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Prologo

E n el actual proceso de globalizacién y apertura econémica la innovacién constituye el

motor del desarrollo econ6émico. En ese marco la propiedad intelectual se insertaen la
base legal del sistema agroalimentario y agroindustrial legitimando la apropiaci6n de los resulta-
dos innovativos. En tal sentido va definiendo el mapa de la articulacién entre los sectores piiblico
y privado, siendo uno de los factores que dinamiza los cambios institucionales cn el 4rea de
ciencia y tecnologfa.

Preocupado con el papel de la propiedad intelectual en el quehacer de los Institutos Nacionales
de Tecnologia Agropecuaria (INIAs) que lo componen, el PROCISUR viene analizando este
tema estratégico desde el Subprograma Desarrollo Institucional, buscando gencrar informacién
que seade utilidad para el conjunto del sistema cientifico y tecnol6gico. Con ese prop6sito sc
realiz6 el 20 de octubre de 1998 un taller en el que se plantearon las estrategias y normas en
propiedad intelectual a nivel mundial y se analiz6 la gestién de este tema en los INIAs que inte-
gran el PROCISUR. A partir de esos antecedentes el Dr. Carlos M. Correa, prestigioso espe-
cialista internacional en la materia, desarroll6 la consultorfa que da lugar al presente documento.

Es el deseo del PROCISUR que este trabajo sirva de referencia para las instituciones del sistema
cientifico y tecnolégico agropecuario y agroindustrial, en particular los INIAs, y constituya un
aporte para el «Taller Internacional sobre Investigacion Agricola y Propiedad Intelectual
en América del Sur» que se realizard en Rfo de Janeiro, Brasil, los dfas 24 al 26 de agosto de
1999, organizado por los Programas Cooperativos de Desarrollo Tecnol6gico Agropecuario
(PROCISs) de la regién, conjuntamente con el ICA yla EMBRAPA.

Roberto M. Bocchetto

Secretario Ejecutivo
PROCISUR






Normativa nacional, regional e internacional sobre
propiedad intelectual y
su aplicacion en los INIAs del Cono Sur

INTRODUCCION

El propésito del presente estudio es el de presen-
tar, sintéticamente:

a) los alcances y modalidades de proteccién de
los resultados de investigacion de los INIAs;

b) el marco internacional que rige la propiedad
intelectual, enfocando principalmente los aspec-
tos referidos a las variantes de propiedad inte-
lectual més usuales, en relacin a los productos
que generan los INIAs, sujetos a proteccion;

¢) las principales tendencias cn la negociacion
internacional, iniciativas de armonizacién al
amparo de los acuerdos intcrnacionales, la si-
tuacién vigente a nivel del MERCOSUR, y de
los centros del CGIAR;

d) examinar brevemente la legislacion vigente
en los paiscs del PROCISUR en relacién con la
proteccién de materiales bioldgicos, en particular
variedades vegetales, y

e) discutir aspectos vinculados con la politica y
gestion de la propiedad intelectual en los INIAs
del Cono Sur y formular recomendaciones al res-
pecto.

El trabajo se estructura como sigue. En la sec-
cién 1 se discute la «protecci6n técnica» y se des-
criben las posibles modalidades de propiedad in-
telectual mds usuales en relacion con los produc-
tos generados por los INIAs (principalmente 1f-
neas y variedades vegetales).

En la scccion 2 se presentan las principales
instituciones y acucrdos internacionales que ri-
gen la propiedad intelectual en relacién con
productos y procesos dc aplicacién en la agri-
cultura.

La seccion 3 examina los acucrdos regiona-
les, incluyendo negociaciones en curso cn el
dmbito del ALCA, en tanto cn la seccién 4 sc
scialan los instrumentos y convenios internacio-
nales cn materia de adquisicion c intercambio
de recursos genéticos, las principales negocia-
ciones cn curso y la situacion de los Centros del
CGIAR.

En la seccion 5 se discute la proteccién de
los recursos bioldgicos, indicindose las tenden-
cias en los pafses industrializados y las diferen-
cias cntre cl sistema de patentes y el de dere-
chos de obtentor. En las secciones 6 y 7 se tra-
tan, rcspectivamente, los regimenes de patentes
y de derechos de obtentor en los pafses del
PROCISUR.

Los temas vinculados con la definicién de po-
liticas y la gestion de la propiedad intelectual en
los INIAs se examinan cn la seccién 8. La sec-
cidn 9, para terminar, contiene las principales
conclusiones del estudio.

1. METODOS DE APROPIACION DE
LOS RESULTADOS DE
INVESTIGACION

La propiedad intelectual es un medio de
apropiacion de los resultados innovativos. Ella
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confiere un mecanismo legal para impedir el uso
por terceros no autorizados, de la materia pro-
tegida.

El valor de la propiedad intelectual como mé-
todo de apropiaciOn varia segin la materia de la
innovacion. Asf, en general es m4s eficaz respecto
de los productos que de los procesos, pues la pro-
teccion de estos Gltimos no impide, en principio,
que se empleen procesos alternativos para alcan-
zar el mismo resultado.

La importancia de la propiedad intelectual
también varia segin los sectores de que se tra-
te. En aquellos (por ejemplo, la industria far-
macéutica, biotecnolégica y del software) don-
de la inversi6n en investigacion y desarrollo es
alta y la imitacién o copia son relativamente
sencillas, la propiedad intelectual adquiere una
importancia particular. En otros sectores, de tec-
nologfas mas maduras (p.ej. alimentos) o don-
de la imitaci6n es muy riesgosa o costosa (p.ej.
semiconductores) por la estructura de la indus-
tria o por la naturaleza de la tecnologfa, la pro-
piedad intelectual tiene una importancia relati-
vamente menor.

Si bien el cje de este estudio es la protec-
cién mediante la propiedad intelectual, es im-
portante destacar brevemente la naturaleza de
otros métodos de apropiacién que, en algunos
casos, son mucho més eficaces que la propie-
dad intelectual (e ilimitados temporalmente).

Proteccion técnica

La innovacién puede gozar de una «protec-
cioén técnica» cuando, por la naturaleza del pro-
ceso o producto, el tiempo/costo de imitacién
es tal que para los potenciales competidores es
m4s rentable un desarrollo propio que la via
imitativa.

El grado de proteccion écnica depende de
la medida en que, a partir del acceso a un pro-
ducto, un potencial imitador puede «extracr» la

Carlos M. Cotrea

informacién necesaria para la imitacién. Si el
producto «encarna» la tecnologfa, su proteccién
es baja. Si la tecnologia no es recuperable a
partir del producto, es alta. Pueden darse tres
situaciones:

- el aporte tecnolégico cs totalmente recu-
perable en el producto y, por tanto, la pro-
teccién es débil;

- cl aporte es s6lo parcialmente recupera-
ble en el producto;

- el procedimiento o conocimicento emplea-
do no se «encama» en el producto, y no
es recuperable a partir de él.

La proteccion técnica puede ser medida, por
la razén entre el tiempo requerido para realizar
una innovacion y aquel nccesario para su imita-
cién. La imitacién es mds interesante (para el
imitador) cuanto menor es ¢l tiempo que con-
lleva; si iguala o se aproxima al tiempo de in-
novacion, cl interés en imitar se diluye. Una ra-
z6n imitacién/innovacion préxima a 1 favorece
la innovacién, en tanto cuando es préxima a O
la imitacién es la favorecida (Jullien, 1989.
p. 35).

El cuadro 1 muestra una aplicacién de estas
categorias para ciertas técnicas de biotecnologfa
vegetal. El evidencia que las técnicas de multi-
plicaci6n in vitro y de variacién somaclonal
implican un «know-how» que no es extrafble a
partir de la posesion del producto, y por tanto,
la proteccion técnica es alta. En el otro extremo
sc ubica el caso de la fusién celular y de la
transferencia de genes, donde la posibilidad de
la imitacién cs alta.

Un andlisis semejante puedc hacerse en el
campo dc las variedades vegetales. Asf, el
fitomejorador que produce una nueva variedad
en.las especies autdgamas dispone de una baja
proteccion técnica: quien acceda a la semilla
puede, en principio, producir un nimero inde-
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Cuadro1
La proteccion técnica en la biotecnologia vegetal
Técnicas Aporte Técnico Aportes Técnicos Ratio:
Contenido en los Recuperables por Plazo de
Productos un competidor Imitacidén/
Plazo de
innovacién
CELULARES
Multiplicacién in No Los resultados de | Préximo a 1
Vitro estas téchicas (know-how)
("procesos") no
Variacién No son recuperables
Somoclonal en los productos
Haploidizacién Parcial Sélo los Indeterminable;
resultados en depende de las
materia de cualidades
estabilidad del requeridas
material son
recuperables
Divisidén Celular Si Préximo a 0
La totalidad del
aporte técnico es
recuperable a
nivel del
producto
MOLECULARES
Transferencia Si Idem Préximo a 0
Genética
Técnicas de No No recuperables Préximo a 1
Identificacién
Genética (RFLP,
etc.)

Fuente: Jullien (1989), Cuadro 1.5.

terminado de «copias», pues las semillas «en-
carnan» la tecnologia.

En cambio, quien comercializa una semilla
hibrida goza de una proteccion técnica elevada,
pues si bien ella se puede re-plantar, la pérdida
del vigor hibrido diluye su valor comercial.

Cuanto menor es la proteccién técnica de un
producto, més relevancia adquiere la que pue-
de obtenerse mediante la propiedad intelectual.
Esto explica -en nuestro ejemplo anterior- por-
qué dicha propiedad ha sido importante para
los creadores de variedades autégamas, y me-
nos relevante para los de semillas hibridas (ex-
cepto en relacién con las lfneas parentales).
También explica la bisqueda de sistemas

genéticos anti-copia, como los divulgados en las
patentes de Delta & Pine (US 5.732765) y Zeneca
(WO 94/03619), basados en procesos que pro-
ducen la esterilizaci6n de la semilla para una se-
gunda plantacién.

Proteccion por propiedad intelectual

Diversos tipos de propiedad intelectual pue-
den tener relevancia en la actividad de los
INIAs. Ellos incluyen:

Secretos industriales

Esta proteccién se otorga, a las semillas

hibridas y, en general, a procesos de diverso
tipo. También es importante en el perfodo pre-
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vio a la solicitud de una patente o derecho de
obtentor. La proteccién de los «secretos industria-
les» no confiere derechos exclusivos, a diferencia
de lo que sucede con otras modalidades de la pro-
piedad intelectual.

La proteccidn por secretos no estd condicio-
nada a registro, ni requiere la prueba de nove-
dad o altura inventiva.

Patentes

Pueden conferirse a procesos de fabricacién
y productos (p. ej. vacunas, kits de diagnéstico,
magquinaria agricola). También son aplicables -
con diferencias entre paises- en el campo
biotecnolégico, incluyendo en algunos casos
células, ADN y otros elementos intracelulares.
Por ejemplo, en el caso de una invencién relati-
va a una secuencia genética que codifica una
proteina especifica podrian patentarse:

- los genes respectivos;
- los vectores que expresan los genes;

- la célula o la linea celular en la que fue
introducido el gen que codifica la protei-
na;

- la secuencia genética relativa a una pro-
tefna especifica o a protefnas que desem-
peiian una cicrta funcién.

Para obtener una patente, la invencién debe
reunir los requisitos de altura inventiva, nove-
dad y aplicabilidad industrial. Este dltimo con-
cepto abarca usos en la agricultura.

Modelos de utilidad

Este titulo protege la configuracion externa
o la disposicion interna de partes de un produc-
to. Los requisitos para obtener la proteccion son,
generalmente, menos rigurosos que para las pa-
tentes. La duracion de la proteccién es también
menor que para aquéllas.

Los modelos de utilidad pueden aplicarse a
herramientas de trabajo, utensilios y maquina-
ria agricola, incluyendo sus partes y piezas.

Cados M. Cortea

Derechos de obtentor

Los productos de los trabajos de fitomejora-
miento vegetal son protegibles mediante dere-
chos de obtentor. Estos, no se aplican a los pro-
cesos, sino a las variedades como tales, en la
medida que sean distinguibles, nuevas, estables
y uniformes.

Los derechos de obtentor tienen una particu-
lar importancia para los rcsultados investiga-
tivos de los INIAs. Si bien las legislaciones de
los miembros del PROCISUR divergen, presen-
tan rasgos comunes derivados de la pertenencia
ala Uni6n para la Proteccién de las Obtenciones
Vegetales (UPOV).

Otros medios de apropiacion

La apropiacién de los resultados innovativos
puede lograrse también mediante otros meca-
nismos que afectan la entrada y performance de
eventuales competidores, tales como el «lead
time», el aprendizaje y mejora de la tecnologia,
y el sistema de ventas y publicidad.

El «lead time» es el periodo en el que un
innovador aventaja a otros en la introduccién
de un nuevo producto/proceso. Es importante
tanto en sectores de alta tecnologia (como
computadoras y semiconductores) como en
articulos de consumo donde la diferenciacién
del producto juega un papel critico (p. e;j.
cerveza).

El aprendizaje y mejora de la propia tecno-
logia que el innovador realiza puede darle tam-
bién una ventaja respecto de sus competidores,
pues mientras estos dltimos desarrollan una imi-
tacién, el innovador puede ya ofrecer produc-
tos mejorados (p. €j. una nueva versién). Este
medio de apropiacién es de especial relevan-
cia en scctores donde el conocimiento acumu-
lado y tdcito es importante, como en la
biotecnologia.

El sistema de ventas y servicios al cliente es
también un medio para preservar cautiva una
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clientela y evitar la erosi6n de imitadores. Este
método es también significativo en sectores de
alta tecnologfa asf como de baja y media, pero
puede tener menor relevancia en el caso de los
resultados generados por los INIAs.

2. CONVENCIONES
INTERNACIONALES SOBRE
PROPIEDAD INTELECTUAL

Diversas convenciones internacionales se
aplican al drea de la propiedad intelectual en
los pafses del PROCISUR. En primer lugar, se
examinan las administradas por la Organizacién
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
organismo especializado de Naciones Unidas
en dicha 4rea, con sede en Ginebra. Segundo,
se examina el Acuerdo TRIPs, cuya instrumen-
tacion tiene lugar en el marco de la Organiza-
cién Mundial del Comercio (OMC).

~ Convenciones administradas por la OMPI

En relacion con el objeto de este estudio, tie-
ne particular importancia la Convencion de
Paris para la Proteccion de 1a Propiedad In-
dustrial de 1883 (revisada en diversas oportu-
nidades). Todos los pafses del PROCISUR son
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miembros de esta Convenci6n. Ella se aplica a
patentes, marcas, indicaciones geogréficas, di-
sefios y modelos industriales y competencia des-
leal. Entre otras cosas, contempla un derecho
de prioridad de un aiio contado desde l1a fecha
de la primera solicitud de una patente, para so-
licitarla en otros paises de la Uni6n de Parfs.

El Convenio para la Proteccion de las Va-
riedades Vegetales fue aprobado en Argenti-
na, Chile, Paraguay y Uruguay. Este Convenio -
que fija estdndares minimos para la proteccion
de variedades vegetales mediante “derechos de
obtentor” - fue modificado en 1978 y 1991. To-
dos los pafses mencionados, son parte de la re-
visién de 1978.

