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I. La iniciativa de 1a OECD

El Andlisis internacional sobre biotecnologia y proteccion de patente' de la
OECD*** de 1985, marcé el comienzo de las discusiones internacionales

* Traducido del inglés por Antonio Luya Cierto.

** Dr. jur. Profesor de Leyes, Facultad de Leyes, University of Ljubljana, Profe-
sor Visitante de Leyes, Escuela de Leyes de Cornell, Comnell University, Ithaca, N.
Y.; Jefe de Departamento, Max-Plack Institute for Foreign and International Patent,
Copyright, and Competition Law, Munich.

*** Organizacién de Cooperacién y Desarrollo Econémico.

! Beier, Crespi y Straus, Biotechnology and Patent Protection. An
International Review, OECD, Paris, 1985.
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respecto a temas de propiedad intelectual en la biotecnologfa moderna. Ma-
yormente basado en respuestas oficiales de 19 de 24 paises miembros a un
cuestionario, este andlisis ofrecié informacién de primera mano respecto a
los casos legales y la practica administrativa en los respectivos paises. El
grupo de expertos de la OECD ha percibido diferencias considerables en las
leyes nacionales pertinentes y ha enfatizado la necesidad generalizada de
una armonizacién internacional. Especificamente recomend6 inter alia: la
introduccién de un perfodo de gracia a nivel internacional, el cual permitiria
al inventor publicar sus descubrimientos cientificos sin perder
automdticamente la posibilidad de una subsiguiente solicitud de patente;
facultar peticiones dirigidas a organismos; aceptar el depdsito de microorga-
nismos en una coleccién de cultivos reconocida, como una alternativa o un
medio complementario de proteccién contra la revelacién y la repeticién del
invento; mejorar la posicién del depositante-solicitante con respecto a la pu-
blicacién de microorganismos por uno u otro posponiendo la revelacién al
publico hasta la concesién de patente, o por la introduccién de un sistema
de acceso limitado del puiblico hasta el material depositado entre la publica-
cién de la solicitud y la concesién de la patente, por ejemplo, la «solucién
experta», como se conoce bajo la Convencién Europea de Patentes (EPC); y
buscar soluciones para dar una proteccién mds efectiva a plantas nuevas sur-
gidas de métodos de ingenierfa genética, preferentemente permitiendo al
innovador la alternativa de escoger el tipo de proteccién mds apropiado que
le asegure una compensacién justa por su inversién, por ejemplo, la alterna-
tiva entre patentes y derechos especiales de reproductor de acuerdo a los
lineamientos de 1la Convencién de la UPOV. Constituyé un asunto de la
mayor preocupacioén para el grupo, que semejante alternativa no estuviera
permitida bajo los reglamentos de la UPOV y que la situacién, ademds, se
agravara por las estipulaciones de las leyes de patentes de los pafses euro-
peos y de la EPC, las que expresamente han excluido de 1a proteccién de
patente a las variedades de plantas o animales y esencialmente a los proce-
dimientos biol6gicos para la produccién de plantas o animales?.

2 Ver las «Specific Recommendations» en las paginas 90 ss.
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II. Avances internacionales subsiguientes
i) General

Los avances cientificos y legales que siguieron a la publicacién del informe
OECD pueden resumirse como sigue:

La ingenierfa genética y otras modernas técnicas de la biotecnologia,
tales como por ejemplo la técnica de la hybridoma para la produccién de
anticuerpos monoclonales, han producido resultados notables en el campo
farmacéutico, asi como en el campo de la reproduccién de plantas y anima-
les. Los cientificos de este campo inventaron numerosos métodos nuevos
para la manipulacién de material biolégico, asi como productos nuevos tales
como secuencias-DNA, -genes- compilaciones para protefnas ttiles, cons-
tructores de genes, pldsmidos, anticuerpos monoclonales, lineas celulares,
cultivos de tejidos, plantas y animales transgenéticos. Los cientificos solici-
taron proteccién via las patentes de invenci6én y pusieron a prueba a las ofi-
cinas respectivas, las que tuvieron que enfrentar este problema.

Estos desarrollos fueron paralelos a los esfuerzos combinados de la
Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Uni6n Inter-
nacional para la Proteccién de Variedades Nuevas de Plantas (UPOV) y la
Comisi6én de las Comunidades Europeas, dirigidos a considerar las sugeren-
cias del grupo OECD, cada una dentro del 4mbito de su competencia. Aun-
que el objetivo global de estas actividades fue el establecimiento de mejores
pautas de proteccién para los inventos biotecnolégicos, los objetivos concre-
tos diferian considerablemente: mientras que, desde un comienzo, la OMPI
se limit6 a brindar algin apoyo para sus paises miembros con el fin de pro-
mover la armonizacién en el campo legislativo, la UPOV dedicaba sus es-
fuerzos a enmendar la Convencién. La Comisién de la Comunidad Euro-
pea, por su parte, dirigfa sus esfuerzos a armonizar la proteccién de patente
para los inventos biotecnolégicos en sus Estados miembros mediante una
Directiva, e introduciendo derechos sobre la reproduccién de plantas a tra-
vés de un reglamento.

ii) El trabajo de la OMPI

Un Comité de Expertos en Inventos Biotecnolégicos y Propiedad Industrial
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trat6 este tema entre los afios 1984 y 1987. La OMPI encargé un conjunto
de estudios® y envié dos cuestionarios a los gobiernos y organizaciones
intergubernamentales, asi como a organizaciones no gubernamentales . El
resultado de estos esfuerzos fue un informe compuesto de tres partes; la pri-
mera parte trata la situacién existente con respecto a la disponibilidad y al-
cances de la proteccién para los inventos biotecnoldgicos y el sistema de de-
p6sito de microorganismos; la segunda resume las sugerencias para mejoras
seglin organizaciones no gubernamentales; y la tercera parte contiene dieci-
nueve soluciones sugeridas preparadas por la Oficina Internacional, concer-
nientes a la proteccién como propiedad industrial de las invenciones
biotecnolégicas*.

Las soluciones sugeridas fueron disefiadas en relacién a dos aspectos
principales: por un lado, fueron influenciadas por el hecho de que las leyes
nacionales y la EPC han excluido de la proteccién de patente a ciertos in-
ventos biotecnolégicos, tales como variedades de plantas o animales, esen-
cialmente procedimientos biol6gicos para la produccién de animales y plan-
tas, asi como métodos de diagnéstico o quirtirgicos practicados en el cuerpo
de un animal. Por otro lado, surgi6 la necesidad de dar orientacién legisla-
tiva a la administracién y a los tribunales con respecto a temas atin no re-
sueltos por la jurisprudencia pero considerados como particularmente esen-
ciales, por ejemplo, los temas de: c6mo cumplir con el requisito de permitir
la revelacién de datos, incluyendo temas de requisitos de depésito y los
efectos del depésito®; c6mo trazar la linea divisoria entre descubrimientos
no patentables e inventos, en lo referente a material preexistente; c6mo esta-

3 Cf., por ejemplo, Straus, «La protecci6én de las invenciones biotecnolégicas
por la propiedad industrial. Anadlisis de ciertas cuestiones bésicas», OMPI Doc. BIG
281, Ginebra 1985 (1986).

4 Ver WIPO Reports, «On Industrial Property Protection of Biotechnological
Inventions», Industrial Property, 1986, p. 252 ss., y «On the Third Session of The
Committee of Experts on Biotechnological Inventions and Industrial Property», In-
dustrial Property, 1988, p. 104 ss.

5 Articulos 53 (b) y 52 (4) EPC. Para detalles sobre estas exclusiones, ver
Moufang, «Protection for Plant Breeding and Plant Varieties. A Frontier of Patent
Law», 23 IIC, 328 ss. (1992).

6 Sobre estos temas generalmente ver, Straus y Moufang, Deposit and Release
of Biological Material for the Purposes of Patent Procedure. Industrial and Tangi-
ble Property Issues, Baden-Baden, 1990.
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blecer el alcance de la proteccién del procedimiento de patente con respecto
a productos que consisten en materia viviente y el de patentes de productos
relacionados con informacion genética. Tomando en cuenta la creciente
complejidad de las relaciones entre los resultados de la reproduccién tradi-
cional de plantas, que seguirfan comprendidos bajo la proteccién de la
UPOV, y los inventos modernos de plantas biotecnolégicas, que también
podrian estar considerados bajo la proteccién de una patente, la Oficina In-
ternacional sugirié una licencia de dependencia sobre patentes dominantes,
las que bajo ciertas condiciones podrian concederse a los reproductores. La
tendencia general de las soluciones sugeridas por la OMPI era asegurar la
aplicacién mds limitada o literal posible de las disposiciones excluyentes de
la ley de patentes y permitir una interpretacién de las leyes de patentes que
adecuadamente considerara las peculiaridades y las necesidades especiales
de los inventos biotecnolégicos y de sus creadores. La meritoria labor de la
OMPI fue bien recibida por la mayoria de los Estados miembros y por los
circulos no gubernamentales interesados. En vista de las diferencias exis-
tentes en las leyes de patentes nacionales, sin embargo, las soluciones suge-
ridas nunca han sido formalmente adoptadas ni por el Comité de Expertos
ni por ninguna otra institucién de la Uni6én de Paris. Un remanente impor-
tante de estos esfuerzos puede encontrarse en el Proyecto de Tratado Com-
plementario de la Convencién de Paris en lo que concierne a Patentes’.
Este Proyecto fue negociado por primera vez en una Conferencia Diplomati-
ca en La Haya en junio de 1991 y se continuard en una segunda Conferen-
cia Diplomdtica programada para julio de 1993. El Proyecto ofrece bdsica-
mente dos alternativas en lo que se refiere a la proteccién de inventos
biotecnol6gicos: o imponer la proteccién de patente para inventos de pro-
ductos y procedimientos en todo campo tecnolégico, o permitir a los Esta-
dos contratantes mantener o introducir estipulaciones excluyentes en lo que
se refiere a inventos biotécnicos dentro de los lineamientos de la EPC8. En
vista de que esta estipulacién serd discutida sélo en la segunda parte de la
Conferencia Diplomética de julio de 1993, por ahora las reacciones de los
Estados participantes son dificiles de prever’.

