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VEGETALES: UNA VISION DE CONJUNTO CON OPCIONES PARA
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Laurence R. Helfer!
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1. PRIMERA PARTE: CONCEPTOS LEGALES Y POLITICOS RELATIVOS A LA
PROTECCION DE LAS VARIEDADES VEGETALES Y DE LOS DERECHOS DE
LOS OBTENTORES

1.1. Los derechos de propiedad intelectual: bases filosoficas y politicas.

Los derechos de propiedad intelectual (DPI) son derechos otorgados por las autoridades
gubernativas para controlar determinados productos del esfuerzo intelectual y del ingenio
humanos (OCDE 1996, pag. 12). En este informe no se trata de realizar un examen en
profundidad sobre los fines filosoficos y politicos que se intentan alcanzar otorgando
proteccion legal a esos productos. Sin embargo, es necesario familiarizarse con esos fines para
comprender como han evolucionado los sistemas y las instituciones nacionales e
internacionales de propiedad intelectual hasta sus formas actuales y para entender las
condiciones que esos sistemas e instituciones imponen a los gobiernos que desean alcanzar
objetivos politicos en conflicto con los DPI.

Dos grandes enfoques filos6ficos subyacen en la decision de otorgar DPI sobre los productos
del esfuerzo intelectual y del ingenio humanos. Elementos de ambos principios pueden
encontrarse, en diferentes grados, en todas las legislaciones nacionales y en los acuerdos
internacionales relativos a los DPI.

El primer enfoque para la proteccion de los DPI predomina en numerosos sistemas de
Derecho Civil (civil law), incluida la Europa continental. Segun este enfoque, los productos
de la mente humana estan marcados con la personalidad de su creador, inventor o autor,
dotandole asi (a él o a ella) del derecho moral y econémico de explotar esos productos
excluyendo a terceros. Segun esta opinion la proteccion legal procede del compromiso del
Estado de proteger los derechos humanos, tal y como esta reflejado en el articulo 27 de la
Declaracion Universal de los Derechos Humanos, que garantiza a toda persona "el derecho
a la proteccion de los intereses morales y materiales que le correspondan por razon de las
producciones cientificas, literarias o artisticas de que sea autora". La proteccion legal
también compensa a los creadores, inventores y autores por su esfuerzo intelectual y/o el
tiempo y el dinero dedicados. De estas premisas surge un deseo de conceder una proteccion
de la propiedad intelectual sélida que incluye, por ejemplo, una amplia y expansiva gama de
derechos exclusivos, largos periodos de proteccion, limites a las licencias obligatorias y
reducidas excepciones, asi como limitaciones a los derechos exclusivos.

El segundo enfoque para la proteccion de los DPI adopta como punto de partida una vision
instrumental de la propiedad intelectual. La proteccion legal de los productos del esfuerzo
intelectual y del ingenio humanos no se concede por un compromiso moral de compensar a
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los creadores o innovadores sino porque los productos que éstos crean enriquecen la cultura y
el conocimiento de la sociedad, incrementando asi su bienestar. Probablemente la mas
conocida manifestacion de este enfoque se encuentra en la clausula sobre la propiedad
intelectual de la Constitucion de los Estados Unidos, que autoriza al Congreso de este pais a
"fomentar el progreso de la ciencia y las artes ttiles, asegurando a los autores e inventores,
por un tiempo limitado, el derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos y
descubrimientos".

Esta filosofia instrumentalista forma la estructura de muchos sistemas nacionales de
propiedad intelectual. La concesion de DPI en los paises que siguen el enfoque
instrumentalista trata de dar los incentivos adecuados a los creadores, inventores y autores
para que inviertan el tiempo, los recursos y el capital intelectual necesarios para crear
productos de propiedad intelectual. Si no se otorgasen derechos exclusivos sobre esos
productos, los "listos" y oportunistas que no hacen tales inversiones podrian aplicar
tecnologias baratas de reproduccion y de distribucion para vender los productos de propiedad
intelectual de otros a un precio mucho menor.

Sin embargo, la finalidad ultima de la proteccidn legal no es compensar econdémicamente a
los creadores, sino la mejora del bienestar social por medio del acceso a las ideas y la
informacion contenida en esos productos. Los sistemas de propiedad intelectual
intrumentalistas a menudo disefian a medida el alcance de la proteccion legal para conseguir
ese objetivo, por ejemplo limitando el &mbito de aplicacidén o reconociendo situaciones en las
que los consumidores o los creadores de segunda generacion pueden acceder y utilizar los
productos de propiedad intelectual con propositos socialmente valiosos.

1.2. Objetivos politicos que favorecen los DPI sobre nuevas variedades vegetales.

Los objetivos politicos de la concesion de DPI sobre variedades vegetales estan basados
fundamentalmente en el enfoque instrumentalista de los DPI. Esto es asi tanto para las
patentes como para los derechos de los obtentores.

Bajo este enfoque instrumentalista, las nuevas variedades gozan de proteccion legal para
animar a los fitomejoradores comerciales a que inviertan los recursos, el trabajo y el tiempo
necesarios para mejorar las variedades existentes, asegurandoles que recibiran una
remuneracion adecuada cuando comercialicen el material de reproduccion o multiplicacion de
esas variedades mejoradas. Si no se concediesen derechos exclusivos a los obtentores, el
peligro de que terceros se aprovechasen seria considerable, ya que el material genético que
atribuye a las plantas su valor distintivo y comercial es por naturaleza autorreproducible,
como la reproduccidn por semilla u otro material de multiplicacion. La autorreproduccion
hace que las innovaciones que incorporan material bioldgico sean particularmente
susceptibles a la explotacion por terceros ajenos al innovador.

De este modo, los DPI sobre variedades vegetales dan a los fitomejoradores una cierta
garantia de que serdn capaces de resarcirse de los riesgos y los costes de una innovaciéon con
valor afiadido basada en un recurso biologico (Lesser, 1997; OCDE, 1996).

Sin embargo, el fin ultimo de la concesion de derechos exclusivos a los fitomejoradores es el
beneficio de la sociedad que concede esos derechos. Ello supone un incentivo para la
investigacion privada y el desarrollo de nuevas técnicas de obtencion, reduciendo asi la
necesidad de que el gobierno aporte fondos para subsidiar esas actividades. Ello fomenta el
desarrollo de nuevas variedades beneficiosas tanto para los agricultores como para los



consumidores. Y en definitiva impulsa en esa sociedad el desarrollo de la agricultura, la
horticultura y la silvicultura.

Un sistema internacional de proteccion de los DPI sobre variedades vegetales extiende esos
beneficios facilitando el acceso a las nuevas variedades creadas en otros paises. Una vez que
los fitomejoradores estén seguros de que sus derechos estaran protegidos en otros paises
estaran mas dispuestos a que esas variedades puedan distribuirse por esos paises (siempre que
puedan disponer de una infraestructura comercial y de distribucion). Esto beneficia a los
agricultores, a los consumidores y a los investigadores en muchos otros aspectos (Lesser
1997, pags. 8-10).

1.3. Evolucion y estructura del sistema internacional de la propiedad intelectual.

Los diferentes objetivos politicos que subyacen en la proteccion de los DPI han dado forma a
la estructura y evolucion del sistema internacional de la propiedad intelectual. En su mayoria,
las primeras leyes nacionales sobre propiedad intelectual no otorgaban proteccion legal a los
productos de propiedad intelectual creados en otros paises, permitiendo la explotacion por
parte de oportunistas que actuaban fuera de los paises de origen de esos productos. La
injusticia de esta situacion empujoé a los gobiernos a estudiar la proteccion de los DPI a nivel
internacional a finales del siglo XIX.

1.3.1. Obligaciones limitadas derivadas de los tratados. Los redactores de los primeros
tratados multilaterales sobre propiedad intelectual, sin embargo, comprobaron enseguida que
no existia el suficiente respaldo politico para conciliar muchas de las diferencias que existian
entre las leyes sobre DPI nacionales. Por esta razon, los redactores abandonaron la idea de
armonizar las diversas leyes nacionales para crear un unico DPI internacional aplicable a
todos los Estados signatarios. En su lugar disefaron un sistema que creaba un numero
limitado de obligaciones basadas en tratados que cada Estado miembro del sistema deberia
poner en practica en sus leyes sobre DPI.

La incorporacion de las obligaciones basadas en un tratado a las leyes nacionales de DPI
puede realizarse de dos formas. En algunos paises (a menudo denominados paises "de
incorporacion automatica") los tratados obligan como parte de la legislacion nacional en
cuanto se efectua su proceso de ratificacion formal. En estos paises los tratados se consideran
"auto-ejecutables" o capaces de tener un "efecto directo" en la legislacion nacional de modo
que tanto los tribunales como los organismos administrativos pueden aplicarlos y hacer
respetar los derechos que otorgan a los titulares de productos de propiedad intelectual. En
cambio en otros paises (a menudo denominados paises "de incorporacion legislativa") los
tratados se consideran "no auto-ejecutables" y s6lo obligan a nivel nacional cuando el
parlamento o el legislador aprueba la norma que aplica el tratado. En estos paises, los titulares
de productos de propiedad intelectual confian en sus normas nacionales y no en los tratados
como tales a la hora de ejercer los derechos que éstos les otorgan.

1.3.2. La territorialidad de los DPI. Debido al limitado alcance de los acuerdos
internacionales sobre DPI, no existe hasta la fecha (con la excepcion limitada de la
Comunidad Europea) ningin DPI internacional a disposicion de los inventores y creadores
que quieran comercializar sus productos mas alla de sus fronteras. Al contrario, los DPI son
de naturaleza territorial y se obtienen y se ejercen pais por pais bajo leyes de DPI de ambito
nacional.



De este modo, el inventor de una variedad de maiz genéticamente mejorada que busque
proteccion por medio de patente para esa variedad debera solicitar la proteccion en cada pais
en el que (¢l o ella) desee vender el maiz. El inventor debe reunir todos los requisitos que cada
pais impone para la concesion de los derechos de patente sobre la nueva variedad. Del mismo
modo, una vez que la proteccion es otorgada, aspectos como el alcance de los derechos
exclusivos sobre la variedad patentada de los que goza el inventor, la duracion de la patente y
las limitaciones impuestas a los derechos del inventor estaran determinados por las diferentes
normas nacionales. Recientes acuerdos internacionales han conseguido algunas formas
modestas de armonizacion en cuanto a los procedimientos, pero no han alterado la premisa
fundamental de que son las leyes nacionales y no los tratados internacionales las fuentes
inmediatas de practicamente todos los derechos privados sobre productos de propiedad
intelectual.

Dos principios basicos emanan de este enfoque territorial de la proteccion de los DPI. En
primer lugar, cuando las leyes nacionales difieran en cuanto al alcance o contenido de la
proteccion que otorgan a los productos de propiedad intelectual, los derechos de los que
gozan los titulares de esos productos variaran segun las diferentes jurisdicciones nacionales.
En segundo lugar, la territorialidad implica que cada pais tiene el derecho a decidir la forma
en que se otorga la proteccion del DPI dentro de sus fronteras, siempre que cumpla con las
obligaciones de los acuerdos internacionales sobre DPI de los que sea parte.

Pese a que la territorialidad concede a los gobiernos cierta autonomia para establecer politicas
nacionales sobre DPI dentro de sus fronteras, los Estados con frecuencia observan las
politicas de otros gobiernos como objeto de preocupacion. En efecto, la comercializacion a
nivel global de los productos de propiedad intelectual convierte esta preocupacion en una
necesidad. Por tomar s6lo un ejemplo, la mayoria de las leyes sobre patentes otorgan a los
inventores titulares de patentes dentro de un pais el derecho a impedir la importacion a ese
pais de productos fabricados en otros paises que contengan la invencion patentada. Asi,
cuando los mercados de distribucion trascienden las fronteras nacionales, una empresa puede
verse privada de distribuir sus productos en otras jurisdicciones como resultado de los
derechos de patentes, como ocurrié con los productores de algodén de la India a los que se les
prohibid exportar ciertos tipos de algodon transgénico a los Estados Unidos (Correa 2000,
pag. 176).

1.3.3. Obligaciones basicas impuestas por los acuerdos internacionales sobre propiedad
intelectual. El enfoque territorial de la proteccion de los DPI plantea de entrada numerosas
dificultades para los creadores y titulares de productos de propiedad intelectual. De hecho, a
pesar de todo, el contenido de las leyes sobre DPI de cada pais suele ser bastante similar, ya
que han sido redactadas conforme a acuerdos internacionales sobre DPI ratificados por
muchos paises. Ademas, las obligaciones que esos acuerdos imponen han ido aumentando con
el tiempo, haciendo disminuir (que no eliminar) las diferencias existentes entre los sistemas
de propiedad intelectual nacionales. Los siguientes parrafos explican brevemente las
obligaciones basicas contenidas en la mayoria de los acuerdos sobre DPI. En la Segunda
Parte, mas delante, se incluye informacién mas detallada sobre los derechos y obligaciones
contenidos en algunos acuerdos concretos sobre DPI relativos a las variedades vegetales.

1.3.3.1. Trato nacional. Una de las piedras angulares de los acuerdos internacionales sobre
DPI es el principio del trato nacional. El trato nacional prohibe la discriminacién hacia
titulares de DPI extranjeros exigiendo que cada pais conceda a los nacionales de otro estado
miembro los mismos DPI que conceda a sus propios nacionales. El trato nacional iguala las



reglas de juego entre las partes contratantes y evita que un pais otorgue a sus creadores e
inventores ventajas indebidas sobre los creadores e inventores extranjeros. Si no existiese el
trato nacional, por ejemplo, una empresa local podria explotar libremente productos de
propiedad intelectual creados en otro estado miembro y a la vez disfrutar de proteccion legal
dentro de su mercado nacional.

1.3.3.2. Reciprocidad. Las disposiciones de numerosos tratados sobre propiedad intelectual
contienen una limitada excepcion al trato nacional conocida como reciprocidad. Cuando un
tratado autoriza la reciprocidad, un pais A puede condicionar el otorgamiento de proteccion
legal a productos de propiedad intelectual de un pais B a que ese pais B otorgue la proteccion
legal a productos de propiedad intelectual del pais A. La reciprocidad se aplica con frecuencia
en los nuevos DPI como un medio de fomentar que otros paises reconozcan los nuevos
derechos y extiendan su proteccion a los extranjeros. Cuando un nimero importante de paises
reconoce un nuevo DPI, pueden promover la revision del tratado para eliminar la opcion de la
reciprocidad e imponer la obligacion del trato nacional.

1.3.3.3. Trato de nacion mas favorecida. El principio de nacion mas favorecida ("NMF") es
una disposicion comun de los acuerdos internacionales sobre comercio que s6lo
recientemente ha sido aplicada a los DPI. El principio extiende la regla del trato nacional
obligando a que un gobierno que conceda un privilegio o beneficio a un pais parte del sistema
del tratado conceda el mismo privilegio o beneficio a fodos los paises que forman parte del
sistema. El principio de NMF impide asi que dentro de sistemas convencionales mas amplios
grupos de paises alcancen entre ellos acuerdos bilaterales o acuerdos especiales de otro tipo a
menos que concedan los derechos contenidos en esos acuerdos a todos los demés miembros
del sistema creado por el tratado.

1.3.3.4. Materia objeto de proteccion y requisitos de elegibilidad. Los acuerdos sobre
propiedad intelectual especifican las caracteristicas de los productos que son susceptibles de
ser protegidos legalmente. En el ambito de las patentes, por ejemplo, un tratado puede
especificar los tipos de inventos (como productos o procesos) a los que los Estados miembros
deben conceder derechos legales. Estos requisitos de la materia objeto de proteccion
generalmente son redactados de forma que los paises miembros conozcan las caracteristicas
basicas que un producto debe poseer para merecer la proteccion de acuerdo con las leyes de
DPI nacionales, conservando a la vez la suficiente flexibilidad para que los paises concreten
los detalles de la proteccion de acuerdo con las particularidades de sus sistemas legales.

1.3.3.5. Derechos exclusivos. Cuando un producto de propiedad intelectual cumple los
requisitos de elegibilidad establecidos por un tratado los Estados partes estan obligados a
conceder una lista de derechos exclusivos con respecto a ese producto. Esos derechos
exclusivos conceden al titular de un producto el poder de impedir que terceros ejerzan la
actividad cubierta por el derecho (como reproducir o modificar el producto o distribuirlo a
otros). Es la exclusividad de los derechos concedidos lo que permite a los titulares de DPI
resarcirse de la inversion de tiempo, dinero y recursos necesarios para crear productos de
propiedad intelectual. Los derechos exclusivos concretos concedidos por los acuerdos sobre
DPI varian segun el tipo especifico de producto de DPI de que se trata. Son disefiados con
mayores o menores grados de especificidad segun el grado de consenso entre las leyes de los
Estados miembros, otorgando asi diferentes niveles de discrecionalidad para que los
gobiernos introduzcan los derechos en sus sistemas legales nacionales.



1.3.3.6. Duracion de la proteccion y dominio publico. Los acuerdos sobre propiedad
intelectual también especifican a sus Estados partes el plazo minimo durante el cual los
productos de propiedad intelectual deberan recibir proteccion legal. Una vez agotado el plazo,
los tratados no exigen que los Estados mantengan la proteccion legal de los productos. Asi,
salvo que un pais adopte un periodo de proteccion mas largo, cuando expira el periodo inicial
de proteccion el producto puede ser libremente utilizado por cualquiera con cualquier
proposito, incluso como fuente de creacion de nuevos productos o simplemente para su
consumo. Una consecuencia directa de esta regla es que las leyes nacionales sobre DPI no
permiten que los supuestos inventores o creadores reclamen DPI sobre materiales que se
encuentran en la naturaleza o que ya forman parte del dominio publico.

