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I. Encuadre introductorio

El tema de los derechos reales sobre bienes incorporales en el
Derecho Internacional Privado peruano de fuente interna (Libro X del
Codigo Civil de 1984), obliga a fijar nuestra mirada por un momento
en el contexto de aldea global en el que éstos se insertan, donde se
puede constatar un intenso proceso de desmaterializacion que no es
ajeno a las transformaciones del Derecho.

De ahi que, como sefala De Trazegnies Granda':

“...la practica y el orden juridico contemporaneo en gran parte
estan construidos sobre la base de simbolos y emblemas, de represen-
taciones, de sombras, de situaciones meramente delineadas que, sin
embargo, son tan fuertes o mas fuertes que las realidades tangibles”.

En efecto, al iado de las categorias de lo material (0 el cuerpo de
las cosas) — que se puede entender como la realidad percibida por los
sentidos que tiene lugar en el espacio y en el tiempo, y que se eviden-
cia en virtud de un comportamiento fisico - surge el camino de la
desmaterializacion de la Sociedad y del Derecho, ambos forjados por
la capacidad de invencion del hombre.

Asi pues, hoy en dia observamos que el mundo industrial alistado
para la fabricacién de cosas materiales, viene siendo acometido gra-
dualmente por el mundo de los simbolos y de los ensuefios?, de mane-
ratal, que el hombre material va formando parte de un todo constituido
por un sistema inmaterial que tiende a primar sobre sus partes indivi-
dualmente consideradas.

' DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. La desmaterializacion del Derecho.
En: Revista luris Dictio n® 1, volumen 1. Quito: Universidad San Francisco
de Quito, enero de 2000, p. 49.

Para la reflexion sobre la incidencia de la desmaterializacion de la Sociedad
en la conducta individual de los consumidores, se sefiala que Disneyworld
tiene una cifra de negocios que excede largamente el presupuesto de
algunos Estados sudamericanos. Ibid. pp. 51-54.
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Los conocimientos y las nuevas ideas forman parte importante de!
comercio como resulta en el caso de los medicamentos, los productos
agricolas o agropecuarios cuyo valor reside en la cantidad de innova-
cién que incorporan’,

Pero volviendo al punto de partida, tenemos que, el Codigo Civil
Peruano de 1984, clasifica a los bienes en inmuebles y en muebles. A
su vez, doctrinariamente, el género de los bienes muebles admite una
subdivision en bienes corporales o cosas y bienes incorporales 0
derechos.

Como lo sefialaba Maisch von Humboldt*, los bienes corporales
(o cosas) son los que poseen una substancia apreciable por los sen-
tidos, los que pueden verse, oirse, tocarse, olerse, en general, todo
aquello que puede percibirse por los sentidos.

Es decir se trata de los objetos fisicos (corporeos) que el Derecho
considera como un “bien”, que tienen un valor digno de ser protegido,
constituyendo el reino de la materialidad o tangibilidad.

Sobre el particular, es justo reconocer que el Derecho romano
organizaba la categoria propiedad en torno a las cosas en su realidad
material (corporeidad definida, tangible, perceptible por los sentidos,
que requeria un espacio donde ser ubicado, y sobre la cual no podia
haber sino un propietario). Incluso la incorporeidad de los derechos
reales (derechos sobre cosas incorporales, como en el caso de Ia
servidumbre o del uso, se resolvian en una materialidad que constituia
su sustento de realidad®.

En contraste se observa actualmente que, la propiedad moderna
0 contemporanea puede hacer laborioso el distinguir lo que es una
cosa al desconocer los criterios que cimientan el derecho de propie-

3 ALARCON, Enrique. Propiecad Intelectual Agricultura ante el Nuevo Mileno.
En: Fasciculo Técnico n® 20. Centro Regional Andino del IICA, noviembre
de 1999. S/, Sip.

4 MAISCH VON HUMBOLDT, Lucrecia. Los Derechos reales. Lima: Libreria
Studium, 1984, pp. 17-18.

5 DE TRAZEGNIES GRANDA. Op. Cit,, p.51.
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dad material sobre las cosas, como el derecho de exclusividad (por el
cual no pueden haber dos derechos de propiedad diferentes frente al
mismo objeto fisico).

Asi pues, sostiene De Trazegnies®:

“...Hablamos hoy de propiedad de turnos, en donde lo que cuen-
tano es la cosa sino el tiempo; hablamos de propiedad de frecuencias,
que son meras vibraciones; hablamos de propiedad de derechos de
conexién...”