7 WIPO Doc. PLT/DC/3 de 21 de diciembre de 1990.

8 Articulo 10 . «Fields of Technology».

® Ademds, el articulo 12 del Proyecto estipula un periodo general de gracia de
doce meses para el registro o fecha de prioridad en lo que respecta a las revelaciones
propias de los inventores. El tema del perfodo de gracia, sin embargo, ha llegado a
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El mérito esencial de los esfuerzos de la OMPI se apreciard en un me-
jor entendimiento de los problemas en el derecho de patentes, que han sur-
gido con el desarrollo de la biotecnologia moderna. Aunque todavia no ha
habido una reaccién positiva de los Estados miembros de la Unién de Parfs,
tanto entes administrativos como tribunales de justicia han adquirido un co-
nocimiento considerable del tema. El resultado mds concreto de las solucio-
nes sugeridas, sin embargo, fue el hecho de que constituyeron la base y el
punto de partida para la iniciativa legislativa de la Comisién de la Comuni-
dad Europea en la adopcién de una Directiva sobre la proteccién legal de
inventos biotecnolGgicos™®.

iii) Los esfuerzos de revision de la UPOQYV y su resultado

Desde el comienzo de las discusiones internacionales, la UPOV ha observa-
do de cerca el impacto de la biotecnologia sobre la filosofia bésica que sus-
tenta la Convencion de 1la UPQV. El primer resultado fue condensado en un
estudio titulado «La proteccién de las variedades de plantas y el debate so-
bre inventos biotecnolégicos», el que fue presentado en 1985!'. El motivo
principal de la preocupacién de la UPOV fue la préactica emergente en algu-
nas oficinas de patentes, que empezaron a otorgar patentes para inventos de
plantas. Inicialmente, en 1983, la Junta Técnica de Apelacién de la Oficina
de Patentes Europea aclaré que bajo el articulo 53 (b) EPC sélo el patenta-
miento de plantas o su materia de propagacién en la forma genética de una
variedad de planta, pero no de plantas en general, eran excluidos de la pro-
teccién de patente'’. Posteriormente, en 1987, la Oficina de Patentes y Mar-
cas de los EE.UU. (PTO) otorgé una patente en la cual una semilla de maiz
con un contenido endégeno libre de tryptéfano fue solicitada expresamente.

ser parte de un complejo paquete de negociacién, abarcando la cuestién esencial del
primero en registrar o el primero en inventar, el debate principal. Est4 atin por verse
si ello podria resolverse en la segunda parte de la Conferencia Diplomética. Sobre
el controversial debate de la armonizacion, en los EE.UU., cf. Moy, «Essay: Patent
Harmonization, Protectionism, and Legislation», 74 JPTOS 777-810; y Banner,
«Fleecing the Golden Fleece», 74 JPTOS 811-821.

10 Ver infra, iv) a).

1 UPOV Doc. INF/11 de 10 de diciembre de 1985.

12 Decisi6n del 26 de julio de 1983, OJ EPO 1984, 12. «Propagating Material
CIBA/GEIGY».
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Ademds, la PTO acept6 el dep6sito de semillas como parte del permiso de
revelacién®®,

El trabajo de revisién de la Convencién de la UPOV comenzé en
1986/1987 y fue terminado en marzo de 1991 con la adopcién de una nueva
Acta revisada. En el curso de controvertidos debates que precedieron la
adopci6n del Acta revisada, dos lineas importantes de argumentos se enfren-
taban: por un lado, el deseo de proteger el predominio o la exclusividad del
tipo de proteccién de la UPOV en el campo de las plantas y variedades de
plantas para contrarrestar los avances en la préctica del otorgamiento de pa-
tentes; por otro lado, la necesidad de modernizar y mejorar el sistema para
adaptarse no sélo a la nueva situaci6én resultante de la aplicacién de la mo-
derna biotecnologfa en las plantas sino también para superar las antiguas y
tradicionales insuficiencias y defectos del sistema. La versién revisada que
fue adoptada!® debe ser considerada como un compromiso. Sin embargo,
este compromiso ha reforzado significativamente el tipo UPOV de protec-
cién de la variedad de planta y ha abierto el camino para una verdadera co-
existencia de patentes y derechos de reproductores de plantas.

Los cambios mds importantes en la nueva Acta pueden resumirse
como sigue: la prohibicién de la doble proteccidn, es decir, se ha desechado
por completo la posibilidad de proteger las variedades de plantas mediante
patentes y derechos de reproductores'®. Las partes contratantes, bajo la nue-
va Acta, después de un perfodo de transicion de cinco afios contados a partir
de su sujeci6n a ella, deben extender proteccién a todo género y especie de
planta, como una proteccién permitida por la presente Acta. El principio de

3 N° 4, 642, 411, de 10 de febrero de 1987. «Hibberd y et al». Cf. también
Adler, «Can Patents Coexist with Breeeders' Rights? Developments in U.S. and
International Biotechnology Law», 17 IIC, p. 195 ss. (1986).

4 Convenci6n Internacional para la Proteccion de Variedades Nuevas de Plan-
tas, de 2 de diciembre de 1969, revisada en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el
23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991, UPOV Doc. DC/91/138 de 19 de
. marzo de 1991. Ver también UPOV (ed.), Records of the Diplomatic Conference for
the Revision of the International Convention for the Protection of New Varieties of
Plants, Geneva, 1991, Ginebra 1992.

15 En este punto ver Straus, «Patent Protection for New Varieties of Plants
Produced by Genetic Engineering. Should “Double Protection” Be Probibited», 15
IIC, p. 426 ss. (1984).
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trato nacional ya no estarfa limitado por un tratamiento de reciprocidad®®.
El margen de proteccién ha sido considerablemente ampliado y ahora, bajo
condiciones especificas, puede incluir también materiales cosechados, inclu-
yendo plantas enteras y partes de plantas e inclusive ciertos productos ela-
borados directamente de material cosechado de la variedad protegida'. Al
ampliar el margen de proteccién a las variedades derivadas esencialmente
de la variedad protegida, el principio de independencia, conocido como
«privilegio del reproductor», ha experimentado limitaciones considerables!®.
Observaciones del mismo tipo pueden hacerse con respecto al privilegio del
agricultor, es decir, a su derecho de resembrar semillas rescatadas de su pro-
pia cosecha. Aunque esta exencidén ain se mantiene, explicitamente se le
llama una «exenci6én opcional», la que las partes contratantes pueden estipu-

16 Comparar la critica sobre estos puntos débiles de la UPOV en Straus: «The
Relationship Between Plant Variety Protection and Patent Protection for
Biotechnological Inventions from an International Viewpoint», 18 IIC, p. 723 ss.
(1987).

17 Bajo el presente articulo 5 (1) del Acta de la UPOV en la versién revisada de
1978, el campo de proteccién estd limitado a la produccién comercial y el mercadeo
del material de propagacién, como tal, de la variedad protegida; asi, no cubre la
comercializacién de los productos finales, por ejemplo, ni frutos, hojas, raices, etc.,
ni semillas vendidas para siembra y subsiguiente produccién en una cosecha de trigo
a ser vendida para convertirla en harina. Las nuevas reglas de la UPOV contenidas
en el articulo 14 superan la regulacién actual, pero son realmente complicadas: por
un lado, la regla general del articulo 14 (1) estipula que la produccién o la reproduc-
cién (multiplicacién) (i), el acondicionamiento para propésito de propagacion (ii), el
ofrecimiento para venta (iii), la venta u otro tipo de comercializacién (iv), la expor-
tacién (v), la importacién (vi) y el almacenamiento para estos propésitos (vii), del
material de propagacion, estin reservados para el reproductor. Por otro lado, los
reproductores de plantas extienden sus derechos al material cosechado, incluyendo
plantas enteras y partes de plantas, tinicamente si fueron obtenidas por uso no autori-
zado del material de propagacién y s6lo a menos que el reproductor haya tenido
oportunidad razonable para ejercer su derecho en relacién a dicho material de propa-
gacién. No deberia haber duda de que los legisladores nacionales tendrén dificuita-
des considerables cuando transformen estas estipulacones en leyes nacionales. Para
mds detalles, ver Byrne, Commentary on the Substantive Law of the 1991 UPOV
Convention, Londres, 1992, p. 49 ss.

8 Sobre el problema de dependencia ver Straus, «The Principle of
“Dependence” under Patents and Plant Breeders' Rights», Industrial Property, 1987,
p. 433 ss.
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lar s6lo dentro de lfmites razonables y sujeta a la salvaguardia de los intere-
ses legitimos del reproductor'®.

Si los inventores y la industria involucrados en biotecnologfa de plan-
tas se beneficiardn a cabalidad de las mejoras en la Convencién de la
UPOV, una vez que el Acta revisada entre en vigencia, ello dependerd even-
tualmente de la prontitud con que los legisiadores del derecho de patentes
eliminen las estipulaciones que excluyen las variedades de plantas de la pro-
teccién de patente. También serd de importancia esencial determinar si, y
cémo, la definicién de «variedad» de planta, que ha sido introducida en la
nueva Acta de la UPOV?, influenciar4 la préctica de las oficinas de patentes
y la jurisprudencia en las decisiones sobre las estipulaciones excluyentes.
Sin considerar todas las mejoras de la Convencién de la UPOV, empero, se
deberd tomar siempre en cuenta que un certificado de variedad de planta,
sin importar cuén grande sea su margen de protecci6n, se relaciona sélo con
una variedad especifica, por lo que no puede ofrecer proteccién adecuada
para avances tecnolGgicos genéricos en biotecnologifa®.

iv) Proyecto de legislacion de la Comunidad Europea?®

a) Propuesta para una Directiva del Consejo respecto a la pro-
teccion legal de los inventos biotecnolégicos

Como se indic6 anteriormente, las soluciones sugeridas presentadas por la

! También la transformacién de esta disposicién en leyes nacionales se espera
que cause grandes controversias. Cf. Byrne, op. cit., nota al pie 17, p. 61 ss.

2 De acuerdo al articulo 1 (vi) «variedad» significa un agrupamiento de plantas
en un taxén botanico particular del menor orden conocido, el que, con independencia
de si las condiciones para la concesién de un derecho de reproductor estdn completa-
mente reunidas, puede ser definido por la expresi6n de las caracteristicas resultantes
de un genotipo dado o de una combinaci6én de genotipos, distinguido de cualquier
otro agrupamiento de plantas por la expresién de al menos una de dichas caracteristi-
cas, y considerado como una unidad con respecto a su propiedad para ser propagada
inalterable. As{, ni una planta particular ni una o varias partes de una planta, por
ejemplo, células, granos, cultivos de tejidos, etc., cumplirdn este criterio.

