empresas y en las exportaciones netas.

AUn mas, el Cuadro 3, sobre distribucién de beneficios segiin sector
industrial y tamano de empresa, muestra los incrementos esperados
acumulados del PTB durante cinco afios por sector industrial y segin
estrato de tamafio. Se espera que el sector manufacturero realice la
mayor ganancia de producto, alrededor de un tercio del total, o sea
airededor de 57 miilones de délares canadienses.

INFORMACION BIOTECNOLOGICA

La mayorfa de los palses industrializados han identificado la
biotecnologfa como una de las areas mas promisorias de crecimiento
econdémico de esta década y, consecuentemente, han invertido en
investigacion y desarrollo en este campo. Esto se refleja claramente por
el crecimiento sustancial en el nimero de solicitudes de patentes
biotecnolégicas que se han presentado durante los Ultimos anos. El alto
nivel de actividad en el desarrolio cientffico basico y comercial en el 4rea
biotecnolégica internacional ha incrementado tanto la competencia entre
palses como la proteccion de los resultados de la innovacion, y ha
generado simultdneamente una explosion en el conocimiento basico.

En un sentido amplio, la biotecnologfa inciuye cuaiquier técnica que
utiliza organismos vivos o partes de organismos con el propésito de
producir o modificar productos, mejorar plantas y animales o mejorar
microorganismos para usos especfficos. Las nuevas técnicas utilizadas
en biotecnologla, ya sea ADN recombinante, fusién celular o
bioprocesamientos, han llevado a obtener importantes éxitos en el uso
industrial y en la comercializacion de productos. La biotecnologfa es
utilizada actuaimente en diferentes sectores industriales, incluidos los
farmaceliticos, agricolas y ganaderos, aditivos alimenticios, 4&reas
amblentales, insumos quimicos, produccién energética y bioelectrénica.
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Quizas el mayor desafio sea ayudar a alimentar al mundo. En la
medida en que la poblacién continGe su crecimiento, la demanda sobre
ia agricultura para producir mas alimentos se incrementara en la misma
proporcién. Las innovaciones biotecnoldgicas pueden proporcionar
métodos y productos que mejoren la productividad agricola en diferentes
formas. Las nuevas tecnologfas pueden mejorar los rendimientos de
cultivos mediante el desarrollo de plantas mas productivas por su
resistencia a pestes, sequlfas o salinidad de los suelos. La calidad de los
cultivos puede ser mejorada, con lo cual aumentaran su valor nutritivo,
su sabor o su utilidad para el procesamiento. Los costos de produccion
agricola pueden ser reducidos al disminuir la dependencia de
agroquimicos o al facilitar la cosecha.

Caracteristicas de la informacién de patentes de biotecnologia

Como ya se menciond, la informacién contenida en las patentes de
los productos biotecnolégicos es unica. Alll se consignan detalles
precisos sobre las técnicas propiamente dichas, mientras que la
informacién general, asl como los propésitos de la investigacion, se
publican en las revistas técnicas y cientfficas.

La tendencia actual de realizar la lyD en biotecnologfa mediante
cooperacion entre universidades e industria, lleva al mundo académico
a patentar su investigacion antes de darla a conocer, con lo cual se
retrasa su publicaciéon hasta que se hayan completado los requisitos de
patentamiento. Como resultado, cada vez mas, la informacién generada
por investigadores universitarios se publica en documentos de patentes
primero que en revistas.

Informacién de secuenclas de nucleétidos y aminoécidos

En comparacion con otras invenciones, la informacion contenida en
las patentes relacionadas con la biotecnologla es muy compleja.
Comunmente, los materiales biotecnoléglicos utilizados en los desarrolios
son dificiles de describir en palabras o con diagramas; por ello, en estos
casos una descripcion completa de la nueva tecnologia es dificil de
conseguir. En aquellos casos en los cuales el material inicial no es
facilmente accesible para el publico se demanda un depésito previo.

La presencia de secuencias de nucleétidos y de aminoacidos en los
documentos de patentes es una caracteristica particular de la
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biotecnologia. Las secuencias son normalmente largas, y como no se
han estandarizado el formato y el vocabulario, su presentacion varia de
un documento a otro. Debido al hecho de que quienes solicitan patentes
utilizan una variedad de secuencias, descripciones y presentaciones, tales
como simbolos no estandarizados para aminoacidos o diferentes
representaciones para el ADN o el correspondiente ARN, determinar si
dos secuencias estan relacionadas exige un proceso largo y complicado.

Se trabaja, sin embargo, en la estandarizacién de las descripciones
y presentaciones de secuencias, tanto a nivel nacional como
internacional. Iniciativas recientes de las oficinas de patentamiento de
Estados Unidos, del Jap6n y de paises europeos han conducido a la
reglamentacion que especifica los simbolos y el formato que deben
respetar las solicitudes de patentes cuando describen secuencias de
aminodacidos y de nucleétidos. Ademds, la Organizacién Mundial para la
Propiedad Intelectual también desarrolla un estandar en esta area, que se
basara en aquellos introducidos por las oficinas mencionadas.

La adopcién de estos estidndares por la comunidad patentadora
internacional mejorara la comprensién de las secuencias y facilitard su
busqueda; también mejorara la diseminacién de la informacion de
patentes biotecnolégicas, en particular si estd almacenada y disponible
en medios electronicos.

Depésito

Por definicién, las invenciones biotecnolégicas utilizan materia viva.
Proporcionar una descripcion escrita de tal tipo de material, que permita
su uso, es dificil, si no imposible. Para encarar este problema, el sistema
de patentamiento ha introducido un sistema de depésito diseiiado para
complementar la descripcién escrita en un documento de patente.

La practica de patentamiento en este campo ha sido armonizada bajo
el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional de
Depésitos de Microorganismos con el Propésito de Patentamiento
(International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the
Purposes of Patent Procedure ), que fue completado en 1977. El Tratado,
firmado por 29 Estados, determina que las solicitudes presentadas en
mas de un pals necesitan depositar los microorganismos en s6lo uno de
los centros reconocidos internacionalmente bajo el Tratado. Por lo tanto,
un solo depésito es suficiente para los propésitos de patentamiento en
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los diferentes palses y frente a cualquier oficina regional que reconozca
el Tratado.

En el caso de que una invencién utilice materia viva, ésta no puede
ser utilizada por el piblico a menos que se obtengan muestras de la
materia viva. Dado que la materia viva no puede ser producida por el ser
humano, el acceso a materiales biol6gicos es esencial en estos casos.
En aquellas circunstancias en que el material no esté disponible para el
publico, el sistema de depésito permite obtener muestras de la materia
viva descrita en el documento de patentamiento. De esa manera, el
sistema permite el acceso a una parte importante del invento o,
posiblemente, al invento mismo.

Usuarios de la informacién biotecnoidgica

El acceso directo a la informacién biotecnolégica se vuelve cada dia
maés importante para un creclente nimero de cientfficos de la industria
y del gobierno. La informacién generada en este campo es de
importancla para los investigadores, incluidos aquellos de disciplinas tales
como la microbiologfa, la bioquimica y la inmunologfa. El acceso a la
informacion biotecnoldgica sistematizada es esencial para quienes
trabajan en la reglamentacion de productos biotecnol6gicos comerciales,
en particular respecto a aquellos productos que afectan la salud y el
medio ambiente.

Industria

El costo de comercializacién de los productos biotecnolégicos es
alto. No es raro escuchar que la industria farmacéutica invierte millones
de délares en poner un producto en el mercado. Los costos asociados
con la comercializacion de un producto hacen que resulte esencial para
ia industria mantener una constante vigilancia sobre ia informacion
actualizada y, en especial, sobre las publicaciones de patentes, antes de
embarcarse en un proyecto de investigacion.

Reglamentacién ambiental

Como resultado de la creciente preocupacion sobre el medio
ambiente, los encargados de la reglamentacién biotecnolégica tienen que
mantenerse al dfa respecto a los Uitimos avances en su campo y a toda
nueva comercializacién de la materia viva.
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Las patentes biotecnoldgicas orientadas a microorganismos o
productos con propésito de liberacion ambiental o comercial, son de
importancia para los reguladores. La informacién obtenida de las
patentes puede dar una vision realista de la magnitud y diversidad de los
productos biotecnoldgicos y de la informaci6n cientffica que apoya su
labor.

Reglamentacién de salud

Los productos biotecnoldgicos utilizados en medicina que son
producidos utilizando microorganismos como fabricas vivas, introducen
nuevos elementos en los procedimientos de prueba y de evaluacién
terapéutica. La mejor forma de proteger productos médicos es el
sistema de patentes. En consecuencia, las patentes biotecnoldgicas son
la mejor fuente de métodos de evaluacion pertinentes.

Comunidad cientffica y de investigacién

La investigacion en biotecnologia es realizada en forma creciente en
colaboracion entre investigadores universitarios y la industria. Los
resuitados son orientados, cada vez mas, hacia fines comerciales y, por
lo tanto, se busca la proteccién de patentes. En consecuencia, los
resultados se publican primero en documentos de patentes, que se
vuelven asf de importancia capital para los investigadores y académicos.

CONCLUSION

Para que una economfa crezca y se desarrolie, la sociedad debe ser
innovadora; por lo tanto, debe ser fomentada la innovacion. Ser
innovador significa que la gente tiene que estar bien informada y debe
apoyar la generacion, distribucién y utilizacién del conocimiento. Estos
conceptos determinan un marco general y un conjunto de relaciones que
pueden utilizarse para juzgar el valor de un tipo de Informacién y
conocimiento esencial: la informacién de patentes.

La produccién y uso del conocimiento y de la informacion, en
particular como parte del proceso de innovaciéon, estan I(ntimamente
interrelacionadas, a tal punto que los productores eficientes de
conocimientos también son los usuarios mas eficientes de informacion,
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y viceversa. Esto lleva a la conclusién de que el papel del generador de
conocimiento no puede ser facimente separado del usuario del
conocimiento. En ese sentido, las polfticas nacionales que fomentan el
uso de la informacion tecnol6dgica, tales como la informacién de patentes,
apoyan y contribuyen ai mismo tiempo a los objetivos nacionales de
innovacién y progreso industrial.

El estudio de los beneficios econémicos pudo cuantificar solamente
uno de los cinco beneficios identificados: el de mejorar el acceso a la
informacién de patentes en Canadd. Sin embargo, los beneficios
econdmicos identificados, 163 millones de dblares canadienses en cinco
afos de operacion para s6lo una de las categorfas, es sustancial. Ello
indica que los beneficios que surgen de las otras cuatro categorias,
aunque nd se han cuantificado aun, son también sustanciales.

El estudio de mercado, por otra parte, determin6 que el uso de
infformacién de patentes en Canad4 se triplicarfa, de un millébn de
usuarios a tres millones, si la informacion de patentes fuera mas
accesible. Si bien los beneficios del sistema de patentes, y el de
informacién de patentes en particular, no han sido faciles de cuantificar,
los resultados que se han presentado dan una medida numérica de la
importancia de la informacién de patentes como fuente de informacion
con propésitos industriales, de investigacion y de desarrollo.
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Cuadro 1

DISTRIBUCION DEL USO INCREMENTAL DE PATENTES

Usuarios Uso de patentes Incremento%
(en miles) de usuarios
Actual Proyec- Incre- Actua- Nue-
tado mento les VoS
Empresas
Pequeiias 54.3 4314 3771 47% 53%
Medianas 233 41.6 18.3 33% 67%
Grandes 40.3 46.7 6.4 92% 8%
lyD 8.6 123 37 37% 13%
Quimicos 2085  240.7 32.2 37% 63%
Ingenieros 788.7 23829 1595.2 33% 67%
Total 1123.7 31565 20329 36% 64%




INCREMENTOS ANUALES DEL PRODUCTO TOTAL (PTB)

(en millones de dblares canadienses constantes 1988=100)

Cuadro 2

POR AHORROS EN SALARIOS Y EN COSTOS DE
BUSQUEDA DE PATENTES

Aio

Incremento del PBI

NdWN =

29.7
39.4
47.0
51.6
83.2

149
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Cuadro 3

DISTRIBUCION DE BENEFICIOS SEGUN

SECTOR INDUSTRIAL Y TAMANO DE EMPRESA

Incremento quinquenal acumulado

en millones de d6lares canadienses constantes

SECTOR TAMANO DE EMPRESA

INDUSTRIAL PEQUENO MEDIANO GRANDE TOIAL

Mineria 0.0 0.0 0.1 0.1

Manufactura 3.2 8.6 459 57.7

Construccién 35 23 19 7.7

Servicios

publicos 0.4 0.3 29 3.6

Ventas por

mayor/menor 4.1 5.0 8.8 17.9

Financiero/

seguros/

inmobiliario 3.8 2.0 14 7.2

Servicios

personales* 244 9.2 115 45.1

Administra-

cién publica

y defensa 0.0 0.0 235 235
TOTAL 395.5 275 96.0 163.0

* Incluye servicios de ingenieria y de administracién
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PROTECCION EQUILIBRADA DE PATENTES
PARA PAISES EN DESARROLLO

William Lesser'

El titulo promete mas de lo que yo, y posiblemente cualquier otra
persona, pueda tratar de manera significativa. Entre otras
complicaciones, el sentido del término equidad® varfa segun la
perspectiva en que se lo utilice. Yo voy a examinar el aspecto
econémico de la equidad a nivel nacional; mas especfficamente, las
patentes y otras formas de propiedad intelectual, {generan mas ingresos
y empleo para los palses en desarrollo que lo que pierden merced a
precios mas altos y flujos de comercio negativos? Para que las patentes
tengan un beneficio econémico al nivel nacional, deben: 1) estimular las
actividades locales de investigacién y desarrollo (lyD); 2) mejorar el
acceso a productos y tecnologias desarrolladas en otros paises, y/o 3)
no ser un sustituto de la actividad econémica local. Mejorar el incentivo
a la inversién en actividades innovadoras es la justificacion econémica
esencial de los derechos monopdlicos temporales otorgados por las
patentes.® Los paises, por supuesto, estan preocupados por el lugar
donde se desarrolla esa investigacién; se prefiere la inversién nacional
que genera empleo y fortalece el conocimiento tecnolégico. Sin
embargo, en un mundo cada vez més interdependiente, el acceso a los
productos y tecnologlas desarrollados en otros palses puede ser
igualmente Importante y se le prestara atencion en este trabajo.

! Universidad de Cornell

N.del T.: En el original "equitable®. No tiene traduccién exacta al espafiol, ya que en
el contexto quiere decir “justicia” en la distribucién de beneficios y costos (sociales,
econdémicos, etc.). .

Una segunda justificacién de las patentes se basa en el concepto de propiedad
personal, el derecho del inventor a su invencién. Esta justificacién no se considera
en este trabajo; se favorecen, en cambio, consideraciones econémicas més
pragméticas.
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La metodologfa utilizada es una revisién de la literatura econémica
sobre las experiencias con patentes en palses desarrollados y en vias de
desarrollo. No es ésta una literatura facil de sintetizar, ya que contiene
numerosas opiniones pero pocos estudios que puedan ser generalizables
a otros palses y a otros tiempos.

La acepcion de "biotecnologfa” utilizada en este trabajo va a ser
suficlentemente amplia como para incluir genética animal y vegetal,
transplantes de embriones y cultivos de tejidos, asf como la "nueva
biotecnologfa” de la transformacién genética. El interés econémico en
biotecnologlfa, asf como un importante interés de la sociedad, se refiere
a los nuevos productos y procesos que este grupo de técnicas pueda
producir. Hasta hoy, enfoques tales como los de cultivos de tejidos han
generado mayor nimero de productos Utiles que las técnicas mas
exéticas de transformacién genética. Mas ailn, para comercializar
muchos productos genéticamente alterados es necesario hacerlo a través
de medios tales como semillas. Todo esto significa que la proteccion de
la propiedad intelectual en biotecnologfa debe ser considerada en un
sentido amplio, de tal manera que no se cierren areas potenciales de
desarrollo.

A efectos de centrar la presentacién, nos concentraremos primero en
genética vegetal y haremos luego algunas consideraciones sobre
farmacos. Estos productos, aparentemente disimiles, comparten la
caracteristica de que pueden ser copiados faciimente. Tanto las lineas
puras (plantas no hibridas) como las semillas tienen su propio
mecanismo de reproduccion, de manera que a falta de proteccion legal,
el genetista/inventor no tiene mas de dos temporadas antes de que
aparezca la competencia. La copia de productos farmacéuticos es un
poco mas complicada, pero tiene la misma caracteristica de que, una
vez inventados, es mas rapido y mas barato copiarios que re-inventarios.
Por lo tanto, ambos grupos de productos dependen de la proteccion
legal de la propiedad intelectual para recuperar la inversién privada en
lyD. La similitud, sin embargo, no termina aqul. Ambos grupos de
productos son el foco de la atencién del publico, razén por la cual
cualquier cambio de politica es controversial. La razon para ese interés
publico es clara: tanto la agricultura como la medicina tienen un impacto
directo sobre el bienestar publico. Al mismo tiempo, los gobiernos estan
directamente involucrados en la agricultura y en la salud publica, de
manera que cualquier cambio de politica seguramente afectara las arcas
publicas. Sin duda, los pagos de derechos (royalties) por farmacos van
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a constituir un gasto publico adicional para muchos paises en desarrollo.
Todo esto indica que los casos de proteccién de la propiedad intelectual
en plantas y farmacos son los més dificiles; una vez solucionados, lo que
sigue es facil.

Por supuesto, ello no es totalmente cierto, razon por la cual la
tercera seccién considera los temas vinculados con patentes de
productos y procesos en general y seguidamente se presentan
consideraciones adicionales sobre la biotecnologfa. En cada 4rea se
presentan recomendaciones especfficas para legislacién. Se presentan
como adiciones o enmiendas a la Ley Modelo de Patentes para Palses
en Desarrollo (Model Patent Law for Developing Countries) de la
Organizacién Mundial para la Propiedad Intelectual (OMPI).

DERECHOS DE LOS OBTENTORES DE VEGETALES

Entre los palses en desarrollo, segun la informacién de que dispongo,
solamente Chile, Argentina, México y Peru tienen leyes sobre Derechos
de Obtentores de Vegetales y ninguno de ellos, como ninguin otro pals
en desarrollo, es miembro del acuerdo internacional UPOV.* Hasta el
momento ha habido pocas evaluaciones de experiencias bajo esta ley
(ver el trabajo de Gutierrez en este mismo volumen), a excepcion de
algunas notas de campo de una visita patrocinada por la Agencia
Internacional para el Desarrollo, de Estados Unidos (Pray 1989). Por lo
tanto, la mayorfa del andlisis disponible proviene de los palses
desarrollados, en especial de Estados Unidos.

Debido a la facilidad con que pueden copiarse plantas y semillas,
todo el desarrollo de lineas puras era hecho con fondos publicos, hasta
la adopcién de legislacién sobre propiedad intelectual en esta materia.
Ello ocurri6 en 1930 para plantas propagadas asexualmente (arboles,
vifias, rosales, etc.) con la aprobacion de la Ley de Patentamiento de
Plantas (Plant Patent Act) (actualmente Secciones 161-164 de la Ley de
Patentes de 1952). Para semillas y otras plantas propagadas

*  Entiendo que Argentina ha'solicltado su inclusién y seria signataria en el futuro

cercano (Dra. Gutierrez, comunicacién personal).
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sexualmente se legisl6é en 1970 con la Ley de Proteccién de la Variedad
Vegetal (Plant Variety Protection Act, PVPA).

Otros trabajos presentados en este Seminario (ver, por ejemplo, el
de OMPI referido al patentamiento de las invenciones biotecnolégicas, y
también el de Esquinas-AlcAzar y Bombin) analizan en detalle los
Derechos de los Obtentores. Para propésitos de nuestra presentacion,
ellos pueden ser considerados como mecanismos de patentamiento, con
dos consideraciones particulares:

- Excepcion de los Obtentores. Permite el uso de variedades
protegidas para desarrollo e incorporacion de nuevas variedades en
lamedldaenquesuusonosearepetldo como en el caso de los
hibridos.®

- Excepciébn de los agricultores. Permite a los agricultores guardar
semillas y sembrarlas en ciclos posteriores, algo que es casi seguro
una violacion de los derechos de patentes (véase Lesser 1986a).