1.3.3.7. Excepciones y limitaciones a los derechos exclusivos. Los acuerdos internacionales
sobre DPI limitan la capacidad de los gobiernos nacionales que intentan restringir el ejercicio
de los DPI para conseguir objetivos sociales y politicos que pueden estar en competencia,
como el acceso a la informacion, la investigacion, la educacion y el desarrollo cultural. Las
restricciones disefadas para alcanzar esos objetivos son cominmente conocidas como
"excepciones y limitaciones" a los DPI exclusivos. Estas excepciones y limitaciones
generalmente aparecen de dos formas. La primera permite que terceros se comprometan a
utilizar de forma especifica productos de propiedad intelectual sin permiso del titular de los
derechos y sin el pago de remuneracion alguna. La segunda es la conocida como "licencia
obligatoria". Las licencias obligatorias permiten que terceros utilicen productos de propiedad
intelectual sin el permiso de sus titulares, pero sélo bajo el pago de una remuneracion
adecuada. Para evitar que ambas formas de excepcion en conjunto anulen los DPI los
acuerdos sobre propiedad intelectual imponen condiciones especificas para que los Estados
miembros puedan adoptarlas.

1.3.3.8. Disposiciones de observancia. El reconocimiento de DPI por las leyes nacionales no
tendria sentido sin unos mecanismos adecuados y eficaces para hacer respetar esos derechos.
Por esta razon, recientes acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual establecen los
distintos tipos de disposiciones sobre observancia que los Estados miembros pueden
incorporar a sus leyes nacionales. Estas disposiciones incluyen la imposicion de sanciones
administrativas y penales a las personas que lleven a cabo actividades de explotacion
reservadas al (Ia) titular de un producto de propiedad intelectual sin su autorizacion. Las
sanciones incluyen procesos judiciales civiles por perjuicios econdmicos, 0rdenes judiciales
que prohiban seguir haciendo uso del producto sin autorizacion y procesos penales instados
por el propio gobierno.

1.3.4. El marco del "estandar minimo" creado por los acuerdos internacionales sobre DPI.
Tomados en conjunto, las disposiciones basicas de los acuerdos internacionales sobre DPI
imponen a los Estados miembros obligaciones legales significativas. Sin embargo, los
acuerdos no abarcan todos los temas que plantean la concesion de proteccion legal a los
productos de propiedad intelectual. Por ello, los tratados son a menudo considerados como un
"estandar minimo" que Unicamente crea una base de proteccion juridica a la que todos los
paises miembros deben adherirse.

Existen tres importantes consecuencias de este marco del estdndar minimo. En primer lugar,
otorga a los Estados miembros una cierta discrecionalidad a la hora de interpretar y aplicar
aquellas disposiciones del tratado que resulten ambiguas o que razonablemente permitan
varias alternativas. En segundo lugar, el enfoque del estandar minimo permite, pero no exige,
que los paises concedan DPI adicionales en sus normas nacionales. Y por ultimo, y quizés lo



mas importante, este marco otorga a los Estados miembros la libertad de adoptar leyes que
sirvan otros objetivos politicos, econdmicos o sociales, incluso si tales objetivos estdn en
conflicto con los DPI, siempre que dichas normas no sean contrarias a los acuerdos sobre
DPI.

Desde esta perspectiva, el enfoque del estandar minimo aporta una metodologia para el
analisis pero no para la solucion de los potenciales enfrentamientos entre los DPI y otras
politicas gubernamentales. Esto resulta particularmente cierto en el &mbito de las variedades
vegetales y los derechos de los obtentores, una rama de la proteccion de la propiedad
intelectual regulada por varios acuerdos internacionales sobre DPI y sujeto a diversos
estandares de proteccion juridica segun las diferentes leyes nacionales. Para comprender
como los gobiernos nacionales pueden conciliar normas y objetivos nacionales diferentes y a
veces contrarios entre si de una forma coherente con las obligaciones impuestas por los
distintos acuerdos internacionales sobre DPI es preciso, ante todo, examinar otros acuerdos e
instituciones internacionales relativas a los recursos fitogenéticos ("RF") que han promulgado
politicas en conflicto con los DPI.

1.3.5. Identificacion de los acuerdos e instituciones internacionales relevantes. Antes de
entrar a discutir sobre los objetivos politicos que estan en conflicto con los DPI sobre recursos
fitogenéticos, es importante identificar primero las principales instituciones y acuerdos
internacionales que son el origen de esos objetivos. Pese a que una discusion en profundidad
sobre esas instituciones y acuerdos estd mds alla de los objetivos de este estudio, es necesario
familiarizarse minimamente con sus elementos mas importantes para entender su interaccion
con los acuerdos internacionales sobre DPI.

1.3.5.1. Convenio sobre Diversidad Biologica ("CDB"). E1 CDB qued0 abierto a la firma en
1992 y entrd en vigor en 1993. En septiembre de 2001, 182 Estados habian ratificado este
acuerdo.

Los principales objetivos del CDB son la conservacion de la diversidad biologica, la
utilizacion sostenible de sus componentes, la distribucion justa y equitativa de los beneficios
que se deriven de la utilizacion de los recursos genéticos y la conservacion de los
conocimientos de las comunidades autoctonas (articulo 1). E1 CDB también reconoce que los
Estados tienen el derecho soberano a explotar sus propios recursos y la autoridad para
determinar las condiciones para acceder a ellos (articulos 3 y 15).

Uno de los mecanismos mediante los cuales el CDB conseguira sus objetivos es la
conservacion in situ de los recursos fitogenéticos. La conservacion in situ supone la
conservacion de ecosistemas y hébitats naturales y el mantenimiento de poblaciones viables
de especies en esas zonas. Este tipo de conservacion se da, por ejemplo, cuando los
agricultores y las comunidades autdctonas conservan variedades vegetales tradicionales en los
emplazamientos en los que crecen naturalmente o son cultivadas.

Aunque el CDB no hace referencia expresa a ningiin acuerdo internacional sobre DPI
contiene numerosas disposiciones relativas a los DPI, principalmente en el articulo 16. En
particular, el punto 5 de este articulo reconoce que los DPI "pueden influir en la aplicacion"
del Convenio. El articulo obliga a los Estados miembros a colaborar para asegurar que los
DPI "apoyen y no se opongan" a los objetivos del Convenio. Otras disposiciones muestran
claramente que el CDB debe ser interpretado en el sentido de salvaguardar los derechos de los
titulares de DPI reconocidos por el Derecho Internacional. Por ejemplo, los puntos 2 al 4 del



articulo 16 establecen que la transferencia de tecnologia y las condiciones para acceder a esa
tecnologia deberan tener en cuenta la proteccion adecuada y eficaz de los DPI reconocidos
por el Derecho Internacional. Asi, por ejemplo, cuando un gobierno fomente la inversion
directa extranjera en tecnologia industrial (como los procesos biotecnoldgicos empleados para
introducir nuevas secuencias genéticas en variedades vegetales existentes) debera respetar
todos los derechos de patentes de los que el titular de dicha tecnologia goce.

1.3.5.2. El Grupo Consultivo sobre Investigacion Agricola Internacional ("GCIAI"). El
GCIAI (CGIAR en inglés) es una asociacion informal de patrocinadores publicos y privados
fundada en 1971 que sostiene una red internacional de centros de investigacion agricolas,
cada uno de los cuales dispone de sus propios 6rganos de gobierno. La mision del GCIAI es
dedicarse a la investigacion, en colaboracion con otras entidades publicas y privadas, para
promover la agricultura sostenible en los paises en vias de desarrollo. Con respecto a los
recursos fitogenéticos, la principal tarea que lleva a cabo el GCIAI para alcanzar ese objetivo
es la conservacion ex situ. Dentro del GCIAI, una red de bancos de genes almacena y
conserva semillas y material de reproduccion fuera de sus habitats naturales para su futuro
empleo por agricultores, investigadores y fitomejoradores. La red del GCIAI posee la mayor
coleccion ex situ de recursos fitogenéticos para la alimentacion y la agricultura del mundo.

1.3.5.3. El Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos ("I[IRF"). El IIRF (més conocido
por su anagrama en inglés, IPGRI) es el mayor instituto internacional del mundo dedicado a la
conservacion y el uso de recursos fitogenéticos. Fundado en 1974, el IPGRI se centra en la
conservacion, gestion y salvaguardia de la diversidad de recursos fitogenéticos por medio de
programas e iniciativas de investigacion a nivel nacional, regional e internacional.

1.3.5.4. El Compromiso Internacional sobre Recursos Fitogenéticos (el "Compromiso”). La
FAO ha contribuido en la generacion de varios instrumentos internacionales de caracter no
obligatorio relativos a los recursos fitogenéticos. El Compromiso, el primero de tales
instrumentos, fue adoptado en 1983. En 2000, 113 paises eran signatarios del Compromiso,
comprometiéndose a aplicar por si mismos las recomendaciones que contiene. Durante
muchos afios, el Compromiso sirvié como instrumento juridico central en el sistema global
de recursos fitogenéticos de la FAO, un sistema que incluye un fondo para el reparto
equitativo de los beneficios y un mecanismo de alerta rapida sobre recursos genéticos
amenazados.

Los principales objetivos del Compromiso son asegurar que la necesidad de conservar sea
reconocida universalmente y que existan los fondos suficientes para ese fin; asistir a los
agricultores y las comunidades de agricultores en la proteccidon y conservacion de los RF y de
la biosfera natural y permitir a los agricultores, sus comunidades y paises participar
plenamente de los beneficios derivados del uso mejorado de los RF, incluso si es por medio
del fitomejoramiento (WT/CTE/125 pérr. 11).

En su formulacion inicial, el Compromiso desafiaba el enfoque de los derechos de propiedad
privada sobre los recursos fitogenéticos declarando que todos esos recursos, tanto si son
cultivados en el campo por los agricultores como si son modificados mediante innovaciones
por fitomejoradores, eran parte del "patrimonio comin de la humanidad y, por lo tanto, su
disponibilidad no debe estar restringida" (articulo 1). Sin embargo, una interpretacion
adoptada por la FAO en 1989 aclar6 que los derechos de los obtentores no eran incompatibles
con el Compromiso (Resolucion 4/89 adoptada por la Conferencia de la FAO en su 25
periodo de sesiones, Roma, 11-20 de noviembre de 1989). Reconoci6 igualmente la



interrelacion entre los derechos de los agricultores tradicionales (cuya practica de guardarse
semillas facilitd la materia prima genética para la innovacion) y los derechos de los obtentores
vegetales (que emplean tecnologia para alcanzar dicha innovacion).

1.3.5.5. El Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentacion y la
Agricultura ("TIRFAA"). E1 3 de noviembre de 2001 una conferencia intergubernamental
auspiciada por la FAO adopto el texto de un acuerdo juridico internacional sobre recursos
fitogenéticos de caracter vinculante. En octubre de 2002, 64 Estados habian firmado el
TIRFAA el cual necesita cuarenta ratificaciones para que entre en vigor. El TIRFAA no s6lo
codifica y actualiza los principios no obligatorios plasmados en el Compromiso y sus
revisiones posteriores, sino que contiene disposiciones relevantes relativos a los DPI sobre
recursos fitogenéticos y las variedades vegetales. Dada su importancia para el tema abordado
por este estudio, mas adelante (seccion 4.3) aparecera un extenso examen del TIRFAA.

1.3.6. Objetivos politicos especificos en conflicto con los DPI. Una vez identificados los
principales acuerdos e instituciones relativos a los recursos fitogenéticos, en las siguientes
secciones se efectiian criticas especificas a la aplicacion de DPI sobre plantas y variedades
vegetales y los argumentos politicos que sostienen tales criticas.

1.3.6.1. Preservar la diversidad genética. La concesion de DPI a los fitomejoradores tiene
consecuencias inciertas sobre la preservacion de la diversidad fitogenética. Dados los
incentivos que los DPI aportan al sector privado para que inviertan en investigacion y en
técnicas de fitomejoramiento relativas a nuevas variedades vegetales, se podria pensar que los
DPI conducirian a que con el tiempo la diversidad fitogenética aumentase.

Bastantes autores, sin embargo, han argumentado que la diversidad sufre una erosion, y no un
enriquecimiento, al conceder DPI a los obtentores. Seguin esta perspectiva, el incremento de la
diversidad genética creada por la coleccion y distribucion de semillas ex situ y la
conservacion in situ por las comunidades agricolas locales disminuye a medida que los
agricultores comienzan a depender de los fitomejoradores comerciales para el suministro de
semillas y material de reproduccion. En concreto, en vez de emplear técnicas de seleccion
informales para experimentar la creacion de nuevas variedades adecuadas a las condiciones de
cultivo locales, los agricultores pasan a depender de terceros, los fitomejoradores que
suministran semillas con caracteres genéticos uniformes. Las variedades vegetales que
predominan en la agricultura como consecuencia de esta dependencia pueden poseer muchas
caracteristicas beneficiosas, pero carecen de la capacidad de adaptacion de variedades menos
conocidas y obtenidas de manera informal (Fowler, 1994, pag. 118).

Un estudio empirico seria muy util para evaluar estas afirmaciones contrapuestas sobre los
efectos de los DPI sobre la diversidad fitogenética. Desgraciadamente, los estudios empiricos
sobre el impacto y los efectos de los DPI sobre la diversidad fitogenética son dificiles de
llevar a cabo ante la dificultad de evitar la intervencion de otras variables. Los estudios
empiricos existentes a menudo se centran en paises industrializados en vez de paises en vias
de desarrollo y tienden a confiar en evidencias anecdoticas. Por lo tanto, la aplicacion mas
amplia de sus conclusiones es incierta y a menudo controvertida (ver IP/C/W/175 que
examina los resultados de estudios sobre la proteccion de variedades vegetales en Argentina,
Kenya y Reino Unido).

1.3.6.2. Derechos de los agricultores. Un segundo desafio para los DPI lo constituye la
relacion entre los derechos de los agricultores y los DPI sobre variedades vegetales. El



10

concepto de derechos de los agricultores fue desarrollado para reflejar la contribucion que han
tenido los agricultores tradicionales en la preservacion y mejora de los recursos fitogenéticos,
especialmente en el mundo en desarrollo. La Resolucion 5/89 de la FAO define los derechos
de los agricultores como "los derechos que provienen de la contribucion pasada, presente y
futura de los agricultores a la conservacion, mejora y disponibilidad de los recursos
fitogenéticos, particularmente de los centros de origen/diversidad" (Resolucion 5/89 adoptada
por la Conferencia de la FAO en su 25 periodo de Sesiones, Roma, 11-20 de noviembre de
1989). Tales derechos estan también reconocidos en el articulo 9 del TIRFAA.

Los derechos de los agricultores estan en conflicto con los DPI de los obtentores vegetales
porque muchos agricultores y comunidades agricolas no reclaman derechos exclusivos sobre
las variedades autoctonas cultivadas (también conocidas como cultivares tradicionales, ver
Dutfield, 2000, pag. 50) y sobre las variedades que han cultivado desde hace tiempo. Ademas,
los requisitos para ser objeto de proteccion por las leyes sobre DPI existentes, que como
hemos explicado anteriormente estan disefadas para proteger las innovaciones en variedades
nuevas y claramente distinguibles, normalmente no permiten el acceso a las contribuciones de
agricultores individuales que emplean métodos mas informales para seleccionar mejores
cultivos o elegir caracteristicas de las plantas.

Los defensores de los derechos del agricultor han desarrollado diferentes enfoques para
abordar esta situacion y para compensar a los agricultores por su contribucion a la diversidad
fitogenética. Un primer enfoque sitda las practicas tradicionales de los agricultores como
excepciones dentro de las actuales leyes sobre DPI a los derechos exclusivos de los
fitomejoradores. En otras palabras, se prohibe que los obtentores soliciten un pago a los
agricultores que lleven a cabo ciertas practicas, como guardar y volver a sembrar semillas
obtenidas de semillas compradas anteriormente o intercambiar semillas de manera informal.
Un segundo enfoque trata de modificar la legislacion sobre DPI existente de tal modo que se
permita a los propios agricultores reclamar derechos exclusivos sobre las variedades que
cultivan informalmente. Un tercer enfoque supone el reconocimiento de los derechos de los
agricultores no por medio de DPI sino mediante mecanismos de distribucion de los
beneficios, como pagos y transferencias de tecnologia, que compensen a los agricultores por
su contribucidn a la diversidad fitogenética. Este tiltimo enfoque plantea la duda de si los
agricultores tienen "derechos" tal y como se entienden en un sistema de propiedad intelectual,
a la vez que se reconoce la necesidad de recompensar su contribucion a la diversidad
fitogenética (Blakeney, 2002, pags. 9-11).

1.3.6.3. Los conocimientos tradicionales. Un tema directamente relacionado con los derechos
de los agricultores es el reconocimiento y proteccion de los conocimientos, las innovaciones y
las practicas de las comunidades autdctonas y locales relativos a las plantas. Sus defensores
afirman que quienes reivindican DPI sobre recursos fitogenéticos y variedades vegetales a
menudo utilizan esos conocimientos sin reconocer de una forma adecuada las contribuciones
de las comunidades que los poseen. Los mecanismos para resolver este problema son
similares a los ya mencionados anteriormente al hablar de los derechos de los agricultores,
incluyendo la modificacion de las leyes sobre DPI existentes para reconocer los
conocimientos tradicionales como una forma de propiedad intelectual con sus propios
derechos exclusivos, asi como la proteccion de los conocimientos tradicionales por medio de
leyes nacionales sui generis que reconozcan la propiedad colectiva de la mayoria de los
conocimientos tradicionales. En otofio de 2000, la Organizacién Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI) cre6 un Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y
Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore para estudiar estos temas.
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1.3.6.4. Regulacion del acceso a los recursos fitogenéticos. Los fitomejoradores y otros
interesados en innovaciones relacionadas con las plantas necesitan tener acceso al
germoplasma vegetal almacenado actualmente para la seleccion de variedades, la
investigacion y el desarrollo. La tematica del acceso se plantea para las colecciones, tanto in
situ como ex situ, de semillas y material de reproduccion o multiplicacion vegetal.

Por lo que respecta a las colecciones in situ, un cierto nimero de paises han elaborado leyes y
reglamentos de acceso para controlar el acceso de terceros. Estos controles del acceso son
coherentes con el CDB, que concede a los Estados el derecho soberano de controlar sus
recursos fitogenéticos. Ademas impulsan los objetivos del CDB sobre la distribucion de los
beneficios condicionando el acceso al pago inmediato o futuro de una compensacion o a la
transferencia de tecnologia al pais que permite el acceso (OCDE 1996, pag. 27). Las
condiciones especificas de acceso vienen normalmente detalladas en Acuerdos de
Transferencia de Material ("ATM") entre la entidad (publica o privada) que posee o controla
el germoplasma y la entidad (habitualmente privada) que desea acceder a ese germoplasma
(Barton y Siebeck, 1994).