El Arreglo de Madrid sobre la represion de
las indicaciones de procedencia falsas o enga-
fiosas en los productos, s6lo rige en Brasil. Este
pafs es el inico que ha adherido también al Tra-
tado de Cooperacion de Patentes (PCT). Este
tratado facilita la solicitud y registro de paten-
tes en escala internacional mediante una bus-
queda de antecedentes internacional y, segiin la
opcién efectuada por cada pafs miembro, la rea-
lizacién de una examen previo de patentabilidad
en una oficina dec patentes designada al efecto.

Cuadro 2. Adhesion a los principales convenios internacionales sobre
propiedad intelectual de los paises del PROCISUR

Convencién de PCT UPOVvV
Paris

Argentina X X
Bolivia X

Brasil X X X
Chile X X
Paraguay X X
Uruguay X X

Nota: PCT= Tratado de Cooperaci6n de Patentes. UPOV = Uni6n para la Protec-

cién de las Obtenciones Vegetales (1978).
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Acuerdo TRIPs

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

El referido Acuerdo establece standards
minimos en materia de patentes, derechos de
autor, marcas de fabrica o de comercio, dise-
fios industriales, indicaciones geogrificas, cir-
cuitos integrados e informacién no divulgada
(secretos comerciales). Asimismo, complemen-
ta con obligaciones adicionales a los convenios
de Paris, Berna, Roma y Washington en sus res-
pectivos campos.

Si bien el Acuerdo armoniza, en gran medi-
da, normas sustantivas (y algunas de forma) de
los derechos de propiedad intelectual, deja cier-
to margen de maniobra para legislar sobre di-
versos aspectos a nivel nacional. El “método
de implementacién” de las disposiciones del
Acuerdo TRIPs puede determinarse con liber-
tad dentro del “propio sistema y préctica juri-
dicos” de cada pais miembro (articulo 1.1).

Asimismo, el Acuerdo contiene disposicio-
nes detalladas sobre procedimientos judiciales,
administrativos y otras medidas relacionadas
con la observancia de los derechos, asf como
normas para combatir la falsificacién en la
comercializaci6n de marcas de fdbrica o de co-
mercio y de la pirateria de obras protegidas por
el derecho de autor.

El incumplimiento de las disposiciones del
Acuerdo puede constituir la base de un proce-
dimiento de solucién de diferencias bajo las
normas de la OMC y, eventualmente, dar lugar
a represalias comerciales en cualquier 4rea (y
no sé6lo en los derechos de propiedad intelec-
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tual) por parte del pafs afectado por dicho in-
cumplimiento.

De conformidad con las disposiciones transi-
torias del Acuerdo, los paises en desarrollo tie-
nen cinco afios, desde el 1.1.95 para instru-
mentar sus disposiciones. Este plazo - que se
extiende a once afios para los paises de menor
desarrollo relativo- es de aplicacién automa4ti-
ca, y no requiere reserva o declaracién alguna
por parte de un pafs miembro de la Organiza-
ci6n Mundial del Comercio. Para el caso de los
productos que no fueran patentables a la fecha
de entrada en vigor del Acuerdo en un pafs
miembro, el plazo puede extenderse hasta el
1.1.2005.

Las reformas recientes de las legislaciones
en los paises de América Latina en materia de
propiedad intelectual han acercado sustancial-
mente las legislaciones a los standards mini-
mos expresados en el Acuerdo TRIPs; m4s aiin,
en algunos casos ellas han tenido en cuenta el
proyecto de Acuerdo antes de su adopcién
(como en el caso de la Decisién 344 del Grupo
Andino).

En el campo de las patentes, el Acuerdo
TRIPS ha requerido introducir nuevas reglas
sobre:

- patentabilidad, especialmente de productos
farmacéuticos y de procesos y productos
biotecnolégicos;

- eliminacién o limitacién de las exigencias
de explotacién local de las invenciones;

- extension del plazo de proteccién a 20 afios
contados desde la solicitud;

- definicién m4s precisa de los derechos ex-
clusivos conferidos;

- fortalecimiento de los mecanismos para ase-
gurar la observancia de derechos y la san-
cién de las infracciones.
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Segiin el articulo 27.3 b) del Acuerdo TRIPS
los Miembros de la OMC tienen la potestad de
excluir del régimen de patentabilidad las plan-
tas y animales que no sean microorganismos y
los procesos esencialmente biol6gicos para la
produccién de plantas o animales que no sean
procesos no biol6gicos ni microbiolégicos. No
obstante, los miembros deberdn tomar las me-
didas necesarias para la proteccién de varieda-
des vegetales por medio de patentes, de siste-
mas efectivos “sui generis” o por una combina-
cién de ambas posibilidades. Esta disposicién
se deber4 revisar cuatro afios después de que el
Acuerdo de la Organizacién Mundial de Comer-
cio entre en vigencia.

Esta excepcién refleja las diferencias atin no
resueltas que existen sobre el patentamiento de
plantas y animales, incluso entre los pafses
industrializados. Las propuestas presentadas por
la Comunidad Econémica Europea ante el GATT

tuvieron por finalidad mantener la posicién ac-
 tual de los pafses europeos miembros de la Con-
vencién Europea de Patentes, en los que no se
reconocen patentes sobre las variedades vege-
tales.

En ausencia de toda distincién, la excepcién
no se limita a una clasificacién en particular de
plantas; por tanto, se debe interpretar que la ex-
clusién permitida por el Acuerdo TRIPs abar-
ca, en términos generales, animales y plantas
propiamente dichos, razas de animales y espe-
cies de plantas y animales.

Por otra parte, esa norma permite excluir de
la proteccién los procedimientos tradicionales
de fitomejoramiento, sin afectar la posibilidad
de obtener proteccién, por ejemplo, para desa-
rrollos basados en la manipulacién celular o
mediante la transferencia de genes.

Cabe notar que los paises miembros deberédn
brindar proteccién a las “variedades vegetales”
por medio de patentes, de “un sistema sui
generis efectivo” 0 mediante una combinacién
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de ambos sistemas y acumular asf patentes y
otras formas de proteccién de los derechos del
obtentor. Conviene recordar que mientras la
Convencién UPOV, segiin la revisién realizada
en 1978, prohibié la acumulacién de patentes y
derechos del obtentor, esta restriccion fue eli-
minada por la revisién de 1991.

El Acuerdo TRIPs no obliga a adoptar un
régimen idéntico al de la UPOV, ni a adherir a
esta convencién. Sin embargo, numerosos pai-
ses estdn instrumentando la obligacién de pro-
teger las variedades vegetales sobre 1a base de
derechos de obtentor y la adhesién ala Unién.
Cabe recordar que, desde abril de 1998, los
nuevos pafses adherentes s6lo pueden hacerlo a
la UPOV 1991, pues ha quedado cerrada la
posibilidad de optar ala Convencién de 1978.

Otra posibilidad consiste en elaborar un ré-
gimen “sui generis” de proteccion que se base
en fundamentos nuevos. En tanto y en cuanto
brinde una proteccién “efectiva” y cumpla con
los principios generales vinculantes (por ejem-
plo, trato nacional), un enfoque de este tipo se-
ria compatible con el Acuerdo TRIPs. Actual-
mente estdn en discusion diferentes iniciativas
tendientes a brindar modelos alternativos a los
paises en desarrollo, de manera de que se esta-
blezcan regimenes sui generis diferentes a
UPOV.

Para terminar, el articulo 27.3 b) es la tnica
disposicién del Acuerdo TRIPs sujeta a modi-
ficacién cuatro afios después de la entrada en
vigencia del Acuerdo, es decir, en 1999. Este
plazo es ain m4s corto que el perfodo de tran-
sicién concedido a los pafses en vfas de desa-
rrollo (articulo 65), que vence en el afio 2.000.

En el Consejo de TRIPS de 1a OMC -que se
retine cinco o seis veces por afio en Ginebra-
se ha comenzado a discutir recientemente la re-
visién del articulo referido. No hay aidn posi-
ciones claras al respecto. Es probable que los
EEUU impulsen la supresién de la excepci6n
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de patentabilidad para plantas y animales y que
procuren establecer que para ser aceptable, un
régimen sui generis de proteccién de varieda-
des vegetales, debe ser compatible con UPOV
1991.

En suma, existe un complejo marco normati-
vo internacional aplicable a las 4dreas de inte-
rés para los INIAs, en parte de reciente aproba-
ci6n y aun sujeto a instrumentacién a nivel na-
cional y, eventualmente, a cambios en el propio
plano internacional. Como se verd més abajo,
ese marco -en particular el Acuerdo TRIPS y la
adhesién de los pafses del PROCISUR al Con-
venio UPOYV, determinan una considerable
aproximacién de las legislaciones nacionales,
pero sin que se hubiere llegado -ni sea esperable
que esto suceda- a una armonizacion legislativa
en relacion con la proteccién de los materiales
biolégicos.

3. ACUERDOS REGIONALES SOBRE
PROPIEDAD INTELECTUAL

Varios de los acuerdos de comercio e inte-
gracién celebrados en el dmbito de los paises
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integrantes del PROCISUR contienen disposicio-
nes sobre propiedad intelectual o han dado lugara
la adopci6n de tratados o regfmenes comunes que
establecen elementos bésicos 0 armonizan ciertas
dreas de la propiedad intelectual (ver Cuadro 3).

Como surge del Cuadro anterior, las 4reas
cubiertas difieren sustancialmente, asf como los
instrumentos empleados. El acuerdo bilateral
Bolivia-México es el més abarcativo, pues in-
cluye todas las dreas de la propiedad intelec-
tual (incluyendo modelos de utilidad y sefiales
satelitales), con excepcion de los circuitos in-
tegrados.

En tanto la regulaci6n de la propiedad inte-
lectual forma parte del mismo acuerdo de inte-
gracion en el caso de Bolivia-México, las De-
cisiones del Grupo Andino son instrumentos dic-
tados por la Comisién del Acuerdo de
Cartagena que, en el régimen actual, se integran
de manera directa al derecho interno de los pai-
ses miembros del Grupo!.

Los paises del MERCOSUR se han
comprometido a armonizar sus legislaciones en
materiade propiedad intelectual. Por el momento,

Cuadro3
La propiedad intelectual en los acuerdos de comercio de
los paises del PROCISUR

Acuerdo Areas cubiertas Instrumentos
Bolivia-México Propiedad intelectual Acuerdo bilateral

Propiedad industrial,

. derechos de obtentor, Decisiones 344,

Grupo Andino derechos de autor y 345 y 351

conexos

Marcas, derechos de autor Proyectos de
MERCOSUR L . acuerdo y

y diseiios industriales

protocolo

! En Venezuela, empero, se ha cuestionado la aplicacion directa de
la Decisién 344 (y de su antecesora la Decisién 313), debido a
una cldusula constitucional que reserva el tratamiento del tema
al Parlamento nacional. Tanto en Peni como en Ecuador se han
dictado normas nacionales que expresamente incorporan los
preceptos de la Decisién 344 al derecho interno.
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empero, la iniciativa mds avanzada es un protocolo
sobre marcas e indicaciones geogréificas, ya
concluido pero no ratificado atin, y un proyecto
sobre disefios industriales. También existe un
proyecto, aiin en proceso de negociacion, sobre
derechos de autor y conexos.

A continuacién se efectda un breve andlisis
de las disposiciones sobre propiedad intelec-
tual, adoptadas o en discusién, en los marcos
de integracion referidos.

a) Bolivia-México

El Capitulo XVI del acuerdo de integracién
Bolivia-México contiene normas especificas
sobre:

* derechos de autor y conexos

* sefiales satelitales

* marcas

* indicaciones geogrificas y denominacio-
nes de origen

* disefios industriales

* Patentes

*

Informaci6n no divulgada

Asimismo, el acuerdo contiene normas deta-
l1adas sobre la observancia de los derechos de
propiedad intelectual.

2 “TLC”: Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA)

3 Cabe notar que en 1998 la Junta del Acuerdo de Cartagena ha
iniciado un proceso de revisién de esta Decisién.
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Entre otros aspectos que es de interés desta-
car, cabe notar que el acuerdo referido obliga alas
partes a cumplir con las disposiciones sustantivas
del Arreglo de Lisboa, y de las convenciones de
Bruselas, Roma, Berna, Ginebra y Parfs, si bien
no todas estas convenciones fueron ratificadas por
los paises parte del acuerdo.

En el drea de marcas se refuerza la protec-
cién de las marcas notorias y se prevén reglas
para resolver conflictos en casos de marcas
idénticas o similares, para los mismos o simi-
lares bienes o servicios, registradas en cada una
de las Partes.

Finalmente, en lo que respecta a proteccién
de datos presentados para el registro de pro-
ductos agroquimicos y farmoquimicos, se impi-
de su utilizacién por una persona distinta a la
que los originé por un plazo “razonable”, no
inferior a cinco afios.

Como lo indican algunas de estas disposi-
ciones, el acuerdo Bolivia-México contiene
obligaciones que son “TRIPs-plus” e incluso
“TLC-plus”?, es decir, prevé estdndares de pro-
teccién més elevados que en esos dos acuer-
dos. Estos estdndares también estdn, ademds, por
encima de los adoptados bajo las Decisiones
del Grupo Andino.

b) Grupo Andino

La propiedad intelectual ha sufrido un cam-
bio radical en el curso de esta década en el Gru-
po Andino. Tras un complejo proceso que
involucré dos Decisiones de corta vida (Deci-
siones 311 y 313), la vigente Decisién 344, de
octubre de 1993, regula®:

* las patentes
* los modelos de utilidad

* los disefios industriales
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* los secretos industriales
* las marcas
* las denominaciones de origen

La Decisi6n 345, por su parte, regula la con-
cesion de derechos de obtentor respecto de nue-
vas variedades. La proteccién se inscribe en el
marco de la Convencién de UPOV, y recoge di-
versos elementos de dicha Convenci6n tal como
fue revisada en 1991, incluyendo el concepto
de “variedad esencialmente derivada”.

¢) MERCOSUR

En el dmbito del proceso de integracién de
los paises del MERCOSUR, se han negociado
instrumentos que establecen standards minimos
relativos a marcas e indicaciones geogrificas,
disefios industriales, y derechos de autor y
conexos.

El primer acuerdo define los signos protegi-
bles como marcas (a diferencia del Acuerdo
TRIPs, la definicién incluye expresamente las
“formas de los productos, de sus envases o
acondicionamientos”) (articulo 6.1), asi como
el alcance de los derechos, su duracién y ex-
cepciones. Se prevé de manera expresa la pro-
teccion de las marcas “que hayan alcanzado un
grado de conocimiento excepcional”. Las im-
portaciones paralelas son admitidas. También
se comprometen los Estados Parte a proteger
“las indicaciones de procedencia y las denomi-
naciones de origen”. Estas ultimas se definen
de manera sustancialmente similar a las “indi-
caciones geogrificas” del Acuerdo TRIPs (ar-
ticulo 22.1), si bien en el texto del MERCOSUR
se aclara que las cualidades o caracteristicas

4 El proyecto no define qué debe entenderse por “disefio indus-
trial”.
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atribuibles al medio geogrifico incluyen “factores
naturales y humanos” (articulo 19.3).