2 Ver Crespi, «Patents and Plant Variety Rights: Is there an Interface
Problem?», 23 IIC, p. 168 ss. (182 s.) (1992).

2 Para los aspectos europeos especificos de la proteccién de los inventos
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Oficina Internacional de la OMPI constituyeron el punto de partida para la
iniciativa de la Comisién de la Comunidad Europea. El propésito principal
de la propuesta para una Directiva del Consejo respecto a la protecci6n legal
de los inventos biotecnolégicos, que la Comisién present$ en octubre de
1988, fue?: «establecer, armonizar, aclarar y mejorar los patrones de protec-
cién de los inventos biotecnoldgicos para promover un completo potencial
innovador y la competitividad de la ciencia e industria de la Comunidad en
este importante campo de la tecnologia»®’. A pesar de estos ambiciosos ob-
jetivos, la propuesta se mantuvo con firmeza dentro de los términos de la
Convencién de la UPOV, y respet6 las estipulaciones excluyentes de la
EPC.

Especificamente, se tratan cuestiones esenciales como: la paten-
tibilidad de la materia viva, los efectos de la exclusién de patentabilidad de
variedades de plantas y animales, el alcance de la proteccién de la patente
para la materia viva y la revelacién suficiente, incluyendo todos los aspectos
del depdsito y salida de material biol6gico. Respecto a la patentabilidad de
la materia viva, la intencién general de la propuesta es la de asegurar una
interpretacion restrictiva de todas las estipulaciones excluyentes en todos los
Estados miembros. En otras palabras, garantizar la elegibilidad de
microorganismos, animales y plantas y partes de ellos, siempre y cuando las
variedades de plantas y animales como tales no estén en peligro®. En vista
de la prohibicién de patente para ciertos inventos —la publicacién o explo-
tacién de los cuales serfan contrarias al orden piblico o la moral, como est4
dispuesto en todas las leyes nacionales o por los Estados miembros en el ar-
ticulo 53(a) de 1a EPC—, la Comisién opiné que era completamente claro
que el cuerpo humano y sus partes, como tales, jamds serfan elegibles para
ninguna clase de proteccion de patente. Por este motivo la propuesta ha
guardado silencio sobre este tema delicado. En lo que respecta al dmbito
de protecci6n, las estipulaciones pertinentes de la propuesta se dirigen a ase-

biotecnolégicos, ver Bercovitz, «Problemética de la proteccién de las invenciones
biotecnoldgicas desde una perspectiva europea», en: Biotecnologfa y patentes, Revis-
ta del Derecho Industrial, N° 34, enero-abril de 1990, pp. 55 a 84.

2 «Propuesta para una Directiva del Consejo sobre la protecci6n legal de los in-
ventos biotecnolégicos», Doc. COM (88) 496 final. SYN 159, del 17 de octubre de
1988.

# Memordndum explicativo, parte uno, No. 8.

B Articulos 2-5.
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gurar los legitimos intereses del inventor del procedimiento, no sé6lo en lo
que respecta a la primera generacién de productos de su procedimiento
patentado sino también con respecto a generaciones subsiguientes. Por lo
tanto, la propuesta considera las peculiaridades de la materia viva capaz de
autorreproducirse. El inventor de un producto que contenga informaci6n
genética especial goza de proteccién, la que se extiende a algunos productos
en los que dicha informacién haya sido incorporada y permanezca como de
importancia esencial?®®. Mediante una estipulacion especial, que ha definido
el agotamiento del derecho de patente después de que el producto patentado
ha ingresado al mercado, se ha aclarado que no deberia haber privilegio del
agricultor bajo las leyes de patentes?’. Aparte de proponer un sistema mejo-
rado para depdsito, acceso y redepésito de material biol6gico?, la propuesta
también contiene una estipulacién de licencia de dependencia sobre patentes
dominantes en favor de los poseedores de derechos de reproductor de plan-
tas, en casos en los que la variedad proteglda represente un progreso técnico
significativo®.

Las consultas subsiguientes respecto a la propuesta en el Consejo de
Ministros y en el Parlamento Europeo han resultado muy dificiles. Como
una pelota de ping pong, la propuesta pasaba de uno a otro de estos organis-
mos y a los diferentes comités del Parlamento Europeo. La controversia se
ha concentrado principalmente en las dimensiones éticas de los inventos
biotecnolégicos y en los impactos de los derechos exclusivos sobre agricul-
tura®. En octubre de 1992, el Parlamento Europeo aprob6 en conjunto 46
enmiendas®, las cuales, de ser adoptadas en su totalidad por el Consejo de

% Articulos 12 - 13.

7 Articulo 11.

% Articulos 15-16.

» Articulo 14. Para mayores detalles sobre esta propuesta, ver Bergel, «El pro-
yecto de directiva europea relativo a la proteccién juridica de invenciones biotecno-
l6gicas», en: Biotecnologia y patentes, Revista del Derecho Industrial, N° 34, enero-
abril, 1990, pp. 85 - 105

%0 Cf., por ejemplo, Sesién del Parlamento Europeo de 29 de enero de 1992, PE
150. 463/final, Informe del Comité sobre Asuntos Legales y Derechos de los Ciuda-
danos (Informante: Sr. W. Rothley).

3 Ver Documentos de la Sesién del Parlamento Europeo, de 5 de octubre de
1992, PE 201.664/final, y de 29 de octubre de 1992, PE 161.995-PV 34 1.
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Ministros, representarian un obstdculo significativo para la proteccién de los
inventos biotecnolégicos en la Comunidad Europea en relacién al estado ac-
tual. Desde que, sin embargo, la Comisién en su enmendada «Propuesta de
diciembre de 1992» ha considerado las enmiendas propuestas por el Parla-
mento sélo hasta cierto limite, s6lo debiera hacerse mencién de los cambios
esenciales introducidos por la Comisién en su propuesta original.

En lo que respecta a los aspectos éticos, la Comisién ha admitido en
principio que la simple referencia a las estipulaciones de las leyes de paten-
tes existentes acerca de la exclusién de proteccién de inventos que estdn en
conflicto con la moral y el orden publico, no da la importancia ni asume la
complejidad y la nueva dimensién proveniente de los inventos biotecnols-
gicos. Consecuentemente, los temas éticos estdn ahora incorporados en las
obligatorias «cldusulas considerando que» y en el articulo 2 (3) de la pro-
puesta. La dltima estipulacién no sélo repite la conocida «cldusula etica»
general de las leyes de patentes, sino que especifica que el cuerpo humano y
sus partes (a); los procedimientos para modificar la identidad genética del
cuerpo humano para un propésito no terapeutico, 1o que es contrario a la
dignidad del hombre (b); asf como los procedimientos para modificar la
identidad genética de animales, probablemente causando sufrimiento o im-
pedimentos fisicos en ellos sin ningiin beneficio para el hombre o el animal
(c), no son elegibles para proteccién de patente. Refieriéndonos al debate
en el «Parlamento Europeo», en el Memordndum Explicativo la Comisién
ha aclarado que como «partes del cuerpo humano» deben ser entendidas
sélo aquellas partes que estdn dentro del cuerpo humano. El articulo 2 (3)
por lo tanto de ningiin modo excluye de la proteccién de patente asuntos por
los que ya se habfa otorgado patentes anteriormente por la Oficina Europea
de Patentes (EPO), tales como una linea celular humana del tipo
linfoblastoides™, 1a molécula DNA capaz de provocar la expresién de un an-
fitrion unicelular de un polipéptido que muestre la actividad biolégica o
inmunol6gica del interferén humano tipo beta*, un procedimiento de cultivo
humano hepatocito®, la manipulacién clénica molecular y la caracterizacién

32 «Propuesta Revisada para una Directiva del Consejo sobre la Proteccién Legal
de Inventos Biotecnolégicos», Doc. COM (92) 589 —final— SYN 159 de diciembre
de 1992.

3 EP No. 0113.769 B1 de 15 de febrero de 1989.

3 EP No. 0041.313 B1 de 12 de setiembre de 1990.

3 EP No. 0143.809 B1 de 18 de enero de 1989.
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de una secuencia genética codificada para relaxina humana’, etc. Por otro
lado, el Memordndum sostiene que, por ejemplo, las secuencias de genes
humanos con funciones aiin no establecidas no podian ser patentables®.
Cabe mencionar que de acuerdo al Memordndum Explicativo los métodos
para una terapia somética de genes, si no son practicados en el cuerpo hu-
mano, son en principio elegibles para una proteccién de patente. De acuer-
do a la Comisién queda abierta la posibilidad de otorgar proteccién legal
para inventos capaces de mejorar considerablemente la existencia humana
afectada por la enfermedad. Sin embargo, la terapia «germinal» de genes,
esto es, la alteracién de células de germen, que podria llevar a cambios
genéticos capaces de transmitirse a la prole, al menos por el momento, cae-
ria bajo las estipulaciones excluyentes. Siendo el motivo principal el hecho
de que esta terapia estd aiin en la etapa de experimentacién en cultivos de
células humanas y animales™,

Aparte del hecho de que el tema ético ha sido tratado en forma tan es-
pecifica por primera vez en la historia del derecho de patentes, la terminolo-
gfa de la propuesta enmendada parece concordar con las opiniones tradicio-
nalmente expresadas en la doctrina legal y los principios béasicos que han re-
gulado la proteccién de patentes desde sus comienzos. Esto, sin embargo,
no es cierto para la segunda enmienda esencial de la propuesta hecha por la
Comisidn, a saber, la inclusién de un «privilegio del agricultor» en el articu-
lo 13. Si se adoptase, esta estipulacién permitiria a los agricultores emplear
semillas guardadas (de plantas patentadas) de su cosecha, exento de costo
alguno para subsiguiente multiplicacién generativa o vegetativa en la pro-
duccién agricola del respectivo agricultor. Ademds, permitiria a los agricul-
tores multiplicar animales patentados en sus propias granjas a fin de renovar
su ganado. La introduccion del privilegio del agricultor es claramente una

3 EP No. 0101.309 B1 de 16 de setiembre de 1991.

% El Memorandum explicativo expresa literalmente: «Se sobreentiende que, si el
solicitante solamente desea patentar una simple parte del “cuerpo humano” per se,
por ejemplo, un gene humano, ni su funcién ni la protefna por la que su c6digo es
conocido serd patentable» (op. cit. p.7).

