Perechos de Propiedod Intelectoal y Obtencion de
Noevas Variedodes Vegetales en El Salvodor

Anne Germain Lefevre
Sergio Aguinada

finde

Fundacién Nacional
para el Desarrollo



CREDITOS

Los contenidos y conceptos no representan la opinion de la institucion citada

Editores:
Fundacion Nacional para el Desarrollo, FUNDE

Primera Edicion:
Diciembre 2006

Disefno y diagramacion:
Impresos Multiples

FUNDE
Apartado Postal 1774,
San Salvador, El Salvador

ISBN 99923-883-0-7

Copyright© 2006. Fundacion para el Desarrollo (FUNDE), todos los derechos reservados.
Cita recomendada:

Germain Lefévre A. y Aguifiada S. (2006)

Derechos de Propiedad Intelectual y Obtencion de Nuevas Variedades

Vegetales en El Salvador. Una Propuesta de Ley Consensuada.

San Salvador, El Salvador: FUNDE.

Se autoriza la reproduccioén parcial de la publicacion citando la fuente.

San Salvador, 2006

Fotos de portada y portadilla: Dr. Daniel Ramén, CSIC, Costa Rica, 2004.




Derechos de Propiedad Intelectual y la Obtencion de Nuevas Variedades
Vegetales en El Salvador.

Una Propuesta de Ley Consensuada.

Agradecemos a PNUD/Capacidad 2015 cuyo
apoyo hizo posible esta publicacion

San Salvador, diciembre 2006 Proyecto SLV 00038976

"Participacion e Incidencia
ciudadana en las Politicas publicas de
Comercio y Medio Ambiente"







INDICE

o] = TSN ] [-4= To F= =3 PP RRPPR PP 4
L (= TT=T 1 =T ) o SR 5
Logros del proyecto y |ecCiones aprendidas..............ueeeuueeeeeeeeieiiiiieieieeeeeeeee e 8
Anteproyecto de ley de fomento y proteccion a la obtencion de nuevas

Variedades VEGETAIES ... ...t e e e e e e e e e e e e e 19

Investigacion: “Integrando el CAFTA con el desarrollo sostenible: posibilidades y
opciones para establecer sinergias entre la UPOV y las obligaciones contenidas
en tratados ambientales multilaterales." Por Jorge Cabrera Medaglia...................c.cc....... 52

R 111 o T (U1 o T o PP 53
2. Descripcion y andlisis de los principales aspectos juridicos del sistema de
UPQOV 1991 y de la aplicacion del sistema de patentes a las plantas y variedades

(Lo =] F=1 (=T PSP PP RPPPPR 54
3. Andlisis de las disposiciones pertinentes del capitulo 15 (propiedad intelectual)

del CAFTA y de las obligaciones dimanantes de la OMC.............ccooociiiiieeeeeeiiciiiieeeenn 65
4. Andlisis de algunos impactos identificados en la implementacién de leyes de

variedades VEGETAIES. .........oo e 78
5. Ejemplos de sistemas "sui generis" de proteccion distintos a la UPOV ............ccccvveeeeen. 80
6. Experiencia en la implementacion de legislacion de DOV o en su discusion

en algunos PaiSes de 12 reQION........cuuii i 84
7. Otros acuerdos internacionales ambientales aplicables para establecer

UN SISTEMA A8 DOV .. 91
8. ConclusSioNeS Y reCOMENTACIONES .......uviieeiieeee et e et e et e e e e asee e e enre e e e e nnneeeens 101
9. Bibliografia CONSURAAA ........cooiiiiiiiieeieee e 118

10. Anexos:

Anexo 1: Posicion de algunos paises o bloques ante la solicitud de incorporar

en el Acuerdo ADPIC la revelacion del origen y la prueba del consentimiento

informado previo, de la distribucién de beneficios y de la legalidad del acceso............ 113
Anexo 2: Posicién del Consejo de la UPQV sobre el acceso a los recursos

genéticos y la distribucion de beneficios en materia de DOV (Adoptado por

el Consejo de la UPQV en su sesion No 37 del 23 de octubre del 2003) ...........ccccee..e. 114
Anexo 3: Elementos basicos de una legislacion en materia de obtenciones
(VL= To = =1 L= PP PP PPPPPRRPPN 115

Anexo 4: La proteccion de las obtenciones vegetales en el sistema
de 10S Estados UNIdOS. ....ccoooiiiiiiiiii et e e e e e e e e aaes 116




ABS

ADPIC
ANAR

CDB

DHE (o DUS

SIGLAS UTILIZADAS

Access to Genetic Resources and Benefit Sharing

Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio
Asociacion de Arroceros de Nicaragua

Convenio sobre la Diversidad Biolégica

por sus siglas en

inglés)
DOV

DPI

FAO
GAPMA
GRULAC
IGC

INTA

OMC

OMPI

PCT (por sus
siglas en
inglés)

RPI

TI-FAO

UPOV
USPTO (por
sus siglas
en inglés)

Distincion, homogeneidad y estabilidad

Derechos de obtencién vegetal

Derechos de Propiedad Intelectual

Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultura
Grupo de Paises Megadiversos Afines

Grupo Latinoamericano y del Caribe

Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos,
Conocimientos Tradicionales y Folclore (de la OMPI)

Instituto Nicaraglense de Tecnologia Agropecuaria

Organizacién Mundial para el Comercio

Organizacién Mundial para la Propiedad Industrial

Tratado de Cooperacién de Patentes

Registro de la Propiedad Intelectual (Nicaragua)

Tratado Internacional de la FAO sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentacion
y la Agricultura

Convenio Internacional para la Proteccion de las Obtenciones Vegetales

Oficina Norteamericana de Patentes y Marcas



PRESENTACION

Entre los desafios que plantea la perspectiva de una expansion comercial por medio de los tratados
de libre comercio, esta el de lograr minimizar las amenazas y potenciar las oportunidades que
pueden surgir de estos tratados en los ambitos del comercio y medio ambiente. En lo particular,
los paises centroamericanos que han ratificado el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica,
Republica Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés), deben asegurar
que las obligaciones impuestas por este tratado en el campo de la propiedad intelectual no frustren
sus intentos legitimos de adaptar su legislacion en esta materia a sus condiciones de desarrollo;
y tampoco sus esfuerzos para proteger el medio ambiente (biodiversidad) a través del disefo y
aplicaciéon de normativas ambientales.

En este contexto surgio el proyecto "Participacion e Incidencia ciudadana en las Politicas
publicas de Comercio y Medio Ambiente", ejecutado por la Fundacién Nacional para el Desarrollo
(FUNDE) con el auspicio del PNUD/Capacidad 2015 en el periodo 2004-2006. El proyecto se ha
concentrado en el tema de los derechos de propiedad intelectual (DPI) vinculados a la
obtencidn de nuevas variedades de plantas y procedimientos que son producto del trabajo
de fitomejoramiento, en el marco del CAFTA. Los DPI relacionados con las nuevas variedades
vegetales (NVV) son las patentes y derechos (o certificados) del obtentor.

Este tema es de mucha importancia para El Salvador, dada su estrecha relacion con el desarrollo
de la agricultura, la seguridad alimentaria y la diversidad biolégica. Por un lado, si bien la proteccion
a las nuevas obtenciones de plantas busca salvaguardar los intereses de los obtentores, también
constituye un incentivo para el desarrollo de actividades importantes como la agricultura, horticultura
y silvicultura. Las NVV permiten a estos sectores realizar progresos en el comportamiento en
términos de rendimiento, calidad, adaptacion a suelos y clima, asi como resistencia a plagas y
enfermedades. Por lo tanto, las NVV permiten reducir costos y facilitan la produccion de alimentos
y materias primas utiles para diversos tipos de industrias como la agroalimentaria, la farmacéutica,
la textil, entre otras. Por otro lado, el desarrollo de NVV implica a menudo utilizar germoplasma
(recursos fitogenéticos) de una variedad silvestre o nativa, lo que implica que el acceso al
germoplasma es basico en el proceso de mejoramiento de vegetales.

En materia de propiedad intelectual vinculada a las nuevas variedades vegetales, el CAFTA-DR
motiva a las partes que ya disponen de una proteccién efectiva a las plantas mediante patentes
(entre ellas, El Salvador), a realizar todos los esfuerzos razonables para adoptar la normativa
internacional promovida por la Unién para la Proteccion de las Nuevas Variedades de Plantas
(UPQV, acta 1991). La UPQV proporciona un marco general para la proteccién de nuevas
variedades vegetales, dando la oportunidad a los Estados Miembros de adecuar su legislacion
interna en la materia a sus circunstancias nacionales; y ello, con el fin de beneficiar el desarrollo
agricola y la seguridad alimentaria tomando en cuenta el papel de la agricultura en la generacién
de divisas, exportaciones y empleo.




Ahora bien, existe una importante relacion tematica o puntos de encuentros entre la normativa
internacional UPOV y el Convenio sobre la Diversidad Bioldgica (CDB) con los temas de la
conservacion y acceso a recursos genéticos, el conocimiento asociado y la reparticion de los
beneficios derivados del uso de dichos recursos; también existe una relacién entre la normativa
UPQV vy el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos de la FAO (TI-FAQO) en lo
relacionado a los derechos del agricultor y, en particular, con el derecho a guardar, utilizar,
intercambiar y vender material de siembra o propagacion conservado en fincas. El Salvador ha
ratificado estos dos convenios internacionales.

El proyecto apunté a que El Salvador aprovechara la oportunidad que da el CAFTA, para desarrollar
una normativa especial sobre DPI vinculados a la obtencién de NVV, que:

v sea adecuada a su realidad y intereses nacionales;

v sea coherente con las exigencias de la UPOV (Acta 1991), el Convenio sobre la Diversidad
Bioldgica y el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos de la FAO (en lo
relacionado a acceso a recursos genéticos, distribucion de beneficios y derechos del
agricultor); y

v/ que contribuya a fomentar el fitomejoramiento nacional, desde una perspectiva de desarrollo
y con la mirada puesta a futuro sobre las posibilidades de auto-explotacion de sus propios
recursos biolégicos.

El proyecto ha desarrollado un conjunto de acciones basicas articuladas a dos procesos o
estrategias: el proceso de investigacion culmin6 con el analisis de la informacion relacionada
con el tema de los DPI vinculados a la obtencion de NVV y la identificacion de contenidos para
una normativa especial en la materia. EI proceso de formacion-incidencia apuntd, por un lado,
a fortalecer las capacidades informativas de los actores vinculados al tema (funcionarios de
entidades publicas, representantes de la empresa privada, organizaciones de la sociedad civil,
fundaciones y universidades); y, por otro lado, a buscar y generar consensos entre estos actores
acerca de los contenidos de la normativa.

Este libro presenta la experiencia y los principales logros del proyecto -entre los cuales se destaca
el Anteproyecto de Ley de Fomento y Proteccion a la obtencion de Nuevas Variedades
Vegetales- asi como las lecciones aprendidas del mismo. También, incluye una investigacion
que examina las posibilidades y opciones para establecer sinergias entre la UPOV (Acta 1991)
y las obligaciones contenidas en el Convenio sobre la Diversidad Biologica y el Tratado Internacional
sobre los Recursos Fitogenéticos de la FAO.

El proyecto "Participacion e Incidencia ciudadana en las Politicas publicas de Comercio y
Medio Ambiente" es un ejemplo de una colaboracion exitosa entre la Fundacién Nacional para
el Desarrollo, el PNUD/EI Salvador, las instancias gubernamentales, las universidades, la empresa
privada y organizaciones de la sociedad civil. Esperamos que la experiencia presentada en este



documento sirva como ejemplo y guia para el desarrollo de nuevos proyectos orientados a mejorar
el marco normativo en el ambito del que se trate, desde una perspectiva de desarrollo sostenible
e interés publico, y sobre la base del mas amplio consenso posible.

Finalmente, queremos expresar nuestro agradecimiento a Jorge Cabrera Medaglia y Rafael Vega
Lépez por su apoyo en las labores de investigacion, y a Carolina Dreikorn del PNUD/EL Salvador
por sus orientaciones oportunas. También agradecemos al PNUD/Capacidad 2015 por darnos
la posibilidad de llevar a cabo este proyecto.

Anne Germain Lefévre
Coordinadora del Proyecto
Fundaciéon Nacional para el Desarrollo (FUNDE)




LOGROS DEL PROYECTO Y LECCIONES APRENDIDAS

Contar con un Anteproyecto de Ley de Fomento y Proteccion a la Obtencion de Nuevas
Variedades Vegetales no ha sido una tarea sencilla. Es el resultado de un proceso de mas de
2 anos, iniciando en agosto del 2004 y terminando en noviembre del 2006. En el proceso han
participado activamente la Fundacion Nacional para el Desarrollo (FUNDE), siendo ésta la ejecutora
del proyecto; el PNUD/EI Salvador (a través del Programa Medio Ambiente y Desarrollo) que ha
proporcionado el asesoramiento y apoyo logistico necesarios para el buen desarrollo del proceso;
y un conjunto de instancias publicas relacionadas con el tema de los derechos de propiedad
intelectual vinculados a la obtencion de nuevas variedades vegetales (DPI-NVV). Estas instancias
han desempenado un papel protagénico en la consecucién del anteproyecto de ley.

El proceso inici6 con la elaboracion de dos investigaciones. La primera, realizada por el consultor
costarricense Jorge A. Cabrera Medaglia, proporciona un analisis del contexto juridico institucional
(nacional e internacional) relacionado con el tema de los DPI-NVV; y una propuesta preliminar
de contenidos para una normativa en la materia, que sea adecuada a la realidad de El Salvador
y que, a la vez, le permita cumplir con los compromisos adquiridos con la ratificacién del Convenio
sobre Diversidad Bioldgica y el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la
Alimentacion y la Agricultura de la FAO (en adelante CDB y TI-FAOQ, respectivamente). La segunda
investigacion a cargo del salvadorefio José Rafael Vega Lépez culmind con un diagndstico de
las capacidades de fitomejoramiento existentes en El Salvadorz.

K Lecciones aprendidas \

La investigacion logro determinar que una legislacion especial sobre Pl para la obtencion
de nuevas obtenciones vegetales -capaz de integrar las obligaciones derivadas del Acuerdo
sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante
Acuerdo sobre los ADPIC), CAFTA-DR, CDBy TI-FAO, y (en adelante UPOV91)- era la
mejor opcidn para El Salvador.

La investigacion permitid incorporar en una legislaciéon de propiedad intelectual, figuras
complementarias a un sistema de acceso a recursos genéticos y conocimiento tradicional
asociado, la distribucion equitativa de beneficios derivados del uso de los recursos genéticos
y los derechos del agricultor.

También, la investigacién ha permitido generar la informacién necesaria para desarrollar
las actividades de formacion y de incidencia en las mejores condiciones posibles.

" Jorge A. Cabrera Medaglia es abogado del Instituto Nacional de Biodiversidad (INBIO) y profesor de derecho ambiental de la Universidad de Costa
Rica.

2 José Rafael Vega L6pez es bidlogo, con una especializacidn en biotecnologia vegetal. Documento de trabajo: "Capacidades de fitomejoramiento y
de otorgamiento de derechos de propiedad intelectual sobre nuevas variedades vegetales en El Salvador" (no publicado), noviembre 2006, FUNDE.



La complejidad y el caracter multidisciplinar de la tematica, asi como la necesidad de construir
una agenda comun acerca de los temas a incluir en la normativa, han sido factores determinantes
en la decision de:

a) realizar una serie de talleres de formacién dirigidos a representantes de instituciones (publicas
y privadas) relacionados con el tema.

b) constituir un comité asesor del proyecto integrado por representantes de las instancias publicas
con poder de decision en la materia.

Durante los meses de abril y mayo del 2005, se realizaron 4 talleres sobre el tema de los DPI-
NVV. En estos talleres participaron representantes de los diversos sectores vinculados con el
tema: autoridades relacionadas con la propiedad intelectual, agricultura, medio ambiente, ciencia
y tecnologia, investigacion y negociacion de tratados comerciales; también se hicieron presentes
los sectores empresariales y académicos relacionados con el comercio de plantas y semillas y
el fitomejoramiento.

En el cuadro presentado a continuacion, se detallan los temas abordados en cada taller con sus
respectivos ponentes:

FECHA TEMA EXPOSICION

29 de abril 05 Marco juridico nacional e internacional existente | Sergio  Aguinada  (abogado vy
sobre DPI vinculados a la obtenciéon de nuevas | investigador de FUNDE)
variedades vegetales

Estado del fitomejoramiento en El Salvador Rafael Vega (biologo con
especialidad en biotecnologia
vegetal)

06 de mayo 05 | Convenio sobre la Diversidad Biologica y su | Jorge Quezada (gerente de recursos
relacion con el tema de los DPI vinculados a la | biolégicos, direccion general de

obtencion de nuevas variedades vegetales Patrimonio Natural; Ministerio de
Medio  Ambiente y  Recursos
Naturales)

El Tratado Internacional sobre los Recursos | Rafael Vega
Fitogenéticos de la FAO y su relaciéon con el
tema de los DPI vinculados a la obtencién de
nuevas variedades vegetales

13 de mayo 05 | Propuesta de contenidos de normativa sobre | Sergio Aguinada
DPI vinculados a la obtencion de nuevas
variedades vegetales

18 de mayo 05 | Discusion y retroalimentacion de los contenidos | Sergio Aguinada
de la propuesta de normativa sobre DPI
vinculados a la obtencidon de nuevas variedades
vegetales




Con la realizacion de dichos talleres se pretendia que los participantes:

1. Se apropiasen de los conocimientos necesarios en el tema DPI-NVV y su relacidon tematica
con el CDBy el TI-FAO.

2. Conjuntamente determinaran los principales contenidos de una legislacion especial armonizada
con el Convenio UPOV 91 y que, a su vez, permita cumplir con los objetivos y obligaciones
asumidos por la suscripcion del Acuerdo sobre los ADPIC, el CAFTA-DR, asi como el CDB
y TI-FAO.

La metodologia disefiada para el ciclo de talleres se preparé considerando los objetivos de
formacion/sensibilizacion sobre el tema de los DPI-NVV, asi como el de construir un consenso
alrededor de los principales temas relacionados con una normativa especifica que regule dicha
actividad. Con este fin, los primeros 2 talleres se enfocaron a brindar el panorama normativo,
tanto nacional como internacional, alrededor de los derechos de propiedad intelectual vinculados
a la obtencién de nuevas variedades vegetales, especialmente lo relativo a:

a. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC).

b. Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y Republica Dominicana
(CAFTA-DR).

c. Convenio sobre Diversidad Biolégica (CDB).

d. Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentacion y la Agricultura
de la (TI-FAO).

f. Convenio de la Unidn Internacional para la Proteccién de Obtenciones de Nuevas Variedades
Vegetales (Convenio UPOV 91).

g. Legislacion nacional: Ley de Fomento y Proteccién a la Propiedad Intelectual, Ley de Medio
Ambiente, Ley de Semillas, Ley de Vida Silvestre.

Asimismo, se explicitaron los puntos de encuentro entre los tratados anteriormente listados, los

cuales se constituyen en eje central de la propuesta de normativa especifica sobre DPI relacionados
con la obtencién de Nuevas Variedades Vegetales, asi como de las normas conexas.

Puntos de encuentro entre el ADPIC, CDB, TI-FAO y UPOV

/

Proteccion del resultado del fitomejoramiento (productos y procesos/procedimientos) \
Implementacion de sistemas de Patentes, UPOV, Sui Generis 0 combinacion efectiva
Proteccion de la diversidad bioldgica y uso sostenible de recursos genéticos
Transferencia de tecnologia

Derechos de agricultor

Conocimiento tradicional asociado

Distribucion de beneficios /

N Ok~




En el tercer taller se presentaron los contenidos de una propuesta de normativa que permitiera
integrar las diversas obligaciones contenidas en los tratados internacionales vinculados al tema
(se optd por la variante de una norma cercana a UPQV), dentro de las diversas opciones que

tiene EIl Salvador como resultado del

proceso de negociaciéon del CAFTA.

Opciones para regular la propiedad intelectual respecto de la obtencion de nuevas variedades

vegetales.
1.- Ley Modelo | 2.- No Ley Modelo | 3.- Patentes + | 4- No hacer nada =
UPOV + | UPOV + | biodiversidad y derechos | Patentes sin
Reglamentacion | Reglamentacion de | del agricultor + | reglamentacion ni otro
de Patentes Patentes fitomejoramiento local | tipo de normas

(no violar los principios

de CAFTA: no
discriminacion, trato
nacional, etc.)
A) Cercano a UPOV (India, | B) No cercano UPOV
Tailandia, Africa, etc.) (propuesta Costa
Rica=Marca u otro distinto)

Elementos basicos de una legislacion en materia de DPI vinculados a nuevas
obtenciones vegetales.

1. Prop03|to y objetlvos de la legislacidn

5. Enajenacmn del derecho/caracteristicas del
derecho/naturaleza del derecho del obtentor

17. Excepciones a los derechos conferidos ( actos para
fines privados, investigacion y derecho del agricultor al

23. Procedimientos de registro/inscripcion constitutiva
del derecho ( puede variar sustancialmente la forma

como se regula y los detalles).

33.Autoridad competente/Comité Calificador de

Variedades.

35. Medidas de observancia, incluyendo medidas civiles,
administrativas, y eventualmente penales. Medidas

2. Definiciones

6 Titular del derecho/creacmn en contratos
laborales o comerciales.

senti

nci

22. Otras restricciones (incluye nulidad de clausulas
en contratos de compra de semillas).

24.Solicitudes: forma y contenido. Requisitos.
Oposiciones.

30.Denominacién de la variedad, requisitos,
consecuencias, rechazos, reglstros oposiciones

recho

34. Interfase con el sistema de certificacion de semillas
y otras medidas relacionadas con la comercializacion

36. Disposiciones transitorias (incluye proteccién
a materia que no resulta nueva).




Finalmente, durante el cuarto taller, los participantes discutieron y retroalimentaron los cinco
contenidos mas relevantes de la propuesta de normativa, procurando la integracion de las diversas
obligaciones y guardando una armonia con lo establecido por UPOV 91.

Contenidos relevantes de la propuesta de normativa sobre DPI vinculados
a la obtencion de NVV

1. Ambito de proteccién y excepciones
2. Condiciones de proteccion y otros requisitos
3. Derechos del agricultor

4. Autoridad competente

5. Fondo ambiental

Se tuvo una participacion promedio de 22 personas por taller, lo que significa un 62% con relacion
al numero de invitados, habiendo asistido cada uno de los participantes aproximadamente a 3
talleres. En el caso de algunas instituciones, éstas convocaron a mas de un representante,

usualmente dos, garantizando asi su presencia en todos los talleres.

Estuvieron presentes los representantes de las siguientes instituciones:

Asamblea Legislativa

GOBIERNO UNIVERSIDADES SOCIEDAD CIVIL EMPRESA PRIVADA
Ministerio de Economia Universidad de El | Fundacion Ecolégica de | Asociacion de
MINEC Salvador El Salvador Proveedores Agricolas
UES SALVANATURA APA
Ministerio de  Medio | Universidad Fundacion Salvadorefa | Genética Salvadorena,
Ambiente y Recursos | Centroamericana  José | para el Desarrollo | S.A.de C.V.
Naturales Simedn Canas Econdmico y Social GENSA
MARN UCA FUSADES
Ministerio de Agricultura | Universidad Catdlica de | Fundacion Salvadorenfa | Semillas Cristiani
y Ganaderia Occidente para la Investigacion del | Burkard, S.A. de C.V.
MAG UNICO Café
PROCAFE
Centro  Nacional de | Universidad Dr. José | Colegio AMILAT
Registros Matias Delgado
CNR UJMD
Comision Nacional de
Ciencia y Tecnologia
CONACYT
Fiscalia General de la
Republica
FGR
Policia Nacional Civil
PNC
Ministerio de Relaciones
Exteriores
MRREE




/ Lecciones aprendidas \

Para gran parte de los asistentes, el tema de los DPI vinculados a la obtencién de nuevas
variedades vegetales resulté novedoso y complejo por su naturaleza juridica y la gama de
temas involucrados: desde patentes, pasando por recursos genéticos, biodiversidad,
alimentacion, agricultura, ciencia, tecnologia, fitomejoramiento, hasta biologia, comercio
y desarrollo sostenible. Por lo tanto, si hubo una buena asistencia, la participacion activa
estuvo bastante limitada, circunscribiéndose a pocas personas.

Los talleres resultaron ser un instrumento muy valioso; permitieron recoger los diferentes
intereses y posiciones respecto de una normativa especializada, legitimando con ello el
contenido esencial de la propuesta presentada y abonando el camino para la formulacién
futura de dicha normativa. En este sentido, se logré cumplir uno de los principales objetivos
del proyecto, el de lograr un primer consenso acerca de los principales contenidos de una
normativa en la materia.

Adicionalmente, los talleres generaron una serie de aportes muy interesantes en cuanto
a las condiciones de entorno en que se inscribiria la normativa, destacando los vacios y/o
debilidades de dichas condiciones (por ejemplo las débiles capacidades cientificas y técnicas
en el campo del fitomejoramiento), lo que dificultaria una implementacion adecuada de la
normativa.

Finalmente, los talleres permitieron tener un contacto directo con los diversos sectores
velacionados con el tema, creando una relacion de confianza y credibilidad./

Gracias a la capacidad de convocatoria del PNUD/EI Salvador, se logré constituir progresivamente
un comité asesor del proyecto integrado por:

a) técnicos de las principales instancias publicas relacionadas con el tema: CNR (Direccién de
Propiedad Intelectual), MAG (Unidad de Politica Comercial, Oficina de Certificacion de Semillas,
Unidad Ambiental y CENTA), MINEC (Direccion de Politica Comercial), MARN (Gerencia de
Recursos Biolégicos) y de la Representacion de la FAO en El Salvador;

b) la responsable del Programa Medio Ambiente y desarrollo del PNUD/EI Salvador; y
c) el equipo de la Fundacién Nacional para el Desarrollo responsable del proyecto.
Este comité se ha convertido en un espacio de discusidn y construccion colectiva en busqueda
de consenso; ha permitido despejar dudas y preocupaciones sobre el tema y sus componentes,

asi como aclarar conceptos, posiciones y el contenido de algunas clausulas del CAFTA relacionadas
con el tema.




Para el caso, el representante del Centro de Registro Nacional (CNR) hizo hincapié en que El
Salvador no se encuentra obligado a suscribir y ratificar el Convenio de la UPOV y que la expresion
contenida en el literal b, del numeral 5, del articulo 15.1 del CAFTA en cuanto a realizar “...todos
los esfuerzos razonables para ratificar o acceder al Convenio UPOV 91” se entiende solo
como una muestra de buenas intenciones y que podria consistir en la realizacién de talleres o
conferencias para divulgar el mencionado convenio o la presentacion de un anteproyecto de ley
estilo UPOV. Durante el proceso de negociacion, El Salvador logré desvincularse de la obligacién
de ratificar el Convenio de la UPOV (Acta 1991). Cabe recordarse que desde la adopcién de la
Ley de Fomento y Promocidn de la Propiedad Intelectual en 1995, las nuevas variedades vegetales
son susceptibles de ser protegidas por patentes siempre cuando cumplan con los requisitos
exigidos por una patente. Otra aclaracion importante del CNR fue que el sistema de patentes no
es la forma de proteccion intelectual mas adecuada, dada sus limitaciones respecto de las
variedades vegetales y que, por esta razén, seria mejor trabajar una legislacion especial sobre
la materia.

El comité asesor hizo una revision minuciosa de la propuesta de contenidos para una legislacion
especial sobre DPI vinculados a la obtencién de NVV que surgio de los talleres de formacion.
Esta revision se realiz6 durante los meses de junio y julio del 2005.

Lecciones aprendidas
El consenso alcanzado alrededor de una propuesta de contenidos de una normativa especial
sobre DPI vinculados a la obtencion de NVV es el resultado de una combinacién de diversas
variables como las siguientes:

v/ la integracion multidisciplinar y funcionamiento del equipo de trabajo, el cual en su
conjunto ha sido capaz de brindar los insumos necesarios para una propuesta de
contenidos de una normativa especial en la materia. Destaca en este punto la relacion
de trabajo sostenida con los consultores contratados, marcada por la orientacion y el
intercambio constantes.

v/ la vision estratégica durante la ejecucién del proyecto, que ha permitido orientar los
diversos esfuerzos investigativos, de incidencia y formacién hacia los objetivos propuestos.

v/ la apertura y creatividad en cuanto a los mecanismos desarrollados para el cumplimiento
de las metas, con relacidén a los objetivos propuestos.

v el caracter de facilitadores ejercido por el equipo de trabajo, lo que ha permitido contar
con un impulso permanente al proceso de construccion colectiva, creando espacios de
trabajo basados en la credibilidad, profesionalismo y confianza. j

3 Durante el proceso de negociacion, El Salvador logré desvincularse de la obligacion de ratificar el Convenio de la UPOV (Acta 1991). Cabe recordarse que desde
la adopcién de la Ley de Fomento y Promocién de la Propiedad Intelectual en 1995, las nuevas variedades vegetales son susceptibles de ser protegidas por
patentes siempre cuando cumplan con los requisitos exigidos por una patente.
Esta revision se realizé durante los meses de junio y julio del 2005.



El documento plasmando los contenidos de una normativa consensuados en el marco de los
talleres y comité asesor fue luego utilizado como insumo principal para la elaboracion de un
anteproyecto de ley en la materia.> El momento era oportuno para desarrollar este esfuerzo
adicional. Era importante no perder la experiencia acumulada: el Comité asesor se habia reunido
con regularidad hasta entonces y sus integrantes habian desarrollado un especial interés y una
buena relacion de trabajo, basada en la confianza y credibilidad respecto de las capacidades de
cada uno. Es mas, predominaba una buena disposicidon para seguir adelante con el proceso.

A partir del mencionado documento, se elaboré un texto preliminar de anteproyecto de ley sobre
derechos de obtentor® que fue sometido a la revision de dos consultores con los cuales se habia
trabajado previamente: Jorge Cabrera Medaglia y Rafael Vega, quienes aportaron sus conocimientos
técnicos en el area juridica y biotecnoldgica, respectivamente.

Para la elaboracion de la propuesta de anteproyecto, se hizo un ejercicio de derecho comparado
a partir de una base de 30 leyes de distintos paises del mundo, destacando las de India, Corea,
Espana México, Nicaragua y Costa Rica. Asimismo, se hizo un ejercicio de adecuacion interna
a la legislacion vigente.

Una vez terminado, el texto preliminar de anteproyecto de ley fue revisado y retroalimentado por
el comité asesor del proyecto. Esto resulté ser el espacio clave para la construccion consensuada
del anteproyecto, aprovechando la capacidad técnica de los miembros del comité, asi como su
representacion politica, deriva de su asignacion institucional directa.

Finalmente, de este largo proceso de revision resulté el Anteproyecto de Ley de Fomento y
Proteccion a la obtencion de Nuevas Variedades Vegetales. Se trata de un instrumento
técnicamente fundamentado pues sus contenidos legales y técnicos han sido amplia y detalladamente
examinados por los consultores y técnicos del comité asesor; también es un documento consensuado
y equilibrado que refleja las posiciones, intereses o exigencias de las diferentes instancias que
han participado en su elaboracion.

SEn julio del 2005, se gestiond una fase de continuidad del proyecto con el PNUD/Capacidad 2015, con el fin de llevar a cabo una serie de actividades complementarias orientadas
a la construccion del anteproyecto de ley.

® El borrador de anteproyecto de ley para el fomento y proteccion de la obtencin de nuevas variedades vegetales fue elaborado por Sergio Aguifiada, abogado e investigador,
miembro del equipo de FUNDE.
" El comité asesor se reunié con el equipo de funde varias veces entre febrero y agosto del 2006 para fines de revision del texto preliminar del anteproyecto de ley.




El 29 de septiembre 2006, el texto del anteproyecto de ley fue presentado a los representantes
de los diversos sectores relacionados con el tema, en un taller organizado en las oficinas del
PNUD-EI Salvador.

\

/ Lecciones aprendidas

El Anteproyecto de ley es el resultado de un proceso de construccion colectiva, en el cual
el comité asesor, con sus aportes decisivos al mismo, ha jugado un papel crucial. El proceso
ha sido facilitado por el equipo de trabajo de FUNDE y ha beneficiado de la orientacién
acertada de la representante del Programa de Medio Ambiente y Desarrollo del PNUD/EI
Salvador.

Las condiciones eran favorables para dar un paso mas adelante... hacia la construccion
de un anteproyecto de ley. Este ultimo constituia una excelente oportunidad para seguir
beneficiando del apoyo del comité asesor y, mas aun, reforzar su apropiacion de la propuesta

\y compromiso con la misma. /

8 En este evento, se hicieron presentes varias instancias que no habian participado en los talleres de formacién anteriores, tales como el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible
(CNDS), Visiéon Mundial, Fe y Trabajo, Caritas, Inservida y COSDESAM.
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ANTEPROYECTO
LEY DE FOMENTO Y PROTECCION
A LA OBTENCION DE NUEVAS
VARIEDADES VEGETALES







DECRETO No.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

Que los articulos 2, 103 inciso segundo y 110 inciso tercero de la Constitucién de la
Republica, establecen el derecho a la propiedad privada asi como a su proteccion y
conservacion, reconocen la propiedad intelectual por el tiempo y la forma determinados
por la ley, y establecen que se podria otorgar privilegios por tiempo limitado a los
descubridores e inventores y perfeccionadores de los procesos productivos, respectivamente;

Que la obtencion de nuevas variedades vegetales es por una parte una actividad en
creciente auge vinculada al desarrollo cientifico y tecnoldgico asi como a la creacion de
nuevas actividades productivas en El Salvador;

Que, por otra parte, la obtencidon de nuevas variedades vegetales constituye una actividad
estrechamente vinculada a los recursos genéticos y la agricultura, por lo que se hace
necesario contar con una legislacion que brinde seguridad juridica a los obtentores de
variedades vegetales, pero que simultdneamente garantice el cumplimiento de las
obligaciones asumidas en el marco del Convenio de Diversidad Bioldgica, el Tratado sobre
Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentacion y el Protocolo de Cartagena
sobre Seguridad de la Biotecnologia del citado Convenio;

IV. Que el Tratado de Libre Comercio entre Centro América, Estados Unidos y Republica
Dominicana establece la obligacion de brindar proteccion a la obtencién de nuevas
variedades vegetales, ya sea mediante derecho de obtentor o patente;

POR TANTO

En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de...