El proyecto de protocolo de disefios industria-
les no impide que los paises miembros concedan
“una proteccién mds amplia”, siempre que no sea
incompatible con el Acuerdo TRIPs y 1a Conven-
cién de Parfs y con el propio Protocolo. La pro-
teccion no excluye la que pueda corresponder por
derecho de autor.

Para obtener la proteccién de un disefio in-
dustrial* se requiere originalidad, novedad uni-
versal y aplicacién industrial. No son protegibles
los disefios esencialmente determinados por
consideraciones técnicas o funcionales. La pro-
teccion se extiende por diez afios. Se admiten
las importaciones paralclas con alcance regio-
nal, es decir, s6lo cuando se originen en otro
pais del MERCOSUR.

No ha habido hasta la fecha avances en otras
materias, incluyendo patentes. Si bien la ley de
Argentina No. 24.481 y su rectificatoria, de
1995, asi como la ley adoptada en el Brasil en
1996 se ponen en linea con el Acuerdo TRIPs,
existen empero algunas significativas diferen-
cias, por ejemplo, en cuanto a la patentabilidad
en biotecnologia y la obligacién de explotar lo-
calmente las invenciones (recaudo éste que fue
vetado en la ley Argentina pero incorporado en
el proyecto brasilefio). No se han sancionado
atin nuevas leyes de patentes en Paraguay y Uru-

guay.
d) Negociaciones hemisféricas

En la Cumbre de las Américas (diciembre
de 1994) los pafses de América decidieron ne-
gociar el establecimiento de una zona de libre
comercio. Entre los temas de negociacién se
encuentra ¢l de la propiedad intelectual, a cuyo
efecto se ha creado un Grupo de Trabajo espe-
cial. Este Grupo no ha definido ain su agenda,
de modo que es incierto el alcance que podria
tener un eventual acuerdo sobre el tema.
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€) Mercosur-Union Europea (UE)

En el marco de la negociacién de un acuerdo
comercial Mercosur-UE se han planteado también
temas de propiedad intelectual, incluyendo el com-
bate de la falsificacion y la piraterfa. En los acuer-
dos comerciales suscriptos con otros paises o re-
giones (como los del &rea Mediterrdnea), la UE ha
incluido, en general, el compromiso de otorgar la
“mds alta proteccién a la propiedad intelectual”,
asf como de adhesion a diversos convenios inter-
nacionales.

En suma, existen diversos acuerdos de alcance
regional sobre propiedad intelectual y procesos de
negociacién en marcha que pueden generar nue-
vas normas. Por el momento, el drea biol6gica es
alcanzada por las regulaciones andinas y por el
acuerdo bilateral Bolivia-México. No existen atin
disposiciones relevantes en ¢l dmbito del
MERCOSUR.

4. ACUERDOS INTERNACIONALES
SOBRE RECURSOS GENETICOS

Las actividades de los INIAs incluyen el
manejo e intercambio de recursos genéticos. Las
nuevas normativas sobre el tema de acceso a
dichos recursos puede afectar en el futuro su
accionar, particularmente en relacién con los
bancos de germoplasma. En efecto, tanto los
gobiernos como las comunidades indfgenas y
locales han tomado creciente conciencia, so-
bre todo a partir de la adopcién de La Conven-
cién sobre Diversidad Biolégica (CDB), sobre
el valor de los recursos genéticos que manejan,
y de su informacién asociada. Si bien ello re-
presenta un paso positivo, la introduccién de
normativas sobre acceso a los recursos
genéticos puede generar obsticulos para el in-
tercambio de germoplasma vegetal, el que has-
ta ahora ha sido relativamente libre. Para pai-
ses —como los del PROCISUR- fuertemente de-
pendientes de germoplasma externo, la exten-
516n de pricticas de control del germoplasma
puede afectar en forma necgativa el desarrollo
sustentable de sus sistemas agricolas.
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A continuacién se describen brevemente ins-
trumentos internacionales aplicables a los recursos
fitogenéticos.

a) El Compromiso Internacional sobre
recursos fitogenéticos

El Compromiso Internacional sobre Recur-
sos Fitogenéticos de la FAO, aprobado en 1983,
reconocié que “las naciones tienen derechos
soberanos sobre sus recursos fitogenéticos”. El
Compromiso instrumenta un sistema de “libre
acceso” a los recursos fitogenéticos, siempre
que ellos se soliciten para la investigacién cien-
tffica, el mejoramiento o la conservacién de re-
cursos genéticos. Se excluye asf el acceso con
el proposito de reproducir los materiales con
fines comerciales, como la propagacién de se-
millas, por ejemplo. Las muestras deben
facilitarse sin cargo alguno, como parte de un
intercambio mutuo o segin los términos que las
partes convengan (Articulo S del Compromiso
Internacional).

Ademds, de acuerdo con la Resolucién 4/89,
un Estado sélo puede limitar el libre intercam-
bio de materiales mediante las restricciones
minimas necesarias para adccuarlo a sus obliga-
ciones nacionales e internacionales (Articulo 2
de la Interpretacién Acordada).

El principio de “libre acceso” en este con-
texto no implica, por el contrario, “sin cargo”,
segin lo aclara el Articulo 5 de la Resolucién
4/89. De acuerdo con estas disposiciones, los
paises firmantes no pueden, en principio, impe-
dir el acceso a los recursos fitogenéticos den-
tro de su territorio, pero si pueden establecer
las condiciones para que dicho acceso se lleve
a cabo.

El Compromiso Internacional no prejuzga
sobre los medios de apropiacion que los pafses
puedan establecer con respecto a los recursos
fitogenéticos en ejercicio de sus derechos so-
beranos. Manifiesta que los derechos de los
obtentores de variedades vegetales, como se han
previsto en laUPOV (Uni6n Internacional para
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la Proteccién de Nuevas Variedades Vegetales),
“no son incompatibles con el Compromiso Inter-
nacional” (Articulo 1 de la Interpretacién Acorda-
da, Resolucion 4/89).

Hoy en dfa el Compromiso se encuentra en
proceso de revision, con ¢l fin de adecuarlo a la
Convencién de Diversidad Biol6gica (ver més
abajo). La negociacidn, que se lleva a cabo en
el marco de la Comisién de Recursos Genéticos
de la FAO, apunta a establecer un acuerdo
multilateral de intercambio de germoplasma,
al menos para los principales cultivos, sin que
cada transferencia esté sujeta a pcrmiso previo.
Las propuestas bajo discusién incluyen el reco-
nocimiento de los “Derechos de los Agriculto-
res”’ y laeventual creacién de un fondo interna-
cional para financiar actividades de conserva-
cién tales como las identificadas en el marco del
“Plan Global de Accién para la Conservacién y
Utilizacién Sustentable de los Recursos
Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimenta-
cion”, aprobado en Leipzig en junio de 1996
(FAO, 1998).

En febrero de 1999 un grupo de expertos se
reunié en Montreux con el Presidente de la re-
ferida Comision, a efectos de buscar una posi-
ble férmula de compromiso. La Comisi6n reali-
70 su octava reunion ordinaria en la tercera se-
mana de abril de 1999 en la que se lleg6 a un
principio de acuerdo sobre los “Derechos del
Agricultor”.

Una de los posibles resultados de la negocia-
cién seria el establecimiento de un sistema
multilateral de acceso a los recursos fitogené-
ticos de ciertos cultivos, en particular aquellos
de mayor importancia para la alimentacién mun-
dial. Considerables diferencias existen aun, sin
embargo, sobre la extensién y cobertura de la
lista de cultivos a ser incluida.

b) Codigo de Conducta sobre Recoleccion y
Transferencia de Germoplasma Vegetal

El Cédigo de Conducta sobre Recoleccion y
Transferencia de Germoplasma, adoptado en
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1994 por la Asamblea de la FAO (con reservas
del Brasil). da pautas para el intercambio de re-
cursos genéticos. El C6digo establece que en el
ejercicio de sus derechos soberanos, los pafses no
deben restringir en forma indebida el acceso a los
recursos fitogenéticos (Articulo 3.2.). Los Esta-
dos gozan del derecho soberano, y aceptanla con-
siguiente responsabilidad, de establecer e
instrumentar polfticas nacionales parala conserva-
ci6n y el uso de sus recursos fitogenéticos. Dentro
de este marco, los Estados deben configurar un
sistema de concesi6n de permisos a recolectores
(Articulo6.1).

El Articulo 7 del C6digo de Conducta consi-
dera, ademds, el derecho de la “autoridad que
otorga el permiso” a “‘concederlo o rehusarlo”
y establece que los recolectores y patrocinantes
deben “comprometerse a respetar las leyes na-
cionales pertinentes”. El Articulo 8 enumera
en qué condiciones un permiso debe expedirse
“de manera urgente”, incluidas las obligacio-
nes financieras que deber4 satisfacer el solici-
tante, si correspondiere.

¢) Convencion sobre Diversidad Bioligica

La Convenci6n de Diversidad Bioldgica, de
cardcter vinculante, prevé que cada parte con-
tratante procurard crear condiciones para faci-
litar a otras Partes Contratantes cl acceso a los
recursos genéticos para utilizaciones ambienta-

* les adecuadas, y no imponer restricciones con-

trarias a los objetivos del Convenio (Artfcu-
lo 15.2).

Cuando se conceda acceso, éste serd en con-
diciones mutuamente convenidas y estard some-
tido al consentimiento informado previo de la
Parte Contratante que proporciona los recursos,
a menos que esa Parte dccida otra cosa, asf
como a la “participacién en los beneficios” que
se deriven de la explotacién comercial de los
recursos obtenidos.

Por consiguiente, el derecho de acceso para
otras Partes Contratantes depende de las condi-
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ciones establecidas por la legislaci6n y las autori-
dades competentes de cada pafs y se encuentra
sujeto al consentimiento previo de éste, siempre
que las partes hayan alcanzado un “acuerdo mu-
tuo”.

Ademds, en el caso de una tecnologfa sujeta a
patentes y otros derechos de propiedad intelec-
tual, las Partes Contratantes también contraen la
obligaci6n de prever una proteccién adecuada y
efectiva de dichos derechos (Articulo 16).

La Conferencia de las Partes de la Convencién
se ha reunido en diversas oportunidades, y se ha
iniciado el trabajo de 6rganos subsidiarios. Uno
de los temas bajo negociacién es el establecimiento
de un protocolo sobre bioseguridad, para regular
la liberacién de organismos modificados
genéticaments (OGMs) en el medio ambiente. La
reunion realizada en Cartagena (Colombia) en fe-
brero de 1999 no pudo llegar a un acuerdo sobre
el alcance del protocolo propuesto.

Tres pafses del PROCISUR (Argentina, Chile
y Uruguay), sostuvieron junto a Canad4, Esta-
dos Unidos y Australia, una posicién adversa a
que el Protocolo se aplique a la importacién de
productos alterados genéticamente para su con-
sumo directo o procesamiento. La Uni6én Euro-
pea y otros paises en desarrollo, que preten-
dfan una cobertura de tal actividad, sostuvieron
que no es posible prevenir que esos productos
se usen en plantacién, y generar eventuales efec-
tos adversos sobre el medio ambiente. Dada la
imposibilidad de llegar a un compromiso, el
tema deber4 ser tratado nuevamente, pero pro-
bablemente ello no suceda antes de mayo del
afio 2.000.

Ver Correa y colaboradores (1996) respecto de la situacién en
Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.

Este régimen se aplica tanto a recursos conservados in situ como
ex situ. En el caso de estos iiltimos, la entidad que los posea debe
celebrar un contrato marco de acceso con la autoridad nacional
competente.

Comunicacién de Ana Berretta (INIA, Uruguay).
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Si bien en la mayoria de los pafses del
PROCISUR se han adoptado medidas sobre
bioseguridad aplicables a las plantas®, s6lo en
Bolivia se ha instrumentado un régimen de ac-
ceso a los recursos genéticos (Decreto Supre-
mo No. 24.676 de junio de 1997) basado en el
régimen andino adoptado por la Decisién 391,
de julio de 1996°. En el Uruguay se ha creado
un Comité Nacional de Recursos Genéticos
(1995), en tanto en Chile existe un convenio en-
tre el Ministerio de Agricultura y el INIA a fin
de gestionar los recursos genéticos’ . En Brasil hay
actualmente en trdmite un proyecto de ley con el
fin de implementar la CBD.

d) Acuerdo FAO-Centros CGIAR

Los Centros del CGIAR, cuyos bancos de
germoplasma rexinen una parte principal de las
colecciones ex-situ del mundo, acordaron co-
locar sus colecciones de materiales designados
bajo los auspicios de la FAO. Segin lo expre-
sa el acuerdo establecido entre la FAO y los
Centros, se entiende que estos tltimos mantie-
nen el germoplasma como “fideicomisarios”
(“trustees”), para beneficio de la comunidad
internacional y que, por ende, no constituye una
propiedad de tales centros en el mismo sentido
que sus otros bienes. El fideicomiso (*“‘trust”)
no implica la transferencia ni el reconocimiento
de propiedad legal alguna por parte del
fideicomisario sobre la propiedad, ya que el
“concepto de fideicomiso para el derecho in-
ternacional es algo mds vago y no entraiia nece-
sariamente la transferencia de derechos de pro-
piedad o soberania, y en el caso de territorios
de fideicomiso, positivamente los excluye”
(FAO, 1994, p. 2).

Mis aiin, los Centros no podrén reivindicar
propiedad legal alguna ni reclamar derechos de
propiedad intelectual sobre el germoplasma re-
colectado ni sobre la informacién relacionada
con €], y se asegurardn que las entidades re-
ceptoras de muestras acepten las mismas obli-
gaciones.
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Cabe notar que el CGIAR ha elaborado pau-
tas sobre el manejo de la propiedad intelectual,
tanto respecto del material mantenido en las co-
lecciones ex-situ, como del material adquirido de
terceros y los desarrollos de los Centros. Como
polftica general, los Centros no perseguiran la ob-
tencion de proteccién como una fuente de
financiamiento, sino para obtener otras tecnologias
o favorecer la difusi6n de las que proteja.

El material depositado en un Centro interna-
cional puede quedar sujeto a las regulaciones
nacionales sobre acceso, como es el caso de
los pafses del Grupo Andino, cuya Decisién 391
se aplica a los materiales que sean originarios
de un pafs andino, con independencia de la fe-
cha de su recoleccién (articulo 37).

Para resumir, en el drea de los recursos
genéticos y no obstante la aprobacién de la CDB,
existen importantes procesos de negociacién en
marcha, especialmente en el caso de los recur-
sos fitogenéticos. El resultado que se alcance
en esas negociaciones podrd influir en el acce-
50 y uso de esos recursos para la agricultura en
el futuro, incluyendo las labores de los INIAS.

5. Proteccion de materiales biologicos:
derechos de obtentor y patentes

La proteccién mediante propiedad intelec-
tual de variedades vegetales, plantas y partes
de éstas, incluyen dos tipos principales de de-
rechos®:

a) los derechos de obtentor, aplicables res-
pecto de las variedades vegetales.