Debido a esas dos excepciones, se puede considerar que los
derechos de los obtentores dan menor proteccion al inventor de la que
dan las patentes. Otro aspecto relevante en EE.UU. es la pequeiia
magnitud de diferencias entre vanedades que se acepta para otorgar los
derechos de los obtentores.® De hecho, se me ha informado que
cualquier diferencia reivindicada por el obtentor, no importa cuan
insignificante sea desde un punto de vista econémico o agronémico, es
suficiente para otorgar esos derechos en EE.UU. Esta practica limita el
grado de proteccion, y aumenta la competencia potencial. Por lo tanto,
las respuestas que se detectan en EE.UU. son el resultado de incentivos
muy limitados y podrian haber sido mayores si hubieran tenido el nivel
de proteccion disponible en otros palses del UPOV.

La excepcién sobre investigacién paralela en la ley de patentes no es tan clara. En
EE.UU. el consenso general es que existe una excepcibn amplia para la

investigaciéon, aunque ella tenga propésitos comerciales, pero no se ha hecho una
interpretacién definitiva de la misma. Para mayor informacién, véase Bent 1990.

®  En Europa y otros paises signatarios del UPOV, un estindar de diferenciacion més
estricto, generaimente basado en diferencias estadisticas, permite una proteccién
mayor (véase Lesser 1986a, 1967a).
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Estudios de la Ley, de Proteccion de la Variedad Vegetal en EE.UU.

muestran lo siguiente:

1.

Importantes incrementos de la inversién privada ante la expectativa
de que se apruebe la Ley de Proteccién de Variedades Vegetales
(Butler y Marion 1983, pp. 74-75).

Incremento en el nimero de firmas privadas dedicadas al fito-
mejoramiento. En el caso de soya, pasaron de 6 a 63 entre 1971
y 1984 (Brim 1987, Cuadro 3).

Las inversiones en lyD no estaban distribuidas en forma homogénea
entre cultivos. Las inversiones en soya eran altas, mientras que en
zanahorias y otros vegetales menores eran practicamente inexistentes
(Butler y Marion 1983, p.75). Las diferencias pueden explicarse por
la diversidad en 4areas plantadas y valor del producto, respuesta a la
seleccion genética, necesidad de adaptacién local y otros factores
econémicos (Foster y Perrin 1990).

Las variedades privadas de soya en 1986 representaron casi la mitad
del 4rea sembrada en Indiana, un importante Estado productor; ello
sugiere que son, por lo menos, tan productivas como las variedades
de dominio publico (Brim 1987, Cuadro 5).

Existe evidencia estadistica que sugiere que las variedades privadas
son méas productivas (Perrin, Hunnings y lhnen 1983). Esto es
importante en EE.UU., donde el limitado rango de protecciéon ha
llevado a preocupaciones sobre "mejoramiento cosmético” (Claffey
1981).

Al mismo tiempo no existe evidencia que apoye las preocupaciones
sobre incrementos exorbitantes de precios. Esto puede atribuirse en
parte a la competencia de la semilla guardada a nivel de finca (Butler
y Marion 1983, p.76).

S6lo un estudio de los que conoce el autor contiene un examen de la Ley de
Patentamiento de Plantas. Ese estudio encontré muy poco incentivo para el
mejoramiento genético de frutas debido a la dificultad de descubrir violaciones a la
ley, aunque el largo periodo transcurrido entre la aprobacién de la ley en 1930 y el
estudio pudo haber hecho més dificil el anélisis (ver Stalimann 1986).
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Si bien estos resultados son bastante favorables, quedan sin
considerar varios temas de importancia tanto para paises desarrollados
como en vias de desarrollo. Ellos se discuten a continuacion.

- Uniformidad genética. Se ha culpado al sistema de los derechos de
los obtentores de haber promovido la uniformidad genética de los
cultivos y, por lo tanto, su vulnerabllidad (p.ej., Claffey 1981). Esta
uniformidad es sin duda un aspecto preocupante. Por ejemplo,
pocos genes inducen enanismo y resistencia al volcado (habilidad
para permanecer erectos) en millones de hectareas de arroz y trigo
alrededor del mundo. Pero nunca se ha establecido la conexién con
los derechos de los obtentores especialmente dado que existe tanta
uniformidad en areas donde no se reconocen esos derechos. La
uniformidad parece mas bien un aspecto de la demanda de mercado
y necesidades de mecanizacion para la cosecha. Dentro de estos
requerimientos los derechos de los obtentores parecerian contribuir
mas bien a la variabilidad en la medida en que las empresas buscan
formas de diferenciar sus variedades.

- Intercambio de germoplasma. Antes de que se aprobaran los
derechos de los obtentores, el germoplasma no tenfa valor real de
mercado; se intercambiaba libremente entre los fitomejoradores. Con
la aprobacién de los derechos aludidos y otras leyes de propiedad,
se valoriza este material genético, lo que es visto por algunos como
un impedimento a su libre flujo. Dado que sirve de base a cualquier
programa de fitomejoramiento, la pérdida de acceso universal podria
tener impactos negativos en avances por medio de la seleccién
genética (ver, p.ej., Kenney 1986).

Las encuestas realizadas no documentan problemas mayores. La
mas extensa de éstas, completada en 1980, no encontr6 mayores
modificaciones en el intercambio, aunque el movimiento de
universidades a firmas privadas se incrementé un poco y compensé
una disminucién en el flujo inverso (Butler y Marion 1983, pp. 67-
71). Mas recientemente, aunque ello no se ha documentado aun en
la literatura especializada, el intercambio es cada vez mas
dependiente de la firma de lo que representa en realidad una licencia;
los receptores, efectivamente, aceptan pagar algun tipo de derechos
en caso de que el material donado contribuya a la creacion de un
producto comercializable. Esos acuerdos, segun entiendo, se realizan
tanto entre universidades y firmas privadas como entre miembros de
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ambos grupos. Los fitomejoradores han encontrado que si bien
estos acuerdos necesitan comprensién y buen manejo, representan
una nueva forma de relacionamiento mas que una pérdida de acceso
al material. Muchos genetistas prefieren el sistema anterior, pero se
estan acomodando al nuevo. Por lo tanto, no hay evidencia que
apoye la acusacién de que se ha perdido el acceso debido a los
derechos de los obtentores. _

Entre los grupos que aspiran a obtener parte del valor del
germoplasma creado por medio de los derechos de los obtentores,
se encuentran los productores del Tercer Mundo, quienes por
milenios han servido como administradores de una fuente importante
de variabilidad genética, las llamadas variedades nativas. Estas
demandas han sido formalizadas a nivel internacional bajo el
concepto de Derechos de los Agricultores, un tema bien presentado
en el trabajo de Esquinas-Alcazar y Bombin en este seminario. (Para
informacién y andlisis adicional, véase Sedjo 1988).

Sin pretender comentar sobre las propuestas de los Derechos de los
Agricultores, puede anotarse que los derechos de los obtentores son
otro mecanismo posible para lograr el mismo fin. Cuando se aplica
a una variedad nueva identificada en cultivos o en estado silvestre,
los derechos de los obtentores pueden dar derechos de propiedad,
necesarios para recibir pagos por la variedad. Esto es, cualquiera
que identifique y documente una nueva variedad puede reclamar
derechos sobre esa variedad y demandar royalties de acuerdo con
la legislacion sobre derechos de los obtentores. Estos pueden
proveer, por lo tanto, los medios para que los paises en desarrollo
puedan reclamar compensaciones por el uso de sus recursos
germoplasmicos (ver Straus 1986).°

Se requieren algunos cambios en la legislacién antes de que este enfoque sea
posible. En particular, es necesario contar con un arreglo de dependencia similar al
propuesto en las revisiones del UPOV, de tal manera que el descubridor reciba parte
del valor de mercado de su variedad (UPOV 1990). Asimismo, debe reconocerse
que la satisfaccién de los requerimientos de los derechos de los obtentores demanda
una detallada investigacién de las caracteristicas varietales por parte de un agrénomo
bien entrenado, algo que esté fuera del alcance del productor que opera en forma
independiente.
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Pérdida de financiamiento pablico. Algunas personas vinculadas al
tema en palses en desarrollo sostienen que la inversién privada
estimulada por los derechos de los obtentores no tendrd efectos
importantes, ya que la inversion publica se reduclrfia en la misma
proporcion. Este es un aspecto difici de comentar en forma
genérica, ya que constituye un tema de politica nacional. Se puede
anotar, sin embargo, que no se ha observado ese efecto ni en
EE.UU., ni en Chile, ni en Argentina (Butler y Marion 1983, pp. 40-
43;Pray 1989). Esto no significa que se realicen cortes en el
financiamiento publico luego de un incremento de la inversion
privada, s6lo que ello no es algo automético.

Debe mencionarse, asimismo, que los derechos de los obtentores
pueden contribuir a financiar la investigacion publica cuando las
universidades protegen sus variedades y otorgan licencias para su
uso. Mi universidad, Cornell, recibe un ingreso anual de US $250
000 (Lesser 1987b) por este concepto; se estima que el sistema de
la Universidad de California recibe mas de US $ 1 mill6n anualmente.
El trabajo de Gutiérrez presenta un descripcién de la experiencia
argentina. Para el mundo en desarrollo, la politica adoptada por los
centros internacionales (GCIAI) es, probablemente, tan importante
como el financiamiento nacional. Esos centros proporcionan
variedades bdasicas a los sistemas nacionales de investigacion.
Siebeck informa en el trabajo presentado en este seminario que esos
centros se acercan a una decision sobre el Intercambio y tarifas por
germoplasma no mejorado y mejorado. Considerados en su
conjunto, entonces, hay poca evidencia de que los derechos de los
obtentores lleven a una reduccién de la inversién publica para el
desarrollo genético.

Pérdida de fitomejoradores del sector publico. Este es un tema
relevante para pequefios paises que refleja la preocupacién de que
las firmas privadas, como consecuencia de la aprobacién de
derechos de los obtentores contraten a los fitomejoradores que
trabajan para el sector publico en cultivos clave. Ello constituye un
peligro real, ya que muchos paises no cuentan con mas de dos
genetistas especializados en un determinado cultivo; ello ya sucedi6
en el caso de malz hibrido cuando las empresas privadas entraron
al mercado. Los administradores de programas l6gicamente quieren,
en muchos casos, evitar el problema mediante la eliminacién total de
los derechos de los obtentores. En las organizaciones privadas se
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acostumbra realizar contraofertas a empleados de valor cuando
reciben ofertas de trabajo de otras empresas. La soluci6n obvia es
reformar el sistema de contratacion de empleados publicos, no
eliminar los derechos de los obtentores. Ademdas de ese cambio, se
debe reconocer que los derechos aludidos tienen costos y beneficios
al mismo tiempo; la competencia por los genetistas del sector publico
es uno de esos costos para los palses de menor tamario.

Sinopsis

Las evaluaciones existentes de los sistemas de derechos de los
genetistas son altamente favorables. Tal como lo predice la teorfa
econbmica, llevan a incrementos en la generacién de nuevas variedades
productivas. Otros observadores sugieren que la participacién de las
firmas privadas mejorara la propagacién y distribucién de semillas, por
lo general las 4reas mas débiles de los programas publicos en palses
del Tercer Mundo (ver Sasson 1988). Al mismo tiempo, muchos de los
problemas asociados y los costos de los derechos de los obtentores no
han sido documentados en la practica.

Este balance favorable entre costos y beneficios, sin embargo,
depende de la existencia de un sector de mejoramiento genético vegetal
competitivo (véase Butler y Marion 1983, p.78). El nivel de competericia
es dificii de seguir y de medir; sin embargo, un sector competido
parecerfa requerir, por lo menos, un activo programa publico de
fitomejoramiento y permitir las importaciones. Estas pueden constituir
una efectiva fuente de competencia, especialmente en mercados
pequefios, nacionales o provinciales. Incentivar las importaciones
requerir, sin embargo, que algunos gobiernos eliminen las restricciones
de divisas y reestructuren las practicas cuarentenarias para algunos
productos.

Recomendaciones

Propongo las siguientes recomendaciones en relacién a una ley de
derechos de obtentores:

- Definir una ley en la misma linea del Convenio Internacional para la
Protecci6n de las Obtenciones Vegetales (UPOV).



No incluir la actual exclusién de "doble proteccion® (exclusion for
double protection), la opcién de una patente o derecho de los
obtentores (UPOV Seccién 2(1), texto de 1978).°

Tomar acciones especfficas para preservar la competencia en el
sector fitomejorador vegetal y de semillas. Un componente es
mantener un rango reducido de proteccion para variedades.

No utilizar el término “caracteristicas importantes®” en los
requerimientos especiales (UPOV Seccién 6(1)(a), texto 1978), ya que
se ha interpretado como que significa una caracteristica con valor
econdmico. Yo creo firmemente que las oficinas de propiedad
intelectual no deberfan tratar de anticipar como el mercado va a
valorar un determinado producto.

No someter las variedades a pruebas de campo. Esta es una
practica de proteccién al consumidor extremadamente costosa, que
no tiene sentido en palses con climas y suelos variados (ver Lesser
1987a).

La ley deberia requerir la proteccién de todos los géneros y especies.
No permitir la inclusién de un determinado subgrupo lleva a otorgar
subvenciones basadas en el origen del producto o tecnologfa, es
decir en lo que es generado localmente o no (Straus 1986).

PRODUCTOS FARMACEUTICOS

La protecciSn de productos farmacéuticos genera muchas

controversias, debido a los efectos que puede tener en el bienestar del
ser humano y debido a la accién directa que tienen los gobiernos en el
financiamiento de la salud publica. Debido a esos problemas, no resulta
dificil imaginarse que la proteccién estd excluida en muchos paises: 48
de los 99 signatarios del Acuerdo de Paris de 1988, y 14 de 19 paises
de América Latina (WIPO 1988). Si bien la mayorfa de los paises que
excluyen la proteccion son pafses en vias de desarrollo, ello no siempre

La més reciente proposicién de modificacién del Acuerdo, al momento de escribir
este trabajo, abandona la prohibicién de la doble proteccién (UPOV 1990).
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ha sido asl. Suiza no adoptd la proteccién hasta 1977, mientras que
Finlandia, Australia y algurios otros ain se rehiisan a dar proteccion.

Un criterio sobre la proteccién de patentes de farmacos en el Tercer
Mundo propone, en esencia, que ello sdlo lievarfa a pagar mas por algo
que ya est4 disponible. En realidad esta posicién argumenta sobre dos
aspectos distintos: 1) no hay capacidad de invencién vernacula; 2) las
principales firmas (que se localizan en palses de clima templado)
encuentran que el potencial de mercado de los palses en desarrollo es
demasiado pequefio para invertir en lyD de farmacos para enfermedades
tropicales. Sobre el tema del precio no hay mayor debate: en una
industria con altos costos fijos (lyD) y bajos costos marginales de
produccién, siempre es mas barato pagar sélo costos variables, es decir,
utilizar productos genéricos. Diferentes estudios comparativos de precios
demuestran que en aquellos paises que cuentan con proteccién de
paterites los precios son mas altos (ver Nogués 1990, pp. 28-30).

Sin embargo, éque sabemos del impacto de la proteccién de
patentes sobre la investigacién nacional y la inversion extranjera? Gran
parte de la informacion se presenta en su aspecto negativo: que sucedid
cuando se eliminé o limit6 el alcance de una patente. En India la
inversion en lyD se redujo en 40% desde 1964-70 a 1980-81, a partir de
la eliminacion de la protecci6bn de patentes, lo cual es atribuido por
Deolalikar y Evenson (1990, p. 237) al debilitamiento de la proteccién.
La situacién en Turqufa, luego de la remocion de las patentes en 1961,
es mas compleja pero indica que la sola ausencia de patentes no mejoré
la competencia doméstica ni alent6 la lyD (Kirim, 1985).

Para comprobar los resultados de mejorar la proteccion sera
importante seguir la experiencia de México cuando los productos
farmacéuticos sean protegibles, en 1996. Redgrave ha informado en
este Seminario que Canadd ha sido capaz de negociar con las
principales comparifas farmacéuticas un incremento en la investigacion
en ese pals, asf como la continuacién de los productos genéricos para
aquellos que ya existfan al momento de otorgarse patentes a productos
farmacéuticos. La importancia de esta experiencia para los palses en
desarrollo ain no estd clara, pero genera cuestionamientos sobre el
supuesto que la proteccién de patentes no es importante para la decisién
de invertir en investigacion en un pais dado. (Para un mayor desarrollo
de este tema, véase Firestone 1971, Capitulos 7 y 10).
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Existe informacién adicional fragmentaria disponible. En relacién a
la lyD nacional, McLeland y O'Toole (1987, pg.246) describen que la India
cuenta con un numero suficiente de investigadores entrenados y con
capacidad manufacturera instalada para establecer un amplio programa
de desarrollo de productos para el consumo interno y la exportacién. En
relacion al interés de las empresas establecidas en los paises en
desarrollo en invertir en lyD para enfermedades tropicales, Berhman
(1980, pp. 20-22) sefala que esos palses contabilizan actualmente s6lo
un cuarto del total del mercado de farmacos. Esos paises, como grupo,
también tienen la mayorfa de la poblacién del mundo, con las tasas de
crecimiento més altas. La India, por ejemplo, representa solo 2% del
mercado mundial de farmacos con una poblacién de aproximadamente
800 millones. Esos palses representan mercados potenciales de
importancia, razén por la cual no se puede suponer falta de interés de
las multinacionales. Greif (1987, p.209) menciona inversiones anuales del
orden de 80 millones de marcos alemanes "para la investigacién sobre
compuestos médicos contra las enfermedades tropicales” por parte de
seis empresas europeas de importancia.

En conjunto, esta informacién fragmentaria no apoya ni se opone en
forma concluyente a las patentes de productos farmacéuticos. éQue
hacer, entonces? Propongo un término medio, en el cual se permita el
patentamiento para estimular la inversién privada pero que, al mismo
tiempo, se utilice licenciamiento obligatorio para proteger al publico de
incrementos de precios injustificados.

Recomendaciones

- Permitir el patentamiento de productos farmacéuticos y de procesos
productivos.

- Otorgar licencias obligatorias o compulsivas y copias de patentes
por razones de necesidades del bienestar social, que en este caso
serfan la falta de acceso a los fArmacos o los precios excesivos.

Estas recomendaciones se hacen con plena conciencla de la poca
aceptacion que tienen las licencias obligatorias entre quienes propulsan
con vigor el sistema de patentamiento. Estrictamente hablando estan en
lo cierto, ya que las provisiones demasiado amplias sobre patentamiento
obligatorio llevan, en ultima Instancia, a eliminar toda proteccién, como
sucedié en Canada (véanse los trabajos presentados por Redgrave en
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este Seminario) y en la India (McLeland y O'Toole 1987, p. 237). Sin
embargo, algunas formas de Ilcenclamlento obligatorio son parte de toda
ley de patentes, atin en EE.UU.,"y son permitidas por la Convencion de
Paris e incluidas en las propuestas sobre Comercio Vinculado a la
Propiedad Inteiectual (TRIPS) del GATT. Alli, como también lo hacemos
en esta Reunién, se recomienda que las licencias prevean
compensaciones adecuadas para el depositario de la patente.' Como
anota Scherer, un estudioso del sistema de patentes, las licencias
obligatorias son un remedio iimitado, no una panacea (1980).

Esta recomendacién no debe ser interpretada como un apoyo a
requerimientos "operativos" obligatorios, ya que no estoy de acuerdo con
ellos. La férmula recomendada busca asegurar el acceso a tecnologia
y productos a costos razonables, ya sea que el acceso se logre por
medio de la produccién doméstica o por la importaciébn. Los
requerimientos operativos tienen el propésito adicional de estimular la
actividad productiva local y el empleo. Ambos componentes son de
interés nacional y afiaden al sistema de patentes un objetivo de estimulo
de la inversién privada y de mejora del acceso a nuevos desarrollos, mas
allad del objetivo central del sistema. Desde el punto de vista del
depositario de la patente, una porcién de los retornos de la misma
podrian surgir de economias derivadas de la produccion centralizada que
sirve a varios mercados. Un productor menos eficiente en uno de los
palses beneficiarios podria acceder a parte de los beneficios mediante
"licenclas de trabajo", sin tener que bajar los precios a los consumidores.
En este caso, el incentivo para el depositario de la patente se verfa
reducido sin que el publico tuviera acceso a los beneficios. En efecto,
parte del problema esta dado porque cualquier firma puede, en cualquier
momento, solicitar este tipo de licencia, con lo cual se dificulta la
planificacién. Mi percepcién es que los derechos de un depositario de
patentes -e indirectamente los incentivos de un sistema de patentes-
deben ser afectados s6lo cuando existe un interés publico claro, como
en el caso de precios excesivos. La licencia obligatoria recomendada es
aplicable solamente en este tipo de situaciones.