Problemas similares se plantean con respecto a las colecciones ex situ de germoplasma
vegetal, incluidos los bancos de semillas mantenidos bajo los auspicios del GCIAI (ver el
anterior parr. 1.3.5.2). A pesar de que en virtud de un acuerdo de 1994 entre el GCIAl y la
FAO, los centros autdbnomos de investigacion agricola auspiciados por el GCIAI crearon sus
propios reglamentos de acceso, cierto germoplasma especialmente elegido esté reservado a
los centros como "fiduciarios en beneficio de la comunidad internacional” (articulo 3). En
cuanto a los DPI, el acuerdo de 1994 establece que ningun centro "reclamara la propiedad
legal del germoplasma designado ni reclamaré ningtn tipo de DPI sobre dicho germoplasma o
sobre la informacién que a él se refiera" (articulo 3(b)). Los centros también se comprometen
a aplicar las mismas restricciones sobre los DPI en los ATM con terceros a los que los centros
transfieran un germoplasma especifico (articulo 10).

1.3.6.5. "Biopirateria” y derechos de propiedad sobre material vegetal no mejorado. La
problemadtica del acceso a los recursos fitogenéticos esta ligada a controversias alin mayores
sobre la idoneidad de conceder DPI sobre las materias primas a las que se accede.

De acuerdo con los principios establecidos por la legislacion sobre propiedad intelectual, el
germoplasma vegetal no mejorado que forma ya parte del dominio publico no puede ser
retirado y privatizado. Sin embargo, se ha informado de varios casos y existe un estudio
empirico que indica que fitomejoradores y entidades comerciales en ocasiones han
conseguido que se les concedan DPI sobre variedades vegetales salvajes o sobre germoplasma
que se encontraba en las colecciones de semillas del GCIAI No esté claro si esos derechos se
otorgaron por descuido, por informacidn insuficiente o inexacta suministrada por el
solicitante, o por las particularidades de las legislaciones nacionales que limitan las fuentes
que las autoridades responsables deben consultar a la hora de determinar qué materiales son
de dominio publico (Correa, 2000, pags. 188-189; Plant Breeders Wrongs, 1999). A pesar de
todo, cuando se han concedido tales derechos, algunos Estados y ONG interesados han
solicitado con éxito a las autoridades de otros paises que anulen la proteccion legal otorgada
previamente (Dinwoodie, Perlmutter y Hennessey, 2001, pag.1418; Blakeney, pag. 12).

Los intentos de reclamar DPI sobre recursos genéticos no mejorados han sido a menudo
etiquetados como una forma de "biopirateria" (Correa, 2000, pag. 172). Sin embargo,
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"biopirateria" no es un término juridico y ha sido utilizado de manera inexacta para referirse a
todo acto mediante el cual una entidad comercial intenta obtener DPI sobre recursos
biologicos, variedades vegetales incluidas, que se considera que "pertenecen" a paises en vias
de desarrollo o a comunidades autdctonas (CEAS Consultants, 2000, pag. 70). De esta forma,
incluso cuando la solicitud de DPI se refiere a mejoras sobre materias primas vegetales,
ciertos gobiernos y ONG califican de biopirata a la entidad que solicita la proteccion juridica
en el caso de que no haya acordado una compensacion justa a quien le haya autorizado el
acceso a esas materias primas.

1.3.6.6. Los intereses de investigacion de los fitomejoradores. El alcance de los DPI sobre
variedades vegetales es objeto de controversia incluso entre grupos de obtentores. Han
surgido posturas opuestas entre los obtentores de primera generacion que han obtenido
proteccion legal para nuevas variedades y los obtentores de segunda generacion que utilizan
esas variedades para desarrollar ain més variedades. Al igual que sucede con los derechos de
los agricultores, es posible acogerse a las excepciones y limitaciones de las leyes nacionales
sobre DPI para permitir a los innovadores de segunda generacion llevar a cabo esas
actividades sin la autorizacion de los obtentores de primera generacion.

2. SEGUNDA PARTE: ACUERDOS INTERNACIONALES SOBRE LOS DPI
RELATIVOS A LAS VARIEDADES VEGETALES Y LOS DERECHOS
DE LOS OBTENTORES

2.1. Introduccion y vision de conjunto.

Esta seccion identifica y discute las disposiciones de tres acuerdos internacionales sobre DPI
diferentes que protegen las variedades vegetales y los derechos de los obtentores.

Los dos principales sistemas de tratados que regulan estos temas son los acuerdos
establecidos bajo los auspicios de la Union internationale pour la protection des obtentions
vegétales ("UPOV") y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual Relacionados con el Comercio ("ADPIC" o "Acuerdo sobre los ADPIC"),
enmarcado dentro del conjunto de tratados administrados por la Organizacion Mundial del
Comercio ("OMC"). Estos dos sistemas de tratados contienen cada uno un conjunto detallado
de reglas para sus Estados miembros relativos a los DPI sobre las variedades vegetales.

En pocas palabras, los tratados de la UPOV adoptan un sistema de proteccion sui generis
(esto es, un sistema que es Unico, de su propio género) especialmente disefiado para cubrir las
necesidades de los obtentores. El Acuerdo sobre los ADPIC exige a sus Estados miembros
que protejan las nuevas variedades vegetales mediante patentes, un sistema sui generis o una
combinacion de ambos. Dada la flexibilidad que el ADPIC concede a los Estados y su incierta
relacion con los convenios de la UPOV, adoptados con anterioridad, los gobiernos nacionales
se hallan ante una amplia gama de opciones a la hora de elegir el régimen de propiedad
intelectual aplicable a las variedades vegetales. Esta seccion del estudio muestra las
condiciones impuestas por estos dos sistemas de tratados y en la Tercera Parte del estudio se
identificaran y analizaran esas opciones.
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2.2. Las Actas de la UPOYV.

La primera "Acta" de la UPOV fue redactada en 1961 principalmente por gobiernos de paises
industrializados que deseaban dar proteccion a los obtentores tanto en sus mercados locales
como en sus mercados exteriores. El Convenio UPOV fue posteriormente revisado por las
"Actas" adoptadas en 1972.1978 y 1991.

En enero de 2002 50 Estados eran miembros de la UPOV; 29 de ellos eran parte del Acta de
1978, 19 del Acta de 1991 y 2 del Acta de 1972. Por lo tanto, este estudio se centrara en las
dos Actas de la UPOV mas recientes. Muchas de las adhesiones a estas Actas son bastante
recientes, habiendo accedido muchos paises en vias de desarrollo o en transicion a la
economia de mercado en los afnos '90. El Acta de 1991 entr6 en vigor el 24 de abril de 1998 y
ese mismo dia se cerrd a futuras accesiones el Acta de 1978, exceptuando unos pocos paises
que ya habian comenzado el proceso de adhesion.

Tal y como hemos indicado anteriormente en la seccion 1.3.1, en general los paises otorgan
un efecto interno al Acta de la que forman parte de dos maneras. En los paises de
"incorporacion automatica”, los tribunales y los organismos de la Administracion aplican y
ejecutan directamente el Acta, si bien normalmente se requieren normas de desarrollo que
autoricen a los organismos administrativos a dar curso a las solicitudes de proteccion de
nuevas variedades vegetales. En los paises de "incorporacion legislativa", por contra, el Acta
de la UPOV no es aplicable en el derecho nacional hasta que el Estado elabora una norma
nacional de proteccion de las obtenciones vegetales que cumpla con las condiciones del Acta.

2.2.1. El Acta de la UPOV de 1978. El Acta de la UPOV de 1978 incorpora la mayoria de las
obligaciones internacionales con respecto a los DPI resefiadas anteriormente en la Primera
Parte, incluyendo una definicion de la materia objeto de proteccion y del material protegido,
requisitos de elegibilidad, derechos exclusivos, trato nacional, reciprocidad, duracion de la
proteccion y excepciones y limitaciones a los derechos exclusivos. Sin embargo, no contiene
ninguna disposicion sobre el trato de NMF o la observancia.

2.2.1.1. Requisitos de la materia objeto de proteccion.

2.2.1.1.1. Numero limitado de géneros o especies protegidos. No todas las variedades
vegetales deben ser protegidas segun el Acta de 1978. Al contrario, el articulo 4 sefiala que
los Estados miembros deben extender la proteccion a un nimero cada vez mayor de géneros
y especies, comenzando con cinco a la entrada en vigor del tratado en cada Estado y
finalizando con veinticuatro en un plazo de ocho afos. Ademas los Estados miembros son
libres para limitar la aplicacion del Acta dentro de un género o una especie en particular a las
variedades que tengan un sistema particular de reproduccion o de multiplicacion o cierta
utilizacion final.

2.2.1.1.2. Prohibicion de la doble proteccion mediante derecho de obtentor y patente. El Acta
de 1978 permite a sus signatarios proteger las variedades vegetales por medio de un derecho
de obtentor o por una patente. Sin embargo, el articulo 2.1 prohibe a los Estados miembros
que otorguen ambas formas de proteccion "a un mismo género o a una misma especie
boténica".
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2.2.1.1.3. Obligacion de proteger las variedades descubiertas. Si bien el Acta de 1978 se
centra en las variedades vegetales creadas por medio de los métodos de seleccion clasicos,
esta generalmente aceptado que el tratado obliga a los Estados miembros a proteger las
variedades que han sido descubiertas. Asi se ha inferido del articulo 6.1.a), que sefiala que una
variedad protegida puede ser el resultado de una variacion inicial de origen natural (Crucible
Group, 2001, pag. 137).

2.2.1.2. Requisitos de elegibilidad. Suponiendo que una variedad vegetal pertenece a un
género o especie protegida, solamente podra ser protegida con arreglo al Acta de 1978 si es:
(1) nueva, (2) distinta de otras variedades existentes o notoriamente conocidas, (3)
homogénea o uniforme y (4) estable (articulo 6). Cuando una variedad cumple estos cuatro
criterios es incluida en un registro o catalogo nacional que anuncia publicamente que la
variedad se encuentra protegida (FIS/ASSINSEL, 2001a).

2.2.1.2.1. Novedad. Para evitar la proteccion de variedades que ya han sido explotadas o que
son notoriamente conocidas, una nueva variedad para la cual un obtentor busca proteccion no
debera haber sido comercializada por un periodo superior a un nimero especifico de afios con
anterioridad a la fecha de presentacion de la solicitud de proteccion. El Acta de 1978
especifica el nimero méaximo de afos durante los cuales pueden haberse realizado esas ventas
previas a la solicitud, con diferentes plazos seglin los distintos tipos de plantas y segun si las
ventas se han efectuado en el territorio del Estado del solicitante o en el territorio de otros
Estados (articulo 6.1.b); Leskien y Flitner, 1997, pag. 50).

2.2.1.2.2. Distincion. El Acta de 1978 establece que una variedad vegetal susceptible de
proteccion debe poder "distinguirse claramente por uno o varios caracteres importantes de
cualquier otra variedad cuya existencia sea notoriamente conocida en el momento en que se
solicite la proteccion (articulo 6.1.a)). Si bien el tratado en si no define mas la distincion, las
Directrices para la Ejecucion del Examen de la Distincion, la Homogeneidad y la Estabilidad
(Directrices de la UPOV) emplea caracteres vegetales tanto cualitativos como cuantitativos,
incluyendo atributos tan visibles como la forma de la hoja, la longitud del tallo y el color para
determinar si la diferencia entre variedades es "clara y coherente". Tal y como se explica mas
adelante al analizar el Acta de 1991, el concepto de distincion es esencial para determinar el
alcance de los derechos del obtentor sobre plantas que estdn muy relacionadas pero que no
son idénticas a la variedad protegida.

2.2.1.2.3. Homogeneidad. Segin el Acta UPOV de1978 una variedad debe ser
"suficientemente homogénea, teniendo en cuenta las particularidades que presente su
reproduccion sexuada o su multiplicacion vegetativa" (articulo 6.1.c)). Las Directrices de la
UPOV aclaran que para ser considerada homogénea la variacion mostrada por una variedad
debe "estar limitada de forma que sea posible establecer con precision su descripcion y su
distincion y garantizar su estabilidad". El requisito de la homogeneidad ha sido criticado por
varios autores por desanimar la innovacién de variedades de plantas utilizadas frecuentemente
para las buenas practicas agricolas y por rechazar la proteccion a los seleccionadores de
variedades locales, que presentan una mayor diversidad en sus caracteres (Leskien y Flitner,
1997, pags. 51-52). Esta es una de las criticas citadas en la seccion 1.3.6.1, al considerar que
los derechos de los obtentores estdn reduciendo la diversidad fitogenética al premiar solo a los
obtentores de variedades homogéneas.

2.2.1.2.4. Estabilidad. La estabilidad es un requisito temporal, ya que exige que el obtentor
demuestre que los caracteres esenciales de su variedad son homogéneos o uniformes con el
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transcurso del tiempo, incluso después de reproducciones o multiplicaciones sucesivas
(articulo 6.1.d)). En la practica, lo que demuestra ser homogéneo suele ser considerado
también estable. Por esta razon la condicion de estabilidad ha suscitado el mismo tipo de
criticas que la homogeneidad en su prohibicion de la proteccion de las variedades locales
cultivadas y otras plantas (Leskien y Flitner, 1997, pag. 52).

2.2.1.3. Material protegido. El Acta de 1978 exige que sus signatarios protejan el material de
reproduccion o de multiplicacion vegetativa de una variedad. El Acta no ordena proteger el
material cosechado, con la excepcion de las plantas ornamentales que se utilicen
comercialmente como material de multiplicacion (articulo 5.1)).

2.2.1.4. Derechos exclusivos de los obtentores. De acuerdo con el articulo 5 del Acta de 1978,
cualquier persona que desee ejercer una de las siguientes tres actividades con relacion al
material de reproduccion o de multiplicacion vegetativa de una variedad protegida, debera
obtener la autorizacion previa del obtentor: (1) la produccion con fines comerciales, (2) la
puesta a la venta y (3) la comercializacion. En cambio, el Acta de 1978 no obliga a los
Estados miembros a extender esos derechos exclusivos al material cosechado o a otros
productos comerciales.

2.2.1.5. Trato nacional y reciprocidad. Los Estados miembros deben conceder esos tres
derechos exclusivos de la misma forma tanto a los obtentores nacionales como a los
obtentores que residan o sean nacionales de otro Estado miembro del Acta de 1978. Sin
embargo, se permitira la reciprocidad cuando un Estado extienda la proteccion juridica a un
género o especie determinado o cuando conceda derechos exclusivos més amplios que los
previstos por el tratado. De esta forma, un Estado que conceda estos derechos adicionales
podra limitar la proteccion a los obtentores de aquellos Estados miembros que apliquen el
Acta a los mismos géneros o especies, o que concedan esos derechos exclusivos adicionales a
sus propios nacionales (articulos 3 y 5.4).

2.2.1.6. Duracion de la proteccion. El Acta de 1978 establece un periodo minimo de
proteccion de quince afios, con la excepcion de las vides, los arboles forestales, los arboles
frutales y los arboles ornamentales, que son protegidos por un periodo no inferior a dieciocho
anos.

2.2.1.7. Excepciones y limitaciones. El Acta de 1978 recoge dos grandes excepciones y
limitaciones a los derechos exclusivos: (1) la excepcion de los obtentores y (2) el privilegio de
los agricultores. El Acta también permite a sus miembros la concesion de licencias
obligatorias.

2.2.1.7.1. La excepcion de los obtentores. Recogida en el articulo 5.3, esta excepcidn prohibe
que los Estados miembros concedan a los obtentores de variedades protegidas el derecho a
autorizar o impedir que otros obtentores hagan uso de la variedad protegida para crear nuevas
variedades o comercializarlas. Se permite que los Estados concedan tal derecho de
autorizacion solo cuando sea necesario el empleo repetido de la variedad para la produccion
comercial de la nueva variedad. Segun la Asociacion Internacional de Fitomejoradores
(ASSINSEL) y la Federacion Internacional de Semillas (FIS) esta excepcion de los obtentores
es "esencial para el progreso continuo del fitomejoramiento (FIS/ASSINSEL, Derivacion
Esencial).



16

2.2.1.7.2. El privilegio de los agricultores. El hecho de que el Acta de 1978 se centre en la
explotacion comercial de las variedades protegidas ha sido interpretado como un permiso para
el uso no comercial de las semillas y del material de multiplicacién sin la previa autorizacién
del obtentor (Crucible Group, 2001, pag. 170). En las leyes nacionales sobre proteccion de
variedades vegetales esta excepcion no comercial implicita beneficia en la mayoria de los
casos a los agricultores que adquieren semillas de variedades protegidas. El alcance del
llamado privilegio de los agricultores es muy variable, sin embargo. Algunos paises sélo
permiten que los agricultores resiembren en sus propias explotaciones semillas guardadas de
compras anteriores, mientras que en otros paises se permite no solo la resiembra sino la venta
con fines de reproduccion de cantidades limitadas, una practica a la que comunmente se
denomina "bolsa blanca" (Leskien y Flitner, 1997, pag. 61).

2.2.1.7.3. Licencias obligatorias por razones de interés publico. El articulo 9 del Acta de
1978 permite restringir los derechos exclusivos de los obtentores por "razones de interés
publico". Cuando esas restricciones tienen lugar para asegurar una amplia distribucion de la
variedad (por ejemplo, cuando el obtentor no consigue satisfacer la demanda de una variedad
con una cantidad y a un precio razonables o cuando sin razon rechaza otorgar licencias a
terceros), el obtentor debe recibir una remuneracion equitativa.

2.2.2. El Acta de la UPOV de 1991. El limitado alcance del Acta de 1978 llevo a un cierto
nimero de miembros de la UPOV a adoptar un Acta revisada con derechos reforzados para
los obtentores. Las principales novedades del Acta de 1991 se discuten a continuacion:

2.2.2.1. Requisitos de la materia objeto de proteccion.

2.2.2.1.1. Proteccion progresiva de todos los géneros o especies. A diferencia de la anterior,
el Acta de 1991 obliga a los Estados a proteger por lo menos quince géneros o especies en el
momento de ser miembros del Acta y a extender la proteccion a todas las variedades en un
plazo de diez afios (articulo 3.2). Incluye también una definicion de "variedad", entendida
como "un conjunto de plantas de un sélo taxon botanico del rango mas bajo conocido" que
pueda "definirse por la expresion de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una
cierta combinacion de genotipos; distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la
expresion de uno de dichos caracteres por lo menos y considerarse como una unidad, habida
cuenta de su aptitud a propagarse sin alteracion" (articulo 1.vi)). En el Acta de 1978 no
aparece ninguna definicion de "variedad", lo que indica que los Estados miembros de este
tratado previo tienen una gran discrecionalidad a la hora de definir las caracteristicas de
conjuntos de plantas que sean susceptibles de proteccion.