Respecto a los bienes incorporales(o derechos) Maisch von Hum-
boldt” planteaba que eran los que carecian de concrecion, las llama-
das concepciones de la inteligencia inaprensibles por los sentidos,
como los créditos, los derechos, las servidumbres no aparentes.

Por su parte, Torres Méndez® citando a Salvat, sefiala que los
bienes incorporales recaen sobre las creaciones del espiritu o de la
inteligencia del hombre quedando comprendidos, por ejejmplo, los
derechos sobre obras cientificas; los derechos sobre marcas; los de-
rechos sobre dibujos o modelos industriales; los derechos sobre pa-
tentes; categorias que, precisamente han sido enunciadas en ef Inciso
6 del Articulo 886° del Cddigo Civil de 1984 catalogandolas como
bienes muebles.

Los bienes incorporales, no obstante carecer de materialidad,
pueden ser objeto de venta a tenor del articulo 1529° del Cédigo Civil
Peruano de 1984, a partir de una interpretacion in extensu del voca-
blo “bien”.

La propiedad intelectual aglutina entonces, derechos exclusivos
de uso, sobre resultados de actividades humanas efectuadas en los
campos econémico, cultural, tecnoi6gico. Permite a los creadores ex-
cluir a terceros de la utilizacion de los resultados de su esfuerzo
intelectual y justifica, a menudo, reconocimiento y amparo juridico,
teniendo ademds connotaciones econémicas y comerciales importan-
tes al limitar o posibilitar la competencia®.

Doctrinariamente, los derechos de Propiedad Intelectual se orga-
nizan en tres grupos: 1) Derechos de Autor y Derechos Conexos; 2)
Derechos de Propiedad Industrial; 3) Derechos Sui generis {que
comparten caracteristicas de los derechos de propiedad industrial como
de los derechos de autor).

Los Derechos de propiedad industrial se subdividen, a su vez, en
Signos Distintivos, Dibujos y Modelos Industriales, Informacién no divul-
gada, Denominaciones de Origen, Obtenciones Vegetales y Patentes.

En el caso de Ia propiedad intelectual, una misma cosa da lugar a
dos propiedades diferentes. Tratdndose por ejemplo de una pintura,
ésta es propiedad de quien la ha comprado, pero a su vez, el pintor
conserva un derecho de propiedad, como autor de ella, (derecho

8 Ibid, p. 52.

7 MAISCH VON HUMBOLDT. Op. Cit, p. 18.

¢  TORRES MENDEZ, Miguel. La Transferencia de propiedad de los bienes
muebles incorporales en el Codigo Civil. En : Derecho n? 45. Lima: Fondo
Editorial de la Pontificia Universidad Catblica del Per(, diciembre de 1991,
p. 159.

®  ALARCON. Op. Cit, S/p.
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moral) por el cual puede oponerse a que le hagan afadidos a la
imagen que ha pintado, que la presenten como si hubiera sido pintada
por otra persona, 0 que la usen en una forma denigrante™.

“En consecuencia, sobre un mismo objeto existen dos propieta-
rios con sus respectivos derechos de uso y seforio sobre la cosa.
Pero no son condominos, no tiene cada uno una cuota ideal, sino que
cada uno es totalmente propietario desde un cierto punto de vista. La
solucién de este aparente dilema consiste en que una misma cosa se
convierte en dos cosas para los efectos del Derecho: la cosa “moral o
autoral” y la cosa “patrimonial’; de manera que pueden haber dos
propiedades que, si bien se dirigen al mismo objeto fisico, tienen como
base dos cosas distintas, una material y la otra inmaterial.”""

En otro orden de ideas, cabe sefialar que la “tradicion” o entrega
~-modo de transferencia de propiedad de los bienes muebles que
recaen sobre una cosa fisica y que utilizan el factor de conexion lex rei
Sitae-, no resultaria un modo aplicable a Ia transferencia de propiedad
de los bienes incorporales™.

Para la determinacion de la competencia jurisdiccional y legislati-
va, en el plano de las relaciones privadas internacionales, se debe
recordar a tenor de! articulo 2047° del Codigo Civil Peruano de 1984,
la primacia de la fuente internacional de caréacter Convencional - res-
pecto a la fuente interna de Derecho internacional privado peruano.