DECRETA la siguiente:




LEY DE FOMENTO Y PROTECCION A LA OBTENCION DE NUEVAS VARIEDADES
VEGETALES

TITULO |
DISPOSICIONES GENERALES
OBJETO, AMBITO DE APLICACION Y DEFINICIONES

Capitulo |
Objeto y ambito de aplicacion

Objeto

Art. 1.- La presente ley tiene por objeto fomentar el desarrollo del fitomejoramiento a
nivel nacional y la inversion internacional relacionada con el mismo, asi como garantizar
la conservacion y uso sostenible de la biodiversidad, la distribucidn justa y equitativa de
los beneficios derivados de la utilizacion de recursos genéticos y procurar la seguridad
alimentaria, a través del establecimiento de un régimen juridico para la proteccion de la
obtencién de nuevas variedades vegetales.

Para el reconocimiento y proteccién del derecho de obtentor respecto de una variedad
vegetal nueva se concedera un titulo de obtentor vegetal.

Ambito de aplicacién

Art. 2.- La presente ley se aplica a todos los géneros y especies vegetales, incluyendo
los hibridos de géneros o de especies desarrollados a partir de la actividad de
fitomejoramiento y respecto de las cuales no se hubiese otorgado previamente una patente
de invencion o un titulo de obtentor vegetal, o consista en una variedad actualmente
existente o en una variedad propia del agricultor.

Las variedades excluidas del ambito de aplicacion de la presente ley, estaran sujetas a
un régimen especial para su proteccion y conservacion, en lo que sea pertinente y aplicable
conforme al ordenamiento juridico vigente.

Un obtentor vegetal no podra gozar conjuntamente de un titulo de obtentor vegetal y de
una patente de invencion otorgada de conformidad a la Ley de Fomento y Proteccion de
la Propiedad Intelectual y su reglamentacién, pudiendo por tanto acogerse unicamente
a uno de dichos sistemas para la proteccion de la variedad desarrollada por él.



Capitulo 1l
Definiciones

Definiciones
Art. 3.- Para los efectos de la presente ley y su reglamentacion se entendera por:

1°) Variedad Vegetal: un conjunto de plantas de un solo taxén botanico del rango mas
bajo conocido que, con independencia de si responde 0 no plenamente a las condiciones
para la concesion de un derecho de obtentor, pueda:

a) Definirse por la expresion de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de
una cierta combinacién de genotipos;

b) Distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresion de uno de dichos
caracteres por lo menos; y

c) Considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin
alteracion.

2°) Material de Propagacion: cualquier material de reproduccion vegetal, ya sea por la
via de reproduccion sexual o asexual, que pueda ser utilizado para la produccién o
multiplicacién de una variedad vegetal, incluyendo semillas para siembra y cualquier planta
entera o parte de ella, de las cuales sean posibles obtener la reproduccién de plantas
enteras o semillas.

3°) Fitomejoramiento: Conjunto de procedimientos biotecnolégicos, ya sea clasicos o
modernos, realizados con el fin de producir una variedad vegetal con especiales
caracteristicas y desempeno. Para efectos de la presente ley se entendera por biotecnologia
moderna lo dispuesto en literal i) del articulo 3 del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad
de la Biotecnologia del Convenio sobre la Diversidad Bioldgica.

4°) Descubrimiento de una Variedad Vegetal: |dentificacion de mutaciones o individuos
variantes naturales en una poblacion de plantas cultivadas.

5°) Desarrollo de una Variedad Vegetal: Actividad de seleccién dentro de la variedad
natural o creacion de una fuente de variabilidad.

6°) Puesta a punto de una Variedad Vegetal: Proceso de reproduccion o multiplicacion
y evaluacién de la variedad seleccionada.




7°) Obtentor Vegetal: persona o grupo de personas que haya descubierto o desarrollado
y puesto a punto una variedad vegetal a través de fitomejoramiento, sus derechohabientes
0 causahabientes.

89) Titulo de Obtentor Vegetal: documento expedido por la Direccion de Propiedad
Intelectual del Centro Nacional de Registro del Ministerio de Economia, que identifica
como obtentor vegetal a una persona o grupo de personas respecto de una variedad
vegetal, por haber cumplido con los requisitos y procedimientos establecidos en la presente
ley y su reglamentacién para esos fines. El titulo de obtentor vegetal otorga a favor de
la persona o grupo de personas a hombre de quienes se expide, el conjunto de derechos
derivados de su calidad de obtentor de acuerdo a lo establecido en la presente ley.

9°) Derecho de Obtentor: conjunto de facultades conferidas a una persona o grupo de
personas respecto de una variedad vegetal a través de la emisién a su nombre de un
titulo de obtentor vegetal, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley.

10°) Caracteristicas Esenciales: toda cualidad distintiva hereditaria de una variedad que
esta determinada por la expresion de uno 0 mas genes de otros determinantes hereditarios
que contribuyen fundamentalmente respecto de la apariencia, desempefo o valor de una
variedad.

11°) Variedad Esencialmente Derivada: se entendera que una variedad es esencialmente
derivada de otra variedad ("la variedad inicial") cuando:

a) se deriva principalmente de la variedad inicial, o de una variedad que a su vez se
deriva principalmente de la variedad inicial, conservando al mismo tiempo las
expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la
combinacion de genotipos de la variedad inicial;

b) se distingue claramente de la variedad inicial, y
c) salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la derivacion, es conforme
a la variedad inicial en la expresién de los caracteres esenciales que resulten del

genotipo o de la combinacion de genotipos de la variedad inicial.

12°) Variedad Actualmente Existente: se entendera que una variedad existe actualmente
cuando:

a) haya sido comercializada en el territorio de la Republica como minimo un afio antes
de la entrada en vigencia de la presente ley;b) haya sido vendida o entregada a



terceros de otra manera en el territorio de otro pais como minimo cuatro anos antes
de la entrada en vigencia de la presente ley o seis afios para el caso de arboles y
vides;

c) cuando se encuentre en el dominio publico.

13°) Variedad Propia del Agricultor: toda variedad que:

a) haya sido tradicionalmente desarrollada por los agricultores en sus cultivos; o

b) consista en una variedad silvestre o0 miembro doméstico de determinada especie
(landrace) desarrollado localmente por un agricultor o un conjunto de ellos a través
de practicas tradicionales de mejoramiento.

14°) Agricultor: toda persona natural o juridica, ya sea que se trate de cooperativas,
sociedades mercantiles o cualquier otra legalmente reconocida que:

a) figure como titular de una explotacion, por administrarla bajo su responsabilidad y
por cuenta propia; o

b) conservay preserva conjunta o separadamente con otra persona cualquier especie
silvestre, variedad tradicional o agrega valor a tales variedades por medio de
seleccidn e identificacion de sus propiedades.

15°) Explotacion Propia: toda area o porcion de tierra de la que el agricultor haga uso
mediante el cultivo de vegetales, tanto si es de su propiedad como si la administra bajo
su responsabilidad y por cuenta propia, en particular en el caso de los arrendamientos o
comodatos.

16°) Pequeno Agricultor: Para los efectos de la presente ley, se entendera por pequefio
agricultor toda persona que explote un area maxima de siete mil metros cuadrados
destinados para el cultivo de una de las especies excluidas segun lo dispuesto en el
articulo 11 de la presente ley.

17°) Certificado de Legal Procedencia: constancia otorgada por el Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales dando fe del legal acceso y uso de especies silvestres
nativas del pais para la actividad de fitomejoramiento de la que resulta la variedad y
respecto de la cual se pretende el titulo de obtencidn.




18°) Certificado de Origen: constancia de legal acceso y uso de especies domesticadas
u originarias de otros paises para la actividad de fitomejoramiento de la que resulta la
variedad vy respecto de la cual se pretende el titulo de obtencion. Constancia otorgada
por las autoridades competentes del pais de origen.

19°) Certificado de Fuente: constancia otorgada por el Ministerio de Agricultura y
Ganaderia dando fe del legal acceso y uso del material genético de los cultivos contenidos
en el Anexo 1 del Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentacion
y la Agricultura para la actividad de fitomejoramiento de la que resulta la variedad y
respecto de la cual se pretende el titulo de obtencion; como de cualquier otra especie
domesticada que esté bajo la competencia del Ministerio de Agricultura y Ganaderia.

20°) Variedad Protegida: una variedad que sea objeto de un titulo de obtentor vegetal
segun lo establecido en la presente ley.

21°) Autoridad: se entendera por autoridad, la Direccién de Propiedad Intelectual del
Centro Nacional de Registro del Ministerio de Economia, la cual se constituye en la entidad
responsable del otorgamiento, mantenimiento o cancelacion del titulo de obtentor vegetal,
de conformidad a los requisitos y procedimientos establecidos en la presente ley y su
reglamentacion posterior.

22°) Registro: se entendera por Registro, el Registro de Obtentores Vegetales creado
por esta ley y adscrito a la Direccion de Propiedad Intelectual del Centro Nacional de
Registro del Ministerio de Economia.

TiTULO II
DERECHO DE OBTENTOR,ALCANCE Y DURACION, EXCEPCIONES, LIMITACIONES,
LICENCIAS, TITULARIDAD, NULIDAD, CANCELACION, CADUCIDAD Y EXPIRACION

Capitulo |
Alcance y duracion

Alcance del derecho de obtentor

Art. 4.- La expedicién de un titulo de obtentor vegetal identifica como obtentor y otorga
el derecho a favor de quien se expide de realizar de forma exclusiva, sin perjuicio de las
limitaciones y excepciones establecidas en la presente ley, las actividades que se listan
a continuacion respecto del material de propagacion o multiplicacién de la variedad
protegida:



a) La produccion;

b) La reproduccion o multiplicacion;

c) Crear las condiciones necesarias para los fines de reproducciéon o multiplicacion;

d) La oferta en venta;

e) La venta o cualquier otra forma de comercializacion;

f) La exportacion;

g) Laimportacion; o

h) La posesion para cualquiera de los fines mencionados en los apartados a) a f).
Cualquier persona que realice o pretenda realizar alguna de las actividades listadas
anteriormente respecto de una variedad protegida, debera solicitar autorizacion del
obtentor, quien podra someterla a condiciones y limitaciones en el marco del derecho
que le es concedido y lo dispuesto por el derecho comun.
Otros casos que requieren la autorizacion del obtentor
Art. 5.- Sin perjuicio de las excepciones y limitaciones establecidas en la presente ley,
se requerira la autorizacion del obtentor para los actos mencionados en el inciso segundo
del articulo anterior, realizados respecto del producto de la cosecha, incluidas plantas
enteras y partes de plantas, obtenido por utilizacion no autorizada de material de
reproduccién o de multiplicacion de la variedad protegida, a menos que el obtentor haya
podido ejercer razonablemente su derecho en relacion con dicho material de reproduccion

o de multiplicacion.

Lo dispuesto en el articulo 4 y en el inciso primero del presente articulo, también se
aplicara respecto de:

a) Las variedades derivadas esencialmente de la variedad protegida, cuando ésta
no sea a su vez una variedad esencialmente derivada;

b) Las variedades que no se distingan claramente de la variedad protegida, de acuerdo
con lo dispuesto en el articulo 28 de la presente ley; y

c) Las variedades cuya produccion necesite el empleo repetido de la variedad




protegida.

Duracion de la proteccion

Art. 6.- El derecho exclusivo del obtentor establecido en los articulos precedentes, tendra
una duracién maxima de 25 anos para el caso de variedades de vid y de especies arbdreas,
y de 20 anos para el resto de variedades. Dicho plazos se contaran a partir de la fecha
de concesion del titulo de obtentor vegetal.

Durante el periodo comprendido entre la presentacion de la solicitud y la concesion del
titulo de obtentor vegetal, el solicitante de dicho titulo tendra derecho a percibir una
compensacion economica de quien durante el mencionado periodo, haya realizado alguno
de los actos que requieran la autorizacion del obtentor, de acuerdo con las disposiciones
de los articulos 4 y 5, siempre y cuando le sea concedido el titulo de obtentor vegetal.

Autorizacion para el ejercicio de la produccion, comercializacion e importacion

Art. 7.- El otorgamiento de un titulo de obtentor vegetal y los derechos que el mismo
concede, son independientes de las medidas adoptadas por el Estado para reglamentar
la produccion y comercializacion del material de las variedades, incluyendo la importacion
0 exportacién de éste, por lo que el otorgamiento de un titulo de obtentor vegetal no
implica la autorizacién para su produccion, comercializacion o importacion.

Enajenacion del derecho de obtentor

Art. 8.- Los derechos derivados del otorgamiento de un titulo de obtentor vegetal son
transmisibles por cualquiera de los medios admitidos en derecho, sin perjuicio de las
limitaciones establecidas en la presente ley.

Los actos por los que se transmitan o modifiquen los derechos derivados del otorgamiento
de un titulo de obtentor vegetal no afectaran los derechos adquiridos por terceros antes
de la fecha de dichos actos.

Todos los actos a que se refieren los apartados anteriores deberan constar por escrito y
ser inscritos en el Registro para que tengan validez.

Vulneracion de los derechos del obtentor

Art. 9.- El titular de un titulo de obtentor vegetal, podra ejercer ante los 6rganos de la



jurisdiccion ordinaria, las acciones que correspondan, cualquiera que sea su clase y
naturaleza, contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su
proteccion.

En particular el titular podra exigir:
a) El cese de los actos que violen su derecho;
b) La indemnizacién por los dafnos y perjuicios sufridos;

c) El decomiso de todo el material vegetal obtenido que se encuentre en poder de
cualquiera de los responsables y su destruccion cuando ello fuera indispensable;

d) La atribucién en propiedad del material vegetal al que hace referencia el parrafo
anterior, en cuyo caso su valor sera imputado a la indemnizacién de dafnos y
perjuicios. Si el valor de los citados productos excediera de la indemnizacion
concedida, el titular del derecho debera compensar a la parte condenada por el
exceso;

e) Las costas procesales por cuenta de la parte condenada;
f) La adopcion de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violacion de su
derecho.
Indemnizacidén por dahos y perjuicios

Art. 10. - Estaran obligados a responder por los dafos y perjuicios causados quienes
infrinjan el derecho de obtentor por:

a) Llevar a cabo alguna de las actividades citadas en los articulos 4 y 5 de la presente
ley sin poseer la debida autorizacion del obtentor;

b) Utilizar, hasta el punto de crear riesgo de confusién, una designacion idéntica o
parecida a la denominacién de una variedad protegida, si dicha designacién se
aplica a otra variedad de la misma especie o de una especie botanicamente
cercana; u

c) Omitir el uso de la denominacién para una determinada variedad protegida o
cambiar la citada denominacion.




Todos aquéllos que vulneren los derechos del obtentor, de cualquier otra forma diferente
a las indicadas anteriormente, estaran obligados a indemnizar por dafnos y perjuicios
unicamente cuando en su actuacion hubiere mediado dolo o negligencia, presumiéndose
la existencia de dolo a partir del momento en que el infractor haya sido advertido por
escrito por el titular del titulo de obtentor vegetal y requerido para que cese en la violacion
del derecho del obtentor.

La indemnizacion de dafnos y perjuicios a favor del titular del titulo de obtentor vegetal
comprendera no solo el valor de la pérdida que haya sufrido y el de la ganancia que haya
dejado de obtener, sino también el perjuicio que suponga el desprestigio de la variedad
objeto del titulo de obtentor vegetal causado por el infractor mediante una utilizacion
inadecuada. La indemnizacion en ningun caso podra ser inferior al beneficio obtenido por
la persona que cometid la infraccion.

Capitulo I
Excepciones y exclusiones

Excepciones por derechos del agricultor

Art. 11.- Los pequenos agricultores podran utilizar con fines de propagacion o multiplicacion
en sus propias explotaciones, el producto de la cosecha obtenido de la siembra en ellas
de material de propagacion o multiplicacion de una variedad protegida que haya sido
adquirida licitamente.

La excepcion a que se refiere este articulo se aplicara unicamente a las siguientes especies
vegetales y las variedades derivadas de las mismas:

a) Zea mays L.

b) Sorghum bicolor L.
c¢) Phaseolus vulgaris L.
d) Oryza sativa L.

Asimismo, podran intercambiar sin fines lucro y destinar para autoconsumo, el producto
de la cosecha obtenido de la siembra en ellas de material de propagacion o multiplicacion
de una variedad protegida que haya sido adquirida licitamente.

Exclusiones generales

Art. 12.- El derecho de obtentor no se extendera a:
a) Los actos realizados en un marco privado con fines no comerciales.

b) Los actos realizados a titulo experimental.



c) Los actos realizados a los fines de la creacion de nuevas variedades, asi como a
los actos mencionados en los articulos 4 y 5 realizados con tales variedades, a
menos que las nuevas variedades sean variedades esencialmente derivadas de
la variedad protegida, o que no se distinguen claramente de la variedad protegida,
0 que sean variedades cuya produccion necesite el empleo repetido de la variedad
protegida.

Exclusion respecto del material de una variedad

Art. 13.- El derecho de obtentor no se extendera a los actos relativos al material de su
variedad o de una variedad prevista por el inciso segundo del articulo 5 que haya sido
vendido o comercializado en el pais por el obtentor o con su consentimiento, o al material
derivado de dicho material, a menos que estos actos:

a) Impliquen una nueva reproduccion o multiplicacién de la variedad en cuestion.

b) Impliquen una exportacion de material de la variedad, que permita reproducirla, a
un pais que no proteja las variedades del género de la especie vegetal a que
pertenezca la variedad, salvo si el material exportado esta destinado al consumo.

A los fines de lo dispuesto en el apartado anterior, se entendera por material, en relacion
con una variedad:

a) El material de reproduccion o de multiplicacion vegetativa, en cualquier forma.

b) El producto de la cosecha, incluidas las plantas enteras y las partes de plantas.

Exclusidén por interés publico
Art. 14.- No se autorizara el ejercicio del derecho de obtentor cuando:

a) la explotaciéon comercial de la variedad protegida o la mejora de las condiciones
en que tal explotacion se realiza, puedan:

1. atentar contra el orden y moral publicas;
2. afectar la vida o la salud humana, animal y vegetal; o

3. para evitar serios dafos al medio ambiente, especificamente en cuanto a la diversidad




bioldgica y la conservacion y preservacion de variedades silvestres o de miembros
domésticos de determinada especie (landrace) desarrollado localmente;

b) la tecnologia empleada para el desarrollo o puesta apunto de una variedad resulte peligrosa
para la vida y salud humana, animales o plantas;
Capitulo Il
Licencias

Licencias contractuales

Art. 15.- El titular de un titulo de obtentor vegetal podra conceder licencias de explotacion de la
variedad objeto del mismo, las cuales podran o no ser exclusivas.

Los contratos de licencia se realizaran por escrito y no surtiran efectos frente a terceros mientras
no estén debidamente inscritos en el libro registro de licencias. Toda modificacién a los términos
de los contratos de licencia, igualmente deberan ser inscritos en el Registro.
La persona a favor de la cual se otorga la licencia, podra ejercer su derecho en el marco de las
condiciones acordadas con el titular y de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley y sus
disposiciones complementarias.

Licencias obligatorias

Art. 16.- Mediante presentacion de una solicitud ante la Autoridad, toda persona podra solicitar
la concesion de una licencia obligatoria correspondiente al derecho de obtentor. La Autoridad sélo

concedera la licencia obligatoria cuando:

a) la falta de explotacion o la insuficiencia en calidad o en cantidad de la explotacién realizada,
impliqgue graves perjuicios para el desarrollo econdmico o tecnoldgico del pais;

b) las necesidades de abastecimiento nacional asi lo exijan.

Sdélo se concedera la licencia obligatoria si el solicitante cumple las siguientes condiciones:
a) Que tiene capacidad técnica, administrativa y financiera suficiente para realizar la explotacion;
b) Que ha intentado obtener la autorizacién del titular de los derechos en términos y

condiciones comerciales razonables y esos intentos no han surtido efectos en un
plazo prudencial; y



¢) Que haya abonado la tasa prevista para la concesion de dicha licencia obligatoria.

La licencia obligatoria confiere a su beneficiario el derecho no exclusivo de realizar todos, o
algunos, de los actos cubiertos por los articulos 4 y 5 por razones de interés publico.

Al conceder una licencia obligatoria, la Autoridad fijara las condiciones bajo las cuales la otorga,
limitadas al alcance y duracion a los fines autorizados y debera establecer una remuneracion
equitativa que el beneficiario de la licencia obligatoria habra de abonar al titular.

La Autoridad podra exigir al titular que ponga a disposiciéon del beneficiario de la licencia obligatoria
la cantidad de material de reproduccion o de multiplicacion que sea necesaria para una utilizacion
razonable de la licencia obligatoria, siempre y cuando se realice el pago de una remuneracién
adecuada.

La Autoridad fijara la duracion de la licencia obligatoria. La licencia obligatoria no tendra, salvo
en circunstancias extraordinarias, una duracion inferior a dos anos.

La licencia podra prorrogarse si la Autoridad considera, sobre la base de un nuevo examen, que
persisten las condiciones requeridas para la concesion de la licencia, pasada la primera fecha
de expiracion.

La Autoridad revocara la licencia obligatoria si su beneficiario viola las condiciones en las que
fue concedida.

Capitulo IV
Titularidad

Principios

Art. 17.- Tendra derecho a solicitar un titulo de obtentor vegetal, el obtentor o su derechohabiente
0 causahabiente.

En el caso de que varias personas hayan creado o descubierto y puesto a punto en comun una
variedad, el derecho a la proteccién les correspondera en comun, salvo estipulacion en contrario
entre los co-obtentores, quienes gozaran del derecho en proindivision.

Cuando el obtentor sea un empleado, el derecho a solicitar un titulo de obtentor vegetal se regira
por los términos pactados en el contrato de trabajo en cuyo marco se haya desarrollado y puesto
a punto la variedad vegetal.

Presuncion de Titularidad




Art. 18.- Salvo prueba en contrario, el solicitante de un titulo de obtentor vegetal sera considerado
como titular del derecho a la proteccion.

No obstante lo anterior, cuando la solicitud sea presentada por un derechohabiente o causahabiente,
la misma debera ir acompafnada por una prueba suficiente de la titularidad.

Cesion judicial de la solicitud u otorgamiento del titulo de obtentor vegetal

Art. 19.- Cuando una persona que no tenga derecho a la proteccion haya presentado una solicitud
de titulo de obtentor vegetal, el obtentor, el derechohabiente o causahabiente podra entablar una
accion para la cesion de la solicitud o, de haberse concedido ya, del titulo otorgado.

La accién de cesidn prescribira a los diez anos, contados a partir de la fecha de publicacién de
la concesion del titulo de obtentor vegetal.

De concederse la cesion, no caducaran los derechos concedidos a terceros de buena fe respecto
de una variedad y sobre la base de la solicitud o, en su caso, del goce efectivo derecho de obtentor
por la emision del titulo de obtentor vegetal correspondiente.

No obstante, el titular de un titulo de obtentor vegetal adquirido de buena fe que haya tomado
medidas efectivas para disfrutar del derecho de obtentor antes de la fecha de notificacion de la
demanda o, en su defecto, de la decision definitiva, podra realizar o seguir realizando los actos
de explotacion resultantes de las medidas que haya tomado a reserva de pagar una remuneracion
justa al derechohabiente.

En caso de haber mediado mala fe el solicitante o titular de mala fe, debera indemnizar al legitimo
solicitante o titular, por los dafos y perjuicios causados, asi como devolver las ganancias percibidas
por la explotacién de la solicitud o el titulo de obtentor vegetal correspondiente.

Capitulo V
Nulidad, cancelacion, caducidad y expiracion

Nulidad

Art. 20.- La Autoridad declarara nulo el titulo de obtentor vegetal si se comprueba:

a) Que la variedad no era nueva o distinta en la fecha de presentacion de la solicitud;

b) Que cuando la concesion del derecho de obtentor se base esencialmente en las informaciones



y documentos proporcionados por el solicitante, la variedad no era homogénea o estable
en la fecha de presentacion de la solicitud;

C) si se comprueba que ya no se cumplen efectivamente las condiciones de homogeneidad
y estabilidad; o

d) Que el titulo fue concedido a una persona que no tenia derecho al mismo y que el obtentor,
el derechohabiente o causahabiente no ejercid o renuncio a ejercer la accién de cesién

de conformidad con el articulo 19 de la presente ley.

Toda persona que justifique un interés podra presentar a la Autoridad una solicitud de declaracién
de nulidad.

El titulo de obtentor vegetal declarado nulo se considerara como no concedido.
Cancelacion
Art. 21.- Asimismo, la Autoridad podra cancelar el titulo de obtentor vegetal otorgado, si se
comprueba que el titular no ha cumplido su obligacion de mantenimiento de la variedad de acuerdo
a lo establecido en el articulo 47 de la presente ley.
La Autoridad cancelara el titulo si:

a) El titular no presenta cuando asi le es requerido por la Autoridad, la informacion, los

documentos o el material que se consideren necesarios para el control del mantenimiento

de la variedad; o

b) La Autoridad prevé cancelar la denominacion de la variedad y el titular no propone en el
plazo concedido otra denominacion idonea y conveniente.

Sdlo podra declararse la cancelacion tras el requerimiento hecho al titular de cumplir la obligacion
que se le impone en un plazo razonable previamente notificado.
Expiracion y renuncia

Art. 22.- El titulo de obtentor vegetal expirara, segun sea el caso, una vez transcurridos los plazos
establecidos en el inciso primero del articulo 6 de la presente ley.

El titulo expirara antes del plazo previsto cuando el titular renuncie al mismo mediante una
declaracion por escrito dirigida a la Autoridad.




Publicacidon y entrada en vigencia

Art. 23.- La nulidad y la cancelacién del titulo de obtentor vegetal en el sentido de los articulos
20 y 21 tendréan vigencia desde la fecha en que las resoluciones correspondientes sean emitidas
por la Autoridad. Dichas resoluciones deberan ser inscritas en el Registro y publicadas en el Diario
Oficial.

Asimismo, para el caso del inciso final del articulo 22 la renuncia surtira efecto desde la fecha de
presentacion a la Autoridad, debiendo ser inscrita y publicada en los términos del inciso anterior.

TiTuLo
REQUISITOS DE LA VARIEDAD VEGETAL

Capitulo |
Requisitos sustantivos de la variedad vegetal
Condiciones de la variedad

Art. 24.- Se concedera el titulo de obtentor vegetal respecto de una variedad vegetal cuando ésta
sea:

a) Nueva;

b) Distinta;

c) Homogénea;

d) Estable; y

e) Haya recibido una denominacion establecida de conformidad con lo dispuesto en los

articulos 44, 45 y 46 de la presente ley.

La concesion del titulo de obtentor vegetal dependera del efectivo cumplimiento de las condiciones
antes mencionadas, asi como de las formalidades previstas por la presente Ley u otras disposiciones
legales complementarias, y del pago de las tasas derivadas de la solicitud y la titularidad del titulo
de obtentor vegetal.

Novedad

Art. 25.- La variedad sera considerada nueva si, en la fecha de presentacion de la solicitud del
titulo de obtentor vegetal, el material de reproduccion o de multiplicacion vegetativa de la variedad
no ha sido vendido o entregado en otra forma a terceros por el obtentor o su derechohabiente o
causahabiente, o con el consentimiento del obtentor o su derechohabiente o causahabiente, para



la explotacién de la variedad o, habiéndolo sido, no hayan transcurrido los siguientes plazos:
a) Un afo antes de la fecha de presentacion, si la venta o entrega se realiz6 en El Salvador;

b) Cuatro afios antes de la fecha de presentacion, si la venta o entrega se realiz6 fuera de
El Salvador y su objeto no fueron arboles o vides; o

c) Seis afos antes de la fecha de presentacion, si la venta o entrega se realiz6 fuera de El
Salvador y su objeto fueron arboles o vides.

No se considerara perdida la condicidon de novedad por una venta o entrega a terceros en los
siguientes casos:

a) Si es consecuencia de actos comerciales desleales cometidos en perjuicio del obtentor;
b) Si es resultado de la transferencia de los derechos sobre la variedad;

c) Si, a través de una tercera persona y por cuenta del obtentor, se ha producido material
de reproduccion o multiplicacion de la variedad, siempre y cuando dicho material pase a
estar bajo el control del obtentor; o

d) Si ha sido utilizada por una tercera persona para llevar a cabo ensayos de campo o
laboratorio o incluso ensayos de transformacion a pequena escala para hacer evaluaciones
sobre la misma.

La produccion de una variedad que requiera el empleo repetido de otra u otras variedades distintas,
la venta o la entrega a terceros de material de reproduccion o de multiplicacién de la primera
variedad mencionada, en las condiciones establecidas en el inciso primero del presente articulo,
determinan la pérdida de la condicion de novedad de la variedad o variedades empleadas en
dicha produccion.

Distincion

Art. 26.- Una variedad sera considerada distinta si es posible diferenciarla claramente por la
expresion de las caracteristicas resultantes de un genotipo o fenotipo en particular o de una
combinacion de genotipos o fenotipos, de cualquier otra variedad cuya existencia, a la fecha de

presentacion de la solicitud, sea notoriamente conocida, entre otros.

Se considerara que una variedad es notoriamente conocida, a partir de la fecha en que se haya
presentado en cualquier pais una solicitud:

a) Bien de concesién de un derecho de obtentor, siempre que conduzca a la consecucion




de la proteccion solicitada; o

b) Bien de inscripcion de la variedad en un registro publico, siempre que resulte finalmente
inscrita.

La notoriedad de la existencia de otra variedad podra desprenderse también de la explotacion
de la variedad ya en curso, presencia de la misma en una coleccion de referencia o de cualquier
otro medio de prueba.

Homogeneidad

Art. 27.- Se considerara homogénea la variedad si es suficientemente uniforme en sus caracteres
especificos, a reserva de la variacidn previsible habida cuenta de las particularidades de su
reproduccion sexuada o de su multiplicacion vegetativa.

Estabilidad

Art. 28.- Se considerara estable la variedad si sus caracteres especificos se mantienen inalterados
después de reproducciones o multiplicaciones sucesivas o, en caso de un ciclo particular de
reproducciones o de multiplicaciones, al final de cada ciclo.

Capitulo I
Requisitos adjetivos de la variedad vegetal
Certificado de Origen, de Legal Procedencia y de Fuente

Art. 29.- La solicitud de un titulo de obtentor vegetal deberéa ir acompanada de un certificado de
legal acceso y uso del material genético utilizado para el desarrollo y puesta a punto de la variedad
respecto de la cual se pretende la proteccion, segun el material de que se trate:

a) Para el caso de las especies silvestres nativas de la Republica se requerira la presentacion
del Certificado de Legal Procedencia emitido por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.

b) Para el caso de las especies domesticadas u originarias de otros paises se requerira la
presentacion del Certificado de Origen emitida por la autoridad competente del pais del
que se origina el material genético.

c) Para el caso del material genético de los cultivos contenidos en el Anexo 1 del Tratado
Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentacion y la Agricultura, se



requerira la presentacion del Certificado de Fuente emitido por el Ministerio de Agricultura
y Ganaderia, asi como de cualquier otra especie domesticada competencia del mencionado
Ministerio.

El otorgamiento del titulo de obtentor vegetal esta sujeto al cumplimiento de las formalidades
antes dichas. Ahora bien, para el caso del inciso b del presente articulo, de no existir autoridad
competente en otros paises, el solicitante debera indicar dicha situacion mediante una declaracion
jurada la cual presentara en detrimento del Certificado de Origen, la cual se entendera suficiente
para los efectos correspondientes.

TiTULO IV
DEL REGISTRO DEL TiTULO DE OBTENTOR VEGETAL, DE LA DENOMINACION DE LA
VARIEDAD Y DEL MANTENIMIENTO DEL DERECHO

Capitulo |
De la entidad competente, el registro, el acceso a la informacion,
las publicaciones y los recursos

Entidad competente

Art. 30.- Corresponde al Centro Nacional de Registro, a través de la Direccion de Propiedad
Intelectual, la tramitacion y resolucion de los procedimientos de concesién del titulo de obtentor
vegetal, asi como el mantenimiento o cancelacion del mismo, de conformidad a los requisitos y
procedimientos establecidos en la presente ley y su reglamentacion.

Asimismo, le corresponde el ejercicio de la potestad sancionadora y toda otra atribucion relacionada
y establecida por la presente ley.

Registro de Obtentores Vegetales

Art. 31.- Se crea el Registro de Obtentores Vegetales adscrito a la Direccion de Propiedad

Intelectual del Centro Nacional de Registro. En dicho registro se inscribiran todos los actos
establecidos por la presente ley y de la forma prescrita en su reglamento correspondiente.

Acceso a la informacion

Art. 32.- El Registro es publico por lo que la Autoridad garantizara el acceso a todos los documentos
que constituyen el expediente objeto del procedimiento de concesion de un titulo de obtentor




vegetal, incluidos los resultados del examen técnico y la descripcidon de la variedad.

Tendra acceso a los expedientes contenidos en el Registro en los términos antes sefalados, toda
persona que goce de un interés legitimo respecto del procedimiento de concesion de un titulo de
obtentor vegetal. Dichas personas tendran derecho a consultar los documentos relativos a la
solicitud y resolucion de concesién de un titulo de obtentor vegetal, asi como visitar los ensayos
correspondientes al examen técnico de la variedad, y aquellos propios para el control de su
mantenimiento.

En los casos de variedades en las que para la produccién de material se requiera el empleo
repetido del material de otras variedades o de lineas parentales, el solicitante del titulo de obtentor
vegetal correspondiente, podra pedir, al presentar la solicitud, que no se permita el acceso a los
documentos y los ensayos relativos a éstas. En tales casos, esa parte de informacion o ensayos
no se podra ni consultar ni visitar, respectivamente.

La Autoridad tendra la obligacion de conservar la documentacion contenida en los expedientes

durante cinco afos contados a partir de la extincion del titulo de obtentor vegetal o de la retirada
o denegacion de la solicitud de proteccién.