¥ Memordndum explicativo, p. 8. Para Alemania, deberfa afiadirse que esta cla-
se de terapia estd prohibida por la ley actual, desde que el Acta de proteccién del
Embrién Humano de 13 de diciembre de 1990 expresamente prohibe cualquier ma-
nipulacién de células de gérmenes humanos (cf. Straus, «Biotechnologische
Erfindungen - ihr Schutz und Seine Grenzen», GRUR 1992, p. 252 ss. (261)).
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infraccién de todos los principios tradicionales que rigen el derecho de pa-
tentes y un compromiso de ultimo minuto entre la Comisi6n y el Parlamen-
to Europeo. La Comisién, que ha rechazado constantemente esta propuesta
anteriormente, estd totalmente consciente del problema. Observando los
avances en el campo de los derechos de los reproductores de plantas de 1a
Comunidad, manifiesta en el Memordndum que el privilegio del agricultor
en la ley de patentes no puede estipular limitaciones de derechos de patente
que irfan m4s alld de las limitaciones eventualmente estipuladas por el es-
quema de los derechos del reproductor de plantas®. En vista de la necesi-
dad especifica de la agricultura de la Comunidad Europea, de comercializar
nuevos productos, incluso la un tanto limitada aproximacién de la Comisién
en este contexto es macroeconémicamente mas que cuestionable. Dejando
de lado el hecho de que actualmente no existe «privilegio del agricultor» en
las dreas econ6micamente mds importantes® de las plantas hibridas, tales
como el maiz, la betarraga, etc., las que todavia no han originado inconve-
niente alguno sino que, al contrario, han dado un largo perfodo de prosperi-
dad en sus 4reas de produccidn, el instituto del privilegio del agricultor ob-
viamente distraer4 a la industria biotécnica de las inversiones necesarias en
investigacién agricola y la llevard a concentrarse en la investigacion y el
avance de hibridos*.

¥ A este respecto, el Memor4andum explicativo dice: «La Comisi6n estd total-
mente consciente, sin embargo, de que el privilegio del agricultor no debe hacer po-
sible, bajo la ley de patentes, que 1o que estd prohibido bajo la ley de proteccién de
la variedad de planta, resultante en ciertas dreas de la agricultura o la horticultura,
tales como las plantas ornamentales, drboles frutales o vides, resulte afectado. Por
eso ha rechazado la enmienda oral afiadida por el Comité de asuntos legales del Par-
lamento con el propésito de insertar la expresién “u otro material propagable” des-
pués de la primera mencién de la palabra “semilla”. Asi, en cuanto a lo que con-
ciemne a la Comisi6n, “semilla” debe ser entendido en un sentido limitado». (op. cit.,
p.- 17).

40" Debido a la infertilidad de las semillas cosechadas.

4 Debe llamarse la atencién sobre el hecho de que, en Ia actualidad, por ejemplo
en Alemania, el costo de semillas por hectdrea es de entre 150 y 200 marcos alema-
nes, pero la porcién de regalias por semilla certificada es s6lo de 8 a 15 marcos ale-
manes. Los costos por productos quimicos —herbicidas, pesticidas, etc.— van al
mismo tiempo de 320 a 420 marcos alemanes, y los «costos de regulacién de merca-
do», por ejemplo subsidios, llegan a alrededor de 1000 marcos alemanes (ver Straus,
GRUR, 1992, p. 265, con referencias adicionales). Para el privilegio del agricultor
relacionado con los problemas bajo el Acta de los EE.UU. sobre Proteccién de Va-
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Para el resto de la propuesta enmendada, se puede observar que la ter-
minologia ha sido significativamente simplificada sin cambiar la substancia
de la propuesta original. La tinica mejora notoria que cabe mencionar aqui,
considera la estipulacion del articulo 15 sobre depésito, acceso y redep6sito
de material bioldgico para propésitos de procedimientos patentados. Aqui
la propuesta enmendada sigue las sugerencias hechas por el autor, como la
llamada soluci6n experta, que ahora estarfa al alcance del depositante inclu-
so después de que una solicitud haya sido rechazada, retirada, o esté consi-
derdndose su retiro, o después de que una patente haya sido anulada®.

b) Propuesta para una regulacién de la Comunidad sobre dere-
chos de variedad de plantas

Mientras que en el campo de las patentes los esfuerzos de la Comisién estdn
dirigidos a la armonizacién de las leyes de patente nacionales, en el campo
de los derechos de variedad de plantas la Comisién ha considerado el esta-
blecimiento de un derecho de variedad de plantas de la Comunidad, corres-
pondiente a la patente de la Comunidad. La propuesta, presentada por la
Comisi6n en agosto de 1990%, por lo tanto, contiene estipulaciones que re-
gulan todos los aspectos de un sistema semejante, en particular el derecho
substantivo, los efectos del nuevo derecho, el procedimiento de otorgamien-
to asf como la organizacién del sistema. El articulo 1 seiiala que el Sistema
de Derechos de Variedad de Plantas de la Comunidad, tal como esté esta-
blecido bajo la regulaci6n, es «la tinica y exclusiva forma de derechos de
propiedad industrial para variedades de plantas resultantes de descubrimien-

riedades de Plantas (PVPA), ver la decisién de la Corte de Distrito de los EE.UU.
para el distrito nortefio de Iowa, de 30 de setiembre de 1991 y 14 de noviembre de
1991, 69 Plant Variety Protection (publicacién de la UPOV) 51 (1992). La corte re-
calcé que el término «semilla salvada» deberia estar limitado a la cantidad de la se-
milla protegida requerida razonablemente por el agricultor que la produjo, para sem-
brar el nimero de acres de la variedad protegida, o su progenie, que él o ella necesi-
te para la cosecha del afio siguiente (loc. cit., p. 56). Esta limitaci6n, sin embargo, en
la préictica es rara vez observada.

. Ver para detalles, Straus/Moufang, op. cit. p. 152 ss.

43 «Propuesta para una regulacién del Consejo (EEC) respecto de los derechos
de variedad de plantas de la Comunidad», Doc. COM (90) 347 final, de 30 de agos-
to de 1990.
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to o reproducci6n». Ademds, el articulo 89 prohibe la proteccién acumu-
lativa, es decir, las variedades sujetas a los derechos de variedad de plantas
de la Comunidad no serdn patentadas ni serdn materia de los derechos na-
cionales de variedad de plantas. Todos los derechos otorgados en contra de
estas estipulaciones, serdn ineficaces.

Considerando el hecho de que esta propuesta fue presentada por la
Comisi6n antes de la adopcién del Acta revisada de 1a UPOV, no sorprende
que sus estipulaciones no estén del todo contformes con esa Acta y por tanto
requiera de algunos ajustes. Resulta dudoso que la discusién actual en el
Consejo de Ministros eventualmente resulte en la prérroga de la prohibicion
de la doble proteccién. Asi aparece del hecho de que las estipulaciones
excluyentes de la ley de patentes estdn apoyadas en la propuesta enmendada
para la Directiva Biotécnica. '

III. La practica de las oficinas de patentes

Contrario al engorroso proceso de formulacién, modificacién o creacién le-
gislativa, las oficinas de patentes, puestas a prueba por numerosas solicitu-
des en todos los campos de la biotecnologia, tuvieron que actuar con preste-
za. En aplicacién de las reglas bésicas desarrolladas por 1a Corte Suprema
de los EE.UU. en el caso «Chakrabarty»*, de 1980, la Oficina de Patentes y
Marcas de los EE. UU. (PTO) otorgé numerosas patentes no sélo para todas
las clases de material biolégico, tales como secuencias de genes, virus, 1i-
neas celulares, anticuerpos monoclonales, sino que también, con el caso
«Hibberd»*, comenz6 a otorgar patentes para plantas y eventualmente para
animales. En 1987, la PTO, en la decisién «ex parte Allen», anunci6é que
«las ocurrencias no naturales de organismos vivos multicelulares no huma-
nos, incluyendo animales», eran consideradas materia patentable dentro de
los alcances de 35 U.S.C. § 101, pero rehusaron la solicitud debido a su fal-
ta de inventiva*®. La primera patente para un animal transgenético, el «ratén
Harvard», fue otorgada por la PTO el 12 de abril de 1988%. Desde el pri-

4“4 Decision de 16 de junio de 1980, 206 USPQ 193-197 (en Diamond v.
Chakrabarty).

45227 USPQ 443 (Ex parte Hibberd).

46 2 USPQ 2d 1425 (Ex parte Allen).

47 US Patent N° 4, 736, 966. La declaracion 1 se refiere a: «Un mamifero
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mer anuncio por la PTO sobre patentamiento de animales, un nimero de
proyectos de ley dirigidos a imponer una moratoria en el patentamiento de
animales o a limitar los efectos de las patentes de animales con respecto a
los agricultores (por ejemplo, el «Acta de Reforma de Patente de Animal
Transgenético» de setiembre de 1988, o los proyectos de ley del senador
Hatfield de Oregon, de febrero de 1990 y junio de 1991) han sido presenta-
dos al Congreso de los EEUU. Sin embargo, ninguno de los proyectos fue
aprobado®. A mediados de 1992 unas 145 solicitudes de patentes referidas
a nuevas formas de vida animal estaban pendientes ante la PTO, la que en
diciembre de 1992 otorgé tres patentes adicionales para ratones®.

La Oficina de Patentes Europea (EPO) también sigui6 el ejemplo y
otorgd, en los mismos rubros que la PTO, numerosas patentes para todas las
clases de material biol6gico’®. Bajo la doctrina de la decisién «CIBA-
GEIGY»?, se otorgaron las primeras patentes para plantas y para los proce-
dimientos de su produccién®, y eventualmente, el 3 de abril de 1992, tam-
bién para el «ratén Harvard»**. La orientacién que el Consejo Técnico de
Apelaciones de la EPO ha ofrecido en su decisién sobre el caso «ratén
Harvard» en 1990, sobre la aplicacién general de la «cldusula ética» del

transgenético no humano cuyas células germinales y células somdticas contienen un
recombinante activado de una secuencia oncégena, introducido en dicho mamifero, o
en un antepasado de! mismo, en una etapa embrionaria. Las dependientes declara-
ciones 11 y 12 cubren al mamifero de la declaraci6n 1, indicando que el mamifero
es un roedor o ratén, respectivamente.

48 Para todos estos desarrollos, cf. Delevie, «Animal Patenting; Probing the
Limits of U.S. Patent Laws», 74 JPTOS 492-509 (1992), con referencias adicionales.

4 (f. el Informe PTO sobre el tema de tres patentes para ratones genéticamente
estructurados, 45 PTCJ 159 (1993).

0 Ver, por ejemplo, las patentes referidas en las notas de pie 32 a 35. Observar,
sin embargo, que las patentes han sido otorgadas en el EPO también para genes hu-
manos codificados por Erythropoietin (EPO) - EP N° 0144448605 B1 y también
para un factor estimulante de una colonia de Granulocitos (GCSF), EP N° 0237545
B1.