8 En los Estados Unidos existe una tercera modalidad de protec-
cidn. Se trata de una patente especial para las plantas, introdu-
cida en 1930, y aplicable sélo respecto de variedades de plantas
de reproduccién asexual, excluyendo tubérculos. Esta proteccién
se aplica a variedades “inventadas” o “descubiertas” e incluye
los hibridos. En dicho pals las variedades de plantas de repro-
duccién sexual se protegen por derechos de obtentor.
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b) las patentes de invencion, aplicables a par-
tes de plantas, incluyendo genes, células, semi-
llas, plantas, procedimientos de transformacién
de plantas y vectores de transformacién asf
como, en algunos pafses, variedades vegetales
¢ hibridos.

Los derechos de obtentor, han sido objeto de
reglas internacionales en el marco de la Unién
para la Proteccién de las Obtenciones Vegeta-
les (UPOV), la que ha sido revisada en diver-
sas oportunidades (la dltima de ellas en 1991).

Las patentes han sido reguladas, en el plano
internacional, por el Convenio de Parfs sobre
Proteccién de la Propiedad Industrial (revisa-
do por udltima vez en 1971) y por el Acuerdo
TRIPs, adoptado en el marco del GATT/OMC
en 1994.

A continuacién se consideran las principa-
les diferencias en el objeto y alcance de la pro-
teccién conferida por derechos de obtentor y
patentes.

a) Materia protegible

Bajo el régimen de los derechos de obtentor,
la materia protegible es una variedad (o “culti-
var”), esto es, un tipo de planta dentro de una
especie cultivada que se distingue por uno o0 méis

.caracteres.

Los derechos de obtentor (“breeders rights’’)
se confieren de manera especffica a variedades
vegetales. Si bien la protecci6n se hace efecti-
va sobre el material de propagacion de una va-
riedad, tales derechos no protegen partes de
plantas, o genes particulares, sino el conjunto
del genoma de una variedad, esto es, de una
poblacién de plantas que retdne caracteristicas
de uniformidad y estabilidad y que, ademis, se
distingue al menos por una caracteristica im-
portante de variedades ya disponibles.

A diferencia de lo que ocurre en el régimen
de patentes, el de derechos de obtentor admite
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- al menos en algunas legislaciones como la Ar-
gentina (ley 20.247, art. 20; dec.2183, art.1.b) -
la posibilidad de proteger un “‘descubrimiento”. Tal
posibilidad est4 vedada, en principio, en el caso
de las patentes, atin a pesar de la admisién de pa-
tentes sobre materias biol6gicas.

La proteccién por el sistema de los derechos
de obtentor no puede ser otorgada para caracte-
risticas de una planta en forma independiente,
ni para componentes genéticos aislados, hip6-
tesis ambas admisibles en el caso del
patentamiento.

En algunos regfmenes, no son protegibles por
derechos de obtentor las semillas hfbridas, de-
bido a que se considera que ellas no son esta-
bles en sucesivas plantaciones (el agricultor
puede re-usar la semilla obtenida de un cultivo
previo pero con degradacién de sus cualidades).

~ Una cuestion distinta es la de 1a eventual pro-
teccién de una linea parental utilizada en la ob-
tencién de un hibrido. Si bien aquélla puede no
llegar a ser comercializada como una variedad
independiente, en la medida que reiina los re-
quisitos de la proteccifn, ella puede ser prote-
gida bajo el régimen de derechos de obtentor.

Las patentes de invencién pueden aplicarse,
como se ha dicho, a las plantas o partes de és-
tas, asf como a variedades vegetales. Hay dife-
rencias notables respecto de la materia
protegible en el 4rea vegetal en distintos paf-
ses. Asi, en los Estados Unidos, son patentables
las variedades vegetales, los hibridos, las plan-
tas (aunque no constituyan una variedad) asf
como las células, genes, vectores de transfor-
macion, y los procedimientos de obtencién de
plantas, siempre que retinan las caracteristicas
de novedad, altura inventiva y aplicacion in-
dustrial (entendida en sentido amplio, compren-
siva de la agricultura).

En Europa, en cambio, no se admite - inclu-
so tras la aprobaci6n de la nueva Directiva Eu-
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ropea sobre Patentes Biotecnolégicas en mayo de
1998- el patentamiento de las variedades vegeta-
les.

b) Requisitos de la proteccion

En tanto la obtencién de una patente requiere
la existencia de novedad, altura inventiva y
aplicabilidad industrial, la de una obtencién
vegetal estd sujeta a la novedad, distinguibili-
dad, homogeneidad y estabilidad. Aun en el caso
del requisito que parece comin a ambos regf-
menes - el de novedad-, las diferencias son sig-
nificativas.

La novedad universal (no publicacién ni eje-
cucién piblica previa de la invencién en ningu-
na parte del mundo) del sistema de patentes con-
trasta, en efecto, con el concepto m4s flexible
del régimen de obtenciones vegetales. El crite-
rio de novedad s6lo requiere en este ltimo caso
que la variedad no haya sido comercializada ni
ofrecida a la venta con el acuerdo del titular, en
el pafs donde se solicita la proteccion, por més
de un afio , 0 que no lo haya sido en cualquier
otro pafs por mds de cuatro afios (seis afios en
el caso de las vides y drboles forestales, fruta-
les y ornamentales).

Por otra parte, no se aplica en el régimen de
los derechos de obtentor la nocién de “activi-
dad inventiva” debido a la propia naturaleza
del desarrollo varietal. Cuanto mis deseable es
una combinaci6n de caracteres conocidos (por
ejemplo, para obtener tolerancia a pestes), més
evidente ella aparecerd para un técnico con co-
nocimientos medios. El requisito de proteccion
es, por tanto, s6lo una diferencia sustancial res-
pecto de las variedades conocidas. El art. 6.1.a.
del Convenio UPOV, Acta de 1978, aprobado
por ley 24.376 alude a la diferencia por carac-
teres “importantes”.

Para determinar si una variedad cuya pro-
tecci6n se requiere es distinta de la preexistentes,
y por tanto protegible en forma independiente,
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pueden utilizarse marcadores basados en las ca-
racteristicas morfolégicas externas de las plantas,
como el color de las flores, o bien la caracteriza-
ciéndel genotipo. Para este dltimo fin, existen di-
versas técnicas que permiten separar protefnas y
caracterizar el ADN.

Sin embargo, ninguna de ellas brinda resulta-
dos con total precision. Incluso distintos métodos
pueden dar conclusiones diferentes. La utilidad de
esas técnicas es ain m4s limitada cuando un mate-
rial ha sido objeto de un programa de
fitomejoramiento (como ocurre con las varieda-
des comerciales) debido a la limitacion del
polimorfismo del germoplasma resultante de esa
actividad.

La revision de la Convencién de UPOV de
1991 introdujo el concepto de “variedad esen-
cialmente derivada” con el objeto de impedir
la comercializacion por parte de un tercero, sin
autorizacion del titular, de cierto tipo de deri-
vaciones (p. ej. puramente “‘cosmética’”’) de una
variedad protegida, aunque la variedad deriva-
da califique como “distinta” de la protegida.
Este concepto, empero, sélo ha sido incorpora-
do, en los paises del PROCISUR, por la legis-
lacién del Brasil y de Bolivia (sobre la base de
la Decisi6n 345).

c) Materializacion

Bajo el régimen del tipo UPOV una varie-
dad es protegida sé6lo cuando existe fisicamen-
te; bajo el sistema de patentes no es necesario,
en cambio, que la invencion esté materializada.
Basta que, conforme con la descripcion perti-
nente, ella sea realizable.

d) Excepciones a los derechos exclusivos

Una importante diferencia entre el régimen
de patentes y el de derechos de obtentor surge
de las excepciones que son admitidas en uno y
otro caso.

En el caso de las patentes, se admiten excep-
ciones para la investigacion cientifica, pero endi-
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versos pafses (p. ej. los Estados Unidos) el uso
de una invencién para experimentacién con fi-
nes comerciales no estd permitida o es de du-
dosalegalidad. En Argentina, el articulo 8 de la
ley 24.776 (Ley de Confidencialidad) autoriza
el uso de una invenci6n con fines experimenta-
les comerciales.

La “excepcién del fitomejorador” es una de
las diferencias clave entre el régimen de dere-
cho de obtentor y el de patentes. Esa excepcién
admite -en el primero de ellos-, la posibilidad
de utilizar una variedad protegida como fuente
para un ulterior desarrollo, el que, una vez al-
canzado, puede obtener una proteccién inde-
pendiente.

Cabe recordar que, en cualquier caso, esta
excepcién es aplicable cuando el material utili-
zado estd sujeto a un derecho de propiedad re-
gistrado, pues en ausencia dc la proteccién no
existe ningin derecho exclusivo que pueda
oponerse a un tercero. En la produccién de
hibridos, por ejemplo, es comiin mantener las
lineas parentales en secreto, mas la proteccion
de éste no confiere ningin derecho exclusivo
sino, meramente, el de tomar medidas contra
actos comercialmente deshonestos, en el marco
de la competencia desleal.

e) Duracion

Los derechos de patente expiran a los veinte
aiios de presentada la solicitud; en el caso de
derechos del obtentor la proteccién se extiende
por hasta 20 o 25 afios, segiin las especies,.

f) Territorialidad

Los derechos de patente y de obtentor no
entrafian una propiedad absoluta, en el sentido
de que s6lo pueden ejercerse en los pafses don-
de se ha otorgado el titulo respectivo. En los
pafses donde no se ha solicitado el registro, no
existe proteccién alguna y las innovaciones per-
tenecen al “dominio piblico”, puesto que se
aplica el principio de “territorialidad’.
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g) Acumulacion

Con el desarrollo de variedades transgénicas
es posible que, respecto de una misma variedad,
se acumulen derechos de obtentor sobre la varie-
dad como tal, y derechos de patente respecto de
un gen o construccién genética incorporada en
aquélla. Tales derechos pueden pertenecer al mis-
mo o adistintos titulares; en este tiltimo caso, se
hacen necesarios arreglos contractuales para re-
glar los derechos de cada parte.

Dado que una patente impide el uso del ma-
terial como fuente de germoplasma -a diferen-
cia del derecho de obtentor- 1a acumulaci6n re-
ferida puede conducir a neutralizar el “privile-
gio del fitomejorador”, a menos que el gen o
construccién génica en cuestién no se exprese
en la nueva variedad que se desarrolle.

En resumen, si bien los regimenes de paten-
tes y de derechos de obtentor protegen materia-
les vegetales, lo hacen sobre una materia defi-
nida en forma y con alcances diferentes. En tan-
to el primer régimen se adapta a los intereses
de las empresas con capacidad en ingenierfa
genética, el segundo se dirige principalmente a
quienes realizan tareas de fitomejoramiento,
mediante técnicas convencionales. Con la difu-
si6n de variedades transgénicas, adquiere cre-
ciente importancia la “interfase” entre ambos
derechos y, en particular, la consideracién de
los efectos de una patente sobre un componente
del material respecto de su uso ulterior como
fuente de variacion.

6. Patentabilidad de material vegetal

En los paises industrializados existe una con-
vergencia de la legislacion en lo que respecta a
la apropiacién de materiales existentes en la
naturaleza mediante patentes. Por ejemplo, en
los pafses miembros de la Convencién Europea
de Patentes se puede otorgar una patente, en prin-
cipio, cuando una sustancia natural es caracte-
rizada por su estructura, el proceso de obten-
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ci6n o por algiin otro criterio, y cuando es nueva
en el sentido de que no se encontraba disponible
con anterioridad para el piblico.

En los Estados Unidos, segiin los principios
desarrollados para las patentes qufmicas,una
forma aislada y purificada de un producto natu-
ral es patentable. El requisito de “nuevo” exi-
gido no significa “no preexistente” sino “nove-
doso” en relaci6n con el estado del arte, de
modo que la existencia desconocida pero natural
de un producto no puede excluirlo de la categorfa
de materia patentable. En raz6n de esta interpre-
tacién, la lfnea divisoria entre descubrimientos e
invenciones es muy delgada en los Estados Uni-
dos. Una sustancia natural, simplemente aislada o
purificada, puede ser patentada.

En Jap6n se ha adoptado un criterio similar.
Segiin los Standards para Patentes de Sustan-
cias, se pueden conceder patentes sobre sustan-
cias quimicas aisladas artificialmente a partir
de materiales naturales, siempre que la presen-
cia de la sustancia no sea detectable sin identi-
ficacién previa mediante métodos fisicos o qui-
micos.

La patentabilidad de microorganismos ha
sido admitida también en los pafses
industrializados desde 1980. Se interpreta que
aquéllos incluyen las células y cualquier com-
ponente intracelular, como los genes y
pldsmidos.

Este principio y el enfoque descripto méis
arriba han hecho posible el patentamiento de
células y genes, entre otras sustancias, sean
preexistentes o modificadas. En los Estados
Unidos, por ejemplo, son patentables los genes
producidos por mutagénesis o técnicas de inge-
nierfa genética, e incluso aquellos cuya exis-
tencia natural se ignoraba con anterioridad. Lo
habitual en estos casos es que las reivindica-
ciones se refieran a una secuencia aislada de
ADN, construcciones de ADN y a nuevas plan-
tas transformadas derivadas, aunque también in-
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cluyen a menudo secuencias naturales de ADN sin

Un ejemplo de una reivindicacién de un gen
per se se refiere al gen de la sintetasa resistente
al glifosato, cuya expresién brinda proteccion
contra la accion herbicida de esta tltima sustan-
cia. He aqui el texto de una de las reivindica-
ciones pertinentes:

Una secuencia de ADN de menos de 5 Kb
con un gen estructural que codifica la 5-
enolpiruvil-3-fosfoshikimato sintetasa de re-
sistencia al glifosato. (Patente de los EE.UU.
N° 4.535.060, otorgada el 23 de agosto de
1985).

En otros casos, las reivindicaciones de las pa-
tentes se refieren a organismos generados me-
diante ingenierfa genética, o a vehiculos para
transferir ADN ex6geno. Una patente concedi-
daen 1983 (US No. 4.407.956), por ejemplo,
dice lo siguiente:

“Una célula vegetal de 1a familia Cruciferae
que contiene por lo menos un virus del mo-
saico de la coliflor recombinante capaz de
propagacién y movimiento, el cual incluye la
replicacion e infeccion sistémica; con la in-
sercién in vitro de ADN exégeno en la re-
gién intergenética del antedicho virus o de uno
de sus progenitores, entre los marcos de lec-
tura VI y I, sitio que no es esencial para tal
movimiento”.

También se han concedido patentes en los Es-
tados Unidos relativas a procesos de mejora-
miento vegetal, como sucedi6 en el caso de la
patente Jones-Mangelsdorf para recuperar la
fertilidad del maiz masculino estéril (Zea
Mays L).

En Europa son patentables los microor-
ganismos y los procesos microbiolégicos. La
patentabilidad se ha interpretado en estos pai-
ses en el sentido de admitir reivindicaciones re-
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lativas a promotores y vectores para introducir
ADN ex6geno en las células vegetales, células
vegetales modificadas, cultivos de tejidos y tam-
bién procesos de transformacién de células ve-
getales y técnicas de hibridacién de células
sométicas.