% |a Ley de Patentes contempla las licencias obligatorias para invenciones

consideradas importantes para la seguridad nacional (35 U.S.C. Sections 181-83).
" Un aspecto préactico: esos requerimientos son dificilmente aplicables de manera
mutuamente acordada, en particular el tema de las compensaciones.
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OTROS PRODUCTOS Y PROCESOS

¢Qué se puede decir sobre el grupo de productos y procesos
restante, que constituye la mayor{a de las patentes? La literatura sobre
el tema indica que hay cuatro principios bésucos de oposicién a las
patentes:

1. Las patentes en manos de extranjeros desplazan a la industria
nacional. "2

2. lLas patentes se necesitan solo para acceder a las tecnologlas de
punta que, de cualquier forma, no se necesitan 0 no son apropiadas.

3. La tecnologfa y, en especial, los productos estan disponibles aun sin
patentes.

4. Los acuerdos restrictivos de licenciamiento, incrementan de manera
sustancial el costo de licencias por tecnologlas, en particular.

Desplazamiento de la industria. Sobre este punto existe informacién
estadistica, al menos para la India. Deolalikar y Evenson (1989)
encontraron que las ecuaciones que explican la tecnologifa producida
locaimente y la importada tenfan el mismo signo, lo cual, seglin esos
autores, significa que la tecnologfa importada y ia generada localmente
son mas complementarias que sustitutivas. Lo que aparentemente
sucede es que las firmas locales adaptan las tecnologlas importadas a
las necesidades y condiciones locales. Si no existiera la tecnologia
importada, por lo tanto, no habrfa oportunidad de realizar trabajo
adaptativo. Uno podrfa imaginar un escenario similar para productos
importados, pero no existe evidencia estadistica que apoye este
supuesto.

2 En los paises en desarrollo, entre 5 y 10% de las patentes estan en manos de

nacionales, mientras que el resto estd en manos de extranjeros, incluidas empresas
multinacionales. La proporcién de patentes en manos de nacionales en paises
desarrollados es aproximadamente 17%, si se excluyen los casos extremos del
Japén, EE.UU. y Alemania (informacién de OMPI citada en Lesser et al. 1989, pp.
3-4).
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No hay necesidad de tecnologfas de punta. Una queja habitual en
América Latina y otras regiones es la falta de acceso a nuevas
tecnologfas (McLeland y O'Toole 1987, p. 247). La causa de ello bien
puede ser el patentamiento u otras protecciones legales inadecuadas.
Pero, ése necesita realmente la tecnologfa mas nueva, o de punta? Por
supuesto, no siempre se necesita, por ejemplo cuando salarios mas
bajos, energia mas barata u otros factores de produccion compensan las
ineficienclas productivas. Pero una proteccion inadecuada de la
propiedad intelectual puede significar que las tecnologlas modernas
nunca estén disponibles. Creo que la opcién de trabajar siempre con
tecnologlas obsoletas es muy peligrosa para un gobierno. A medida que
el mundo se vuelve més interconectado y la evolucién tecnolégica se
acelera, es cuestionable si una economfa puede. sobrevivir basada
exclusivamente en viejas tecnologias.

Un buen ejemplo es la tecnologla agropecuaria. ¢éPueden las
economfas nacionales que dependen sélo de unos pocos cultivos de
exportacién (café, cacao, azlcar, etc.) darse el lujo de no tener acceso
a los mejoramientos productivos disponibles como resultado de
mejoramientos varietaies? No lo creo, pero este no es el punto relevante.
Mas bien es importante si un gobierno desea tomar esa decisién o
dejarla librada a las industrias en cada caso concreto. Una adecuada
proteccion de la propiedad intelectual, incluidas las leyes de patentes,
incentiva el acceso a estas tecnologias aunque no lo requiera
especfficamente, por supuesto. De cualquier forma, -si algunas
tecnologfas mas viejas son mas rentables, pueden ser escogidas; lo
importante es que exista la opcién.

Sin patentes el acceso es posible. Este punto hace referencia al
tema planteado por Siebeck durante el perfodo de discusion en este
Seminario. Las patentes no son sino una de las formas de acceso a las
tecnologfas y a los productos. En efecto, las patentes pueden ser
visualizadas como una forma estandarizada de contrato con
interpretaciones pre-acordadas. Otras formas de contratos, tales como
acuerdos de leasing o secretos de comercio, pueden sustituir, y en
efecto sustituyen, a las patentes. No se estd proclamando que las
patentes constituyen la dnica forma de conseguir tecnologias y
productos. Lo que se tiene que reconocer, sin embargo, es que los
arreglos alternativos también tienen sus costos y, aunque implicitos,
pueden ser mayores que los royalties de patentes.
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Uno de esos costos potenciales es el de asegurar el cumplimiento
de los contratos. Si resulta caro desarrollar esos contratos y hacer
efectivo su cumplimiento, ese costo se va a reflejar en las tasas que se
cobren. Los secretos de comercio son un método particularmente caro
de proteccién, ya que una vez que se ha perdido el secreto, el
propietario no tiene recursos contra quien haya divulgado esos secretos
o contra quien haya tenido acceso a ellos. Como resultado, el énfasis
se pone en prevenir esa divulgacién, lo cual resulta muy caro. Quienes
alquilan tecnologfa pueden reducir los costos de control mediante el
otorgamiento de licencias s6lo a empresas grandes y bien establecidas.
Por lo tanto, ias empresas de propiedad local pueden ser excluidas. Por
otra parte, firmas extranjeras pueden invertir directamente en otros palses;
se reduce asf la transferencia del conocimiento técnico a los empresarios
nacionales.

Un segundo costo no manifiesto es el de los retrasos. Por ejemplo,
puede resultar imposible prevenir el acceso a semillas de nuevas
variedades. Por lo tanto, el pals puede ahorrarse el pago de derechos.
Pero el acceso puede ser retrasado, por ejemplo, si se dilatan envios a
paises donde no existe proteccién de patentes hasta que otros mercados
hayan sido satisfechos. En el mejor de los casos, los agricultores
nacionales tendran que esperar hasta que la variedad sea comercializada;
eso significa un lapso de varios afos entre su desarrollo y su adaptacién
y propagacion. Estos retrasos tienen sus costos, como nos lo recuerda
Barreto de Castro en su trabajo presentado en este Seminario. Alil se
dice que Brasil pierde un millén de hectareas de algodén al ano debido
al picudo. ¢Cudl es ei costo de esa pérdida, si se compara con el costo
de acceso a material genético potencialmente resistente?

El propésito aquf no es dar respuesta a estas preguntas (aunque sea
necesario contar con ella urgentemente) sino, mas bien, identificar los
costos de no tener patentes que, por lo menos, deben ser conocidos.

ACUERDOS RESTRICTIVOS DE LICENCIAMIENTO

Comunmente se sostiene que el monopolio de la patente se extiende
de manera inadecuada por medio del agregado de requerimientos
adicionales tales como acuerdos exclusivos de suministro. Aquf se hace
referencia, fundamentaimente, a patentes de procesos. Conocer la
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frecuencia con que esas clausulas son incluidas es tedioso y esa
informacién no esta actualizada (ver, por ejemplo, UNCTAD 1975; Vaitsos
1972). Algunas clausulas, sin embargo, son necesarias, ya que se
necesitan ciertas estipulaciones para asegurar la calidad y funcionabilidad
del producto (Palmer 1984). A pesar de esas consideraciones, el
problema potencial persiste, aunque sus alcances no estan claramente
documentados.

La limitacion o prohibicién de los derechos de patente no aporta una
clara solucién a estos problemas. La capacidad de imponer condiciones
sugiere que el depositario de la patente tiene una tecnologfa deseada y
rentable. Si ella fuera hecha disponible mediante algin acuerdo
exclusivo, los requerimientos de suministro podrian imponerse de
cualquier manera. Pero el punto fundamental es que los acuerdos
inapropiados deberfan ser prohibidos directamente y no por el
debilitamiento de la proteccién de patentes. En EE.UU. estas llamadas
“restricciones verticales” estan prohibidas por las leyes anti-trust,
particularmente en la Secci6én 3 de la ley de Clayton (Clayton Act) y la
seccion 1 de la ley Sherman (Sherman Act) (Neal 1974, Capitulos Vill y
Xl). El uso de este tipo de control estd sancionado en el articulo 40 de
la propuesta GATT sobre Aspectos de Derechos de la Propiedad
Intelectual Vinculados al Comercio (1990).

Recomendacién

Las leyes de patentes deben prohibir acuerdos restrictivos dentro de
la patente, siempre que esas restricciones no existan ya en las leyes
nacionales. Las sanciones deben ir desde la eliminacién de las clausulas
transgresoras hasta sanciones civiles y la revocacion de la patente. Se
deben incluir restricciones sobre la continuacion del acuerdo de
licenciamiento una vez que ha expirado la patente. Debe anotarse que
éstas no son leyes faciles de aplicar, en especial cuando hay que recurrir
a las Cortes para determinar si un acuerdo estd basado en aspectos
comerciales legitimos o si abusa de los derechos de patente otorgados.

BIOTECNOLOGIA

Es tiempo de centrar nuestra atencién en la biotecnologia, el tema
de este Seminario. No sera necesario que yo trate los aspectos legales
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y técnicos involucrados en el patentamiento de la biotecnologfa, pues ello
fue admirablemente tratado en el trabajo de OMPI sobre ese tema. Hay,
sin embargo, dos atributos fundamentales de la biotecnologfa que deben
identificarse. Ellos son:

- Los productos biotecnolégicos son fdcilmente copiables. Ello es
particularmente cierto cuando estan involucradas muestras de
cultivos."® Pero aunque este tema quizas se haya exagerado, no es
conceptualmente distinto de los casos de las semillas y de los
farmacos discutidos anteriormente, los cuales dependen de las
patentes para recuperar las inversiones privadas en lyD.

- La biotecnologla parece ser una fuente importante de nuevos
productos y nuevas tecnologlas, particularmente para la agricultura .
La importancia de la biotecnologia, junto con la necesidad intrinseca
de proteccién de patentes para recuperacién de costos, es un fuerte
argumento en favor de la proteccion efectiva de estos productos.

Es necesario agregar un punto aqui. En biotecnologla se centra
mucha antencién en aigunos productos importantes. En produccion
pecuarna, la somatotropina bovina, con su potencial para incrementar la
produccion lactea por animal entre 15 y 20% y reducir los costos de
alimentacién en igual proporcion, ha recibido mucha atencién. Sin
embargo, en mi experiencia éste es el Unico, 0 uno de los pocos,
productos agropecuarios que prometen resuitados tan notables. La
biotecnologila agropecuaria mas bien va a proporcionar una serie de
modestos productos nuevos o formas mas econémicas de producir los
ya existentes. Este punto es importante, ya que es en esas pequefas
mejoras con largos perfodos de recuperacion de la inversion cuando la
proteccion mediante patentes cobra importancia (Jewkes, Sauers y
Stillerman 1969). La protecci6n por patentes resuita también importante
para invenciones domésticas realizadas por firmas pequeiias. Con los
incentivos adecuados, podemos anticipar el desarrollo de firmas
biotecnolégicas en palses en desarrollo, por lo menos en los mas
grandes, tales como Brasil e India, entre otros. En este momento de su
desarrollo, la biotecnologfa es una industria que demanda intensivamente

3 Ver Lesser 1986b para un breve tratamiento dei tema.

" Ver en Molnar y Kinnucan 1989 diferentes opiniones sobre el tema.
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personal entrenado y no es intensiva en capital. Es posible, por Io tanto,
esperar que compaiilas pequefias en palses en desarrollo puedan hacer
contribuciones significativas a la lyD.

(PUEDEN LOS PAISES EN DESARROLLO OPERAR UN SISTEMA DE
PATENTES?

Cualquier pals que esté considerando la adopcién de un sistema de
patentes o la ampliacién del existente a nuevas areas tecnoldgicas, debe
considerar la necesidad de personal entrenado y los costos de un
sistema de ese tipo. Estos no son desdeiables,. como lo indica el
presupuesto anual de la Oficina de Patentes de los EE.UU.: US$ 300
millones.  Existen, sin embargo, alternativas mas baratas para la
operacién de oficinas de patentes.

Utilizar un sistema de registro en vez de un sistema de examen

Los sistemas de examen requieren personal entrenado técnicamente
que pueda opinar sobre la bondad de la invencibn y sobre otros
aspectos técnicos. Ese proceso es lento y costoso. Un sistema de
registro, en cambio, reduce la oficina de patentes al papel de registro
de las patentes, una vez que se han satisfecho ciertos procedimientos
administrativos. Esto es rapido y barato, a la vez que elimina la
necesidad de contratar personal técnicamente calificado. Las decisiones
de validez y alcance de las patentes se toman en los tribunales judiciales
siempre que alguna patente sea cuestionada. Hay que resaltar que
registrar es distinto a re-registrar las patentes en otras partes,
generalmente en palses desarrollados. El re-registro es una carga
adicional para los Inventores de palses pequeiios, quienes deben cubrir
los costos y los exigentes requisitos para el patentamiento en los palses
desarrollados.

Los sistemas de registro crean también sus propios problemas, en
particular la posibilidad de que se otorguen muchas patentes inttiles que
desincentivan la investigacion adicional sobre el tema (para discusiones
sobre el tema, ver Hodkinson y Quest 1985, en especial p. 110). El
registro, sin embargo, da la oportunidad de iniciar un sistema de patentes
sencillo, con un costo minimo.
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Apoyarse en busquedas internacionales tarifadas

Los procedimientos de patentamiento demandan siempre una revisiéon
previa del estado del arte. La busqueda provee informacion sobre lo
novedoso de la aplicaci6n, al tiempo que ayuda al proceso de examen
de la patente. Una bisqueda minuciosa es un elemento decisivo del
proceso de otorgamiento de patentes. Busquedas que se basan
fundamentalmente en material impreso, incluidas patentes, requieren una
extensa biblioteca de referencia de documentos internacionales. Esa
demanda excede ias capacidades de muchos paises en desarrolio y, por
lo menos, exige la duplicacion de los materiales. Una alternativa menos
compleja y costosa para los palses en desarrollo es basarse en
busquedas internacionales en una oficina de patentes ya existente. La
tarifa por este servicio es minima. Una posibilidad es el procedimiento
de busqueda internacional delineado en el Tratado de Cooperacién de
Patentes. Una segunda alternativa es el servicio de bisqueda del Centro
de Documentacién de Patentes, en Viena, que proporciona el servicio
con base en tarifas. Los palses podrian adicionalmente desear colectar
materiales nacionales y regionales, pero aun en estos casos ello
demandarfa sélo una parte del esfuerzo que requiere una revision
internacional completa.

Establecer oficinas regionales de patentes

Las oficinas de patentes pequeiias que ofrecen examen se
encuentran en la dificil posicién de tener que brindar servicios técnicos
competentes en un amplio rango de tecnologfas en momentos en que las
solicitudes pueden ser pocas. Esto genera un gran problema de costos.
En forma alternativa, los paises pueden juntarse para formar oficinas
regionales. La mas grande, y exitosa, es la Oficina Europea de Patentes
en Munich y La Haya. En los palses en desarrollo existen oficinas
regionales en Africa: la Organizacién Regional Africana para la Propiedad
(African Regional Property Organization, ARIPO) en Zimbabwe, para los
paises de habla inglesa y, la Organizacién Africana de la Propiedad
Intelectual (Organisation Africaine de la Proprieté Intellectuelle, OAPI) en
Camerun, para las excolonias francesas (ver Juma y Ojwang 1989). He
leido sobre una Sociedad Centroamericana de Patentes, pero pareceria
que estid inactiva. La operacibn de estas oficinas no estd bien
documentada en la literatura, pero sus perfiles sugieren una alternativa
viable a muitiples oficinas nacionales.
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Uso de expertos y técnicos externos

Una preocupacién de los paises en desarrollo es la demanda de
conocimientos técnicos en casos de querellas legales. Esa capacidad
estd mas alid de los recursos internos de muchos palses. Elio no
deberia constituir un problema demasiado grave, ya que los expertos
pueden ser contratados internacionalmente y, si bien son caros, siempre
es mas barato que desarrollar conocimientos y capacidad nacional en
4reas que se requieren s6lo de vez en cuando. Los jueces no necesitan
tener conocimientos técnicos, sino mas bien deben tener mentes l6gicas,
capaces de medir los méritos de ios testimonios de ambos lados. Sin
embargo, es esencial que la imparcialidad y justicia de los tribunales sea
reconocida; un sistema de patentes no puede funcionar sin ese requisito.
Con tal prop6sito, un juzgado especializado podria ofrecer indudables
ventajas.

RESUMEN

AUn queda mucho por aprender sobre el impacto econémico de los
sistemas de patentes y derechos de fitomejoradores, especialmente en
paises en vias de desarrollo. En un momento en que muchos pafses son
presionados por el GATT para mejorar la proteccién de la propiedad
intelectual, es fundamental contar con una buena comprensién de estos
asuntos. Se deberfa asignar prioridad a la investigaciéon en este campo.
A pesar de ello, hay numerosos temas sobre los cuales se pueden sacar
conclusiones. Estos, combinados con mis recomendaciones personales,
se presentan a continuacion.

- Las patentes parecen estimular las actividades de lyD.

- La proteccién a ia propiedad intelectual es particularmente importante
en el caso de plantas y de muchas invenciones biotecnolégicas en
las cuales las sanciones legales son, con frecuencia, la Unica forma
de proteccién disponible al inventor privado.

- Las patentes son importantes para estimular la lyD nacional, asi
como también para mejorar el acceso a los productos y tecnologfas
desarrollados en otros paises. El papel de las patentes de mejorar
el acceso a nuevas tecnologfas es muchas veces soslayado o
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minimizado en las discusiones sobre las implicaciones de las
patentes.

- Las patentes no constituyen el Unico medio de acceder a invenciones
extranjeras; las licencias y la inversion extranjera directa son algunas
de las alternativas disponibles. Esas alternativas, sin embargo, tienen
costos asoclados que no deben ser ignorados. por el solo hecho de
que no sean tan viables como los pagos de royalties.

- La proteccion tiene que ser amplia; debe cubrir, por ejemplo,
microorganismos, genes y plantas. Esto permitira a los inventores
identificar las formas mdas adecuadas de proteccién, y no influir en
la direccion del desarrollo tecnolégico.

- Los palses tienen preocupaciones legftimas en cuanto se refiere a la
posibilidad de abusos con el monopolio de patentes. En mi opinién,
ello puede y debe ser encarado en la ley de patentes mediante
disposiciones para el licenciamiento compulsivo y la prohibicién de
extensiones injustificadas de derechos de patentes.

- Existen numerosos sistemas para reducir los costos y la complejidad
de operar oficinas de patentes y de derechos de obtentores de
variedades vegetales y reducir las necesidades de competencia
técnica. Esas alternativas deben ser consideradas. De cualquier
manera, un sistema judicial imparcial resulta esencial.
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LA LEGISLACION DE LOS DERECHOS DE OBTENTOR
EN LA ARGENTINA
UN ANALISIS DE SU FUNCIONAMIENTO Y SUS EFECTOS

Marta B. Gutiérrez'

INTRODUCCION

Los esfuerzos aplicados a la investigacién genética para la creacion
de nuevas variedades de plantas han tenido, en sus comienzos, un
origen netamente publico. Desde los inicios del fitomejoramiento, las
instituciones oficiales de investigacion agricola han desarrollado la
mayorfa de las variedades de los principales cultivos. Con el desarrollo
del método de hibridacién para muchos cultivos —malfz, sorgo, girasol-
se agregaron agentes privados al desarrollo de las creaciones hibridas.

En la Argentina el fenébmeno de la participacién del sector privado en
la obtencion de variedades data de la década de 1930, cuando se
fundaron en el pals los primeros criaderos de trigo de firmas familiares.
Pero el auge de la instalacion de empresas semilleras privadas se
produjo durante los 60 y 70, al impulso de los hibridos de malfz (Jacobs
y Gutiérrez 1985).

La légica de la participacién del sector privado en la investigacion
genética vegetal se sustenta en el hecho de que las inversiones
asignadas a esas investigaciones puedan tener una importante tasa de
retorno apropiable por quien hizo la inversién.