2.2.2.1.2. Autorizacion de la doble proteccion mediante derecho de obtentor y patente. Como
respuesta a las demandas de los obtentores de los paises industrializados el Acta de 1991
suprimid la prohibicion del Acta de 1978 de la doble proteccion y actualmente permite que
los Estados miembros protejan la misma variedad vegetal con un derecho de obtentor y una
patente (Watal, 2000, pag. 149).

2.2.2.1.3. Proteccion de las variedades descubiertas. El Acta de 1991 hace explicito el
requisito implicito en el Acta de 1978 de que las variedades descubiertas sean protegidas. Lo
hace por medio de la definicion de "obtentor" del articulo 1.iv), que incluye a "la persona que
haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad".
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2.2.2.2. Requisitos de elegibilidad. Los cuatro requisitos que debe reunir una variedad
especifica para merecer proteccion —novedad, distincion, homogeneidad y estabilidad- se
mantienen en el Acta de 1991 s6lo con algunos cambios en el alcance y redaccion (articulos 7,
8y 9). Por ello, el Acta de 1991 ha recibido las mismas criticas que la de 1978 por su fomento
de la estandarizacioén genética y su inaptitud para proteger variedades menos homogéneas,
variedades tradicionales o variedades autoctonas cultivadas.

2.2.2.3. Derechos exclusivos del obtentor sobre el material protegido. Al Acta de 1978 le
fueron afiadidas importantes disposiciones relativas a los derechos exclusivos que disfrutaban
los obtentores sobre el material protegido de las variedades vegetales.

2.2.2.3.1. Derechos exclusivos enumerados sobre el material de multiplicacion. Debe
obtenerse la autorizacion previa del obtentor para el uso de material de reproduccion o de
multiplicacion de la variedad para: (1) la produccion o reproduccion, (2) la preparacion a los
fines de la reproduccion o de la multiplicacion, (3) la oferta de venta, (4) la venta o
comercializacion, (5) la exportacion, (6) la importacion y (7) la posesion para cualquiera de
estos fines (articulo 14; Leskien y Flitner, 1997, pag. 57).

2.2.2.3.2. Extension de los derechos al material y a los productos de la cosecha. Estos
derechos exclusivos se aplican no solo al material de multiplicacion, sino también sobre el
material producto de la cosecha cuando éste haya sido obtenido mediante la utilizaciéon no
autorizada de material de reproduccion o de multiplicacion y el obtentor no haya tenido una
oportunidad razonable de ejercer su derecho en relacion con dicho material. Ademas, los
Estados miembros pueden, sin estar obligados a ello, conceder derechos adicionales a los
obtentores, incluyendo derechos respecto de productos fabricados directamente a partir de
material cosechado.

2.2.2.4. Obligacion del trato nacional. Cualesquiera que sean los derechos exclusivos
especificos que los Estados miembros concedan en sus leyes de proteccion de variedades,
tales derechos deberan ser concedidos también a los nacionales de los demas Estados
miembros del Acta de 1991. A diferencia del Acta de 1978, no se permite la concesion de
derechos basada unicamente en la reciprocidad (articulo 4). Por ejemplo, si un miembro del
Acta de 1991 decide conceder a los obtentores mayores derechos exclusivos que los derechos
exclusivos exigidos por ese Acta, deberd conceder esos mismos derechos a los obtentores de
todos los demas Estados miembros del Acta de 1991. El Estado no podra acordar la concesion
de esos mayores derechos exclusivos so6lo a los Estados que concedan el mismo nivel de
proteccion de derechos a los nacionales de ese primer Estado.

2.2.2.5. Duracion de la proteccion. El Acta de 1991 extiende el periodo de proteccion a 20
afios y exige un periodo de 25 afios para variedades de arbol y de vid.

2.2.2.6. Excepciones y limitaciones. El segundo aspecto objeto de mayor revision fue el
relativo al reducido alcance de las excepciones y limitaciones a los derechos exclusivos del
obtentor, que se encuentra en el articulo 15.

2.2.2.6.1. La excepcion del uso privado, no comercial. El Acta de 1991 hace explicito lo que
solamente era implicito en el Acta de 1978: principalmente, que las actividades privadas no
comerciales relativas a las nuevas variedades estan fuera del control del obtentor. Esta
excepcion permitiria presumiblemente a los agricultores de subsistencia utilizar para su
consumo propio semillas y otro material de multiplicacion protegido.
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2.2.2.6.2. La excepcion de la investigacion. El Acta de 1991 también reconoce que los
obtentores no pueden restringir los "actos realizados a titulo experimental". Esta excepcion
permitiria la investigacion y el examen de variedades protegidas con fines cientificos que no
conduzcan a una explotacion comercial.

2.2.2.6.3. La limitada excepcion de los obtentores. Al igual que su predecesora, el Acta de
1991 reconoce el derecho de los obtentores a utilizar variedades protegidas para crear nuevas
variedades. Sin embargo, la excepcion limita su propia aplicacion a nuevas variedades que no
sean "esencialmente derivadas" de las variedades protegidas (articulos 14.5 y 15). Los
redactores afiadieron esta restriccion para evitar que los obtentores de segunda generacion
hiciesen cambios meramente cosméticos en las variedades existentes para reclamar asi la
proteccion de la nueva variedad. Sin embargo, el concepto de derivacion esencial ha sido
objeto de controversia en la practica. Los obtentores han sido incapaces de ponerse de acuerdo
en una definicion de la distancia genética minima necesaria para que las variedades de
segunda generacion no sean tratadas como esencialmente derivadas de una variedad anterior y
por lo tanto fuera del control del primer obtentor (FIS/ASSINSEL, Derivacién Esencial). A
pesar de todo, el efecto general de esta provision del Acta de 1991 ha sido reducir la
excepcion de los obtentores y ampliar los DPI de los obtentores de primera generacion.

2.2.2.6.4. El limitado privilegio de los agricultores. E1 Acta de 1991 reconoce explicitamente
un privilegio de los agricultores, pero un privilegio limitado en su alcance. En particular, cada
Estado miembro puede promulgar dentro de sus leyes nacionales sobre proteccion de
variedades vegetales una disposicion que permita a los agricultores emplear a fines de
reproduccion o de multiplicacion "en su propia explotacion" el producto de la cosecha que
hayan obtenido por el cultivo de una variedad protegida "en su propia explotacion". Ademas,
este privilegio debe ser ejercido "dentro de limites razonables y a reserva de la salvaguardia
de los intereses legitimos del obtentor" (articulo 15.2). De la terminologia empleada pueden
inferirse varios puntos.

En primer lugar, a diferencia del Acta de 1978, la version del privilegio de los agricultores de
1991 no autoriza a los agricultores a vender o intercambiar semillas con fines de
multiplicacion con otros agricultores (Watal, 2000, pag. 141), una limitacién que varios
autores han criticado como inconsistente con las practicas de los agricultores de numerosos
paises en vias de desarrollo, en los que las semillas se intercambian para la rotacion de
cultivos y de variedades (Laskien y Flitner, 1997, pag. 60).

En segundo lugar, de acuerdo con la Asociacion Internacional de Fitomejoradores, el término
"limites razonables" del articulo 15.2 obliga a los Estados a limitar la superficie, cantidad de
semilla y especies sujetas al privilegio de los agricultores, mientras que la obligacion de
salvaguardar los "intereses legitimos" de los obtentores exige que los agricultores paguen
algln tipo de remuneracién al obtentor por los actos que lleven a cabo en ejercicio de esos
privilegios (FIS/ASSINSEL, 2001a), Esta ultima afirmacion es objeto de controversia, sin
embargo, y no ha sido recogida en ninguna legislacion de los paises miembros del Acta de
1991. Por ejemplo, el Reglamento del Consejo de la Union Europea, relativo a la proteccion
comunitaria de las obtenciones vegetales, No. 2100/94, de 27 de julio de 1994, exige dicho
pago con la excepcion de los pequeftios agricultores, mientras que no lo hace asi la Ley de
proteccion de las variedades vegetales de los Estados Unidos (Plant Varieties Protection Act,
7 U.S.C. §2543).
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2.2.2.6.5. Licencias obligatorias por razones de interés publico. El articulo 17 del Acta de
1991 contiene una disposicion sobre licencias obligatorias similar a la que se encuentra en el
Acta de 1978. Permite a los Estados miembros limitar los derechos exclusivos de los
obtentores solo por razones de interés publico y exige el pago de una remuneracion equitativa
al obtentor cuyos derechos son limitados.

2.2.3. Resistencia al Acta de 1991. Muchos paises en vias de desarrollo, en particular los
africanos, se han resistido a ratificar el Acta de 1991 o a adoptarla como modelo para sus
leyes de proteccion de variedades vegetales. Los ministros de asuntos exteriores de la
Organizacion para la Unidad Africana emitieron durante una reunion en enero de 1999 un
comunicado reclamando la paralizacion de la proteccion de los DPI sobre variedades
vegetales hasta que se desarrolle un sistema africano que otorgue un mayor reconocimiento a
las practicas de cultivo de las comunidades autdctonas. Sin embargo, en una reunion posterior
de la Organizacion Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), responsables de patentes de
dieciséis paises africanos francofonos recomendaron que sus paises adoptasen el Acta de 1991
(Machipisa, 1999). En el momento de realizar este estudio, ningun pais africano habia
ratificado el Acta de 1991. Kenya y Africa del Sur son los unicos miembros de la UPOV, pero
ambos son partes del Acta de 1978. Otros paises en vias de desarrollo miembros del Acta de
1978 son Bolivia, China, Ecuador, Kirguistan, México, Nicaragua, Panama, Paraguay,
Trinidad y Tobago y Uruguay.
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CUADRO 1: Comparacion entre las Actas de la UPOV de 1978 y 1991

Asunto Acta UPOV de 1978 Acta UPOYV de 1991

Alcance Necesidad de aumentar los Necesidad de aumentar los géneros

minimo géneros o especies protegidos, o0 especies protegidos, desde 15 en el

de la desde 5 en el momento de la momento de la accesion al Acta

proteccion | accesion hasta 24, ocho afos hasta todos los géneros y especies

mas tarde. 10 afios después (5 afios para los

miembros del Acta anterior).

Requisitos Novedad, distincion, homogeneidad | Novedad, distincion, homogeneidad

de y estabilidad. y estabilidad.

elegibilidad

Derechos Produccién con fines de Produccién o reproduccion;

exclusivos comercializacion; oferta de venta; preparacion para la multiplicacion;

minimos comercializacion; uso repetido para |oferta de venta; venta u otro tipo de

sobre el la produccion comercial de otra comercializacion; exportacion;

material variedad. importacion o posesion con

protegido cualquiera de estos fines.

Derechos No existe obligacion, salvo para las | Los mismos actos arriba citados si el

exclusivos plantas ornamentales utilizadas con | material cosechado fue obtenido

minimos fines de reproduccion comercial. mediante el uso no autorizado de

sobre el material de multiplicacion y si el

material obtentor no tuvo una oportunidad

cosechado razonable de ejercer su derecho con
relacion al material de
multiplicacion.

Prohibicion | Si, para algunos géneros o especies | No.

de la boténicas.

proteccion

doble

con patente

Exencion de
los
obtentores

Obligatoria. Los obtentores son
libres de emplear una variedad
protegida para desarrollar una nueva
variedad.

Se permite, pero la obtencion y
explotacion de una nueva variedad
"esencialmente derivada" necesita la
autorizacion del titular de la
variedad original.

Privilegio de
los

Implicitamente permitida por la
definicion de los derechos

Permitido a opcion del Estado
miembro dentro de limites

agricultores |exclusivos minimos. razonables y a reserva de la
salvaguardia de los intereses
legitimos del titular.

Duracion 18 afios para vides y arboles; 15 25 afios para vides y arboles: 20

minima afios para resto de plantas. afos para resto de plantas.

de la

proteccion
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2.3. El Acuerdo sobre los ADPIC.

A pesar de que las Actas de la UPOV han facilitado la proteccion de los DPI sobre las
variedades vegetales durante mas de cuarenta aflos, su importancia se ha visto recientemente
oscurecida por un tratado sobre propiedad intelectual diferente, el Acuerdo sobre los Aspectos
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o Acuerdo
sobre los ADPIC). El Acuerdo sobre los ADPIC, adoptado en 1994 como un tratado
administrado por la Organizacion Mundial del Comercio (OMC), es el primer y tnico tratado
sobre DPI que intenta establecer unos estdndares minimos y universales de proteccion sobre
las principales ramas de la propiedad intelectual, incluyendo patentes, derechos de autor,
marcas comerciales, disefos industriales, circuitos integrados y secretos comerciales. Si bien
el Acuerdo sobre los ADPIC dedica una minima atencion a los derechos de los obtentores o a
la proteccion de las variedades vegetales y ni siquiera menciona las Actas de la UPOV, su
adopcidn ha hecho mas en favor de la proteccion juridica de las variedades vegetales que
ningun otro acuerdo internacional.

2.3.1. El ADPIC como un estimulo para la proteccion de las variedades vegetales. La
influencia del ADPIC sobre la proteccion de las variedades vegetales proviene de las
siguientes bases: (1) su enlace con otros acuerdos internacionales sobre comercio; (2) su
amplia ratificacion por Estados tanto industrializados como en vias de desarrollo; (3) sus
novedosas disposiciones sobre observancia, examen de la aplicacion y solucion de
diferencias: (4) la obligacion incluida en el articulo 27.3(b) del ADPIC por la que sus
signatarios deben otorgar proteccion a las obtenciones vegetales "mediante patentes, mediante
un sistema eficaz sui generis o mediante una combinacion de aquéllas y éste"; y (5) por una
revision formal del articulo 27.3(b) programada para ser efectuada en 1999. Los siguientes
parrafos tratan brevemente de cada uno de estos cinco temas. Las secciones posteriores
trataran de forma mads detallada la proteccion de las variedades vegetales mediante patentes y
los elementos necesarios para crear un "sistema eficaz sui generis".

2.3.1.1. La relacion del ADPIC con la OMC y el sistema internacional de comercio. A
diferencia de cualquier otro tratado sobre propiedad intelectual anterior, el ADPIC no es un
acuerdo aislado preocupado tinicamente por los DPI. Al contrario, el ADPIC esté ligado a una
mas amplia familia de tratados relacionados con el comercio relativos a temas como el
comercio de bienes y servicios, el comercio agricola, el comercio de productos textiles y las
restricciones a la importacion por cuestiones sanitarias. Todos esos tratados fueron adoptados
dentro de la OMC durante la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales mantenida entre
1988 y 1994. Como tal, el ADPIC formaba parte de un "paquete de medidas" global. Los
paises industrializados se aseguraron un compromiso por parte de los paises en vias de
desarrollo para otorgar unos estindares minimos de proteccion juridica eficaz a los productos
de propiedad intelectual y a cambio los paises en vias de desarrollo recibieron el compromiso
por parte de los paises industrializados de abrir sus mercados nacionales a los bienes y otro
tipo de productos manufacturados por trabajadores del mundo en vias de desarrollo (Helfer,
1998, pag. 377).

2.3.1.2. Amplia ratificacion del ADPIC. El resultado de esa oferta global fue una amplia
ratificacion de todos los tratados de la OMC, incluido el Acuerdo sobre los ADPIC. En enero
de 2002, 144 Estados eran miembros del ADPIC (comparese esto con los 50 Estados parte de
las diferentes Actas de la UPOV en la misma fecha; ver seccion 2.2 anterior). Ademas,
muchos Estados (particularmente paises en vias de desarrollo) que pasaron a formar parte del
ADPIC no habian ratificado ningtn tratado sobre propiedad intelectual anterior, por lo que
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estaban obligados a efectuar significativos cambios en sus leyes nacionales para cumplir con
el Acuerdo. Como reconocimiento de este hecho, el ADPIC contiene una disposicion
indicando una serie de etapas tendentes a que la mayor parte de las obligaciones sustantivas
del tratado resultasen aplicables a los paises desarrollados en 1996, pero no lo fuesen a los
paises en vias de desarrollo o en transicion a la economia de mercado hasta 2000. Los paises
menos desarrollados obtuvieron la mayor flexibilidad y no estan obligados a cumplir las
obligaciones sustantivas del tratado hasta 2006.

2.3.1.3. La observancia, examen de la aplicacion y disposiciones para la solucion de
diferencias del ADPIC. Junto a su amplia ratificacion, la influencia del Acuerdo sobre los
ADPIC puede observarse en sus clausulas unicas sobre la observancia de los DPI dentro de
las leyes nacionales, el examen de esas leyes nacionales por el Consejo de los ADPIC y un
mecanismo para la solucion de diferencias entre Estados conducente a resoluciones
respaldadas por la amenaza de sanciones comerciales.

2.3.1.3.1. Clausulas sobre la observancia. A diferencia de otros acuerdos sobre DPI previos,
el ADPIC no so6lo especifica las obligaciones sustantivas minimas sobre diferentes formas de
propiedad intelectual, sino que ademas obliga a sus miembros a adoptar medidas "eficaces"
dentro de sus leyes nacionales que permitan a los titulares de productos de propiedad
industrial imponer la observancia de sus derechos contra quienes los infrinjan (articulo 41.1).
Estas medidas de observancia incluyen detallados recursos judiciales y administrativos,
medidas en frontera y procedimientos penales (articulos 41 a 61). Como ejemplo aplicado a
las variedades vegetales, un obtentor cuya nueva variedad fuese vendida comercialmente sin
su autorizacion podria iniciar una actuacion judicial civil solicitando las medidas necesarias
para detener la conducta del vendedor no autorizado y reclamarle dafos y perjuicios.