En Europa se ha admitido también la
patentabilidad de un proceso destinado a la
produccién de plantas, por ejemplo cuando
la intervencién humana consiste en la parti-
cular secuencia brindada a los pasos que in-
tegran el proceso de obtencién de un hibrido
(caso Lubrizol). En principio, empero, no son
patentables las técnicas de fitomejoramiento
convencionales.

Segin se sefial6 m4s arriba, en los Estados
Unidos se confieren patentes especiales sobre
plantas (basadas en la Ley de Patentes Vegeta-
les de 1930), se reconocen derechos del obtentor
sobre variedades y, desde 1985, se registran pa-
tentes de utilidad, sobre distintos tipos de plan-
tas, incluyendo variedades e hfbridos.

En los paises europeos, en cambio, se exclu-
ye de la proteccién por patentes (en virtud de la
Convenci6n Europea de Patentes) las varieda-
des vegetales y los procesos esencialmente bio-
16gicos para su obtenci6n.

Pese a la prohibicién de patentar variedades
vegetales, en Europa se han aceptado diversas
invenciones relacionadas con el reino vegetal.
Por un lado, la exclusién de las “variedades ve-
getales” se ha interpretado como restringida a
los casos en que las plantas estdn caracteriza-
das por las peculiaridades genéticamente deter-
minadas de su genotipo. Se entiende que son
patentables las invenciones que no entrafian un
aspecto varietal de una planta, y también lo son
las partes de una planta o las aplicaciones de
una variedad.

Alcance de la proteccion

El alcance de la proteccion que confieren las
patentes sobre recursos vegetales es fuente de
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considerable incertidumbre y controversia. Por
un lado, las Oficinas de Patentes de ciertos pai-
ses parecen aplicar los requisitos de
patentabilidad exigidos a las invenciones de
biotecnologfa de manera muy flexible. Asf, el
requerimiento de no obviedad no impidi6, por
ejemplo, que se patentara un método para inhi-
bir genes vegetales, pese a una divulgacion an-
terior del mismo proceso de inhibicién de genes
en cualquier organismo.

Por otro lado, la redacci6n de las reivindica-
ciones de patentes se realiza en ocasiones en
términos funcionales o informativos, més que es-
tructurales, de modo que todas las maneras po-
sibles de resolver un problema quedan protegi-
das. Por ejemplo, la patente “Hibberd” (la pri-
mera concedida en los Estados Unidos sobre
una planta) describia el aumento en el contenido
de tript6fano en lugar de mencionar determina-
dos genes.

Otro ejemplo adicional es la patente otorga-
da a Plant Genetic Systems que ampara la in-
troduccién de Bt en la mayor parte de los culti-
vos extensivos, y una patente de Agracetus que
se refiere a cualquier manipulacién genética del
algod6n, cualquiera sea el germoplasma de al-
godon utilizado.

Otro problema se refiere al posible conflicto
de derechos que puede surgir cuando se descu-
bre con posterioridad en la naturaleza determi-
nado rasgo patentado (por ejemplo, la resisten-
cia a herbicidas) y es posible incorporarlo a las
plantas por métodos de mejoramiento conven-
cionales. No existe en este caso una interfaz
clara entre el titular de la patente y los derechos
del obtentor.

Por dltimo, cabe notar que si se patenta un
proceso para obtener una variedad o un hibri-
do, segin muchas leyes de patentes los dere-
chos abarcardn también a los productos obteni-
dos de manera directa con el uso de dicho pro-
ceso, extendiendo de esta forma la proteccién a
las variedades y los hibridos en sf.
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Situacion en el PROCISUR

A continuacifn se presenta brevemente la si-
tuaci6n de los pafses del PROCISUR en cuanto
a patentabilidad de material biol6gico, especial-
mente plantas y partes de éstas.

Chile, Argentina y Brasil reformaron en el
curso de los afios noventa sus leyes de patentes,
en tanto existen proyectos de ley en trdmite en
Paraguay y Uruguay (con media sanci6n parla-
mentaria en este Gltimo pafs). Las legislaciones
adoptadas y proyectadas presentan diferencias
importantes en materia de patentabilidad de
materiales biolégicos.

En cuanto a las materias que no constituyen una
“invencion”, la situacién en los pafses del
PROCISUR es como sigue:

* Laley argentina excluye la patentabilidad de
“toda materia viva y sustancias existentes en
la naturaleza” (artfculo 6 g), cn tanto consi-
dera que no existe, en el caso de estos mate-
riales, una “invencién”.

* Laley brasilefia adopta un enfoque m4s res-
trictivo. No constituyen una invencién “todo
o parte de seres vivos naturales o materiales
biol4gicos encontrados en la naturaleza, o atin
aislados de ella, inclusive el genoma o
germoplasma de cualquier ser vivo natural y
los procesos biol6gicos naturales” (articulo
10.1X).

* En Chile, no son invenciones las variedades
vegetales y las razas animales.

* En Bolivia, de acuerdo con la Decisién 344,
no constituyen una invenci6n las materias que
existan en la naturaleza o su réplica.

* El proyecto de ley en trdmite parlamentario
en Uruguay considera que no constituye una
invencién “‘el material biolégico y genético”
tal como existe en la naturaleza.
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En lo que respecta a materias no patentables
en el campo bioldgico, las leyes y proyectos
mencionados establecen lo siguiente:

En la Argentina’, no es patentable la totalidad
del material biolégico y genético, existente en
la naturaleza o su réplica, en los procesos bio-
16gicos implicitos en la produccién animal, ve-
getal y humana, incluidos los procesos genéticos
relativos al material capaz de conducir su pro-
pia duplicacién en condiciones normales y li-
bres, tal como ocurre en la naturaleza. Sin em-
bargo, serian patentables las plantas (en tanto
no se trate de una variedad'®) y los animales
transgénicos.

En el Brasil, no es patentable la totalidad o par-
te de los seres vivos excepto los microorga-
nismos transgénicos que atiendan a los requisi-
tos de patcntabilidad y que no sean un mero
descubrimiento.

En Bolivia (Dccision 344) no son patentables
las “especics y razas animales y procedi-
mientos para su obtencién”

En Uruguay, de aprobarse ¢l proyecto de ley,
no serdn patentables las plantas y los anima-
les (con la cxcepcién de los microorganis-
mos) y los procedimientos esencialmente bio-
l6gicos para su reproduccién.

El proyecto legislativo en Paraguay excluye
el patentamiento de variedades vegetales y
animales y los procedimientos esencialmen-
te biolégicos para su obtencidn (que no sean
procedimientos biolégicos o microbio-
16gicos).

¥ Para un andlisis de este tema en la ley argentina, ver Correa
(Coordinador), Bergel, Genovesi, Kors, Moncayo von Hase y
Alvarez, 1996.

1% Ver Correa, C. et al, 1996, p. 79.
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El Cuadro 4 presenta el objeto de varias so-
licitudes de patentes realizadas recientemente en
la Argentina, que incluyen manipulacién genética
en plantas.

Cabe notar, por otra parte, que la ley brasi-
lefia reconoci6 el patentamiento de productos
quimicos y farmacéuticos con retroactividad -
’pipeline’’-, admitiendo su proteccién cuando los
mismos no hubieran sido comercializados pre-
viamente, y siempre que el solicitante hubiera
obtenido la patente en el pafs de la primera so-
licitud. Con base en esta disposicion se ha soli-
citado el patentamiento del gen de la soja
“Roundup Ready” desarrollada por Monsanto.
Las solicitudes respectivas se encuentran pen-
dientes de resolucién por parte del Instituto
Nacional de Propiedad Industrial de ese pafs.

Por altimo, cuando la invencion se refiera a
un producto o procedimiento relativo a algin ma-
terial biolégico que no se encuentre a disposi-
cion del publico y no pueda describirse de ma-
ncra que la invencion pueda ser ejecutada por
una persona capacitada en la materia, la des-
cripcién se complementard, scgin las legislacio-
nes y proyectos mencionados, mediante un de-
p6sito de dicho material en una institucién de
depésito. Tal depésito se efectiia generalmente
en la fecha de presentacién de la solicitud o,
cuando se invoque un derecho de prioridad, en
la fecha de prioridad.

En suma, las leyes de patentes presentan di-
ferencias importantes en cuanto al alcance de la
patentabilidad, las que pueden generar situacio-
nes de proteccién de un producto en uno o més
paiscs del PROCISUR, en tanto el mismo po-
dria ser de libre disponibilidad en otro u otros
pafses.

7. Proteccion de cultivares

Actualmente las nuevas variedades vegetales
se protegen mediante derechos de obtentor en
todos los paises integrantes del PROCISUR.
Dado que en todos los paiscs, como se ha indi-
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Cuadro 4: solicitudes de patentes relativas a plantas en Argentina

ﬁ- __ Solicitante Objeto_invencién Tipo ADN Tecnologla Fecha solic. |
Gen marcador Gen marcador Obtencién de planta
Nippon Paper Industries separable (induccion de anomalla | transgénica libre del gen | 07/11/1995
e ] .. ___|morlolégica) marcador
Elemento regulador
AON o do.__ r';:gf:fs?“‘:
microesporas y o P
Pioneer de uso para produccién | Elemento regulador ::lenpnpe okl 20/11/1995
s microesporas,
de plgntas macho Puede conferir
estériles resistencia a pestes
I L virales e insectos
Transformacién con
matenal genético que
inhibe la formacién o
Esterilidad masculina en funcién del polen. La
" plantas por inhibicidn de | Promotor antera+genes | esterilidad masculina se
Pioneer formacién o funcién del | negativos dominantes | revierte incorporando 06/12/1995
polen una segunda
construccién genética la
cual reprime el gen
o I I __| negativo dominante ~
Gen de esterilidad
relacionado con gen de
Pioneer rséim:::n"p::nt:;“ Gen esterilidad resostencia a agente 06/02/1996
selectivo con el que se
recubre la semilla
Célula de planta capaz . . .
Rousse-Uclaf de produck Superoxido | Gon de superoxido | Copi adicionl e gen | gy7/199
Dismutasa !

cado, se ha incorporado la Convenci6én UPOV
1978, los regimenes vigentes presentan nume-
rosos elementos comuncs.

Los derechos exclusivos conferidos al titular
sobre el material de propagacién incluyen, en
general, el de 1a produccion o reproduccién de
la variedad, acondicionamiento con el prop6si-
to de su propagacion, oferta, venta, exportacion,
importacién, publicidad, canje y cualquier otra

M 14 informacion contenida en esta seccién se basa parcial-
mente en documentos presentados al Taller de Trabajo sobre
la ley de proteccion de variedades vegetales organizado por
la UPOV en San José , el 19-21 de enero de 1999, especial-
mente en Sudrez Corredor, 1999.

12 Cabe notar que el Convenio UPOV 1978 permite aplicar un
principio de reciprocidad, esto es, de proteger en un pais las
variedades de otro a condicion que las del primer pais tam-
bién sean protegidas en el segundo. La compatibilidad de
este principio con la exigencia de trato nacional del Acuerdo
TRIPs es dudosa.
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forma de entrega. Se prevén ademas limitacio-
nes, tales como el “privilegio del agricultor”, la
“excepcioén al fitomejorador” y la posibilidad
de declarar una variedad de “uso publico res-
tringido”, esto es, de someterla a una licencia
obligatoria contra el pago de una compensacién
al titular de la variedad.

A continuacion se sefialan las instituciones res-
ponsables, el émbito de proteccién en términos
de especies, el nimero de titulos concedidos y
otras caracteristicas de los regimenes aplicables
en los paises del PROCISUR!!. Como puede
observarse hay diferencias importantes en cuanto
a las especies protegidas, lo que significa que
determinadas variedades protegidas en un pafs
del PROCISUR podrian non ser tutelables (se-
gin la especie a la que pertenezcan) en otros
paises del Programa'?.
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Argentina

La protecci6n de variedades vegetales en Ar-
gentina se rige por la Ley de Semillas y Creacio-
nes Fitogenéticas No. 2().247 de 1973 y el De-
creto 2183 de 1991 que la reglamenta. La Ley
24.376 de 1994 aprob6 el Convenio UPOV, Acta
1978.

El organismo competente para la concesién
de titulos es el Instituto Nacional de Semillas
(INASE), dependiente de la Secretaria de Agri-
cultura, Ganaderia, Pesca y Alimentacién
(SAGyP), el que lleva el Registro Nacional de
la Propiedad de Cultivares (RNPC). La Comi-
sién Nacional de Semillas, compuesta por re-
presentantes de los sectores involucrados en la
produccién y comercio de semillas funciona
como 6rgano asesor de la SAGyP.

La proteccién se extiende por 20 afios para
todas las especies. Hasta Octubre de 1998 se
habfan otorgado 1148 titulos de propiedad en
relacién con 70 especies, 734 (64%) corres-
pondientes a solicitantes de origen nacional y
412 (36%) a extranjeros. La mayor parte de los
tftulos han sido concedidos para maiz, soja, tri-
go y alfalfa, las cuales representan el 50% de
todos los titulos emitidos.

Bolivia

Es aplicable la Decision 345 de 1993. La
proteccién de variedades vegetales se reglamen-
t6 por Resolucion Secretarial 79 de 1995 y
mediante la Resolucién Secretarial 064 de 1996.

La autoridad competente es el Programa Na-
cional de Semillas (PNS), dependiente del Mi-
nisterio de Agricultura y Desarrollo Rural. El
PNS cuenta con 7 oficinas y Laboratorios Ofi-
ciales (OLS) en Cochabamba, Chuquisaca
(Sucre), Gran Chaco, Yacuiba, La Paz, Potosf,
Santa Cruz y Tarija. Estas OLS reciben solici-
tudes y efectidan su andlisis y luego laenvian a
la Unidad Coordinadora en La Paz que emite el
Certificado de Proteccion.
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La proteccion se extiende por 25 afios para
drboles y vides y por 20 afios para el resto de
las especies protegidas: algod6n, mafz, rosa y
soja. Hasta octubre dc 1998 se habfan emitido
cuatro titulos definitivos sobre soja (3 solici-
tudes de origen nacional y 1 extranjera) y 12
provisorios a variedades de rosa, soja y maiz
(1 nacional y 11 extranjeros).

Brasil

Se aplica la Ley de Protegao de Cultivares
No 9456 de 1997, y el Decreto 2.366. Brasil ha
adherido recientemente a la Convencién UPOV
1978. No obstante ello, su legislacién ha intro-
ducido el concepto de “variedad esencialmente
derivada” previsto en UPOV 1991. La ley esta-
blece que siempre que un cultivar protegido sea
modificado de modo de ser, serd caracterizado
como cultivar esencialmente derivado de uno
ya protegido y no podr4 ser utilizado para fines
comerciales sin el consentimiento del titular del
cultivo inicial (articulo 9, III, pardgrafo 3).

Segiin el articulo 4- VII, cultivar esencialmen-
te derivado es aquel que presenta acumulativa-
mente las siguientes caracteristicas:

1. predominantemente derivado de un cultivar
inicial, sin perder la expresion de los carac-
teres esenciales que resultan del genotipo o
de la combinacién de genotipos del cultivar
inicial;

claramente distinto del cultivar inicial;

. correspondiente al cultivar inicial en la ex-
presién de sus caracterfsticas esenciales que
resultan del genotipo o de la combinacién de
genotipos del cultivo inicial, excepto en lo
que se afirma respecto a las diferencias re-
sultantes de la derivacién.