. ;Qué Instrumentos del Derecho Convencional Internacio-
nal obligan al Perl en el caso de los bienes incorporales?

Entre los Tratados que resultan vinculantes para el Perl sobre
bienes incorporales podemos enunciar a los siguientes: Los Trata-
dos de Montevideo de 1889 (Tratado sobre Propiedad Literaria y
Artistica, Tratado sobre Patente de Invencién, Tratado de Marcas de
Comercio y de Fabrica); el Tratado de La Habana o Cédigo Busta-
mante de 1928; el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propie-
dad Industrial aprobado por Resolucién Legislativa N° 26375; el Con-
venio de Berna para la Proteccion de las obras literarias y artisticas; el
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC), aprobado por Resolucion
Legisfativa N 26407.

Anivel del Derecho Comunitario andino debemos recordar - como
antecedente- a la Decision 344 de la Comision del Acuerdo de Car-
tagena, Régimen Comin sobre Propiedad Industrial para los paises
andinos (derogada por la Decisién 486); y a los instrumentos vigen-
tes: Decision 345 sobre Régimen Com(n de Proteccion a los Dere-
chos de los Obtentores de Variedades Vegetales; Decisién 351 sobre
Régimen Comin sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos;

19 DE TRAZEGNIES GRANDA. Op. Cit. p. 52.

" Ibid., Loc. Cit.

2. El modo de transferencia de propiedad que devendria aplicable a los
bienes incorporales seria la “cuasitradicion” o tradicion de la posesion —
modalidad de tradicion ficta no contemplada, sin embargo, en el Cédigo
Civil Peruano de 1984; ante esta omision, la tradicion simbélica instrumental
0 “tradicion documental” -modalidad de la tradicion ficta regulada en el
Cédigo Civil- se adecuaria por analogia para los bienes incorporales. Ver
TORRES MENDEZ, Miguel. Op. Cit., pp. 172-175, quien opina que en la
transferencia de! derecho de propiedad sobre bienes muebles incorporales,
como una marca o patente, se deberia entregar algin documento que
represente el bien o acredite la transferencia del mismo.

175



LA NOCION DE BIENES INCORPORALES EN EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO...

Decision 391 sobre Acceso a los Recursos Genéticos, publicada en la
Gaceta Oficial el 17 de julio de 1996; Decision 486 sobre Régimen
Coman de Propiedad Industrial publicada en la Gaceta Oficial de la
Comunidad Andina el 19 de setiembre de 2000, vinculante desde
entonces para el Perd.

Los Instrumentos de fuente internacional ofrecen por lo general
reglas materiales como la del tratamiento nacional, no discriminacion,
lerritorialidad, derechos de prioridad, eliminacion de barreras; sin
embargo, para solucionar algunas controversias especificas de dere-
chos de propiedad industrial derivados de la relacién privada interna-
cional, se regulan algunas normas conflictuales que utilizan el factor de
conexién lex loci protectionis (Ley del pais para cuyo ambito se
solicita la proteccion).

Il ¢Y qué sucede en el caso de la inexistencia de un Tratado
o en la imposibilidad de que el mismo pueda resultar atil
para la controversia?

En ausencia de fuente internacional Convencional, la determina-
cibn de las competencias jurisdiccional y legislativa se deberia alcanzar
a partir de lo regulado en el Libro X del Cédigo Civil Peruano de 1984,

Resumiendo entonces, fa existencia de un Tratado hace innece-
sario acudir a las reglas del Libro X del Codigo Civil; por el contrario
a falta de Tratado que coadyuve a resolver la controversia, el Opera-
dor de! Derecho debe sujetarse de manera obligada a las regias
sobre competencia jurisdiccional (Titulo Il del Libro X del Codigo Civil)
y a ias categorias y factores de conexidn previstas en el Titulo Il del
Libro X del Codigo Civil Peruano de 1984, para la determinacion del
derecho aplicable.

Sin embargo, observamos en el ambito de la competencia legis-
lativa que el primer parrafo de! articulo 2093° del Cédigo Civil de 1984
no coadyuva en gran medida al hallazgo de propulsores a ser utiliza-
dos por el Operador del Derecho, en la bisqueda de la norma mate-
rial aplicable a las controversias privadas interacionales derivadas
de los derechos reales sobre bienes incorporales.