2.3.1.3.2. Clausulas sobre el examen de la aplicacion. El articulo 68 establece que un Consejo
de los ADPIC "supervisara la aplicacion de este Acuerdo y . . . el cumplimiento por los
Miembros de las obligaciones que les incumben" en virtud del mismo. Desde su constitucion,
una de las principales funciones del Consejo ha sido examinar formalmente las leyes,
reglamentos y decisiones judiciales de los Estados miembros en cada una de las areas de la
propiedad intelectual cubiertas por el ADPIC.

Son varios los objetivos que se cumplen con las funciones de supervision del Consejo de los
ADPIC. En primer lugar, la supervision supone para los gobiernos un incentivo para que sus
normas y practicas nacionales cumplan el Acuerdo, de forma que puedan presentar una
informacion positiva al Consejo. En segundo lugar, la supervision hace que se identifiquen,
tanto para el Estado examinado como para otros Estados miembros, las dreas juridicas que
pueden no estar en total consonancia con el tratado. Y finalmente, la supervision del Consejo
de los ADPIC facilita una oportunidad extraordinaria para publicar leyes y practicas
nacionales que de otra forma podria ser dificil obtener.

En el ambito de las variedades vegetales, el Consejo de los ADPIC ha reunido y organizado
una cantidad considerable de informacion muy util sobre las practicas de los gobiernos
nacionales. En diciembre de 1998 el Consejo prepard una lista detallada de preguntas sobre la
proteccion de las variedades vegetales. Solicitd a los Estados miembros que ya estaban
obligados a proteger las variedades vegetales que respondiesen esas preguntas senalando la
manera en que las leyes nacionales otorgan esa proteccion, mientras que a los demas
miembros del ADPIC se les pidid que hiciesen lo que pudiesen para suministrar esa
informacion. El Consejo recibid y publico las respuestas de 17 paises y de la Union Europea y
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sus Estados miembros (documento OMC JOB N° 2689, de 7 de mayo de 1999). La
informacion aportada por esas respuestas es analizada posteriormente en la seccion 3.3. En
abril de 2001 el Consejo replante6 estas cuestiones e invitod a aquellos Estados miembros del
ADPIC que atin no lo habian hecho a suministrar informacion sobre las practicas que llevan a
cabo para la proteccion de las variedades vegetales. De momento los resultados de esta
encuesta no han sido publicados.

2.3.1.3.3. Clausulas sobre solucion de diferencias. Otra de las novedades significativas del
ADPIC es su sistema de solucion de diferencias. Si bien otros acuerdos sobre propiedad
intelectual anteriores, incluidas las Actas de la UPOV, contenian disposiciones sobre la
presentacion de reclamaciones contra las partes que no respeten el tratado ante el Tribunal
Internacional de Justicia, ningin Estado ha solicitado nunca esta posibilidad para la solucién
de diferencias. Siempre se ha considerado que la presentacion de una reclamacion de este tipo
seria considerada como un acto inamistoso, llevaria mucho tiempo y dinero y las decisiones
del Tribunal serian dificilmente cumplidas por los Estados (Helfer, 1998, pags. 375-376). El
Acuerdo sobre los ADPIC elimina estos problemas al vincularse a un acuerdo de la OMC
conocido como Entendimiento sobre la Solucion de Diferencias que contiene un mecanismo
de solucion de diferencias perfectamente perfilado y que es uno de los sistemas de solucion de
diferencias mas ampliamente utilizados y eficaces dentro del Derecho Internacional. De este
modo, la mera existencia de un sistema como éste supone un gran incentivo para que los
miembros del ADPIC pongan sus leyes nacionales en consonancia con el Acuerdo para evitar
la posibilidad de que se inicie en su contra un proceso para la solucion de diferencias.

A pesar de estos solidos incentivos para actuar conforme al Acuerdo, algunos paises pueden
incumplirlo. En este caso, si uno de los Estados miembros del ADPIC considera que otro
Estado miembro ha incurrido en un incumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud
del Acuerdo, puede iniciar las consultas segiin el Entendimiento sobre la Solucion de
Diferencias para intentar resolver la disputa. Si las partes no consiguen llegar a un acuerdo, el
Estado reclamante puede solicitar a la OMC que constituya un grupo especial formado por
tres miembros para que examine sus alegaciones. Estos grupos especiales generalmente
adoptan una decision sobre la reclamacion en un plazo de seis meses. La decision del grupo
especial sera adoptada por el Organo de Solucion de Diferencias de la OMC a menos que la
parte o partes perdedoras decidan apelar al Organo de Apelacién, un tribunal permanente
formado por siete expertos en comercio que son autorizados a examinar las constataciones del
grupo especial y emitir una decision en un plazo de tres meses. Si el Organo de Apelacion o
una decision no apelada de un grupo especial concluyen que un Estado miembro ha infringido
el Acuerdo sobre los ADPIC, recomendaran al Estado defensor que ponga sus leyes
nacionales en conformidad con el tratado. Si el Estado no lo cumple, el Estado reclamante
podra iniciar un proceso arbitral para especificar el montante de la compensacion que el
Estado defensor debera pagar para reparar la infraccion. En lugar de tal compensacion el
Estado reclamante podra solicitar autorizacion para imponer sanciones comerciales al
miembro infractor.

En febrero de 2002, los Estados miembros del ADPIC (en su mayoria paises desarrollados)
habian iniciado veintidos procedimientos de solucion de diferencias contra paises tanto
desarrollados como en vias de desarrollo relativos a una amplia gama de aspectos de la
propiedad intelectual (WT/DS/OV/4, de 6 de febrero de 2002). Aproximadamente un tercio
de esas diferencias han sido resueltas antes de que el grupo especial adoptase una decision,
aceptando el Estado defensor modificar sus leyes para ponerlas en conformidad con el
acuerdo. En otros casos, sin embargo, los miembros s6lo han cumplido después de que un
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grupo especial o el Organo de Apelacion hayan emitido una decision en su contra. Y en unos
pocos casos, los miembros no han modificado sus leyes y en su lugar han negociado acuerdos
para el pago de una compensacion al Estado miembro reclamante (Geuze y Wager, 1999).

En el momento de realizar este estudio no ha habido ningtin procedimiento sobre solucion de
diferencias sobre el ADPIC relativo a la proteccion de la propiedad intelectual sobre
variedades vegetales. El que en el futuro haya algun procedimiento de este tipo depende de
numerosas variables, alguna de las cuales alin resulta incierta.

Tres razones interconectadas sugieren que un procedimiento de solucion de diferencias
relativo a la proteccion de las variedades vegetales es una contingencia probable: en primer
lugar, las notables diferencias de opinion entre los miembros del ADPIC sobre el alcance de
la proteccidn juridica que hay que otorgar a las variedades vegetales (mencionado mas
adelante en el parr. 2.3.1.4); segundo, el hecho de que los paises en vias de desarrollo
miembros del ADPIC estan obligados, por primera vez, a proteger las variedades vegetales,
aunque solo a partir de 2000 (ver arriba, parr. 2.3.1.2) y tercero, la ausencia de proteccion de
las variedades vegetales en las leyes de muchos paises en vias de desarrollo con anterioridad a
la fecha limite de 2000 (ver mas adelante, parr. 3.5.2). Tomadas en conjunto, estas variables
sugieren que los obtentores de un Estado miembro desarrollado que se enteren de que sus
variedades protegidas estan siendo explotadas sin autorizacion en paises en vias de desarrollo
miembros del ADPIC debido a unas legislaciones nacionales inadecuadas presionaran a sus
gobiernos para que presenten reclamaciones contra esos paises para forzarles a respetar sus
obligaciones derivadas del tratado.

Sin embargo, otros factores sugieren que sea poco probable la presentacion de una
reclamacion sobre variedades vegetales, particularmente dentro de los proximos cinco a diez
afios. En primer lugar, el inicio en noviembre de 2001 de la Ronda Doha de negociaciones
comerciales (que sera tratada mas adelante, en la Cuarta Parte) previsiblemente hard que los
miembros del ADPIC frenen sus estrategias de solucion de diferencias durante el desarrollo
de esta negociacion plurianual. Esto es asi especialmente porque la Ronda Doha
previsiblemente proporcionara a los miembros del ADPIC la primera oportunidad real de
armonizar otras obligaciones internacionales (como las establecidas sucesivamente en el CBD
y el TIRFAA) con las exigencias de proteccion de las obtenciones vegetales y de otros DPI
del Acuerdo sobre los ADPIC. En segundo lugar, en el pasado se ha comprobado que los
Estados miembros estdn mas dispuestos a presentar reclamaciones para la solucion de
diferencias cuando son presionados por los titulares de productos de propiedad intelectual. No
esta claro que los obtentores puedan demostrar suficientemente que sus mercados exteriores
estan siendo perjudicados por el fracaso de otros Estados a la hora de procurar una adecuada
proteccion juridica a las variedades vegetales. En tercer lugar, las partes del ADPIC en
general son reticentes a presentar reclamaciones cuando las posibilidades de éxito son
inciertas. Por lo tanto, dado el incierto alcance de la proteccion de las obtenciones vegetales
actualmente exigida por el ADPIC, si los miembros promulgan algun tipo de proteccion de
las obtenciones vegetales en sus legislaciones es poco probable que otros miembros ataquen
esas leyes a menos que puedan identificar una infraccion clara del Acuerdo. A pesar de todo,
el potencial de los procedimientos de solucion de diferencias (y de las sanciones comerciales
que pueden engendrar) continuara aportando fuertes incentivos para que los Estados
promulguen leyes de proteccion de las variedades vegetales.
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2.3.1.4. El unico alcance de la proteccion de las obtenciones vegetales exigido por el ADPIC.
El articulo 27.3(b) contiene la tinica clausula del texto del Acuerdo sobre los ADPIC relativa
a la proteccion de las variedades vegetales. La parte relevante de este articulo sefiala que:

Los Miembros podran excluir asimismo de la patentabilidad: (b) las

plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos
esencialmente bioldgicos para la produccion de

plantas o animales, que no sean procedimientos no bioldgicos o
microbiologicos. Sin embargo, los Miembros otorgaradn proteccion a todas las
obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema

eficaz sui generis o mediante una combinacion de aquéllas y éste (el

énfasis ha sido afiadido).

El significado de este Articulo ha sido importante objeto de debate tanto entre los Estados
miembros como entre las organizaciones no gubernamentales (ONG) con diferentes
perspectivas sobre la idoneidad de la protecciéon mediante DPI de las obtenciones vegetales.
Mas adelante se ofrece un examen detallado de este debate y un andlisis del articulo 27.3(b).
En este momento merece la pena destacar dos puntos.

En primer lugar, las clausulas del ADPIC sobre las obtenciones vegetales no hacen referencia
ni incorporan ningun acuerdo sobre propiedad intelectual previo, incluyendo las Actas de la
UPOV de 1978 y 1991. Esta omision contrasta enormemente con otras areas de la propiedad
intelectual, como las patentes, los derechos de autor y las marcas comerciales, para las que el
ADPIC exige expresamente que sus miembros cumplan los estdndares de proteccion previstos
por acuerdos sobre DPI ya existentes, como el Convenio de Berna para la Proteccion de las
Obras Literarias y Artisticas y el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial. Como consecuencia de esta omision, los miembros del ADPIC no estan obligados
a ser miembros de la UPOV ni a promulgar leyes nacionales consistentes con alguna de las
Actas de la UPOV para cumplir las obligaciones establecidas por el ADPIC. Si bien la
historia de la redaccion del ADPIC no explica esta acusada diferencia de trato de las
variedades vegetales, parece que la concordancia con la UPOV no se exigid porque muy
pocos miembros de la OMC eran partes de la UPOV y los que eran no pudieron ponerse de
acuerdo sobre cual de las dos mas recientes Actas debia servir como estandar de proteccion.

En segundo lugar, el articulo 27.3(b) permite a los Estados miembros del ADPIC proteger las
obtenciones vegetales utilizando uno de estos tres enfoques diferentes: (1) ley de patentes, (2)
un sistema eficaz sui generis o (3) una combinacion de elementos de ambos sistemas. Asi, a
diferencia de la mayoria de las ramas de la propiedad intelectual protegidos por el ADPIC, el
Articulo 27.3(b) otorga expresamente a los miembros una significativa discrecionalidad para
elegir la forma de proteccion de las variedades vegetales y contempla que esa libertad puede
ser ejercida de forma diferente por distintos Estados miembros.

Esta discrecionalidad y los diferentes resultados que genera tiene importantes consecuencias,
Por un lado, la laguna del ADPIC al no incorporar y basarse en las Actas de la UPOV
existentes puede tener "un efecto desarmonizador" (Correa, 1994, EIPR), con los Estados del
sistema UPOV promulgando un tipo de normas de proteccion de las variedades vegetales y
los Estados fuera de ese sistema promulgando otro tipo de normas (que a su vez pueden
semejarse o no entre ellas). Esto podria ocasionar una importante situacion de complejidad e
incertidumbre para los obtentores que intenten comercializar variedades protegidas en
diferentes jurisdicciones. Por otro lado, esta sancionada diversidad de enfoques juridicos
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permite a los miembros del ADPIC establecer un equilibrio entre la proteccion de los
derechos de los obtentores y los otros importantes y opuestos objetivos sociales identificados
en la Primera Parte, muchos de los cuales se encuentran en otros acuerdos internacionales.
Visto asi, el articulo 27.3(b) aporta un "espacio seguro" muy necesario para que los gobiernos
armonicen normas y politicas en conflicto — un espacio del que se carece en otras areas del
Acuerdo sobre los ADPIC.

2.3.1.5. La frustrada revision del articulo 27.3(b). La ultima frase del articulo 27.3(b) senala
que "las disposiciones del presente apartado seran objeto de examen cuatro afios después de la
entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC". Puesto que el Acuerdo sobre la OMC entr6 en
vigor el 1 de enero de 1995, el examen contemplado en este articulo deberia haber sido
efectuado en 1999. La revision comenzd pero no concluyd, en gran parte debido a las disputas
entre paises industrializados y en vias de desarrollo sobre el alcance del proceso de revision
(GRAIN, 2000, pags. 3-5). Los gobiernos presentaron informacion adicional y propuestas al
Consejo de los ADPIC en 2000 y 2001, pero no se adoptd ninguna accioén formal. Con el
lanzamiento de la Ronda Doha de negociaciones comerciales en noviembre de 2001, el
examen previsto en el articulo 27.3(b) sera considerado como parte de una revision mas
amplia del Acuerdo sobre los ADPIC. A pesar de todo, el material suministrado por los
gobiernos como parte del proceso de revision frustrado aporta informacion muy valiosa sobre
las diferentes perspectivas en cuanto al alcance adecuado de la proteccion de los DPI sobre las
plantas y las oportunidades de que se dispone para conciliar los DPI y otros objetivos sociales.

2.3.2. La proteccion mediante patentes de las variedades vegetales segun el ADPIC. El
Acuerdo sobre los ADPIC obliga a sus signatarios a otorgar proteccion mediante patentes
para todas las invenciones de todos los campos de la tecnologia, siempre que esas invenciones
sean "nuevas, entrafien una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicacion industrial"
(articulo 27.1). Sin embargo, por lo que respecta a las invenciones relativas a las plantas, el
ADPIC permite a sus miembros excluir de la patentabilidad tanto "las plantas" como "los
procedimientos esencialmente bioldgicos para la produccion de plantas" y "las obtenciones
vegetales" (articulo 27.3(b)). Asi, tal y como esta escrito actualmente, el Acuerdo sobre los
ADPIC permitiria a sus miembros negar la proteccion de las variedades vegetales mediante
patentes (siempre que protejan esas variedades con un derecho sui generis eficaz, como
veremos mas adelante en la seccion 2.3.3).

2.3.2.1. Aplicabilidad de la proteccion mediante patentes de las variedades vegetales. Por
esta razon, puede parecer al principio que los gobiernos podrian no tener en cuenta las
patentes en el momento de decidir como proteger las innovaciones relacionadas con las
plantas en sus sistemas legales nacionales. Sin embargo, es necesario comprender las
clausulas sobre patentes del Acuerdo sobre los ADPIC y una comparacion entre esas
disposiciones y el enfoque sobre los derechos de los obtentores contenido en las Actas de la
UPOV, por diferentes razones.

En primer lugar, la extension de la proteccion mediante patentes a las invenciones e
innovaciones relacionadas con las plantas sigue siendo una opcion para los gobiernos
nacionales. Recordemos que el marco de "estandares minimos" del ADPIC contempla
expresamente que los miembros pueden conceder a los DPI una proteccion mayor que la
exigida por el Acuerdo (ver arriba, parr. 1.3.4). El articulo 27.3(b) en concreto invita a los
miembros a proteger las obtenciones vegetales mediante patentes o mediante una
combinacion de patentes y un sistema sui generis. Varios gobiernos del mundo
industrializado, incluyendo a los Estados Unidos, Japon, Australia, Nueva Zelanda, Suecia y
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el Reino Unido, han aprovechado esta oportunidad para permitir que los fitomejoradores
obtengan la proteccion mediante patentes de las nuevas variedades siempre que se cumplan
los requisitos de elegibilidad para una patente (Watal, 2000, pag. 149).

En segundo lugar, puesto que el ADPIC no obliga a proteger mediante patentes las
innovaciones relacionadas con las plantas, de ello se deriva que el tratado tampoco obliga a
los Estados miembros a adoptar un sistema concreto de proteccion mediante patentes. Esto
otorga a los gobiernos la opcidn de incluir las variedades vegetales dentro de sus estatutos de
patentes existentes y/o promulgar un estatuto separado aplicable exclusivamente a las plantas
(las patentes de invencion normalmente se conceden a "todo proceso, maquina, manufactura o
compuesto de materias nuevo y 1til, o a toda mejora nueva y util de aquéllos. . ." (ver p.ej. 17
U.S.C. § 101). Sin embargo, serd util para los gobiernos que en el momento de tomar esta
decision entiendan los elementos tradicionales del derecho de patentes y las formas en que
pueden ser alterados dentro del marco establecido por el Acuerdo sobre los ADPIC. Los
Estados Unidos, por ejemplo, han promulgado multiples leyes de proteccion de las variedades
vegetales. Fue uno de los primeros paises en adoptar, en la Ley de Patentes de Plantas (Plant
Patent Act) de 1930, una unica forma de proteccion aplicable a las plantas de reproduccion
asexual. Ademas, desde mediados de los '80 los tribunales y la Oficina de Patentes y Marcas
de los EE.UU. han concluido que los obtentores también pueden solicitar patentes de
invencion normales con arreglo a la Ley de Patentes (U.S. Patent Act). En diciembre de 2001
el Tribunal Supremo de los EE.UU. confirm6 que los obtentores podian solicitar ambos tipos
de proteccion para una misma variedad (véase J.E.M. Ag Supply v. Pioneer Hi-Bred, 122 S.
Ct. 593, 10 de diciembre de 2001). Un resultado asi esta prohibido por el Acta de la UPOV de
1978 pero esta permitido por el Acta de 1991, de la que son parte los EE.UU.