La autoridad competente para la aplicacién
del régimen de proteccién es el Ministerio do
Agricultura e do Abastecimiento (MAA), atra-
vés del Servicio Nacional de Protegao de
Cultivares (SNPC), a cuyo cargo se encuentra
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el Cadastro Nacional de Cultivares Protegidas
(CNCP). Dentro del MAA se cre6 la Comisao
Nacional de Protegcao de Cultivares (CNPC),
de carécter consultivo y de asesoramiento al
SNPC, integrada por representantes de los sec-
tores publico y privado.

La proteccion se extiende por 18 afios para
vides y drboles frutales, forestales y/o ornamen-
tales y por 15 afios para el resto de las espe-
cies. Se aplica a: algod6n, arroz, batata, frijol,
maiz, soja, sorgo, trigo y cafia de azicar.

Desde el inicio de sus actividades, y a di-
ciembre de 1998, se habfan presentado 28 soli-
citudes de proteccién de cultivares, y otorgado
nueve certificados provisionales y seis certifi-
cados definitivos.

El “privilegio del agricultor”’, no se aplica
en relacién con cafia de azicar para producto-
res que trabajen una superficie superior a cua-
tro médulos fiscales. Los pequefios producto-
res pueden multiplicar con fines de donar o can-
jear exclusivamente con pequefios productores
rurales.

Chile

La proteccién de variedades vegetales se in-
trodujo en Chile mediante el Decreto Ley 1.764
de 1977 que “Fija las normas para la investiga-
cién, produccién y comercio de semillas”. Con
el fin de homologar la legislacién con la nor-
mativa internacional (UPOV 1978) se dict6 en
1994 1a Ley 19.3542 que “Regula Derechos de
Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales” y
el Decreto 373, reglamentario de dicha ley.

La autoridad competente es el Servicio Agri-
cola y Ganadero, dependiente del Ministerio de
Agricultura, a través del Departamento de Se-
millas, al que corresponde llevar el Registro
de Variedades Protegidas. La verificacion de
que una variedad cuya inscripcion se solicita
cumple con los requisitos de la ley es efectuada
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porel Comité Calificador presidido por el director
de Departamento de Semillas y seis miembros,
profesionales especialistas en genética, botdnica o
agronomia designados por el Ministro de Agricul-
tura.

La proteccion se extiende por 18 afios para
vides y 4drboles y por 15 aiios para el resto de
las especies. Cubre todos los géneros o espe-
cies. Hasta octubre de 1998 se habfan otorga-
do aproximadamente 230 titulos de propiedad,
40% a cultivares de solicitantes de origen na-
cional y 60% a cultivares extranjeros. El ma-
yor nimero de tftulos fue otorgado para trigo,
papa, duraznero, nectarinas y lilium.

Paraguay

Rige la Ley de Semillas y Proteccién de
Cultivares N° 385 de 1994, y 1a Resoluci6n del
Ministerio de Agricultura y Ganaderfa N°. 38
(1996), que reglamenta el capitulo IV Registro
Nacional de Cultivares Protegidos. Por Ley
N° 688 de 1996 se aprob6 UPOV 1978.

La autoridad competente es la Direccién de
Semillas (DISE), dependiente del Ministerio de
Agricultura y Ganaderia, a través del Departa-
mento de Registro de Cultivares (DRC), a car-
go de llevar el Registro Nacional de Cultivares
Protegidos (RNCP). Un Comité Técnico Cali-
ficador interviene por especie o cultivo. Por otra
parte, el Consejo Nacional de Semillas, funcio-
na como 6rgano consultivo. Se integra con diez
miembros representantes del sector piblico y
privado, y es presidido por el Vice-Ministro
de Agricultura y Ganaderfa.

La proteccion se extiende por 18 afios para
vides y 4rboles y 15 para el resto de las espe-
cies. Se aplica a ocho especies: algodén, arroz,
canola, girasol, mafz, soja, sorgo y trigo. La
incorporacién de nuevas especies se efectia por
resolucién del Ministerio a propuesta de la
DISE. Hasta Junio de 1998 se otorgaron dos
tftulos a variedades de soja de solicitantes de
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origen nacional y cuatro de algodén se encontra-
banen tramite.

Uruguay

La proteccién de derechos de obtentor se es-
tableci6 en Uruguay mediante laLey 15.173 de
1981 y Ley 15.554 de 1984. En 1997 se apro-
b6 una nueva ley de semillas (Ley No. 16.811),
la que cred el Instituto Nacional de Semillas
(INASE), dependiente del Ministerio de Agri-
cultura y Ganaderfa.

La proteccién se otorga por 15 afios como
minimo y 20 afios como méximo, segiin la espe-
cie considerada, para nuevas variedades de to-
das las especies. Al 31.12. 98 se habfan otorgado
72 titulos de propicdad, de los cuales 45 corres-
ponden a obtentores nacionales (62,5%)y 27 a
extranjeros (37,5%). A esa fecha estaban pen-
dientes de concesion solicitudes sobre 25 varie-
dades, 8 de solicitantes de origen nacional y 17
extranjcro.

8. Politica y gestion de la propiedad intelec-
tual en los INIAS

La propiedad intelectual requiere de una ges-
tion especializada, como la de otros recursos
(p. ej. financicros, humanos). La gesti6n de la
propiedad intelectual en los INIAs debe basar-
sc¢ en una dcfinicién previa de sus politicas
institucionales en materia de propiedad inte-
lectual, en particular en cuanto a la difusién que
dar4 a los resultados de sus investigaciones.

Una cuestion bdsica es la definicién de la
politica a ser seguida en relacién con la protec-
cién en los resultados de investigacion.

Las posiciones sobre este tema pueden ubi-
carse entre:

i) ladifusion irrestricta (y sin compensacion)
de los resultados de investigaci6n obte-
nidos, y
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ii) la proteccién por propiedad intelectual de
dichos resultados.

Pueden existir también situaciones intermedias,
en las que cierto tipo de resultados se difundan
(p-ej. los destinados a agricultores marginales)
en tanto otros se hacen accesibles sélo bajo li-
cencia (p.ej. lineas elite).

La definicién de la politica de difundir o pro-
teger pone en juego consideraciones acerca de
la mision de los INIAs, el modo de valorizacién
de los desarrollos y la recuperacién (parcial o
total) de los costos incurridos en aquél.

En algunos casos, se ha sostenido que 1a mi-
si6n de los INIAs es la creacién de bienes pa-
blicos accesibles a cualquier interesado sin re-
tribucién y que, por lo tanto, los resultados de
sus investigaciones deben ser deliberadamente
puestos cn el dominio publico. Bajo esta con-
cepciodn, la proteccion y comercializacion de los
resultados de investigacion puede ser detrimental
del desarrollo de tecnologfas de interés publico,
cn la medida que las actividades del Instituto se
orienten preferente o exclusivamente hacia aque-
llas investigaciones cuyos resultados son trans-
feribles bajo remuneracién pactada con terce-
ros.

A esta posicion se ha contrapuesto crecien-

temente, en los dltimos afios, el argumento de

que, en auscncia de proteccién, algunos desa-
rrollos tecnolégicos simplemente quedan sin ex-
plotaci6n efectiva, pues las empresas se inclinan
por aquellas tecnologias sobre las que pueden
gozar de cierto grado de exclusividad.

Asimismo, se ha notado que la libre disposi-
cion de los resultados conduce en ocasiones a
que empresas privadas aprovechen los resulta-
dos de la investigacion publica, sin contribuir a
su financiamiento. En una época de
congelamiento o reduccién presupuestaria, tal
financiamiento pucde ser necesario para la con-
tinuidad de investigaciones amenazadas por fal-
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tade recursos. La proteccién y comercializacién
de los resultados pueden permitir, al menos, re-
cuperar los costos incurridos, o incluso obtener
un beneficio, para reinvertir en los programas
de investigacion.

En el caso de los INIAs de los pafses del
PROCISUR se observa una evolucién en las
polfticas aplicadas en el sentido de proteger en
forma creciente los resultados de sus investiga-
ciones, con el objeto de evitar su apropiacién -
sin compensacién alguna- por parte de las em-
presas mejor dotadas para ello y favorecer la
transferencia de esos resultados a los produc-
tores y agricultores locales.

Por ejemplo, el INTA de Argentina se ha con-
vertido en uno de los principales titulares de
derechos de obtentor en su pafs, y tiene una ac-
tiva politica de vinculacién tecnolégica con el
sector productivo, a cargo de una Unidad espe-
~cializada. En el caso de Brasil, EMBRAPA
adopté en 1996 una “Politica Institucional para
la Gestion de la Propiedad Intelectual” segin
la cual EMBRAPA procurard activamente la
proteccién legal de sus resultados de investiga-
cién y maximizar4 el uso de derechos de pro-
piedad intelectual mediante la licencia de pro-
cesos y productos (cultivares, software, CDs,
libros, periédicos), sin comprometer su misi6n
social. Dicha institucién continuari estudios y
transferird tecnologia a agricultores y otros
clientes sin limitaciones, pero sélo autorizard
el uso de sus tecnologias libre de regalias cuan-
do su misién pueda ser comprometida, previa
aprobacién de su Comité de Propiedad Intelec-
tual (Anstalden Sampaio, 1999, p. 47-48).

En el marco de la politica que se adopte, de-
berfan considerarse diversos aspectos de la ges-
tion de la propiedad intelectual, incluyendo:

a) proteccién de secretos durante el proce-
so de investigacidn, y de desarrollos no
protegibles por patentes o derechos de
obtentor;
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b) obtencién, mantenimiento y defensa de
derechos registrables de propiedad inte-
lectual;

¢) atribucién de propiedad a resultados de
proyectos conjuntos de investigacion con
empresas u otras instituciones;

d) derechos de los investigadores dependien-
tes;

e) organizacién y normativainterna;

f) statusy transferencia de recursos gené-
ticos,

g capacitacion de recursos humanos.

Estos temas se tratan brevemente a conti-
nuacion.

a) Preservacion de confidencialidad
Medidas de proteccion

Los secretos técnicos y comerciales (“infor-
macién confidencial”) son protegibles en los paf-
ses del PROCISUR sea en virtud de las dispo-
siciones generales de competencia desleal, o por
leyes (Argentina, ley 24.766) o normas especi-
ficas (Brasil, articulo 195. XIV del C6digo de
Propiedad Industrial). No hay registro de la in-
formaci6n confidencial, y su proteccién dura
mientras ella preserve tal caricter, sin otra limi-
tacion temporal.

Una informaci6n es generalmente protegible
mientras tenga valor comercial y se mantenga
secreta. Algunas leyes exigen (siguiendo al
Acuerdo TRIPS) como condicién de proteccién
que el poseedor de la informacién haya adopta-
do las medidas necesarias, razonablemente
exigibles en el caso particular, para evitar 1a di-
vulgaci6n indebida de la informaci6n.

De conformidad con la ley vigente en Argen-
tina, por ejemplo, para que un conocimiento sea



Normativa nacional, regional ¢ internacional sobre propiedad intelectual y
su aplicacién en los INIAs de PROCISUR

protegible como “informaci6n confidencial” su
poseedor debe adoptar las medidas razonables
requeridas, en cada caso, para evitar su divulga-
cién no autorizada.

En el caso de conocimientos vinculados con
desarrollos varietales, dado que la informacién
estd contenida en el material mismo, deben
instrumentarse medidas para evitar el acceso
fisico a aquél, sea a la semilla o a cjemplares
disponibles en pruebas de campo. En este ulti-
mo caso, debe disponerse el cercamiento y con-
trolar el acceso de personas no autorizadas.

Si bien bajo la legislacién aplicable a la re-
lacién de empleo, existe generalmente una obli-
gacién de confidencialidad, es conveniente esta-
blecer con los dependientes del INIA y con otro
personal que participe en la investigacion (p. ej.
becarios, investigadores visitantes) acuerdos es-
pecificos de confidencialidad. Tales acuerdos de-
berfan suscribirse con todos aquéllos profesiona-
les técnicos y personal de grupo que manipulen o
tengan acceso a material e informacién confiden-
ciales.

La ventaja de tales acuerdos es, por un lado,
hacer explicita la intencién del INIA de hacer
respetar la confidencialidad, alertando al de-
pendiente sobre la conducta que de él/ella se
espera.

Por el otro, en caso de violacién, el INIA
dispondra de una accién contractual, mds alld
de las que pueden surgir directamente de la apli-
cacion de la ley.

En los casos (p.ej. hibridos) en que no es
posible obtener proteccién mediante derechos
registrables, el resguardo del material confiden-
cial se extiende més alld de la fase investigativa,
incluso una vez concluida ésta.

La preservacién de confidencialidad es uno
de los objetivos explicitos de la politica de pro-
piedad intelectual de EMBRAPA. Una unidad
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de investigacion de esta entidad no puede libe-
rar un nuevo cultivar o revelar un proceso o
producto sin decisi6n previa del Comité de Pro-
piedad Intelectual basada en el potencial, con-
veniencia y oportunidad de la proteccién por
propiedad intelectual. Esta politica ha llevado,
por ejemplo, a restringir el acceso de terceros
a los laboratorios, lo que ha generado grandes
cambios en las rutinas de trabajo (Amstalden
Sampaio, 1999, p. 47-48).

Divulgacion de la informacion

Puede darse el caso de que la informacién
sea divulgada sin autorizacion. El INIA afecta-
do podria ejercer acciones contra el dependiente
responsable de la divulgacion y, si fuere el caso,
contrael tercero que hubiere adquirido la informa-
cién o participado en ladivulgacion, a sabiendas
del caricter secreto de aquélla. Pero si el secreto
se hubiere difundido, estas acciones no restaura-
réan la proteccion existente de la informacién confi-
dencial. Ellas s6lo permitirdn, eventualmente, ob-
tener una reparacion econémica y/o una sancién
penal. La informacién habrd pasado ya al dominio
publico.

Si la informaci6n fuera patentable, durante
el proceso de desarrollo de un nuevo producto
0 proceso, ¢s preciso preservar en secreto la
informacién pertinente, hasta tanto se solicite
el respectivo titulo de patente.

Si el acceso por parte de terceros no autori-
zados a la informacién confidencial, condujera
a una eventual solicitud de patente por parte de
aquéllos a su propio nombre, ¢l INIA perjudi-
cado podria accionar contra el tercero y “rei-
vindicar” su propiedad. Ello implicarfa, empe-
ro, un proceso judicial generalmente prolonga-
do, en el que la prueba de los hechos alegados
puede ser dificultosa.

Otro caso que requiere consideracién es
aquél en que la informaci6n sea divulgada por
un tercero en fraude de los derechos del INIA.