Las plantas autégamas, que con minimos cuidados por parte del
agricultor permiten que su grano cosechado sea usado como semilla,
con su consecuente apropiabilidad por terceros semilleristas o por los
mismos agricultores, tienen escaso atractivo para recaudar fondos
privados para investigacion y desarrollo (lyD) en nuevas variedades.

! Unidad de Vinculacién Tecnolégica, Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuarla
(INTA), Argentina.
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La mayor parte de las obtenciones de trigo, soya, algodén, arroz,
frijol, son desarrolladas en el &mbito pablico. La semilla hibrida, mas alla
de toda otra consideracién de naturaleza cientffica o técnica, ha tomado
la magnitud de mercado que alcanza actualmente por su alto grado de
apropiabilidad privada.?

Fuera de la via hibrida como instrumento “natural® para que el
creador de una variedad ejerza el control del mercado de su innovacién,
una serie de instrumentos de naturaleza administrativa o juridica han
contribuido a garantizar un monopolio limitado a los obtentores de
variedades vegetales. La legislacion de proteccién a la propiedad de las
obtenciones vegetales es una herramienta de politica utilizada con el
propésito de generar incentivos para las inversiones privadas aplicadas
a la mejora genética de las plantas autégamas.

Una revisién sintética de ios diversos instrumentos legales utilizados
para proteger las innovaciones fitogenéticas, su evolucién en el tiempo
y unas referencias a la situacién en la Argentina, se presenta en la
segunda seccion de este documento.

Siguiendo una generalizada tendencia en los paises desarrollados
en cuanto a promulgar derechos de obtentores (Plant Breeder’s Rights,
PBR), la Argentina dictd hace cerca de dos décadas una Ley de Semillas
y Creaciones Fitogenéticas (Ley 20 247); se convirti6 asf en el primer
pals en desarrollo en el que era instituida una legislacion de esa
naturaleza. La Plant Variety Protection Act (PVPA) de EE.UU., dictada
hacia 1970, ha sido evaiuada en sus efectos (Butler y Marion 1983;
Lesser y Masson 1985), lo mismo que la evolucién de las inversiones
privadas en lyD para crear nuevas variedades (Kalton et al. 1989). A
excepcion de un trabajo preliminar (Gutiérrez 1984) en la Argentina no
existe un andlisis de la legislacién de proteccion ni de sus efectos.

2 En EE.UU. el volumen de negocios ¢n semilla de maiz alcanza los 1000 millones
de ddlares, 25% del total de mercado de semillas en ese pais; en la Argentina, el
mercado de maiz, sorgo y girasol hibridos es de méis de 100 millones de la misma
moneda, més del 50% del mercado total argentino de semillas.

Jean Paul Berlan, un investigador del INRA, considera que el vigor hibrido, en
tanto fenémeno sin base material y que, a su juicio, permanece inexplicado todavia, es
més un mito que una realidad cientifica. A su juicio, su prevalencia como método de
mejoramicnto genético se explica por ¢l poderoso mercado que genera y porque las
instituciones publicas no desarrollan variedades de polinizacién libre competitivamente.
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Este documento presenta un andlisis de la Ley 20 247; en los
apartados Ill y IV se tratan los aspectos generales de la Ley, y los
recursos que un obtentor tiene para hacer valer sus derechos bajo la ley
argentina. El examen de los efectos de ia Ley realizado en este
documento no permite una evaluacién cuantitativa de la variacion en los
gastos en lyD que pudieran haberse producido por efectos de aquella.
Sin embargo, en el quinto apartado de este trabajo se presentan algunas
evidencias empiricas sobre el mercado de variedades protegidas y sus
agentes, que permiten evaluar el impacto de esta legislacion.

Finaimente, en el punto sexto se exponen algunas reflexiones que
apuntan al futuro y que pueden ser Utiles para otros palses que estén
pensando legislar en ese sentido.

FORMAS DE PROTECCION A LA PROPIEDAD DE CULTIVARES

Entre las diferentes formas de proteger las innovaciones varietales, los
sistemas de patentes de invencién trataron de adaptarse a las plantas
y demas seres vivos con poco éxito. La descripcion completa o
revelacion de la "invencion®, como es requerida por el sistema de
patentes, no es posible; debe ser reemplazada por el depésito de
especimenes vivos en colecciones disponibles.

Ademéds, las patentes imponen restricciones demasiado severas sobre
los productos protegidos que rno son socialmente aceptadas para los
cultivos y los alimentos. Existe una reticencia tradicional a otorgar
monopolios privados a un campo tan vital como es el de los productos
alimentarios.

En la Argentina, la legislacién de proteccion a la propiedad industrial
sancionada en 1864 (Ley No. 111 de Patentes de Invencién), vigente
hasta la actualidad, no contempla la patentabilidad de los seres vivos.

En EE.UU., sin embargo, se establecieron patentes para plantas en
1930 por la Plant Patent Act (PPA), promulgada para variedades que se
reproducen asexualmente. El mayor nimero de patentes bajo este titulo
se concentra en varledades ornamentales y frutales. Ademds, desde
1985 se abri6 el camino juridico para utilizar la legislacion de patentes
para las plantas que se reproducen sexualmente.
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La Oficina de Patentes y Marcas, que ya desde 1980 otorgaba
patentes para los procesos de creacion de variedades, en consonancia
con una decision de la Corte Suprema de extender el &mbito de
patentabilidad a "cualquier cosa bajo el sol que haya sido hecha por el
hombre®, acepté en 1985 por primera vez una solicitud de patente para
una planta reproducida por semillas. Las solicitudes presentadas y
aceptadas hasta ahora para ser protegidas por patentes han sido
numerosas.

Sin embargo, debera pasar algin tiempo hasta que se cometa alguna
infraccién que afecte puntos clave o conflictivos del derecho, y hasta que
se encuentre firme la sentencia de algin caso ejemplar en los tribunales,
de tal modo que una jurisprudencia consistente sustente esta nueva
variante de la propiedad intelectual.®

Ante la histérica reticencia a otorgar patentes a las plantas, y debido
a las necesidades de la industria semillera, se recurri6 al establecimiento
de sistemas especiales de proteccién de las variedades de plantas fuera
del sistema de patentes. Con ello se han tratado de equilibrar
adecuadamente los intereses privados y publicos.

Casi todos los paises desarrollados establecieron, durante los afos
60 y 70, sistemas basados en formas limitadas de exclusividad comercial
para variedades vegetales inscritas y controladas por registros especiales.
Esos sistemas se han denominado "Derechos de Obtentor" o Plant
Breeder’s Rights (PBR).

En EE.UU. se dict6, en 1970, la Plant Variety Protection Act (PVPA),
que no es un sistema de patentes sino de titulos de proteccién de
propiedad de cultivares ("Derechos de Obtentor” o Plant Breeder's
Rights).

®  La apertura de la legislacién de patentes a las plantas tiene enormes implicaciones
para la investigacion y la agricultura. En principio, no contempla excepcién alguna
para que los agricultores usen para si su propia semilla, ni para que los
fitomejoradores utilicen variedades patentadas como fuente de variabilidad genética.
También se amplia la proteccién a los genes, los procesos genéticos y los caracteres
especificos de las plantas. Facilmente puede deducirse la amplitud y profundidad
de las consecuencias que se derivarian de la generalizacién de una legislacién de
este tipo.
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Con los derechos de obtentor, el alcance de la proteccion es
bastante mas restringido que en el caso de las patentes: el titular tiene
el derecho exclusivo de produccién y venta del material de propagaciéon
(no de las plantas derivadas). El material destinado al consumo no se
protege; su distribucion fuera de la fase de la propagacion esta
libremente garantizada, como asf también su utilizacion por terceros
como fuente inicial de variacién para la creacién de otras variedades.
Alemania, Francia, Hungrfa, Holanda, el Reino Unido, Espafia e Italia han
promulgado derechos para los obtentores desde ia década de los afos
treinta.

Argentina, inspirandose técnicamente en la PVPA, dict6 una ley que
denomin6 Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas -N° 20 247, del
afio 1973-, norma que se reglament6 en 1978 por medio del Decreto
N° 1995 y, posteriormente, con el Decreto N° 50 de 1989. Guarda
muchas semejanzas con la PVPA en las modalidades de operacién y de
examen de las variedades; sin embargo, presenta ligeras diferencias con
los cuerpos legales adoptados por los pafses signatarios del Convenio
Internacional para la Proteccién de Obtenciones Vegetales (UPOV),
suscrito por los pafses europeos y Japén y, desde 1980, por EE.UU.

La legislacién de proteccion a los derechos de los obtentores no fue
instituida en ningGn pafs del mundo sin que se generaran fuertes
polémicas entre sus defensores y sus detractores. *

En la Argentina esa legislacion se ha establecido en medio de una
indiferencia bastante notable. No ha sido objeto de estudios ni
publicaciones relevantes por parte de los juristas, ni por los especialistas
en propiedad intelectual. Tampoco provocd agitacion importante en el
medio agropecuario ni cientffico.

Los cultivares hibridos presentan necesidades diferentes en lo
referente a su proteccion. Es suficiente que las lineas parentales y la
formula hibrida sean preservadas bajo el dominio del obtentor,
manteniendo el secreto y la debida reserva de la semilla fundadora al
interior de su empresa.

Brasil, por ejemplo, intenté promulgar derechos de obtentor a principios de los 80,
pero la presion de la opinién cientifico-académica y de algunos gremios
profesionales no lo permitié; actuaimente estan bastante arraigadas, en algunos
ambitos, ideas contrarias a la proteccién.
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Los agricultores no pueden utilizar como semilla los granos
cosechados de la planta hibrida sin un gran desmejoramiento en los
rendimientos y en la homogeneidad del cultivo.

El registro de productos que la legislacién agricola normalmente
exige para autorizar su comercializacion en el caso de las variedades
de plantas, suele requerir su descripcién completa, revelar su origen y la
férmula genética y entregar material de reproduccién para realizar
pruebas de identidad y valor agronémico.

El riguroso cumplimiento de esas normas en los hibridos pondria en
riesgo la reserva de los materiales y el secreto de la formula; por lo
tanto, en muchos palses se los exceptua, o bien de registro alguno, o de
revelar la féormula y entregar los parentales a las autoridades agricolas
con el propésito de control o experimentacion. Este régimen especial
para los hibridos tomé forma legal en la Argentina mediante una
Resolucién Secretarial (N° 841 de 1959); se la conoce como el ‘pedigré
cerrado” para los hibridos.

Detentar la propiedad sobre un secreto comercial de este tipo —o
sea un hibrido en un régimen de inscripcion de pedigré cerrado-, tendria
diferentes implicaciones segin el pals en cuestién y el origen de su
régimen juridico.

Los palses de rafz juridica basada en el derecho romano, en virtud
del numerus clausus, no admiten un derecho de propiedad sobre ellos,
en tanto los territorios de tradicion juridica anglosajona tienden a
reconocerlo.

En EE.UU.,, los secretos comerciales estan protegidos legalmente; sin
embargo, la imitacién tecnolégica a las invenciones paralelas® no est4
prohibida, aunque sf lo esté el robo directo, o la apropiacién indebida por
parte de los empleados de la empresa. El derecho argentino no
reconoce derecho de propiedad alguno sobre el know-how, a menos que
exista una patente o cualquier otro derecho expresamente instituido al
respecto.

*  En la Argentina, en la jerga de los fitomejoradores, se usa la palabra "ordefiar" para

referirse a la utilizacién del polen de la planta hibrida con el fin de tratar de obtener,
por una especie de “ingenieria inversa®, las lineas parentales.
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ASPECTOS GENERALES DE LA LEGISLACION ARGENTINA PARA LA
PROTECCION DE LAS OBTENCIONES VEGETALES

La Ley N° 20 246° fue aprobada a principios de 1973 y reglamentada
en 1978, afio desde el cual comenzaron a utilizarse los registros y a
asignarse determinadas funciones de la autoridad de aplicacion de la Ley:
el Servicio Nacional de Semillas, en el ambito de la Subsecretaria de
Agricultura Ganaderfa y Pesca (SAGyP). Se cre6, ademas, una Comisién
Nacional de Semillas integrada por representantes de los sectores
involucrados, publicos y privados, por asesoramiento del Subsecretario
de Agricultura, Ganaderfa y Pesca en temas de semillas y variedades.

La ley argentina establece el acogimiento voluntario a un derecho
de propiedad sobre las creaciones (0 descubrimientos) fitogenéticos.
Este régimen de propiedad, segln un criterio del tipo patente-producto,
estad sometido a procedimientos administrativos para el registro de la
propiedad y para su mantenimiento. No extiende la proteccion al
material para el consumo fuera de la fase de propagacion.

El uso por terceros estd admitido cuando tiene como fin producir
semillas para uso propio o con fines de obtencién de nuevas creaciones
fitogenéticas, siempre que este Ultimo uso no sea permanente para
producir la nueva creacién. Quien pretenda entregar semilla de un
cultivar registrado a cualquier tftulo, sélo puede hacerlo con la
autorizacion del propietario, haciéndose acreedor al pago de regalfas y
pudiendo, ademds, ejercer el control de calidad de la semilla entregada.

La proteccién a la propiedad de los cultivares se realiza por medio
de titulos de propiedad expendidos para cultivares nacionales vy
extranjeros, que le asegura al titular su empleo exclusivo con fines de
reproduccién comercial en el territorio Argentino.

¢ El mismo cuerpo legal que promulga los mencionados derechos de obtentor

mediante el otorgamiento de Titulos de Propiedad sobre los cultivares, contiene la
legislacién general semillera, esto es, las regulaciones sobre el registro de nuevas
semillas autorizadas para la venta, certificacién, control de la produccién, de los
establecimientos productores y comercializadores de semilla y del comercio exterior
de estos productos. En este apartado no se tratarAn aspectos de la Ley en relacién
a la normativa de semillas en si misma, sino sé6lo lo que esté vinculado al régimen
de propiedad de cultivares.
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Los derechos conferidos al propietario son los de excluir a terceros
de vender, reproducir, importar y exportar la variedad, durante el lapso
que dure la proteccion.

Las excepciones al derecho se aplican al agricultor que guarda
semilla para uso propio en su establecimiento, o al fitomejorador que
utiliza una variedad protegida como fuente de variacién en la mejora
genética o en la investigacion cientffica. Ambas excepciones son muy
importantes; distinguen los derechos de obtentor de la proteccion por
patentes y tienen importantes implicaciones.

La primera excepcion —en oposicion a los derechos del obtentor,
conocida como derecho del agricultor, privilegio del agricultor o farmer
exemptlon— se encuentra claramente explicitada en la legislacién
argentina.” La segunda excepcion —research exemption—- también esta
explicita en la legislaciéon argentina.®

La Ley introduce una limitacién al derecho de propiedad que
consiste en la declaracién de “uso publico restringido® por razones de
interés publico. Es una facultad del Poder Ejecutivo que se puede
ejercer cuando sea necesana para abastecer al mercado en condiciones
aceptables de cantidad y precio. Rige por un plazo maximo de dos
afos, prorrogables, sobre la base de una "compensacién equitativa® para
el propietario (Articulo 28).

La declaracién de "uso publico restringido® es un recurso extremo,
desde que es aplicable Unicamente para asegurar una “adecuada

7 "No lesiona el derecho de propiedad sobre un cultivar, quien reserva y siembre para
su propio uso.” (Articulo 27). También es explicita la legislacién espafiola: “no se
entenderan vulnerados los derechos de obtentor por la utilizacién que haga el
agricultor en su propia explotacién de semillas u otro material vegetal por él-
producido”. Ley 12/1975 de Proteccién de las Obtenciones Vegetales, Articulo V.

*  "La propiedad sobre un cultivar no impide que otras personas puedan utilizar a éste
para la creacién de un nuevo cultivar, el cual podré ser inscrito a nombre de su
creador sin el consentimiento del propietario de la creacién fitogenética que se utilizé
para obtenerio, siempre y cuando esta Glitima no deba ser utilizadas en forma
permanente para producir al nuevo”. (Articulo 25).
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suplencia en el pals del producto obtenible de su cultivo" ® nunca ha
sido puesta en vigor hasta la fecha. Los derechos de obtentor tienen los
atributos de la propiedad personal; pueden transferirse por cesién o
venta, para lo cual debe inscribirse esa transferencia en el Registro
Nacional de la Propiedad de Cultivares (Articulo 23).

Las variedades elegibles para ser protegidas con derechos de

propiedad deben ser (Articulo 20):

Distinguibles *° de otras conocidas a la fecha de presentacién de la
solicitud. Para ello, el obtentor debe presentar en caracter de
declaracién jurada una descripcién pormenorizada de su variedad
inédita, "' al tiempo que se requiere su comparacion con el cultivar
més parecido.

10

Es decir que el Estado deberia constatar problemas en la produccién de trigo para
declarar a un cultivar de esa especie de uso publico restringido. La legislacién no
apunta al cultivar, sino al producto final obtenido del cultivo y, por lo tanto, no es
util a efectos de promover una rapida y generalizada difusién de nuevas variedades
que, por alguna maniobra, se vean demoradas. Se da el caso de algunas firmas
obtentoras de soyas que intentan abastecer el mercado con exclusividad, sin otorgar
licencias de multiplicacién; esas variedades tienen una demanda insatisfecha que
incentiva las ventas de semillas fuera de los circuitos legales. Otros paises tienen
una legislacién que contempla licencias obligatorias para la produccién y
comercializacién, que pueden ser solicitadas por cualquier agente capacitado si la
autoridad de aplicacién determina que son necesarias para asegurar un adecuado
abastecimiento de material de multiplicacién del cultivar protegido con el fin de
salvaguardar el interés publico. Estas licencias obligatorias confieren al titular un
derecho no exclusivo para producir y comercializar material de reproduccién del
cultivar. Cuando las partes no llegan privadamente a un acuerdo sobre las regalias
a aplicar, éstas son fijadas por la autoridad de aplicacién.

La "altura” o “mérito” inventivo y la "utilidad” o “aplicacién industrial® de los sistemas
de patentes son aquf reemplazados por la distinguibilidad.

Los formularios para la descripcién son similares a los utilizados por la Plant Variety
Protection Office de EE.UU. y las Guias para la Conduccién de Pruebas para la
Distincién, Homogeneidad y Estabilidad provistas por la UPOV.

La autoridad de aplicacién de la Ley, por su parte, utiliza una estrategia de
diferenciacién mediante un sencillo programa de computacién que permite comparar
las descripciones presentadas con los demés cultivares inscritos. La verificacién en
el campo de las caracteristicas del cultivar no se realiza rutinariamente; sin embargo,
es una atribucién de la autoridad de aplicacién cuando se considera necesario
(Articulo 21).
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ii. Homogéneas, en el sentido de que las variaciones sean descriptibles,
predecibles y comercialmente aceptables.

ii. Estables, por medio de generaciones sucesivas. La autoridad de

aplicacién exige que se declare la fecha de comprobaciéon de

estabilidad. Se requiere, ademas, que se descrlba el método para el
mantenimiento de la pureza varietal.

Un requisito adicional de elegibilidad es que el cultivar no haya sido
previamente vendido u ofrecido en venta (novedad) (Articulo 21).

La legislacién argentina no prevé excepciones de géneros o especies
para otorgar proteccion. Los cultivares hibridos tampoco estan
expresamente exceptuados; sin embargo, se expresé la voluntad de
excluidos en la Exposicién de Motivos de presentacion de la Ley, y asf
qued6 normado en el Decreto Reglamentario para el Hibrido "Inestable”
(reproducido sexualmente), en tanto que es aceptado el hibrido "estable”
(reproducido vegetativamente). *°

La ley contempla la obligacion del obtentor de mantener muestras
vivas del cultivar protegido (depdsito de muestras) durante la vigencia del
titulo, a disposicion de la autoridad de aplicacion. ™

Se establece un plazo de duracién de la proteccién de veinte afos
para vides, arboles forestales y frutales y ornamentales y sus portainjertos

B La decisién de excluir a los hibridos proviene mas de considerar innecesaria su
proteccién, dada su naturaleza de inapropiable por los agricultores y de dificilmente
apropiable por terceros semilleristas, que de su inestabilidad reproductiva debido a
su carécter hibrido.