En tercer lugar, es necesaria una comprension de los principios de las patentes por la
dificultad que existe en algunos paises para distinguir entre variedades vegetales (que
normalmente se excluyen de las leyes de patentes nacionales o regionales) y otras
innovaciones relacionadas con las plantas (a las que puede extenderse la proteccion mediante
patente). En Europa, por ejemplo, el articulo 53.b del Convenio Europeo de Patentes prohibe
patentar las "variedades vegetales" como tales. Sin embargo, recientemente la Oficina
Europea de Patentes ha confirmado que las demandas amplias de proteccion mediante patente
disefiadas para incluir "plantas" o una invencién mas general que una sola variedad pueden
ser aceptadas, incluso si tales solicitudes pueden abarcar multiples variedades (G 0001/98,
Novartis Il/Transgenic Plant, 2000, E.P.O.R. 303 secc. 3.10; Janis y Kesan, 2001b, pag. 35).
En consecuencia, para los obtentores de Europa puede ser posible moldear sus solicitudes
para recibir de facto proteccion mediante patente para las nuevas variedades vegetales.

En cuarto lugar, tal y como tratamos con detalle mas adelante y resumimos en el Cuadro 2,
hay importantes diferencias de enfoque entre los derechos de los obtentores y las patentes. En
el caso de los derechos de los obtentores, los requisitos de elegibilidad para la proteccion no
son onerosos, pero el alcance de la proteccion es bastante estrecho, tanto al hablar de derechos
exclusivos como de las excepciones y limitaciones a esos derechos. Las leyes de patentes
presentan un balance muy diferente. Los requisitos de elegibilidad son altos y dificiles de
cumplir pero, una vez concedida, la patente conlleva mayores derechos para excluir a los
terceros de la explotacion de la invencion patentada. Segtn las necesidades y el nivel de
desarrollo de las industrias de obtencion vegetal en su territorio, un gobierno puede decidir si
una de ellas o ambas formas de proteccion aportaran los incentivos adecuados para impulsar
la investigacion y la innovacion en ese sector industrial (seccion 3.4.4.1, mas adelante).
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En quinto y ultimo lugar, proximamente tendra lugar en el contexto de la Ronda Doha de
negociaciones comerciales una revision de las normas sobre las patentes vegetales del
Acuerdo sobre los ADPIC (ver mas adelante, Cuarta Parte). Esta revision puede conducir a un
acuerdo para modificar el ADPIC en el sentido de exigir a los Estados miembros que
extiendan la proteccion mediante patentes a las innovaciones vegetales o a las variedades. En
ese caso, los gobiernos nacionales que han venido aplazando la proteccion mediante patentes
tendrian que revisar sus leyes nacionales para facilitar ese tipo de proteccion ademas o en
lugar de la proteccion juridica otorgada por las leyes nacionales de proteccion de las
variedades vegetales. Como minimo, por lo tanto, los gobiernos interesados en promover las
innovaciones vegetales deberian documentarse sobre los aspectos juridicos relevantes de
forma que puedan participar de manera informada en las proximas discusiones.

2.3.2.2. Requisitos de elegibilidad de la materia objeto de proteccion. Segun el texto del
Acuerdo sobre los ADPIC y las interpretaciones de comentaristas autorizados, las
innovaciones vegetales pueden ser patentadas si son "invenciones" nuevas, no evidentes y
utiles (articulo 27.1 del ADPIC; Leskien y Flitner, 1997, pag. 7). Si bien los autores en
general afirman que estos requisitos cumulativos imponen importantes obstaculos a la
concesion de patentes sobre variedades vegetales, en la practica los obtentores han logrado
patentar no s6lo nuevas variedades, sino también plantas hibridas, lineas puras y lineas de
plantas hibridas (Correa, 2000, pag. 183). Como han destacado dos autores recientemente,
desde 1985 la Oficina de Patentes y Marcas de los EE.UU. "ha concedido cientos de patentes
sobre todos los aspectos de la innovacion relacionada con lo vegetal: plantas enteras, semillas,
métodos de seleccion y biotecnologia vegetal" (Janis y Kesan, 2001a, pag. 981).

2.3.2.2.1. Invenciones. El Acuerdo sobre los ADPIC no define el término "invencion",
dejando su significado concreto a las leyes de patentes nacionales o a las normas de patentes
regionales, como las que operan en la Unidén Europea.

Todas estas leyes reconocen que una invencion debe ser algo mas que el simple
descubrimiento de un fendmeno natural o de una sustancia de origen natural. Asi, por
ejemplo, un obtentor que simplemente identifique la existencia de una variedad salvaje hasta
entonces desconocida o de una variedad local conocida solamente por comunidades
autdctonas de zonas remotas no deberia estar autorizado a patentar esa variedad salvaje o
local.

Sin embargo, la tendencia que se observa en los paises industrializados, y en particular en los
EE.UU, Jap6n y la Unidn Europea, es reconocer que una forma aislada y purificada de
sustancia natural puede ser patentada (Correa, 2000, pags. 177-178; Leskien y Flitner, 1887,
pag. 8). Por ejemplo, el articulo3.2 de la Directiva relativa a la proteccion juridica de las
invenciones biotecnologicas de 1998 senala que "la materia bioldgica aislada de su entorno
natural o producida por medio de un procedimiento técnico" puede ser patentable (Directiva
98/44/CE de 6 de julio de 1998, DOCE L 213). Quizas porque este enfoque implica efectuar
una distinciéon muy fina entre descubrimientos e invenciones, muchos paises en vias de
desarrollo han preferido no seguirlo. Han preferido denegar la proteccion mediante patente a
los materiales vegetales encontrados en la naturaleza incluso si han sido aislados o purificados
mediante la intervencion humana. (Correa, 2000, pag. 186; Watal, 2000, pags. 155-156).
Segun alglin comentario, esta prohibicion de patentar es compatible con el Acuerdo sobre los
ADPIC siempre que no se extienda a las plantas con secuencias de genes modificados o
artificiales, que normalmente varian significativamente de las sustancias naturales y por ello
pueden ser clasificadas adecuadamente como invenciones (Leskien y Flitner, 1997, pag. 9).
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Un segundo atributo de una invencidn patentable es que quien solicite esa patente debe
divulgar la invencion de manera suficientemente clara y completa para que las personas
capacitadas en la técnica de que se trate puedan llevar a efecto la invencion (articulo 29.1 del
ADPIC). Ademas de asegurar que la invencion reivindicada retine los requisitos de
elegibilidad, la divulgacion permite también que terceros tengan acceso a la invencion con el
proposito de mejorarla o de desarrollar nuevas invenciones. En el caso de las innovaciones
relacionadas con las plantas, las leyes nacionales permiten que los inventores satisfagan el
requisito de la divulgacion mediante una descripcion escrita de la invencion y/o mediante el
deposito del material protegido (p.ej. semillas, germoplasma u otro material biologico). El
ADPIC no exige que los gobiernos nacionales adopten una forma concreta de divulgacion ni
especifica el tiempo, forma o condiciones para el acceso por terceros. En consecuencia, las
leyes nacionales difieren ampliamente en este punto (Correa, 2000, pag. 191).

2.3.2.2.2. Novedad, actividad inventiva y aplicacion industrial. Estros tres requisitos
acumulativos de elegibilidad estan estipulados en el articulo 27.1 del Acuerdo sobre los
ADPIC y se encuentran en todas las leyes nacionales de patentes. Sin embargo, incluso entre
Estados con fuertes leyes de proteccion mediante patentes, la interpretacion y aplicacion de
cada uno de estos pasos varia considerablemente.

2.3.2.2.2.1. Novedad. El principal objetivo del requisito de novedad es asegurar que la
invencion reivindicada no puede ser hallada en el "estado de la técnica" o "técnica previa"
existente. Estos términos hacen referencia al conjunto de conocimientos que se encuentra a
disposicion del publico con anterioridad a la fecha de presentacion de una solicitud de
proteccion mediante patente. Los examinadores de la patente determinan los requisitos de
novedad y de la actividad inventiva comparando la invencion reclamada con el "estado de la
técnica" o "técnica previa". Un tema esencial para las innovaciones relativas a las plantas se
refiere a la forma en que existe el estado de la técnica y la dificultad para que los
conocimientos tradicionales formen parte del estado de la técnica.

Segtn la Ley de Patentes de los Estados Unidos, por ejemplo, la novedad puede ser rechazada
si "la invencion fue patentada o descrita en una publicacion escrita en este u otro pais
extranjero o si fue de uso publico o estuvo a la venta en este pais. . ." (35 U.S.C. § 102(b)). El
punto importante es la descripcion: el uso en el extranjero de las invenciones solicitadas no es
considerado como parte del estado de la técnica. El Tratado de Cooperacion en Materia de
Patentes (TCP) adopta un enfoque similar, limitando el estado de la técnica a "todo lo que se
haya puesto a disposicion del publico en cualquier lugar del mundo mediante una divulgacion
escrita" (Regla 33.1 del Reglamento del TCP). Asi, en Estados Unidos y en los paises que
siguen el TCP, aun cuando las innovaciones relacionadas con las plantas sean conocidas,
utilizadas o divulgadas por un medio que no sea escrito, puede ser posible que el inventor
obtenga proteccion mediante patente (Correa, 2000, pags. 188-189; Dutfield, 2000, pags. 64-
68).

El articulo 54.2 del Convenio Europeo en materia de Patentes adopta un enfoque diferente,
definiendo el estado de la técnica como algo de lo que forma parte todo lo que esta a
disposicion del publico por medio de descripciones orales o escritas, por el uso o de cualquier
otra forma, con anterioridad a la presentacion de la solicitud. Sin embargo, la carencia de
bases de datos sistémicas relativas a los conocimientos tradicionales, incluyendo los
conocimientos tradicionales relativos a las plantas, ha llevado a los examinadores de varios
paises a conceder patentes por invenciones que posteriormente fueron revocadas tras
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descubrirse que formaban parte del estado de la técnica (OMPI, Informe sobre el Estado de
los Conocimientos Tradicionales como Estado de la Técnica de 1 de julio de 2001).

2.3.2.2.2.2. Actividad inventiva. El requisito de la actividad inventiva observa el estado de la
técnica para determinar si la invencion reclamada no es obvia para una persona capacitada. Si
bien la mayoria de los tratados internacionales y de las leyes nacionales definen la actividad
inventiva de esta forma, la aplicacion de este estandar a las innovaciones relacionadas con las
plantas varia y puede ser un obstaculo significativo para la protecciéon mediante patente dada
"la enorme velocidad del progreso técnico" en este campo (Leskien y Flitner, 1997, pag. 13).

2.3.2.2.2.3. Aplicacion industrial. Este requisito se refiere a la utilidad practica de la
invencidn y en particular a si "puede ser fabricada o utilizada por una industria de cualquier
tipo, incluida la agricultura" (p.ej.: articulo 57, Convenio Europeo en materia de Patentes).
Este requisito parece que no supone un obstaculo importante para patentar nuevas variedades
vegetales, dada la posibilidad de emplearse en las areas del fitomejoramiento, la horticultura y
la agricultura.

2.3.2.3. Exclusiones de la patentabilidad. Como ya hemos indicado anteriormente, el articulo
27.3(b) del ADPIC permite que los Estados miembros nieguen toda proteccion mediante
patentes a las "plantas" y a las "obtenciones vegetales". A pesar de todo, un Estado que decida
otorgar ese tipo de proteccion puede decidir, sin embargo, excluir de la patentabilidad una
categoria ain menor de invenciones "cuya explotacién comercial en su territorio deba
impedirse necesariamente para proteger el orden publico o 1la moralidad, inclusive para . . .
preservar los vegetales, o para evitar dafios graves al medio ambiente" (articulo 27.2).
Algunos autores han afirmado que este lenguaje otorga a los Estados libertad para excluir
categorias mas amplias de invenciones que aumentan la erosion de la diversidad genética,
fundada en la teoria de que los temas de orden publico y de moralidad incluyen el derecho
soberano de un Estado a controlar sus recursos naturales (p.ej.: Cameron y Makuch, 1995;
Crucible Group, 1994; Dutfield, 2000, pag. 20). Sin embargo, dado que los grupos especiales
para la solucion de diferencias de la OMC han interpretado restrictivamente las clausulas de
los Acuerdos de la OMC que permiten a los Estados desvincularse de derechos protegidos por
los tratados, la opinidon més convincente es que las exclusiones que tengan esta base deberan
estar relacionadas con hechos concretos, precisamente disefiadas y no mas amplias de lo
necesario para conseguir su proposito (Moufang, 1998). La solucién a este debate en el
contexto de las innovaciones relacionadas con las plantas no llegara hasta que los 6rganos de
solucion de diferencias de la OMC establezcan una norma sobre la materia, algo que parece
improbable mientras los Estados tengan la libertad de excluir completamente de la
patentabilidad a las plantas y las obtenciones vegetales.

2.3.2.4. Derechos exclusivos. Una vez concedida una patente, el titular del producto o proceso
patentado disfruta de una amplia panoplia de derechos exclusivos. Entre ellos se incluye el
derecho a impedir que terceros fabriquen el producto, utilicen el proceso o que utilicen,
ofrezcan en venta, vendan o importen para estos fines el producto patentado o el producto
obtenido del proceso patentado (articulo 28 del ADPIC). Los Estados que decidan extender la
proteccion mediante patentes a las innovaciones relacionadas con las plantas deberian por lo
tanto proteger los productos compuestos por plantas o partes de plantas y los procesos
(incluidos los procesos bioldgicos) para la produccion de plantas (Leskien y Flitner, 1997,
pag. 22). Si bien existe alguna polémica sobre si los métodos de obtencion tradicionales (en
contraposicion a la creacion de variedades por medio de la manipulacion genética) pueden ser
protegidos mediante patentes de procesos, la practica de los Estados que extienden la
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proteccion mediante patentes a las plantas revela que dichos métodos han sido patentados
(contrastar Correa, 2000, pag. 187, con Janis y Kesan, 2001a, pag. 981).

2.3.2.5. Duracion de la proteccion. El articulo 33 del ADPIC impone una duraciéon minima de
veinte (20) afios de proteccion a partir de la fecha de presentacion de la solicitud.

2.3.2.6. Excepciones y limitaciones. En comparacion con las limitaciones a los derechos de
los obtentores permitidas por la UPOV, las limitaciones a los derechos exclusivos del titular
de una patente permitidos por el Acuerdo sobre los ADPIC son mucho mas reducidas. Estas
limitaciones pueden dividirse en excepciones a los derechos exclusivos y licencias
obligatorias, que permiten ciertos usos por parte de terceros pero que exigen una
remuneracion al titular de la patente.

2.3.2.6.1. Excepciones. El articulo 30 del ADPIC permite a los Estados miembros adoptar
"excepciones limitadas" a los derechos exclusivos de las patentes a condicion de que no
"atenten de manera injustificable contra la explotacion normal de la patente" ni "causen un
perjuicio injustificado a los legitimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los
intereses legitimos de terceros". Este triple examen es aplicable a todas las patentes protegidas
por el Acuerdo sobre los ADPIC.

2.3.2.6.1.1. El caso de las patentes canadienses. Un grupo especial de solucion de diferencias
de la OMC aclar¢ el significado del articulo 30 al tratar la proteccidon mediante patentes de los
productos farmacéuticos en Canada (WT/DS114/R de 17 de marzo de 2000). EI grupo
examind una reclamacion presentada por las Comunidades Europeas sobre dos disposiciones
de la Ley de Patentes canadiense. La primera disposicion permitia el uso de farmacos
patentados, sin la autorizacion del titular de la patente, con el propdsito de obtener la
aprobacion de un producto genérico antes de la expiracion de esa patente. La segunda
permitia la produccién y al almacenamiento del producto genérico para su comercializacion
inmediatamente después de la expiracion de la patente. Ambas disposiciones estaban
disefiadas para permitir la comercializacion de versiones genéricas de los fArmacos poco
después de la expiracion de la patente. La decision del grupo especial confirmé que sélo la
primera excepcion era coherente con el ADPIC. Ain mas importante fue la conclusion del
grupo especial de que cualquier excepcidon que conlleve "un recorte sustancial” de los
derechos exclusivos del titular de la patente es inconsistente con el articulo 30 (WT/DS114/R,
sec. 7.36).

En caso de que el ADPIC fuese modificado en el sentido de exigir la protecciéon mediante
patentes de las nuevas variedades vegetales, el estandar adoptado por el grupo especial sobre
las patentes canadienses impediria que los Estados miembros adoptasen muchas de las
excepciones permitidas por las leyes de proteccion de las variedades vegetales, como la
excepcion de los obtentores y el privilegio de los agricultores. La prohibicion de estos
privilegios existe ya en varios Estados miembros que en la actualidad protegen las variedades
vegetales y otras innovaciones relacionadas con las plantas en sus leyes nacionales de
patentes.

2.3.2.6.1.2. La excepcion de la investigacion y la experimentacion. La mayoria de las leyes
nacionales de patentes permite que terceros lleven a cabo experimentos o investigacion en
relacion con la invencion patentada. Algunos Estados, sin embargo, incluidos los Estados
Unidos, construyen esta excepcion de forma restrictiva para impedir la comercializacion no
autorizada de cualquier producto o proceso que resulte de esa investigacion si incluye la
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invencion patentada. En estos paises, las actividades comerciales permitidas por la excepcion
del obtentor recogidas en las leyes de proteccion de las variedades vegetales (ver sec.
2.2.2.6.3 anterior) estan prohibidas cuando la variedad esta protegida mediante una patente.
Asi, por ejemplo, un obtentor no estaria autorizado a cruzar semillas patentadas para producir
variedades mejoradas (Correa, 2000, pag. 192). Incluso en los sistemas de patentes, como los
europeos, en los que la excepcion del uso para experimentacion tolera cierta comercializacion
(Cornish, 1998), es probable que las actividades comerciales permitidas con arreglo a una
excepcion del obtentor tradicional "atentarian contra la explotacion normal de la patente" y
por lo tanto ocasionaria "un recorte sustancial" de sus derechos exclusivos, infringiendo el
articulo 30 del ADPIC. Asi, si la proteccion mediante patentes de las variedades vegetales
llegase a ser obligatoria con arreglo al ADPIC, una excepcion del obtentor como la recogida
en el articulo 22.V de la ley de patentes de México probablemente no sobreviviria una
impugnacion ante un grupo especial de solucion de diferencias de la OMC.