En efecto la redaccion del articulo 2093° del Libro X del Cadigo
Civil de 1984, no sintoniza con los pasos del método conflictual, cimen-
tados en la primacia de la fuente interacional Convencional sobre la
fuente interna, ya que al sujetar - como lo hace en el primer pérrafo-,
la determinacion de la existencia y los alcances de los dere-
chos reales sobre obras intelectuales, artisticas o industriales
por lo dispuesto en los Tratados y leyes especiales®, supone
una remision fuera de lugar, a un Cuerpo normativo al cual el Opera-
dor del Derecho acudié sin lugar a dudas de manera previa, - y hasta
podriamos aseverar que sin éxito-, para intentar aicanzar soluciones
para el caso concreto, antes de toparse dentro Libro X del Codigo
Civil con el primer parrafo del articulo 2093°, que lo deriva nueva-
mente al camino transitado ex ante, sin resultados efectivos para la
solucién de la controversia.

Precisamente, la razén de ser de las normas conflictuales del
Titulo 111 del Libro X del Codigo Civil de 1984 es reguiar categorias y

3 En el Caso peruano se debe tener en cuenta el Decreto Legislativo N® 822,
Ley sobre el Derecho de Autor y el Decreto Legislativo N® 823, Ley de
Propiedad Industrial.
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factores de conexion que faciliten la solucion de la controversia en
defecto de Tratados o Leyes Uniformes especiales.

Esto nos debe llevar a tomar nota, que en el caso de algunos
bienes incorporales, la inscripcion en el Registro tiene naturaleza cons-
titutiva y por lo tanto, el derecho no existe si no esta inscrito. En otros
casos en cambio, la inscripcion es sélo probatoria'; es decir que, el
derecho existe antes de su inscripcidn (aunque ésta facilita la prueba
frente a terceros).

Asi por ejemplo, en el Articulo 3° del Decreto Legislativo N° 822,
Ley sobre el Derecho de Autor, la proteccién del derecho de autor, su
goce y ejercicio, no estan supeditadas al requisito del registro o al
cumplimiento de cualquier otra formalidad.

En cambio, en los articulos 6°, 7°, 8°, 10°y 13° del Decreto Legis-
lativo N° 823, Ley de Propiedad Industrial, se condiciona el ejercicio de
los derechos sobre los elementos constitutivos de la propiedad industriat
a su inscripcion en los Registros de Propiedad industrial.

De ahi que, se podria consignar en una version reformada del
articulo 2093° del Codigo Civil de 1984, que /a existencia y alcances
de los derechos relativos a obras intelectuales, artisticas, industriales,
mercantiles, y en general sobre bienes incorporales, se rigen por la
ley del lugar donde se ejerzan tales derechos o por la ley del
lugar donde dichos derechos se hayan registrado.”

Dentro de las categorias que requieren la inscripcion en el Regis-
tro cabe citar el caso de las Patentes, que pueden entenderse como
el derecho que se le otorga al creador de una invencion para facultar-
lo a excluir a terceros por un periodo de tiempo - en el caso del Perd,
por 20 afios desde la fecha de solicitud de la patente-, del beneficio
que le reportaria la explotacion de su invencion.

En ese sentido se establece un monopolio creado por ley, para el
Titular o Tenedor del derecho que busca servir de incentivo a la
inversion efectuada en investigacion y desarrollo, habilidad inventiva,
difusion de tecnologia, efc.

Ciertamente, el sistema de patentes aspira a ejercer una doble
funcion de garante del progreso técnico y a la vez, de estimulo para su
explotacion; correspondiendo a las Oficinas de Patentes alrededor del
mundo equilibrar las solicitudes de proteccién de inventos con los
requerimientos para salvaguardar intereses pablicos'®.

*  CARRASCOSA GONZALEZ, Javier. Derecho Internacional Privado.
Volumen ll. Granada: Comares, 1997, pp. 401-402.

% - Complementando a éstos factores de conexion, se podria ponderar segln
cada caso, que se rijan por la ley del Estado de primera publicacion o
divulgacion; la lex loci protectionis (ley de! pais para cuyo ambito se
solicita la proteccion); ley del pais donde se ha vulnerado el derecho; ley
del domicilio del Autor o Titular; o por la ley del Estado al que pertenezca
la region o el lugar geografico que sirve para designar un recurso o
producto originario del mismo, debido a factores naturales y humanos del
lugar; este dltimo factor de conexién podria servir para hacer frente a los
Actos de biopirateria, como el evidenciado al haberse patentado derivados
de la Maca en Estados Unidos (asunto sobre el que voiveremos en el
cuerpo de éste articulo).