“  La legislacién de otros paises, entre ellos EE.UU., obliga al obtentor a entregar
muestras vivas, que la autoridad de aplicacién se encarga de mantener en
colecciones. El costo del mantenimiento de los depdsitos es alto; por ello la
legislacién argentina ha establecido que esa obligacién recaiga en el obtentor. Tiene
el riesgo implicito de que, en caso de controversia, pueda dudarse de la autenticidad
de la muestra viva.
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y de quince afos para los demas géneros y especies 8 EI lapso de
proteccién no es prorrogable por el depésito de marcas. '

El solicitante de un titulo de propiedad debe ser su creador o su
representante legalmente autorizado en la Argentina (Articulo 26). Los
titulos de propiedad se otorgan a los cultivares extranjeros bajo un
régimen de reciprocidad, es decir, siempre que el pals donde fue
originado reconozca similar derecho a cultivares argentinos.'’ La vigencia
de la propiedad, en el caso de cultivares extranjeros, tiene como lapso
maximo el que reste para la extincion de ese derecho en el pais de
origen.

RECURSOS DEL OBTENTOR DE UNA VARIEDAD DE PLANTA FRENTE
A LA LESION DE SUS DERECHOS EN LA ARGENTINA™

La Ley prevé, entre otras' sanciones por multa a quien identifique
o venda (con la denominacion correcta o con otra) semilla de cultivares
protegidos cuya multiplicacion y comercializacion no hubiera sido
autorizada por el propietario (Arnt. 37).

*  Seria necesario un enfoque mas detallado, especie por especie, que tenga en cuenta
los plazos de utilizacién comercial y de obsolescencia de los cultivares.

1

La Ley 22.362 de Marcas o Designaciones (1981) permite registrar —para distinguir
productos y servicios— palabras, objetos y signos de distintos tipo. Las marcas
pueden ser aplicadas a los productos de la tierra y a los productos agricolas. No
son consideradas marcas y no son registrables los nombres, palabras o signos que
sean la designacién necesaria o habitual del producto. El nombre del cultivar es
indispensable en el comercio de semillas, con el fin de permitir al comprador elegir
la variedad deseada, designandola inequivocamente; estd destinado a ser su
nombre genérico. Cuando el plazo de vigencia del derecho de propiedad del
cultivar haya finalizado, y éste pase a ser de uso publico, ningin otro derecho, tal
como una marca, puede obstaculizar su libre utilizacién.

E! régimen de reciprocidad deber& cambiarse por otro de trato nacional si la
Argentina opta por integrar el Convenio de la UPOV.

" Ppara la redaccién de este punto se recurri6 a la interpretacién juridica del Dr. Carlos
M. Gallari.

"  Otras sanciones previstas son: apercibimiento, envio a consumo, decomiso,
destruccién y suspensién transitoria o definitiva del Registro.
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La verificacion de esta infraccién es realizada por los inspectores
oficiales del Serviclo Nacional de Semillas en sus rutinas de control de
establecimientos semilleros y comercios de semillas. Sin embargo, las
acciones por tales derechos corren por cuenta de sus depositarios.

Frente a la evidencia de lesion a sus derechos, el propietario puede
intentar llegar a un arreglo de partes; si esto no fuera posible debera
recurrir a la Justicia. El fuero que corresponde es la Justicia Ordinaria;
la jurisdiccién, en todos los casos, es la del sujeto demandado, salvo que
haya sido previamente pactada una prérroga de jurisdiccion.

No existe todavia ningtn caso jurisprudencial por aplicacién de la Ley
de Semillas entre un propietario y los usuarios. Existe algin antecedente
de infraccibn administrativa al comprobarse, de oficio, la falta de
obtencion de autorizacién del obtentor para multiplicar semilla de
cultivares protegidos. La primera denuncia por instancia privada se
produjo en el mes de mayo de 1990, dieciocho afios después de la
entrada en vigencia de estos derechos.

Esta Ley no establece sanciones penales; en consecuencia cualquier
configuracion delictual se remite al Cédigo Penal como figura inespecifica.
Las acciones antijuridicas y culpables quedan sujetas a instancia privada.
Tampoco provee unos procedimientos civiles o comerciales propios por
cuenta del propietario.® Por lo tanto, las medidas cautelares o
defensivas son viables s6lo por la via juridica ordinaria, lo cual presenta
enormes dificultades.

Un rasgo particular de esta Ley, a diferencia de otras y de la
estadounidénse en particular, es que invierte Ia iniciativa legal desde que
impone al usuario el caracter de lesionador -si no ha pedido
autorizacién— aunque el obtentor no haya actuado o ejercido defensa
alguna de su derecho. En la ley argentina, la lesién no esta calificada,
razén por la cual corresponde remitirse al Codigo Civil, que establece
que esa lesion se resarce por varias vias.

® S lo hace la Ley de Designaciones y Marcas: embargos, exigibilidad de caucién,
secuestro de muestras, obligacién del usuario de declarar a quién compré o a quién
vendié, o de exhibir facturas y comprobantes comerciales bajo diversas penalidades
en caso de no hacerlo, etc.
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La primera forma prevista por el Art. 1083 del Cédigo Civil es el
resarcimiento en especie; aplicado a este caso, consiste en la destruccion
de la cosa. Si ello no fuera posible —porque la mercaderfa ya se
comercializo— aparece el resarcimiento sustitutivo, por via de
indemnizacion: el dafio emergente ser4, en primer lugar, el valor de la
mercaderfa en sf misma, ya que para quien ejerce un monopolio la
existencia de otra mercaderfa en competencia le afecta por la ocupacion
del mercado propio.

Las dos instancias hasta aqul apuntadas corresponden al caso del
obtentor que no otorga autorizacién. Respecto de quien sf autoriza, o
quiere hacerlo aun después de que el usuario actué en infraccion, el
resarcimiento es el valor de la regalla mas sus intereses. En todos los
casos, con o sin autorizacién, se indemniza ademas el dafio moral, si lo
hublere y se probare.

EL IMPACTO DE LA LEY DE SEMILLAS Y DE LAS CREACIONES
FITOGENETICAS

El andlisis del nimero de cultivares protegidos, y la naturaleza y el
origen de las instituciones que los han desarrollado, permite inferir la
conducta de las empresas en relacion a la proteccién y, por consiguiente,
realizar una primera evaluacion del impacto de la Ley. El namero total
de cultivares protegidos hasta 1989 es de 259; el mayor numero
corresponde al trigo pan (68 titulos) y a la soya (58 titulos); les sigue la
alfalfa (15 tftulos) y la patata (14 titulos) (Ver Cuadro 1).

Los titulos nacionales (76%) superan ampliamente a los extranjeros,
con 18% de tftulos de obtentores de EE.UU., 4% de Holanda, dos titulos
de origen francés y uno chileno.



CUADRO 1
NUMERO DE CULTIVARES CON TITULO DE PROPIEDAD
SEGUN LA LEY 20.247 POR TIPO DE CULTIVO Y ESPECIE
HASTA 1989 ‘

TIPO DE CULTIVO # CULTIVARES PROTEGIDOS

CEREALES

-
-
w

Arroz

Avena

Cebada cervecera
Cebada forrajera
Centeno

Malz

Mijo

Trigo fideos

Trigo pan
Triticale

“Bo«Zrsoow~

w
©

FORRAJERAS

-

WNN==2NN—=H =

Alfalfa

Avena strigosa
Cebadillas
Falaris
Festucas
Lotus

Nabo
Paspalum
Raigrases
Sorgo forrajero
Tréboles
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CUADRO 1 (Cont.)

Tipo de cultivo

# cultivares protegidos

OLEAGINOSAS

Céartamo
Girasol
Lino
Mani
Soya

HORTALIZAS

Arveja
Cebolla
Melbn
Patata
Poroto
Tomate

CULTIVOS
INDUSTRIALES

Algodén
Tabaco

74

S=-n=n

- -
- o=t

Fuente: Elaboracion propia con datos de la SAGyP
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El conjunto de los cereales se compone totalmente de cuitivares de
origen nacional, en tanto casi la mitad de las oleaginosas son de origen
extranjero; entre ellos, 55% de los cultivares de soya proviene de EE.UU.,
mientras que 100% de las variedades de lino son nacionales. Entre las
plantas forrajeras existe poco més de 40% de titulos extranjeros, 60% de
los cultivares de alfalfa son de origen estadounidense. Entre las especies
de hortalizas, sélo 33% de los cultivares son importados; la mayor
frecuencia corresponde a las variedades de patata, que en 60% provienen
de Holanda.

El caso de una gran afluencia de cultivares extranjeros es frecuente
en cultivos nuevos, como la soya en la Argentina, o cuando se segmenta
el mercado de una especie, como el caso de la aparicién de las alfalfas
sin reposo invernal en el viejo mercado argentino de alfalfas pampeanas.
Durante los primeros tiempos predominan las introducciones extranjeras,
hasta que los obtentores locales generan sus propios productos en
programas locales de crianza.

La proporcién de cultivares extranjeros en el Registro de la Propiedad
no debe confundirse con su efectiva difusién en el cultivo. Se carece de
datos sobre ventas de semillas por cultivar, pero en términos generales
las variedades exitosas en términos de sus ventas de semillas son
bastante menos que las que estan registradas; existen en muchos casos
depésitos de titulos en cultivares que no tienen difusion alguna. Este
ultimo caso es bastante frecuente en los organismos publicos que crean
variedades.

Cuando se examina el tipo y origen de las empresas depositarias
de los titulos (Ver Cuadro 2), se advierte que casi 70% pertenece a
obtentores nacionales y que 40% son propiedad de instituciones oficiales.

Las empresas extranjeras, que se han separado en *filiales de
transnacionales” y en “sucursales de firmas no transnacionalizadas”, son
depositarias de s6lo 16% de los titulos, pero mas de la mitad de los
mismos son titulos argentinos, es decir cultivares creados localmente en
programas de lyD.

El Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria (INTA) es el usuario
mas frecuente de los derechos de propiedad y para un nimero més
variado de especies que cualquier otra firma obtentora. Posee 40% de
los titulos en una gama de 22 especies, sobre un total de 37 especies
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NUMERO DE CULTIVARES NACIONALES Y EXTRANJEROS CON
TITULO DE PROPIEDAD EN LA ARGENTINA HASTA 1989
INCLUSIVE, SEGUN LA NATURALEZA DE LA EMPRESA

CUADRO 2

OBTENTORA

Naturaleza y
nacionalidad de la
empresa obtentora

NUmero de cultivares

con titulo de
propiedad

Argentino

Extranjero

tentor
_Nacionales

Instituciones
publicas

Privados con
genética propia
Privados con
licencia de
empresa extranjera

Obtentores

Extranjeros

Empresas filiales
transnacionales

Empresas no trans-
nacionalizadas

Fuente: Eaboracién propia con datos de la SAGyP.

103

70

19

17
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protegidas. Le siguen las empresas nacionales con genética local, con
27% de los titulos. Las empresas extranjeras han introducido cultivares
de ese origen a la Argentina mediante licencias a firmas locales en una
proporcién que representa 17% de los titulos; se trata en su mayorfa de
cultivares de soya. Como ya se sefald, la soya es un cultivo
relativamente nuevo en Argentina, con una genética local de muy reciente
fecha. La tendencia que se verifica actualmente es hacia un mayor peso
de los cultivares creados localmente por intensos y muy buenos
programas de crianza en esta especie.

Un hecho destacado es que las filiales de transnacionales introducen
tantos cultivares del exterior como los que desarrollan en la Argentina, lo
cual de algan modo demuestra el enorme peso que tiene la investigacién
adaptativa a nivel local en la creacién de variedades. Este simple hecho,
la ventaja competitiva que presenta el fitomejoramiento realizado
localmente, al menos en las especies mayores, desestima algunas
prevenciones que se tienen frente a los derechos del obtentor en el
sentido de que promoverfan la extranjerizacion de la industria de semillas.

En realidad, la extranjerizacién de la industria viene de la mano de
los hibridos, preferidos por las empresas extranjeras; de ese modo se
muestran las ventajas competitivas de la investigacion internacional. El
mercado de hibridos es el favorito de las empresas extranjeras, porque
es el de mas alta rentabilidad.

Por otra parte, la penetracién de ese mercado tan competitivo exige
muy grandes esfuerzos de mercadeo y una organizacion empresarial de
un nivel mas frecuente en las empresas extranjeras que en las
nacionales.

Algunos analistas estiman que en las decisiones de compra de un
hibrido determinado pesa 80% el esfuerzo de mercadeo y sélo 20%
responde a criterios puramente técnicos. Asl es que las empresas gastan
una proporcién en mercadeo semejante a la proporcion que les consume
la lyD.

La internacionalizacién de la investigacion podria favorecer y otorgar
competitividad a unas empresas de hibridos respecto de otras debido al
acceso mas facil a diversas fuentes de germoplasma y de materiales
publicos de las instituciones de varios palses. Ademds, en una
metodologla de obtencion de férmulas hibridas que selecciona al azar
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combinaciones exitosas de lineas parentales, opera la ley de los grandes
numeros; los grandes programas de lyD en muchas localidades amplian
el tamafio de la "caja negra", en la cual se buscan combinaciones
favorables (Gutiérrez 1985).

Por su parte, el incentivo para producir variedades de polinizacién
libre no es grande, ni aun en presencia de proteccién. Siempre esta
presente la "erosion" continua a la apropiacién privada de la renta
tecnolégica que produce la propia semilla que prepara para sf el
agricuttor.

En la Argentina las empresas lideres extranjeras concentran mas de
80% del mercado de semillas hibridas, en tanto los obtentores nacionales
prevalecen en el mercado de autbgamas.

Un hecho destacado en relacién a la conducta de proteccién de las
empresas son las recientes solicitudes de titulo de propiedad para las
lineas parentales de los hibridos. Esta conducta puede tener varias
explicaciones. Parece ser una politica de las casas matrices, dado que
también en EE.UU. ellas protegen las lineas, ya sea con certificados del
PVPA o mediante patentes (USDA).

Una nueva tecriologfa, el uso de método del RFLP,?' permite la
identificacion genética de las variedades con una gran precisién, lo cual
proporciona una gran nitidez a la delimitacién del bien protegido y provee
una notable seguridad juridica.

Estas nuevas tecnologfas de identificacién concurren a fortalecer los
examenes técnicos y la documentacién que apoya las solicitudes de
titulos de propiedad y han desencadenado conductas de proteccion hacia
el material parental de los hibridos, que antes era preservado sélo
mediante un intenso secreto.

2 RFLP son las siglas para designar la Tecnologia del Polimorfismo de Longitud de

los Fragmentos de Restriccién (Restriction Fragment Length Polymorphism) que utiliza
enzimas que cortan la cadena de ADN en ciertos puntos. Se producen asi
fragmentos de distinto tamafio de una manera Gnica para cada genotipo. El
“revelado” de los fragmentos se realiza mediante sondas radioactivas de ADN
complementario que se “fotografia” en una placa radiogréfica y dan una especie de
“impresién digital® o mapa genético que permite la identidad del organismo en
cuestién.
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REFLEXIONES FINALES: LOS TEMAS DE IMPORTANCIA FUTURA

La amplicacién de la base econémica para realizar lyD en genética
vegetal

El primer efecto que ha tenido la legislacién analizada y que merece
una reflexion, es que ha servido para la informacién y educacién de los
agentes econdmicos involucrados con la actividad semillera, y para crear
una cultura de respeto a la propiedad intelectual en esta area. Instaurar
el respeto a los derechos de obtentor y lograr concientizacion en la
sociedad no son objetivos faciles de alcanzar.

Las semillas han tenido siempre el caracter de bienes publicos; a
excepcion de los hibridos, en los cuales la apropiabilidad por terceros
esta dificultada por el sistema reproductivo, la produccién de semillas de
las variedades de polinizacion libre suele estar regulada sélo por la
aptitud técnica para producir semilla. La historia de la agricultura no
registraba hasta hace pocos afios el habito de reconocer pecuniariamente
el uso de tecnologfas de naturaleza genética.

El reconocimiento de un derecho semejante y su instalacion como
cultura en la sociedad es de enorme importancia. Se reflejar,
necesariamente, en la ampliacion de la base econdmica para las
inversiones en lyD. En la Argentina, el sector acopiador de granos, por
ejemplo, que operaba comercializando al menos 50% del mercado de
semillas de trigo y soya, sin que ninguna retribucién volviera al obtentor,
actualmente ve recortadas sus operaciones si no identifica debidamente
la mercaderia y no paga las regallas correspondientes.

Por otra parte, estas retribuciones via regallas no sélo aportan
mayores recursos para los programas de mejora genética ya existentes,
sino que se convierten en un estimulo para la instalacion de nuevos
programas. Debe advertirse que el nimero de casas semilleras privadas
de cultivos de plantas autbgamas habla disminuido significativamente en
la Argentina; mientras que en la década de los sesenta habfa no menos
de diez emprendimientos privados en mejoramiento de cereales de
invierno, en la actualidad quedan apenas dos firmas, que operan s6lo con
trigo, pues han dejado de lado a las demas especies.
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Entre los obtentores, por otra parte, tampoco se verificé desde un
principio una conducta coherente para hacer valer sus derechos.?
Aguardaron pasivamente que la Ley actuara por sl y no organizaron
acciones mancomunadas en defensa de sus derechos.

Actualmente, si bien todavia falta profundidad en la cultura legal del
universo de aplicacion de la Ley y los criaderos de semillas han
demostrado no tener muchos conocimientos de su mecanica ni de sus
pautas Interpretativas, han tomado ya la decisibn de organizar
privadamente la gestion de las licencias y la defensa de sus derechos por
medio de una Asociacién Argentina de Proteccién a las Obtenciones
Vegetales (AARPOV). En otros palses, entre ellos Francia, existen
entidades similares. _

Los obtentores de trigo, actuando de manera organizada han logrado
que la autoridad de aplicacion intensificara las inspecciones de comercio
y modificara en forma sustancial las técnicas de comprobacién de
infracciones. En 1989 se detectaron cerca de trescientos responsables
de 2.5 millones de bolsas de semilla de trigo no autorizadas por los
propietarios, que cancelaron en conjunto las regalfas impagas.

A pesar de la natural resistencia a realizar erogaciones por el uso de
una tecnologla que histéricamente habla sido gratuita, mediante la
aplicacién de una buena estrategia comercial y juridica, la receptividad
de los deudores para cancelar sus deudas es alta. Los reclamos se
centran en el rechazo a la injusticia distributiva, consistente en exigir a
unos agentes el pago en tanto otros pasan inadvertidos, lo cual impone

2 Es curioso un hecho ocurrido apenas sancionada la Ley en 1973 y referido por
algunos obtentores en el sentido de que, ain no existiendo Decreto Reglamentario,
debido a la publicidad y a un evidente consenso acerca de la legitimidad de estos
derechos, hubo una adhesién espontanea y voluntaria a reconocer las regalias a los
Criaderos de Trigo. Asi ocurrié en la cosecha 1973/74; ese reconocimeinto baj6é a
la mitad de los adherentes espontaneos en 1974/75, a sélo 10% en 1975/76,y a
ninguno en la siguiente campafa. Esto pone en evidencia una buena disposicién
individual privada de los usuarios, mal encaminada por la ausencia de efectivas
acciones de control, tanto de los mismos obtentores como del organismo de
aplicacién en relacién al comercio.

B La "Caisse de Gestion des Licenses Vegetales" fundada en 1947 maneja mas de
1700 variedades en cerca de 9000 contratos de licencias de unas 6000 empresas
francesas y 250 extranjeras, de las cuales 116 son obtentores franceses y 80 son
extranjeros, en 30 variedades.
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una situacion de competencia desleal en el mercado. Este hecho puede
remediarse con un efectivo control de comercios por la autoridad de
aplicacion, en ejercicio de su poder de policia.

Sin duda, el ejercicio de los derechos de propiedad sobre las
creaciones fitogenéticas y su instalacion, como cultura, en el ambito
agropecuario, van a marcar una nueva etapa de crecimiento tecnolégico
en la agricultura argentina.