2.3.2.6.1.3. El privilegio de los agricultores. Es probable que tenga el mismo destino la
excepcion que permite a los agricultores guardar y reutilizar semillas en su propia explotacion
sin el permiso del titular de la patente, otra excepcion tradicionalmente permitida por las leyes
de proteccion de variedades vegetales (ver seccs. 2.2.1.7.2. y 2.2.2.6.4., mas arriba). Estados
Unidos no reconoce un privilegio de los agricultores en sus leyes de patentes. Si bien esta
excepcion ha sido adoptada en el articulo 11 de la Directiva sobre Biotecnologia de la Union
Europea de 1998 (condicionada al pago de una remuneracion equitativa, excepto por los
pequefios agricultores), al menos un autor se ha planteado si esta excepcion es compatible con
el articulo 30 del ADPIC, ya que dicha excepcion perjudicaria injustificadamente los
"legitimos intereses" del titular de la patente (Watal, 2000, pags. 155, n. 62).

2.3.2.6.2. Las licencias obligatorias. El ADPIC contiene un complejo conjunto de normas que
regulan cuando los Estados pueden obligar a los titulares de patentes a conceder licencias
sobre sus productos y procesos a los gobiernos o a terceros particulares. A pesar de que el
Acuerdo sobre los ADPIC no especifica las bases que justifican la creacion de licencias
obligatorias (Gervais, 1998, pag. 165), puesto que el articulo 5.A.2 del Convenio de Paris se
incorpora como referencia en el articulo 2.1 del ADPIC, puede inferirse que esas licencias
pueden ser otorgadas solo para impedir "abusos que pudiesen resultar del ejercicio de los
derechos exclusivos [del titular de la patente]". Incluso cuando se den tales abusos, el articulo
31 del ADPIC impone mas condiciones para la concesion de licencias obligatorias,
incluyendo la consideracion individual de cada caso, la negociacion previa con el titular de la
patente para obtener una licencia voluntaria, limitaciones en el alcance y duracion de las
licencias obligatorias y la obligacion de retirarla cuando las circunstancias que dieron origen a
ella hayan desaparecido. Y lo que es més importante, los titulares deberdn recibir una
"remuneracion adecuada", habida cuenta del valor econdmico de los derechos sobre los que se
haya concedido licencia.

Un 4rea en la que las licencias obligatorias pueden afectar a los fitomejoradores es el area de
las patentes dependientes, que se definen como patentes para cuyo uso se necesita la
autorizacion del titular de una patente anterior. Este tipo de patentes es mayoritario en el
ambito del fitomejoramiento, en el que la creacion de nuevas variedades a menudo se produce
paulatinamente en forma de adaptaciones y mejoras de variedades existentes, en
contraposicion a innovaciones radicalmente nuevas (Correa, 2000, pag. 194). Puesto que la
innovacion paulatina exige a menudo el acceso a variedades protegidas, los gobiernos podrian
intentar imponer licencias obligatorias en favor de los otros obtentores que no sean capaces de
negociar un acceso voluntario a variedades patentadas. Sin embargo, la compatibilidad de este
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tipo de licencias con el ADPIC no est4 probada y los gobiernos que quieran imponerlas
deberian asegurarse de que cumplen escrupulosamente todos y cada uno de los muchos
requisitos estipulados en el articulo 31.

Debido a que las disposiciones sobre licencias obligatorias sobre patentes del ADPIC son
mucho mas detalladas y limitativas que las licencias obligatorias permitidas por las Actas de
la UPOV de 1978 y 1991, los autores estan divididos sobre su utilidad en el area de las
innovaciones relacionadas con las plantas. Algunos argumentan que esas licencias seran
bastante irrelevantes en este campo (Leskien y Flitner, 1997, pag. 25), mientras otros sefialan
que los gobiernos podrian otorgar esas licencias "para asegurar el acceso a materiales
patentados con el fin de alcanzar objetivos agricolas especificos (p.ej. disponibilidad de un
material concreto por los agricultores) o la seguridad alimentaria . . ." (Correa, 2000, pag.
194). Incluso si se permitiesen las licencias para conseguir esos objetivos, las restricciones
que impone el ADPIC limitan significativamente la capacidad de un Estado miembro para
otorgar esas licencias en favor de terceros.
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CUADRO 2: Comparacion de las principales diferencias entre la proteccion de las
variedades vegetales del Acta de la UPOV de 1978, el Acta de la UPOYV de 1991 y las
leyes de patentes compatibles con el ADPIC

relacion al material de
multiplicacion.

Asunto Derechos del obtentor en | Derechos del obtentor en el Acta Leyes de patentes
el Acta UPOV de 1978 UPOV de 1991 compatibles con el
ADPIC
Elegibilidad Variedades que sean Variedades que sean nuevas, Variedades, plantas,
para la nuevas, distintas, distintas, homogéneas y estables. semillas y tecnologias
proteccion homogéneas y estables. que sean nuevas, que
impliquen una actividad
inventiva y que sean
susceptibles de
aplicacion industrial
Derechos Produccion con fines de Produccion o multiplicacion; Fabricacion del
exclusivos comercializacion; oferta de | preparacion para la multiplicacion; producto patentado, uso
minimos sobre | venta; comercializacion; oferta de venta; venta u otro tipo de | del proceso patentado o
el uso repetido para la comercializacion; exportacion; uso, oferta de venta,
material produccion comercial de importacion o posesion con venta o importacion
protegido otra variedad. cualquiera de estos fines. para estos fines del
producto patentado o del
producto obtenido
mediante el proceso
patentado.
Derechos No existe obligacion, salvo | Los mismos actos arriba citados si el | Fabricacion del
exclusivos para las plantas material cosechado fue obtenido producto patentado, uso
minimos sobre | ornamentales utilizadas mediante el uso no autorizado de del proceso patentado o
el con fines de reproduccion | material de multiplicacion y si el uso, oferta de venta,
material comercial. obtentor no tuvo una oportunidad venta o importacion
cosechado razonable de ejercer su derecho con | para estos fines del

producto patentado o del
producto obtenido
mediante el proceso
patentado.

Excepcion de
los
obtentores

Obligatoria. Los obtentores
son libres de emplear una
variedad protegida para
desarrollar una nueva
variedad.

Se permite, pero la obtencion y
explotacion de una nueva variedad
"esencialmente derivada" necesita la
autorizacion del titular de la variedad
original.

Generalmente no
reconocida, si bien la
compatibilidad con el
ADPIC ain no ha sido
contrastada.

Privilegio de
los

Implicitamente permitida
por la definicion de los

Permitido dentro de limites
razonables y a reserva de la

Generalmente no
reconocido, si bien la

adicionales a
los derechos

y con fines no comerciales, actos
realizados a titulo experimental.

agricultores derechos exclusivos salvaguardia de los intereses compatibilidad con el
minimos. legitimos del titular. ADPIC atn no ha sido
contrastada.
Excepciones Ninguna especifica. Actos realizados en un marco privado | Investigacion y

experimentacion. Todas
las excepciones deben el

exclusivos triple examen del Art.30
del ADPIC.

Duracion 18 afios para vides y 25 afios para vides y arboles; 20 afos | 20 afios a partir de la

minima arboles; 15 afios para resto | para resto de plantas. fecha de presentacion de

de la de plantas. la solicitud de la patente

protecciéon

2.3.3. La proteccion sui generis de las variedades vegetales en el ADPIC. Como ya hemos
indicado, el ADPIC autoriza a sus Estados miembros a descartar la proteccion mediante
patentes de las plantas y de las obtenciones vegetales y a adoptar en cambio un sistema de
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proteccion "eficaz sui generis". Esta subseccion identifica los principales requisitos de un
sistema de este tipo, dejando los elementos basicos para ser tratados en la Seccion 111 de las
posibles opciones de que disponen los Estados miembros para otorgar proteccion mediante
DPI a las variedades vegetales y simultdneamente intentar alcanzar otros objetivos.

2.3.3.1. Identificacion y evaluacion de las diferentes propuestas para un sistema sui generis.
El ADPIC no define el término sui generis tal y como aparece en el articulo 27.3(b), y la
génesis del tratado tampoco aporta ninguna luz sobre su significado (Gervais, 1998, pags.
147-151). En términos generales, la expresion sui generis se entiende que significa "de su
propia especie" o "unico", una definicién que aporta poco a la hora de identificar qué tipos de
sistemas juridicos Unicos estan permitidos por el tratado. Esta ausencia de una definicion clara
ha permitido a determinados grupos y autores adelantar diferentes y a menudo contrarias
propuestas sobre cdmo deberia estructurarse una proteccion sui generis eficaz, causando una
importante confusion a los gobiernos que intentan entender y cumplir las obligaciones
derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC.

La siguiente discusion identifica y evalaa las diferentes propuestas. En resumen, se concluye
que si los miembros del ADPIC deciden proteger las variedades vegetales mediante un
derecho sui generis en contraposicion a una patente, estan obligados a crear un DPI distinto
aplicable a esas variedades que cumpla las principales condiciones y objetivos del Acuerdo
sobre los ADPIC. Los sistemas sui generis que no contengan o estén en conflicto con esos
elementos basicos no seran compatibles con el ADPIC y expondran a los Estados miembros
que los adopten a ser impugnados segun el sistema de solucion de diferencias de la OMC. A
pesar de todo, las condiciones obligatorias del articulo 27.3(b) reservan a los gobiernos
nacionales una importante autonomia para determinar la forma precisa de lograr un equilibrio
entre la proteccion de los DPI y otras obligaciones nacionales y objetivos nacionales.

2.3.3.2. Los sistemas sui generis definidos por las Actas de la UPOV. Varios autores afirman
que un Estado que adopte una legislacion nacional en consonancia con el Acta de la UPOV de
1978 o con la de 1991 habra cumplido las obligaciones del articulo 27.3(b). (p.ej.: Gervais,
1998, pag. 151). Aquéllos que abogan por el cumplimiento del Acta de 1991 resaltan la
proteccion mas extensa de los DPI que el Acta de 1991 proporciona a los obtentores, mientras
que los autores que prefieren el Acta de 1978 como el estandar de proteccion sui generis
adecuado resaltan que solamente la primera Acta estaba en vigor cuando se negocio el
ADPIC.

De hecho, sin embargo, la proteccion exigida por las dos Actas de la UPOV no es ni necesaria
ni suficiente para un "sistema eficaz sui generis". No es necesaria porque el articulo 27.3(b)
no exige que las leyes de proteccion de las variedades vegetales contengan el mismo objeto,
requisitos de elegibilidad, derechos exclusivos, duracion de la proteccion y otras
disposiciones detalladas que alguna de las dos Actas de la UPOV. Y no es suficiente porque
el ADPIC exige que los Estados miembros estructuren sus leyes nacionales de DPI de una
forma que no lo hacen las dos Actas.

Por ejemplo, como se ha explicado anteriormente en las subseccs. 2.2.1.5 y 2.2.2.4., tanto el
Acta de 1991 como la de 1978 adoptan el principio del trato nacional, el mismo principio
requerido por el ADPIC. Pero en las Actas de la UPOV ese trato debe extenderse solo a los
nacionales y residentes de otro Estado miembro de la UPOV'y a las personas juridicas que
tengan su sede legal en esos Estados. Todo miembro del ADPIC que limitase el trato nacional
de esta forma estaria infringiendo indudablemente el articulo 3 del ADPIC, que exige la
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extension del trato nacional a todos los demés miembros del ADPIC, sean o no igualmente
miembros de la UPOV.

Sin embargo, para cumplir con el articulo 3, un Estado cuya ley de proteccion de las
variedades vegetales contenga una clausula sobre el trato nacional especifica de la UPOV,
podra modificar su ley facilmente y ampliar el nimero de paises a los que se aplique el trato
nacional. Otras normas adaptadas a la UPOV podrian necesitar cambios de mayor
importancia. Por ejemplo, el Acta de 1978 permite que un Estado imponga la condicion de
reciprocidad en determinadas circunstancias, limitando el derecho a solicitar la proteccion de
una nueva variedad a los nacionales o residentes de aquellos Estados miembros que apliquen
también el Acta a los géneros o especies a los que esa variedad pertenezca (ver sec. 2.2.1.5,
arriba). Esta proteccion reciproca es incompatible con la cldusula del trato nacional del
ADPIC y probablemente también con su principio del trato de nacién mas favorecida, ya que
ambos son incompatibles con un sistema de reciprocidad (Watal, 2000, pag. 141; articulo 4(d)
del ADPIC).

El que los redactores del ADPIC no quisieron que ninguna de las dos Actas de la UPOV fuese
el modelo exclusivo de la proteccion sui generis de las variedades vegetales estd confirmado
por la ausencia de referencia a las Actas en todo el Acuerdo. En cambio, cuando los
redactores quisieron que los miembros cumpliesen con los estandares recogidos en tratados
internacionales sobre DPI existentes asi lo reflejaron expresamente (ver p.ej.: articulo 2.1 del
ADPIC, que incorpora disposiciones enumeradas del Convenio de Paris para la Proteccion de
la Propiedad Industrial). A pesar de todo, como explicamos en la seccion 2.3.3 mas adelante,
la mayoria de las disposiciones de ambas Actas de la UPOV son plenamente coherentes con
un sistema eficaz sui generis y la mayoria de los paises ha adoptado, de hecho, leyes de

proteccion de las variedades vegetales que son consistentes con una o ambas Actas de la
UPOV.

2.3.3.3. Requisitos basicos de un sistema eficaz sui generis. De acuerdo con un informe
preparado en 1997 por dos importantes autores, hay cuatro elementos basicos que toda ley
nacional de proteccion de las variedades vegetales debe incluir para poder ser calificada como
"sistema eficaz sui generis" en el sentido del articulo 27.3(b) del ADPIC: (1) la ley debe
aplicarse a todas las variedades vegetales de todos las especies y géneros botanicos; (2) debe
otorgar a los obtentores un DPI, p.ej.: el derecho exclusivo a controlar determinados actos con
relacion a las variedades protegidas o, como minimo, el derecho a una remuneracién cuando
terceros lleven a cabo ciertos actos; (3) debe otorgar trato nacional y el trato de NMF a los
obtentores de otros Estados miembros de la OMC; y (4) debe incluir procedimientos que
permitan a los obtentores hacer respetar los derechos otorgados por esa ley (Cf. Leskien y
Flitner, 1997, pag. 26). Los siguientes parrafos tratan de cada uno de estos cuatro requisitos.

2.3.3.3.1. Proteccion de todas las variedades vegetales. Si bien ambas Actas de la UPOV
exigen la proteccion de sdlo un niimero especifico de variedades vegetales (subseccs.
2.2.1.1.1y2.2.2.1.1, anteriores), una lectura cuidadosa del Acuerdo sobre los ADPIC revela
que sus Estados miembros estan obligados a proteger todas las variedades (Leskien y Flitner,
1997, pags. 27-28). El articulo 27.3(b) sefiala que "los Miembros otorgaran proteccion a
todas” las obtenciones vegetales" (énfasis por el autor) sin mayor cualificacién o limitacion.
Puesto que el articulo 27.3(b) est4 incluido en una disposicion del Acuerdo sobre los ADPIC
que establece numerosas y especificas excepciones a la proteccion mediante patentes, si los

N.T.:La palabra "todas" aparece en la version oficial en espafiol del Acuerdo. El Autor se refiere a la frase de
la version en inglés "Members shall provide for the protection of plant varieties".
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redactores hubiesen tenido la intencioén de permitir que los Estados limitasen el nimero o tipo
de obtenciones vegetales objeto de proteccion, lo hubiesen dicho expresamente. En efecto, los
redactores fueron conscientes de que ambas Actas de la UPOV permitian precisamente esas
limitaciones, por lo que decidieron no hacer referencia en el ADPIC a ninguna de esas Actas
ni al limitado alcance de su proteccion. Sin embargo, como se explica en el parr. 3.4.2.1, mas
adelante, la obligacion de proteger todas las variedades no obliga a los Estados a otorgar e/
mismo nivel de proteccion a todas y cada una de las variedades.

2.3.3.3.2. Proteccion de las variedades vegetales mediante un DPI. Si la proteccion de las
variedades vegetales no adoptase la forma de un DPI, los Estados miembros disfrutarian
virtualmente de una libertad ilimitada para elegir la forma de proteger las variedades
vegetales, por ejemplo mediante un sistema de impuestos sobre las semillas (Leskien y
Flitner, 1997, pag. 32). Sin embargo, el Organo de Apelacion de la OMC recientemente ha
interpretado el texto del Acuerdo sobre los ADPIC en el sentido de exigir la proteccion
mediante un DPI. A pesar de todo, ya que algunos autores y ONG se han cuestionado si la
proteccion de las variedades vegetales es de hecho una forma de propiedad intelectual
incluida en el Acuerdo sobre los ADPIC (Correa, 1994, pag. 26, n.58; GRAIN, 1998), es
necesario tratar este punto brevemente.

El articulo 1.2 del ADPIC define "propiedad intelectual" a los efectos del Acuerdo como
"todas las categorias de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte
II" del ADPIC. La proteccion de las obtenciones vegetales aparece en la seccion 5 relativa a
las patentes, siendo asi una forma de propiedad intelectual protegida por el Acuerdo. Esta
interpretacion ha sido confirmada en el caso Seccion 211 de la Omnibus Approppriation Act
de 1998 de Estados Unidos (AB-2001-7, WT/DS/176/AB/R, de 2 de enero de 2002). En este
caso, un grupo especial de la OMC concluy6 que los nombres comerciales no constituian una
categoria de propiedad intelectual protegida por el ADPIC porque no estaban expresamente
mencionados en el articulo 1.2 (una omision igualmente aplicable a las obtenciones
vegetales). El Organo de Apelacion revoco esta sentencia. Como ejemplo, se refirio a la
opcion de los Estados miembros de proteger las variedades vegetales "mediante derechos sui
generis (como los derechos de los obtentores) en lugar de patentes", y concluyo6 que los

derechos sui generis eran de hecho una forma de propiedad intelectual protegida por el tratado
(Idem, sec. 335).