3t Decisién de 26 de julio de 1983, OJ EPO 1984, 112 - Propagatin Material /
CIBA-GEIGY.

32 Decisién de 10 de noviembre de 1988, OJ EPO 1990, 71 - Hybrid Plants /
LUBRIZOL.

3 EP N° 0169672 B1, OJ EPO 1992, 589 - Onco-mouse / -HARVARD.

3% Decisién de 3 de octubre de 1990, OJ EPO 1990, 476.
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articulo 53 (a) y la estipulacién excluyente del articulo 53 (b) de la EPC?,
es de importancia notable y ciertamente ha influenciado igualmente la re-
daccién enmendada de la propuesta de Directiva de la EC.

Ademds de la continua controversia sobre temas €ticos en relaci6n con
el patentamiento de plantas y particularmente de animales, las oficinas de
patentes actualmente enfrentan un nuevo problema, a saber, solicitudes refe-
ridas a extensiones de DNA con posiblemente funciones atin no conocidas.
La primera solicitud conocida de este tipo fue presentada por los Institutos
Nacionales de Salud (NIH) en junio de 1991%. Esta solicitud, que revela
3421 secuencias que contienen un total de 724,837 nucleotides, ha ocasiona-
do largas discusiones sobre patentamiento de genes no sélo entre aquellos
que generalmente se oponen al patentamiento en el campo de las materias
vivas, sino también en todo el piblico en general y en la comunidad cienti-
fica internacional que estd envuelta en «mapping» de genes y coopera con el
Proyecto del Genoma Humano. Aunque la decisién preliminar de la PTO,
de diciembre de 1992, rechazé la mayorfa de las peticiones sobre la base de
la falta de utilidad o novedad, la discusi6n continda’’. La Oficina de Eva-
luacién de Tecnologia (OTA) del Congreso de los EE.UU. est4 a punto de
llevar a cabo una evaluaciéon de «El Proyecto del Genoma Humano y el
Patentamiento de las Secuencias de DNA Humanas». Igualmente, la Orga-
nizacién del Genoma Humano, de Europa, ha discutido cuidadosamente este
tema en un taller de trabajo celebrado en noviembre de 1992. Los resulta-
dos de ese taller serdn publicados pronto®. Al presente, parece que la opi-
nién que ha sido expresada por la Comisién de la Comunidad Europea en el

% Ver, detalles para, Straus, «Ethische, rechtliche und wirtschaftliche Probleme
des Patent - und Sortenschutzes fiir die biotechnologische Tierziichtung und
Tierproduktion», GRUR Int. 1990, 913-928.

% Cf. Roberts, «Genome Patent Fight Erupts», 254 Science 184-186 (1991);
igual «NIH Gene Patents, Round Two», 255 Science 912-913 (1992). La NIH PCT-
aplication fue publicada el 1 de enero de 1933, Publication N° WO 93/00353.

57 Ver, por ejemplo, Adler, «Genome Research: Fulfilling the Public's
Expectations for Knowledge and Commercialization», 257 Sciencie 908-914 (1992);
Kiley, «Patents on Random Complementary DNA Fragments?», 257 Science 915-
918 (1992); Maebius, «Novel DNA Sequences and the Utility Requirent: the Human
Genome Initiative», 74 JPTOS 651-658.

% Cf. Galloway, «Intellectual Property in Genome Mapping Programmes» (In-
forme preparado para HUGO), préximamente en Nature.
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Memordndum Explicativo sobre la Propuesta Enmendada para la Directiva
Biotecnol6gica, esto es, que las extensiones de DNA de funciones atin no
conocidas no serian elegibles para proteccién de patente, representaria el ac-
tual punto de vista prevaleciente a nivel internacional.

IV. La Convencion de Biodiversidad
i) Propiedad intelectual y recursos genéticos

Cuando el 5 de junio de 1992, en Rio de Janeiro, representantes de m4s de
150 paises firmaron la Convencién sobre Diversidad Biol6gica (Conven-
cién), contrariamente a algunas expectativas optimistas no se puso punto fi-
nal a la larga y duradera controversia entre el Norte y el Sur respecto al ac-
ceso, explotacién y preservacién de los recursos genéticos del mundo®. En
primer lugar, los EE.UU. rehusaron firmar la Convencién. En seguida, un
controversial debate sobre los potenciales impactos negativos de la Conven-
cién empez6 entre el sector privado del mundo desarrollado y sus gobier-
nos. Considerando que la necesidad de proveer los medios efectivos e ins-
trumentos para salvaguardar la diversidad biolégica de la Tierra, que estd
principalmente concentrada en los trépicos®, no se cuestionaba por ningiin
lado, hay poco o ningitin acuerdo en cuanto a la suficiencia de los medios
empleados en la Convencién dirigidos al logro de estos objetivos.

Antes de presentar brevemente el controvertido contenido de la Con-
vencién, parece necesario explicar por qué esta presentacion es esencial en
el contexto de este articulo. En otras palabras: explicar lo que los recursos
genéticos y la biodiversidad tienen en comiin con la propiedad industrial, su
proteccién y la moderna biotecnologia en general, y especificamente dentro
del contexto de la Convencién. En relacién al aspecto general, se ha obser-

% Cf. sobre este debate, por ejemplo, Straus, «Plant Biotechnology, Industrial
Property and Plant Genetic Resources», 21 Intellectual Property in Asia and the
Pacific 21 ss., 44 s. (marzo-junio 1988); Correa, «Biological Resources and
Intellectual Property Rights», 1992 EIPR 154-157 (154).

%0 Parece ser un hecho que el ochenta por ciento de la biodiversidad terrestre de
la Tierra probablemente se dé en los trépicos. Ver Raven/Wilson, «A Fifty Year
Plan for Biodiversity Surveys», 258 Science 1099-1100 (1992).
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vado correctamente que los recursos genéticos representan una fuente de co-
nocimientos®. Como fenotipos, es decir, como plantas y animales individua-
les, ellos tradicionalmente constituyen bienes particulares (corpéreos).
Como genotipos, es decir, como informacidn incorporada en las constitucio-
nes genéticas de las especies de plantas y animales, ellos a priori se
adecuan a la definicion de bien piblico. Sin embargo, los genotipos pueden
poseerse en exclusividad también®®. Lo dltimo es legitimo si el acceso a
cllos estid limitado por cualquier poseedor o por los derechos de propiedad
intelectual, tales como las patentes o los derechos de reproductor de plan-
tas®®. Asi, los avances, que llevaron al patentamiento de plantas y animales
asi como de microorganismos y otros materiales biolégicos bajo las estipu-
laciones del derecho de patentes del mundo desarrollado®, han convertido a
los potenciales recursos genéticos directa o, méas probablemente, indirecta-
mente, en materia sujeta a propiedad intelectual. Este cambio de situacién
estd reflejado en nuevas formas de cooperacién entre compaiifas y universi-
dades interesadas en la biisqueda de productos quimicos itiles farmacéu-
ticamente, en plantas e insectos de los trépicos®® y en instituciones piblicas
o privadas de paises que disponen de tales recursos genéticos. El mejor
ejemplo conocido es el acuerdo concluido ertre Merck & Co. de los
EE.UU. y el Instituto de Biodiversidad de Costa R. :a (INBio). Se ha infor-
mado que Merck ha pagado un millén de délares por el derecho de analizar
plantas nativas y extractos de animales para utilizarlos en posibles farmacos

8! Fisher: «Key Aspects of Species Extinction: Habitat Loss at Overexploi—
tation», en Karrey Smith (ed.), Essays in Honor de John F. Krutilla, 1988, p. 59 (ci-
tado en Sedjo, «Property Rights, Genetic Resources and Biotechnological Change»,
XXXV (1) Journal of Law & Economics 199-213 (200) (abril de 1992).

62 Cf. Sedjo, XXXV (1) Journal of Law & Economics 201, 208 (abril de 1992).

8 Debiera aclararse que el concepto de «variedad de planta» bajo la Convencién
de la UPOV es uno «inmaterial». El objeto protegido no son las semillas, retofios,
cortes, brotes, etc., sino la informacién genética total decisiva para la nueva varie-
dad de planta. Esta informacién es transferida a la prole por reproduccién natural y
es simplemente incorporada en el material de propagacién concreto (tangible). Cf.
Straus, Industrial Property, 1987, 434, nota al pie 10.

% Ver supra IIL

8 Ver para este tipo de investigacién, Eisner, «Prospecting for Nature's
Chemical Riches», Issues in Science and Technology 31-34 (invierno 1989/1990);
Tangley, «Cataloguing Costa Rica's Diversity», 40 BioScience 633-636 (octubre de
1990).
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u otros productos comerciales. En caso de que Merck descubra (invente)
un producto comerciable basado en informacién obtenida, retendrd todos los
derechos de patente, pero pagard a la INBio regalias que pueden fluctuar en-
tre uno y tres por ciento. Diez por ciento del pago al contado y cincuenta
por ciento de la parte de la INBio en regalfas serdn invertidos en conserva-
cién en Costa Rica®,

Por consiguiente, la Convenci6n, cuyos objetivos son, de acuerdo al
articulo 1,

«la conservacién de la diversidad bioldgica, el uso sostenido de
sus componentes y la justa y equitativa participacién en los be-
neficios que surjan de la utilizacién de los recursos genéticos,
incluyendo el acceso apropiado a los recursos genéticos y la
apropiada transferencia de tecnologias relevantes, tomando en
cuenta todos los derechos sobre aquellos recursos y tecnologias
y el financiamiento apropiado»,

ha creado un nexo entre acceso «apropiado» y utilizacién de recursos
genéticos, por un lado, y transferencia «apropiada» de tecnologias relevan-
tes, incluyendo aquellas sujetas a patentes y otros derechos de propiedad in-
telectual, por otro.

ii) El contenido de la Convencion

Para poder cumplir con los objetivos expresados en el articulo 1, la Conven-
ci6én estipula una variedad de obligaciones y algunos derechos de las partes
contratantes, es decir, de los Estados tanto del mundo en vias de desarrollo
como del mundo desarrollado. Ademds, se ha ideado un «mecanismo de fi-
nanciacién» para la provisién de recursos financieros a los paises partes en

% Ver Stone, «The Biodiversity Treaty: Pandora's Box or Fair Deal?», 256
Science 1624 (1992). Ver también en el informe en 256 Science 1142 (1992), un
acuerdo similar al de INBio, firmado el 25 de enero de 1992, con la Fundacién de
Investigacién de Cornell, sin ningiin pago al contado por la Universidad de Cornell.
Ademds, la participacién de los beneficios resultantes de la posible comercializacion
y también la propiedad de los derechos de propiedad intelectual, estdn
diferentemente acordadas.
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vias de desarrollo, bajo la forma de una subvencién o concesién (articulo
21). Una piedra angular de todo el sistema disefiado bajo la Convencién
debe verse en el reconocimiento explicito de los derechos soberanos de los
Estados sobre sus recursos naturales, incluyendo su autoridad para determi-
nar el acceso a los recursos genéticos a través de su legislacién nacional (ar-
ticulo 15 (1)). Asi, no obstante la declaracién del articulo 15 (2), de que

«cada parte contratante tratard de crear las condiciones para fa-
cilitar el acceso a sus recursos genéticos por parte de responsa-
bles y respetuosos usuarios del medio ambiente de otras partes
contratantes y no impondr4 restricciones refiidas con los objeti-
vos de esta Convenci6n»,

el fundamento para la propiedad exclusiva de los recursos genéticos sobre
una escala internacional, ha sido establecido. El acceso a los recursos
genéticos bajo el articulo 15 (3,4 y 5) requiere consentimiento previo y debe
ser producto de condiciones acordadas mutuamente. Y el pais que propor-
ciona los recursos genéticos estd autorizado para beneficiarse del uso co-
mercial de éstos (articulo 15 (6)). Tal participacién estard basada en condi-
ciones acordadas mutuamente (articulo 15 (7))%.