Capitulo Il
Procedimiento
Seccion Primera
Requisitos y precedencia
Requisitos de la Solicitud
Art. 33.- Cualquier persona interesada en la concesion de un titulo de obtentor vegetal respecto
de una variedad debera presentar una solicitud dirigida a la Autoridad, la cual debera contener,
como minimo, lo siguiente:

a) Nombre y domicilio del solicitante o de su representante legal,

b) Nombre y domicilio del obtentor o de su representante legal, en caso de no coincidir con
el solicitante;

c) Género y especie a la cual pertenece la variedad y nombre comun;

d) Denominacién propuesta para la variedad;



e) Nacionalidad del solicitante y, en su caso, del obtentor, de no coincidir éste con aquel;

f) Descripcion técnica de la variedad que contenga las caracteristicas morfoldgicas, fisiologicas,
fisicoquimicas y cualidades industriales o tecnoldgicas que permitan su identificacion. Para
el caso, la solicitud se acompanara de dibujos, fotografias, marcadores moleculares o
cualquier otra técnica necesaria para ilustrar la descripcion. Asimismo se ha de describir
el procedimiento de acuerdo con el cual la variedad ha sido obtenida, desarrollada o puesta
a punto, y la especificacion de la genealogia y origen de la variedad;

g) La fundamentacion de distinguibilidad, sefalando las razones por las cuales considera
que la variedad reviste el caracter de distinguible respecto de las ya existentes, las
notoriamente conocidas, propias del agricultor o las que a su juicio son mas parecidas;

h) Los mecanismos de reproduccién o propagacion y descripcion del método que utiliza el
obtentor para el mantenimiento de la variedad,;

i) El certificado de legal acceso y uso del material genético utilizado para el desarrollo y
puesta a punto de la variedad respecto de la cual se pretende la proteccion, segun el
material de que se trate y con base en lo dispuesto en el articulo 29 de la presente ley.

j) La fecha de presentacion efectuada anteriormente en otro pais, la denominacion bajo la
cual la variedad ha sido registrada y el pais en el cual fue solicitado el derecho de obtentor;

k) Lugar para recibir notificaciones; y

l) El comprobante de pago de la tasa correspondiente a la solicitud de titulo de obtentor
vegetal.

Cuando lo considere oportuno, la Autoridad podra requerir del solicitante pruebas de campo y/o
ensayos de laboratorio para la verificacion de las caracteristicas atribuidas a la nueva variedad.

Adicionalmente debera cumplirse con todo otro requisito y/o brindar toda informacion técnica
adicional necesaria, establecido por el Reglamento o directrices emitidas por la Autoridad.

Precedencia de una solicitud

Art. 34.- La precedencia de una solicitud se determinara con base en la fecha de recepcion de
la misma. Cuando se trate de solicitudes con la misma fecha, la precedencia se determinara
conforme al orden en que hayan sido recibidas, si es posible establecerlo. Si no fuera posible,
no habra precedencia entre dichas solicitudes.




Seccion Segunda
Presentacion y examen de la solicitud de otorgamiento de un titulo de obtentor vegetal

Examen de la solicitud

Art. 35.- La Autoridad comprobara en un plazo maximo de diez dias y con base en la informacion
suministrada por el solicitante y contenida en la solicitud, que:

a) La variedad es nueva en los términos establecidos en el articulo 25 de la presente ley;

b) El solicitante se encuentra suficientemente legitimado de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 17 de la presente ley; y

c¢) La solicitud cumple con las condiciones establecidas y se acompanan de la documentacién
requerida en el articulo 33 de la presente ley;

La Autoridad examinara la documentacion adjunta a la solicitud para comprobar si la variedad
puede ser objeto de proteccion. Si el examen revela que la concesion del titulo de obtentor vegetal
no es legalmente posible, la solicitud sera rechazada.

De incumplirse alguno de los requisitos minimos establecidos por la presente ley para la solicitud
de un titulo de obtentor vegetal en los términos de los articulos 17, 25 6 33, se requerira al
solicitante subsane o adjunte la documentacion requerida para cada caso en un plazo maximo
de diez dias, contados a partir de la notificacién de la resolucidon correspondiente.

De no subsanarse o entregarse la documentacién requerida en el plazo establecido, se tendra
por desistida la solicitud, previa resolucion dictada a tal efecto por la Autoridad.

Admisibilidad de la solicitud

Art. 36.- De cumplir la solicitud con los requisitos establecidos en el articulo 33 de la presente
ley, y no habiendo observaciones o habiéndolas las mismas se hubiesen subsanado en el plazo
establecido, la Autoridad dara por admitida la solicitud, debiendo mandarla a publicar y continuar
el procedimiento.

Publicacion de la solicitud

Art. 37.- La resolucion de admision de la solicitud de un titulo de obtentor vegetal seré publicada
en la forma y plazos establecidos en la presente ley, a cargo del solicitante.



Examen técnico de la variedad vegetal

Art. 38. - Una vez realizado el examen de la solicitud a que se refiere el articulo 33 de la presente
ley, la variedad vegetal objeto de la solicitud y respecto de la cual se pretende la proteccién
mediante el otorgamiento de un titulo de obtentor vegetal, sera sometida a un examen técnico
cuya finalidad sera:

a) Comprobar que la variedad pertenece al taxdn botanico descrito;

b) Determinar que es distinta, homogénea y estable de acuerdo con lo dispuesto en los
articulos 26, 27 y 28, respectivamente, y

c) Establecer una descripcion definitiva de la variedad.

La Autoridad establecera conjuntamente con el Centro Nacional de Tecnologia Agropecuaria del
Ministerio de Agricultura y Ganaderia, para cada especie 0 grupo de especies, las normas precisas
para la realizacion del examen técnico entre las que, al menos, se detallara:

a) El material vegetal que el obtentor debe entregar para poder realizar las observaciones
pertinentes;

b) Las caracteristicas en cuanto a la calidad del mencionado material;
c) Las fechas y lugares donde debe ser depositado el mismo; y

d) La duracidon de los examenes que al menos sera de dos afos o ciclos de produccion, salvo
que circunstancias especiales aconsejen lo contrario asi como otros detalles sobre la
realizacién de los mismos.

El examen técnico sera realizado por el Centro Nacional de Tecnologia Agropecuaria y Forestal,
en adelante el Centro.

En aquellos casos en que el examen técnico no pueda ser realizado por el Centro, éste podra
utilizar los examenes técnicos realizados en otro centro especializado, ya sea de la Republica o
de otro pais, siempre y cuando técnicamente sea posible y guarde las debidas garantias.

En el caso que se trate de una variedad que contenga trazas de ADN recombinante o constituya
en si mismo un organismo genéticamente modificado, el examen técnico debera seguir los
procedimientos y hacer uso de las técnicas establecidas por las autoridades correspondientes
para prevenir dafios potenciales a la salud humana, agropecuaria y al medio ambiente.




Seccion Tercera
De la oposicion a la concesion de un titulo de obtentor vegetal

Legitimacion y alcance

Art. 39.- Cualquier persona podra oponerse a la concesion de un titulo de obtentor vegetal
mediante la presentacion de un escrito dirigido la Autoridad, durante los 60 dias posteriores a la
publicacién de la resolucién de admisién de la solicitud correspondiente.

Unicamente podran plantearse oposiciones basadas en alguno de los siguientes motivos:

a) El incumplimiento de las condiciones establecidas en los articulos 17, 25, 26, 27 0 28 de
la presente Ley;

b) El incumplimiento de los requisitos establecidos en los articulos 29 y 33 de la presente
Ley, o

c¢) Lainfraccién de las normas sobre denominaciones varietales establecidas en los articulos
44, 45 y 46 de la presente ley o en su reglamento respectivo.

Quienes manifiesten su oposicion seran considerados como interesados para efectos de la
tramitacion de los procedimientos correspondientes.

Procedimiento de oposicion

Art. 40.- Las oposiciones seran comunicadas al solicitante, quien dispondra de un plazo de sesenta
dias para hacer alegaciones sobre las mismas y precisar si tiene intencion de mantener su solicitud,
modificarla o retirarla.

Las oposiciones presentadas seran examinadas y resueltas, con base en la informacion presentada
por ambas partes, en un plazo maximo de treinta dias, posteriores al cumplimiento del plazo
otorgado en el inciso primero del presente articulo.

La Autoridad, con objeto de resolver las oposiciones presentadas, podra requerir a las personas
que incoaron la oposicion la aportacion de informacidon y documentacion adicional, asi como del
material vegetal necesario para proceder a su examen técnico.

La resolucion del procedimiento constara en la resolucién final del procedimiento de concesién
del titulo de obtentor vegetal correspondiente.



Seccion Cuarta
Resolucion del procedimiento de otorgamiento de un titulo de obtentor vegetal

Resolucion

Art. 41.- La Autoridad concedera el titulo de obtentor vegetal solicitado cuando, como resultado
de los examenes de la solicitud y técnico de la variedad, se compruebe que la misma cumple con
las condiciones previstas en el articulo 24 de la presente Ley.

La proteccion otorgada por el titulo de obtentor vegetal producira efectos con caracter retroactivo
desde el momento de presentacion de la solicitud.

El goce de los derechos derivados de la titularidad se hara efectivo hasta que se produzca el
pago de la tasa correspondiente al mantenimiento de la variedad.

La concesion del titulo de obtentor vegetal debera ser inscrita en el Registro.

Plazo para el otorgamiento de la resolucion

Art. 42.- Una vez terminado el examen de la solicitud y técnico de la variedad, la Autoridad tendra
un plazo maximo de quince dias para emitir la resolucion de concesion o rechazo del titulo de
obtentor vegetal.

Transcurrido el plazo establecido en el inciso anterior sin que la Autoridad haya dictado resolucion
expresa, se tendrd por desestimada la solicitud del titulo de obtentor vegetal.

Caducidad del procedimiento

Articulo 43.- El procedimiento para el otorgamiento de un titulo de obtentor vegetal es a instancia
de parte.

Transcurridos noventa dias a partir de la ultima notificacién, sin que el interesado realice alguna
actividad necesaria para procurar la tramitacion del procedimiento, se declarara la caducidad del
mismo y se archivara.

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no se declarara la caducidad del procedimiento
cuando el solicitante justifique debidamente ante la Autoridad que su inactividad fue consecuencia
de un caso fortuito o de la concurrencia de causas de fuerza mayor u otras circunstancias
excepcionales.




Capitulo Il
Denominacion de la Variedad

Requisitos de las denominaciones

Art. 44.- La variedad sera designada por una sola denominacion, que permita identificarla sin
riesgo de confusién con otra y destinada a ser su designacion genérica.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del articulo 45 de la presente ley, ningun derecho
relativo a la designacion registrada como la denominacién de la variedad podra obstaculizar la
libre utilizacion de la denominacién en relacion con la variedad, incluso después de la expiracion
del derecho de obtentor.

La denominacién no podra componerse unicamente de cifras, ni debera inducir a error o prestarse
a confusion sobre las caracteristicas, el valor o la identidad de la variedad o sobre la identidad
del obtentor.

Solo se admitird como denominacién de una variedad una composicion de letras y numeros,
cuando la misma vaya a ser utilizada exclusivamente para la produccion de material de propagacion
de otras variedades, o sea una practica establecida para designar variedades.

Registro de la denominacion

Art. 45.- La denominacién de la variedad sera propuesta por el solicitante a la Autoridad. La
denominacion de la variedad se registrara al mismo tiempo que se otorgue el titulo de obtentor
vegetal.

Si se comprueba que la denominacién no responde a lo establecido en el articulo 44 de la presente
ley, se denegara el registro y se exigira que el obtentor proponga otra denominacion en los plazos
que reglamentariamente se sefalen. Los derechos adquiridos con anterioridad por terceros no
seran afectados.

Si, en virtud de un derecho anterior, la utilizaciéon de la denominacién de una variedad esta
prohibida a una persona que esta obligada a utilizarla, de conformidad con lo dispuesto en el
inciso segundo del articulo 46, la Autoridad exigira que el obtentor proponga otra denominacion
para la variedad.

En particular el solicitante no puede proponer como denominacion de una variedad, una designacion
que ya se beneficie de un derecho de marca referente a productos idénticos o similares, en el
territorio de la Republica o en paises con los que se hayan establecido convenios sobre proteccion
de obtenciones vegetales, 0 una denominacién que pueda crear confusidon con dichas marcas.



El solicitante debera presentar junto con la solicitud del titulo de otorgamiento del titulo de obtentor
vegetal, un informe expedido por la Autoridad en el que consten las posibles identidades y parecidos
con marcas ya registradas o en tramite de registro que hayan sido descubiertas, con expresion
de los productos amparados por ellas, previo pago de la tasa correspondiente.

Utilizacion de la denominacion

Art. 46.- Una variedad no podra denominarse de modo diferente al utilizado en el primer pais
donde haya sido registrada, a menos que por la Autoridad, se compruebe que la denominacion
es inadecuada en el territorio de la Republica, en cuyo caso, se exigira que el obtentor proponga
otra denominacion.

Quien en el territorio de la Republica proceda a la puesta en venta o comercialice material de
reproduccion o de multiplicacion vegetativa de una variedad protegida, estara obligado a utilizar
la denominacién de esa variedad, incluso después de la expiracién del derecho de obtentor relativo
a esa variedad, a condicion de que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3 del articulo
45 de la presente ley, no se opongan derechos anteriores a esa utilizacion.

Cuando una variedad se ofrezca en venta o se comercialice, estara permitido asociar una marca
de fabrica o de comercio, un nhombre comercial o una indicacién similar, a la denominacion de
la variedad registrada. Si tal indicacion se asociase de esta forma, la denominacion deberd ser,
no obstante, facilmente reconocible.

Capitulo IV
Mantenimiento del derecho de obtentor

Mantenimiento de la variedad

Art. 47.- El titular del titulo de obtencion vegetal relativo a una variedad sera responsable del
mantenimiento de la misma o, cuando proceda, de sus componentes hereditarios, mientras
permanezca vigente la proteccion.

Para ello deberd realizar cada cinco afios contados a partir de la fecha de otorgamiento del titulo
de obtentor vegetal, un nuevo examen técnico y presentar sus resultados a la Autoridad.

La Autoridad podra requerir al titular de un titulo de obtentor vegetal en cualquier otro momento,
para que presente la informacion, documentos o material que se consideren necesarios para el
control del mantenimiento de la variedad, asi como para la renovacion de las muestras oficiales
en el caso que las hubiese y que componen la coleccién de referencia.




Verificacion de la variedad

Art. 48.- El Centro comprobara si las variedades objeto del titulo de obtentor vegetal permanecen
inalterables mediante el estudio de la informacién descrita en el inciso segundo de articulo 47 de
la presente ley, debiendo rendir un informe a la Autoridad para los efectos pertinentes.

Cuando existan indicios de que la variedad no esta siendo mantenida adecuadamente por el titular
del titulo de obtentor vegetal, la Autoridad ordenara un control del mantenimiento de la variedad
estableciendo las modalidades del mismo mediante ensayos de campo u otros ensayos en los
que el material suministrado por el titular sera comparado con la descripcion o la muestra oficial
de la variedad.

Cuando de dicho control se desprenda que el titular no ha mantenido las condiciones de la variedad
se le advertira de ello.

En aquellos casos en que se compruebe que la variedad no es homogénea o estable, la Autoridad
procedera a la cancelacion del titulo de obtentor otorgado de acuerdo al articulo 21 de la presente

ley.

TiTULO V
DE LAS TASAS

Fundamento de las tasas

Art. 49.- Los actos administrativos de la Autoridad necesarios para la aplicacién de esta ley, dan
lugar a la percepcién de diferentes tasas para cubrir los gastos que se generen en la prestacion
de los servicios que la misma brinda.

Art. 50.- Para los efectos de la presente ley se entendera por salario minimo mensual vigente,
el salario minimo fijado segun los procedimientos legales establecidos en el ordenamiento juridico
y correspondiente al sector de industria, vigente al momento de prestarse el servicio correspondiente.

Tasas

Art. 51.- Por la prestacion de los servicios que se listan a continuacién se percibiran las tasas
siguientes:

a) Por la tramitacion de solicitud del titulo de obtentor vegetal que incluye el servicio por la
concesion del mismo se percibira una tasa de 0.75 del salario minimo mensual vigente.



b) Por la realizacién de examen técnico de la variedad se percibira una tasa equivalente a
tres veces el salario minimo mensual vigente por cada periodo vegetativo.

c) Cuando se trate de una variedad hibrida de cualquier especie y sea necesario efectuar
el estudio de los componentes genealdgicos, el valor de la tasa mencionada en el literal
anterior aumentara al doble.

d) Por el mantenimiento de los derechos de obtentor se percibira una tasa anual de 0.50 del
salario minimo mensual vigente, por cada uno de los afios comprendidos dentro del plazo
de vigencia de dichos derechos.

e) Por la restitucion del titulo de obtentor vegetal se percibird una tasa de 0.30 del salario
minimo mensual vigente.

f) Por el cambio de denominacion de la variedad, transferencia de propiedad y licencias de
explotacién se percibira una tasa de 0.30 del salario minimo mensual vigente.

g) Por las licencias contractuales se percibira una tasa equivalente a tres veces el salario
minimo mensual vigente.

h) Por las licencias obligatorias se percibira una tasa equivalente a dos veces el salario
minimo mensual vigente.

i) Por la tramitacion de la oposicion a una solicitud de titulo de obtentor vegetal se percibira
una tasa de 0.75 del salario minimo mensual vigente.

j) Por la publicacién en el Diario Oficial se percibira la tasa que establezca la Imprenta
Nacional.

k) Por el informe expedido por la Autoridad en el que consten las posibles identidades y
parecidos con marcas ya registradas o en tramite de registro que hayan sido descubiertas,
con expresion de los productos amparados por ellas, se percibira la tasa establecida por
el registro correspondiente.

Quedaran obligados al pago de estas tasas, las personas naturales o juridicas, que soliciten y
reciban de la Autoridad cualquiera de los servicios listados anteriormente.

Gestion y recaudacion
Art. 52.- Los servicios y actividades constitutivos del hecho imponible de las tasas previstas en

el articulo 51 de la presente ley, no se prestaran o realizaran hasta tanto no se haya efectuado
el pago correspondiente.




Los servicios y actividades constitutivos del hecho imponible de las tasas previstas en el articulo
51 de la presente ley, aun cuando hubieran sido prestados, no seran eficaces hasta tanto no se
haya efectuado el pago en la cuantia que fuera exigida.

TiTULO VI
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
Infracciones administrativas
Art. 53.- Las infracciones administrativas se clasifican en leves, graves y muy graves.
Seran infracciones muy graves:

a) La transferencia de material vegetal protegido por un titulo de obtentor vegetal que no se
corresponda con las caracteristicas que figuran en su descripcion definitiva.

b) Los incumplimientos de las condiciones incluidas en la licencia de explotacion de una
variedad protegida que afecten a las cualidades intrinsecas del material o a las circunstancias
gue motivaron la concesion del titulo de obtentor vegetal.

c) La aportacion de datos falsos que puedan ser relevantes para el goce de un titulo de
obtentor vegetal.

Seran infracciones graves:

a) La no presentacion o el intento de ocultar informacion relevante para el goce de un titulo
de obtentor vegetal.

b) Las actuaciones dirigidas a dificultar el control de las actividades reguladas en esta ley y
la observancia de las reglas que para su desarrollo y fiscalizacion se establecen en la
misma.

c) La negativa o resistencia a suministrar datos o a facilitar la informacion requerida por la
Autoridad en orden al cumplimiento de las funciones de informacion, tramitacion, inspeccion

y ejecucion de las materias a que se refiere la presente ley.

d) La ocultacién de informacion por las entidades autorizadas para el acondicionamiento de
grano de siembra, en relacion con lo establecido en el articulo 11 de la presente ley.

e) El incumplimiento de la obligacion de utilizar la denominacion asignada a la variedad



contemplada en el inciso tercero del articulo 46 de la presente ley.

Seran consideradas como infracciones leves cualquiera de las actuaciones tipificadas en el inciso
segundo y en el inciso tercero del presente articulo, cuando no concurra dolo sino simple negligencia.

Sanciones
Art. 54.- Segun su clase, las infracciones seran sancionadas segun se establece a continuacion:

a) Las infracciones calificadas como muy graves se sancionaran con multas comprendidas
entre 16 y 20 veces el salario minimo mensual vigente.

b) Las infracciones calificadas como graves seran sancionadas con multas comprendidas
entre 6 y 15 veces el salario minimo mensual vigente.

c) Las infracciones calificadas como leves seran sancionadas con multas comprendidas entre
2y 5 veces el salario minimo mensual vigente.

Ademas de las multas sefaladas en el presente articulo, se ordenara el decomiso del material
vegetal, en los supuestos previstos en las letras a) y b) del inciso segundo del articulo 53 de la
presente ley.

Cuantia de las sanciones

Art. 55.- La determinacion de la cuantia de las multas se hara atendiendo en cada caso a la
existencia de intencionalidad o reiteracion, a la naturaleza de los perjuicios causados y a la
reincidencia en la comision de infracciones.

TiTULO VI
DISPOSICIONES FINALES

Art. 56.- Respecto de los recursos que pueden ser interpuestos frente a las resoluciones de la
Autoridad, asi como lo relativo a las publicaciones, notificaciones, computo de plazos y otras
materias relacionadas con la operativizacion de la presente ley, se atendera a lo dispuesto en la
Ley de Procedimientos Uniformes para la Presentacion, Tramite y Registro o Depdsito de
Instrumentos en los Registros de la Propiedad Raiz en Hipotecas, Social de Inmuebles, de
Comercio y de Propiedad Intelectual o al derecho comun, en lo que sea procedente.

Art. 57.- El presente Decreto entrara en vigencia noventa dias después de su publicacion en el
Diario Oficial.

DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador a - dias del mes de --- de dos mil seis.
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INTRODUCCION

El tema de los derechos de propiedad intelectual (DPI) se ha encontrado inmerso en intensos
debates y polémicas respecto a la conveniencia y la oportunidad de vincular esta tematica con
los Tratados de Comercio, como componente imprescindible en las agendas y mesas de negociacion
comerciales. En diferentes foros nacionales e internacionales, se estan discutiendo las
transformaciones legales e institucionales provenientes de los acuerdos a ser concretados, y los
efectos que tendran en tépicos tan relevantes como la competitividad de las naciones, el desarrollo
industrial, la salud publica, la educacion, la seguridad alimentaria y mas recientemente el medio
ambiente.

Con relacion a este ultimo aspecto, y debido al surgimiento de un marco legal internacional
contemplado en las disposiciones del Convenio sobre la Diversidad Bioldogica (CDB) y Tratado
Internacional de la FAO sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentacion y la Agricultura
(FAO-TI), se ha insistido en la existencia de un conflicto entre ciertas tendencias orientadas al
fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual y los objetivos de conservar, utilizar
sosteniblemente la biodiversidad y distribuir equitativamente los beneficios derivados del uso de
los recursos genéticos. En este sentido, si bien consideramos que la implementacion practica
de ciertas formas de propiedad intelectual puede tener consigo efectos negativos, el presente
trabajo parte de la premisa de que existe un margen de maniobra adecuado para establecer
sinergias apropiadas entre las obligaciones comerciales en materia de DPI y aquellas contenidas
en los tratados ambientales citados.

El debate en torno al tema de la propiedad intelectual ha sido profuso y parte de consideraciones
mucho mas amplias relativas al papel de estos derechos en la difusion de las innovaciones y el
conocimiento, como agentes importantes para el desarrollo de los paises. En gran medida las
discusiones giran en torno a las consecuencias que el fortalecimiento de los DPI puede tener
sobre la posibilidades de desarrollarse mediante el uso de tecnologia, el acceso a instrumentos
bésicos para la educacioén (bases de datos, software, entre otros) y para la salud (v.g. medicamentos)
y sus impactos en la biodiversidad. No es de extrafiar que a la vinculacién del tema con las
agendas de comercio (en forma reciente) y de desarrollo (desde mediados de los 60) se le agregue
ahora un nuevo elemento de importancia: el ambiental.

La mayoria de los autores y organizaciones que se refieren al topico (en el marco de las disposiciones
existentes en el ADPIC y en concreto lo dispuesto en el articulo 27.3.b), consideran especialmente
los efectos que los derechos de propiedad intelectual vinculados a las formas de vida, tendrian
sobre la biodiversidad y las comunidades indigenas y campesinas. Los argumentos cubren un
amplio espectro, desde el fomento a la biopirateria sobre los recursos y conocimientos tradicionales,




hasta la imposibilidad de los campesinos para guardar e intercambiar semillas de variedades
protegidas por estos derechos, pasando por las implicaciones y consecuencias de los organismos
genéticamente modificados. En definitiva, la relacion entre propiedad intelectual, recursos genéticos,
distribucion de beneficios y conocimiento tradicional resulta compleja (Downes, 1999).

I. DESCRIPCION Y ANALISIS DE LOS PRINCIPALES ASPECTOS JURIDICOS DEL SISTEMA
DE UPOV 1991 Y DE LA APLICACION DEL SISTEMA DE PATENTES A LAS PLANTAS Y
VARIEDADES VEGETALES."

1. CONCEPTOS BASICOS SOBRE LOS SISTEMAS DE PROTECCION DE LOS DPI™

Este trabajo se refiere unicamente a los mecanismos de patentes y derechos de obtencion vegetal
y no a otros mecanismos que pueden ser utilizados, como por ejemplo los secretos comerciales,
fundamentalmente para la proteccién de las lineas parentales de hibridos.

En esta seccion se explica brevemente el funcionamiento de los sistemas de proteccion de los
DPI relevantes para el estudio: el sistema de patentes y el de derechos de obtencion vegetal.

1.1 El sistema de patentes

Para obtener una patente de invencion se deben cumplir con una serie de requisitos:

Novedad: Se exige que la invencidn no se encuentre en el “estado de la técnica,” el cual comprende
todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al publico en cualquier lugar del mundo y por
cualquier medio antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patente. También es usual
considerar dentro del “estado de la técnica’ el contenido de la solicitud de patente en un registro
de propiedad intelectual o industrial o la publicacién de la solicitud. En algunas legislaciones, por
ejemplo la estadounidense, se prevén periodos de gracia en las cuales la divulgacion o publicacion
del invento no destruyen la novedad de la patente.

Nivel inventivo: Se considera que una invencion tiene nivel inventivo, si para una persona
capacitada en la técnica correspondiente la invencidon no resulta obvia, ni se habria derivado de
manera evidente del estado de la técnica pertinente.

9 Algunos aspectos de la introduccion han sido tomados de Cabrera y Sanchez, 2003.

Por ejemplo, el Consejo del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organizacién Mundial del Comercio (OMC),
el Comité de Comercio y Medio Ambiente de dicha Organizacion, el Convenio sobre la Diversidad Bioldgica, la Organizacién Mundial para la Propiedad Industrial (OMPI),
entre otros.

Con respecto a las implicaciones de los derechos de propiedad intelectual sobre el desarrollo en general y en los casos de la biodiversidad y la seguridad alimentaria, se
recomienda ver el trabajo de ICTSD-UNCTAD, Intellectual Property Rights: implications for development. Policy Discussion Paper, Geneva, 2003; y el Reporte de la Comision
sobre Derechos de Propiedad Intelectual, " Integrating intellectual property rights and development policy", Londres, Septiembre 2002, disponible en www.iprcomission.org.
Ambos documentos proveen un detallado y objetivo analisis de las implicaciones de ciertas tendencias en materia de propiedad intelectual sobre el desarrollo, incluyendo:
agricultura y recursos genéticos, conocimiento tradicional, acceso a recursos genéticos y distribucion de beneficios.

"2 Sobre la situacion en América Latina, véase Astudillo, Salazar y Cabrera (2002); sobre el uso de patentes, derechos de obtencién y otros en materia agricola, se recomienda
a Bernard Le Buanec, Protection of Plant Related Innovations: evolution and current discussions y Jean Donnenwirth e al., Intellectual Property Rights, Patents, Plan Variety
and Contract Protection, en IP Strategy Today , Biodevelopments, No 9, 2004.

Este trabajo se refiere inicamente a los mecanismos de patentes y derechos de obtencién vegetal y no a otros mecanismos que pueden ser utilizados, como por ejemplo los
secretos comerciales, fundamentalmente para la proteccién de las lineas parentales de hibridos.



Ello implica que en muchos casos, el simple cruce de plantas y el resultado obtenido, no tendran
el suficiente nivel inventivo para otorgarles una patente de invencion (Astudillo y Alarcon, 1997).
Diferente es el caso de un organismo resultante de modificaciones mediante técnicas de ingenieria
genética (ADN recombinante, etc.), las cuales si pueden ser patentables. A pesar de ello, en la
practica de los Estados Unidos se han otorgado patentes a plantas modificadas por medios
convencionales. Ilgualmente las Oficinas de Patentes han permitido el patentamiento de plantas,
semillas, métodos de mejoramiento, hibridos, lineas hibridas, etc. Estas interpretaciones han
considerado que las invenciones relacionadas con la materia viva (plantas en este caso) son
susceptibles de proteccion al cumplir con el requisito de nivel inventivo. Ello ha abierto la puerta
para el otorgamiento de estos titulos de proteccion de manera sumamente amplia a innovaciones
relacionadas con la materia viva, aun las creadas mediante mejoramiento genético convencional.

Aplicacion industrial: Una invencion se considerara que posee aplicacion industrial cuando su
objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria o actividad productiva. El
término "industrial" se entiende en sentido amplio, comprendiendo la artesania, la agricultura,
ganaderia, pesca, servicios, etc. Como un invento se conceptua como la solucién técnica de un
problema especifico; meras elucubraciones sin aplicacion practica se encuentran fuera del derecho
de patentes.

Asimismo, el sistema de patentes exige que el solicitante describa y haga publicos- en algunas
legislaciones de la mejor manera posible-, todos los detalles de su invencion de forma suficientemente
clara'y completa para que una persona capacitada en la técnica pueda reproducirla y ejecutarla,
sin requerir una nueva actividad inventiva (enablement). De esta manera, el inventor pone a
disposicion del publico toda la informacién sobre su invento, la cual vendra a ser parte del bagaje
de la tecnologia. En ocasiones si la complejidad de la invencion lo determina (cual es el caso de
la mayoria de aquellas relativas a la materia viva), puede sustituirse o0 complementarse la descripcién
con el depdsito, por ejemplo, del microorganismo o la planta.

Tampoco es posible proteger inventos contrarios al orden publico, la moral y las buenas costumbres.

La patente puede conferirse a un producto, a un proceso (un método de fabricacion, etc.), a un
producto obtenido directamente de la utilizacion de un proceso, 0 a un nuevo uso de un producto
existente. La patente conferida otorga derechos exclusivos para:

a. Cuando se trate de un producto, impedir que terceros sin el consentimiento del titular,
realicen actos de fabricacién, uso, oferta para la venta, venta o importacién para esos
fines, del producto objeto de la patente.

b. Cuando se trate de un procedimiento, impedir que terceros, sin el consentimiento del titular,
realicen el acto de utilizacion del procedimiento y los actos de uso, oferta para la venta,
importacion para esos fines, del producto obtenido directamente por el procedimiento.

Generalmente, las leyes de patentes establecen excepciones a los derechos del titular relativas
a los actos de investigacion y ensefianza. Ademas en ocasiones se encuentra estipulado el
llamado "uso inocente.""

*Se trata de aquellos actos realizados de buena fe antes de la solicitud u otorgamiento de la patente, que hacen uso del procedimiento o del producto o tenia planes
serios de hacerlo.




El alcance de los derechos queda determinado por las reivindicaciones, es decir las solicitudes
concretas de proteccién que realice el inventor.

En materia agricola son de interés los siguientes tipos de patentes:

a. Patente sobre genes y plantas conteniendo esos genes. Esta constituye una de las
mas importantes formas de proteccion sobre los genes y las plantas transformadas que
contengan el mismo. A manera de ilustracion, las reivindicaciones de este tipo de patentes

se ejercen sobre: "una proteina purificada o aislada; la secuencia de acido nucleico
aislada o purificada que codifica la proteina; plasmidos y vectores de transformacion
conteniendo la secuencia genética; plantas o semillas de tales plantas transformadas con
tales vectores y conteniendo la secuencia genética y la progenie o semillas de tales
plantas." (Barton, 1998). En estos casos, bastante frecuentes en la nueva biotecnologia
agricola, se protege el uso del gen por un tercero, incluyendo su utilizacion e insercion en
otras variedades vegetales. Sin embargo, estas patentes no son permitidas en todos los
paises y aun en aquellos que las otorgan, existen importantes discusiones sobre |o obvio
de la invencién y sobre la caracteristica de descubrimiento méas que de invento de tales
secuencias y proteinas.

b. Patentes de procesos basicos e invenciones. Se trata de patentes de suma importancia
desde el punto de vista del control del mercado, sobre todo las relacionadas con el uso
de ingenieria genética y otros técnicas similares para crear plantas transgénicas. Precisamente
por las amplias reivindicaciones de estas patentes, han traido consigo litigios y es dificil
determinar hasta donde puede emplearse una patente de proceso sin infringir otras similares
(Barton, 1997 y 1998). Algunos ejemplos de reivindicaciones de estas patentes son los
métodos para la introduccién de sustancias en células vivas y tejidos, asi como los métodos
para regular la expresion de genes en plantas (Barton, 1998).

c. Patentes sobre variedades terminadas. En los Estados Unidos es posible obtener
patentes para una variedad especifica identificada por la descripcion o el depésito, siendo
los estandares para otorgar estas patentes relativamente bajos (Barton, 1998). Por ejemplo,
se han otorgado patentes a variedades de maiz y de soya. Posiblemente otros paises
no acepten este tipo de patentes sobre variedades producidas por métodos convencionales,
considerando que no poseen nivel inventivo.

En términos de la proteccién otorgada por patentes debe tenerse presente que El Salvador ha
decidido proceder con la misma.

1.2 El sistema de los derechos de obtencion vegetal (DOV)'

En la década de los 50, en Europa se comenzd a discutir sobre la necesidad de otorgar algun
tipo de proteccion a las plantas. Inicialmente no existia consenso sobre cual seria el sistema de
proteccion. Se perfilaban como posibilidades tanto la modalidad de patentes o bien la creacion

15 Véase igualmente Sain, Cabrera y Quemé, 1999. La descripcion que sigue se basa en los contenidos del Acta de 1991, excepto que se indique lo contrario.




de un nueva modalidad "sui generis."

Precisamente, las dificultades de tutelar estas nuevas variedades mediante las patentes de
invencion incitaron a paises como los Estados Unidos y varias naciones europeas a emitir leyes
especiales destinadas a brindar a los fitomejoradores determinados derechos.'® Las iniciativas
nacionales en estos paises llevaron a la negociacion y aprobacién del Convenio Internacional
para la Proteccion de las Obtenciones Vegetales (UPOV) en 1961. Firmado en Paris, este Convenio
entrd en vigor el afno 1968 y fue revisado posteriormente en 1972, 1978 y 1991. Actualmente sélo
es posible acceder al Acta de 1991."7

De esta forma, la proteccion de las plantas (variedades vegetales) se ha efectuado por medio de
un sistema alterno, diferente al de las patentes de invencion. En términos generales, aunque este
esquema pretende igualmente conferir un derecho de exclusion a terceros de una serie de actos,
los principios basicos que rigen el mismo son distintos.