Normativa nacional, regional e internacional sobre propiedad
intelectual y su aplicacién en los INIAs de PROCISUR

La divulgaci6n de una invencién antes de la soli-
citud de la respectiva patente, normalmente con-
duce a la pérdida de novedad y, consecuente-
mente, del derecho a la patente. Sin embargo,
las leyes de patente eximen generalmente al in-
ventor de los efectos destructivos de la nove-
dad de la divulgacién anticipada de una inven-
cién, cuando ella ha sido realizada con fraude o
sin su consentimiento.

Otra hip6tesis que puede darse, dada la pre-
sién que generalmente pesa sobre los investiga-
dores para publicar los resultados de sus traba-
jos, es el de una publicacién anterior de la in-
vencioén a la solicitud de patente. Para que una
publicaci6n destruya la novedad, se requiere
generalmente que ella permita la ejecucién por
parte de un tercero de la invencién.

Es claro que la proteccién por derecho de
autor de la publicacién respectiva no asegura
contra la copia de la invencién. Bien por el con-
trario, el derecho de autor no protege las ideas,
sino la forma en que éstas se expresan, de ma-
nera tal que cualquiera puede legftimamente ha-
cer uso de aquéllas, mas no puede -més all4 del
derecho de cita- reproducirlas en la misma for-
ma que su autor.

Las leyes de Argentina y Brasil conceden un
plazo de gracia de un afio para solicitar una pa-
tente sobre una invencién desde su divulgacién
por el inventor. Similar disposicién contienen los
proyectos de ley de Paraguay y Uruguay. Es
decir, es posible solicitar una patente dentro del
afio de la publicacién, sin que esto afecte los
derechos del solicitante frente a terceros.

b) Obtencion, mantenimiento y defensa de
derechos

Los INIAS producen distintos tipos de co-
nocimientos, tanto producto de investigaciones
bésicas o aplicadas como de desarrollos tecno-
16gicos (ver Cuadro S). Cada una de ellas plan-
tea diferentes grados de riesgo y externalidades.
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La posibilidad de apropiaci6n, mediante titulos
de propiedad intelectual, es menor cuanto méas
bésica es la investigacion, y mayor en cuanto se
acerca al desarrollo de nuevas tecnologfas.

Cuadro 5
Tipos de conocimientos generados en los
INIAs

Actividades

Investigacion basica
Investigacion aplicada
Desarrollo experimental
Desarrollo varietal

Mejora, adaptacion

Tests, estudios
Escalamiento (“Scaling up”)

Resultados

Informes (ensayos)

Estudios(Andlisis) Especificaciones de
productos o procesos

Invenciones

Obtenciones vegetales

La elecci6n tanto de los medios de protec-
cién, como la definicién de su oportunidad y
dmbito geogréfico, requieren de la fijacién de
una estrategia de proteccion por propiedad
intelectual, la que deberfa tener en cuenta di-
versos casos segin el marco institucional en el
que se hubiere desarrollado el conocimiento
protegible.

En aquellas instituciones que se propongan
la protecci6n formal de sus resultados mediante
el registro de los titulos respectivos, es necesa-
rio establecer una estrategia de registro nacio-
nal e internacional, la que debe tener en cuenta
diversas cuestiones:

(Qué proteger?

(Cuéndo proteger?

(D6nde proteger?

¢C6mo mantener los derechos?
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(C6mo defender los derechos?

A efectos de considerar estas preguntas, con-
viene distinguir entre desarrollos realizados en
forma independiente, es decir, los que se reali-
zan sin sujecion a un contrato con una entidad
externa como producto de la actividad
investigativa propia, de aquéllos efectuados por
encargo o en colaboracion con terceros, que se
tratan mds abajo (punto c).

Preparacion de la solicitud

La estrategia de propiedad intelectual en re-
laci6n con tales desarrollos debe adecuarse a
los objetivos institucionales, los que pueden dar
un mayor o menor énfasis a la actividad tecno-
16gica vis-a-vis la cientifica, y a la divulgacién o
proteccién de los resultados de investigacion.

En el campo de las patentes y los derechos
de obtentor, por ejemplo, la preparacion y opor-
tuna presentacion de solicitudes puede tener un
doble efecto:

a) fortalecer la capacidad de negociaci6n del
INIA frente a eventuales interesados en
la explotacién de la materia protegida;

b) estimular el interés de las empresas que
pueden acceder a un conocimiento prote-
gido, con la posibilidad -si asf se acuer-
da- de obtener derechos exclusivos de
comercializacién y con ello una ventaja
sobre los competidores.

En caso de optarse por el patentamiento, la
preparacién dc la documentacién (reinvin-
dicaciones, memorias, dibujos, etc.) requiere

13 patente U.S N° 4.594.810, reivindicacién 1.
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cierta experiencia préictica y conocimiento de las
regulaciones aplicables. En muchos pafses hay
disposiciones detalladas al respecto, pero el ase-
soramiento de un especialista suele ser de todas
maneras necesario. El registro de variedades ve-
getales demanda asimismo cierta experiencia
para la preparacion y seguimiento de la presen-
tacion, y requiere la participacién de personal
especializado y del propio fitomejorador.

Los costos y las complejidades del proceso
de proteccién exige una adecuada seleccién de
aquellos casos en los que existe una justifica-
cién econémica o de otro tipo para perseguir la
proteccién legal. Los Institutos deberfan desa-
rrollar criterios para evaluar, en cada caso, la
conveniencia o no de requerir proteccion.

Ademis, debe definirse cuidadosamente, al
menos en el caso de las patentes, cudl es la co-
bertura de la proteccién que se solicitard, lo que
debe reflejarse en la redacci6én de las reivindi-
caciones respectivas.

Las reivindicaciones de patentes relativas a
plantas pueden referirse a una varicdad especf-
fica (por ejemplo, ‘“‘una linea endégama de mafz
designada como HBA1”’'?) o a caracteristicas
del fenotipo, del genotipo o a una combinacién
de ambos.

Por ejemplo, puede presentarse una reivin-
dicacidn sobre el fenotipo, referida a un deter-
minado rasgo morfol6gico de la planta y tam-
bién se podria presentar una reivindicacién so-
bre el genotipo correspondiente. Es posible rei-
vindicar los factores genéticos o los genotipos
como tales, sea que su creacién se deba a mé-
todos tradicionales de mejoramiento, a
mutagénesis o seleccién, o a ingenieria genética.
Las patentes también pueden amparar, como se
ha visto, procesos para producir o para utilizar
plantas.

Un posible esquema para abordar estos te-
mas el que se describe -en relacién con la ob-
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tencion de patentes- en la Figura 1. Un punto
bésico es que la solicitud de una patente es pos-
terior al andlisis del potencial comercial y de la
patentabilidad, y a una divulgacién confidencial
a potenciales beneficiarios. Esto significa que el
trdmite de patentamiento se inicia una vez con-
firmado, al menos en principio, que la invencién
puede tener una relevancia comercial. Un es-
quema similar puede ser aplicado a otros dere-
chos, como los relativos a variedades vegeta-
les.

La situaci6n en relacién con los derechos de
autor difiere en varios puntos respecto de la re-
cién descrita. En primer lugar, la proteccién nace
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desde la creacion y, segin convenios interna-
cionales existentes, noes necesario cumplir con
formalidad alguna para que sea reconocida en
otros paises. Segundo, no es indispensable re-
velar la obra para obtener la protecci6n si bien
la publicidad puede ser requisito para ciertos
efectos (por ejemplo, en cuanto a las acciones
legales disponibles). Tercero, l1a duracién del
derecho es mucho més extensa que en el caso
de la propiedad industrial. Las obras de las per-
sonas jurfdicas tienen una proteccién més corta
que las de las personas fisicas, pero generalmen-
te igual 0 mayor a los cincuenta afios desde la
publicacién.

Figura 1. Etapas de la Transferencia de Tecnologia

]
Andlisis de
potencial comercial

Divulgacién confidencial
}

Licenciatarios potenciales
]

Acuerdo de investigacién

Acuerdo de concesién
de una licencia

Fuente: Rachmeler, Martin (1992), “Papel que desempefian las universidades en los Estados Unidos de
América en la transferencia de tecnologia”, Revista del Derecho Industrial, vol. 14, No. 40.

Andlisis de
patentabilidad

Solicitud de patente
1

]
Solicitudes
extranjeras

29



Normativa nacional, regional ¢ internacional sobre propiedad intelectual y
su aplicacién en los INIAs de PROCISUR

¢Donde proteger?

Las patentes y los derechos de obtentor
(como otros titulos de propiedad industrial) son
de alcance territorial, es decir, sélo tienen valor
en los paises donde han sido registrados. Por
tanto, una cuestién que se plantea es determinar
en qué paises deberia solicitarse la proteccién.
El problema es particularmente importante en re-
lacién con las patentes, pero también puede pre-
sentarse respecto de las variedades vegcetales,
pues si bien su uso es “localizado”, ciertas va-
riedades pueden adaptarse satisfactoriamente al
uso en mds de un pais, especialmente en el caso
de paises fronterizos.

Dado que los trdmites son costosos y que
en muchos paises no sélo se perciben tasas de
registro sino también anualidades para el man-
tenimiento en vigor del titulo, debe definirse cui-
dadosamente la cobertura geografica de una
eventual proteccion, teniendo en cuenta la posi-
bilidad de una explotacién comercial de 1a ma-
teria protegida en terceros pafses.

Uno de los problemas centrales es, por tan-
to, decidir en qué paises, ademds del propio, se
justifica realmente la obtencion de la proteccion.
En general seran aquéllos hacia donde pueden
efectuarse exportacioncs o concederse licencias
de explotacion. Este no es un hecho que pueda
anticiparse con facilidad, pero puede ser defini-
do dentro de ciertos parimetros razonables.
Debe tenerse en cuenta, en todo caso, que aque-
llos paises donde la patente o el derecho de
obtentor no se registra, la materia de que se tra-
te caerd en el dominio publico, es decir, podréd
ser libremente utilizada por cualquier tercero, con
la sola limitacién de que éste no podra exportar
a los pafses donde la proteccion se hubiere ob-
tenido.

¢Cudndo proteger?

Como se ha sefialado, la decision de cudndo
iniciar el trdmite de proteccién es particularmente
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relevante. En el caso de que se presenten solici-
tudes en el exterior, deben observarse ciertos
plazos.

De conformidad con el Convenio de Parf8,
existe un derecho de prioridad para el registro
en otros paises miembros, de hasta un afio, en

el caso de las patentes, contado desde la fecha

de la primera solicitud.

Para adquirir derechos de obtentor, la Con-
vencién de la UPOV -adoptada en los paises
del PROCISUR- prevé que la variedad no debe
haber sido ofrecida en venta o comercializada
desde mds de un afio en el pais donde se solicita
el registro, y de cuatro afios en el exterior (seis
afios en el caso de vides y arboles forestales,
frutales y ornamentales).

¢) Desarrollos por encargo o en
colaboracion

En el caso de desarrollos realizados por encar-
g0 o en colaboracién con empresas, 1a negocia-
cion de los aspectos relativos a su titularidad ad-
quiere particular importancia. Es posible prever
tanto la titularidad de una de las partes, como la
co-propiedad de los titulos respectivos.

En los casos en que se realicen investigacio-
nes contratadas, o en forma conjunta con las
empresas u otras instituciones, los INIAs pue-
den optar por diversos modos de atribucién de
propiedad y cxplotacién de los derechos, de tal
forma que estos pertenezcan, por ejemplo:

1) al INIA enexclusividad,
2) al INIA y cmpresa o entidad, conjuntamente;
3) alaempresa o entidad en exclusividad;

4) al INIA con licencia exclusiva en favor de la
empresa o entidad contratante.

5) al INIA con licencia no-exclusiva en favor
de la empresa o entidad contratante.
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6) alaempresa o entidad con obligacién de con-
ceder licencias a terceros.

Cada una de estas opciones presenta ciertas
ventajas y desventajas para ¢l INIA, desde el
punto de vista de la gestion de la propiedad y la
realizacién de beneficios. La eleccién de una
u otra opcién dependerd de decisiones de poli-
tica institucional y de consideraciones pricticas.

Respecto del primer tipo de consideraciones,
se ha discutido, por ejemplo, si puede una insti-
tucién publica ceder sus derechos, o conceder
en favor de terceros, derechos exclusivos de
explotacion sobre una tecnologia que ha desa-
rrollado.

La posicion de numerosas instituciones pu-
blicas ha evolucionado, en relacidn con las poli-
ticas de apropiacion de resultados. Asimismo,
tiene creciente aceptacion la posibilidad de con-
ceder licencias exclusivas.

En algunos casos, la exclusividad puede ser
una opcién a la propiedad tnica de la tecnolo-
gfa por parte de la empresa. Por ejemplo, las
instituciones que retienen para si los derechos
de propiedad intelectual, aiin cuando se trate de
desarrollos realizados con el aporte o por en-
cargo de una empresa, con frecuencia otorgan
una licencia exclusiva en favor de esta ultima.

En otros, y atiin cuando no existiese contri-
bucién previa de una empresa, la institucién po-
dria conceder la exclusividad en el uso de su
tecnologfa, por ejemplo, cuando ella es percibida
por potenciales usuarios como esencial para la

M Por ejemplo, el articulo 20 de la ley No. 16.065 relativa al INIA
del Uruguay, establece que “todos los resultados obtenidos du-
rante la vigencia de un contrato de trabajo, que sean fruto de una
actividad de investigacion explicita o implicit te constituti-
va del objeto del contrato” pertenecerdn al Instituto “sin perjui-

cio de la autoria”.
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utilizacion comercial de la tecnologia debido a
la limitaci6én del mercado, o a la necesidad de
realizar inversiones significativas para desarro-
llar y poner a punto la tecnologia recibida.

Segiin puede notarse sélo se plantea una hi-
potesis (caso 2) de propiedad conjunta, la que
en teoria puede presentarse como una solucién
sencilla, pero en la prictica puede generar se-
rios problemas de gestién. Dadas las diferen-
cias de objetivos, organizacién, etc. que posi-
blemente existirdn entre los co-propietarios,
puede no ser simple reconciliar distintos intere-
ses, y atn sincronizar la toma de decisiones, por
ejemplo, en cuanto al mantenimiento y defensa
de los derechos.

d) Derechos de los investigadores
dependientes

Otro aspecto importante en la gestién de la
propiedad intelectual, es definir con claridad los
derechos que pudieran corresponder a los in-
vestigadores que hubieren participado en la ob-
tencién de un resultado innovativo.

Las legislaciones en vigor (o proyectadas) en
los pafses del PROCISUR disponen soluciones
distintas en relacién con la atribucién de dere-
chos y compensacién en el caso de invencio-
nes realizadas en relacién de dependencia.

La legislacion no impide que las instituciones
adopten sus propias normativas sobre la mate-
ria'*, a condici6n de que no afecten los dere-
chos minimos reconocidos a los trabajadores por
laley aplicable. Tal normativa deberfa ser desa-
rrollada teniendo en vista el estimulo que la
participacién en la titularidad y/o una compen-
sacién econdmica puede crear en los investiga-
dores.

En el caso de la ley argentina (articulo 10),
cuando una invencion hubiera sido realizada en
cumplimiento de un contrato de trabajo, obra o
servicio cuyo objeto total o parcial sean “activi-
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dades inventivas”, el derecho a la patente emer-
gente pertenecerd al empleador, salvo disposicién
en contrario.