En cuanto al objetivo principal de la Convencién, esto es, la conserva-
ci6n de la diversidad biolégica, las obligaciones de las partes contratantes
en lo que respecta a su identificacién y segnimiento, como también a la con-
servacion in situ y ex situ, estdn definidas de una manera muy vaga. La re-
daccién de los articulos 7 al 9, que proveen numerosas medidas de conser-
vacion, sujeta las obligaciones respectivas de cada parte contratante a una li-
mitacién muy amplia y general: «en cuanto sea posible como apropiado».

Por otro lado, las obligaciones de las partes contratantes que se rela-
cionan con el acceso y transferencia de tecnologia, incluyendo biotecno-
logia, como se establece en el articulo 16, parecen ser de considerable al-
cance y eventualmente podrian afectar el estado actual de los derechos de
propiedad intelectual. De acuerdo a la regla general del articulo 16 (2), los

¢ Ver Duesing, «The Convention on Biological Diversity, Its Impacts on
Biotechnology Research», 3 AGRO Food Industry HITECH 1 - 9 (4) (julio/agosto
de 1992).
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paises en vias de desarrollo tendrdn y/o se les facilitard el acceso y la trans-
ferencia de tecnologia bajo condiciones justas y muy favorables, incluyendo
términos de concesi6n y preferencia alli donde se haya acordado mutuamen-
te. Si la tecnologfa patentada o protegida de otro modo estuviera en peligro,
tal acceso y transferencia se otorgard en condiciones que reconozcan y sean
consistentes con la adecuada y efectiva proteccién de los derechos de pro-
piedad intelectual. Sin embargo, esta regla general tiene sus limitaciones.
Primero, por la obligacién de los paises desarrollados, partes contratantes,
de «tomar medidas legislativas, administrativas o politicas» para asegurar el
acceso y la transferencia de tecnologfa protegida por patentes y otros dere-
chos de propiedad intelectual en condiciones acordadas mutuamente, en par-
ticular para aquellos paises en vias de desarrollo que proveen recursos
genéticos (articulo 16 (3))®. Segundo, y mds importante atin, por la obliga-
cién de las partes contratantes de cooperar en ¢l campo de las patentes y
otros derechos de propiedad intelectual «sujetos a las leyes nacionales e in-
ternacionales, en orden a asegurar que tales derechos apoyen y no se opon-
gan a sus [de la Convenci6n] objetivos» (articulo 16 (5)).

La Convenci6n, que contiene igualmente estipulaciones sobre temas
tales como el establecimiento de un secretariado permanente (articulo 24),
arreglo de disputas (articulo 27) y sobre sus enmiendas (articulo 29 ss.), en-
trard en vigencia noventa dias después de la fecha de depé6sito del trigésimo
instrumento de ratificacién, aprobacién o adhesién (articulo 36).

iii) Puntos principales de critica
a) La posicién de los EE.UU.

De acuerdo con un anuncio de prensa de la Oficina de Patentes y Marcas de
los EE.UU. (U.S. PTO) de 22 junio de 1992%, hubo cuatro motivos princi-

% De acuerdo al articulo 16 (4), tales medidas deberdn ser tomadas también
«con el objeto de que el sector privado facilite el acceso, desarrolio conjunto y trans-
ferencia de la tecnologia referida en el parrafo 1 de arriba, para el beneficio de am-
bas instituciones de gobierno y el sector privado de los pafses en vias de desarro-
lio...».

% «Questions and Answers. United States Position on the Convention on
Biological Diversity».
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pales para que los EE.UU. no firmaran la Convenci6n: el mecanismo de fi-
nanciacién era inaceptable; las obligaciones para transferir y dar acceso a la
tecnologia tomadas conjuntamente forzarfan, méas que alentarfan, la transfe-
rencia de tecnologia del sector privado de los EE.UU. hacia los pafses en
vias de desarrollo que estuvieran fuera del sistema de libre mercado; se daba
facultad para que los pafses restrinjan los derechos de propiedad intelectual
habilitdndolos para obtener y explotar tecnologia de propiedad particular;
los productos de la biotecnologia por primera vez serian regulados de mane-
ra distinta que otros productos o précticas que dafian el medio ambiente.
Ademds, Ia U.S. PTO sostuvo que la Convencién estaba pobremente redac-
tada y que muchas de las obligaciones incorporadas en el tratado eran im-
precisas.

Mis especificamente, la U.S. PTO critica la «actitud paternalista» de
la Convencion, por la cual a los paises en vias de desarrollo deberfa serles
concedida la transferencia de (y el acceso a) la tecnologia en condiciones
justas y muy favorables, y no en condiciones definidas a través de las ne-
gociaciones en el libre mercado. Se ha observado que gracias a la soberania
reconocida sobre sus recursos genéticos, los paises en vias de desarrollo,
fuera de un lenguaje adicional en el tratado, deberian poder conseguir con-
cesiones de las partes que requieren explotar sus recursos genéticos. Ade-
mds, los EE.UU. deploran la ausencia de un compromiso de los paises en
vias de desarrollo para fomentar activamente la transferencia de tecnologfa,
y de alguna obligacién concreta para que un pafs respete los derechos del
sector privado a la tecnologfa. En la opinién de los EE.UU. es inaceptable
concordar con el principio de que es conveniente o necesario restringir los
derechos de propiedad intelectual para fomentar la transferencia de tecnolo-
gia del sector privado.

Los EE.UU,, por lo tanto, sujetan la aprobaci6én de esta Convenci6n a:

— Eliminacién o enmienda del articulo 16 (5) que otorga a las partes
contratantes facultad para restringir o ignorar los derechos de propiedad in-
telectual;

— la aprobaci6n del principio bésico de que las condiciones de trans-
ferencia de tecnologia, o de participacién en actividades de investigacion,
deben ser aquellas en las que todas las partes involucradas estén completa-
mente de acuerdo, lo que se obtiene tinicamente a través del procedimiento
de libre mercado.
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Adicionalmente, los EE.UU. han urgido firmemente a los paises en
vias de desarrollo para que tomen medidas para fomentar la inversién priva-
da y el desarrollo

«significativamente, ademds de brindar proteccién adecuada y
efectiva a los derechos de propiedad intelectual en la tecnologia
que resulta del desarrollo de los recursos genéticos»™.

b) Puntos de vista europeos

A diferencia de los EE.UU., los paises europeos si han suscrito la Conven-
cién. Sin embargo, las reacciones de la industria europea y sus asociaciones
son predominantemente negativas. Aunque ha sido generalmente reconoci-
do que bajo la Convencién las obligaciones pueden establecerse s6lo por las
partes contratantes, es decir, por los gobiernos nacionales, la industria estd
principalmente preocupada por el hecho de que esta Convencién podria lle-
var a una erosién esencial de los derechos de propiedad intelectual. La in-
dustria no se ha sentido satisfecha por la probabilidad de que los gobiernos
europeos puedan ser de la opinién de que para la ratificacién de la Conven-
cién no serfan necesarios cambios en las leyes nacionales de propiedad inte-
lectual. La posibilidad de que licencias obligatorias relativas a biotecno-
logfa pudieran ser introducidas en los pafses en vias de desarrollo en el futu-
ro y a gran escala, es razén suficiente para oponerse a la ratificacién del tra-
tado.

Por otro lado, vale la pena destacar que, como ha sido expresado por
Ia Comisién de Propiedad Industrial e Intelectual de la Cdmara de Comercio
Internacional,

«el mundo empresarial reconoce que los gobiernos nacionales
ejercen soberania al determinar el acceso a sus recursos natura-
les. Sin embargo, se opone a determinado tipo de fraseologia
que pudiera fomentar y autorizar la violacién de los derechos de
propiedad privada e interferir en las relaciones contractuales al

0 Ver también el informe «PTO, Biotech Group. Explains Objections to Earth’s
Biodiversity Treaty», 44 PTCJ 120-121 (noviembre de 1992).
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obligar compartir la informacién, tecnologfas o know kow de
fuentes privadas. Semejantes medidas gubernamentales crearfan
desincentivos para una potencial inversion extranjera en sus pai-
ses»’!.

Sin embargo, la idea de que la propiedad legal de recursos genéticos
de plantas retenidos en los diecisiete mayores centros internacionales de in-
vestigacion agricola (integrantes del Grupo Consultivo sobre Trabajo de In-
vestigacion Internacional Agricola (CGIR)), podria resultar de la Conven-
cién, constituye una gran preocupacién para los reproductores de plantas.
Como cerca de 600,000 muestras de plantas estdn almacenadas en los ban-
cos de «geno-plasma» de estos centros, se temen obstdculos administrativos
y cargas financieras adicionales™.

Es también interesante que los efectos del hecho de que los EE.UU.
no hayan firmado la Convencién, sean diferentemente interpretados por
americanos y europeos. Mientras algunas voces de los EE.UU. han seiiala-
do que la industria biotecnol6gica norteamericana estard en desventaja por-
que el gobierno no firmé la Convencién’, la industria europea manifiesta
que su similar norteamericana serd méds competitiva en la adquisicién de re-
cursos genéticos porque su gobierno no estard obligado por la Convenci6n.
Hasta el momento, s6lo John Duesing, de 1a Divisién de Semillas de CIBA-
GEIGY, es cautelosamente optimista en la estimacién de los efectos de la
Convencién. Sin embargo, también para Duesing la Convencién de
Biodiversidad sélo estard funcionando de una manera provechosa para todas
las partes contratantes, si los derechos de propiedad intelectual sobre mate-
rial biol6gico y genético se van a reconocer en todo el mundo, es decir, tan-
to en los paises desarrollados como en los pafses en vias de desarrollo™.