De acuerdo con la UPQV, la nueva variedad vegetal que se pretende proteger debe cumplir con
4 requisitos o condiciones fundamentales (articulos 5 a 9):

a. Debe ser distinta o claramente distinguible de cualquier otra variedad, cuya existencia
sea notoriamente conocida al momento de solicitar la proteccién. En particular, el depdsito
en cualquier pais de una solicitud de derecho de obtentor para otra variedad o la inscripcién
en un registro de variedades oficiales reputara a dicha variedad notoriamente conocida
(art. 7).

b. Suficientemente homogénea, teniendo en cuenta las particularidades que presenta su
reproduccion sexual o su multiplicacion vegetativa. Se considerara homogénea a la variedad
si es suficientemente uniforme en sus caracteres pertinentes, a reserva de su variacion
previsible habida cuenta de las particularidades de su reproduccion sexuada o vegetativa
(art 8).

c. Estable en sus caracteres esenciales de forma que pueda permanecer fiel a su tipo
después de reproducciones o0 multiplicaciones sucesivas. Se considerara estable si sus
caracteres pertinentes permanecen inalterados después de reproducciones o multiplicaciones
sucesivas o0 en caso de un ciclo particular de reproducciones, al final de cada ciclo (art. 9).

d. Nueva en el sentido de que no haya sido comercializada o entregada a terceros el material
de reproduccion o multiplicacién o un producto de la cosecha de la variedad, con fines
de explotacion de la misma, con el consentimiento del obtentor, sus derechohabientes y
causahabientes en el pais en el cual se solicita proteccion durante un determinado plazo
(un ano), antes de la fecha de solicitud; o en un pais diferente en un plazo de cuatro afnos
y un plazo de seis afos si se trata de arboles o vides (art. 6). Como se observa en el caso
de las variedades vegetales se adopta un concepto de novedad comercial (la entrega del

16 Por ejemplo, el Convenio Europeo de Patentes excluye en el articulo 53 expresamente la patentabilidad de las variedades vegetales y las razas de animales. No obstante, la
Oficina Europea de Patentes ha interpretado esta norma restrictivamente en el sentido de permitir patentes para plantas o animales que no constituyan una variedad, en los
términos del Convenio de UPOV. Con ello, en el caso europeo al igual que en los Estados Unidos, es perfectamente posible patentar plantas, sus partes, secuencias genéticas,
células, proteinas, etc., siempre y cuando se cumplan los requisitos basicos de la patentabilidad.

"Ver el sitio de la UPOV para obtener informacion sobre los paises miembros de las diferentes Actas y otros datos de interés sobre el funcionamiento de la misma. www.upov.int




material o producto de la cosecha para fines de explotacion).

e. Igualmente debe poseer una denominacién (art. 20). Esta constituye el nombre que
identificara a la nueva variedad y por la cual dicha variedad sera conocida por los potenciales
compradores, como por ejemplo, la variedad Caturra, etc.

El procedimiento de inscripcidn es usualmente mas sencillo que el de las patentes y se debe
realizar un examen sobre la variedad materializada; en algunos paises resulta suficiente la
confrontacion de los datos suministrados por el solicitante con los existentes para verificar el
cumplimiento de los requisitos por parte de la variedad.1s

En términos generales, se requiere la autorizacion del titular del derecho, sujeta normalmente
a condiciones como el pago de regalias, para los siguientes actos realizados respecto al material
de reproduccién o propagacion (art. 14):

a. La produccion o reproduccion ( multiplicacion);

b. La preparacién con fines de reproduccion o multiplicacion;
c. La oferta en venta;

d. La venta o cualquier forma de comercializacion;

e. La exportacién;

f. Laimportacion;

g. La posesion para cualquiera de los fines anteriormente indicados.

Esta autorizacion se aplica igualmente a variedades esencialmente derivadas de la variedad
protegida cuando ésta no sea a su vez una variedad esencialmente derivada; a variedades que
no distingan claramente de la variedad protegida y a variedades cuya produccién necesite del
empleo repetido de la variedad protegida.

Igualmente se requerira la autorizacion del obtentor para los actos realizados respecto del producto
de la cosecha, incluidas las plantas enteras y partes de plantas, obtenido por una utilizaciéon no
autorizada de material de reproduccion o multiplicacion de la variedad protegida, a menos que
el obtentor haya podido ejercer razonablemente su derecho en relaciéon con dicho material.

De manera opcional, se prevé igualmente que cada Parte pueda requerir la autorizacion del titular
para los actos realizados respecto de productos fabricados directamente a partir de un producto
de cosecha de la variedad protegida, por utilizacién no autorizada de dicho producto de la cosecha,
a menos que el obtentor haya podido ejercer razonablemente su derecho en relacion con dicho
producto de la cosecha. Los paises pueden requerir la autorizacion del titular para actos distintos

18 a prueba para determinar el cumplimiento de los requisitos por parte de la variedad sobre la cual se solicita proteccion se conoce como DUS por sus siglas en inglés o DHE
(distincién, homogeneidad y estabilidad) en espafiol. La UPOV ha elaborado diversos documentos que brindan orientacion y directrices para el examen del DHE. Incluso existe
un Comité Técnico y Grupos de Trabajo en la materia.



a los antes indicados.
Una variedad se considerara esencialmente derivada si (articulo 14):

a. se deriva principalmente de la variedad inicial o de una variedad que a su vez se deriva
de la variedad inicial, conservando al mismo tiempo las expresiones de sus caracteres
esenciales que resulten del genotipo o de la combinacién de genotipos de la variedad
inicial y se distingue claramente de la variedad inicial;

b. se distingue claramente de la variedad inicial;

c. salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la derivacion, es conforme a la
variedad inicial en la expresion de sus caracteres esenciales.

Las variedades esencialmente derivadas podran obtenerse por ejemplo, por la seleccion de un
mutante natural o inducido, o de un variante somaclonal, seleccion de un individuo variante entre
las plantas de la variedad inicial, retrocruzamiento o transformaciones por ingenieria genética.

La proteccion actual se extiende a todos los géneros botanicos (art. 3). A la fecha de quedar
obligado por las disposiciones del Convenio, se deben proteger al menos 15 géneros o especies
vegetales y a mas tardar 10 afnos después todas las especies o géneros vegetales.

Se establece el trato nacional para las personas fisicas o juridicas residentes en los Estados
Miembros asegurandose que se les conceda el mismo trato otorgado a los nacionales y la
existencia de un derecho de prioridad de 12 meses (arts. 4y 11).

Se establece el agotamiento del derecho del obtentor respecto a los actos relativos al material
de la variedad protegida que haya sido vendido o comercializado de otra manera por el titular o
con su consentimiento, salvo que impliquen una nueva reproduccion o multiplicacion de la variedad
0 que implique la exportacién del material a un pais que no la proteja (excepto para su consumo
final, de conformidad con el articulo 16).

También, la tutela por este mecanismo es menor en tanto no concede proteccion a los procesos
ni a las partes de las variedades. Solidos argumentos se han esgrimido para justificar el otorgamiento
de una tutela distinta a los mejoradores de plantas que parta de consideraciones propias de la
forma en como éstos obtienen su invencion y de la necesidad de garantizar el adecuado desarrollo
de los regimenes de investigacion y explotacion agricola y de las practicas de intercambio de
semillas entre los agricultores.

Adicionalmente, la UPOV contiene algunas reglas de importancia en lo referente a su forma de
funcionamiento, contenidas en el articulo 15 (excepciones al derecho del obtentor). Segun la
UPQV, el uso de una variedad vegetal para crear nuevas variedades y la explotacion comercial
de éstas permanece libre (excepcion del mejorador, salvo que la nueva variedad sea una variedad
esencialmente derivada). También se permite a los agricultores el uso de sus propias semillas
de variedades protegidas para la siembra de la siguiente cosecha en su propio campo (privilegio
del agricultor). Se excluyen asimismo los actos realizados en un marco privado con fines no




comerciales y los actos realizados a titulo experimental. Los derechos del obtentor no se hacen
extensivos a los productos obtenidos con las semillas protegidas, los cuales pertenecen al agricultor.
El articulo 17 (limitacion al ejercicio del obtentor) establece que, salvo disposicién expresa del
Convenio, ninguna Parte podra limitar el libre ejercicio de un derecho de obtentor, excepto por
razones de interés publico. Tal limitacién debera acompanarse de una remuneracion equitativa.
Esta norma usualmente se traduce en el establecimiento de sistemas de licencias obligatorias.

El Convenio UPQV en su versién o Acta de 1978 ha sido modificado, a raiz de las manifestaciones
de descontento por lo que algunos paises consideraban una proteccion demasiado débil.
Actualmente, el unico Convenio que esta abierto a la adhesion de los paises es la version o Acta
de 1991." Las modificaciones de UPOV 1991 con relacion al Acta de 1978 pueden sintetizarse
de la siguiente manera:

a. La excepcién del mejorador se ha restringido al introducirse el concepto de "variedad
esencialmente derivada." De esta forma, la comercializacion de una variedad creada a
partir de una variedad protegida si ésta es esencialmente derivada de la primera, en los
términos en que la Convencidn lo define ya no es libre. La investigacion y el uso no
comercial de la variedad, si permanecen irrestrictos. Con ello se ha querido descartar
mejoramientos cosméticos y a la vez recoger el sistema de dependencia de patentes que
existe en numerosas legislaciones. Al mismo tiempo, se pretende proteger los derechos
del obtentor asi como los del ingeniero genético. Se ha afirmado que "La introduccién de
genes de interés en variedades vegetales esta convirtiéndose en una practica generalizada.
La extensidn de la proteccion a las variedades esencialmente derivadas restablece el
equilibrio entre la proteccion por la patente y la proteccion por un titulo de obtencion vegetal,
pues si el obtentor no puede utilizar libremente un gen de resistencia para introducirlo en
su variedad sin tener que pagar derechos de patente, el ingeniero genético podria, sin
proteccion a las variedades esencialmente derivadas, por ejemplo, introducir un gen de
resistencia en una variedad protegida y comercializarla sin autorizacion del obtentor"
(Oficina de la UPQV sin fecha).

b. El privilegio de los agricultores no se concede automaticamente, sino que resulta de una
clausula facultativa. Es decir, no se estipula como una excepcion a los derechos del titular,
aunque se dispone que las Partes podran restringir los derechos del obtentor, lo que
supone la potestad de estipular la procedencia de este privilegio. Se califica tal facultad
indicando que debe realizarse dentro de limites razonables y a reserva de la salvaguarda
de los intereses legitimos del obtentor. Esta clausula ha dado pie en la Union Europea,
al establecimiento de un régimen comun de obtenciones vegetales, en el cual no se confiere
el derecho del agricultor. Por el contrario, con la salvedad de ciertos agricultores pequefos,
se debe pagar royalties sobre la reutilizacion de las semillas provenientes de variedades
protegidas. El royalty por pagar, no obstante, es uno menor.

c. De conformidad con el sistema de la UPOV 1978, no se permite que se concedan dos

19Nuevas regulaciones y jurisprudencia de la Union Europea y los Estados Unidos, con excepciones y diferencias en su aplicacion, han limitado el derecho del agricultor a reutilizar
las semillas sin pagar una suma de dinero al titular de los derechos. Véase un resumen de las disposiciones existentes en diferentes sistemas juridicos que restringen el derecho
del agricultor a la resiembra en GRAIN, Farmers privilege under attack, 2003.



tipos de proteccion a las obtenciones vegetales, a saber derechos de obtencién vegetal
y patentes. En el Acta de 1991 se modifico esa regla en el sentido de permitir la coexistencia
de los dos regimenes a quienes al momento de adherirse, manifestaran la posibilidad de
conceder ambos titulos de conformidad con la legislacion del pais en cuestion, clausula
que solo Estados Unidos ha reclamado. Las modificaciones de 1991 permiten la coexistencia
en cualquier caso de los dos tipos de tutela juridica.

d. En algunos casos, cuando el titular del derecho de obtencidén no haya podido ejercer sus
derechos sobre el material de multiplicacion o de reproduccion, los derechos se extienden
sobre el material de la cosecha e incluso sobre los productos. Con ello se pretende evitar
que se realice una multiplicacion no autorizada en un pais que no proteja los derechos y
la exportacion del producto final a uno que si los proteja.

e. En términos generales, se han extendido el alcance de los derechos del obtentor, las
especies por proteger (todas) y término de proteccién (20 y 25 afos).

Cabe senalar que las leyes nacionales de paises no miembros de UPQOV pueden establecer
variaciones a las caracteristicas antes dichas. En tanto el sistema creado se considere efectivo
(articulo 27 del ADPIC), sera completamente compatible con el ADPIC.

El Acta de la UPOV de 1991 contiene las siguientes disposiciones de interés:

a. Requiere a los Estados proteger al menos 15 especies de plantas al acceder a UPOV'y
proteger todas las variedades en el periodo de 10 anos (articulo 3).

b. Contiene una definicion de Variedad que no existia en el Convenio de 1978 (articulo 1).

c. Se permite la doble proteccion por la via de las patentes y derechos de obtencion a las
mismas variedades (articulo 35).

d. El Acta de 1991 formula de manera explicita el requerimiento -implicito- del Acta de 1978,
permitiendo la proteccion de las variedades descubiertas. De esta manera, el articulo 1
define al mejorador como la persona que mejora o descubre y desarrolla una variedad.

e. Los cuatro requisitos para la proteccion de la variedad se mantienen con ligeras variantes.
Por tal razdn, el Acta de 1991 ha recibido las mismas criticas en el sentido de permitir la
homogeneizacion genética y su falta de habilidad para proteger variedades de plantas
mas diversas, variedades tradicionales y landraces (articulos 5 a 9).

f. Se realizaron adiciones a los derechos exclusivos que poseen los mejoradores sobre el
material protegido de las variedades de plantas; por ejemplo, se extienden los derechos
al material cosechado y productos -bajo ciertas condiciones y supuestos-, en el ultimo




caso (productos) de forma opcional para los Estados (articulo 14).

Trato Nacional. Cualquier derecho que una Parte otorgue en su legislacion nacional debe
ser inmediatamente concedido a los nacionales de otros Estados miembros del Acta 1991.
La reciprocidad no es permitida, como ocurria con el Acta de 1978 que autorizaba la
reciprocidad en el supuesto del otorgamiento de mayores derechos que los establecidos
en la propia Acta (articulo 4).

El término de proteccion se extiende a 20 anos y 25 en el caso de arboles y vides (articulo
19).

Excepciones y limitaciones. El Acta de 1991 formula de manera explicita que los actos
privados sin propdsitos comerciales estan exentos de los derechos exclusivos atribuidos
al titular de la variedad. Esta excepcion igualmente puede autorizar a los agricultores el
uso de material protegido en sus propios campos. También, se reconoce la excepcion de
investigacion en los casos de actos realizados para propdsitos experimentales (articulo
15).

Se introduce el concepto de Variedad Esencialmente Derivada (articulo 14).

Privilegio del agricultor. El Acta de la UPOV 1991 reconoce de manera explicita el privilegio
del agricultor, aunque de forma mas limitada que su predecesor. Por ejemplo, cada Parte
puede establecer en sus leyes nacionales que los agricultores pueden utilizar sus semillas
en sus propios campos. No obstante, este privilegio debe ser ejercitado dentro de los
limites razonables y sujeto a la salvaguarda de los legitimos intereses del mejorador
(articulo 15). El Acta no autoriza a los agricultores a vender o intercambiar semillas con
otros agricultores. En este orden de ideas de conformidad con la industria semillera
(ASSINSEL), el término "limites razonables" debe entenderse en el contexto de restringir
la cantidad de semillas, hectareas o especies que gozaran del privilegio del agricultor,
mientras que la frase "salvaguardar los intereses del mejorador" requiere de una adecuada
compensacioén. Por ejemplo, la Regulacién de la Unién Europea sobre DOV (No 2100/94
del 27 de julio del 2004) exige una remuneracion reducida (royalties), excepto en el caso
de pequenos agricultores, mientras que la Legislacion estadounidense (Plant Variety
Protection Act, 1994) no requiere dicho pago.

Licencias obligatorias. El articulo 17 del Acta de 1991 permite a los miembros restringir
los derechos del fitomejorador por razones de interés publico y requiere el pago de una
remuneracion adecuada para el mismo.

. El otorgamiento de la proteccidon no puede estar sujeto a otras condiciones, siempre que
la variedad posea una denominacién, cumpla con las formalidades previstas en la legislacion
nacional y pague las tasas respectivas (articulo 5).

La nulidad del derecho del obtentor s6lo procede en los casos en que las condiciones
establecidas para otorgar proteccion (distincion y novedad) no existan o si el solicitante
no era el obtentor. Asimismo, la cancelacién del derecho de obtentor se permite sélo si



no se cumple con las condiciones de estabilidad y uniformidad; si, después de ser requerido,
el obtentor no presenta documentacion o materiales para verificar el mantenimiento de
la variedad; no paga los derechos o tasas estipuladas; o no provee una nueva denominacion
luego de serle cancelada la primera. No es posible anular o cancelar el derecho por
razones diferentes a las establecidas anteriormente (articulos 21 y 22).

Cada Parte debe adoptar las medidas necesarias para la implementacion de la Convencién,
incluyendo: establecer medidas adecuadas para la observancia de los derechos; designar
una autoridad competente para otorgarlos; asegurarse que el publico es informado sobre
las solicitudes y otorgamiento de derechos de obtentor y de las denominaciones de las
variedades. Al momento de acceder a la Convencion, cada parte debera estar en posicion
de cumplir con las disposiciones de UPOV, de conformidad con sus leyes (articulo 30).

Finalmente, para acceder a UPQV (por ejemplo en el caso salvadorefo), el pais necesita
enviar su legislacion al Consejo de ésta. El Consejo debe verificar y analizar si cumple
con lo dispuesto en la UPOV o requiere modificaciones (articulo 34.3). De conformidad
con este articulo, si la respuesta del Consejo es positiva el pais podra depositar el
instrumento de accesion.




Cuadro 1
Diferencias y similitudes entre las Patentes y los DOV (Acta 1978 y 1991).

Requisitos y UPOV 78 UPOV 91 Patentes
condiciones
Variedades de plantas de Invenciones. Puede
especies nacionalmente | Variedades de plantas de | tratarse de materia viva
definidas. todas las especies y como las plantas.
Implicitamente, quien generos En principio los
desarrolla una nueva Explicitamente, quien descubrimientos no son
Cobertura

variedad vegetal puede
solicitar su proteccién.

No se protegen
procedimientos

desarrolla una nueva
variedad vegetal puede
solicitar su proteccion.

No se protegen
procedimientos

patentables.

Se puede proteger el
procedimiento para la
obtencion de un
producto, genes, partes
de plantas, etc.

Requisitos o
condiciones
de Proteccion

Distinguibilidad
Novedad
Estabilidad
Homogeneidad

La variedad debe poseer
una denominacion

Distinguibilidad

Novedad
Estabilidad
Homogeneidad

La variedad debe poseer
una denominacion

Las condiciones de
patentabilidad son:
novedad absoluta,
aplicacion industrial y
altura inventiva.

Plazo de
proteccion

Minimo de 15 afos, 18
para vides y arboles

Minimo de 20 afnos, 25
para vides y arboles

20 anos

Agotamiento

El derecho se agota en
principio con el primer
acto de comercio. Se

El derecho se agota en
principio con el primer
acto de comercio. Se

El derecho se agota con
el inicio de la
comercializacion del
producto patentable

del derecho prevén excepciones prevén excepciones (primera venta), sin
cuando los actos de cuando los actos de excepciones.
terceros impliquen la terceros impliquen la
reproducciéon o reproduccién o
multiplicacién de la multiplicacién de la
variedad variedad o la exportacion
de la misma a un pais
que no la proteja
No se prevé.
Excepcion Se prevé Se prevé, pero se
del excluye para variedades

fitomejorador

esencialmente derivadas.

Si. Permite el reuso de

Derecho del semillas de forma Si. Se permite pero es No se contempla.
agricultor. implicita. facultativo para cada Pais

y debe considerar el

interés del fitomejorador.
Doble » No se permite la doble Se permite Se permite.
proteccion.

proteccién (patentes y




Il. ANALISIS DE LAS DISPOSICIONES PERTINENTES DEL CAPITULO
15 (PROPIEDAD INTELECTUAL) DEL CAFTA Y DE LAS OBLIGACIONES
DIMANANTES DE LA OMC.

1. LAS NORMAS RELEVANTES DEL ADPIC Y LAS DISCUSIONES DE LA ORGANIZACION
MUNDIAL DEL COMERCIO

Negociado durante la Ronda Uruguay del entonces GATT, el ADPIC establece en su articulo 27
la obligacion de todos los Estados Miembros de conferir proteccion por medio de patentes en
todos los campos de la tecnologia, sin discriminacién alguna.zo

Las patentes se podran obtener y los derechos de patente se podran gozar, sin discriminacion
por el lugar de la invencion, el campo de la tecnologia o el hecho de que los productos sean
importados o fabricados en el pais.

Los Miembros podran excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotacion comercial en
su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden publico o la moralidad, inclusive
para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales
o para evitar dafios graves al medio ambiente, siempre que esa exclusién no se haga meramente
porque la explotacion esté prohibida por su legislacion.

Esta disposicion de naturaleza genérica, sin contar con un conjunto apropiado de excepciones y
limitaciones, conllevaria por ejemplo la necesidad de los paises miembros de otorgar proteccion
por medio del sistema de patentes a las invenciones relacionadas con la biotecnologia moderna.2’
No obstante, debido a la discrepancia en cuanto al alcance de la proteccién de las invenciones
relacionadas con plantas y animales (fundamentalmente los productos y procesos que involucran
actividades de indole biotecnolégica), el Acuerdo dispone en su articulo 27.3.b), que los Miembros
podran excluir de la patentabilidad, las plantas y los animales excepto los microorganismos
y los procedimientos esencialmente biologicos para la produccion de plantas y animales,
que no sean procedimientos no biologicos o microbiologicos. Sin embargo, los Miembros
otorgaran proteccion mediante patentes a todas las obtenciones vegetales, mediante un
sistema eficaz sui generis o mediante una combinacion de ambos. Las disposiciones del
presente apartado seran objeto de un examen cuatro anos después de la entrada en vigor
del Acuerdo sobre la OMC.

20E| Foro para tratar los temas relacionados con la propiedad intelectual habia sido tradicionalmente la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). No obstante,
debido a la ausencia de mecanismos eficaces de solucién de controversias ante los casos de incumplimientos de la legislacién, se considerd las negociaciones del GATT
como foro més viable para establecer estandares minimos y mecanismos de observancia de los derechos conferidos (cfr. Reichman, 1998). Sin embargo, se busca nuevamente
otorgar a la OMPI un rol como regulador principal de los temas de propiedad intelectual, especialmente si consideramos la propuesta de negociar un Tratado Sustantivo en
Materia de Patentes conocido por sus siglas en inglés como el SPLT (cfr. Correa y Musungu, 2002).

2'Usualmente se considera biotecnologia moderna a las técnicas de ADN recombinante, las cuales permiten transferir el ADN de, por ejemplo, bacterias a plantas con el fin de
otorgar a éstas una caracteristica deseada. Asi se han creado plantas genéticamente modificadas a las cuales se les ha alterado su genoma mediante la introduccién de genes
ge la bacteria Bacilus Turingensis (o BT) que permite que las plantas produzcan sustancias que resultan téxicas para cierta clase de insectos, limitando el uso de quimicos

e sintesis externos.




Si bien es cierto, dicha disposicion debid haber sido revisada en 1999 en seno del Consejo del
ADPIC; los Miembros se limitaron a recopilar informacion sobre el estado de cumplimiento de los
paises con el mandato contenido en dicho articulo.22 Cabe indicar que los paises en desarrollo
contaban hasta el 1 de enero del 2000 para promulgar la legislacién que protegiera las variedades
de plantas, excepto que la alternativa escogida fuera la patentabilidad de las variedades vegetales
en cuyo caso, al tratarse de materia no sujeta previamente a patentes en el pais de que se tratare,
podia gozar de un plazo mayor hasta el 2005.

La Declaracion Ministerial de Doha®* que lanza la actual Ronda de Negociaciones Comerciales
(parrafo 19) de la OMC, especificamente encomienda al Consejo del ADPIC que al llevar adelante
su programa de trabajo, incluso en el marco del examen previsto en el parrafo 3 b) del articulo
27, del examen de la aplicacion del Acuerdo sobre los ADPIC previsto en el parrafo 1 del articulo
71y de la labor prevista en cumplimiento del parrafo 12 de la Declaracion, examine entre otras
cosas:

a. la relacion entre el Acuerdo de los ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad Bioldgica;
b. la proteccion de los conocimientos tradicionales y el folklore; y

c. otros nuevos acontecimientos pertinentes sefalados por los Miembros de conformidad
con el parrafo 1 del articulo 71.

Al realizar dicha labor, el Consejo de los ADPIC se regira por los objetivos y principios enunciados
en los articulos 7 y 8 del Acuerdo sobre los ADPIC y tendra plenamente en cuenta la dimension
del desarrollo.?

A la fecha, en el Consejo del ADPIC y a la luz del Mandado de Doha, una discusién profunda del
contenido del articulo 27, 3 (b) se ha venido realizando, para lo cual diversas propuestas han sido
presentadas especialmente a partir de la reunion del Consejo de junio del 2003.25 El Anexo 1
presenta una descripcion de las posiciones y discusiones existentes en esta materia de interés
para la consultoria.

En general, de conformidad con el ADPIC existen tres posibilidades para proteger las variedades
vegetales: mediante el sistema de patentes, por medio de un sistema sui generis 0 mediante una
combinacién de ambos. Probablemente esta ultima opcién se redacté considerando la existencia
de la legislacion de Patentes de Plantas de 1930 de los Estados Unidos. El sistema sui generis

22 Debe destacarse que en dicho momento existian importantes divergencias respecto al alcance de la revision. Para algunos, especialmente paises desarrollados, la misma
debia centrarse en aspectos de implementacion. Por su parte, mayoritariamente los paises en desarrollo abogaban por una revision sustantiva, que incluso pudiera concluir con
una modificacién del texto. Véase los documentos y resimenes presentados por los paises y elaborados por el Consejo del ADPIC en www.wto.org y en el sitio del Centro
Internacional de Comercio y Desarrollo Sostenible www.ictsd.org

23Declaracion Ministerial de Doha, 14 de noviembre del 2001, documento de la OMC WT/MIN(01)/DEC/W/1 disponible en www.wto.org
24En el parrafo 32.2 relativo al tema de comercio y ambiente, se instruye al Consejo a continuar su agenda de trabajo con particular énfasis en las disposiciones del ADPIC.
Igualmente, en el parrafo 31.1 se contemplan negociaciones sobre la relacion entre la OMC y los Acuerdos Ambientales Multilaterales.
25Una descripcion completa de las diferentes propuestas y posiciones de los paises con relacion a este punto puede verse en la pagina web de la Organizaciéon No Gubernamental
GRAIN, www.grain.org. Son especialmente relevantes las posiciones del Grupo Africano, India (a nombre de un conjunto de paises en desarrollo incluido Brasil), Suiza, la Unién
Europea y los Estados Unidos (cfr. TRIPS, Biodversity and Traditional Knowledge in Bridges, June 2003).



mas conocido consiste en UPOV. No obstante, el ADPIC no menciona a la Convencidén de la
UPQV ni requiere que los paises miembros promulguen legislacién basada en los principios que
ésta posee. Lo anterior es particularmente relevante en la medida que el articulo 27.3.b) fue
negociado con entero conocimiento de la existencia del sistema sui generis de la UPOV.
Consecuentemente, tampoco se menciona el sistema UPOV en la lista de tratados internacionales
contemplados en el texto del ADPIC.2

Tomando en consideracion lo anteriormente expuesto, resulta claro que los paises pueden
establecer sus propios sistemas sui generis a condicion de que éstos sean "efectivos." Pero
¢cuales son las implicaciones, requisitos y condiciones que deben tener los mismos para ser
conformes con las reglas del sistema multilateral de la OMC? Esta interrogante no posee una
respuesta univoca dados los pocos estudios realizados hasta la fecha para responder a la misma.
En definitiva, ademas del reconocimiento de que un sistema sui generis implica un instrumento
legal de su "propia naturaleza," no existen mayores lineamientos respecto a cual es exactamente
su contenido.

El Acuerdo ADPIC regula con detalle aspectos referidos a la Observancia de los Derechos de
Propiedad Intelectual, lo cual incluye normas sobre procedimientos y recursos civiles y administrativos
ante la infraccion de los derechos, pruebas, mandamientos judiciales, dafios y perjuicios, decomisos,
medidas provisionales, medidas en frontera, sanciones penales, etc.

Dada la dimension de algunos de los cambios, los paises gozan de plazos transitorios para la
aplicacion de lo dispuesto en el Acuerdo, a saber:

a. Paises desarrollados: un afo a partir de la vigencia del Acuerdo de la OMC, es decir enero
de 1996;

b. Paises en desarrollo: 5 afios a partir de la fecha antes dicha.

c. Paises menos adelantados: 11 anos para modificar su legislacion, los cuales eventualmente
pueden ser prorrogados.

Si se trata de ampliar la proteccion mediante patentes a sectores de la tecnologia que antes no
gozaban de tal proteccion, se establece un periodo de 10 afios.

1.1 El concepto de sistema sui generis
Como indicamos anteriormente, el articulo 27.3.b) del ADPIC menciona la opcidn de proteger las

variedades vegetales por medio de un sistema sui generis efectivo. Las unicas clarificaciones para
tal esquema lo constituyen precisamente la referencia a la caracteristica de especial o particular

26No obstante, se considera que la UPOV no es necesaria ni suficiente para cumplir con tal disposicion por las razones siguientes: 1. No es necesaria pues no es requerida por
el articulo 27.3.b); 2. No es suficiente pues el mandato del ADPIC requiere un sistema que debe diferir del de UPOV 91. Por ejemplo, el otorgamiento del Trato Nacional sélo a
los miembros de UPOV (con base en el principio de reciprocidad) seria violatorio del ADPIC. Asimismo, la UPOV permite la proteccion inicial de una cantidad reducida de
variedades, mientras que el articulo 27.3.b) se refiere a todas las variedades vegetales.




del sistema y por otra parte la necesidad de que el mismo sea efectivo. Pocos analisis se han
realizado sobre los requisitos de este mecanismo sui generis a la luz del acuerdo ADPIC.
Por ejemplo, Leskien y Flitner (1997) establecen como cuatro condiciones del mismo:

a. debe proteger todas las variedades vegetales;

b. tratarse de una forma de propiedad intelectual, es decir debe ser tal que permita excluir
a terceros del uso del material protegido o al menos conceda una remuneracion por ciertos
usos del mismo;

c. el respeto a los principios de Trato Nacional y de Nacion Mas Favorecida;

d. la existencia de procedimientos de observancia de los derechos.

Tal sistema sui generis puede apartarse de los requerimientos de la UPOV en cualquiera de sus
Actas de 1978 0 1991 e incluir disposiciones adicionales sobre:

a. proteccion de los derechos del agricultor, es decir, sobre las variedades tradicionales
(landraces), para lo cual los requisitos exigidos deben variarse (Barton y otros 1999);

b. establecer mecanismos de distribucién de beneficios por el uso del material genético, por
ejemplo a través de fondos u otros esquemas;

c. contemplar instrumentos como el certificado de origen;

d. modificar los requisitos y derechos otorgados a los titulares de las variedades y por ende
las acciones que requieran de su autorizacion.

Incluso Leskien y Flitner proponen un esquema sui generis que se separa de los requerimientos
de UPQV, pero que contiene definiciones precisas sobre la materia protegible, los requisitos para
la proteccion, la inclusién de nuevos elementos como el certificado de origen y el valor de cultivo
y uso, el ambito de la proteccion (los actos que requieren autorizacién o remuneracion al titular),
la duracion de los derechos, el "interface" con otros derechos de propiedad intelectual y por ultimo
consideraciones sobre registros, fondos y mecanismos de distribucion de beneficios.

En términos generales, se han propuesto diferentes construcciones de derechos sui generis con
las mas variadas denominaciones, con el fin de proteger los derechos de los agricultores y los
conocimientos, innovaciones y practicas de las comunidades locales y los pueblos indigenas.

En el caso de los paises miembros del ADPIC y de UPOV 1991, situacién en la cual podria
encontrarse El Salvador de acceder a dicha Acta, los siguientes dos cuadros muestran cuales
serian las obligaciones contraidas para dar proteccion a las variedades vegetales.



Cuadro 2
Obligaciones requeridas en el caso de obtenciones

vegetales para paises que sean a la vez
miembros del ADPIC y UPOV 91.

Obligaciones

Ambito de aplicacion

Materia protegida

Todas las variedades de plantas

Criterios de proteccion

Novedad,
estabilidad.

distincion, uniformidad y

Material protegido

Material vegetativo yr eproductivo, material
cosechado bajo ciertas condiciones.

Trato Nacional y Nacidon Mas

Favorecida

Aplicable atodos los miembros del ADPIC

Derechos exclusivos

Los derechos exclusivos listados en el
articulo 14 del Acta de UPOV 1991.

Medidas de observancia

Requeridas

Derecho de remuneracion equitativa

No se permite; el sistema es de derechos
exclusivos, excepto en el caso de licencias
obligatorias, articulo 17 del Acta de 1991.

Término de proteccion

20 o0 25 anos.

Excepciones y limitaciones

Se requieren las establecidas en el articulo
15 de UPOV como obligatorias y se
permiten aquellas mencionadas en dicho
numeral como facultativas (derecho del
agricultor).

Otros requisitos

Aquellos impuestos por UPOV.