16 JUMA, Calestous y Victor KONDE. Industrial Applications for Biotechnology
Opportunities for Developing Countries. En: Environment, julio-agosto de
2002, p. 27.
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V. ¢ Cudles son los principios basicos en la Propiedad Inte-
lectual (género de la Propiedad Industrial)?

Uno de los principios basicos que regulan el derecho de propie-
dad industrial - aplicable por tanto a las Patentes -, es el principio de
la territorialidad, y que se refiere a la limitacidn de los derechos de
propiedad intelectual {género de los derechos de propiedad indus-
trial) a los paises, territorios o regiones donde se les ha otorgado dicho
reconocimiento. Asi pues, como sefialan Cabrera Medaglia y Sén-
chez Herandez", “una patente puede explotarse libremente en aque-
llos territorios en los cuales no existe la patente, siendo prohibida su
explotacion Unicamente donde se encuentre registrada”,

Otro principio que regula el derecho a la propiedad industrial es el
principio de la temporalidad, el cual se refiere a la limitacion en el
tiempo, por el cual el Estado confiere un monopolio temporal para su
explotacion o exclusion. De manera tal que, transcurrido dicho plazo,
cualquier derecho de propiedad intelectual pasa a formar parte del
dominio publico y es que, se debe reconocer siempre que los conoci-
mientos de los cuales se nutrid Ia creacion o invencion fueron propor-
cionados por la sociedad al inventor o autor, correspondiéndole a éste
retribuir tal aporte a la comunidad, como una contribucién al desarroilo
tecnologico, cientifico y econdmico global®®.

En nuestro caso, para que un invento goce de proteccion juridica,
a tenor del Capitulo [ del Titulo IV del Decreto Legislativo N° 823, Ley
de Propiedad Industrial, debe cumplir algunos requisitos de paten-
tabilidad como los siguientes:

- la novedad del invento (esto implica que el invento tiene que
ser nuevo, es decir, no estar comprendido en el estado en el que
se encuentra la técnica, ni ser conocido por el publico por una
descripcion escrita u oral, utilizacion, comercializacion o cualquier
otro medio, antes de la fecha de presentacion de la solicitud de
patente o de la prioridad reconocida).

- la altura inventiva ( lo cual supone que el invento no debe
resultar obvio, ni se hubiera derivado del estado de Ia técnica).

- la aplicacién industrial o la utilidad para solucionar pro-
blemas practicos de la sociedad ( lo que significa que puede
ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria es decir la
referida a cualquier actividad productiva y de servicios).

Por otro lado, existen invenciones, procedimientos bioldgicos, ra-
zas animales y especies que resultan excluidos de las solicitud de
patentes, a los que el articulo 28° del Decreto Legislativo N° 823
cataloga como NO PATENTABLES.

Concretamente, el Literal ¢) del articulo 28° del cuerpo legal antes
acotado, establece, que no seran patentables, las especies y razas
animales y procedimientos especialmente bioldgicos para su obten-
cién. A partir de ello, y de manera concordada con el Articulo 20° de
la Decision 486, una raiz andina (Planta) como la lepidium meyenii
0 Maca, no podria ser patentada.

Las plantas ( y los animales) no pueden se patentados ya que no

7 CABRERA MEDAGLIA, Jorge y José Pablo SANCHEZ HERNANDEZ.
Las Negociaciones sobre Derechos de Propiedad Intelectual, el Comercio
y el Ambiente: Notas para una Agenda Positiva. (Articulo de Internet.)

8 ibid., S/p.
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son producto de la intermediacion del hombre, no son manufacturas.
Las Plantas nacen mediante un proceso de hibridacion natural no pa-
tentable, toda vez que no cumplen con la condicion de altura inventiva™.

Sin embargo, el sistema de patentes no tiene una regulacion uni-
forme en todos los lugares, ni en todos los instrumentos juridicos que
pudieran resultar vinculantes en un momento para un pais.

En efecto, el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA),
trata el topico de los derechos de propiedad intelectual, bajo la directriz
de la Declaracion Ministeral de San José, de 1998, proponiendo en el
tema de las patentes limitar los procesos y productos que pueden ser
excluidos de patentabilidad, los que quedarian restringidos a los si-
guientes casos?;

a) productos o procesos cuyo uso comercial en los paises del ALCA
puedan ir en contra del orden publico y la moral o puedan poner
seriamente en peligro la salud humana, animal o vegetal, o al
ambiente v,

b) los diagnésticos médicos o los veterinarios, los terapéuticos y los

procesos quirdrgicos. jEstableciendo la posibilidad de que
se puedan patentar los animales y las plantas!