" Ver ICC Doc. N° 450/725; 210/417 de 12 de octubre de 1992.

2 Cf. Madeley, «Summit hitch for plant breeders», Financial Times de 30 de ju-
nio de 1992.

3 Ver, por ejemplo, Stone, 256 Science, 1624 (1992); Reid, «Bush Biodiversity
Policy Risks Dangerous Side Effects» The Wall Street Journal de 8 de octubre de
1992, p. A.15; Hackett, «No: A Competitive Disadvantage», ABA Journal 43 (se-
tiembre de 1992).

" Op. cit., p.8.
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¢) La Convencion de Biodiversidad: ;una desventaja para la
proteccion de los inventos biotecnolégicos?

La critica dirigida al vago y en muchos aspectos nada claro y ambiguo len-
guaje de la Convencién, es también compartida. Lo mismo es cierto para la
critica del esfuerzo general de la Convencién para eventualmente alcanzar
sus objetivos principalmente por medios administrativos. Esto, sin conside-
rar el hecho de que tales medios podrian afectar en forma contraproducente
a importantes instrumentos de la economia de mercado, tales como las pa-
tentes —en el caso de medidas concedidas a paises en vias de desarrollo—
o podrian posiblemente estar en conflicto con derechos constitucionalmente
garantizados del sector privado —en el caso de medidas requeridas desde
los pafses desarrollados—. A despecho de la estipulacién del articulo 16
(2), que rinde tributo a la importancia de los derechos de propiedad intelec-
tual, especialmente el articulo 16 (5) podria en algin grado indicar un rena-
cimiento de la obsoleta y ya abandonada filosofia de la Conferencia de las
Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) respecto al
tratamiento de las patentes en los afios setenta’. Esta actitud dltima, sin
embargo, aparece no sélo insostenible para el mundo desarrollado, sino que,
en vista de la experiencia anterior, serfa también perjudicial para el destino
de 1a Convencién como tal’,

A despecho de todas estas deficiencias que pueden seriamente poner a
prueba y cuestionar el destino dltimo de la Convencién, en este momento
parece prematuro rechazarla del todo. Deberiamos percatarnos de que bajo
esta Convencion, por primera vez, el principio de soberania de los Estados
sobre sus «recursos genéticos» ha sido establecido. En otras palabras, la an-

 UNCTAD: The Role of the Patent System in the Transfer of Technology to
Developing Countries, United Nations, New York, 1975. Sobre los efectos negati-
vos de la doctrina de 1a UNCTAD para los paises en vias de desarrollo, ver Straus,
«Patent Protection in Developing Countries. An Overview», en Lesser et al.,
«Equitable Patent Protection for the Developing World», Cornell Agricultural
Economics Staff Paper 89-36 (noviembre de 1989).

% Se ha sefialado correctamente que debido a una aproximacién similar respecto
a la transferencia de tecnologia, la Convencién de Derecho del Mar, relacionada con
el uso de los recursos del lecho marino, ha fracasado completamente, y lo mismo
podria suceder con la Convencién de Biodiversidad. Ver Hathaway, «Yes: A Threat
to Property Rights», ABA Journal 42 (setiembre de 1992).
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teriormente defendida doctrina del legado comtiin de la humanidad, que en
el pasado tuvo la consecuencia del uso libre de costo de, por ejemplo, las
caracteristicas especificas del mafz mejicano o de las especies de papa pe-
ruana”, ha sido abandonada. Considerando el hecho de que los recursos
genéticos como «genotipos» representan informacién incorporada en la
constitucién genética de las especies de plantas y animales, ademds de otros
materiales biolégicos™, la cual no es sélo transferida a la prole sino que
también es multiplicada «autométicamente» por el proceso de reproduccién
natural, deberfamos percatarnos, ademds, de que en la préctica la propiedad
de los recursos genéticos puede proveer la compensacién adecuada sélo por
medio de las patentes y otros derechos de propiedad intelectual. Una vez
que esta idea estd completamente asumida por todos los involucrados, el
problema esencial s6lo puede ser cémo dar derechos de propiedad intelec-
tual efectivos respecto a recursos genéticos per se y sus derivados. No limi-
taciones de los derechos de propiedad intelectual en biotecnologia, sino més
bien su establecimiento y mejoramiento, son necesarios en orden a hacer
posible a los que, basados en recursos genéticos, desarrollan nuevas varieda-
des de plantas o animales, productos farmacéuticos o quimicos, el compartir
sus beneficios con los propietarios de recursos genéticos, sobre la base de
un acuerdo mutuo. El acuerdo Merck-INBio puede servir de ejemplo: sélo
cuando Merck esté en posicién de recibir proteccién de patente, por ejem-
plo, para un gene especifico identificado y aislado de una planta tropical
costarricense codificable por una glico-proteina, iitil, por ejemplo, como
farmaco anticédncer y como farmaco per se, Merck estard obligado y habili-
tado para pagar regalias a la INBio de Costa Rica. Esto sin decir que la
suma final de regalfas también dependerd del nimero de paises en que
Merck obtenga las patentes. En un aspecto, sin embargo, el acuerdo Merck-
INBio podria no ser el mejor ejemplo. Puesto que Costa Rica es un merca-
do pequefio, Merck probablemente no intentard producir el fdrmaco allf y
podria inclusive proveer contienda contra productos no patentados o contar

™ Sedjo, XXXV (1) The Journal of Law and Economics 205 s. (1992). Aquel
principio de que los recursos genéticos de plantas son una herencia de la humanidad
y consecuentemente debieran estar disponibles sin restricciones, estuvo basado en el
articulo 1 del «International Undertaking on Plant Genetic Resources», adoptado
bajo los auspicios de 1a FAO en 1983. Cf. Lommi, «Problems Related to Legal
Protection of Plants», 1989, NIR 1S.

" Ver supra.
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con medidas administrativas de proteccién por parte del gobierno de Costa
Rica. Por lo tanto, Merck podria no estar interesado en obtener proteccion
de patente en Costa Rica para el gene y/o el formaco. El conflicto de inte-
reses serfa ciertamente diferente en el caso de un pais con un enorme mer-
cado y también con recursos humanos propios en investigacién y desarrollo.
Podria adelantarse que a Merck le interesarfa obtener la proteccién de paten-
te para sus logros en orden a obtener una adecuada recompensa para su con-
tribucién también en ese pafis, y el pais en cuestién esperaria a ver a Merck
activo, si no en investigacién y desarrollo, al menos en produccién en el
mismo pafs. Apenas puede ser cuestionado que la proteccién efectiva de los
derechos de propiedad intelectual en biotecnologia, en un pafs que dispone
de recursos genéticos, facilitaria la conclusién de los respectivos acuerdos.
Ello permitirfa también al duefio de los recursos genéticos pedir mds por el
acceso a estos recursos.

En cuanto a la vigorosa critica del articulo 16 (5) de la Convencidn,
se deberia tener en cuenta que, en la actualidad, en la mayor parte de paises
con ricos recursos genéticos, virtualmente no existe proteccion para los de-
rechos de propiedad intelectual en biotecnologia™. Curiosamente, la mayo-
ria de aquellos pafses incluso no son miembros de la Convencién de Parfs:
los 1inicos que hasta ahora permanecen ausentes de esta Convencién estdn
localizados en dreas de rica diversidad genética, como Bangladesh, India,
Pakistan, Tailandia, Bolivia, Ecuador, Peri y Venezuela®®. Las posibles res-

" Esto es particularmente cierto para todos los pafses latinoamericanos, con la
excepcién de Argentina y México. Cf. Correa, «Patentes y Biotecnologia: opciones
para América Latina», en Biotecnologia y patentes, Revista del Derecho Industrial,
N° 34, enero-abril de 1990, p. 5-53 (tablas en p. 48, 49); R.E. Evenson / D.D.
Evenson/ -Putnam, «Private Sector Agricultural Invention in Developing Countries»
en Ruttat/Pray (eds.), Policy for Agricultural Research, Boulder, 1987, p. 469-511
(tabla 19.1 en p. 482 ss.). Colombia, Ecuador y Peri en los afios 1977, 1978 y 1979,
por ejemplo, han incorporado la Decisién 85 del Acuerdo de Cartagena del Pacto
Andino en sus leyes nacionales. Cf. Schwaiger, «Development and Current
Problems of the Uniform Patent Law in the Andean Pact», 13 JIC 566-587 (1982).
Sobre el estado dltimo del derecho en los paises andinos, también respecto al trata-
miento especial de los inventos biotecnolégicos, ver Kresalja, «La Decisién 313»,
THEMIS, Revista de Derecho, 1992, 23, p. 89-106 (92/93).

% Asf, para las solicitudes de patentes presentadas en estos paises, el derecho de
prioridad del articulo 4 de la Convenci6n de Paris no puede ser invocado.
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tricciones resultantes del articulo 16 (5) de la Convencién pueden ser moti-
vo de preocupaciones practicas s6lo en lo que respecta a un futuro lejano,
esto es, s6lo después de que la proteccion ha sido establecida. Por lo me-
nos, esta estipulacién podria influenciar negativamente futuros adelantos.

De lo anterior deberia resultar que la Convencion, si es aplicada ade-
cuadamente, tiene potencial para, por primera vez, proveer mecanismos para
una explotacién exitosa de los recursos genéticos asi como para una recom-
pensa adecuada por el acceso a esos recursos. Sin embargo, en orden al lo-
gro de estos objetivos, la redaccién de la Convencién requiere de mejoras.
El rechazo de los EE.UU., que, sin embargo, reconoce explicitamente la so-
berania de los Estados sobre sus recursos genéticos, puede ser razén sufi-
ciente para adoptar bajo el articulo 28 un protocolo especial en lo que se re-
fiere a derechos de propiedad intelectual. Teniendo en mente el nexo deci-
sivo entre la propiedad de los recursos genéticos y los derechos de propie-
dad intelectual sobre aquellos recursos, asi como sobre sus derivados, el
protocolo deberia estipular las obligaciones de todas las partes contratantes
para establecer y respetar los derechos de propiedad intelectual cubriendo
adecuadamente todos los inventos en biotecnologia. En vista de la estipula-
cién del articulo 5(A) de la Convenci6n de Parfs para la Proteccién de la
Propiedad Intelectual, la estructura internacional para la proteccién de los
derechos de propiedad intelectual ofrece suficientes posibilidades para intro-
ducir bajo las leyes nacionales suficientes y efectivas salvaguardias frente a
abusos potenciales del monopolio de patente.