Cuadro 3
Discrecionalidad en la adopcidon de decisiones previstas
por el Acuerdo ADPIC y la UPOV Acta de 1991*

Paises miembros de UPOV y ADPIC. Requisitos obligatorios: deben extender proteccién a todas las variedades
de plantas; cumplir con los principios de Trato Nacional y Nacién Mas Favorecida y adoptar medidas efectivas
de observancia. Deben otorgar los derechos contenidos en el articulo 14 de UPOV. Igualmente deben cumplir
con los términos de proteccion, el privilegio del agricultor y la excepcion del fitomejorador. Si el Estado es parte
de la UPQV, para cumplir con el ADPIC unicamente requeriria extender la proteccion a todas las variedades;
otorgar el Trato Nacional y la Nacion Méas Favorecida a todos los miembros del ADPIC y poseer mecanismos
de observancia que pueden ser los mismos adoptados para otras categorias de DPI.

En el caso de paises s6lo miembros de ADPIC: 2° unicamente deben de seguir los siguientes lineamientos:
proteccion de todas las variedades; no existen requisitos de proteccion especificos pero se deben de adoptar
algunos estandares de proteccion para identificar las variedades; se debe otorgar suficiente proteccion para dar
a los mejoradores un DPI, debe ser aplicable a todos los miembros del ADPIC; no se requiere conferir derechos
exclusivos si se otorga un derecho de remuneracion; no se establece un término particular de proteccion; se
requieren mecanismos efectivos de proteccidn; no se requieren excepciones pero se pueden establecer si son
consistentes con el art. 27.3.b); no hay otros requisitos.

Estos paises, siendo sélo miembros del ADPIC, pueden al establecer su sistema sui generis de conformidad con
el articulo 27.3.b):

- Revisar los requisitos de elegibilidad y proteger material que resulta mas heterogéneo, pero a la vez suficientemente
distinto para permitir su identificacion. De esta forma se permitiria la proteccion de variedades tradicionales,
realizando al mismo tiempo el derecho del agricultor y la proteccion del conocimiento tradicional. Pueden estipular
estandares de distincion e identificacion unicamente. Podrian utilizarse los estandares de UPOV para efectos
comerciales y los de distincion e identificacion para variedades tradicionales.

- Podrian incluirse variedades descubiertas, sin estar obligado a ello. A la vez se podrian excluir las variedades
silvestres y exigir que las variedades deban ser propagadas y evaluadas antes de ser registradas.

- Establecer condiciones adicionales, tales como: la declaracion del origen del material genético, el pais de origen
o las comunidades locales o pueblos indigenas (o todos ellos) de donde las variedades fueron derivadas de forma
que se evite la biopirateria y se facilite la distribucién de beneficios del uso de recursos genéticos. No obstante,
esta declaracion en el caso de variedades vegetales puede representar dificultades importantes como se indicara.
En algunos casos, los efectos buscados mediante estas disposiciones pueden alcanzarse por medio de leyes
de acceso a recursos genéticos.

- Requerir el consentimiento informado previo (CIP o PIC) en el caso de uso del material genético del
pais/comunidades de origen del mismo. En algunos casos, los efectos buscados mediante estas disposiciones
pueden alcanzarse por medio de leyes de acceso a recursos genéticos.

- Estipular derechos exclusivos diferentes a los establecidos en UPOV o en el sistema de patentes; prever un
término de duracion del derecho; y las excepciones y limitaciones a los mismos.

- Reconocer el derecho del agricultor. Lo anterior mediante la implementacion de un derecho irrestricto al reuso
de semilla, considerando las caracteristicas de cada tipo de agricultor en funcién del numero de hectareas, tipo
de cultivos, etc.

Fuente: Helfer, 2002.

2Esta seria la situacion de El Salvador si accede al Acta de la UPOV de 1991.
29Esta es la situacion actual de El Salvador, quien ademas no esté juridicamente obligado a acceder al Acta de la UPOV 1991.




2. BREVE DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES OBLIGACIONES DEL CAFTA EN MATERIA
DE OBTENCIONES VEGETALES Y PATENTES

Para cumplir con los objetivos de esta consultoria, es imprescindible analizar el texto del Capitulo
15 del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Republica Dominicana y Estados Unidos
en materia de DPI. EI mismo contiene diversas normas de interés en materia de propiedad
intelectual, las cuales pueden ser resumidas de la siguiente forma:

a. Cada Parte, como minimo, dara vigencia al Capitulo de propiedad intelectual. Una Parte,
aunque no esta obligada a ello, puede implementar en su legislacion nacional una proteccion
y observancia de los derechos de propiedad intelectual mas amplia que la requerida en
dicho Capitulo, a condicidn de que dicha proteccién y observancia no infrinjan el mismo
(articulo 15.1).

b. Cada Parte debera ratificar o acceder una serie de acuerdos internacionales: entre ellos,
el Convenio Internacional para la Proteccion de las Obtenciones Vegetales (Acta de 1991).
Excepto Nicaragua y Costa Rica, todas las Partes lo haran el 1 de enero del 2006 (articulo
15.5.a).

El anterior parrafo no se aplicara a ninguna Parte que otorgue proteccién efectiva a las plantas mediante
patentes a la fecha de entrada en vigor del Tratado. Dichas Partes realizaran los esfuerzos razonables
para ratificar o acceder al Convenio UPOV 91. De conversaciones sostenidas con funcionarios y
negociadores se desprende que ésta es la situacion existente para El Salvador.so

Asimismo, en una nota al pie de pagina del Capitulo se lee: "Las Partes reconocen que el Convenio
de la UPQOV 1991 contiene excepciones a los derechos de obtentor, incluyendo los actos realizados
en el marco privado y con fines no comerciales, como por ejemplo, actos privados y ho comerciales
de los agricultores. Ademas, las Partes reconocen que el Convenio UPOV 1991 establece
restricciones al ejercicio de los derechos del obtentor por razones de interés publico, siempre que
se tomen todas las medidas necesarias para asegurar que el obtentor reciba una remuneracion
equitativa. Las Partes también entienden que cada Parte puede valerse de las excepciones y
restricciones. Finalmente, las Partes entienden que no existe ninguna contradiccion entre el
Convenio de la UPOV 1991 y la capacidad de cada Parte de proteger y conservar sus recursos
genéticos."

Sin discutir el valor juridico de dicha nota, la cual al menos sirve de guia a la interpretacion del
Tratado, sea por los érganos establecidos en éste o por un eventual Panel de Solucion de
Controversias, dicha norma parece tener como propésito aliviar las presiones existentes en algunos
paises por la ratificacion de un sistema sui generis basado en la UPOV (especialmente Costa

PInclusive se indica que esta clausula fue introducida a peticion de dicho pais. Por tal motivo, ante el otorgamiento de patentes para plantas, El Salvador solo debe realizar su
mejor esfuerzo para ratificar la UPOV 1991, sin estar juridicamente obligado a realizarlo, como si ocurre con los otros paises de la region.




Rica), dejando claro las flexibilidades y opciones que la UPOV presenta y la ausencia de cualquier
contradiccion entre esta normativa y la conservacion de los recursos genéticos. No obstante, esta
declaracién general depende las medidas que se tomen para la conservacion de la biodiversidad,
las cuales puedan tener un impacto en materia de DPI.

c. El articulo 15.8 establece la procedencia del trato nacional en materia de derechos de
propiedad intelectual, indicando que cada Parte otorgara a los nacionales de otras Partes
un trato no menos favorable que el otorgado a sus propios nacionales con respecto a la
proteccion y goce de dichos derechos y cualquier beneficio que se derive de los mismos.

d. Una Parte puede derogar el trato nacional en el caso de procedimientos judiciales y
administrativos, incluyendo la designacion de una direccion en su territorio o el nombramiento
de un agente en su territorio bajo ciertas condiciones (art.15.9). Por lo tanto, es posible
exigir a los extranjeros, para el caso de procedimientos de la indole indicada, requisitos
diferentes a los exigidos a los nacionales. En este orden de ideas, uno de los requisitos
mas frecuentemente contemplados en el derecho comparado radica en la obligacién del
solicitante extranjero de contar con un representante legal local.

e. Salvo que se establezca lo contrario, el Capitulo genera obligaciones relativas a toda
materia existente en la fecha de entrada en vigor del Tratado, que esté protegida en dicha
fecha en el territorio de la Parte donde se reclama proteccién, o que satisfaga o llegue a
satisfacer los criterios de proteccion bajo este Capitulo (art. 15.11). En general, el Capitulo
no genera obligaciones relativas a actos ocurridos antes de la fecha de entrada en vigor
del Tratado, ni se exige restaurar proteccion a la materia que estuviere en el dominio
publico a la entrada en vigor del Tratado (arts. 15.12'y 15.13).

f. Ninguna disposicion se adoptara en el sentido de impedir a las Partes tomar medidas
necesarias para evitar practicas anticompetitivas que pudieran resultar del abuso de los
derechos de propiedad intelectual, siempre que dichas medidas sean consistentes con
dicho Capitulo (art.15.15).

g. Se establecen compromisos, sujetos a disponibilidad de fondos y en términos mutuamente
acordados, para la creacién de capacidades en la materia (art.15.16).

h. Con relacion a las patentes se establece que nada en el Capitulo se interpretara en el
sentido de impedir a una Parte excluir de la patentabilidad invenciones segun se establece
en los articulos 27.2 y 27.3 del Acuerdo ADPIC. No obstante lo anterior, cualquier Parte
que no otorgue proteccion mediante patentes a las plantas a la fecha de entrada en vigor
de este Tratado, realizara todos los esfuerzos razonables para otorgar dicha proteccion
mediante patentes. Cualquier Parte que otorgue proteccion mediante patentes a plantas
o animales a la fecha o después de la entrada en vigor de este Tratado, debera mantener
dicha proteccion (art 15.9.2).3




i. Una Parte podra prever excepciones limitadas a los derechos exclusivos conferidos por
una patente, a condicién de que tales excepciones no atenten de manera injustificable
contra la explotacién normal de la patente ni causen perjuicio injustificado a los intereses
legitimos del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legitimos de terceros
(art.15.9.3).

j. Cada parte establecera que la divulgacion de una invencion reclamada debe considerarse
que es suficientemente clara y completa si proporciona informaciéon que permite que la
invencion sea efectuada o utilizada por una persona diestra en el arte, sin experimentacion
indebida, a la fecha de presentacion (art.15.9.9).

k. Cada Parte proveera que una invencion reclamada esta suficientemente apoyada por su
divulgacion, cuando esa divulgacion le indique razonablemente a una persona diestra en
el arte que el solicitante estuvo en posesion de la informacion reclamada antes de la fecha
de su presentacion (art. 15.9.10).

|. Cada Parte proveera que una invencion reclamada es susceptible de aplicacion industrial
si posee utilidad especifica, sustancial y creible (art.15.9.11).

m. Se prevé una regulacion sustancial de la observancia de los derechos de propiedad
intelectual (art. 15.11). Estas medidas deben ser de aplicacion a todos los derechos
contenidos en el CAFTA, lo cual incluye a los derechos de obtencién vegetal (otorgados
de conformidad con la UPOV 1991) y a las patentes (en este caso sobre plantas).

n. Se establecen algunos plazos transitorios para cada pais, los cuales no son de interés a
las materias aca tratadas (DPI sobre obtenciones vegetales), debido a que se refieren, por
ejemplo, a tipificacion penal de la infraccion a los derechos otorgados para las sefales de
satélites portadoras de programas, el inicio de oficio de medidas en frontera por violacién
a los derechos de propiedad intelectual, etc. Cada pais debe implementar lo dispuesto en
el Capitulo 15 a la fecha de entrada en vigor del CAFTA.

o. El incumplimiento de las disposiciones anteriores se sujeta al Sistema de Solucion de
Controversias del CAFTA (Capitulo 20), con lo cual eventualmente un Panel Arbitral podria
ser establecido de conformidad con el procedimiento establecido en el respectivo Capitulo
del tratado.

3. LEGISLACION Y PROPUESTAS RELEVANTES EN EL CASO DE EL SALVADOR

Aunque el objeto de esta consultoria no consiste en describir con detalle el régimen juridico
existente en El Salvador, se considera necesario reflexionar brevemente sobre algunas disposiciones
de interés contenidas en las leyes de patentes y otra normativa conexa.

3'Este articulo prevé una obligacion de mejor esfuerzo para patentar plantas, la cual podria honrarse, por ejemplo, mediante la presentacion de un proyecto de ley en esa direccion,
aunque el mismo no fuere finalmente aprobado. Igualmente, los paises que otorguen actualmente proteccion a las plantas mediante el sistema de patentes, deben mantener el
status quo. Tal seria nuevamente el caso de El Salvador.




La Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Intelectual, publicada en el Diario Oficial No
150, Tomo 320 del 16 agosto de 1993, no excluye en forma expresa de la patentabilidad a las
variedades vegetales, ni a los procesos esencialmente bioldgicos para su obtencién (art. 107).
Adicionalmente, la Ley de Semillas, Decreto Legislativo No 530 del 30 agosto del 2001, establece
en su articulo 5 que ninguna institucién oficial, autbnoma u organismo estatal dedicado a la
investigacion y produccién de semillas podra negar el acceso a personas naturales y juridicas
del sector privado, debidamente registradas, a los productos de sus propias investigaciones
registradas, los cuales en todo caso no tendran caracter de exclusividad, ni podran concederse
con ese caracter a dichas personas. La institucion oficial, autébnoma o el organismo estatal, titular
de derechos o variedades registradas, debera establecer las condiciones en que tales productos
de la investigacion podran ser transferidos a los particulares (articulo 5).

Por ende, en el caso de El Salvador, la tutela del derecho del obtentor se hace via el sistema
de patentes, por lo que se debera cumplir los requisitos del mismo, a saber aplicacion industrial,
novedad y nivel inventivo (art. 111). Estos requisitos son mas dificiles de cumplir que los
requeridos en las leyes de variedades vegetales (estabilidad, homogeneidad, novedad y que
la variedad sea distinta), y por lo cual ciertas "creaciones fitogenéticas" pueden no cumplir con
el requisito de nivel inventivo o bien no ser nuevas (en el sentido del derecho de patentes), etc.
Igualmente, los derechos conferidos son mayores y se trata de impedir que terceros sin el
consentimiento del titular de la patente realicen los siguientes actos:

a. cuando la patente se haya concedido para un producto: fabricar el producto; ofrecer en
venta, vender o usar el producto, importarlo o almacenarlo para algunos de estos fines;

b. cuando la patente se haya concedido para un procedimiento: emplear el procedimiento;
ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal anterior, respecto a un producto
obtenido directamente del procedimiento." (art.115).

No existen limitaciones ni excepciones especiales tratdndose de patentes que hagan uso del
material bioldgico. Las excepciones se refieren a actividades en ambitos privados y sin fines
comerciales, a fines de investigacion y enseflanza y al agotamiento de los derechos una vez
que el producto ha sido comercializado por primera vez en forma legal (art. 116).

Se contempla la posibilidad de complementar la descripcidn con el depésito del material biolégico,
en una institucién de depdsito que cumpla con los requisitos del reglamento de la ley (art.138).

La patente tendra una duracion de 20 anos a partir de la fecha de solicitud y de 15 anos
tratdndose de medicamentos (art.109).

Por otra parte, con el fin de generar las condiciones basicas y darle cumplimiento al Convenio
de Biodiversidad, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) ha venido
desarrollando un proyecto ("Actividades Habilitadoras de la Biodiversidad") que incluye un



componente de acceso a los recursos genéticos asociados a la vida silvestre;* el objetivo es
proponer procedimientos de acceso claros para aquellos usuarios actuales y potenciales, con el
fin de promover el uso sostenible de los recursos genéticos y bioquimicos asociados a la vida
silvestre. Estos procedimientos (en borrador) fueron finalizados, luego de un proceso que también
incluyé la elaboracion de un diagnéstico, propuestas de lineamientos de politica y un plan de
desarrollo de capacidades en dicha materia en el MARN. Debido a la disposicidén sectorial del
articulo 66 de la Ley General del Ambiente, el borrador de normativa de acceso se restringe a
los recursos genéticos y bioquimicos asociados a la vida silvestre.ss

El Borrador de Procedimientos contiene dos disposiciones de interés en la materia. El articulo 20
establece el denominado certificado de origen de la siguiente manera: "El contrato de acceso a
los recursos genéticos y bioquimicos constituye la prueba de la obtencion del consentimiento
informado previo y de la existencia de términos mutuamente acordados. Para tales efectos el
MARN emitira un certificado de origen o de legal procedencia que establezca la legalidad del
acceso realizado y el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el ordenamiento juridico."

Igualmente, el articulo 26 (registro y aprobacién de productos y procesos) dispone que los "registros
de propiedad intelectual y el MARN en su caso, previo al registro de productos y procesos que
puedan implicar el uso de recursos genéticos y bioquimicos, exigiran la presentacion del certificado
de origen que ampare la legalidad del acceso. La falta de cumplimiento de lo anterior o la violacion
de las leyes sobre acceso a recursos genéticos y bioquimicos o de las condiciones de los contratos
de acceso a recursos genéticos y bioquimicos, impediran el otorgamiento de cualquier aprobacion
o registro al solicitante." Ulteriores condiciones para el otorgamiento del certificado de origen no
se especifican en la propuesta de reglamento.

Las implicaciones de estas disposiciones seran analizadas posteriormente.

4. ANALISIS DE LAS DISPOSICIONES DEL CAFTA DESDE LA PERSPECTIVA DE UN ADPIC-
PLUS

Brevemente descrito es imprescindible reconocer que el CAFTA se enmarca dentro de lo que
algunos autores han denominado un ADPIC-Plus, es decir, las obligaciones estipuladas en el
mismo exceden lo dispuesto en el ADPIC en diversos sentidos (ver Vivas, 2003, Musungu y
Dutfield 2003).34

Las caracteristicas de los ADPIC-Plus son las siguientes:

32\/éase Vega Rafael, Diagnostico de la situacion del Acceso a los recursos genéticos en El Salvador, 2002.

33Dispone textualmente el articulo 66 de la Ley del Ambiente: "El acceso, investigacion, manipulacion y aprovechamiento de la diversidad bioldgica, solo podra hacerse mediante
permiso, licencia o concesion otorgados por la autoridad a cargo de administrar el recurso, para asegurar su proteccion y conservacion de conformidad a esta ley, leyes
especiales y los convenios internacionales ratificados por el pais. Cuando proceda, previo al otorgamiento de permisos, licencias o concesiones, se consultaréd a las comunidades
locales."

La proliferacién de tratados bilaterales de comercio, inversion o propiedad intelectual han implicado una elevacion sustancial de los estandares de proteccion existentes en el
ADPIC. En virtud de lo anterior, algunos autores reconocidos han abogado por una moratoria en esta tendencia a crear nuevos estandares de proteccion, en la cual se ha
indicado que los paises en desarrollo tienen poco que ganar (Reichman, 2003).

34




a.la inclusion de nuevas areas de DPI (bases de datos no originales, etc.);

b. la implementacion de estandares mayores o periodos mayores de proteccion (derechos
de autor, periodos adicionales en el caso de patentes, etc.); y

c. la eliminacién de las opciones o flexibilidad que los Miembros tienen bajo el ADPIC (por
ejemplo, la UPQV se perfila como unico mecanismo de proteccion de las nuevas variedades
de plantas, caso que aca nos interesa).

En su mayoria, los acuerdos o tratados comerciales bi o plurilaterales han servido para elevar
los estandares existentes en el ADPIC.?* Esta tendencia se demuestra en el caso de acuerdos
bilaterales en materia de propiedad intelectual, como por ejemplo, los concertados entre los
Estados Unidos y Nicaragua y entre ese pais y Ecuador (cfr.Vivas, 2003).3¢

En términos generales cabe destacar varios aspectos:

a. En el caso salvadorefo, las autoridades han indicado que por medio de su legislacion se
permite la patentabilidad de plantas, aunque la interpretacién que de esta disposicion han
realizado las entidades competentes en materia de propiedad intelectual no resulta del
todo conocida a la fecha. En este supuesto y en el entendido de que ésta corresponde a
la situacion de dicho pais, cabe preguntarse si es conveniente la ratificacion de la UPOV
91, dado que segun el CAFTA la obligacion adquirida se limita a realizar su mejor esfuerzo
para ratificar el mismo. La no ratificacion de UPQV otorgaria al pais mayores flexibilidades
para establecer su sistema de proteccion del derecho del obtentor (variedades vegetales),
unicamente sujeto a las consideraciones del articulo 27.3.b) del ADPIC.

b. Entre las previsiones -fundamentalmente en materia de patentes- que pueden considerarse
en un ADPIC-Plus, destacan (Morin, 2004):

* Se define el requisito o condicion sustantiva de patentabilidad relativo a la aplicacion
industrial, acorde con las Guias para el Examen de Patentes de la Oficina de Patentes
y Marcas de los Estados Unidos (enero 2001) (art. 15.9.11).

* Se establece un periodo de gracia (12 meses) para determinar si la invencion es nueva

35Algo similar, aunque escapa a los alcances de este trabajo, se ha venido indicando con relacion a los tratados bilaterales de inversion, véase Correa, 2004.

%6Resulta interesente conocer las politicas de los Estados Unidos al respecto, por ser uno de los principales impulsores de los ADPIC-Plus. La Autoridad de Promocién Comercial
o TPA establece los objetivos de politica de ese pais en materia de DPI en sus negociaciones comerciales, las cuales comprenden: promover la adecuada y efectiva promocion
de los derechos de propiedad intelectual, incluyendo la rapida y completa implementacién del ADPIC; asegurar que cualquier tratado multilateral o bilateral de comercio refleje
estandares de proteccion similares a los contenidos en la legislacion estadounidense; prever una proteccion fuerte a las nuevas y emergentes tecnologias y a los nuevos
métodos para transmitir y distribuir productos que involucren propiedad intelectual; prevenir o eliminar la discriminacién que afecte la disponibilidad, ambito, adquisicion,
mantenimiento, uso y observancia de los DPI; prever fuertes medidas de observancia, incluyendo mecanismos efectivos y expeditos de naturaleza civil, administrativa y penal.
Se menciona el respeto a la Declaracién de Doha sobre el Acuerdo ADPIC y la Salud Publica.
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o posee nivel inventivo (art 15.9.7).

Se establece la obligacion de mejor esfuerzo para patentar plantas (art 15.9.2), el
sistema que los Estados Unidos han seguido en su legislacion y practicas internas; y
se estipula la obligacién de ratificar (acceder a) la UPOV 91, es decir se escoge éste
como el sistema sui generis que menciona el ADPIC en el texto del articulo 27.3.b).
También, se establece un periodo de transicion mas largo en el caso de Costa Rica,
gue cuenta -como mas adelante se indicara- con diferentes y contradictorios esquemas
de proteccién a nivel legislativo; y en el caso de Nicaragua, pais que habia ratificado
el Convenio UPQV (Acta 1978), para cumplir con obligaciones adquiridas mediante un
acuerdo en materia de DPI firmado en 1998 con los Estados Unidos (15.1.5 (a)).

Se omite la referencia a la no discriminacion (art.15.9.1) en el otorgamiento de patentes
que si se estipula en el ADPIC (art. 27.1), posiblemente en tanto se considere que
algunas normas del ordenamiento juridico de los Estados Unidos pueden ser calificadas
como discriminatorias (por ejemplo, la exclusion del arte previo en el caso de divulgacion
oral fuera de los Estados Unidos; ciertos derechos excepcionales concedidos a los
productos farmacéuticos, etc.).

Se establece una limitacién en materia de divulgacion o revelacién del origen, tema
que luego trataremos con detalle y que puede tener implicaciones para el borrador de
reglamento de acceso a recursos genéticos propuesto por las autoridades salvadorenas.
El lenguaje utilizado en el CAFTA proviene directamente de la legislacion de los Estados
Unidos al decir que "Cada Parte establecera que la divulgacion de una invencion
reclamada debe considerarse que es suficientemente clara y completa si proporciona
informacién que permite que la invencién sea efectuada o utilizada por una persona
diestra en el arte, sin experimentacion indebida, a la fecha de presentacién (art. 5.9.9).
En este orden de ideas, la duda que surge es si el texto impide solicitar mayor
informacién al momento de divulgar la patente. Los paises en desarrollo y algunas
naciones europeas actualmente discuten la necesidad de exigir como parte del requisito
de las solicitudes de patentes, la revelacion ("disclosure") del origen de los recursos
genéticos y en algunos casos la prueba del consentimiento informado previo o de la
distribucion de beneficios, en las invenciones que hagan uso de los recursos genéticos
o el conocimiento tradicional asociado. Extensas discusiones, como se vera luego,
existen en materia de divulgacion del origen y su compatibilidad con el texto actual del
ADPIC. Tampoco se menciona la necesidad de indicar cudl es el mejor modo de llevar
a cabo la invencién, como se requiere en numerosas leyes nacionales.




ll. ANALISIS DE ALGUNOS IMPACTOS IDENTIFICADOS EN
LA IMPLEMENTACION DE LEYES DE VARIEDADES VEGETALES

Hasta el momento es dificil predecir el impacto de la introduccién de derechos del obtentor o
patentes sobre variedades de plantas en general. Sin embargo, existen algunos estudios y
evidencias relacionados con los siguientes aspectos:

a. Intercambio de germoplasma. Por ejemplo, algunos estudios de Estados Unidos han
mostrado una tendencia hacia el incremento del intercambio de germoplasma desde las
Universidades hacia la empresa privada (Butler y Marion, 1985; Butler,1996; Jaffée y otros,
1995). Existe alguna evidencia de que las empresas transnacionales se encuentran mas
dispuestas a transferir informacién y materiales a aquellos paises donde se protejan
adecuadamente los derechos de propiedad intelectual sobre materiales e informacion.

Una de las causas que condujeron a la implementacién de DPI sobre variedades vegetales es
la presion ejercida sobre subsidiarias de empresas foraneas de semillas 0 empresas nacionales,
para procurar su proteccion y mejorar la transferencia y acceso a lineas y variedades mejoradas
(Van Wijk, 1996 b). En este orden de ideas un estudio de Juma y Ojwang (1989) encontr6 que
las mayores restricciones al intercambio de germoplasma fueron con paises no miembros del
sistema de UPOV.

b. Incremento en cantidad de dinero para Investigacion y Desarrollo (1&D). Existe alguna
evidencia relacionada con el incremento en la cantidad de dinero que se invierte en
investigacion y desarrollo, debido a la introduccién de derechos de obtencion vegetal. No
obstante, la afirmacién no es absolutamente concluyente. En Argentina luego de la
introduccién y la efectiva aplicacion de derechos de esta naturaleza se ha podido determinar
que no ha habido una reduccion en los montos destinados a la investigacion y el desarrollo
en ciertos cultivos como el maiz y la soya. A pesar de que el monto de royalties colectado
por las empresas titulares de derechos de obtencién ha aumentado, no es posible concluir
que ello ha producido un incremento en la cantidad invertida en investigacion y desarrollo.
Butler en la actualizacién de un estudio realizado en 1983, concluye que los resultados
son de caracter similar para los Estado Unidos, pais en el cual si bien se ha registrado un
importante elevacion de la cantidad de titulos conferidos, no se ha producido ese incremento
en cultivos diferentes del maiz y la soya. Otros afirman que la implementacién de estos
derechos ha producido un incremento en la inversion en fitomejoramiento pero que dicho
incremento ha sido modesto y limitado a un numero pequeno de especies (UNCTAD, 2003
y Dhar, 2002).%

c. Cuestionamiento de los efectos de los DPI sobre practicas tradicionales de reuso
e intercambio de semillas. Por ejemplo, el articulo 10 del CDB se refiere a la necesidad



de promover las practicas consuetudinarias de uso de los recursos biolégicos, una de las
cuales es la de guardar semillas para su reuso y eventualmente la venta. Cuando no ha
sido posible proteger esta practica por medios técnicos, se ha buscado su limitacion por
medios juridicos, fundamentalmente mediante la proteccidon por la via de las patentes,
derechos de obtencién vegetal e incluso contratos. Esta proteccion implica la imposibilidad
de reutilizar la semilla de la variedad. Esta préactica tradicional es considerada por algunos
como imprescindible para la conservacién de la biodiversidad y, por ende, su restriccion
por las vias indicadas debe ser vista como una violacion al articulo 10 inciso ¢ del CDB y
en general a los objetivos del Convenio (Leskien y Flitner 1997).

Debemos indicar que Informes y Decisiones han enfatizado las posibles implicaciones de estas
tendencias en materia de propiedad intelectual sobre el desarrollo (Informe sobre Desarrollo
Humano del PNUD de 1999) y sobre los derechos humanos (Subcomision para la Proteccion de
las Minorias de la Comision de Derechos Humanos). Ambos textos sefialan riesgos e impactos
en los derechos humanos y el desarrollo.

d. DPl y erosidn genética. Una de las preocupaciones constantes para quienes se relacionan
con el mejoramiento genético, la produccion agricola y la seguridad alimentaria, ha sido
la conservacién de recursos genéticos (vegetales y animales) como reserva para la
creacién de nuevas variedades, semillas y cultivos. Por ende, la pérdida de estos recursos,
es decir el fenébmeno de la erosion genética, ha sido denunciada como una amenaza para
la seguridad alimentaria misma.

Ello ocurriria en tanto las variedades modernas y homogéneas (recuérdese que uno de los
requisitos para obtener la proteccién de las variedades vegetales consiste en su homogeneidad
y estabilidad) al ser utilizadas masivamente por los campesinos y agricultores, desplazan a las
variedades locales (mucho mas diversas) y producen la dependencia de una estrecha base
genética (Cooper y otros, 1994). Esta dependencia y homogeneidad conlleva un riesgo importante
para los cultivos, debido a la susceptibilidad de los mismos al ataque de plagas y enfermedades,
situacion que en el pasado ha generado consecuencias desastrosas.

Sin duda la erosién genética constituye una amenaza importante para la producciéon agropecuaria.
Pero es dificil atribuirla a los requisitos existentes para otorgar DPI porque tal asociaciéon no ha
sido demostrada. Las causas de la pérdida de la diversidad genética y las amenazas a la diversidad
agricola en general, son variadas y complejas, y resulta dificil poder aislar el comportamiento de
un factor tan especifico como el apuntado y trasladarlo a una consecuencia general. Incluso
diversos estudios sobre las actividades y procesos que afectan la diversidad genética en general

37Por ejemplo, Kenia ha sido uno de los primeros paises en desarrollo en otorgar proteccion a las variedades vegetales por la via de los DOV, aunque estas disposiciones tuvieron
implementacion real a partir de 1994. No obstante, hasta el 2000 la mayoria de las solicitudes provenian de extranjeros y fundamentalmente aplicaban a variedades horticolas,
especialmente rosas. Algunos centros de investigacion comienzan a interesarse en solicitar dicha tutela. Se considera que uno de los beneficios méas tangibles de la existencia
de un régimen de DOV radica en la transferencia de materiales extranjeros al pais (cfr. UNCTAD, 2003).




y la diversidad agricola en particular no mencionan a los DPI en absoluto (Dutfield, 2000 y Downes,
1999).

A pesar de lo anterior, es importante considerar las afirmaciones de Reid (citado por Dutfield,
2000), quien identifica una fuerte conexion entre los DPI y la direccién de la investigacion cientifica
agricola que en ultima instancia repercute sobre la agrobiodiversidad. Piensa ese autor que en
tanto los DPI sobre variedades y plantas fomentan el desarrollo de una investigacién agricola
dirigida hacia cultivos uniformes y homogéneos, desincentiva la investigaciéon mas favorable a
las condiciones agroecoldgicas o mas adaptada a las necesidades y condiciones locales.

IV. EJEMPLOS DE SISTEMAS SUI GENERIS DE PROTECCION
DISTINTOS A LA UPOV

Debido a que uno de los propésitos de la consultoria radica en determinar los espacios con que
cuenta El Salvador para formular un propuesta legislativa que a la vez cumpla con los contenidos
de la UPOV 1991, integre las disposiciones del Convenio de Biodiversidad y el Tratado de la FAQO,
es importante presentar una breve descripcion de la legislacion de ciertos paises que han tratado
de implementar sistemas sui generis.

A la fecha algunos paises como la India y Tailandia han puesto en vigencia Leyes de Proteccion
de Variedades que constituyen un sistema sui generis, el cual prevé proteccion para las variedades
tradicionales y los recursos genéticos, incluyendo disposiciones sobre distribuciéon de beneficios.s
Las flexibilidades que el acuerdo de la OMC otorga a los paises en la determinacion de su sistema
sui generis, han llevado a algunas experiencias de interés. Sin embargo cabe destacar que las
mismas se enmarcan en el contexto de la OMC, es decir son paises que no tienen la obligacion
de ratificar UPOV 91.

1. INDIA

La legislacion de proteccion de las variedades vegetales y los derechos del agricultor de la India
(2001) constituye un ejemplo de un sistema sui generis desarrollado al margen de los lineamientos
principales de la UPOV .

Algunas de sus principales caracteristicas distintivas son:

a. Se define el agricultor, entre otras cosas, como la persona que cultiva y conserva variedades
tradicionales y especies silvestres, o quien agrega valor a ellas a través de la seleccion
e identificacion de sus propiedades utiles. Se prevé que un agricultor o grupo o comunidad

3 Estos paises no son miembros de la UPOV ni otorgan patentes para plantas.



de agricultores puedan presentar solicitudes.

b. La proteccion se encuentra disponible para las variedades de los agricultores (es decir
aquellas que hayan sido tradicionalmente cultivadas y desarrolladas en sus campos o sean
parientes silvestres o landraces sobre las cuales el agricultor posee conocimiento) y nuevas
variedades que sean nuevas, distintas, uniformes y estables (el requisito DUS). Debe
poseer una denominacion. Se acepta el concepto de variedad esencialmente derivada.

c. La solicitud debe contener ademas la declaracion jurada del origen geografico (dentro de
India), la adquisicion legal del material usado y la contribucion, de existir, de cualquier
agricultor o institucion en el desarrollo de la variedad. Igualmente debe indicarse que la
variedad no contiene tecnologias de restriccion genética o "terminador."

d. Las solicitudes de las aplicaciones de los agricultores se encuentran exoneradas de algunas
de las anteriores disposiciones y del pago completo de los derechos (fees).

e. Todas las solicitudes se publican y se invita a la oposicion a las mismas.

f. La solicitud de inscripcion de una variedad esencialmente derivada debe ser acompanada
del consentimiento informado previo del duefio de la variedad inicial.

g. Los investigadores tiene el derecho de usar la variedad para investigar o conducir sus
experimentos, incluyendo su uso como fuente de variacion inicial de sus variedades. Se
encuentra restringido el uso repetido de la variedad.

h. Se debe pagar un derecho por el mantenimiento de la variedad.

i. La proteccién es de 9 anos para los vides y arboles, y 6 para otras plantas, renovables
hasta 18 y 15 afos respectivamente. Los derechos otorgados al titular son similares a los
de UPOV.

j.- Las variedades a ser protegidas deben ser publicadas con los detalles relevantes para
invitar reclamos- si alguno- de distribucion de beneficios por parte del duefio de la variedad
inicial, incluyendo el uso no autorizado de variedades conservadas por agricultores o
comunidades locales.

k. Se estipula una excepcion a la proteccién otorgada cuando se requiera prevenir la
explotacion comercial de una variedad con el fin de resguardar el orden y la moral publica,
la salud humana o animal, o para evitar serios perjuicios al ambiente.