Supuestos efectos negativos de este tipo de legislacion: precios de
las semillas, extranjerizaciéon de la industria

El segundo hecho destacado es la confirmacién de que, antes de
la promulgacion de los derechos de obtentor, suelen surgir temores a
veces exagerados sobre los potenciales efectos negativos de estos
cuerpos ]ur{dlcos. Estas prevenciones se dirigen, sobre todo, hacia los
aumentos i ‘justiﬁcados del precio de los alimentos derivados de la
proteccién.®* Sin embargo, si se produjera una presion muy alta sobre
los precios, por efecto de la falta de competencia, y en tanto los
agricultores puedan hacer su propia semilla al menos sobre los cultivos
mayores (cereales y oleagmosas) no parecen posibles alzas injustificadas
por efecto de la proteccién.®

Otra prevencién que suelen despertar los derechos del obtentor son
los temores a una excesiva extranjerizacion de la industria de semillas.
La experiencia de la Argentina muestra, en relacion a la conducta de los
obtentores frente a la proteccién, que las empresas y las instituciones
publicas siguen su ritmo de creacion varietal y/o introducciones desde
el extranjero a medida que la propia l6gica de la investigacion a nivel

¥ La exclusién de cinco hortalizas del PVPA, posteriormente incorporadas por una
enmienda en 1980, se produjo por ese motivo.

¥  Someramente, el precio de una semilla se forma con cuatro componentes: a) los
costos directos; b) los costos indirectos; c) el retorno sobre los costos totales; y d)
numerosos factores del mercado, entre los cuales se encuentran las alfermativas
disponibles para el usuario. La principal altemativa disponible es la propia semilla
que el agricultor puede lograr. Cualquier presién muy alta sobre los precios volcaria
a los usuarios a elegir esa alternativa, lo cual no ocurre en el caso de los hibridos
(o bien sucede en mucha menor medida y en condiciones de marginalidad del
cultivo). Las variedades de polinizacién libre, aun protegidas, tienen una regulacién
"natural” de los precios de las semillas.
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local y el consecuente registro de culitivares nacionales prevalece, aun en
las empresas de origen extranjero. Algunas empresas extranjeras que
realizan tareas de lyD o de introduccién de cultivares de polinizacion
libre, como es el caso en alfalfa y soya, han manifestado que no
incursionarian en esos mercados en ausencia de proteccion; el pals se
ve asl privado de una gama amplia de productos, y las instituciones
publicas deben cargar con todo el esfuerzo de lyD.

Cuando se enfoca la metodologila genética para obtener nuevas
variedades en relacion a su capacidad de realizacién de la renta
tecnoldgica, la creacion de hibridos supera a cualquier otra estrategia en
ese sentido. La via hibrida tiene una proteccién natural contra las
apropiaciones por terceros y es la favorita de las empresas extranjeras.
Como ya se sefiald, es en el mercado de los hibridos déonde mas se
comprueba la extranjerizacion de la industria. Esta legislacion, de por sf,
no puede relacionarse negativamente con aspectos que son inherentes
al mercado de semillas, con independencia de que exista o no
proteccion.

El papel del sector publico en un contexto de proteccién

Un tercer aspecto de reflexién que surge de la experiencia argentina
en este tema es el papel del sector publico y la modernizacion del
Estado. Este tema cubre dos aspectos; por una parte, la estructura y
funciones de la autoridad de aplicacién y, por la otra, las redefiniciones
necesarias a nivel de los organismos publicos de lyD que desarrollan
variedades.

Es necesario contar con una autoridad de aplicacién idénea para
hacer cumplir la ley. De otra manera, los beneficios implicitos en esos
cuerpos legales nunca llegan a realizarse. Un pais que escoja promulgar
derechos de obtentor, debe hacerlo sobre un sistema ordenado y
controlado de semillas. En cierto modo, esta falencia se observa en el
caso argentino por la crisis y deterioro del sector publico.

La precariedad funcional del Servicio Nacional de Semillas, la pérdida
de su capacidad técnica y la inoperatividad derivada, conduce al
incumplimiento de las normas, a la facilidad para infringir el derecho de
los obtentores y a los fraudes a los usuarios. Se advierte que, si bien
son los obtentores depositarios de los titulos quienes deben organizar la
defensa de sus derechos, se requiere que las autoridades ejerzan su
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poder de policla y lleven a cabo un buen control del comercio de
semillas que permita verificar correctamente las infracciones. Esa
necesidad excede a los requerimientos de los obtentores y debe formar
parte de la legislacion semillera, para proteccion de los usuarios en un
mercado en el cual los fraudes y la circulacion de productos no
autorizados es bastante frecuente.

Algunos usuarios manifiestan no ser contrarios a la propiedad
intelectual y explican que rechazan la injusticia distributiva que se les
impone a quienes comercian dentro de los circuitos legales, frente a
quienes, por falta de control, pueden eludir los pagos al operar en el
mercado en "bolsa blanca" o sea semilla de circulacién no autorizada.
La organizacion de los obtentores y el apoyo de las entidades semilleras
a los servicios oficiales de control es imprescindible en los palses en los
cuales el Estado debe restringir su déficit y no puede sustentar tareas
que, por su contenido técnico y funcién social, son perfectamente
delegables en las organizaciones profesionales, empresarias y gremiales.

En la Argentina, el sector semillero siempre manifest6 su contrariedad
por el exceso de regulaciones formales que venfan aplicandose desde la
vieja legislacion de semillas de la década del 30. Actuaimente, la
profundidad de la crisis del Estado virtualmente desarmé al Servicio
Nacional de Semilias, en tanto el clima politico del pafs es mas que
nunca proclive a los procesos de desregulacion, descentralizaciéon y
privatizacion; y las autoridades politicas han mostrado su disposicion de
trasladar al sector privado todas las funciones de la autoridad de
aplicacién de la ley que la misma ley permita. Es un verdadero desafio
para el sector privado mostrar su madurez y organizar con toda libertad
y creatividad un sistema de semillas acorde con las necesidades de un
pals moderno.

En cuanto al papel que desempeiian los cultivares de las instituciones
oficiales a la luz de la proteccién, se advierte una evolucién semejante
a la de otros palses en relacion a las variedades creadas en el ambito de
instituciones publicas. Durante un tiempo, los cultivares creados en el
ambito publico que no son protegidos pueden neutralizar el efecto de las
leyes de proteccion sobre el mercado de las semillas. Sin embargo,
esos cultivares rapidamente se convierten en una fuente de competencia
desleal para los obtentores privados, sin beneficio alguno para ios
usuarios finales, porque los multiplicadores se apropian de la diferencia
equivalente a las regallas no pagadas, sin transferila a los agricultores
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usuarios. Las instituciones publicas, entonces, son instadas a proteger
sus cultivares y a hacer uso de ese derecho, 0 a no colocar mas
productos terminados en el mercado.

Sin embargo, existen muchas evidencias de los beneficios que
conllevan las variedades desarrolladas en el ambito publico. En
publicaciones anteriores (Gutiérrez 1984a) se ha sefialado, al menos para
la Argentina y para los principales cultivos, que la mejora genética
desarrollada en el &mbito publico significa un reaseguro muy importante
para la agricultura de un pals. Esas variedades, creadas con criterios
cientfficos de busqueda de productos esencialmente diferentes, al
profundizar en fuentes de variabilidad genética que los obtentores
privados suelen no explorar por lo trabajoso o lento.que resulta obtener
resultados, con resistencia genética a las plagas mas que con adaptacién
a los productos fitosanitarios, ofrecen unos beneficios para la sociedad
que no pueden dejarse de lado si el sector publico se retira y no coloca
mas variedades en el mercado. Por otra parte, la investigacion
fitotécnica fundamental exige y conduce necesariamente a la creacion
fitogenética.

Otros autores (Joly 1988; Katz y Bercovich 1988) han sefialado el
sesgo que pueden tomar determinadas trayectorias tecnolégicas
impulsadas por estrategias de los agentes, o bien el riesgo de
agotamiento en las posibilidades de una técnica y su perfeccionamiento.
Existen signos, inclusive, de que la tecnologfa actual muestra sefales de
saturacion; se marca el final del ciclo de vida de la fitotécnica del
presente. Al menos, si no estan agotadas las posibilidades de seleccién,
se verifica un fendmeno de costos crecientes por el aumento exponencial
de los gastos de lyD. En esa situacién, la busqueda de alternativas
tecnolégicas, que en generai derivan de innovaciones mayores, tiene mas
probabilidades de ocurrencia en el ambito publico.

Inglaterra y Francia han ofrecido buenos ejemplos en ese sentido. Al principio,
cuando se instituyeron leyes de proteccién en la década de los afos sesenta, los
cultivares pablicos no solicitaban regalias para su multiplicacién y fueron
denunciados por los gremios de semilleristas por competencia desleal. Ante la
fuerte presién social y la opcién de tener que retirar del mercado variedades que se
consideraban necesarias por otras razones —patrén varietal, diversificaciéon de oferta,
etc.—, las instituciones publicas prefirieron protegerlas y cobrar regalias acordes con
el sector privado, que fueron a reforzar los presupuestos de los programas de
breeding.
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Admitida la necesidad de investigacion y desarrollo en las
instituciones publicas, y por consiguiente la existencia de cultivares alll
obtenidos, en un contexto nacional de proteccién, deben producirse y
comercializarse en igualdad de condiciones con los privados. De otro
modo, una situacién de mercado que pueda dar lugar a imputaciones de
competencia desleal puede ilegar a objetar hasta la actividad misma de
los organismos de ciencia y técnica que realizan fitomejoramiento.

En la Argentina, el Instituto Nacional de Tecnologla Agropecuaria
(INTA) es el agente mas importante en cuanto al nimero y diversidad de
obtenciones protegidas con titulos de propiedad, pero histéricamente no
hizo uso de esos derechos. Recién en la actualidad, en raz6n de
convenios que la entidad celebra con instituciones privadas para la
produccién y comercializaciéon de sus cultivares y por la creciente
necesidad de utilizar cada vez en mayor medida recursos genuinamente
generados, esta organizando el cobro de regalias.

La necesidad de introducir modificaciones a la Ley

Es interesante también destacar hacia dénde deberfan dirigirse
cambios eventuales a esta Ley en la Argentina. Ella ain no ha
demostrado sus virtudes o sus defectos mediante su funcionamiento en
el ambito de la justicia, de manera que proponer cambios profundos en
la legislacion serfa apresurado. Sin embargo, son recomendables algunas
modificaciones para estandarizarla con las disposiciones legales de los
palses signatarios de la UPOV, con miras a adherir a ese convenio. No
parece tener mucha légica promulgar derechos de obtentor y no prever
formar parte de la Convencién.

Una prevencion inicial pudo haber sido el temor a una intensa
extranjerizacién del elenco de variedades por accién de la afluencia de
cultivares extranjeros al amparo de la proteccion. Sin embargo, se ha
visto que ese fenébmeno no ocurrié en una dimension que haya sido
perjudicial en el mercado. Cambiar el principio de reciprocidad de la Ley
por el de trato nacional, acorde con la UPOV, puede traer beneficios
adicionales para la agricultura. Uno de los sectores beneficiados serfa,
sin duda, el fruti-horticola. Es bien conocida la reticencia de los viveristas
extranjeros a vender siquiera material de plantacion necesario para
actualizar y diversificar los cultivos, debido a la debilidad aparente de una
legislacién no legitimada por convenios internacionales.
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La estandarizacién de la Ley va a requerir, ademas, ampliar los
plazos de proteccién y establecerlos de acuerdo con criterios que tengan
en consideracion los plazos de utilizacion de las variedades, que son
distintos en cada especie.

La legislacién de protecciéon desde una perspectiva de desarrolio
nacional

Por dltimo, la experiencia mas aleccionadora de esta Ley es la
claridad con la que muestra los beneficios o los perjuicios que puede
causar, desde una perspectiva de desarrollo nacional, la legislacion de
propiedad industrial.

Promulgar derechos de obtentor no es una receta que puedan tomar
acriticamente los palses en desarrollo, suponiendo que con ello
acrecentaran el nivel de inversiones en lyD para nuevos cultivares de
plantas. Cada pals presenta sus propias condiciones, que deben ser
pesadas a la hora de instituir derechos de propiedad industrial que
impliquen la creacién de monopolios sobre un sector de la economia.
El factor decisivo a tener en cuenta es el grado de desarrollo y madurez
que hayan alcanzado los agentes que puedan convertirse en beneficiarios
de aquélios.

La comprobada inocuidad de esta Ley, en cuanto a los efectos
adversos que pudieron haberse previsto, se debe en el caso de la
Argentina a que en ese pals el desarrollo de las ciencias genéticas, la
mejora de plantas y las capacidades tecnolégicas se hallaban instaladas
bastante antes de su promulgacién (Gutiérrez 1990).

El desarrollo de las capacidades nacionales en mejoramiento genético
y la industria de semillas habfa comenzado a principio del siglo, bajo la
influencia de politicas publicas explicitas que promovieron la actividad
cientffica y de investigacién. La actividad semillera fue también
promovida mediante diversas acciones y una legislacion previa a la
actual, que rigié desde 1936 hasta 1978 y cre6 el marco regulatorio que
ordené la actividad.

En la década de los anos 20 ya se habfa fundado el primer
emprendimiento privado para mejora de plantas, y hacia la década del
50 ya estaban instalados casi todos los establecimientos importantes de
la actualidad. De ese modo, los agentes locales pudieron aprovechar
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una legislacion impuesta a posteriori de haberse consolidado el desarrolio
nacional en materia de fitomejoramiento.

Esta concepcion de la propiedad industrial, fundada en objetivos de
desarrollo nacional, esta abonada por innumerables evidencias empiricas,
alascualessesume&aexpermwnaladaconlagenéucavegaal

en la Argentina.

En este punto conviene examinar una cuestion que actualmente esta
en la agenda de las relaciones exteriores argentinas. Estados Unidos de
América impulsa una reforma del sistema de propiedad industrial en el
ambito del Acuerdo General de Comercio y Tarifas (GATT), al tiempo que
promueve sanciones contra algunos palses a fin de obtener cambios en
sus regimenes de propiedad industrial. Si bien el area de tension es la
patente farmacéutica y el software, puede previsiblemente extenderse a
las patentes para las nuevas tecnologias biol6gicas y los seres vivos.
Las consecuencias para la agricultura de una propiedad industrial "dura”
en e sector, via patentes, son imprevisibles.

La promulgacion de determinados derechos que involucren la
creacion de monopolios privados en un area tradicionalmente ajena a
las patentes, debe ser decision soberana y democritica de los
ciudadanos de un pais en el momento en que, por su estrategia de
industrializacion o desarrollo, ellos asf lo hayan decidido.

Las presiones que los paises desarrollados ejercen actualmente en
respuesta a sus lobbies industriales, deberfan encontrar una opinién
publica y una clase dirigente a nivel nacional advertida sobre como opera
este tipo de legislacion para actuar en términos politicos en ese sentido.
La Ley cuyo funcionamiento y efectos se analizaron en este documento
ofrece un importante testimonio en favor de utilizar la legislacion de
propiedad industrial con un objetivo de desarrolio nacional.
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PROTECCION DE RESULTADOS DE LA BIOTECNOLOGIA
EN VENEZUELA

Francisco Astudillo Gémez'

INTRODUCCION

Las invenciones son el resultado de la concrecién de una idea para
satisfacer una necesidad industrial. Si son basicamente novedosas,
aplicables en la industria y tienen suficiente altura o.nivel inventivo, son
susceptibles de ser protegidas mediante titulos que otorga el Estado,
denominados patentes.

Las patentes confieren a sus titulares el derecho de explotar industrial
y comercialmente, en forma exclusiva, la invencién protegida durante el
lapso previsto en la ley; se les permite, en consecuencia, excluir a
terceros no autorizados de la explotacién correspondiente.

El sistema de patentes, como se le conoce en el orden internacional,
fue concebido para fomentar la produccién de "manufacturas". Deriva, en
cierta forma, de los monopolios de explotacién concedidos en la Edad
Media por voluntad del soberano absoluto, en virtud de su autoridad
proveniente del Derecho Divino o de la fuerza.

Una manufactura es una obra fabricada a mano o con ayuda de
maquinas. Durante muchos afios, el sistema de patentes funcioné como
incentivo de la creatividad para la industria metalmecanica y mas tarde
para la quimica.

Los investigadores de la biologia, inducidos por los principios de la
investigacion fundamental, mediante la formulacién de hipétesis y
correlativos experimentos para obtener un nivel satisfactorio de
explicacion y precision, habian estado separados de un sistema de
proteccion ideado para proteger invenciones inanimadas.

' Consuitor, Venezuela.
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Sin embargo, la investigacion en la biologia comenz6 a generar
conocimientos tales como la manipulacion de microorganismos, los
cuales se aplicaron junto con conocimientos quimicos y fisicos para
mejorar productos y procesos industriales.

De allf que se presentaran muchas patentes en la década de los
setenta en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de
América, para proteger invenciones biologicas. El hito lo marca la
patente concedida en 1980 a Ananda Chakrabarty (General Electric) por
la obtencion de una bacteria del género pseudomonas, capaz de
descomponer el petrleo, utilizable en consecuencia en contaminacion y
derrames petroleros. Esa patente fue concedida después de que la Corte
Suprema de Justicia confirmé por cinco votos contra cuatro la resolucién
previa del Tribunal de Apelaciones, el cual habia revocado la decisién
de la Oficina de Patentes, que habfa negado en aquella instancia la
patente con el argumento de la no patentabilidad de los objetos vivientes.

Otro precedente histérico es la patente que, en 1989, otorgd dicha
Oficina para la proteccion de un ratén al cual, en estado embrionario, le
insertaron entidades genéticas (oncogenes) de otra especie, con lo cual
se obtuvo un ratén con hipersensibilidad a los elementos cancerigenos.

No obstante, la Oficina Europea de Patentes rechazd, en junio de
1990, una solicitud de patente para proteger al mismo ratén, por cuanto
el Tratado de la Patente Europea excluye de manera expresa la
proteccion de plantas o propiedades animales y procesos esencialmente
biolégicos (UNIDO 1990).

Sin embargo, en los foros internacionales el criterio dominante es la
proteccién por via de patente u otro titulo, de todos los resultados de
la biotecnologia (procesos, productos y aplicaciones), asi como una
compatibilizacion de las diferentes legislaciones a los tratados
internacionales sobre la materia, como el Convenio Internacional para la
Proteccion de las Obtenciones Vegetales, suscrito en Paris el 2 de
diciembre de 1961.

Venezuela, como pais en vias de desarrollo, ain tiene una economlia
“preindustrial® (Hiance y Plaserraud 1972), con un sector agricola limitado
al autoabastecimiento y una capacidad cientffica y técnica restringida, con
poca credibilidad para abordar programas de desarrollo industrial.
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Sin embargo, el Estado venezolano hace inversiones cuantiosas en
algunas biotecnologlas, como sucede con el cultivo de tejidos vegetales;
ésa parece ser una opcion clara para paises como el nuestro (Quintero
1987).

Si aceptamos que los resultados de la investigaciéon biotecnolégica
tienen en Venezuela el caracter de invenciones, en coincidencia con la
tendencia mundial, éstas podrian ser protegidas por via de patentes; se
excluirfan, légicamente, aquellos productos expresamente exceptuados
por la ley, como son los alimentos y los medicamentos.

En Venezuela, los derechos sobre las invenciones y otros resultados
del intelecto son considerados por la Constitucion como derechos
econdmicos; gozan de la proteccién por el tiempo y en las condiclones
que las leyes especfficas sefalen. Esta materia es de reserva legal, por
disposicion expresa de la misma Constitucion. En el presente trabajo,
analizaremos el régimen legal venezolano de proteccién a los resultados
del esfuerzo intelectual del hombre frente a las invenciones
biotecnolégicas. Asimismo, analizaremos algunos datos nacionales sobre
patentes de invencién en la biotecnologfa correspondientes a los Ultimos
diez anos.

LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL '

Esta Ley entrd en vigencia en 1955. Unificé en un sélo instrumento
los regimenes de proteccién a las invenciones y a los signos distintivos,
los cuales habfan sido hasta ese momento tratados en forma separada.
Esa Ley, durante su vigencia, ha dado coherencia a la propiedad
industrial; sin embargo, no se adapta a la dindmica actual, por cuanto la
propiedad industrial no es un simple sistema registral, como ha sido
tratado hasta el presente en Venezuela. Un sistema de propiedad
industrial debe ser un acelerador de la creatividad industrial comercial, asf
como una fuente de informacion bibliografica técnica de gran valor.

En virtud de ello, el Ministerio de Fomento ha elaborado un
Anteproyecto de Ley de Propiedad Industrial, con el apoyo de la
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), al cual nos
referiremos luego.
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La Ley de Propiedad Industrial venezolana adopta, en materia de
patentes, el sistema de enunciar lo que puede ser objeto de patente en
su articulo 13, el cual expresa:

Pueden ser objeto de patente:

1. Todo producto nuevo, definido y datil.

2. Toda nueva méquina o herramienta y todo nuevo instrumento 0
aparato de uso industrial o de aplicacién medicinal técnica o
cientffica.