En fa misma linea, Estados Unidos a través de su Delegacion de
Negociacion Comercial para el ALCA, aspira a que los paises del
Hemistferio adecuen sus ordenamientos a su propuesta, la que consi-
deran un complemento a los compromisos que en virtud de los AD-
PIC?" o Acuerdos Trip’s resultan vinculantes para los miembros de la
OMC en los campos de derechos de autor, patentes, indicaciones
geograficas, etc.?2.

Surgen a partir de elio las condiciones para cierto tipo de proble-
mas, ya que el Acuerdo Trip’s (instrumento global sobre patentes,
ratificado por la mayor parte de paises desarrollados importadores de
recursos genéticos) permite que fos Miembros puedan patentar plan-
tas, animales, los procedimientos esencialmente biologicos para la
produccién de plantas ¢ animales, y fos microorganismos. Sin embar-
go, la Decision 486, -como lo hemos indicado, vinculante también
para el Pert-, prohibe las patentes de plantas 0 animales, que no
sean procedimientos no bioldgicos o microbioldgicos.

¢ En que medida entonces, el fortalecimiento de los Derechos de
propiedad industrial, que beneficia primordialmente a los paises que
tienen posibilidades de disponer de tecnologia (biotecnologia) y de
hacer uso de las riquezas naturales, puede facilitar en algunos casos
la biopirateria sobre los recursos y conocimientos tradicionales origi-
narios de los paises en vias de desarrollo?

'*  ALARCON. Op. Cit. S/p.

»  CABRERA MEDAGLIA y SANCHEZ HERNANDEZ, Op. Cit, Sip.

2 EI ADPIC contempla estandares minimos de proteccion que deben cumplir
los paises miembros, en varios de sus articulos. En la Seccién 27.3b.
tiene provisiones que obligan a los miembros de la OMC a patentar todos
los productos y procedimientos tecnoldgicos, excluyendo las piantas y los
animales, mas no los microorganismos, los procedimientos no biolégicos
o microbiologicos. Los genes y células podrian ser objeto de patentes, si
cumplen con las condiciones establecidas en las leyes, las cuales son
basicamente: novedad universal, altura inventiva y aplicacién industrial.
(Véase ALARCON, Enrique. Op. Cit. S/p.)

2 CABRERA MEDAGLIA y SANCHEZ HERNANDEZ., Op. cit. S/p.
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La humanidad puede ser testigo del interés internacional de las
Empresas Transnacionales agroquimicas, farmacéuticas, de semillas,
entre otras, por realizar prospeccion en nuestras riquezas naturales y
en la utilizacién del conocimiento tradicional, como norte para sus
investigaciones®.

No en vano, Colombia, Ecuador, Per y Venezuela, paises de la
Regién andina de gran biodiversidad, forman parte de los diez Esta-
dos con mayor rigueza en plantas y animales del Planeta, entre los
que se encuentran también México, Brasil, Madagascar, Malasia, In-
donesia y Nueva Guinea.Sélo en plantas altas, Bolivia cuenta con el
6,4% de las plantas conocidas en el Mundo, Colombia con el 19%,
Ecuador con el 7%, Perl con el 7% y Venezuela con el 8%%.

El principio de soberania de los Estados sobre sus recursos
naturales por la que su explotacion debe ser efectuada a partir de su
propia politica ambiental, hace pues que el acceso a los recursos y
conocimientos tradicionales, sean obtenidos en virtud de! consenti-
miento fundado del Estado y demas titulares del conocimiento o del
recurso biologico, genético y bioguimico.

Asimismo, “la negociacion de la distribucién de los beneficios de-
rivados del acceso a la biodiversidad y el conocimiento tradicional
asociado, debe ser efectuado por medio de un Contrato, bajo términos
mutuamente acordados”, del modo como [o sostienen Cabrera Meda-
glia y Sanchez Hernandez®.