I. El monto a ser pagado dependera del valor comercial de la variedad y del grado de y
naturaleza de la utilizacién del material genético en el desarrollo de la variedad; debe ser
depositado en el Fondo Genético Nacional por el titular de la solicitud.

39Cfr. Gene Camping, Status of the Rights of Farmers and Breeders in Asia, 2004. Este estudio presenta un andlisis de diferentes leyes o proyectos de ley en esa region, con
especial énfasis en los elementos relacionados con la conservacion de la biodiversidad y los derechos del agricultor.




m. El Fondo es utilizado también para conservar la agrobiodiversidad, reconocer y recompensar
a los agricultores por sus esfuerzos en materia de conservacion.

n. Se prevén derechos para los agricultores de conformidad con el Tratado de la FAO y el
CBD que incluyen:

* el derecho de guardar, usar, sembrar, resembrar, intercambiar, cambiar o vender las
semillas de una variedad protegida con la excepcion de vender la semilla bajo la marca
de la variedad.

* El derecho ha de ser reconocido y compensado por los esfuerzos en conservacion de
recursos genéticos, landraces y parientes silvestres.

* El derecho a buscar proteccion de sus variedades vegetales.

" El derecho a reclamar compensacién del titular de la variedad, si ésta no posee el
rendimiento y caracteristicas indicadas en sus condiciones de cultivo.

* El derecho a obtener beneficios si una variedad conservada por una comunidad local es
utilizada por un mejorador para desarrollar una variedad protegida.

* Inmunidad en el caso de procedimientos legales por la infraccion inocente de DOV.

* Excepciones del pago de algunas tasas o derechos en procedimientos judiciales.

0. La autoridad competente puede otorgar licencias obligatorias, si el titular del DOV no puede
satisfacer la demanda de material propagativo o el precio de tal material no es razonable,
sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones.

En general, las disposiciones de la Legislaciéon de la India si bien respetan los criterios y derechos
consagrados en UPOV, se apartan de ella en diversos aspectos. Fundamentalmente al introducir
amplia normativa sobre derechos de los agricultores, acceso a recursos genéticos y distribucion
de beneficios.*

2. LA ORGANIZACION DE ESTADOS AFRICANOS

En marzo de 1998, el Comité Cientifico de la Organizacion de Estados Africanos prepard un
borrador de legislacion para la Proteccion de los Derechos de las Comunidades Locales, los
Derechos del Agricultor y del Fitomejorador y para Regular el Acceso a los Recursos Genéticos.
La propuesta de Ley Modelo posee las siguientes disposiciones de interés en esta materia:

a. Se regulan los derechos de las comunidades locales e indigenas sobre sus recursos
biolégicos, conocimientos, innovaciones y practicas, asi como el derecho a beneficiarse
colectivamente de la utilizacion de los mismos.

40Igualmente el sector formal de mejoradores de dicho pais ha expresado que la legislacion mezcla dos aspectos diferentes: los derechos del agricultor y aquellos de los
fitomejoradores (Dhar, 2002). Algunos comentadores piensan que el Consejo de la UPOV- si la India desea acceder a la UPOV- requerird modificaciones a la normativa
especialmente en el caso de los derechos establecidos para los agricultores.



b. Se regulan los derechos del agricultor. Se reconoce la contribucién proveniente de las
comunidades locales en la conservacion, desarrollo y uso sostenible de los recursos
genéticos de plantas y animales. Se incluye el derecho a: proteger el conocimiento tradicional
relacionado con los recursos genéticos de plantas y animales; obtener una distribucion
equitativa de los beneficios derivados del uso de dichos recursos; participar en las decisiones
que afecten a los mismos; salvar, usar, intercambiar y vender las semillas y el material de
propagacion; y usar nuevas variedades para desarrollar variedades de agricultores. Los
agricultores no podran vender sus semillas a escala comercial.

c. Las variedades de los agricultores se protegeran de conformidad con las practicas y el
derecho consuetudinario. Se incluye el registro de variedades tradicionales sin tener que
cumplir con los requisitos de distincion, uniformidad y estabilidad.

d. Los derechos del fitomejorador estan sujetos a restricciones con el objetivo de proteger
la seguridad alimentaria, la biodiversidad, etc.

e. Para la proteccion de los derechos de los fitomejoradores, se establecen los requisitos
esencialmente previstos en UPQOV 91, es decir que las variedades sean nuevas, estables,
uniformes y homogéneas.

f. Se otorgan los derechos exclusivos de vender o producir la planta o el material propagativo.

g. La duracién de la proteccion o del derecho exclusivo es de 20 afos para todas las especies,
excepto para arboles y vides, en cuyo caso la duracidon es de 25 afos.

h. Las excepciones al derecho conferido son: el reuso y el intercambio de material entre los
agricultores; los usos no comerciales; la venta del material de propagacion como alimento
0 para otro uso que no involucre el uso del material de propagacion o vegetativo; el material
de propagacion como fuente de nuevas variedades, excepto cuando implique el uso
repetido de la variedad; el uso de la variedad para mejoramiento, investigacion o ensefianza,
etc.

i. Se establecen restricciones. De esta forma, es posible restringir los derechos del obtentor
por razones de interés publico, por ejemplo, en el caso de practicas anti competitivas; para
prevenir efectos en la salud, la nutricidn o la seguridad alimentaria; cuando los requerimientos
de los agricultores de material de propagacion no se cumplen; para promover el interés
publico por razones socioecondmicas y para el desarrollo de tecnologias autéctonas, etc.
En todo caso los obtentores estan sujetos a una compensacién adecuada.

j. Se establecen causales para la revocacion de los derechos, por ejemplo, si la variedad
no era nueva; si existen hechos que de haberse conocido antes del otorgamiento hubieren
propiciado su denegatoria; si la persona no ha cumplido con las condiciones de los DOV,
etc.




V. EXPERIENCIA EN LA,IMPLEMENTACI(')N DE LEGISLACI()N DE
DERECHOS DE OBTENCION VEGETAL (DOV) O EN SU DISCUSION EN
ALGUNOS PAISES DE LA REGION

1. NICARAGUA

La Legislacion de Nicaragua sobre DOV (Ley 318 de 1999) constituye un hibrido entre las
disposiciones del Acta de UPOV de 1978y la de 1991.#' Las condiciones para obtener la proteccion
son la novedad, distinciéon, homogeneidad, estabilidad y el poseer una denominacion (arts.16 y
50). La Autoridad Competente recae en el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio a través
del Registro de Propiedad Intelectual. En otros paises esta designacion recae en autoridades
agricolas o de semillas. Se requiere la autorizacién del titular para los siguientes actos (art. 8):
produccién o reproduccidn; preparacion para los fines de reproduccion o de multiplicacién,
comercializacion, exportacion, importacion y donacién. No se prevén otros derechos en el Acta
de 1991. Se contempla el concepto de variedad esencialmente derivada (art. 9). Igualmente se
protegen todos los géneros y especies vegetales (art.10).

Como excepciones al derecho se consideran: la investigacion; la utilizaciéon con fines de reproduccion
o multiplicacion en su propia explotacion; y el uso o venta del producto de la cosecha como materia
prima para consumo humano o animal (art.12). No se dispone de una categorizacion de tipos de
agricultor a quienes el reuso esta prohibido o restringido. La duracién del derecho es de 20 afnos
para todas las especies (art. 21). Se estipula que solo podran imponerse limitaciones por razones
de interés publico y sujetas al otorgamiento de una compensacion al titular (art. 23). Se regula
con detalle el procedimiento, incluyendo registro, solicitud, publicaciones, examen de forma y
fondo, etc. (arts. 24 y ss). Se dedican varios articulos al tema de las licencias obligatorias,
indicandose como causales, las practicas anticompetitivas, la declaratoria de interés publico de
la variedad; cuando la explotacion de la misma sea indispensable para satisfacer las necesidades
basicas de un sector de la poblacién (art. 64). Se crea un Comité calificador de las variedades
vegetales que funcionara adscrito al Ministerio Agropecuario y Forestal (MAG-FOR), el cual
brindara asesoramiento técnico en las solicitudes. La nulidad y caducidad del DOV se norman,
previéndose causales acordes con las disposiciones de UPOV (arts. 73 a 75). Por ultimo, se
prevén acciones con la infraccion de los derechos (arts. 78 y ss). Dicho cuerpo normativa se
encuentra reglamentado por medio del decreto No 37-2000.

A la fecha se han dado algunos pasos en la implementacion de la ley; entre ellos se puede citar:

a. Se aprobd el reglamento interno del Comité Calificador.

4'Hay dos recursos de inconstitucionalidad interpuestos en la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional, en contra de la Ley 318, a la fecha la misma no se ha
pronunciado al respecto.



b. Se aprobé la primera variedad vegetal, a favor de la Asociacion de arroceros de Nicaragua
(ANAR). Otras solicitudes se encuentran en tramite, entre ellas, una variedad de tabaco
modificada por ingenieria genética solicitada por una Universidad Norteamericana. Otras
corresponden a instituciones o empresas privadas nacionales. Por ejemplo, las variedades
INTA-N1, INTA - MASATEPE, NB-9043, del Instituto Nicaragliense de Tecnologia
Agropecuaria (INTA).

c. Se han elaborado y puesto en vigor una serie de descriptores de variedades vegetales,
tales como pastos.

d. El Registro de la Propiedad Intelectual (RPI) de Nicaragua, adscrito al Ministerio de
Fomento, Industria y Comercio, conformd la Oficina de Derecho de Obtencion Vegetal,
como organo especializado en esta tematica.

e. Por su parte, el Ministerio Agropecuario y Forestal, encargado de dar el dictamen técnico
conforme la Ley 318, ha abierto una oficina adscrita a la Direccion General de Semillas,
con el propdsito de identificar y caracterizar variedades de diferentes especies, para lo
cual se realizaron talleres en el 2004.

En general, en Nicaragua el proceso de implementacion de la ley se ha acelerado a partir del
2004. EI Comité Calificador, brazo técnico del sistema, se encuentra operando y reglamentado.
Igualmente se trabaja en descriptores y otros asuntos de naturaleza técnica. Desde el punto de
vista administrativo, el Registro de Propiedad Intelectual ha creado una seccion especializada y
ha buscado capacitacion sobre el tema. Con el otorgamiento de los primeros titulos se espera
mejorar el funcionamiento del registro. Cabe apuntar que algunas de las solicitudes en tramite
corresponden a nacionales, dentro de los cuales destaca el Instituto de Investigacion Agropecuaria.

Los principales obstaculos encontrados se relacionan con la puesta en operacion de un sistema
de proteccion nuevo y, por ende la preparacion de las autoridades administrativas, incluyendo
las encargadas de otorgar los titulos y el Comité Calificador. Debido a la existencia de excepciones
amplias al derecho del agricultor tampoco se conoce de conflictos o0 demandas por el uso no
autorizado de material o su venta a terceros.

2. MEXICO

México cuenta con la Ley de Variedades Vegetales del 25 de octubre de 1996 y sus reformas.
La Ley tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para la proteccion de los obtentores de
variedades vegetales. Su aplicacion corresponde a la Secretaria de Agricultura y Ganaderia. Los
requisitos establecidos son la novedad, distincion, estabilidad y homogeneidad; también la variedad
debe poseer una denominacion (arts.7 y 9).

Los derechos conferidos son los siguientes: ser reconocido como el obtentor; aprovechar y explotar
en forma exclusiva y de manera temporal, por si 0 por terceros con su consentimiento, una




variedad vegetal y su material de propagacién para su produccién, reproduccion, distribuciéon o
venta, asi como la produccion de variedades vegetales e hibridos con fines comerciales (art. 4).
El término es de 18 anos para perennes y de 15 para las demaéas variedades.

Se exceptua el uso de la variedad como fuente de investigacion, la multiplicaciéon del material de
propagacion para uso propio como grano, para consumo interno o siembra, conforme al reglamento
y normas oficiales mexicanas, y el consumo humano o animal que beneficie exclusivamente a
quien la cosecha (art. 5). No obstante, el reglamento limita el derecho de aprovechar la variedad
vegetal en la propia siembra a personas fisicas y restringe la cantidad de material de propagacion
a guardar o reservar para la siembra en una superficie que no exceda los limites establecidos en
las normas mexicanas. No se recoge el concepto de variedad esencialmente derivada. Se regula
el procedimiento de solicitud y el otorgamiento del titulo (art. 8); la transmisién de los derechos
(arts. 19 y ss) y las licencias de emergencia (art. 29). Existe un registro nacional de variedades
y un comité calificador, asi como procedimientos administrativos de nulidad, revocacién e imposicién
de sanciones e infracciones (arts. 38 y ss). En general en el caso mexicano, al igual que ocurre
con Nicaragua, las lecciones aprendidas en la implementacion de UPOV son similares, a pesar
de algunas variantes entre estas dos normativas.*

3. COSTA RICA

Costa Rica ha promulgado diversas leyes o reformado algunas existentes para adecuar su
normativa a lo preceptuado en el ADPIC. Sin embargo, aun no otorga proteccion a las variedades
de plantas, lo cual lo coloca en una situacion tedrica de incumplimiento. Aunque existe un proyecto
de Ley que data de hace varios afios publicado en el Diario Oficial, fuertemente basado en la Ley
Modelo de la UPOV 1991, y se ha venido trabajando en otras propuestas mas apropiadas para
la realidad del pais, ha existido una fuerte oposicion de la sociedad civil y algunos representantes
politicos para adoptar una legislacion sui generis basada en UPOV 1991 (0 1978).44 En términos
generales, dichos grupos alegan potenciales impactos negativos sobre la biodiversidad, las
practicas agricolas tradicionales de reuso e intercambio de semillas, y la seguridad alimentaria.
Asimismo, han indicado que no existe obligacién alguna de ratificar UPOV en el ADPIC, y por
ende es mucho mas conveniente para el pais desarrollar un esquema sui generis diferente. 4
Estos grupos rechazaron vehementemente cualquier obligacién que, en el marco del CAFTA,
pudiera implicar la ratificacion de UPOV en sus Actas, especialmente, la de 1991.

Adicionalmente, debido a la negociacion del CAFTA, uno de los topicos que mayor controversia

“2Puede accesarse la pagina web de la autoridad encargada de aplicar la Ley de Obtenciones Vgetales de México en la siguiente direccién: www.sagarpa.gob.mx/snics

“3Adicionalmente a la Ley de Biodiversidad No. 7788, se encuentran: la Ley de Patentes de Invencion, Dibujos y Modelos Industriales y de Utilidad No. 6867 del 5 de abril de
1983, reformada por la Ley No. 7979 del 31 de enero del 2000; la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 del 1 de febrero del 2000; la Ley de Informacién No
Divulgada No. 7975 del 18 de enero del 2000; la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos modificada en el 2000; y la Ley de Observancia de Propiedad Intelectual No.
8039 publicada el 27 de octubre del 2000.

4La Procuraduria General de la Republica, abogado del Estado, en Dictamen No 274 del 13 de noviembre del 2000 indic6 que si bien es cierto la Ley de Creacion de la Oficina
Nacional de Semillas No 6289 del 4 de Diciembre de 1978, al establecer en el inciso g del articulo 8 como una de las funciones de la Oficina, la de establecer normas y controles
para la proteccion de los derechos del obtentor y llevar el registro de nuevas variedades protegidas (arts. 10 y 15 inciso c), se requiere de una reglamentacion de dichos
numerales. A la fecha la Oficina Nacional de Semillas, quien por Ley debe llevar el registro de variedades, procura hacerlo mediante la figura del reglamento, en lugar de por
medio de una ley formal, aunque evidentemente este enfoque presenta algunas dificultades legales especialmente tratandose de las sanciones por ser impuestas. La ultima
version de dicho reglamento constituye una combinacién de los requisitos del Acta 78 y el Acta de 1991.



despertd, radico en la ratificacion obligatoria de la UPOV 1991. Por tal razén, los opositores a
la legislacion tipo UPOV promovieron en noviembre del 2003 -mediante el expediente No 15487-
la presentacién de un proyecto de Ley de Proteccion de los Derechos de los Fitomejoradores.
Luego de realizar una profusa explicacion y fundamentacién en la exposicion de motivos, sobre
la compatibilidad de la propuesta con tratados internacionales, como el Convenio sobre la Diversidad
Bioldgica y multiples instrumentos relacionados con los derechos humanos, el proyecto presenta
la propuesta sustantiva.

En sintesis la ley pretende:

a. Establecer objetivos mas amplios que la sola proteccion de la propiedad intelectual de las
nuevas variedades de plantas, tales como incentivar el cuidado e integridad de la
biodiversidad, promover la seguridad y soberania alimentaria, garantizar los derechos de
los agricultores sobre los recursos de la biodiversidad, asi como los derechos de los
fitomejoradores y garantizar el flujo arménico del conocimiento (art. 1).

b. La Ley excluye las variedades que no han sido intervenidas por el ser humano, las
variedades genéticamente modificadas (entre ellas las producidas mediante la utilizacion
de tecnologias de restriccion genéticas), los recursos fitogenéticos y el conocimiento
asociado resultante de practicas, usos y costumbres de los pueblos indigenas y las
comunidades locales, y las invenciones que al ser explotadas en forma monopdlica puedan
afectar los procesos agropecuarios basicos para la alimentacion y la salud de los habitantes
(art. 4).

c. La Ley contempla un marco de principios y de interpretacién con extensas referencias a
los derechos humanos (arts. 5y 6). Inclusive, el articulo 6 dispone que en caso de conflicto
entre estos instrumentos y el acuerdo ADPIC prevaleceran los primeros, disposicion que
puede reflejar un buen deseo, pero que unicamente es posible establecer de conformidad
con un analisis detallado del Tratado de Viena sobre Derecho de los Tratados.

d. En general, el sistema se basa en la propuesta de Lesken y Flither de desarrollar un sello
sobre la variedad y su denominacion, el cual tendra una duracion de 20 afios prorrogables.
El poseedor del sello y aquellos que hubiesen obtenido su autorizacion tendran derechos
exclusivos sobre el uso del sello en combinacion con la denominacion y el material de la
variedad cuando sean usados simultaneamente (art. 9). Es decir, no se otorgan derechos
exclusivos sobre el material de propagacion o multiplicacion, sino sobre éste cuando se
use con el sello y la denominacion, lo cual acerca la propuesta a un sistema de marcas.

e. Los requisitos para otorgar el sello son que la variedad contenga un componente de
novedad, sea distinguible (al menos por una caracteristica de relevancia agronémica) y
sea identificable (art.13). Los requisitos tradicionales de la UPOV de novedad comercial,

“**Fundamentalmente estos Grupos forman parte de la Red de Organizaciones en Biodiversidad que integra a ONGs ambientalistas, grupos campesinos e indigenas y académicos.
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homogenidad, distinguibilidad y estabilidad se sustituyen por éstos, con el propdsito, segun
los proponentes, de evitar las consecuencias negativas asociadas al uso de variedades
homogéneas, tales como la pérdida de la diversidad genética, el desplazamiento de
variedades nativas, etc.

. Se establece un sello verde como un atributo adicional para reconocer el trabajo de

fitomejoramiento orientado a incentivar una agricultura ambiental y socialmente sostenible
y que constituye un valor agregado (art. 14) y un programa de incentivos para dicho
fitomejoramiento (art. 15).

. Se regulan los derechos de los agricultores asociados a las nuevas variedades de plantas,

entre ellos, el de usar, vender y disponer libremente de los productos de la cosecha y de
usar e intercambiar semillas, ademas de participar en los procesos de decision sobre
recursos genéticos y tener acceso a los adelantos de la ciencia (arts. 17 y 18).

. Se estipula una responsabilidad para el fitomejorador que no existe en la mayoria de las

legislaciones en esta materia. El obtentor se encuentra obligado a declarar en una etiqueta
0 empaque, cual sera el rendimiento del material bajo condiciones determinadas. Si este
material no provee dicho rendimiento en las condiciones estipuladas, los afectados podran
realizar los reclamos de dafos y perjuicios ante las autoridades administrativas o judiciales,
siguiendo lo preceptuado en la Ley de Promocién de la Competencia y Defensa Efectiva
del Consumidor (art. 19).4

Por ultimo, se establecen disposiciones sobre la autoridad competente y los procedimientos.
En caso de realizarse los examenes de fondo se debe consultar de previo a la Comision
Nacional para la Gestion de la Biodiversidad (CONAGEBIO) del Ministerio de Ambiente
y Energia, cuya oposiciéon fundada sera vinculante e impedira la aprobacion de la solicitud.
Igualmente se debe conferir audiencia a las organizaciones de agricultores inscritas ante
la autoridad competente (art. 27). Asimismo, se establece como requisito (art. 24.4) presentar
un certificado de origen o de legal procedencia (emitido por la CONAGEBIO) para probar
que el interesado cumplié con los requisitos de acceso antes de haber empezado el trabajo
de fitomejoramiento.

La ley no menciona sanciones penales u otras medidas de observancia.

3.1 Compatibilidad de la propuesta con las reglas y disciplinas de la OMC

La propuesta presenta una reflexidon y un ejercicio interesante dirigido a establecer un sistema
sui generis diferente al de la UPOV. Posiblemente, previendo que su contenido puede no satisfacer
los requisitos del ADPIC, el proyecto reitera como fundamento de las disposiciones redactadas,

46Quiza lo anterior se explica por las criticas que se han efectuado al rendimiento de las variedades transgénicas, las cuales han sido denunciadas por no cumplir con las promesas
realizadas a los agricultores para su adopcion.



instrumentos de derechos humanos y tratados de naturaleza ambiental, especialmente la Convencion
sobre la Diversidad Biologica y el Tratado Internacional de la FAO sobre los Recursos Fitogenéticos
para la Alimentacién y la Agricultura. A la vez enfatiza que la propuesta se aplicara por igual a
nacionales y extranjeros de diferentes paises, buscando garantizar el cumplimiento del estandar
de no discriminacién de la OMC (principios del Trato Nacional y Nacion Mas Favorecida).

3.2 Algunas inquietudes generadas por el proyecto de Ley de Proteccion de los Derechos
de los Fitomejoradores

La exposicidon de motivos y la cita de instrumentos internacionales diferentes al ADPIC, parece
tener como propdsito establecer un argumento a priori, ante la posibilidad de inconsistencia entre
la propuesta normativa y el texto del ADPIC. Dicha inconsistencia se justificaria entonces a la luz
de otras fuentes el derecho internacional. Esta postura incluso se reafirma al indicarse que en
caso de contradiccién entre los dos tipos de instrumentos, prevaleceran aquellos relacionados
con los derechos humanos. En general, el proyecto pretende asegurar que su contenido responde
a una interpretacion integral del derecho internacional aplicable y no solo a la lectura del ADPIC.
Aunque en enfoque resulta interesante, es dificil considerar que los instrumentos antes indicados
justifican la redaccion actual de la propuesta.

Los derechos otorgados se asemejan a los de una marca, a pesar de que la exposicion de motivos
pretende diferenciar el esquema propuesto de aquellos de las marcas. No obstante, la ausencia
de proteccion del material de reproduccion o multiplicacion nos permite cuestionar si se esta en
presencia de un régimen efectivo. La extension del plazo y al hacer las renovaciones una posibilidad
(con lo cual se otorgaria un plazo indefinido de proteccion como en el caso de las marcas), puede
justificarse ante el otorgamiento de derechos exclusivos diluidos si los comparamos con aquellos
de las patentes o los derechos de obtentor basados en UPQOV.

La legislacion excluye las variedades genéticamente modificadas (se entiende que se refiere a
las variedades creadas mediante técnicas de biotecnologia moderna, por ejemplo, las definidas
en el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad). Igualmente, como en el caso de la legislacion
de la India, se excluyen las llamadas tecnologias de restriccion genética.+” Por lo tanto, en principio,
no existe posibilidad de proteccion para las variedades transgénicas, dado que la Ley de Patentes
expresamente excluye a las variedades vegetales como objetos de proteccion remitiendo a una
tutela por la via de los derechos del obtentor (art. 3). Por ende, unicamente los procedimientos
para obtenerlas, si cumplen con los requisitos sustantivos de patentabilidad, serian protegibles
en Costa Rica. Esta disposicion va en contra del mandato del ADPIC de conceder proteccion en
todos los campos de la técnica si la aplicaramos analdgicamente al caso de las obtenciones
vegetales tutelables mediante el esquema sui generis, en tanto se esta discriminando a cierta
tecnologia.* lgualmente, para que el sistema sea efectivo segun el articulo 27.3.b) del ADPIC
cabe preguntarse si este tipo de exclusidn resulta posible. Dhar (2002), por ejemplo, considera
que uno de los indicadores de que el sistema es efectivo consiste en la proteccion de la mayor




cantidad posible de variedades. Tampoco queda clara la justificacion-desde el punto de vista de
la propiedad intelectual- para excluir dicha tecnologia del ambito de proteccidn.

Respecto a la posibilidad de emitir un certificado de origen o de legal procedencia, mucho se ha
escrito en los ultimos tiempos sobre este instrumento, como un mecanismo para evitar la biopirateria,
controlar o monitorear el uso de los recursos genéticos y conocimiento tradicional asociado en
innovaciones,* y en el caso de patentes, ayudar a determinar la novedad y el nivel inventivo (e
incluso quien es el inventor). Unicamente nos interesa llamar la atencién sobre las dificultades
que en materia de variedades vegetales el mismo traeria consigo dado el origen diverso de los
materiales (cfr. Dutfield, 2003 y Ho, 2003). Por ultimo, el certificado se emite si los materiales de
origen de la variedad han sido accesados en Costa Rica, como el proyecto parece entender. No
obstante, no necesariamente los mismos han sido obtenidos en el pais, sino que pueden provenir
de otras fuentes ubicadas fuera del territorio nacional. En este caso, el proyecto no menciona
como proceder pues se limita a considerar el certificado como un instrumento a ser emitido por
la autoridad nacional.

Los requisitos establecidos en la legislaciéon- de forma congruente con las criticas que en la
exposicion de motivos se realizan, de los efectos de la agricultura basada en los requisitos de la
UPOQV sobre la diversidad genética especialmente las variedades locales- exigen fundamentalmente
un cierto nivel de novedad y de identificacion como requisitos basicos. Lo anterior ante la necesidad
de recompensar a los esfuerzos que "crean" algo "nuevo"y a la vez permitir identificar la materia
a proteger, a efectos de poder garantizar que se conoce con cierta certeza que se esta tutelando.
No obstante, las otras leyes sui generis existentes que no se basan en la UPOV, todas han
seguido -en lo esencial- los requisitos de otorgamiento de los derechos -con algunas diferencias-
contemplados en el convenio de UPOV. Algunas de las disposiciones de interés de estas leyes
mas bien se dirigen a adicionar elementos tales como la existencia de fondos para promover la
conservacion de variedades locales; a reconocer simultaneamente los derechos de los agricultores,
incluyendo el derecho a obtener beneficios cuando sus materiales han sido utilizados como parte
del proceso para crear la nueva variedad; o a limitar los derechos del obtentor, permitiendo al
agricultor el reuso, venta e intercambio de los materiales, etc. La legislacién costarricense propuesta
si presenta una importante desviacion con relacion a los estandares de otros sistemas sui generis.

Sobre las medidas de observancia, las mismas no se mencionan. Sin la existencia de mecanismos
para la observancia, de acuerdo con los autores cuyo planteamiento ha sido utilizado en la
elaboracion de la propuesta, no podria hablarse de un sistema efectivo (Leskien y Flitner, 1997).

Ante la obligacion existente de ratificar la UPOV en su version de 1991, la Oficina de Semillas y
el Ministerio de Comercio Exterior trabajan en la elaboracion de una nueva propuesta apegada
a las reglas de dicho tratado internacional.

“"Sobre las mismas cfr. Visser y al, 2002.
Se estéa discriminando, no diferenciando lo cual si se encuentra permitido segun la jurisprudencia de la OMC (Panel en el caso de la Proteccién por patentes de los productos
farmacéuticos en Canada, WT/ DS114/R).
Especialmente el cumplimiento de los requisitos de haber obtenido el consentimiento informado previo y los términos mutuamente acordados antes del acceso al recurso.



VI. OTROS ACUERDOS INTERNACIONALES
AMBIENTALES APLICABLES
PARA ESTABLECER UN SISTEMA DE DOV

Existen disposiciones que deben ser obligatoriamente consideradas para formular un sistema de
proteccion de las obtenciones vegetales, de forma que se asegure una implementacion coherente
de los diferentes instrumentos internacionales aplicables. En este sentido se deben destacar:

a. la Convencion sobre la Diversidad Bioldgica (CDB) y las implicaciones que podria tener
la negociacion en curso de un régimen internacional de acceso a recursos genéticos y
distribucion de beneficios en lo relativo a los derechos de propiedad intelectual (obtenciones
vegetales);

b. las disposiciones del Tratado Internacional de la FAO sobre Recursos Fitogenéticos
para la Alimentacion y la Agricultura (TI-FAO);

c. adicionalmente, en la medida en que son pertinentes para este trabajo, se indicaran los
aspectos técnicos estudiados en el Comité Intergubernamental sobre Recursos
Geneéticos, Conocimientos Tradicional y Folklore de la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI).

1. LA EMERGENCIA DE FOROS AMBIENTALES Y SU RELACION CON LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD INTELECTUAL

Previo al analisis de los vinculos existentes es importante mencionar algunas palabras sobre el
Convenio sobre la Diversidad Biologica y el Tratado sobre los Recursos Fitogenéticos para la
Alimentacion y la Agricultura.

1.1 El Convenio sobre la Diversidad Bioldgica (CDB)

La riqueza bioldgica de los paises tropicales como los ubicados en la region y las posibilidades
de utilizacién de los recursos genéticos y bioquimicos, asi como del conocimiento tradicional
asociado, constituyen hoy por hoy una realidad incontestable. Los avances en las técnicas de
exploracién de organismos y las posibilidades de las "nuevas biotecnologias" han abierto las
puertas a una consideracion diferente del valor "oculto" de nuestros recursos y conocimientos
tradicionales. Sin embargo, por las disposiciones legales que se comentaran, existe la obligacion
de que este acceso a los recursos y conocimientos cumpla con varios requisitos:

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




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

c. La conservacion de la biodiversidad y la creacién de capacidades nacionales para dar
valor agregado a los recursos naturales propios de cada pais.

El Convenio sobre Biodiversidad (ratificado por El Salvador) reafirma la soberania de los Estados
sobre sus recursos naturales (art. 3). Dicha soberania conlleva la posibilidad de regular el acceso
a esos recursos y el conocimiento asociado, sujeto a lo que disponga la legislacién nacional, a
la obtencidn del consentimiento fundamentado previo y a una distribucion justa y equitativa de
los beneficios entre los diversos actores (arts. 15, 16 y 19). Asimismo, los objetivos del Convenio
contemplan la conservacion de la diversidad biolégica, la utilizacion sostenible de sus componentes
y la participacion justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilizacién de los recursos
genéticos, mediante entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia
apropiada de las tecnologias pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos
recursos y esas tecnologias, asi como mediante una financiacién apropiada.

El articulo 16 permite que cada Parte Contratante tome las medidas legislativas, administrativas
o de politica, segun proceda, con el objeto de que se asegure a las Partes Contratantes -en
particular las que son paises en desarrollo, que aportan esos recursos genéticos- el acceso a la
tecnologia que utilice ese material y la transferencia de la misma, en condiciones mutuamente
acordadas, incluyendo la tecnologia protegida por patentes y otros derechos de propiedad
intelectual. Cada parte podra asimismo tomar las medidas antes referidas, para que el sector
privado facilite el acceso a la tecnologia, su desarrollo conjunto y su transferencia en beneficio
de las instituciones gubernamentales y el sector privado de los paises en desarrollo.
Por ultimo, el parrafo 5 de esta norma reconoce que las patentes y otros derechos de propiedad
intelectual pueden influir en la aplicacién del presente Convenio y cooperaran a este respecto
de conformidad con la legislacion nacional y el derecho internacional para velar por que esos
derechos apoyen y no se opongan a los objetivos del mismo.

Por su parte, el articulo 8 (J) dispone:
"Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible, y segun proceda:

Con arreglo a la legislacion nacional, respetara, preservara y mantendra los conocimientos, las
innovaciones y las practicas de las comunidades locales e indigenas, que entrafien estilos
tradicionales de vida pertinentes para la conservacion y la utilizacion sostenible de la diversidad
biolégica y promovera su aplicacion mas amplia, con la aprobacion y la participacién de quienes
poseen esos conocimientos, innovaciones y fomentara que los beneficios derivados de la utilizaciéon



de esos conocimientos, innovaciones y practicas se compartan equitativamente."

Cabe indicar que en materia agricola a diferencia de la materia silvestre, el acceso y distribucion
de beneficios estan condicionados por una serie de particularidades que lo hacen susceptible de
un tratamiento diferente por parte de los regimenes legales. Para citar tan solo algunas de estas
peculiaridades:

a. los multiples origenes de una variedad (el material genético puede venir de varios paises);

b. la necesidad de precisar minimos mejoramientos de cada uno de los paises para ser titular
de un derecho al reparto de beneficios;

c. la existencia de una importante oferta ex situ;

d. la exclusion de los materiales adquiridos antes de la vigencia del CBD (29 de diciembre
de 1993) de las obligaciones del Convenio sobre reparto de beneficios; y

e. la interdependencia mundial de los recursos genéticos para la alimentacion y la agricultura
incluso en paises en desarrollo (cfr. Ten Kate, 1997; Sain y otros, 1999).

1.1.1 Resoluciones de las Conferencias de las Partes del CBD

Las Conferencias de las Partes del Convenio también han abordado la relacion entre DPI y
biodiversidad. La V Conferencia (2000, Kenia) en la Decision V-26 solicita a la OMPI y la UPOV
que en su labor tengan debidamente en cuenta las disposiciones pertinentes del Convenio,
incluidas las repercusiones de los DPI sobre la conservacion y utilizacién sostenible de la diversidad
bioldgica y en particular el valor de los conocimientos tradicionales.