En cambio, cuando el trabajador realice una
invencién en relaci6n con su actividad profe-
sional en la empresa y en su obtencién hubieran
influido de manera predominante conocimientos
adquiridos o la utilizacién de medios proporciona-
dos por ella, sin estar obligado a realizar actividad
de investigacion, lo comunicard por escrito a su
empleador.

Si el empleador notifica por escrito su inte-
rés en la invencién dentro de los noventa (90)
dfas, el derecho a la patente les pertenecerd en
comun.

En este iltimo caso, el empleado tendr4 dere-
cho a una remuneracidn equitativa teniendo en
cuenta el valor econémico estimado de la inven-
cion. Si el empleador obtuviera una regalfa de ter-
ceros, el empleado tendrd derecho a percibir como
minimo un cincuenta por cicnto.

Finalmente, se presumird como desarrollada
durante la relacién de trabajo toda invencion
cuya solicitud de patente haya sido presentada
dentro del afio posterior al cese.

De acuerdo con el régimen de patentes del
Brasil, la titularidad corresponde al empleador
cuando la invencién es resultado de un contrato
de investigaciOn o del ejercicio de una activi-
dad investigativa, y la compensacién es volun-
taria para el empleador, y sujeta a la regulacién
de cada institucion en entidades federales,
estaduales 0 municipales

Cuando hay un aporte personal del emplea-
do con uso de datos, equipos, instalaciones, etc.
del empleador, la titularidad es conjunta en par-
tes iguales (admite cldusula contractual en con-
trario). Se prevé asimismo la transferencia al
empleado en caso de no explotacién en un afio.
En este caso, corresponde una remuneracion jus-
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ta contra una licencia exclusiva en favor del
empleador.

El proyecto de ley del Uruguay contiene una
solucién similar a la de la ley argentina, pero
en la primera hip6tesis considerada, aquél se
refiere a “actividad de investigacién” y no a
actividad “inventiva” como, en forma més res-
trictiva, lo hace la ley argentina.

Finalmente, el proyecto de ley del Paraguay
prevé, en su articulo 9, que cuando un emplea-
do que no estuviese obligado por su contrato de
trabajo a ejercer una actividad inventiva, reali-
zara una invencién en el campo de actividades
de su empleador, o mediante la utilizacién de
datos o de medios a los que tuviera acceso por
raz6n de su empleo, comunicari este hecho a su
empleador. Este notificard por escrito al em-
pleado su interés o no por la invencién y en
caso afirmativo, la misma pertenecerd al
empleador y se considerard que el derecho a
obtener la patente ha pertenecido al empleador
desde el principio. En este dltimo caso, el em-
pleado tendré derecho a una remuneracién equi-
tativa teniendo en cuenta el valor econémico
estimado de la invenci6n.

Con respecto a las variedades de plantas, la
legislacion tiene un desarrollo menor. En Ar-
gentina, eclla establece quc la creacién
fitogenética pertencce a “la persona que lo ob-
tuvo” y salvo su autorizacién, “las personas
involucradas en los trabajos relativos a la crea-
cién fitogenética o descubrimiento del nuevo
cultivar no tendrin derecho a la explotacién del
mismo a titulo particular” (articulo 24, Ley No.
20.247). En Chile, similarmente, la variedad
pertenecce a la persona natural o juridica que ha
logrado una nueva variedad (articulo 2, Ley No.
19.342).

En el Brasil, la titularidad del nuevo culti-
var (o cultivar esencialmente derivado) puede
ser solicitada por la persona juridica que lo obtu-
vo, mas en la solicitud debe indicarse el nombre
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de los fitomejoradores en relacién de dependen-
cia (o bajo contrato de servicios) que intervinieron
enel desarrollo (articulo 5, parr. 3, Ley No. 9.546).

Como puede observarse, las normas sobre
titularidad de las obtenciones vegetales son
menos explicitas que en el caso de las invenciones.
Ademis, las leyes respectivas no contienen dispo-
siciones respecto a la compensacién del
fitomejorador en relacién de dependencia de modo
que, salvo que el INIA respectivo lo reconozca,
no tendrd derecho a tal compensacion.

En suma, la normativa aplicable a las paten-
tes es més precisa que la relativa a derechos de
obtentor en lo que respecta a la titularidad de
los desarrollos efectuados en relacién de depen-
dencia. La primera, adem4s, requiere en ciertos
casos el reconocimiento de una compensacién en
favor del empleado, lo que estd ausente en la nor-
mativa sobre variedades vegetales.

e) Organizacion y normativa interna

La organizacién y normativas para encarar
la gestién de la propiedad intelectual variardn
segun las instituciones, teniendo en cuenta sus
polfticas, disponibilidad de recursos, y estilos
de gerenciamiento, entre otros factores.

Algunos INIAs cuentan con unidades espe-
cializadas en materia de propiedad intelectual
(p. ej. EMBRAPA, Brasil) o que han asumido
las funciones relativas a la transferencia y pro-
teccion de tecnologia (p.ej. Unidad de Vincula-
cién Tecnolégica del INTA, Argentina). En el
caso de EMBRAPA se cre6 un “Comité de Pro-
piedad Intelectual” que se reine dos veces por
afio para discutir las politicas internas de pro-
piedad intelectual. El Comité ha preparado re-
glas para el funcionamiento de laboratorios, y
decidido sobre la necesidad de confidencialidad
en proyectos y solicitudes de apoyo. En 1997 se
establecieron “Comités Locales de Propiedad In-
telectual”” en 36 unidades de investigacién, y en 1998
se estableci6 una unidad centralizada (Secretarfa
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para Propiedad Intelectual) la que estuvo operativa
desde setiembre de ese afio. Esta Secretarfa ac-
tuard en la adquisicion y transferencia de tecnolo-
gfa entre EMBRAPA vy terceros (Amstalden
Sampaio, 1999, p. 47).

En lo que concierne a la propiedad intelec-
tual, tales unidades pueden asesorar a los cua-
dros directivos en la materia y proponer las
politicas a ser aplicadas por la institucién. Ade-
mads, deberfan desempeifiar funciones del siguien-
te tipo:

* Promover la capacitacion del personal de in-
vestigacion en cuanto a los mecanismos y for-
mas de proteccion (ver el punto g).

* Gestionar la adopcion de medidas para pre-
servar la confidencialidad de la informacion
no divulgada, incluyendo la celebracién de
contratos con el personal y con terceros.

* Asesorar a investigadores en cuanto a la pro-
tecci6n de resultados de investigaciones pro-
pias y respecto de la observancia de dere-
chos de propiedad intelectual de terceros.

* Asistir a los investigadores en la prepara-
cién de solicitudes de proteccion.

* Tramitar las solicitudes de protecci6n en el
pafs y/o en el exterior, y registrar los contra-
tos de licencia, cuando corresponda.

* Monitorear la explotacién dc los titulos ob-
tenidos, incluyendo la concesion de licencias
y eventuales infracciones por terceros.

* Asegurar el mantenimiento de los derechos
(pago de anualidades) y su defensa adminis-
trativa o judicial en caso de acciones de ter-
ceros.

Naturalmente, una o més de estas funciones
pueden ser compartidas con otras 4reas de la ins-
titucién (p.¢j, de formaci6n de recursos humanos,
legales), o bien subcontratadas a terceros.
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Larealizacién de las actividades descriptas
puede ser favorecida mediante la adopci6n de
una normativa interna sobre propiedad inte-
lectual, en la que se establezcan los derechos y
obligaciones del personal en la materia, asf como
los procedimientos a ser seguidos en diversos
casos (proteccion de informacién confidencial,
patentamiento, solicitud de derechos de
obtentor, etc.).

f) Statusy transferenciade
recursos genéticos

En el caso de INIAs que disponen de ban-
cos de germoplasma, una cuestién adicional que
requierc tratamiento es la relativa a la propie-
dad del material y las condiciones de su transfe-
rencia. Debe distinguirse la propiedad sobre ¢l
material en si, la que se rige por las disposicio-
nes del derecho comin'?, de la que pueda co-
rresponder sobre el “intangible” contenido en él,
esto es, la informacién genética que le da valor
como recurso. Si bien la propiedad del material
en tanto entidad fisica no genera mayores du-
das, no acontece lo mismo respecto de su con-
tenido intangible. En la medida que este dltimo
no sea objeto de un titulo de propiedad intelec-
tual, €l debe ser considerado como perteneciente
al dominio publico, csto es, como un conoci-
miento accesible y libremente utilizable por cual-
quier intercsado.

La CDB ha reconocido la existencia de de-
rechos soberanos sobre los recursos genéticos
y establecido la forma en que los paises pueden
ejercerlos, pero no ha creado derechos de pro-
piedad sobre esos recursos. El hecho de que un
cierto pais sca pais “de origen” o “proveedor”
de cierto recurso no lo convierte en su “propie-

!5 En el caso de las plantas, en principio, la propiedad corresponde
al titular del inmueble mientras aquéllas se encuentren adheri-
das al suelo, y a su legitimo poseedor una vez separadas.

16 Segiin la politica de EMBRAPA, ésta no solicitard derechos de
propiedad intelectual sobre accesiones bdsicas de germoplasma
recibidas de otros paises y mantenidas en custodia para conser-
vacidn e investigacion (Amstalden Sampaio, 1999, p. 47).

tario”, sino que s6lo se le reconoce el derecho a
regular el acceso (mediante el sistema de acce-
so informado previo) y a una participacién en
los beneficios derivados de su uso comercial.

La politica de los Centros del CGIAR, como
se ha mencionado, es la de considerar que los
recursos disponibles en sus bancos de germo-
plasma son mantenidos en “custodia” en benefi-
cio de la humanidad, y explicitamente han re-
nunciado a solicitar cualquier derecho de pro-
piedad intelectual sobre esos recursos. M4s ain,
los receptores del material deben suscribir un
compromiso similar, el que se entiende extensi-
vo a todos aquellos que subsecuentemente reci-
ban muestras del material.

Con excepcién de Bolivia, como se ha visto,
en los demds paises del PROCISUR no se ha
instrumentado la CDB, ni se han adoptado otras
normativas especificas sobre la propiedad y
transferencia de los recursos mantenidos ex situ.
Por tanto, corresponder4 a los INIAs estable-
cer el régimen aplicable a sus colecciones.

Dado que, en general, los pafses del PROCI-
SUR son dependientes de germoplasma exter-
no, pareceria que una politica de libre acceso a
sus colecciones, en un marco de reciprocidad
con otras instituciones similares externas, serfa
una opcién conveniente. Adem4s, en la medida
que un material se encuentre en una coleccién
de piblico acceso, deberfa excluirse la posibili-
dad de que se soliciten derechos de propiedad
intelectual (derechos de obtentor o patentes) a
su respecto’®. Seria importante considerar tam-
bién que los “acuerdos de transferencia de ma-
teriales” incluyan la obligacion negativa para el
receptor (y sus sucesores) de no solicitar dere-
chos de propiedad intelectual sobre el material
obtenido.

g) Capacitacion

Por (ltimo, a fin de encauzar la gestién de la
propiedad intelectual, deberd considerarse las
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necesidades de capacitaci6n que se desprendan
de la organizaci6n que se adopte. Dos tipos de
actividades deberfan scr tenidas en cuenta.

* Formacion genceral de los investigadores en
materia de propiedad intelectual: el objetivo de
esta formacién debe ser el brindar los elemen-
tos necesarios para caracterizar una materia
protegible, adoptar las medidas necesarias para
el tratamiento de la informacién y redactar, con
asesoria especializada, la documentacién nece-
saria para solicitar la proteccion.

* Formaci6n de especialistas intemnos, a fin de
desempeiiar las actividades mencionadas en
el punto ¢), més arriba. Es importante notar
que dichas actividades requieren un enfoque
interdisciplinario, y no solamente legal, de ma-
nera de permitir ¢l didlogo con los investiga-
dores en diferentes disciplinas, asi como la
elaboracion adecuada de las solicitudes de
proteccién, en su caso. La capacitacion de

_este personal deberia tener un fuerte com-
ponente préctico incluyendo, por ejemplo,
pasantias en la Oficina de Propiedad Indus-
trial y en ¢l Registro de Propiedad de
Cultivares, o en otras entidades con expe-
riencia en el tema.

9. Principales conclusiones

La propiedad intclectual es uno de los me-
canismos de apropiacion de los resultados de
investigacién que, dependiendo de la materia de
que se trate y de las politicas adoptadas, puede
ser utilizada por los INIAs para valorizar los
resultados de sus investigaciones y favorecer su
transferencia al sector productivo.

El tipo de actividades realizadas por los
INIAs requiere tener en cuenta diversos tipos
de propiedad intelectual, en especial los dere-
chos de obtentor, las patentes y el que se reficre
alainformacién confidencial.

El marco internacional aplicable a la propie-
dad intelectual, en lo pertinente para este estu-

Carlos M. Cotrea

dio, comprende diversas convenciones adminis-
tradas por la Organizacion Mundial de la Pro-
piedad Intelectual (OMPI) y el Acuerdo sobre
los Aspectos Relacionados con el Comercio de
los Derechos de Propiedad Intelectual (“‘Acuer-
do TRIPS”). Son relevantes, igualmente, varios
acucrdos regionales y los convenios internacio-
nales relativos a recursos genéticos. Estos 1lti-
mos, en particular, estdn atin en una etapa de
instrumentacion. Es posible, asimismo, que tan-
to en el marco de la OMC como del ALCA sur-
jan nuevas dreas de negociacién en materia de
propiedad intelectual, ademds de la revision -ya
prevista- del articulo 27.3.b) del Acuerdo
TRIPS.

Alos fines de la proteccion y explotacién de
los resultados de las actividades de investigaci6n
de los INIAS, es importante tener en cuenta el
diferente alcance de los regimenes dc patentes
y derechos de obtentor en los pafses del
PROCISUR. No obstante ¢l efecto armonizador
del Acucrdo TRIPS, subsistcn algunas
diferencias, especialmente en cuanto al &mbito
de la patentabilidad cn el 4rea biotecnolégica.
Estas diferencias puedcn entorpecer la
proteccién de desarrollos biotecnolégicos de los
INIAs en distintos paises dc]l PROCISUR. Las
diferencias parecen mds acotadas respecto de
la proteccién de los cultivares, si bien ellas son
notables en relacién con los géneros o especies
protegibles, y el tratamiento brindado a las
“variedades esencialmente biolégicas”.

Un manejo apropiado de la propiedad inte-
lectual en los INIAs requiere la definicién de po-
liticas, en particular para resolver la tensién en
cuanto a la difusién vs. apropiacion de los re-
sultados investigativos, y crear un sistema que
estimule la innovacién en los Institutos.

Igualmente importante es la gestion de diver-
sos aspectos de la propiedad intelectual, inclu-
yendo la determinacién de qué, cudndo y dénde
proteger, la atribucién de titularidad, la adquisi-
cién, y el mantenimiento y defensa de los dere-
chos. Para abordar estos problemas, parece
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necesario lograr una cierta capacidad “in-house” tivos intangibles (protegidos por la propiedad
que asegure un tratamiento adecuado de los ac- intelectual) en posesién de los INIAs.
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