V. Perspectivas

Predecir el resultado de los avances presentados en este informe no es una
tarea realista. Esto es igualmente cierto para el Proyecto de legislacion de
la Comunidad Europea, el Tratado de Armonizacién de la OMPI y la Con-
vencién de Biodiversidad. Sélo en el caso del Acta de 1991 de la UPOV,
puede asumirse que entrard en vigencia a su debido tiempo para la mayoria
de los Estados miembros de la UPOV. También puede asumirse que al me-
nos algunos paises de América Latina accederdn a la Convencién de la
UPOV, muy probablemente al Acta de 1978, esto es, antes del 31 de di-
ciembre de 1995, como estd estipulado bajo el articulo 37(3) del Acta de
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Revisién de 19918, Si una suscripcién del Acta de la UPOV de 1978 o de
1991 es considerada m4s ventajosa para paises con abundantes recursos
genéticos, no puede ser aquf discutido en detalle. Deberd ponerse atenci6n,
sin embargo, al hecho de que el Acta de 1978 no garantiza proteccién para
todos los géneros y especies botdnicas, y bajo ninguna condicién cubre pro-
ductos finales®>. Ambos aspectos pueden ser de particular interés para pai-
ses que disponen de ricos recursos genéticos y exportan otros productos
agricolas. Ademds, contrariamente a una opinién defendida ocasionalmen-
te®, la prohibicién de la «doble proteccién», como existe bajo el Acta de
1978 de la UPOV, es una carga antes que una ventaja. Su remocién en el
Acta de 1991 no significa mds que la libertad de los Estados contratantes
para permitir o no la doble proteccién. Como se ha indicado arriba, los pai-
ses ricos en recursos genéticos deberfan estar interesados en que los dere-
chos de propiedad intelectual cubran toda la vasta extensién de inventos
biotecnolégicos, puesto que sélo tales derechos eventualmente les proveerdn
la recompensa adecuada a cambio del acceso a sus recursos genéticos.

Considerando las quejas frecuentes de que los derechos de propiedad
industrial afectarian negativamente la diversidad biolégica, parece necesario
y a la vez suficiente llamar la atencién sobre el hecho de:

«que los derechos y patentes de variedad de plantas son sélo la
expresién de una alternativa fundamental basada esencialmente
en un cierto nimero de consideraciones y razonamientos
socioeconémicos, y que los estatutos que confieren estos dere-
chos exclusivos son sélo instrumentos técnicos cuya configura-
cién es dictada esencialmente por la especificidad de su objeto
(en este caso la materia viva) y por la 16gica de la economia de
mercado. Cualquier decisién sobre el instrumento legal requiere

81 Ver las exposiciones de Ordé6iiez (Argentina) y Gutiérrez de 1a Roche (Co-
lombia), N° 1405 y 1406 de los Registros de la Conferencia Diplomatica de Revi-
si6én de la UPOV, op. cit., nota al pie 14. Cf. también Correa, 1992 EIPR 157.

82 Hasta ahora, practicamente ningiin pais ha aprovechado la posibilidad estable-
cida bajo el articulo 5 (4) de la Convencién de la UPOV, permitiendo a los Estados
miembros extender proteccién también a los productos finales.

$ Cf. Correa, 1992 EIPR 157.
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una exposicién clara del objetivo, esto es, si —y hasta qué pun-
to— los efectos de la diversidad biolégica son (o no) admisibles
tomando en cuenta los otros efectos de la proteccién de la inno-
vacién biolégica a través de derechos de propiedad industrial
exclusivos»®,

En otras palabras, el impacto de los derechos de propiedad intelectual
sobre la diversidad bioldgica no puede ser juzgado adecuadamente en forma
aislada. Mds bien debe ser visto en el contexto de la cabal complejidad de
una economia nacional determinada. Queda a discrecion del legislador con-
trarrestar el uso excesivo de particulares variedades exitosas (estén protegi-
das o no), como por ejemplo prescribiendo para una u otra una reducida
participacién en los tipos de tierras que serdn usadas en afiadidura para las
variedades nuevas —para las cuales, por ejemplo, subsidios y otros incenti-
vos financieros podrian ser estipulados—, o dictando medidas de conserva-
cion in situ o ex situ (bancos de genes). En vista de experiencias pasadas,
cada pafis deberfa estar en posicién de evitar cautelosamente monocultivos
vulnerables en su agricultura.

Desde el punto de vista del autor, tanto los paises desarrollados como
aquellos en vias de desarrollo deberian percatarse de que en un periodo de
globalizacién de la investigacién y el desarrollo, 1a produccién y el comer-
cio, que estdn basados predominantemente en la propiedad privada, el libre
comercio o libre competencia, etc., asf como en los principios de la econo-
mfa de mercado, no puede ser negada la necesidad de que los derechos de
propiedad intelectual en todos los paises participantes en este proceso
global, deben gozar de muy similares si no iguales niveles de proteccién.
La libertad de los paises para actuar dentro de sus fronteras, piedra angular
del principio de trato nacional bajo la Convencién de Parfs, ha sido asf limi-
tada en relacién a la extensién que se le ha dado en el proceso de
globalizacién®. Esto, sin embargo, no significa ni debe significar que el
problema en cuestién siempre deberfa ser analizado bajo las negociaciones

% Como ha sido correctamente observado por Bergmans, «Industrial Property
and Biological Diversity of Plant and Animal Species» 72 JPTOS 601-609(609)
(1990).

8 Ver Straus, «Industrial Property Legislation as an element in Market
Economies», AIPPI Annuaire 1992/111, p. 324-336 (334).
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de los «aspectos relacionados al comercio» (TRIPs) al interior del Acuerdo
General de Aranceles y Comercio (GATT). Mientras que es con seguridad
verdadero que por elevar los niveles de proteccién de los derechos de pro-
piedad intelectual sanciones comerciales, tales como pérdida de la posicién
de preferencia, imposicion de derechos de aduana, etc., pueden ser evitadas,
ello parece, sin embargo, completamente inapropiado para atribuir a tales
efectos indirectos el dnico aspecto positivo de los derechos de propiedad in-
telectual en un pais en vias de desarrollo®. Una evaluacién responsable so-
bre si establecer o mejorar los derechos de propiedad intelectual en
biotecnologfa, tiene que comenzar por analizar el estado actual de Ia investi-
gacién, el desarrollo y la produccién en algin Estado determinado®”. En
una situacién donde no hay o hay poca actividad en el campo de la
biotecnologia, bien sea por parte de compaiifas nacionales o extranjeras o
por parte de organizaciones de investigacion, parece, a lo mds, vano afirmar
que cualquier clase de proteccién serd predominantemente o aun exclusiva-
mente para el beneficio de compaiifas transnacionales®. El tema en cues-
tion es mucho mds complejo y la pregunta a ser respondida es cémo
incentivar mejor los intereses y usar el interés de, por ejemplo, compaiifas
transnacionales y organizaciones de investigacién del mundo desarrollado
para el beneficio de la economia nacional de un Estado determinado. Es
esencial notar que especialmente en agricultura los resultados de la investi-
gacién en biotecnologia tienen que ser adaptados a las condiciones locales
de clima y suelo. Asi, la proteccién adecuada como estimulo para inversio-

% Fsta parece ser la actitud predominante de Solleiro, «Patentes en
biotecnologia: oportunidades, amenazas y opciones para América Latina», en
Biotecnologia y patentes, Revista del Derecho Industrial, N° 34, enero-abril de 1990,
p. 107-135 (122-123).

87 Parece ser irresponsable y populista continuar atacando los derechos de pro-
piedad intelectual en lo que respecta a los paises en vias de desarrollo, usando argu-
mentos que han sido utilizados contra ellos en el pasado remoto, por ejemplo en Sui-
za y los Paises Bajos durante la tdltima parte del siglo XIX y atin después. Debe to-
marse en cuenta que, por un lado, la situacién global ha cambiado completamente y,
por otro, la situacién local es comparable s6lo hasta cierto grado. Como estas consi-
deraciones son soslayadas, siempre razonan de la manera aludida autores como
Hobbelink, Biotechnology and the Future of World's Agriculture, Londres, 1991, p.
99 ss.

8 Cf. Solleiro, Revista del Derecho Industrial, N° 34, enero-abril de 1990, p.
108, 128.
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nes locales en desarrollo es requerida por el pais mismo*. En este dltimo
contexto, la Convencién de Biodiversidad, si es enmendada y revisada apro-
piadamente, podria ofrecer potenciales beneficios para todas las partes inte-
resadas®.

¥ En realidad, en América Latina, en donde diversos programas nacionales e in-
ternacionales est4n dirigidos al fomento de la «biotecnologizacién» de la industria,
més bien que al «mero» desarrollo de biotecnologias, la regulacién de los derechos
de propiedad intelectual a niveles internacionales estd siendo progresivamente consi-
derada como un prerrequisito para la participacién en la economia global (cf.
Commandeur, «Latin America commences to “biotechnologize” its industry»,
Biotechnology and Development Monitor 3-5 (marzo de 1993)). La actual carencia
de adecuada proteccién para los inventos biotecnolégicos en la India es también vis-
ta en parte como un obstdculo para el potencial de una autéctona industria
biotecnolégica hindi. Debido a esta situacién, compafifas locales exitosas mantienen
know kow secretos dentro del personal R & D (ver Knudsen, «Unicorn Biotek:
Indian Micropropagation to the World Market», Biotechnology and Development
Monitor 10-11 (marzo de 1993)).

% La advertencia dada por Juma, «Intellectual Property Rights for Biological
Inventions», en Juma & Ojwang (ed.), Innovation and Sovereignity. The Patent De-
bate in African Development, 145 s., en 170 (Nairobi, 1990), de que los paises en
vias de desarrollo deberfan «investigar vias para introducir en su legislacién medidas
que puedan proteger a los innovadores locales y al mismo tiempo proteger a dichos
pafses de los efectos de algunas de las reformas que estdn en boga en los pafses

" industrializados», parece una advertencia de doble filo. No toma en cuenta el proce-
so de globalizacién ni la necesidad omnipresente de las industrias locales de coope-
rar con socios extranjeros.
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