Mas adelante invita a la OMC a que tenga en cuenta que el ADPIC y el CBD estan mutuamente
relacionados y llama a que se explore mas a fondo esa relacion mutua. La Resolucion VI1/24/C
1 ("El papel de los DPI en la implementacion de acuerdos de distribucion de beneficios") invita a
los gobiernos y Partes a promover la revelacion del origen de los recursos genéticos en aplicaciones
de derechos de propiedad intelectual, cuando la materia protegida consista o haga uso de recursos
genéticos en su desarrollo, como una posible contribucién al rastreo del cumplimiento del
consentimiento informado previo y las condiciones mutuamente acordadas bajo las cuales el
acceso a esos recursos fue otorgado. El numeral 2 contempla la misma invitacién en términos
de conocimiento tradicional asociado. En el cuadro 4 se presentan algunas consideraciones sobre
los propédsitos e implicaciones de la revelacidon del origen de los recursos genéticos.




1.1.2 La negociacion de un régimen internacional y sus implicaciones en el sistema de
obtenciones vegetales

Durante las negociaciones que precedieron la redaccion del Convenio sobre la Diversidad Bioldgica,
los paises en desarrollo justamente lucharon por incluir como uno de los objetivos de este tratado,
la distribucion de los beneficios derivados de la utilizacion de recursos genéticos. De esta manera,
a la par de los objetivos relacionados con la conservacion y el uso sostenible de la biodiversidad,
el participar en los beneficios se convierte en una de las metas que deben guiar el accionar de
la CBD.

A pesar de que el tratado recogio los intereses de estas naciones, poco se ha hecho para llevar
a la practica este postulado. Cabe mencionar la conformacion del Panel de Expertos sobre Acceso
a Recursos Genéticos en 1999 (reunido en dos ocasiones) y el Grupo de Trabajo de Composicion
Abierta Sobre Acceso a Recursos Genéticos, creado en el 2000. Dicho grupo culminé su labor
en octubre del 2000 en Alemania, finalizando las Guias de Bonn Sobre Acceso a Recursos
Genéticos y Distribucion de Beneficios, las cuales, con diversos cambios y adiciones, fueron
finalmente aprobadas en la VI Conferencia de las Partes celebrada en La Haya en el 2002. %

Si bien es cierto estas orientaciones o lineamientos fueron bienvenidos por los paises desarrollados
y empresas usuarios de estos recursos, para algunos paises en desarrollo, este esfuerzo resultaba
insuficiente fundamentalmente por dos razones:

a. son de naturaleza voluntaria;

b. las guias prestan poca atencion a las medidas a ser emprendidas por los paises donde
se ubican usuarios (paises desarrollados con empresas que usan recursos genéticos) para
cumplir sus obligaciones en el marco del Convenio, especialmente las relativas a tomar
medidas administrativas, legislativas y de politica para compartir beneficios.

De forma paralela, en enero del 2002 se conformé en México el Grupo de Paises Megadiversos
Afines o GAPMA (creado mediante la Declaracion de Cancun).5* En la Cumbre de Desarrollo
Sostenible de Johannesburgo, el GAPMA se apuntd un importante éxito al impulsar, de conformidad
con lo dispuesto en la Declaraciéon de Cancun, el establecimiento de un régimen internacional
que promueva y salvaguarde efectivamente la distribucion justa y equitativa de beneficios, el cual
quedd recogido en el parrafo 42 inciso O del Plan de Accién de Johannesburgo.

La VII Conferencia de las Partes acordé iniciar dichas negociaciones. De esta forma, la Decision
VII/19 reconoce como posibles elementos del Régimen Internacional, un certificado
internacionalmente reconocido de origen/fuente/legal adquisicion de los recursos genéticos y el

50En su parrafo 16. d, las Guias de Bonn, establece que las Partes con usuarios de recursos genéticos deberian considerar medidas para apoyar el cumplimiento del consentimiento
informado previo de la Parte que provee los mismos y los términos mutuamente acordados bajo los cuales el acceso tiene lugar. Entre estas medidas se menciona el fomentar
la revelaciéon del pais de origen de los recursos y del conocimiento tradicional en las solicitudes de derechos de propiedad intelectual.
Svéase www.megadiverse.com. Es importante sefalar la referencia pues el Grupo lo integran algunos paises de América como México, Costa Rica, los paises andinos y Brasil.



conocimiento tradicional asociado; y la revelacion del origen/fuente/legal adquisicion de los recursos
genéticos y el conocimiento tradicional asociado en solicitudes de DPI1.52 Igualmente, la Decision
VII/19 establece la necesidad de abordar aspectos, entre ellos, la revelacién del origen como
mecanismo para apoyar el cumplimiento de la legislacion de acceso y el consentimiento informado
previo y los términos mutuamente acordados.s®* Asimismo, solicita al Grupo de Trabajo de Acceso
a Recursos Genéticos analizar el tema del certificado de origen incluyendo su factibilidad, costo
y practicidad.>*

La Decision VII/19 acuerda convocar nuevamente al Grupo de Trabajo sobre ABS5 para que
“(...) en colaboracion con el Grupo de Trabajo del articulo 8 inciso J sobre conocimiento tradicional,
y asegurando la participacion de comunidades y pueblos indigenas, organizaciones no
gubernamentales, industria e instituciones académicas e intergubernamentales, elabore y negocie
un régimen internacional sobre acceso a recursos genéticos y distribucion de beneficios con el
propésito de adoptar un instrumento o instrumentos para efectivamente implementar las disposiciones
del articulo 15y 8 inciso J y los 3 objetivos de la Convencion." Dicho grupo debera reunirse en
dos oportunidades y presentara sus resultados a la Octava Conferencia de las Partes a celebrarse
en Brasil en el 2008. El grupo operara de conformidad con los términos de referencia que
constituyen el anexo de la resolucion.ss

En general, las principales disposiciones del CBD que pueden tener relevancia al instrumentar
un sistema de DPI, en el caso de las obtenciones vegetales son las siguientes:’

a. El respeto a la soberania nacional sobre la biodiversidad (recursos genéticos).

b. La prevencion de la denominada biopirateria y el apoyo a los esfuerzos de los paises por
establecer un sistema de acceso a recursos genéticos, que incluya la obligacion de obtener
el consentimiento informado previo y una distribucién justa y equitativa de los beneficios
derivados de la utilizacion de los recursos genéticos.

c. La proteccion del conocimiento tradicional, en lo que toca a las variedades tradicionales
(recursos fitogenéticos).

2 Punto D, xiii y xiv, Decision VII/19.

53 Acapite E (medidas para apoyar el cumplimiento del consentimiento informado previo y los términos mutuamente acordados bajo los cuales el acceso se concedid, seccion
conocida como Medidas de Paises Usuarios) de la Decision VII/19.

54 Punto 6, Decision VII/19.

55Siglas en inglés (Access to Genetic Resources and Benefits Sharing) de acceso a recursos genéticos y distribucion de beneficios.

56Dicho Grupo se reunid en Tailandia del 14 al 18 de Febrero del 2005. Aunque se realizaron pocos avances sustantivos en el tratamiento de los temas, se aprobé un proceso
entre sesiones con el fin de avanzar las discusiones.

57Por ejemplo, un andlisis sobre el CDB y los DPI concluye que éstos se relacionan al menos desde tres perspectivas: DPI 'y la conservacion y el uso sostenible de la biodiversidad;
la proteccién del conocimiento tradicional; y la transferencia de tecnologia (Middelton, 1999).




4. La conservacion y el uso sostenible de la biodiversidad en general.

Cuadro 4
El certificado de origen en derechos de obtencion vegetal

Aunque la idea de la revelacion del origen/prueba del consentimiento informado previo/ prueba de la distribucion de
beneficios ha sido discutida en el marco del sistema de patentes fundamentalmente (Gibseber, 2004), es igualmente
aplicable la discusion al sistema de la UPOV y en general a los procesos aprobatorios (UNU, 2004).

Como objetivos de la propuesta se enumeran:

1. Transparencia: permitir a las autoridades nacionales que otorgan el acceso a los recursos genéticos, rastrear el
uso de estos recursos en las solicitudes y titulos de patentes.

2. Cumplimiento con las condiciones del acceso: permitir rastrear el cumplimiento con el consentimiento informado
previo y las condiciones mutuamente otorgadas bajo las cuales el acceso fue otorgado.

3. Determinacion del arte previo: la revelacion permitiria un mejor analisis de la novedad y el nivel inventivo por parte
de las Oficinas de Patentes.

4. Relacion entre el Acuerdo TRIPS/ADPIC y el CBD: la revelacion del origen permitiria prevenir conflictos entre el
ADPIC y el CDB, y apoyaria la implementacion reciproca de ambos.

5. Biopirateria:58 la revelacion detendria la biopirateria o apropiacion indebida de recursos genéticos o conocimientos
tradicionales mediante el otorgamiento de "patentes malas."

Este estudio no discutira la compatibilidad de dicho sistema, en sus diferentes variables, con el sistema de patentes,
pues la revelacion del origen propuesta se implementaria en un sistema de obtenciones vegetales basado en la UPOV,
pero si se debe realizar tal analisis en el marco de las disposiciones del Tratado de la UPOV.

El Convenio de la UPOV 1991 de manera especifica establece que los requisitos para otorgar o cancelar un derecho
de obtencion vegetal no deben desviarse de aquellos previstos por la UPOV. Expresamente se indica que los derechos
de los fitomejoradores no deben ser sujetos a condiciones adicionales (art 5), cumplidas las formalidades nacionales
y el pago de las tasas. Igualmente se dispone que los derechos no se cancelaran o anularan por motivos diferentes a
los indicados en los articulos 21 y 22.

Cabe indicar que la UPOV ha mencionado que no se opone a la revelacion del origen que facilite el examen
de la variedad; pero se opone a considerar la misma como un requisito o condicién adicional de proteccion.
La posicion de la UPOV se muestra en el anexo 2.

Primero, es importante enfatizar que el mencionado articulo 5 expresamente prevé que el otorgamiento del derecho
de obtentor estara sujeto a las formalidades del pais. Por ende, estipular como un requisito de forma y no sustantivo

la revelacion del origen es legalmente posible.5® En caso de no presentarse, no se daria tramite a la solicitud.

58Cabe indicar que no existe una definicion de biopirateria. Para algunos, la biopirateria consiste en la adquisicién de recursos genéticos y conocimiento tradicional sin el permiso
del pais o titular del recurso o conocimiento; cuando no se establecen reglas de distribucién de beneficios que sean justas y equitativas; cuando se protegen por DPI innovaciones
que son copias o modificaciones cosméticas de los primeros; o cuando se protegen por DPI invenciones biotecnolégicas basadas en los mismos, independientemente de la
existencia de consentimiento fundamentado previo, etc. (Véase Girsberger, 2004 y Dutfield, 2004, entre otros).

59En el caso del sistema de patentes y la existencia de un requisito similar, se ha venido discutiendo en que medida es un requisito sustantivo y por tanto contrario al articulo
27 del ADPIC, o un requisito de forma que puede ampararse en el articulo 62 como una formalidad necesaria para el mantenimiento o adquisicién del derecho.



Un segundo aspecto a considerar es en el caso de falsa declaracién del origen. En los paises donde el requisito
se ha exigido, se ha optado por dos soluciones: la nulidad o cancelacion de la patente (India, Brasil, la Comunidad
Andina, etc.) o sanciones penales, administrativas o civiles, fuera del derecho de patentes (paises europeos como
Noruega, Dinamarca, Bélgica y Suecia y en general la posicion de la Unién Europea).

En tercer lugar, es importante considerar las particularidades del origen de las variedades vegetales y en que medida
se estaria salvaguardando la legalidad del acceso al material de origen doméstico o extranjero, sobre todo cuando el
material es importado.

Cabe senalar que el Informe de la Comisién de Derechos de Propiedad Intelectual afirmé al respeto que "los paises
deberian proveer en su legislacion la revelacion obligatoria en las aplicaciones de patentes del origen geografico de
los recursos genéticos de los cuales la invencion deriva."

2. EL TRATADO INTERNACIONAL SOBRE LOS RECURSOS FITOGENETICOS PARA LA
ALIMENTACION Y LA AGRICULTURA (TI-FAQ)e

El Compromiso Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos fue adoptado por la Comision de
la Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultura (FAO) en 1983. El
principal objetivo de este instrumento, juridicamente no vinculante, consiste en "asegurar que los
recursos fitogenéticos de interés econdmico o social, particularmente para la agricultura, sean
explorados, preservados, evaluados y hechos disponibles para el mejoramiento y propdsitos
cientificos." EI Compromiso Internacional declaraba de libre acceso y Patrimonio Comun de la
Humanidad a los recursos genéticos vegetales. Sin embargo, este instrumento consideraba bajo
la misma categoria a las lineas de elite y las variedades mejoradas, estas ultimas protegidas
mediante derechos de propiedad intelectual. En razén del potencial conflicto de algunas legislaciones,
fundamentalmente de paises desarrollados, un total de ocho naciones registraron sus reservas
al mismo. A la vez, ciertos paises en desarrollo comenzaron a cuestionar el paradigma del libre
acceso y la ausencia de distribucion de beneficios derivados del uso de sus recursos fitogenéticos.
Ello dio pie a la negociacion y aprobacion de clarificaciones del alcance del Compromiso por parte
de la FAO.

Por ultimo, cabe mencionar la Resolucion 7-93 emitida como reaccioén a la firma del Convenio
sobre la Diversidad Biolégica, especialmente a la Resolucién No 3 del Acta de Nairobi, que
establecia la necesidad de resolver en el marco de la FAO el acceso a las colecciones ex situ
no cubiertas por el Convenio y la cuestion de los derechos de los agricultores. La Resolucion 7-
93 solicitd al Director General de FAO proveer un Foro de Negociaciones entre los gobiernos para
adaptar el Compromiso a la Convencion sobre la Diversidad Bioldgica, considerar los temas del
acceso a los recursos fitogenéticos en términos mutuamente convenidos, incluyendo el caso de
las colecciones ex situ y la manera de concretar los derechos de los agricultores.®!

89Sobre la evolucién y actividades realizadas por la Comision de Recursos Genéticos como entidad que de forma interina se hara cargo de poner en funcionamiento el tratado
hasta su entrada en vigor, véase www.fao/ag/cgrfa. También, Mohamed Ali Mekour, A global instrument on agrobiodiversity: the international treaty on plant genetic resources
for food and agriculture, Environmental Law and Policy, FAO, 2002; y Cooper, David, The International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, RECIEL,
London, 11 (1), 2002.




Desde entonces, en el seno de la FAO la Comisidon de Recursos Genéticos habia venido revisando
el Compromiso y ha logrado finalizar un Tratado sobre los Recursos Fitogenéticos para la para
la Alimentacion y la Agricultura (TI-FAO).52

Fundamentalmente, los temas mas importantes abordados por el TI-FAO son los siguientes:

a. el acceso a los recursos genéticos;
b. los derechos de los agricultores;

c. la posibilidad de conceder derechos de propiedad intelectual sobre los materiales del
Sistema Multilateral de Acceso;

d. las relaciones entre este instrumento y otros acuerdos internacionales especialmente el
Acuerdo ADPIC de la OMC; y

e. la lista de especies por ser cubiertas.

2.1 Derechos del agricultor

Con relacion al concepto de derechos de los agricultores las disputas se centraron en la naturaleza
de los mismos: sea como un mero concepto abstracto (propuesto por algunos paises desarrollados)
0 bien como un derecho concreto a ser realizado. En definitiva, pese a las discrepancias sobre
los alcances y naturaleza de estos derechos, se logrd acordar una solucién de compromiso. Las
Partes han acordado que la responsabilidad de hacer realidad los derechos de los agricultores
incumbe a los gobiernos nacionales. Cada Parte segun su legislacion nacional debera adoptar
las siguientes medidas: "la proteccion de los conocimientos tradicionales de interés para los
recursos fitogenéticos; el derecho a participar equitativamente en la distribucion de beneficios;
el derecho a participar en la adopcion de decisiones. Nada de lo anterior se interpretara en el
sentido de limitar cualquier derecho que tengan los agricultores a conservar, utilizar, intercambiar
y vender material de siembra o propagacion conservado en las fincas, con arreglo a la legislacion
nacional y segun proceda (articulo 9)."

2.2 Sistema Multilateral de Acceso

Respecto al acceso a los recursos genéticos y la distribucion de beneficios, se crea un Sistema
Multilateral para las especies cubiertas por el tratado (unos 35 cultivos y 29 especies forrajeras
contenidas en el Anexo ), "eficaz, efectivo y transparente para facilitar el acceso a los recursos
fitogenéticos para la alimentacion y la agricultura y compartir de manera justa y equitativa, los
beneficios que se deriven de la utilizacion de tales recursos” (art.10).

81La Decision 1I-7 de la Segunda Conferencia de las Partes en 1995 ya habia reconocido las caracteristicas diferenciales de los Recursos Genéticos Agricolas.
52| Tratado entré en vigencia el dia 29 de junio del 2003 al recibir la ratificacion No 50.



El Sistema Multilateral debera comprender todos los recursos del Anexo | que se encuentran bajo
la Administracién y el Control de las Partes Contratantes y son del dominio publico (art. 11). El
acceso se realizara en las condiciones facilitadas indicadas en el articulo 12 y la distribucion de
los beneficios en el Sistema Multilateral incluye el intercambio de informacién, el acceso a la
tecnologia y su transferencia, el fomento de la capacidad y la distribucién de beneficios monetarios
derivados de la comercializacion (art.13). En este aspecto, cuando el producto incorpore material
al que ha tenido acceso al amparo del Sistema Multilateral debera pagar una parte "equitativa"
de los beneficios al Fondo o Fideicomiso creado, excepto en los casos en los cuales el producto
esté a disposicion de otras personas sin restricciones, para investigacion y mejoramiento ulteriores,
en cuyo caso debera alentarse al receptor a que efectue dicho pago. En otras palabras, si el
producto se encuentra protegido por patentes, dicho pago resulta obligatorio y en principio si se
encuentra protegido por derechos de obtencion o carece de algun tipo de derecho, el pago es
voluntario.ss La cuantia, forma y modalidad de pago de acuerdo con la practica comercial deberan
ser definidas luego por el Organo Rector del Tratado (Art.13).

2.3 Propiedad Intelectual

En lo referente al punto de los derechos de propiedad intelectual, se plantearon durante la
negociacion diversas propuestas. Por una lado, se ha indicado que unicamente deberian prohibirse
los DPI sobre los recursos genéticos tal y como son recibidos por el Sistema Multilateral. Tal
propuesta no menciona a sus componentes (genes, células, etc.) o derivados. Por otra parte, se
ha sefialado que la exclusion debe comprender a los materiales recibidos, sus partes y componentes,
limitandose la proteccion por esos derechos y por tanto afirmandose las posibilidades de utilizar
los recursos fitogenéticos libremente para una conjunto de cultivos importantes. El texto final
establece que los receptores no reclamaran ningun derecho de propiedad intelectual o de otra
indole que limite el acceso facilitado a los recursos fitogenéticos para la alimentacion y la agricultura
0 sus partes o componentes genéticos en la forma recibida del sistema multilateral (art. 12).54

En general, las principales disposiciones del Tratado que pueden ser pertinentes para elaborar
un sistema de obtenciones vegetales son las siguientes:

a. Las restricciones al otorgamiento de derechos de propiedad intelectual sobre el material
tal cual recibido por el Sistema Multilateral. No obstante, esta restriccién debe incorporarse
n las clausulas del Acuerdo de Transferencia de Material que autorice el acceso y por ende
u redaccion escapa a la normativa de propiedad intelectual ®

b. La realizacion del derecho del agricultor. En este sentido son de interés para un sistema
de DPI fundamentalmente los siguientes elementos: la extension y alcance del derecho

83Por ejemplo, podria ocurrir que un sistema de patentes contara con amplias excepciones en materia de investigacion; a la vez, un sistema de obtenciones vegetales podria
verse complementado con la proteccion mediante contratos que impidan al comprador de la semilla su reuso, como ocurre en los Estados Unidos.

84E| alcance del texto no resulta del todo claro. Sin embargo, algunos comentadores afirman que esta disposicion no cambia en nada la practica en materia de DPI existente
antes de la redaccion del Tratado de la FAO, cfr. Fowler, 2004.

S5En este momento existe un grupo de expertos que se encuentra preparando el formato de Acuerdo de Transferencia de Materiales, cfr. www.fao/ag/cgrfa




del agricultor a reutilizar, intercambiar o vender semillas protegidas; y el derecho del
agricultor a proteger sus variedades tradicionales por medio de un sistema de derechos
exclusivos similar al de los DPI.

c. El apoyo de los DPI a la conservacion, el uso sostenible y la distribucion justa y equitativa
de los beneficios derivados del acceso, de conformidad con los objetivos del Tratado de
la FAO (art. 1).

3. COMITE INTERGUBERNAMENTAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y RECURSOS
GENETICOS, CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y FOLCLORE (IGC)s¢

El Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos
Tradicionales y Folclore (IGC) de la OMPI fue establecido por la Asamblea General de la OMPI
en octubre de 2000 como foro para el debate y el didlogo acerca de la relaciéon entre propiedad
intelectual, conocimientos tradicionales, recursos genéticos y expresiones culturales tradicionales.
Se consideraba que estos temas no caian dentro del ambito de otros érganos de la OMPI.¢”

Dicho comité fue creado a iniciativa de los paises del Grupo Latinoamericano y del Caribe
(GRULAC). Su mandato de los afios 2001 al 2003 era analizar aspectos de propiedad intelectual
relacionados con los recursos genéticos, el conocimiento tradicional y la proteccion de las
expresiones del folklore. En la XXIX sesion de la Asamblea General de la OMPI en septiembre
del 20083, se decidi6 extender el mandato por otros dos afos, incluyendo la posible redaccion de
instrumentos juridicamente vinculantes. Precisamente uno de los topicos que el Comité habia
considerado- y continda haciéndolo bajo su nuevo mandato- lo constituye la revelacion del origen
en aplicaciones de patentes.®

Fundamentalmente, el trabajo del Grupo en materia de recursos genéticos que aca interesa, se
desarrollé en dos direcciones basicas: las clausulas contractuales sobre DPI en acuerdos de
acceso a recursos genéticos y la funcion de los requisitos de divulgacién de patentes en relacion
con las invenciones que se basan o hacen uso de dichos recursos (la revelacion del origen).

86Qtros aspectos relacionados con este tdpico de la revelacion del origen también se discuten en otros Comités de la OMPI, como el Comité Permanente de Derecho de Patentes
en su trabajo de elaboracién de un Tratado Sustantivo en Derecho de Patentes y el Grupo de Trabajo para la Reforma del Tratado de Cooperacién de Patentes.

s7Véanse otros detalles en www.wipo.int/tk/en/igc/

88Aunque escapa al objetivo de este trabajo, el mandato del Grupo incluye la posibilidad de negociar un instrumento legalmente vinculante en materia de conocimientos
tradicionales, cuyo 'outline" fue ya presentado por el Grupo Africano. Asimismo, en la Ultima reunién la Secretaria presento un detallado documento, en el cual se identifican
posibles objetivos y principios fundamentales para la proteccién del conocimiento tradicional, cfr. WIPO/GRTKF/IC/7/5.



VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con base en lo anteriormente indicado, en las siguientes paginas se presentaran:

a. una identificacion de las opciones y espacios para desarrollar una legislacién que
cumpla con la UPOV 1991;

b. una identificacion de las obligaciones derivadas del Convenio de Biodiversidad y
el Tratado de la FAO que deben ser incorporadas en la legislacidon nacional, para que
ésta resulte coherente con todas las disposiciones del orden juridico internacional;

c. recomendaciones puntuales sobre los grandes lineamientos de una futura propuesta
nacional. De conformidad con el derecho internacional un Estado se encuentra obligado
a cumplir con todos los tratados de los cuales sea parte, en tanto las disposiciones de
éstos no sean contradictorias (principio de acumulacion de las obligaciones internacionales).
Mucho menos desarrollado ha sido el supuesto de previsiones que se contradicen. En
general, las recomendaciones siguientes pretenden fundamentarse en el principio de
integracion contenido en la Declaracion de Rio sobre Ambiente y Desarrollo (Principio 4)
y en la consideracién de que los tratados ambientales y los objetivos comerciales deben
apoyarse de manera reciproca, tal y como sostiene el Plan de Accion de Johannesburgo
(parrafo 92). En este sentido, se pretende realizar una interpretacion armoniosa que evite
los conflictos entre ambos cuerpos legales.

Antes de indicar algunas recomendaciones de naturaleza puntual, se presentaran algunas de
caracter general:

En primer lugar, diversas Declaraciones han puesto en evidencia la conveniencia de tomar en
cuenta el desarrollo sostenible en la elaboracion de sistemas de DPI. Por ejemplo, la Declaracion
Ministerial de Doha de la OMC ha reconocido la necesidad de incorporar al debate sobre los DPI
consideraciones de caracter ambiental. Otros acuerdos internacionales, como por ejemplo, el
Tratado de la FAO contemplan igualmente ciertas disposiciones que limitan la posibilidad de
obtener derechos de propiedad intelectual, los cuales ceden ante otras consideraciones relacionadas,
en general, con otros valores y objetivos (seguridad alimentaria, etc.).

En segundo lugar, la importancia de las patentes versus otros objetivos de desarrollo, ha sido
cuestionada. La propia OMC contiene una Declaracion separada sobre DPI 'y acceso a medicamentos,
la cual reitera la consideracion que debe prestarse a objetivos de salud publica en el marco de
los sistemas de propiedad intelectual.

En tercer lugar, es importante tener presente la posicion de los Estados Unidos respecto a algunas
de las propuestas realizadas por paises en desarrollo en los foros de la OMC, la OMPI y otros.




En el anexo 4 se presenta una sintesis de lo que dispone la legislacion de los Estados Unidos
en materia de DOV.

Se insiste en que, en principio, El Salvador no se encuentra obligado a ratificar el Convenio de
la UPOV 1991.

Por ultimo, del analisis de las disposiciones del TI-FAO, el CBD y de las leyes- repetimos sin estar
sujetas a las disposiciones de cualquiera de las dos Actas de la UPOV-, que han tratado de
implementar elementos sui generis para la proteccion de las variedades comerciales y los derechos
del obtentor, se puede concluir que los siguientes aspectos deben ser considerados al redactar
la propuesta legal:%°

1. LA IMPLEMENTACION DEL DERECHO DEL AGRICULTOR

Evidentemente el concepto de derecho del agricultor resulta un tanto difuso, a pesar de la
conceptualizacién que el TI-FAO ha pretendido hacer de él. La implementacion del mismo
trasciende la normativa de propiedad intelectual y debe ser considerada en el contexto de la
formulacion y puesta en marcha de politicas agricolas de manera mucho mas amplia. Sin embargo,
en el contexto de una legislacion sobre propiedad intelectual en materia de obtenciones vegetales,
al menos debe recoger los siguientes puntos:

1.1 El reuso de las semillas

Debe tenerse presente la disposicion de la UPOV vy la interpretacion que de ella se ha realizado
sobre los alcances del derecho del agricultor, entendido como la facultad de reusar semillas en
su propia explotacién o finca. La UPOV ha sefalado claramente que dicha excepcion facultativa
debe implementarse tomando en consideracion los legitimos intereses del fitomejorador y dentro
de limites razonables. No obstante, existe una discrecionalidad de los paises sobre cuales son
esos limites razonables, considerando las propias realidades sociales, econémicas y ambientales.
En este sentido se cuenta con un margen de maniobra en la misma UPOV, el cual se refuerza
ademas con el TI- FAO y el CDB.

En este orden de ideas, el TI-FAO se refiere no solo a la practica aceptada de reusar semillas,
sino que la extiende a otras dos situaciones que la normativa UPOV no permite: el intercambio
y la venta de éstas. No obstante, la remision del TI-FAO a la legislacion nacional e internacional,
no parece otorgar a las naciones un derecho a establecer libremente el intercambio y venta si a
la vez tal proceder se encuentra limitado por la observancia de leyes- nacionales e internacionales-

59En el cuadro 5, se presenta una sintesis de las opciones para el establecimiento de un sistema DOV que cumpla con UPOV 91 e integre lo dispuesto en los tratados ambientales.



de propiedad intelectual. Se sugiere observar los siguientes aspectos:

a. El intercambio de semillas puede implementarse en el supuesto de considerarse que se
trata de actos sin fines comerciales, y estaria cubierto por la excepcion del articulo 15.
Ademas esta interpretacion resultaria ajustada a las previsiones del CDB (art. 10) de
fomentar practicas consuetudinarias y responderia al espiritu de integracién de las
disposiciones de los tratados internacionales posteriores.

b. La venta de semillas resulta mucho mas polémica debido a su evidente discrepancia con
los alcances del derecho del agricultor que la misma UPOV ha indicado y cuya explicacion
se ha dado en lineas anteriores. A pesar de ello, la propia legislaciéon de los Estados
Unidos, pais mas interesado en la existencia de la obligacion de ratificar la UPOV, permitid
la venta en pequefa escala de semillas con anterioridad a la adopcién de UPOV 91. Sin
embargo, establecer la venta de semillas posiblemente tenga consigo que la normativa
sea considerada incompatible con el Convenio de UPOV, y por ende la legislacion respectiva
al ser consultada al Consejo del mismo recibiria tal calificativo.

c. Considerando la realidad del sector agricola salvadorefio, el tipo de agricultura y reuso
de las semillas que existe en el pais, se considera apropiado permitir un amplio reuso e
intercambio y limitar la venta. Aunque la UPOV ha estipulado claramente que pueden
establecerse limites o salvaguardas por tipo de agricultor, cultivo o numero de hectareas,
existe el espacio para que un pais determine permitir el reuso sin pago adicional, a diferencia
del sistema de la Union Europea.

1.2 El concepto positivo del derecho del agricultor

El concepto positivo de derecho del agricultor involucra diversos aspectos, algunos de los cuales
pueden ser llevados a cabo por medio del sistema de propiedad intelectual; otros por el contrario,
pertenecen a ambitos diferentes (por ejemplo, participar en la toma de decisiones a nivel nacional,
etc.).

En este sentido, fundamentalmente pertenece al esquema de la propiedad intelectual la posibilidad
de proteger variedades tradicionales o landraces en el sistema de obtenciones vegetales. Aca
la pregunta clave que debe ser respondida, es la siguiente: ¢puede estipularse un mecanismo
de proteccién que siga los lineamientos de la UPOV (DUS o DHE, novedad y poseer una
denominacion) y que a la vez contemple otros lineamientos especialmente disefiados para proteger
las variedades mas heterogéneas (mediante los requisitos de distincion e identificacion)? Al menos,
sin estar sujeto a las reglas de la UPOV la Ley de la India (en alguna medida) asi lo ha hecho.
Considerando nuevamente el principio de integracion, el de acumulacion de las obligaciones
internacionales y el llamado para que los regimenes ambientales y los comerciales se apoyen
de forma reciproca, la respuesta que se brinda es positiva. Existe un espacio para implementar
en la legislacion las disposiciones de la UPOV y a la vez incluir un esquema de proteccion




para variedades de los agricultores. Se sugiere estudiar la posibilidad de contemplar en la
legislacion:

a. el esquema de la UPQV para aquellas variedades de indole comercial. Con ello se estara
cumpliendo con los requisitos y obligaciones que este Tratado posee.

b. un esquema diferente para el caso de las variedades tradicionales basado en los requisitos
de identificacion y distincion. El consultor debe, sin embargo, advertir que el disefo funcional
de tal sistema es dificil y en la practica dependera de las exigencias puntuales que se
establezcan para las variedades tradicionales. En caso contrario, se corre el riesgo de
recibir solicitudes de proteccién indistintamente de variedades tradicionales y no tradicionales,
no conocer con certeza el objeto de la proteccion y si se esta o no frente a la transgresion
de algun derecho, entre otras cosas. La necesidad de precisar de alguna manera el nivel
de identificacion y a la vez permitir la heterogeneidad en el material protegido resulta dificil
de aplicar, especialmente porque los sistemas que operan de esa manera, apenas comienzan
a andar o aun no lo hacen del todo. Por otra parte, considerando la realidad del sector
agricola salvadorefio puede no ser relevante.

c. Fondos: otro elemento que puede ser considerado como parte del concepto positivo del
derecho del agricultor en materia de propiedad intelectual, de forma que resulta compatible
con el CBD y el TI-FAOQ, es la creacion de un Fondo, por ejemplo, resultante del pago de
un derecho o contribucion que las variedades comerciales deban sufragar. No se observa
incongruencia en estipular el mismo con las reglas de la UPOV, la cual guarda silencio al
respecto, en tanto no se haga nugatoria o inefectiva la obtencién del derecho del mejorador.
El dinero resultante de este Fondo podria ser utilizado en programas o proyectos tendientes
a la conservacion -especialmente in situ- de recursos fitogenéticos y la compensacion por
el mantenimiento de variedades tradicionales y recursos genéticos, al igual que parientes
silvestres. Los detalles de este fondo, en términos de operacién, manejo, distribucion de
fondos, etc. deben ser discutidos puntualmente; y seguir, por supuesto, las regulaciones
en materia de uso de fondos publicos.

2. ELEMENTOS QUE PERMITAN CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DEL ACCESO A
RECURSOS GENETICOS Y LA DISTRIBUCION JUSTA Y EQUITATIVA DE BENEFICIOS: EL
CERTIFICADO DE ORIGEN Y LA PRUEBA DE LA EXISTENCIA DEL PIC

Como se indicd, algunas de las leyes sui generis no basadas en la UPOV y las leyes de biodiversidad
o propiedad intelectual de varios paises contienen la obligacion de revelar el origen del material
genético utilizado en la variedad, o inclusive la prueba de la existencia del consentimiento informado
previo o un certificado de origen que establezca la legalidad del acceso al material genético o al
conocimiento tradicional asociado. Esta disposicion, contemplada a la fecha en el sistema de
patentes pero tedéricamente aplicable a los DOV, permitiria apoyar el cumplimiento de las
disposiciones del CBD en materia de acceso a recursos genéticos y distribucion de beneficios.