3. Las partes o elementos de mdquinas, mecanismos, aparatos,
accesorios, mediante los cuales se logre mayor economia o
perfeccién en los productos o resultados.

4. Los nuevos procedimientos para la preparacién de materias u
objetos de uso industrial o comercial.

5. Los nuevos procedimientos para la preparacién de productos
quimicos y los nuevos métodos de elaboracién, extraccién y
separacién de sustancias naturales.

6. Las reformas, mejoras o modificaciones introducidas en las cosas
ya conocidas.

7. Todo nuevo modelo o dibujo de uso industrial.

8. Cualquier invenciébn o descubrimiento apto para tener una
aplicacién industrial, y

9. La invencién, mejora o modelo o dibujos industriales que, habiendo

sido patentado en el exterior, no haya sido divulgado, patentado ni
puesto en ejecucién en Venezuela.

El caracter enunciativo de esta lista de objetos patentables, se
consagra en el parrafo Gnico del mismo articulo, el cual sefala:

Pérrafo Unico: La enumeracién contenida en este articulo es
meramente enunciativa y no restrictiva, ya que puede ser objeto
de patente, en general, ei resultado del esfuerzo inventivo del
ingenio humano con las excepciones que esta misma ley
estabiece.

Las citadas excepciones estan contempladas en el articulo 15, el
cual expresa:
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No son patentables:

1. Las bebidas y articulos alimenticios, sean para el hombre o para los
animales; los medicamentos de toda especie; las preparaciones
farmac éuticas medicinales y las preparaciones, reacciones y
combinaciones qulmicas.

2. Los sistemas, combinaciones o planes financieros, especulativos,
comerciales, publicitarios o de simple control o fiscalizacién.

3. El simple uso o aprovechamiento de sustancias o fuerzas naturales,
aun cuando sean de reciente descubrimiento.

4. El nuevo uso de articulos, objetos, sustancias o elementos ya
conocidos o empleados en determinados fines, y los simples
cambios o variaciones en la forma, dimensiones o material de que
estdn formados.

5. Las modalidades de trabajo o secretos de fabricacion.

6. Los inventos simplemente teéricos o especulativos, en los cuales
no se hayan conseguido serialar y demostrar su practicabilidad y su
aplicacién industrial bien definidas.

7. Los inventos contrarios a las leyes nacionales, a la salubridad u
orden publico, a la moral o buenas costumbres, y a la seguridad
del Estado.

8. La yuxtaposicién de elementos ya patentados o que sean del
dominio publico, a no ser que estén unidos de tal suerte que no
puedan funcionar independientemente, perdiendo su funcién
caracter fstica.

9. Los inventos que hayan sido dados a conocer en el pafs por haber
sido publicados o divulgados en obras impresas o en cualquier
otra forma, y los que sean del dominio publico por causa de su
efecucién, venta o publicidad dentro o fuera del pafs, con
anterioridad a la solicitud de la patente.

Las biotecnologfas generan basicamente productos y procedimientos
para la industria de la salud, agroalimentaria, agricultura, quimica y
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energética. De las normas anteriores, se infiere que la mayor parte de
los productos industriales generados para estas industrias no son objeto
de patentamiento en Venezuela. No obstante, si podrfan serlo los nuevos
procedimientos o técnicas para la obtencién de materias u objetos de
uso industrial o comercial, asf como para la preparacién de productos
quimicos. Igualmente, podrian ser objeto de patente de invencion los
nuevos métodos de elaboracion, extraccién y separacion de sustancias
naturales.

En otras palabras, basicamente, mientras no sean considerados
alimentos, productos farmacéuticos o quimicos, en Venezuela serfan
susceptibles de patentamiento los nuevos microorganismos y variedades
vegetales obtenidos por el hombre, asi como las técnicas y procesos
biol6gicos y quimicos para su obtencion (Astudilio 1987).

De esa forma, pueden patentarse nuevos procesos de fermentacién
para la generacion de productos, técnicas de ADN recombinante y fusién
celular, asl como sus productos, siempre que no califiquen como las
excepciones seialadas en la ley.

LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR

Vigente desde 1963, este instrumento legal fue dictado para dar a los
autores de obras literarias, cientfficas y artisticas derechos exclusivos de
reproduccién y representacion de las mismas. El articulo 2 de esa Ley
contempla una larga lista enunciativa de obras susceptibles de ser
protegidas por ésta. No obstante, el derecho de autor no protege el
concepto técnico ni la funcionialidad de las ideas del autor reflejadas en
su obra, como si lo hacen ias patentes de invencion. El derecho que
tiene como autor, s6lo le permite a éste excluir a otras personas de la
reproduccién no autorizada de su obra, como representacion material
de sus ideas.

En otras palabras, el derecho de autor no confiere exclusividad para
explotar industrialmente las ideas contenidas en una obra protegida por
esta via. Al contrario, dichas ideas publicadas, si tuvieran aplicacion
industrial, serfan consideradas desde el punto de vista del derecho de
patentes como del dominio publico, por estar comprendidas en el estado
de la técnica.
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Recordemos que, en principio, toda invencién debe ser novedosa
para poder ser patentada, 0 sea que no debe haber sido divulgada
antes de haberse solicitado la patente. Un ejemplo histérico ilustrativo
de esa situacién es la técnica de la fusién de células para la produccién
de anticuerpos monoclonales, debida en gran parte a las investigaciones
de Kohler y Milstein, quienes propusieron al gobierno britnico patentar
dicha técnica. Al no obtener respuesta, publicaron sus resultados en la
revista Nature el 14 de mayo de 1975; se perdi6 de esa manera, la
oportunidad de patentar un invento considerado como uno de los mas
importantes del decenio 1970-80 (Sasson 1984).

LEY DE EJERCICIO DE LA INGENIERIA, LA ARQUITECTURA Y
PROFESIONES AFINES

Esta Ley de 1958, que regula el ejercicio profesional de los
ingenieros, arquitectos y profesionales afines, prevé derechos de
explotacién exclusiva de resultados obtenidos por ellos.

El articulo 10 enuncia algunos ejemplos de esos resultados. Expresa
que los documentos técnicos tales como proyectos, planos, mapas,
calculos, croquis, minutas, dibujos, informes o escritos son propiedad del
profesional autor de ellos; por consiguiente, ninguna persona natural o
juridica podra hacer uso de ellos sin consentimiento del autor, salvo
estipulacion en contrario.

El articulo 11 reafirma ese derecho al sefialar que cualesquiera de los
documentos técnicos a que se refiere el articulo anterior, para que pueda
ser presentado y tenga algun efecto en cualquier oficina de la
administracion publica o para que su contenido pueda ser\ﬂeyado a
ejecucion en todo o en parte por cualquier persona o entidad publica o
privada, debera llevar la firma de su autor, profesional de la respectiva
especialidad, con su nimero de inscripcion en el Colegio de Ingenieros
de Venezuela.

¢Qué clase de derechos son éstos? No cabe duda de que la
intencion del iegislador fue consagrar y proteger derechos a estos
profesionales sobre los resultados de su esfuerzo intelectual provenientes
de su ejercicio profesional.



218

Sin embargo, ése protegen los conocimientos técnicos y su funcion
por esta via? El concepto del trabajo intelectual de los profesionales
regidos por esta Ley es, sin duda, de aplicacion técnica. El citado
articulo 10 expresa, como vimos, que nadie podra hacer uso de los
documentos técnicos sefalados enunciativamente en el mismo articulo.

Existe en estas normas cierta ambigiliedad, ya que usar esos
documentos seria emplear o utilizar los conocimientos técnicos exclusivos
para reproducir la obra protegida, pero nunca mas allda de los
conocimientos técnicos y la funcion que cumplirfa ésta. No obstante,
tampoco son derechos de propiedad industrial, ya que éstos son
conferidos por el Estado, previo cumplimiento de los requisitos previstos
en la Ley de Propiedad Industrial.

Debemos concluir que estos derechos son de naturaleza sui generis,
cuyo objeto son los documentos técnicos de estos profesionales; en
consecuencia, los documentos sobre biotecnologla y su aplicacion
elaborados por profesionales regidos por esta Ley seran, en forma
automatica, objeto de estos derechos intelectuales sui generis.

NORMAS GENERALES SOBRE SEMILLAS

Estas normas, de rango legal inferior a los instrumentos citados
anteriormente, fueron dictadas por resolucién del Ministerio de Agricultura
y Cria el 23 de abril de 1986. Mediante ellas se crearon el Servicio
Nacional de Semillas (SENASEM) y los registros de cultivares, de
fitomejoradores, de productores y de comerciantes y distribuidores de
semillas.

Esa resolucion pareciera pretender consagrar derechos exclusivos
de explotacion a los obtentores de nuevos cultivares y a los
fitomejoradores. Asl, el articulo 6 prevé que sblo las personas naturales
o juridicas que demuestren ser autores de un cultivar tendran derecho a
solicitar y obtener su registro, asf como a provocar cualquier intervencién
del Servicio Nacional de Semillas en relacion con dicho cultivar. Este
derecho es transferible y se extingue al cabo de quince afios, contados
a partir de ia fecha de la inscripcion.
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Al usar la palabra "autor” se trat6, a mi juicio, de ligar la obtencién
de un nuevo cultivar al esfuerzo intelectual del ser humano. Por otra
parte, sélo las personas fisicas pueden ser autores, razén por la cual no
es correcto hablar de personas juridicas autores. Lo que puede suceder
es que las personas naturales, autoras o creadoras, cedan los derechos
intelectuales conferidos por la ley a personas juridicas.

Como se vio en la introduccién de este trabajo, los derechos
intelectuales son, por mandato de la Constitucién, materia de reserva
legal; en consecuencia, no podrfan conferirse y regularse por una via
normativa diferente, como se pretendié con esta resolucion.

La resolucion aquf estudiada es de contenido ambiguo, ya que limita
la potestad de solicitar y obtener el registro de un cultivar en el
SENASEM, asl como de solicitar la intervencion de éste en relacién con
el cultivar registrado, s6lo a los autores; sin embargo, no se sefalan
cuéles derechos le confiere a éstos el registro del nuevo cultivar.

El articulo 8 de la resolucién obliga a los obtentores de cultivares a
mantener la homogeneidad y estabilidad del cultivar, so pena de
cancelacion de su registro por parte del SENASEM. Expresa ese articulo
que el SENASEM cancelara el registro cuando el beneficiario no pueda
suministrar una muestra viva del cultivar registrado, que posea las
mismas caracteristicas sefialadas en la inscripcion (homogeneidad) y
cuando existan evidencias inobjetables y notorias de que el
comportamiento agrondmico del cultivar ha desmejorado (estabilidad).

La homogeneidad y la estabilidad, junto con la novedad y poder
distinguirse de las variedades existentes, constituyen las condiciones
requeridas para que una variedad vegetal pueda ser objeto de proteccién
por regimenes especiales, con el fin de obtener derechos exclusivos de
explotacién comercial, como el previsto en el Convenio Internacional para
las Obtenciones Vegetales, firmado en Paris el 2 de diciembre de 1961.

El mismo articulo 8 de la resolucién prevé que el SENASEM
cancelard el registro de un cultivar cuando transcurran quince afos,
contados a partir de la inscripcién, y cuando un tercero demuestre tener
sobre el cultivar registrado mejores derechos que el titular de la
inscripcién. La limitaciéon en el tiempo y la oposicion por mejor derecho
son caracteristicas de los derechos intelectuales; eso nos lleva a concluir
que la intencién del Ejecutivo Nacional al dictar esta resoluciéon, era
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proteger estos derechos a los obtentores de nuevos cuitivares, o cual,
como vimos, es s6lo posible por medio de la via legislativa (Universidad
Catdlica Andrés Bello 1990).

REGLAMENTO N°2 DEL SERVICIO NACIONAL DE SEMILLAS

Este reglamento complementa a las Normas Generales sobre Semillas
previstas en la resoluciéon estudiada anteriormente.

En su articulo 1 da una definicién de fitomejorador, al sefialar que
éste es toda persona natural o juridica que se dedique, por medio de la
manipulacion genética, a la obtencién de cultivares de especies agricolas,
horticolas u ornamentales de reproduccién sexual o asexual. Las
personas que se dediquen a esas labores podran inscribirse como
fitomejoradores ante el SENASEM; acompaiaran su solicitud con los
recaudos sefialados en el articulo 1.

En cuanto al registro de cultivares, el fitomejorador que aspire a
inscribir alguno debera solicitarlo al SENASEM; acompaniara los recaudos
indicados en el articulo 6.

La disposicion mas importante de este Reglamento es la
contemplada en el articulo 9, el cual sefiala que el cultivar registrado que
cumpla con los requisitos de evaluacion de los ensayos regionales del
Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias (FONAIAP) dara al
fitomejorador los derechos siguientes:

a. Solicitar su elegibilidad como material sujeto a certificaciéon o
fiscalizacioén.

b. Solicitar su certificado de proteccién varletal y muiltiplicar bajo su
responsabilidad.

c. Establecer y limitar el numero de generaclones de multiplicacién a
delegar a otras personas.

Con esta norma se intenta conferir derechos de proteccién al
fitomejorador; se indica que el certificado de proteccion varietal tendra
una duracién de quince aiios.
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No obstante, no se seiiala en forma directa cuéles derechos otorga
este certificado. Sin embargo, pareciera que al indicarse que el
fitomejorador podra muiltiplicar bajo su responsabilidad y establecer y
limitar el nimero de generaciones de multiplicacién al delegar a otras
personas, se pretendié establecerle derechos exclusivos de explotacién.

Este reglamento, junto con las Normas Generales sobre Semillas,
constituye un conjunto de disposiciones ambiguas y confusas, con claros
visos de inconstitucionalidad.

ANTEPROYECTO DE LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

El Ministerio de Fomento ha elaborado, con el apoyo del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), un anteproyecto de ley que
no excluye a los sectores industriales de la posibilidad de obtener
patentes para proteger sus invenciones.

De ponerse en vigencia este Anteproyecto, las industrias de la salud,
agroalimentaria, agricola, quimica y energética, podrfan patentar como
productos los resultados generados de la investigacién biotecnolégica;
eso, como vimos, no es posible de conformidad con la vigente Ley de
la Propiedad Industrial.

Este Anteproyecto de Ley contiene otros aspectos relevantes en
materia de propiedad industrial, tales como los modelos de utilidad; en
ellos la funcién es consecuencia de la forma del objeto protegido y las
denominaciones de origen, que alentarfan a los productores de las
diferentes regiones del pais a producir mas y con mayor calidad para
competir.

Lamentablemente, por una polémica suscitada entre los laboratorios
multinacionales radicados en Venezuela y los laboratorios venezolanos,
en relacién con el patentamiento de los medicamentos como productos,
este anteproyecto no ha sido aun introducido por el Ejecutivo Nacional
en el Congreso Nacional.
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PATENTAMIENTO DE BIOTECNOLOGIAS EN VENEZUELA
DURANTE LOS ULTIMOS DIEZ ANOS

Mediante la serie de figuras que se presentan a continuacion es
posible visualizar el estado actual del patentamiento en Venezuela en la
ultima década. En la Fig. 1 se estima el nimero de patentes (en todas
las areas y en biotecnologla) solicitadas entre 1980 y 1989. La Fig. 2
muestra las técnicas en el area de biotecnologia patentadas en ese
perfodo en el pals. La Fig. 3 da cuenta de las patentes solicitadas por
diversos palses en el 4rea de biotecnologia.

Por su parte, la Fig. 4 se refiere a las patentes solicitadas o
registradas por diversos palses en medios de cultivos. En la Fig. 5 se
reflejan las patentes solicitadas o registradas en medios de cuitivo para
la produccién de alimentos. Luego se analiza el nimero de solicitudes
de patente en ingenierfa genética, referidas a recombinacién genética,
obtencibn de nuevas cepas y anticuerpos monocionales (Fig. 6).
Finaimente, el Cuadro 1 muestra los centros de investigacion en
biotecnologia que funcionan en el pals.
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Figura N°5
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CUADRO 1
CENTROS DE INVESTIGACION BIOTECNOLOGICA
EN VENEZUELA
Nombre Siglas
Universidad Central de
Venezuela ucv
Universidad Simén Bolfvar usB
Instituto de Estudios
Avanzados IDEA
Instituto Venezolano de
Investigaciones Cientificas IViC
Universidad de los Andes ULA
Universidad de Oriente ubo
Universidad Centro-Occidental
Lisandro Alvarado UCOLA
La Universidad del Zulia LUZ
Fundacién Ciepe CIEPE
Fundacion Servicios para el
Agricultor FUSAGRI
Centro Nacional de
Investigaciones Agropecuarias CENIAP
Fondo Nacional de
Investigaciones Agropecuarias FONAIAP

Fuente: Garcia 1986.
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CONCLUSIONES

Dentro del marco normativo de las actividades de ciencia y
tecnologfa en Venezuela, cobran importancia capital las referidas a la
proteccion legal de la tecnologfa. La opinién publica es consciente de
que necesitamos suplir las leyes de propiedad industrial y derecho de
autor, para hacerlas mas compatibles con la dinAmica de desarrollo
tecnolégico e industrial que necesitamos alcanzar.

Considero que, en materia de patentes, no debe exceptuarse a los
sectores industriales de la posibilidad de poder disfrutar de derechos
exclusivos de explotacion, que surgen de sus esfuerzos de investigacion
e inversion, por el lapso previsto en la ley, tal como se estipula en el
Anteproyecto de Ley de Propiedad Industrial, elaborado por el Ministerio
de Fomento. El mercado de medicamentos patentados sera siempre
muy pequeiio, a lo sumo el 3%; solo dentro de unos diez aiios, a contar
de la fecha de entrada en vigencia de la nueva ley, saldrfa al mercado
el primer medicamento patentado.

El problema de los medicamentos en nuestro pais es hacerlos llegar
a los diferentes sectores de acuerdo con sus niveles de adquisicion y
seglin que estén o no patentados.

Por otra parte, se han hecho en Venezuela grandes inversiones en
materia de investigacion biotecnolodgica, sobre todo en materia de cultivo
de tejidos vegetales, sin que existan atin en el pals normas de proteccion
a los resultados obtenidos.

Los centros de investigacion del Estado, obtienen, merced a su
esfuerzo investigativo, nuevas variedades de semillas que han despertado
el interés de algunas empresas para su comercializacion. Sin embargo,
la transferencia tecnolégica se dificulta por falta de un titulo o certificado
que refleje derechos exclusivos de los obtentores, sumado a la falta de
experiencia de nuestros centros de investigacion.

Si en alguin sector un sistema de proteccién legal pudiera incentivar
la investigacion, serfa precisamente en el de la investigacién agricola.
Tanto el sector publico como el privado se beneficiarian en un mundo
cada dia mas competitivo, en el cual ya no se habla de mercado interno
o externo, sino de mercado global o general.
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Por Ultimo, no me encuentro entre quienes sefialan que si no
reformamos la Ley de Propiedad Industrial no llegaran las inversiones
extranjeras a Venezuela. Lo que si es clerto es que, en el mundo
competitivo de hoy, el pals que no ofrezca una suficiente proteccién legal
a la tecnologfa y al resultado del esfuerzo intelectual de los eventuales
inversores, tendra una desventaja con relacién a quienes sf lo hagan.

Las patentes de invencién o, en su caso, un régimen especial de
proteccion que confiera derechos exclusivos temporales de explotacién,
pueden cumplir un papel estimulador de la investigacion en un pals en
desarrollo. Siempre que se ajusten esos regimenes, l6gicamente a las
realidades concretas de nuestros palses.

Por ultimo, la concesion de derechos exclusivos de explotacién a los
hallazgos de la biotecnologfa no implica que automaticamente se apruebe
esa explotaciéon. Algunos principios éticos y ciertas regulaciones podrian
restringiria.
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PROPIEDAD INTELECTUAL Y PATENTES INDUSTRIALES:
IMPLICACIONES PARA LA AGRICULTURA BRASILENA

Luiz Antonio Barreto De Castro'

INTRODUCCION

Todos los palses desarrollados han adoptado sistemas de derechos
de propiedad y/o de patentes. Algunos de esos sistemas son regulados
por leyes y protegidos por acuerdos internacionales, tales como la
Convencién Europea de Patentes y la Convencion Internacional para la
Proteccién de las Obtenciones Vegetales (UPOV). Estados Unidos creo
la Federal Seed Act y la Plant Variety Protection Act, y durante la década
pasada ingres6 también a la UPOV. Japén, otro miembro de la UPQOV,
se uni6 también a la Seeds and Seedling Law. Brasil ha sido un pals
observador de los acuerdos de la UPOV; ha participado en numerosas
reuniones de esa organizaciéon. En Brasil se adopt6, como forma de
proteccién del derecho de propiedad, el Cédigo de Propiedad Industrial,
Ley 5772, del 21 de diciembre de 1971.