En la practica sin embargo, lo que se advierte es que la riqueza
genética de los paises del Sur es extraida muchas veces sin otorgar
ninguna compensacion, ya que la lectura que impera del tema de la
biodiversidad es la del Patrimonio Comun de la Humanidad, lo cual
supone un bien pablico, por cuyo aprovechamiento no debe efectuar-
se ningun desembolso o compensacion.? Un caso reciente es el que
presentamos a continuacién de manera sucinta.

V. El Asunto de la “patente” de los derivados de la Maca soli-
citada en los Estados Unidos

La Maca (lepidium mayenii) es una raiz alto andina (Planta) de la
familia de las cruciferas, cultivada desde hace siglos por los indigenas

% |bid., S/p

#  VELEZ, Maria Alejandra y Maria Teresa BECERRA. Situacion Actual en el
campo del Comercio de Productos y Servicios de la Biodiversidad en la
Region Andina. Estudio en Discusion, publicado por UNCTAD. Ginebra,
2001, p. 2.

% CABRERA MEDAGLIA, Jorge y José Pablo SANCHEZ HERNANDEZ,
Op. Cit. S/p.

% ibid., Op. Cit. S/p. Tal podria ser la “justificacion” para casos como el
protagonizado por la empresa POD-NERS de fos Estados Unidos, en
diciembre de 1999 - siguiendo el caso citado por Cabrera Medaglia y
Sanchez Hernandez - por el cual “promovié una accion legal contra las
importacicnes de frijol provenientes de México, alegando que las mismas
infringian derechos de propiedad intelectual sobre variedades de frijol, las
cuales aparentemente descienden de variedades ampliamente consumidas
por los mexicanos. De hecho, el origen de la adquisicion del material
genético se remonta a la compra efectuada por el Presidente de dicha
compania de una bolsa de semilla comercial en Sonora. El demandante
solicita regalias cercanas a los 8 centavos de délar por libra de frijol".
Junto al caso del frijol mexicano, habria que enunciar los actos de biopirateria
sobre recursos y conocimientos como el neem, la curcima, una variedad
de la quinoa peruano - boliviana, la planta de la ayahuasca, una variedad
adaptada del yacon (raiz empleada como edulcorante para diabéticos).
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del Pert, que posee propiedades nutritivas, medicinales y reconstitu-
yentes debido a que cuenta con un alto contenido de carbohidratos,
proteinas, vitaminas, minerales y aminodcidos que le atribuyen una
serie de beneficios. Crece en la Sierra Alta del Per(, a una altura entre
3,700 y 4,500 metros sobre el nivel del mar.

En el afio 2001, segln Adex, el Per( exportd US$ 3 millones de
ddlares entre harina, cdpsulas y otras presentaciones de fa Maca
(gelatinizada). Algunas proyecciones econémicas indican que las
exportaciones de Maca? tendrian el potencial de abrir nuevos merca-
dos generando ingresos para los agricultores peruanos.

Sucede, sin embargo®, que las empresas Pure World Botanical,
el mayor laboratorio de botanicos de Norteamérica y Biotics Research
Corp habrian registrado ante la Oficina de Patentes de los Estados
Unidos, los derechos de los extractos de la lepidium meyenii (Maca).
Mas aln, a la inscripcion en el Registro de los Estados Unidos le
seguiria el reconocimiento de sus derechos en Australia, ante la Ofici-
na de Patentes de la Union Europea y ante la OMPI.

Con la aceptacion de la solicitud, las empresas obtienen derechos
para procesar y comercializar extractos de Maca, por lo cual si otras
companhias desean competir deben reconocerle regalias, a partir de o
cual se cerrarian oportunidades para los innovadores del cultivo andino®.

A mayor abundamiento, en una entrevista Radial concedida por
una Funcionaria del indecopi al Programa “La Hora 5” de Radio-Pro-
gramas del Pert (RPP), a inicios de Noviembre del 2003, se confirmé
que se habrian patentado derivados de la Maca en Estados Unidos, sin
cumplir requisitos de patentabilidad, sin solicitar autorizacion de uso al
Estado, obvidndose la peruanidad de la misma y por ende sin reportar
ganancias el Estado Peruano por el uso del recurso.

Esta circunstancia calificaria como biopirateria, entendida por Ca-
brera Medaglia y Sanchez Hernandez® como “...el uso no autorizado
de los recursos genéticos y el conocimiento tradicional asociado, el
cual es accesado, utilizado para fines comerciales, y en muchos casos
patentado, sin el consentimiento informado previo y una distribucion
equitativa de los beneficios.”