Al respecto las siguientes previsiones deben ser realizadas:

a. La existencia del certificado/revelacion del origen/prueba de la legalidad del acceso en
materia de propiedad intelectual es objeto de intensos debates de caracter politico y juridico.
Sin embargo, a la fecha diferentes leyes poseen referencias al mismo aunque de forma
distinta en cuanto a sus consecuencias. En la mayoria de los casos, las leyes europeas
que han introducido tal requisito se han referido unicamente a la obligacion de divulgar el
origen o, en el caso noruego, de probar la existencia del PIC (s6lo para material genético,
no para conocimiento tradicional); pero sus implicaciones no afectan la existencia del
derecho de propiedad intelectual como tal, sino que se ubican en la esfera penal o civil.
Pocas leyes de obtenciones, especialmente la de India consideran tal situacion. En otros
casos, la prueba de la legalidad del acceso se refiere a cualquier sistema de propiedad
intelectual o incluso de aprobacion de productos.

b. En el caso de las variedades vegetales, tal provisién a menos que sea cuidadosamente
estructurada, encuentra ciertos obstaculos técnicos y practicos:

* Si se realiza en el marco del derecho de patentes, el obstaculo consiste en que, segun
las disposiciones contenidas en el ADPIC y CAFTA especialmente, la revelacion de
origen del material utilizado no constituye una informacion necesaria para efectuar/realizar
la invencion (nueva variedad vegetal), siendo por lo tanto un requisito excesivo y
contrario al sistema de patentes.

* Si se realiza en el marco de la Ley para proteger los derechos del fitomejorador, las
dificultades derivadas del proceso de obtener nuevas variedades vegetales, dada la
variedad de material genético que da pie a la creacion de nuevas obtenciones y su
origen geografico. Diversas objeciones se han levantado contra la revelacion del origen
en materia de variedades vegetales, como por ejemplo, las dificultades que se presentan
cuando se trata de variedades vegetales cuyo origen proviene de diferentes paises y
cruces y retrocruces; los obstaculos para determinar el origen del germoplasma de
una variedad, el cual puede provenir de una combinacion de genes provenientes de
diferentes paises; lo impractico de estipular los beneficios, debido a que - a diferencia
de los productos farmacéuticos que pueden ser derivados 0 moldeados de un solo
componente natural- las variedades vegetales tiene un origen que se remonta a
diferentes paises y comunidades, etc.

" No obstante, es posible requerir al solicitante que realice su mejor esfuerzo por revelar
el origen del material genético usado en la variedad y probar la existencia del
consentimiento informado previo y la legalidad del acceso. Asimismo, debe permitirse
que el solicitante justifique si desconoce tal origen o bien que manifieste que no se
cuenta con legislacion de acceso en el pais de origen del material. De esa manera,




no se estarian exigiendo requisitos o condiciones de imposible cumplimiento y, al mismo
tiempo, se permitiria que el sistema de propiedad intelectual permita alcanzar los
objetivos de las leyes de acceso y del CBD en general. Debe destacarse que en varios
paises este requisito se refiere al uso de material genético local (India, Costa Rica); por
ende si el pais- caso actual de El Salvador- no posee regulaciones que asi lo determinen,
la factibilidad de esta disposicidén debe ser considerada.

*

La UPOV ha indicado que si dicha revelacion del origen se considera como una causa
de nulidad o cancelacién del derecho, la misma contravendria sus reglas. A pesar de
ello, existe un espacio legal de manera que sea posible establecer que la falsa indicacion
del origen del material o sobre la legalidad del acceso antes mencionado, tendran como
consecuencia la imposicion de sanciones penales, civiles 0 administrativas, para lo cual
debe redactarse las disposiciones penales apropiadas, considerando las particularidades
del derecho penal y del derecho administrativo sancionador.

*

El pais debe reflexionar si considera necesario y conveniente establecer esta exigencia;
esta Ultima ademas puede ser apoyada en el ambito internacional en las discusiones
del régimen internacional de acceso a recursos genéticos del CBD (que se ha explicado
en lineas anteriores) y, aunque es poco probable, por los resultados de las discusiones
de la OMC. Estos Foros podrian- eventualmente- respaldar este tipo de inclusion de
medidas de transparencia, aun y cuando se enfoquen en el sistema de patentes.

*

Establecer la necesidad de obtener el PIC en el marco del sistema de la UPOV cuando
se hace uso de variedades tradicionales o material genético, asi como la procedencia
de distribucién de beneficios puede encontrar criticas en el marco de funcionamiento
de los derechos de obtentor. En el caso del derecho del obtentor, de conformidad con
el Acta de la UPOV 1978, el uso del material protegido por un segundo mejorador es
libre, lo cual esta restringido por la UPOV 1991 para el caso de las variedades
esencialmente derivadas. De exigirse la prueba del PIC, mientras que el uso de una
variedad protegida puede hacerse libremente, con las condiciones antes establecidas,
el uso del material genético inicial debe cumplir con el permiso del duefio del recurso
(el PIC precisamente). La pregunta es si esta doble disposicion es conveniente. Al
menos en la opinidn del consultor nada obsta para que asi sea, aunque para algunos
ésta deberia ser normativa de leyes de acceso y no de las leyes de obtencion.

3. OTROS ASPECTOS DE INTERES
3.1 Responsabilidad de los obtentores

La propuesta costarricense de Ley de Fitomejoradores antes discutida dispone en un articulo lo
siguiente: "el obtentor se encuentra obligado a declarar en una etiqueta o0 empaque, cual sera el




rendimiento del material bajo condiciones determinadas. Si el material no provee dicho rendimiento
en las condiciones estipuladas, los afectados podran realizar los reclamos de dafos y perjuicios
ante las autoridades administrativas o judiciales, siguiendo lo preceptuado en la Ley de Promocién
de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (art. 19)."7°

En este sentido, aunque dicha clausula puede ser incorporada en leyes de DOV o incluso estar
comprendida en otros cuerpos legales como los referidos a derechos del consumidor, no resulta
claro que tan practica y aceptable resulte dicha disposicion, considerando los riesgos inherentes
al fitomejoramiento como tal.

3.2 Tecnologia "Terminador"

Las llamadas tecnologias de restriccion genética, también conocidas como “terminator" o “traitor,"
se encuentran prohibidas en la Ley de la India. Adicionalmente, diferentes foros -en especial el
CBD y la FAO- han considerado el tema, sin que exista un consenso sobre su prohibicién o no.”
Si el pais escoge el sistema sui generis de la UPOV 91 y a la vez prohibe la tecnologia terminator
en derechos de obtencién, puede considerarse el alcance de las excepciones del articulo 27 del
ADPIC relativas a la proteccion del ambiente.

En el caso de un sistema de variedades vegetales, si bien es cierto no se prevé dicha excepcion,
ésta puede ser validamente inferida en la medida que no es posible obligar a una nacion a tutelar
lo que su orden publico y moral no toleran. La discusién parece recaer en un aspecto técnico con
implicaciones juridicas: se consideran las tecnologias "terminador" contrarias a la moral, el orden
publico o que afectan el ambiente. Igualmente, dado que el desarrollo de las mismas ha sido
realizado fundamentalmente por Estados Unidos cabe pensar en la oposicién de éste a tal
exclusion. De no encontrarse justificaciones de orden técnico, no existen razones desde la
perspectiva de los DPIl para realizar tal exclusién a la materia a proteger.

3.3 Objetivos y propdsitos de la Legislacion

Ciertamente una legislacion en materia de obtenciones vegetales puede tener los objetivos y
propositos se deseen contemplar. No obstante, si se pretende integrar los elementos del CBD y
el tratado de la FAO y en general la sostenibilidad, junto con los tradicionales objetivos de fomentar
los derechos del fitomejorador, la disponibilidad de variedades nuevas, la investigacion y el
desarrollo de creaciones fitogenéticas, deben preverse objetivos de politica publica, tales como:
conservar la biodiversidad; proteger efectivamente el derecho del agricultor; recompensar al mismo
por su contribucion al mantenimiento de los recursos genéticos, etc. En este sentido, la ratificacion

7°Quiza lo anterior se explique por las criticas que se han efectuado al rendimiento de las variedades transgénicas, las cuales han sido denunciadas por no cumplir con las
promesas realizadas a los agricultores para su adopcion. . o o . i .
71Algunos centros de investigacion como por ejemplo los Centros Internacionales de Investigacion Agricola (GCIAR) han indicado publicamente que no haran uso de la misma.




de la UPQV no afecta el establecimiento de objetivos diferentes apoyados por otros tratados,
cuyos fines son distintos a la proteccion de la propiedad intelectual.

3.4 Licencias obligatorias

El texto de la UPOV permite las licencias obligatorias en casos de interés publico y sujetas a una
remuneracion adecuada. Dado que existe una opcion al tenor de la UPQOV, nada obsta para
establecer amplias causales considerando la procedencia de licencias obligatorias, entre ellas,
el desabastecimiento local, practicas anticompetitivas, altos precios de las variedades, con el fin
de satisfacer las necesidades basicas de la poblacion o los agricultores, etc.

3.5 Practicas anticompetitivas

En algunos ordenamientos juridicos se ha sugerido contemplar disposiciones que prohiban o
limiten cualquier restriccion por la via contractual de los derechos del agricultor. Esta practica se
da en ciertas naciones (particularmente en los Estados Unidos): al comprar las bolsas de semillas
protegidas, por medio de contratos de adhesidn se obliga al agricultor a aceptar condiciones,
como por ejemplo, no reutilizar semillas o no realizar investigaciones sobre ellas, a pesar de estar
permitidas por la legislacion vigente en materia de obtenciones. Por ello se ha sugerido una
disposicion que prevea la nulidad de tales clausulas. Si bien es cierto que es procedente, tal
articulado podria ser parte de otro tipo de normativa, como la legislacion en materia de competencia
o contratos.

4. DISPOSICIONES DE LA UPOV A SER CONSIDERADAS EN LA PROPUESTA LEGAL™

Con base en las consideraciones anteriores, no se encuentran reparos para seguir las disposiciones
de la UPOV en materia de:

a. Definiciones, con la adicion de algunas definiciones si fuera del caso, como por ejemplo,
de variedad tradicional, consentimiento informado previo, pequefios agricultores, etc. (art.1
del Convenio).

b. Las condiciones para otorgar la proteccioén (arts.5 a 9), con la salvedad de la opcién de
otorgar tutela a las variedades tradicionales que debe basarse en un esquema diferente
en cuanto a los requisitos imperantes.

c. Derechos conferidos y actos que requieren la autorizacion del titular (art.14), tomando en
consideracion lo dispuesto respecto al PIC.

d. Variedad esencialmente derivada (art.14).

e. Duracion del derecho (art.19).



f. Agotamiento del derecho (art.16).

g. Licencias obligatorias (restricciones en el ejercicio del derecho del mejorador (art.17).
Considerando la potestad de establecer causales generales de forma amplia.

h. Derecho de someter la aplicacion (art.10).
i. Examen de la aplicacion (art.12).

j. Autoridad competente, la cual puede recaer en el Ministerio de Agricultura u otra autoridad
con experiencia en la materia. En el derecho comparado normalmente ésta reside en
secretarias o ministerios de agricultura que tienen experiencia en materia de certificacion
de semillas y otras (art.30).

k. Sanciones Penales, civiles y otras, con la indicacién de la posibilidad de sancionar
penalmente la falsa revelacion del origen (art.30).

I. Nulidad del derecho, con la salvedad de la nulidad por falsa revelacion del origen (arts.
21y 22).

m. Derecho de Prioridad (art.11).
n. Denominacién (art. 20).
o. Trato Nacional (art. 4).

p. Excepciones a los derechos (art.15), considerando lo manifestado con respecto al derecho
del agricultor al reuso de semillas.

"En el anexo 3 se presentan los grandes aspectos que deben ser incluidos en una Legislaciéon de DOV.




Cuadro 5

Opciones y posibilidades normativas para un proyecto de ley
de obtenciones vegetales

PROPUESTA LEGAL

UPOV-CAFTA-ADPIC

CBD Y TI-FAO

OBJETIVOS

Pueden combinarse ambos

No se mencionan especificamente.
Los objetivos pueden ser variados,
proteger los derechos del
fitomejorador, fomentar la
investigacion ye | desarrollo de
nuevas variedades de plantas, etc.

No existe incompatibilidad en
la estipulacion de objetivos
acordes con la CBD y el TI-

FAO, por  ejemplo, la
conservacion de la
biodiversidad, la realizacidon

del derecho del agricultor, la
seguridad alimentaria, etc.

AMBITO

En teoria, no existe
incompatibilidad para que el
mismo sistema cubra los dos
ambitos (variedades
comerciales y tradicionales),
a condicion de que en el
caso del primero se sigan las
reglas basicas de la UPOV.

Variedades comerciales
descubiertas y puestas a punto. No
protege a las variedades
tradicionales mas heterogéneas, por
las dificultades para cumplir los
requisitos de proteccion.

Se puede proteger las
variedades tradicionales como
un subsector del conocimiento
tradicional (CBD) o bien como
una forma de realizar
nacionalmente los derechos
del agricultor (TI-FAO). EI
establecimiento de requisitos
mas generales de
identificacion y  distincion
puede implicar considerables
problemas técnicos.

EXCEPCIONES AL AMBITO
DE PROTECCION

No se prevén especificamente al
ambito de proteccion, aunque si a
los derechos conferidos (UPOV). En
el caso del ADPIC, se requiere
proteger todas las variedades,
excepto que se encuentre en el
supuesto de contravenir el orden
publico, la moral, etc. (art. 27).
Aunque la proteccion gradual parece
violentar el ADPIC, en general se
aceptan las reglas de la UPOV como
sistema sui generis que cumple con
el articulo 27.3 (b).

Se puede pensar  en
excepciones al ambito para
conservar la biodiversidad. Tal
seria el caso de |las
tecnologias de restriccion
genética (GURTS o terminator
o traitor), siempre que se
considere que afectan la
biodiversidad. En caso de
realizarse tal exclusién, debe
justificarse a tenor del art. 27
del ADPIC o XX del GATT.
Considerar que UPOV ha
manifestado que una variedad
que contenga estas
tecnologias  aun  deberia
protegerse si satisface los
requisitos establecidos.

CONDICIONES DE

PROTECCION
Puede  establecerse  un
sistema para proteger las

variedades comerciales y
otro para las tradicionales.
En principio no parece existir
incompatibilidad con la
UPQV, pero el criterio del
Consejo puede ser distinto.

Las variedades deben ser:
- homogéneas
- estables
- distintas
- nuevas
- Poseer una denominacion.

Podria establecerse un
sistema para proteger las
variedades tradicionales que
sean solo  distintas e
identificables, a pesar de las
dificultades para hacer
operativo tal sistema.




OTROS REQUISITOS

No puede denegarse la
proteccion si se cumplen los
requisitos del articulo 6, pero
sujeto a formalidades y pago
de tasas.

certificado/revelacion del

El | otorgar

Sujeto a las formalidades del caso y
al pago de las tasas no pueden
exigirse requisitos adicionales a los
establecidos en el articulo 6 para
la protecciéon. EI ADPIC
permite que se exijan formalidades

Si se requiere la demostracion
de la legalidad de Ia
adquisicion del material
genético (certificado de
origen), debe establecerse
como un requisito formal de

origen puede considerarse | razonables para el mantenimiento y | otorgamiento y no como un
una formalidad compatible | adquisicion de los derechos (art. | requisito sustantivo. En todo
con la UPOV y el ADPIC, |62). caso debe tenerse presente si
pero el criterio de los tal certificado se refiere al uso
Estados Unidos y la propia de material genético
UPOV ha sido contrario. doméstico o foraneo, las
dificultades en el caso de
variedades vegetales y la
ausencia de legislacion que
exija dicho instrumento en
otros paises y en el propio El
Salvador.
DERECHO DEL
AGRICULTOR-
EXCEPCIONES A LOS Segun UPOV 1991 solo para|La restriccion del intercambio
DERECHOS resiembra en su propio campo y |de material genético puede
sujeto a considerar los legitimos | contravenir el CBD (art. 10
La nota del CAFTA reitera la | intereses de terceros. Igualmente se |inciso c¢). No obstante, la
facultad de implementar el | permiten Actos con fines privados y | estipulaciéon del Tratado de la
derecho del agricultor. La|[no comerciales. Segun ADPIC las | FAO lo remite a la legislacion
UPOV ha mencionado | excepciones no pueden derogar el | nacional e internacional
reiteradamente que al |derecho del titular (art. 30 e |aplicable. Es factible: no
establecerse excepciones a |interpretacion de los Paneles de |limitar el reuso de semillas
la resiembra deben | Solucién de Controversias). debido a consideraciones de
considerarse los derechos tipo de cultivo, dimensién, No.

del fitomejorador.

de hectéareas, etc. El
intercambio de material en
tanto se califique de un acto
con fines privados no
comerciales. La justificacion
de la venta resulta dificil, pero
debe considerarse lo previsto
anteriormente en la legislacion

de los Estados Unidos al

respecto.
LICENCIAS Son posibles por casos de interés |No se aborda el tema de
OBLIGATORIAS publico, sujetas a compensacion del | forma  directa, pero la
titular conservacion ye | uso

No se p revén problemas en
permitir la procedencia de
licencias obligatorias, sujeta
la determinacion de la causal
en cada caso concreto. En la
practica rara vez se ha hecho
uso de ellas.

sostenible de la biodiversidad
pueden ser motivos de interés

publico para limitar los
derechos del fitomejorador,
sujeto a la justificacion de

cada caso concreto.




NULIDAD Y CANCELACION
DEL DERECHO

Debe explorarse la nulidad
del titulo en el caso de
falsedad en la declaracion
del origen, prueba del PIC,
etc.

La UPOV permite la nulidad del
derecho otorgado en situaciones
especificas numeradas en el articulo
21, pero fundamentalmente se
orientan a la falta de requisitos para
otorgar el titulo o si el solicitante-
titular no era el verdadero obtentor.

La sancién en el caso de
falsedad en el
certificado/revelacion del
origen puede considerarse
una medida para coadyuvar
con el cumplimiento del PIC y
la distribucién de beneficios;
estd sujeta a negociaciones
en el CBD (el Régimen
Internacional) y en la misma
OMPI (Comité del Folklore y el
Tratado de Cooperaciéon de
Patentes o) PCT,
fundamentalmente). No
obstante, lo mas factible es
sancionar penal y civilmente la
falta (ejemplo del eyes
europeas de patentes) y no
requerir la nulidad del titulo.
En caso afirmativo, debe
procederse a establecer
claramente la descripcion de
la conducta penal.

DERECHOS CONFERIDOS-
AGOTAMIENTO DE LOS
DERECHOS

Claramente establecidos en el
articulo 14, deben seguirse para
cumplir con la UPOV. Resulta

opcional Unicamente en el caso de
los productos hechos a partir de una
variedad protegida.

Si se desean proteger las
variedades tradicionales
pueden otorgarse los mismos
derechos que en el caso de
las variedades comerciales y
seguir el sistema de la UPOV.

DURACION DEL DERECHO

Se prevén plazos minimos en el
articulo 19 de la Convencion.

No aplica. Los derechos sobre
variedades tradicionales
pueden gozar de los mismos
plazos de proteccion.

AUTORIDAD
COMPETENTE

Debe designarse una
autoridad aca rgo de las
evaluaciones y el

otorgamiento y cancelacion
de los titulos.

Usualmente se trata de entidades
relacionadas con la certificacion de
semillas o ministerios o secretarias
de agricultura

Se puede establecer la
necesidad de consultar
previamente al otorgamiento
de los derechos al as
autoridades ambientales a
cargo del tema del acceso a
recursos geneéticos yr ecabar

su opinion. No obstante,
cualquier  oposicion  debe
considerar las limitaciones

impuestas para denegar o
revocar los derechos.

FONDO AMBIENTAL

No se prevé

Puede establecer que parte
del fee otasa a ser pagado
vaya a un fondo, cuya
operacion y es tructura
deberan ser definidas
posteriormente, con el
propésito de fomentar
proyectos de conservacion y
uso sostenible de los recursos
fitogenéticos. En  tanto el

DEFINICIONES

Varias se encuentran definidas en el
propio texto, incluyendo variedad,
variedad esencialmente derivada y
otras.

Si  se incorporan  otros
elementos para hacer realidad
nacional el derecho del
agricultor (en sentido amplio),
pueden ser consideradas
necesarias definiciones
adicionales, por ejemplo, de
variedades tradicionales,
identificacion, pequefo
agricultor, etc.




ANEXOS

Anexo 1

Posicion de algunos paises o bloques ante la solicitud de incorporar en el Acuerdo ADPIC
la revelacion del origen y la prueba del consentimiento informado previo, de la distribucion
de beneficios y de la legalidad del acceso

Paises Megadiversos en desarrollo

Introducir disposiciones en el acuerdo en materia de patentes que permitan requerir al solicitante de patentes
revelar el pais de origen de los recursos genéticos y el conocimiento tradicional, proveer evidencia del consentimiento
informado previo de las autoridades de conformidad con la legislacion nacional y proveer evidencia de la distribucion
justa y equitativa de los beneficios. El cumplimiento de estos requisitos es condicion de patentabilidad.

Unién Europea

Esté dispuesta a discutir la revelacion del origen en solicitudes de patentes como un requisito obligatorio pero
de forma, es decir sin implicaciones sobre el otorgamiento o cancelacion de la patente. Las consecuencias de
no respetarlo se ubicaran fuera del sistema de patentes.

Estados Unidos

En términos generales en sus comunicaciones ha considerado que no existe contradiccion entre el ADPIC y el
CBD, y que ambos se apoyan reciprocamente. Se ha opuesto a la inclusion de obligaciones en el ADPIC para
requerir la revelacion del origen de los recursos genéticos o el conocimiento tradicional, la prueba del PIC o de
la distribucion de beneficios.

Grupo Africano

Pretende que se estipula la obligacion para el solicitante de una patente de revelar el pais de origen y el area
de origen de los recursos bioldgicos y el conocimiento tradicional asociado usado o involucrado en la invencion,
y proveer informacion del cumplimiento con la legislacion de acceso en el pais de origen.

Suiza

Propone reformar el Tratado de Cooperaciéon en materia de patentes, con el fin de permitir a las legislaciones
nacionales requerir a los solicitantes de patentes declarar la fuente de los recursos genéticos y el conocimiento
tradicional asociado de las invenciones basadas directamente en esos recursos o conocimiento.

73os principales impulsores de estas propuestas son el Grupo de Paises Africanos mediante el documento denominado "Taking Forward the Review of Article 27.3 (b) of the
TRIPS Agreement" y un Grupo de Paises en Desarrollo, algunos de ellos Megadiversos, encabezados por Brasil y la India (més Bolivia, Cuba, Ecuador, Republica Dominicana,
Peru, Tailandia y Venezuela). Vease en http://docsonline.wto.org/DDFDocuments. Aunque las propuestas difieren en su lenguaje y en ciertas consideraciones legales, en
general buscan introducir el requisito de la revelacién del origen y la prueba de la legalidad del acceso en el sistema de patentes. Véase un resumen de las respuestas de
diferentes paises sobre el otorgamiento de patentes a plantas y animales o las caracteristicas del sistema de proteccién de las variedades vegetales existentes en IP/C/W/273/Rev.,
febrero del 2003. Algunos paises en desarrollo presentaron a principios del 2004 un" Check list" de los elementos que deberian ser discutidos, el cual ha servido de base
para orientar las discusiones.

74Es particularmente importante considerar la comunicacién de ese pais al Consejo ADPIC del 26 de noviembre del 2004, documento WTO IP/C/W/434.




Anexo 2

Posicion del Consejo de la UPOV sobre el acceso a los recursos genéticos y la distribucion
de beneficios en materia de DOV (Adoptado por el Consejo de la UPOV en su sesion No
37 del 23 de octubre del 2003)

Acceso a recursos genéticos: El acceso a los recursos genéticos constituye un elemento clave para el progreso
en materia de fitomejoramiento. La excepcidn del fitomejorador refleja la posicion de que la comunidad de
mejoradores del mundo necesita el acceso a todas las formas de material para mantener el mayor progreso en
materia de fitomejoramiento y por ende para maximizar el uso de los recursos genéticos para el beneficio de la
sociedad.

Revelacion del origen: en el cuestionario técnico que acompana a la solicitud de proteccion, el fitomejorador
usualmente debe proveer informacién sobre el origen genético de la variedad. UPOV fomenta informar sobre
el origen del material genético usado en la creacion de la variedad cuando facilite el examen de la misma, pero
no acepta la revelacion del origen como una condicion adicional de proteccion. EI Convenio requiere la proteccion
tratdndose de variedades que sean nuevas, homogéneas, estables y distintas y que posean una denominacion
y no permite requerimientos adicionales. En algunos casos puede ser impractico o dificil identificar el origen
exacto del material genético empleado. La revelacion del origen no debe ser introducida como condicion para
la proteccion de las variedades, sin perjuicio de hacerlo en legislacion separada.

Consentimiento Informado Previo: UPOV fomenta el principio de transparencia y comportamientos éticos en
materia de la legalidad del acceso al material genético, incluyendo la prueba del consentimiento informado previo
y por ende el acceso al material genético debe realizarse de conformidad con el marco legal del pais de origen.
Sin embargo, la Convencidn requiere que el derecho del fitomejorador no esté sujeto a ninguna otra condicion
que aquellas requeridas para la proteccion (art. 5 de UPOV 1991). Adicionalmente, se considera que las autoridades
competentes no estan en la mejor posicion de verificar si el acceso al recurso genético ha tenido lugar de
conformidad con la legislacion aplicable en el pais de origen del recurso.

Distribucién de beneficios: UPOV estaria preocupada si se establecieran mecanismos para asegurar la
distribucion de beneficios derivados del acceso a recursos fitogenéticos usados en una nueva variedad. Inclusive,
tal obligacion seria incompatible con la excepcion del fitomejorador que no requiere que los actos de mejoramiento
realizados en otras variedades sean sujetos a restriccion y los titulares de las variedades iniciales no estan sujetos
a ninguna compensacion, excepto en el caso de variedades esencialmente derivadas. Tal requerimiento puede
traer consigo que los mejoradores no busquen proteger sus variedades o desarrollar las mismas.

Agricultores de subsistencia: La UPOV contiene una excepcién que permite la realizacion de actos de naturaleza
no comercial y actos realizados en privado, los cuales estan excluidos del alcance de los derechos del obtentor.

Reuso de semillas: el reuso de semillas es un mecanismo opcional de distribucion de beneficios previsto en
el Convenio. Sin embargo, tal provision esta sujeta a limites razonables y requiere la salvaguarda de los legitimos
intereses del obtentor. Por ejemplo, ciertos paises aplican la excepcién solamente a ciertas especies o limitan
su aplicacién segun el tamafo de la propiedad o el nivel de produccion.

Acceso y DOV: |a legislacion de acceso a recursos genéticos y los derechos de obtencion vegetal persiguen
diferentes objetivos, poseen distintos ambitos de aplicacion y requieren diferentes estructuras para administrarlas
y monitorearlas, se considera apropiado incluirlas en legislacién diferente, aunque las normativas deben ser
compatibles y apoyarse reciprocamente.

Tecnologias de restriccion genética (Adoptada por el Consejo el 11 de Abril del 2003): aunque la UPOV
no ha realizado un analisis detallado de estas tecnologias a la luz de los DPI, con respecto a las variedades
vegetales que contengan tecnologias de restriccion genética, las mismas deben ser protegidas si se satisfacen
los requisitos basicos de proteccion.



Anexo 3.
Elementos basicos de una legislacion en materia de obtenciones vegetales

- Propdsito y objetivos de la legislacion

- Definiciones

- Ambito de aplicacion.

- Exclusiones del ambito (si procede)

- Enajenacidon del derecho/caracteristicas del derecho/naturaleza del derecho del obtentor

- Titular del derecho/creacion en contratos laborales o comerciales

- Condiciones para otorgar la proteccion

- Novedad-periodo de gracia

- Distincién

- Uniformidad

- Estabilidad/identificacion (si procede)

- Requisito de distribucion de beneficios (si procede)

- Certificado/revelacion del origen (si procede)

- Consentimiento informado previo (si procede)

- Derechos conferidos/alcance de los derechos/variedades esencialmente derivadas

- Actos que requieren la autorizacién del titular

- Excepciones a los derechos conferidos (actos para fines privados, investigaciéon y derecho del agricultor

al reuso

- Duracioén de los derechos

- Agotamiento de los derechos

- Licencias obligatorias

- Précticas anticompetitivas

- Otras restricciones (incluye nulidad de clausulas en contratos de compra de semillas)

- Procedimientos de registro/inscripcion constitutiva del derecho (puede variar sustancialmente la forma

como se regula y los detalles)

- Solicitudes: forma y contenido. Requisitos. Oposiciones

- Fecha de presentacion y prioridades

- Publicaciones

- Examen de las aplicaciones (técnicos y de forma)

- Tasas

- Apelaciones y recursos

- Denominacion de la variedad, requisitos, consecuencias, rechazos, registros, oposiciones

- Registro de variedades

- Nulidad/caducidad/cancelacion del derecho

- Autoridad competente/Comité Calificador de Variedades.

- Interfase con el sistema de certificacion de semillas y otras medidas relacionadas con la comercializacion

- Medidas de observancia, incluyendo medidas civiles, administrativas, y eventualmente penales. Medidas
precautorias

- Disposiciones transitorias (incluye proteccion a materia que no resulta nueva)

75El orden en el cual se enumeran los elementos varia de legislacion en legislacion. Igualmente el nivel de detalle con que algunos de éstos se desarrollan.




Anexo 4
La proteccion de las obtenciones vegetales en el sistema de los Estados Unidos

Debido a que los Estados Unidos han sido claramente quienes han impulsado la ratificacion o
accesion a la UPQV, es necesario revisar la normativa de este pais pues la misma permite conocer
la forma como dicho socio comercial ha interpretado los alcances de la UPOV. Tradicionalmente
la materia viva estaba excluida de patentabilidad asi como lo estaban los animales y plantas. La
Oficina Norteamericana de Patentes y Marcas (USPTO) excluia de patentabilidad de los organismos
vivos por ser un "producto de la naturaleza" y no un "producto del hombre." Sin embargo, en 1977
la Corte de Apelaciones declard en una sentencia que se podria lograr algun tipo de proteccion
respecto de los productos de la naturaleza cuando se trataba de una nueva forma o composicion.
De esta manera, se puede obtener proteccion por patentes para un organismo vivo aislado de
su entorno natural y al cual se le diera una aplicacion.

En 1980, la Corte Suprema después de un largo procedimiento resolvio el caso de Diamond vs.
Chakrabarty, otorgando una patente a General Electric para "un micro-organismo modificado
capaz de intervenir en la absorcién de derrames de petréleo," la que habia sido solicitada en el
afo 1971y rechazada por la USPTO.

Esta jurisprudencia de la Corte le entreg6 a la USPTO el criterio a seguir respecto de la patentabilidad
de la materia viva. La jurisprudencia norteamericana desarrollé en consecuencia una nueva
doctrina en el sentido que "la materia viva no se considera mas un producto de la naturaleza"
toda vez que requiere la intervencion del ser humano.

Con posterioridad se otorgé en 1980 una patente relativa a una técnica de ADN recombinante,
y en 1985 una para una variedad de maiz que contiene un incremento en su nivel de aminoacidos.

Por ultimo, un hito en materia de patentabilidad de la materia viva fue en 1988 cuando se otorga
la patente a un mamifero genéticamente modificado ("Harvard mouse"). Se trata de un ratén al
que se le ha insertado un gen del cancer humano a través de ingenieria genética. Siendo este
nuevo mamifero util en las futuras investigaciones para la cura de este mal, la USPTO declaré
que cumplia los requisitos de patentabilidad. Fue el ultimo obstaculo que se removié para obtener
el patentamiento de cualquier forma de vida no humana.”

Si bien Estados Unidos no consideraba patentable los organismos vivos fue quien primero otorgd
algun tipo de proteccién a las plantas. En 1930 se promulgé la Ley de Patentes de Plantas
estableciendo un régimen especial de proteccion- diferente al de patentes- para las plantas que

se podian reproducir asexualmente.

La Legislacion estadounidense sobre Variedades de Plantas de 1970 (PVPA para plantas

76Aunque no es de relevancia para esta consultoria se han otorgado patentes a parte del cuerpo humano, incluyendo genes y secuencias genéticas.



reproducidas sexualmente) fue reformada en 1994 para ponerla de conformidad con el ADPIC.
Segun la legislacion indicada el derecho de los agricultores a vender las semillas deviene prohibido.
La legislacién contiene diversos cambios tendientes a ponerla en orden con la UPOV, entre ellos
estan:

1) Se incorpora el concepto de variedad esencialmente derivada.
2) Se extiende el periodo de proteccion a 20 afios segun el criterio del primer solicitante.
3) Se revisa el término "obtentor," se define "variedad" y se modifica la palabra "distinta."

La modificacién mas relevante radica en la supresién del derecho de vender la semilla sobre la
cerca de sus vecinos. Puede guardarla, sin necesidad de pago adicional, para su propio uso. Esta
excepcién ha sido sujeta a una considerable limitacién. Segun el fallo de la Corte Suprema de
Justicia en Asgrow Seed vs. Winterboer de 1995, la Corte interpretd la excepcién del derecho del
agricultor de la PVPA de 1970 en forma restrictiva, limitandola a la cantidad de semillas que le
restan luego de plantarlas en su granja. Con ello la posibilidad de vender cantidades importantes
de semillas fue suprimida. La Corte ratifico el derecho del agricultor a reutilizar sus semillas o a
venderlas para propositos diferentes a la reproduccion. Sin embargo, ello no se aplica en el caso
de que la semilla se utilice como fuente de multiplicacion para el mercado. Ello ha creado dos
sistemas en los Estados Unidos: para aquellas variedades que sean certificadas después del 4
de abril de 1995 se aplican las reglas del PVPA de 1994; y para aquellas antes de esa fecha, con
un promedio de duracion de 17 afos, aplican las limitaciones establecidas en la sentencia antes
indicada.”

77Igualmente, en los Estados Unidos la Corte Suprema en el caso de J.E.M Suply vs. Pioneer Hi Bred (diciembre 10 del 2001) determind que la existencia de una forma de
proteccion juridica (derechos de

obtentor) no afecta el derecho del fitomejorador de optar por el sistema de patentes. De igual manera, la jurisprudencia Europea en el caso de la Oficina Europea de Patentes
ha confirmado que aunque no es posible proteger una variedad como tal, las reivindicaciones que se refieran a mas de una variedad pueden ser protegidas, al referirse a plantas,
(G 0001-98 Novartis l/Transgenic Plant).
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