En su mayorfa, los paises de Europa Occidental han adoptado un
sistema de patentes enfocado hacia el area industrial, asf como también
un tipo de proteccién para productos vegetales. De ese modo se evita
que exista duplicaciones en la proteccion, o sea, que exista proteccion
de un mismo producto por dos mecanismos legales diferentes. Con el
adelanto de la ingenierfa genética han surgido innumerables
controversias, aun no resueltas, que han provocado una revisién de este
comportamiento, sobre todo en los Estados Unidos.

' Coordinador del Programa Nacional de Investigacién en Biotecnologia

Agropecuaria (Centro Nacional de Recursos Genéticos y Biotecnologia de la
Empresa Brasileiia de Investigacién Agropecuaria).
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EL CODIGO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN BRASIL

Seguin el Codigo de la Propiedad Industrial (Ley 5772 del 21 de
diciembre de 1971), que regula en Brasi la proteccién de los derechos
de la propiedad industrial, es posible la concesion de privilegios de
invencién, de modelos de utilidades, de modelos industriales y de disefio
industrial. El autor recibe esos privilegios en forma de patentes, lo cual
le asegura la propiedad y el uso exclusivo del modelo de su creacion, de
acuerdo con lo que determina dicha Ley.

DEFINICIONES REFERIDAS AL PATENTAMIENTO

En lo concemiente a la proteccion por medio de patentes, existen
ciertos aspectos que regulan su concesion: debe tratarse de novedades,
actividades inventivas, con aplicacion industrial y suficiencia descriptiva.
En el caso de invenciones relacionadas con la biotecnologia, existe el
problema de distincion entre descubrimiento e invencion, ya que los
descubrimientos no pueden ser protegidos por medio de patentes. Un
descubrimiento se refiere al conocimiento de algo que existe de
antemano en la naturaleza, sin intervencién del ser humano, ya sea como
verificacién de fenémenos y propiedades intrinsecas de algin producto
o de leyes naturales. La actividad inventiva puede ser definida como el
resultado, no obvio, entre el objeto sometido a estudio y la técnica o
"estado del arte® en relacion a ese objeto en el momento en que la
invencién fue realizada.

EL CONVENIO DE PARIS

El Convenio de Parfs, del cual Brasil es signatario, fue establecido
en 1883 y revisado ocho veces; existe una proxima revision pendiente.
El Convenio constituye una base reglamentaria internacional del sistema
de patentes. Noventa y nueve paises, entre los cuales no se incluia la
India, firmaron dicho convenio en enero de 1989. Uno de los principios
fundamentales que se promulgaron en ese Convenio es el del tratamiento
nacional independiente, segin el cual dos individuos de diferentes
nacionalidades tienen los mismos derechos como candidatos para la
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concesi6n de patentes, siempre que satisfagan las condiciones
establecidas. El Articulo 2° del Convenio, que regula esta materia, tiene
por objetivo evitar discriminaciones a nivel nacional. Un segundo efecto
de ese mismo articulo es permitir a cada pals independencia en la
formulacién de sus propias leyes nacionales.

EL TRATADO DE BUDAPEST

En 1980, entr6 en vigencia el Tratado de Budapest, de especial
importancia para la biotecnologla. Ese Tratado esta abierto para todos
los signatarios del Convenio de Paris y establece para sus miembros la
obligacién de reconocer en sus reglamentos de patentes autoridades
internacionales para el depésito de microorganismos. En enero de 1989,
22 paises eran signatarios del Tratado de Budapest. El Tratado no
interfiere de manera sustancial con las regulaciones de patentes de los
signatarios del Convenio de Paris, salvo en cuanto al reconocimiento de
depdsitos de caracter internacional.

En verdad, el surgimiento de la biotecnologia no quita viabilidad al
citado Convenio ni a los codigos nacionales de propiedad industrial.
Los paises miembros, mientras tanto, con frecuencia procuran revisar
sus reglamentos, con la independencia que el Convenio de Paris les
garantiza, en funcién de nuevos factores que resuitan del surgimiento de
la biotecnologia. Entre ellas destacan el interés de patentar organismos
vivos y las previsiones éticas y ambientales, que resultan de la
manipulacién genética, mas alla de las fronteras que eran impuestas por
las leyes de la biologfa, posibilitadas por la ingenierfa genética.

LOS CODIGOS NACIONALES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

No existe, en rigor, un régimen internacional que regule la concesién
de patentes. Lo que prevalece es el criterio de territorialidad, o sea que
los codigos nacionales de propiedad industrial contintian desempeiiando
el papel principal, a pesar de la existencia de convenios y tratados como
los ya mencionados, y otros como el Convenio Europeo de Patentes de
1973 y la Community Patent Convention, establecida por el Mercado
Comun Europeo en 1975. Sin embargo, estas Ultimas iniciativas
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demuestran una tendencia hacia la adopciSn de mecanismos
internacionales o, por lo menos, continentales, para regular la concesion
de patentes industriales. En ese sentido, la WIPO (World Intellectual
Property Organization) produjo en 1979 un modelo de ley para los palses
en desarrollo, utilizado por numerosos palses para establecer o reformar
sus leyes nacionales de patentes.

LA BIOTECNOLOGIA Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL

La biotecnologla provocé un nuevo andlisis de las definiciones
inherentes a la concesién de patentes, citadas con anterioridad, en
funcion del valor en el mercado de los productos biotecnolégicos.
Podria decirse que dos coincidencias historicas produjeron este resultado.
En primer lugar, los descubrimientos recientes de la biologfa, que
prometen soluciones biolégicas para problemas que se resolvian
quimicamente, en gran parte por derivados de petr6leo, cada vez mas
escasos. La segunda coincidencia es que, en forma paralela al
surgimiento de esta nueva tecnologfa, existe una preocupacién creciente
de la sociedad por el medio ambiente y su conservacion, circunstancia
que torna atrayente el establecimiento de soluciones biol6gicas.

Los conceptos de descubrimiento e invencion han sido reanalizados.
Si alguien descubre una nueva propiedad de un material conocido, ese
descubrimiento no es patentable. Pero si esa propiedad es utilizada en
una forma inventiva, el proceso es patentable. La resistencia a
antibiéticos en bacterias se conoce hace ya muchos aiios, razén por la
cual ese descubrimiento no es patentable. El aislamiento de genes que
. confieren resistencia a antibiéticos y su uso como marcadores para la
seleccién de plantas transgénicas, implica un proceso inventivo capaz de
ser patentado.

De igual forma, el descubrimiento de una sustancia que ocurre
naturalmente en un organismo no es patentable. El proceso para su
aislamiento puede constituir una invencion, asi como también la
utilizacién de esa sustancia para una finalidad conocida, pero que
constituya una aplicacién no obvia del uso de esa sustancia. Por
ejemplo: existen plantas en Brasil que sintetizan sustancias anélogas a
amino4cidos que, al ser introducidas en proteinas, afectan su estabilidad.
Ese descubrimiento no es patentable. Sin embargo, tanto el aislamiento
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de esas sustancias como su uso para la esquila manual de carneros, son
procesos patentables.

EL PATENTAMIENTO DE MICROORGANISMOS, ANIMALES Y PLANTAS

La mayoria de los paises no concede patentes a animales superiores,
con excepcion de Estados Unidos y Jap6n. La EPO, European Patent
Organization, sin embargo, en decisién reciente, concedié patente para
clertos animales transgénicos. La cuestion esta siendo revisada por el
Comité de Apelaciones de la EPO.

La mayoria de los paises adopta una forma especial de derecho de
propiedad para las plantas, que es el mecanismo de la UPOV; no se
conceden patentes para plantas. Tampoco la EPC y la WIPO conceden
patentes para plantas. Ei Japon protege plantas solo por la Ley de
Semillas y Plantas, pero concede patentes para procesos de produccion
de plantas. Estados Unidos tiene tres procesos para la proteccion de
plantas: la Plant Variety Protection Act, la Plant Patent Act y el estatuto
general de patentes, ademas de ser miembro de la UPOV.

En la mayorfa de los paises los microorganismos son patentables.
Ese consenso probablemente motivé el Acuerdo de Budapest, citado
anteriormente, y se origind en la famosa decision de la Corte Suprema
Americana, conocida como "el caso Chakrabarty".

PATENTES DE PROCESOS PARA LA PRODUCCION DE PLANTAS Y
ANIMALES

Numerosos codigos de patentes excluyen el patentamiento de
procesos biologicos para la produccion de plantas y animales. Esto es
cierto para la EPC y para la WIPO. Los cédigos de patentes de Estados
Unidos y de Jap6n no establecen tales excepciones.
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PATENTAMIENTO DE PROCESOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y
ALIMENTICIOS

En este sector existe una clara division entre los palses
industrializados y los paises en desarrollo, que no conceden patentes
para productos o procesos farmacéuticos; sin embargo, algunos palses,
como por ejemplo Brasil, revisan esa posicion. La EPC y varios codigos
nacionales de propiedad industrial excluyen de la concesion de patentes
"métodos para el tratamiento del cuerpo humano o animal por ciruglas,
teraplas o diagnéstico®. Los productos, en cambio, sf son patentables.

Los productos alimenticios se excluyen de patentes en 35 paises,
de acuerdo con una investigacion reciente de la WIPO; los productos
quimicos son excluidos en 22 palses; los procesos para la produccion de
productos farmacéuticos son excluidos en 10 paises; los procesos para
la produccién de alimentos son excluidos en 9 palses; ias sustancias
obtenidas por procesos microbiolégicos son excluidas en 9 paises y los
fertilizantes en 2 palses.

EL PERIODO DE GRACIA

La European Patent Convention considera que la publicacién de
infformaciones, aunque sean de caracter cientffico, que revelen temas
potencialmente patentables, hace del conocimiento puablico esa
infformacién y perjudica la solicitud de patentes, porque revela la
novedad. Varios cédigos de patentes, sin embargo, conceden un periodo
de gracia luego de una publicacién de caracter cientffico, otorgando a su
autor el derecho de autoria del tema divulgado. Ese perfodo varfa entre
6 y 12 meses. Jap6n y la India adoptaron 6 meses como perfodo de
gracia, mientras que Estados Unidos concede 12 meses con el mismo
objetivo.

El espiritu de este mecanismo es no retardar el progreso del
conocimiento cientffico, asi como no penalizar al investigador que, sin
advertirlo, revele alguna informacién susceptible de ser patentada. La
ley brasileiia, en nuestra opinion, erréneamente no concede el periodo de
gracia.
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UCENCIA OBLIGATORIA, VENCIMIENTO, EXPROPIACION DEL
PRIVILEGIO

El Cédigo de Propiedad Industrial de Brasil, establece en su Articulo

"Salvo por motivo de fuerza mayor comprobado, el titular del
privilegio que no haya iniciado la explotacion de la patente dentro
de los dos o tres afios subsiguientes a su expedicién, o que la
haya interrumpido por un tiempo superior a un afo, quedara
obligado a conceder la licencia para explotacién de la misma a
un tercero que la requiera”.

De la misma forma, en el parrafo primero de ese articulo, tal
concesion podra ser concedida por interés publico o, como determina el
articulo 39, el privilegio podra ser expropiado cuando se considere
necesario por motivos de seguridad nacional.

El Cbdigo brasileiio también considera que el privilegio expira por
vencimiento, cuando su explotaciéon no se haya hecho en el pais en el
plazo de 4 afios; o en 5 afos si se concedié la licencia para su
explotacion; o si su explotacién fuera interrumpida por mas de dos afos
consecutivos. Otros codigos nacionales no establecen tales mecanismos.

PATENTES INDUSTRIALES Y EL SISTEMA DE LA UPOV

El sistema de patentes, como se conoce actualmente, es el resultado
de una larga evolucién que no ha concluido todavia. Por ejemplo, la
nocién de utilidad, que durante cierto periodo cumpli6 un papel esencial
en la garantfa del derecho exclusivo a los inventores, desaparecié casi
por completo de los requisitos exigidos para la patentabilidad del
producto o del proceso. Fue sustituida por una prueba de aceptacion
de mercado para la invencién correspondiente.

La mayorfa de las leyes de patentes exigen, para su concesién, que
se trate de una invencién, que satisfaga un cierto nimero de requisitos
con respecto al estado de las artes, y que los medios necesarios para
su generacion y utilizacidn sean descritos y detallados para el publico,
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de tal forma que una persona con entreriamiento técnico pueda
reproducir la invencién.

El término invencién, cercano al de innovacién, se refiere a una
solucion innovadora para un problema técnico. Se diferencia de la
palabra descubrimiento, que es la mera percepcion de un objeto o
problema. Invencién es generar algo nuevo en relaciéon al estado previo
de la técnica y supone un proceso inventivo.

Algunos paises, como Estados Unidos y Alemania, permiten patentar
organismos vivos. La Convencién Europea de Patentes, sin embargo, en
ia seccion 532, excluye del derecho de patentes a variedades animales
y vegetales 0 a procesos biologicos para la produccion de plantas y
animales, excepto cuando se trate de procesos microbiolégicos y
productos que resuiten de ellos. Ademés, existen otras razones que los
"expertos” consideran aptas para diferenciar entre ambos campos: el de
las patertes industriales y el de los derechos de propiedad sobre
productos vegetales.

Las examinaremos partiendo de algunas aclaraciones sobre el
sistema de proteccion de variedades o los derechos del fitomejorador.

El primer estatuto de esta clase fue aprobado en Alemania en 1929,
bajo el tftulo de Proteccion de los Obtentores. Sin embargo, s6lo en
1961 fue establecida la UPOV, Unién para la Proteccion de Obtenciones
Vegetales. Actualmente, el llamado Sistema de la UPOV goza de
aceptacion casi unanime en el mundo occidental y se diferencia
claramernte de los sistemas de patentes industriales. De acuerdo con
es0s mecanismos, cada signatario del documento reconoce el derecho
del fitomejorador a obtener un titulo especial de proteccion para
variedades definidas como cultivar, clon, linaje o hibrido. Sin embargo,
s6lo sera posible conferir una forma de proteccion.

Un producto vegetal protegido por el sistema de la UPOV no podra
ser protegido simultdneamente por cualquier otra forma de proteccion,
como por ejemplo por una patente. La UPOV no admite doble
protecciéon. El derecho conferido al mejorador que registra una nueva
variedad se basa en que esa autorizacibn es necesaria para la
produccion de variedades con fines comerciales. La autorizacién no es
necesaria si el uso de la variedad se destina al mejoramiento genético.
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éQué diferencia a este sistema de los mecanismos de patentes
industriales?

Una variedad no supone una invencién. Un descubrimiento o la
identificacion de una planta que se va a constituir en una variedad
satisface el sistema de la UPOV. La UPOV, sin embargo, requiere que
la variedad sea distinta de las variedades preexistentes; que constituya
una novedad, aunque no sea una invencion.

Esta variedad ser4, a lo sumo, un descubrimiento. La Convencion
Europea de Patentes (Articulo 52 (2), 1973) establece la distincién entre
invenciones y descubrimientos, y no da a estos Ultimos el privilegio del
derecho de patente.

El derecho de propiedad varietal, a diferencia de las patentes, no
exige reproducibilidad de los resultados, una vez que el producto sea
propagado por procesos que siguen reglas diferentes a aquellas que le
dieron origen. Este criterio es necesariamente inherente a la concesion
de patentes, que exige que el producto pueda ser obtenido por los
medios descritos, de tal forma que pueda ser reproducido por personas
competentes en esa campo. :

Las caracteristicas de homogeneidad y estabilidad genética que son
inherentes al derecho de propiedad varietal otorgado por la UPOV, no se
aplican a las patentes industriales. Otra dificultad para combinar ambos
sistemas es el requerimiento de descripcién del producto biol6gico a
nivel genético que caracteriza el sistema de la UPOV; ello no satisface la
condicién de exclusividad para la concesiéon de patentes industriales, ya
que una simples descripcién del producto no permite su reproduccion,
aun por un especialista en esta técnica.

Los conflictos y las tentativas de compatibilizar los dos sistemas,
mediante la creacién de mecanismos de doble proteccién para un mismo
producto, comenzaron con el surgimiento de la ingenierfa genética. No
existe, en las legislaciones de patentes vigentes, impedimento alguno
para que un gen sea patentado. El patentamiento de genes ya fue
reconocido por reglamentos adoptados interriacionalmente, aunque en
muchos casos se encuentre en discusion su raturaleza juridica.

Los defensores de tales patentes aducen que el uso de un producto
patentado debe producir beneficios a su inventor. Asimismo, un gen,
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una vez patentado, si es introducido en una planta transgénica y
reproducido por un fitomejorador para la creacibn de una nueva
variedad, aunque sea por medio de mecanismos clasicos de
mejoramiento genético, obligarfa al fitomejorador a pagar los derechos
al individuo que detente la patente del gen.

En este caso, el mismo producto estarfa protegido dobler.iente. La
variedad en cuyo genoma se incluya dicho gen estarfa protegida por el
Sistema de la UPOV. El propio gen, individualmente, estaria protegido
por el sistema de patentes. Esto choca con el reglamento de la UPOV,
que no reconoce la doble proteccion de un mismo producto. Esta
cuestion aun no esta resueita en muchos palses y, ciertamente, en algin
momento ser4 analizada por especialistas brasilefios.

PATENTES INDUSTRIALES EN BRASIL Y EL SISTEMA DE LA UPOV

En Brasil no existen, a primera vista, impedimentos legales para que
se adopte el sistema de proteccién de variedades de la UPOV, o para
que sean conferidas patentes a las invenciones de la biotecnologia
moderna en el 4rea agropecuaria, como por ejemplo genes sintéticos o
vectores de expresion de estos genes, o procesos para la producciéon de
plantas transganicas, incluso ante la legislacién de patentes industriales
vigente, siempre que sean observadas las limitaciones contenidas en esta
Ley. La Ley 5772, del 21 de diciembre de 1971, que regula la concesion
de patentes industriales en Brasil, dice en su articulo 9:

*No son privilzgiables: las sustancias, materiales, mezclas o
productos alimenticios, quimicos, farmacéuticos, y medicamentos
de cualquier especie, asi como los respectivos procesos de
obtencién o modificacién".

El sistema de la UPOV garantiza el derecho de propiedad al
fitomejorador, en lo que se refiere al Jso de la variedad para fines de
propagacion, o sea para la produccion comercial de semillas, por
ejemplo. No garantiza este derecho, sin embargo si el uso de la
variedad se destina a la produccién de granos cuya finalidad, en este
caso, sea la alimentacion humana o animal.
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De la misma forma, el articulo 9 de la Ley 5722, en la linea b,
establece:

"No son privilegiables: las sustancias, materiales o productos
obtenidos por medios o procesos quimicos, destacandose, sin
embargo, los privilegios de los respectivos procesos de obtencién
o modificacién”.

Los genes y las proteinas, pueden ser, y frecuentemente lo son,
sintetizados quimicamente, pero también biolégicamente, o sea por
enzimas que actien en microorganismos, levaduras, células de
artrépodos o de mamfferos, o también por plantas. Si esos genes, como
es el caso de la insulina o las proteinas de la sangre, son producidos en
plantas, no serfan patentables en Brasil, pues son medicamentos. Sin
embargo, si las protelnias en cuestion se destinan al control biol6gico de
insectos o a mejorar la calidad nutricional de plantas no hay
impedimento, ni para el producto, ni para el proceso de obtencion.

El Centro Nacional de Recursos Genéticos y Biotecnologia
(CENARGEN), de Brasil, y la Plant Genetic Systems (PGS), de Bélgica,
reivindican, por ejemplo, patentes sobre procesos de produccién de
plantas transgénicas de mejor calidad nutricional, en Europa y en otros
palses del primer mundo y de América Latina, pero no en Brasil, donde
esta cuestién no ha sido aun explicitamente esclarecida. Como el Brasil
no reconoce ninguna forma de derecho de proteccion de variedades,
como por ejemplo si lo hace la UPOV, ni siquiera las variedades
trangénicas mejoradas por este p