Preocupa ante ello, que exista un vacio respecto al Organismo del
Estado encargado de la impugnacién o nulidad de patentes en el
extranjero sobre los recursos peruanos; maxime si el “indecopi no

7  Visto el problema desde la perspectiva de la proteccion geografica o por las
denominaciones de origen se sefiald en una Entrevista Radial concedida
por los Ingernieros Rolando Aliaga y José Luis Silva, de la Universidad
Nacional Agraria La Molina (UNALM), en CPN-Radio, que en el Pert
existirfia un lugar con el nombre Maca, localizado en Junin.

% Ver Diario “Expreso”, edicion del dia Domingo 06 de octubre de 2002.

% Frente a ésta circunstancia, segin se indica en el Diario “Expreso, edicion
del dia 06 de octubre de 2002, el Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de Ia Proteccion de Ia Propiedad intelectual {Indecopi)
habria auspiciado la conformacién de un Comité de Trabajo integrado por
representantes del Instituto Peruano de Plantas Medicinales, el Ministerio
de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Agricultura, el Centro internacional
de la Papa, el Consejo Nacional del Ambiente, entre otras instituciones, a
fin de ponderar la viabilidad de interponer acciones legales contra las
Empresas norteamericanas.

% CABRERA MEDAGLIA, Jorge y José Pablo SANCHEZ HERNANDEZ,
Op. Cit. S/p.
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puede controlar lo que se patenta en otros paises, porque cada pais
aplica sus leyes y de acuerdo a ellas otorga o niega la patente™'; y en
todo caso, la solicitud de nulidad de la patente, se sujeta al marco legal
de cada nacion.

Respecto al marco internacional, resulta necesario tener en cuen-
ta que el Convenio scbre fa Diversidad Biolbgica consagra los dere-
chos soberanos de los paises sobre sus recursos naturales, estable-
ciendo la distribucién justa y equitativa de los beneficios resultantes del
uso de los recursos bioldgicos, genéticos y bioquimicos®.

El Sistema de Propiedad Intelectual, a nivel internacional, no prio-
riza necesariamente estos aspectos.

En efecto, Cabrera Medaglia y Sanchez Hernandez® efectlian
una observacion; esbozando a la vez, una salida sobre el particular:
“Los derechos de propiedad intelectual sobre recursos biolégicos im-
plican la privatizacién de los derechos sobre los recursos, mientras
que el Convenio sobre la Diversidad Bioldgica reafirma el derecho
soberano de los paises sobre los mismos”.

Por ello, el ejercicio de la soberania debe permitir la prohibicion de
propiedad intelectual sobre formas de vida.

Ejempio del acatamiento al principio de soberania lo constituye el
recabar ex ante a cualquier solicitud de patente en el Mundo, el con-

¥ Ver Diario “Expreso”, edicién del dia domingo 6 de octubre de 2002.

%  CABRERA MEDAGLIA, Jorge y José Pablo SANCHEZ HERNANDEZ,
Op. Cit. S/p.

B Ibid., Sip.
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sentimiento de los Estados que pudieran estar concernidos. Caso
contrario, se abren muchas posibilidades a los actos de biopirateria,
debido al impacto de los derechos de propiedad intelectual en el am-
biente, los recursos naturales y el comercio agricola.

Frente a los actos de biopirateria, los perjudicados pueden pon-
derar las posibilidades de intentar la solucion de la controversia a
través de los propios mecanismos de arreglo de diferencias de la
OMP! y de la OMC.

Ciertamente los Operadores del Derecho cuentan también con la
posibilidad de activar los sistemas de Derecho internacional privado
de sus propios Estados, cuyas instituciones pueden sintonizar con el
requerimiento de eficacia al principio de soberania, (por ejemplo so-
bre las materias vivas y la biodiversidad), y que les permiten habilitar
criterios para la determinacion del juez competente y el derecho apli-
cable.

En ese sentido, el Derecho Internacional Privado, a través de sus
normas e instituciones, debe coadyuvar a la coexistencia pacifica y
justa de los particulares y entre éstos y los Estados, frente a las inequi-
dades que se consuman por los actos de biopirateria favorecidos por
la relacion Norte—Sur, que perjudican a los paises en vias de desarro-
llo -especialmente a los que cuentan con mayor biodiversidad- a
quienes se les reserva con tramites no muy simplificados, buscar la
nulidad de patentes otorgadas de manera ilegal.
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