La importancia de esta conclusion es que los DPI sobre variedades vegetales deben adoptar la
forma de otros DPI protegidos por el Acuerdo sobre los ADPIC. En concreto, los gobiernos
deben conceder a los titulares de las variedades protegidas (1) el derecho a impedir que todo
tercero lleve a cabo ciertas actividades con relacion a esas variedades (enfoque de derechos
exclusivos) o, (2) como minimo, el derecho a recibir una compensacion equitativa en el caso
de que un tercero lleve a cabo tales actividades (enfoque de la licencia obligatoria) (Leskien y
Flitner, 1997, pag. 29).

Nada en el ADPIC obliga a los Estados a adoptar el enfoque de los derechos exclusivos, ni
sefala qué derechos exclusivos deben ser otorgados sobre las nuevas variedades. A pesar de
todo, la amplia mayoria de los DPI estan protegidos mediante derechos exclusivos, utilizando
las licencias obligatorias en dreas limitadas como las nuevas industrias o redes de
distribucion, abusos de situaciéon de monopolio o cuando los elevados costes de las
transacciones impiden el desarrollo de mecanismos privados de concesion de licencias
(Helfer, 2000, pags. 106-109). Ademas, un cierto nimero de estudios econdmicos ha sugerido
que la concesion de derechos exclusivos a los titulares de productos de propiedad intelectual
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es un mecanismo mas eficiente para la creacion de incentivos a la innovacion que el enfoque
de la licencia obligatoria, en la que es mas facil que los factores politicos o la inercia
gubernativa produzcan incentivos poco eficaces (Merges, 1996).

2.3.3.3.3. El trato nacional y el trato de NMF aplicables a los derechos otorgados. Al menos
un respetado autor ha afirmado que el trato nacional y el trato de NMF son inaplicables a un
sistema sui generis que proteja las variedades vegetales. La teoria avanzada es que estas dos
formas de trato son inaplicables a los DPI no cubiertos por el Acuerdo sobre los ADPIC y que
la proteccion de las variedades vegetales es un DPI no cubierto por el ADPIC (Correa, 1998,
pag. 5). Sin embargo, el texto del articulo 3.1 del ADPIC, segun la interpretacion de los
juristas de solucion de diferencias de la OMC, indica que la proteccion de las variedades
vegetales debe cumplir esas obligaciones. Asi, en el caso Seccion 211 de la Omnibus
Approppriation Act de 1998 de Estados Unidos, AB-2001-7, de 2 de enero de 2002, el
Organo de Apelacion de la OMC destaco la importancia critica de las clausulas del trato
nacional y del trato de NMF en los acuerdos multilaterales sobre comercio (subseccs. 242,
297) y concluyd que la obligacion de conceder esos tratos se aplica a todos los aspectos de la
propiedad intelectual protegidos por el ADPIC, término que incluye la proteccion sui generis
de las variedades vegetales (véase Id., sec. 360). En consecuencia, en el 4rea de la proteccion
de las variedades vegetales cada Estado miembro debe otorgar a los nacionales de todos los
demas miembros del ADPIC "un trato no menos favorable" que el que otorga a sus nacionales
y debe otorgar también a esos extranjeros "toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad"
concedida a cualquier otro pais (articulos 3.1 y 4 del ADPIC). Aplicado a las variedades
vegetales, esto significaria que cualquier DPI que un Estado conceda a sus propios obtentores
debera concederlo a los obtentores de todos los demas miembros del ADPIC, y que cualquier
DPI otorgado a los obtentores de un pais miembro del ADPIC debera ser otorgado a los
obtentores de todos los demas miembros del ADPIC.

2.3.3.3.4. Observancia de los derechos por los particulares. La unica cualidad que el articulo
27.3(b) impone a los sistemas sui generis para la proteccion de las obtenciones vegetales es
que sean "eficaces". Si bien el ADPIC no define este término, se refiere a €l en la Parte III
relativa a la observancia de otros DPI contra actividades que supongan una infraccion por
terceros. Por este motivo, es poco probable que un grupo especial de solucion de diferencias
de la OMC considere eficaz un sistema sui generis a menos que contenga una posibilidad real
para los particulares de hacer respetar sus derechos sobre las variedades protegidas (Leskien y
Flitner, 1997, pag. 32). Sin embargo el Acuerdo no impone medidas de observancia
especificas. Si los redactores hubiesen deseado una gran concrecion podrian haber hecho
facilmente una referencia en el articulo 27.3(b) a las detalladas clausulas de observancia
aplicables a otros DPI en la Parte III del ADPIC. Si bien un sistema sui generis debe ser
"eficaz", ello no significa que el Estado deba dedicar un nivel concreto de recursos a medidas
de observancia. En particular, el articulo 41.5 del ADPIC deja claro que el tratado no crea
"obligacion alguna con respecto a la distribucion de los recursos entre los medios destinados a
lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual y los destinados a la
observancia de la ley en general". En consecuencia, lo que sea calificado como "eficaz" en un
Estado con abundantes recursos y sistemas bien desarrollados para hacer respetar la ley no
sera exigido a Estados con recursos mas limitados o con sistemas de observancia de la ley
mas débiles.

2.3.3.3.5. Requisitos adicionales de un sistema eficaz sui generis. Mas alla de las medidas de
observancia eficaces, es incierto saber si un grupo especial de solucion de diferencias de la
OMC consideraria que el articulo 27.3(b) impone requisitos adicionales para que un sistema
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sui generis sea calificado como "eficaz". En general, los tribunales internacionales han
concluido que los derechos otorgados por un tratado deben ser interpretados de forma que se
conviertan en efectivos y no ilusorios (Helfer, 1998, pag. 403). Asi, si un miembro del ADPIC
concediese a los obtentores derechos muy débiles y limitados junto con amplias y extensivas
excepciones en favor de los agricultores u otros usuarios del germoplasma, su ley de
proteccion de las variedades vegetales no sobreviviria al escrutinio de la OMC. Una
posibilidad asi s6lo parece probable que se produzca en casos extremos en los que un Estado
miembro del ADPIC promulgue un sistema de proteccion de variedades vegetales que sea
funcional en teoria pero que no funcione en la practica. Los Estados que cumplan los cuatro
requisitos basicos del ADPIC de buena fe —esto es, Estados que concedan a los obtentores
derechos de propiedad intelectual y medidas de observancia aplicables a variedades de todas
las especies y géneros botanicos y que concedan los mismos derechos y medidas a los
obtentores de otros Estados miembros del ADPIC- es poco probable que vean impugnadas
con €xito sus leyes.

3. TERCERA PARTE: OPCIONES A DISPOSICION DE LOS GOBIERNOS
NACIONALES SEGUN LOS ACUERDOS INTERNACIONALES SOBRE DPI
EXISTENTES QUE PROTEGEN LAS VARIEDADES VEGETALES Y LOS
DERECHOS DE LOS OBTENTORES

3.1. Introduccion.

Con el fin de identificar las opciones a disposicion de los gobiernos nacionales segun los
acuerdos internacionales sobre DPI, esta seccién comienza clasificando los Estados segun los
acuerdos de los que son partes. Este esquema de clasificacion toma en cuenta el hecho de que
un Estado puede estar obligado por mds de un tratado relativo a los DPI, hecho que puede
limitar significativamente su autonomia. Posteriormente, la seccion identifica tanto las
acciones obligatorias exigidas a los gobiernos en cada categoria como las opciones de que
disponen. Identifica igualmente las tendencias en las legislaciones nacionales que ilustran de
qué manera cumplen los Estados sus particulares conjuntos de obligaciones internacionales.

3.2. Clasificacion de los Estados segun sus obligaciones internacionales sobre DPI.

La libertad de la que disfrutan los Estados para moldear sus leyes de proteccion de variedades
vegetales para equilibrar la proteccion de los DPI con otros objetivos sociales depende del
tratado o tratados internacionales de los que son partes. El siguiente cuadro identifica la
discrecionalidad en un sentido amplio. Lo hace sefialando los componentes obligatorios de la
proteccion de las variedades vegetales que un Estado debe adoptar segun sea miembro (1)
solo del ADPIC; (2) del ADPIC y del Acta de la UPOV de 1991; (3) del ADPIC y del Acta de
la UPOV de 1978; (4) s6lo de una de las dos Actas de la UPOV; y (5) de ningun acuerdo
internacional sobre DPI relativo a la proteccion de las variedades vegetales.
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Cuadro 3: Clasificacion de los Estados segin sus obligaciones internacionales sobre DPI

2> 2> 2> Mayor nivel de discrecién 2> 2> 2>
Obligaciones Miembro del Miembro del Miembro so6lo del Miembro so6lo No-miembro ni del
exigidas sobre DPI ADPIC y del ADPIC y del Acta UPOYV de del ADPIC ADPIC, ni de la
relativos a las Acta UPOV de | Acta UPOV de 1991 0 1978 (ver UPOV ni de otro
variedades vegetales 1991 1978 Cuadro 1 sobre los acuerdo
detalles de las internacional sobre
Actas) DPI
Materia aplicable Todas las Todas las El menor niimero de | Todas las Cualquier nimero de
variedades variedades variedades permitido | variedades variedades vegetales
vegetales vegetales por cada Acta vegetales puede ser protegido
Requisitos de Novedad, Novedad, Novedad, distincion, | No hay requisitos | No hay requisitos de
elegibilidad distincion, distincion, homogeneidad y obligatorios, pero | elegibilidad
homogeneidad y | homogeneidady | estabilidad el Estado debe
estabilidad estabilidad adoptar un
estandar para
identificar las
variedades
elegibles
Material protegido | Material de Material de Material que debe Ningun material | No necesita
reproduccion y de | reproduccion y de | ser protegido seglin | debe ser protegerse ninglin
multiplicacion; multiplicacion; cada Acta UPOV protegido, pero el | material
material material Estado debe
cosechado, con cosechado, con proteger el
ciertas ciertas material
condiciones condiciones suficiente para
conceder un DPI
Trato nacional y Aplicable a todos | Aplicable a todos | Trato nacional s6lo a | Aplicable a todos | El Estado puede negar

trato de nacion mas
favorecida

los miembros del
ADPIC

los miembros del
ADPIC

los miembros de la
misma Acta;
limitada
reciprocidad segun
el Acta de 1978

los miembros del
ADPIC

la proteccion a
obtentores extranjeros
o proteger solo a
algunos de éstos

Derechos exclusivos
concedidos a los
obtentores

Todos los
derechos
exclusivos de la
lista del art. 14
del Acta de 1991

Todos los
derechos
exclusivos de la
lista del art. 5 del
Acta de 1978

Todos los derechos
exclusivos de la lista
del Acta de que se
trate

No exigidos si se
concede derecho
auna
remuneracion

No se exige la
concesion de dchos.
exclusivos a los
obtentores

Concesion del
derecho a una
remuneracion a los
obtentores

No permitida
como sustituta de
los derechos
exclusivos;
permitida por la
licencia
obligatoria del
art. 17 del Acta
de 1991

No permitida
como sustituta de
los derechos
exclusivos;
permitida por la
licencia
obligatoria del
art. 9 del Acta de
1978

No permitida como
sustituta de los
derechos exclusivos;
permitida por la
licencia obligatoria
del Acta que
corresponda

No exigida si se
conceden
derechos
exclusivos

No se exige la
concesion del derecho
a una remuneracion a
los obtentores

Duracion de la
proteccion

Plazos de 20 y 25
afios exigidos por
art. 19 del Acta
de 1991

Plazos de 15y 18
afios exigidos por
el art. 8 del Acta
de 1978

Plazos exigidos por
el Acta que
corresponda

No se exige una
duracidn concreta

No se exige una
duracion concreta

Medidas efectivas Exigidas Exigidas No exigidas por Exigidas No se exigen medidas
de observancia ninguna de las Actas de observancia
Excepciones y Ninguna exigida, | Excepcion del Excepcion del Ninguna exigida, | Ninguna exigida
limitaciones pero permitida obtentor obtentor obligatoria | pero permitidas si

segun las obligatoria. solo en el Acta de son consistentes

condiciones del Privilegio de los | 1978. Otras con los elementos

art. 15 del Acta agricultores excepciones basicos del art.

de 1991 permitido pero no | permitidas, segun 27.3(b)

exigido cada Acta

Otros requisitos Los impuestos Los impuestos Los impuestos por el | Ninguno Ninguno

por el Acta de por el Acta de Acta que

1991 1978 corresponda
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3.2.1. Obligaciones derivadas de tratados acumulativas. El Cuadro 3 refleja la bien
establecida regla del Derecho Internacional de que un Estado esta obligado por todos los
acuerdos internacionales de los que es parte, siempre que las obligaciones de esos acuerdos no
estén en conflicto unas con otras. Asi, por ejemplo, un Estado que sea parte de un Acta de la
UPOV y también del Acuerdo sobre los ADPIC debera cumplir con las obligaciones
derivadas de ambos tratados. Dado que cada tratado contiene reglas sobre la proteccion de las
variedades vegetales en parte diferentes pero en su mayor parte acumulables y coherentes, un
Estado que sea parte de ambos tratados tendré unas obligaciones necesariamente mas amplias
de proteger las variedades vegetales y en consecuencia disfrutara de una menor
discrecionalidad.

3.2.2. Obligaciones contrapuestas derivadas de tratados. La regla estd mucho menos
establecida cuando las provisiones de dos tratados estan en conflicto. Si dos tratados tratan de
la misma materia y los Estados partes son los mismos en ambos, el articulo 30 del Convenio
de Viena sobre Derecho de los Tratados especifica que el ultimo tratado es el que tiene efecto.
Asi pues las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC probablemente prevalecen sobre
cualquier otra obligacion opuesta del Acta de la UPOV de 1978, como la prohibicion de
proteger las variedades de un mismo género o especie tanto con derechos del obtentor como
con patentes (Acta de 1978, articulo 2.1). Puesto que el Acta de 1991 entrd en vigor en 1998 y
el ADPIC entr6 en vigor en 1995 (véase subseccs. 2.2 y 2.3.1.5, mas atras), podria afirmarse
que el Acta de 1991 es el ultimo acuerdo adoptado. Sin embargo, es poco probable que surjan
conflictos entre estos dos tratados, y ain menos cuando nada en el ADPIC exige conductas
que el Acta de la UPOV de 1991 prohibe. (Un conflicto asi, sin embargo, podria surgir en el
supuesto poco probable de que se interpretase el ADPIC en el sentido de que impone a los
derechos exclusivos de los obtentores unas excepciones mucho mas restrictivas que las
excepciones obligatorias del articulo 15 del Acta de 1991). Por lo tanto se puede afirmar que
ambos sistemas de tratados son perfectamente compatibles, ya que el ADPIC simplemente
aumenta los requisitos para la proteccion de las variedades vegetales de las Actas de la
UPOV.

3.3. Identificacion del nivel de discrecionalidad de los Estados segun cada tratado.

En general, la discrecionalidad de la que disfruta un Estado a la hora de limitar el alcance de
la proteccion de la propiedad intelectual otorgada a las variedades vegetales aumenta al ir de
izquierda a derecha en el Cuadro 3.

3.3.1. Miembros del ADPIC y del Acta de la UPOV de 1991. Los Estados que son miembros
del ADPIC y del Acta de la UPOV de 1991 tienen la menor discrecionalidad. Esta
designacion actualmente se aplica a unos dieciocho (18) paises: Australia, Bulgaria, Croacia,
Dinamarca, Estonia, Finlandia, Alemania, Israel, Japon, Kirguistan, Paises Bajos, Moldavia,
Rumania, Eslovenia, Corea del Sur, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos.

3.3.1.1. Requisitos obligatorios. Estos 18 paises deben extender la proteccion a todas las
variedades vegetales, cumplir con la obligacion del trato de NMF del ADPIC y adoptar
medidas efectivas de observancia (véase sec. 2.3.3.3 anterior). En cuanto a los derechos de los
obtentores, estos Estados deben adoptar todos los derechos exclusivos recogidos en el articulo
14 del Acta de1991 y resumidos en el Cuadro 1. La adopcion de esos derechos —(1) la
produccion o la reproduccion, (2) la preparacion a los fines de la reproduccion o la
multiplicacion, (3) la oferta de venta, (4) la venta o cualquier otra forma de comercializacion,
(5) la exportacion, (6) la importacion y (7) la posesion para cualquiera de estos fines- satisface
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plenamente la obligacion del ADPIC de proteger las obtenciones vegetales con un DPI.
Finalmente, los Estados que han acordado cumplir estas obligaciones dobles deben cumplir
igualmente todas las demas disposiciones del Acta de 1991, incluyendo sus plazos de
duracioén de la proteccion y las limitaciones de la excepcion de los obtentores y del privilegio
de los agricultores.

3.3.1.2. Cuestiones sobre las opciones y la aplicacion practica. Un Estado cuyas leyes de
proteccion de variedades vegetales estén ya en consonancia con el Acta de 1991 necesitara
llevar a cabo solamente un proceso limitado para cumplir el articulo 27.3(b) del ADPIC,
incluyendo una proteccion inmediata de todas las variedades y la extension del trato nacional
a todos los miembros del ADPIC. Probablemente el principal obstaculo sea establecer
mecanismos eficaces de observancia que permitan a los obtentores hacer respetar sus
derechos. Sin embargo, medidas de observancia mucho mas detalladas deben adoptarse para
las otras formas de propiedad intelectual protegidas por el ADPIC. Un Estado podra, por lo
tanto, decidir extender a los obtentores las mismas posibilidades de observancia que se le
exige conceder a los titulares de otros DPI.

3.3.1.3. Puesta en practica a nivel nacional. Segun la informacion suministrada al Consejo de
los ADPIC en mayo de 1999, los siguientes Estados habian indicado que habian adoptado
leyes de proteccion de las variedades vegetales adaptadas al Acta de 1991: Australia,
Bulgaria, los miembros de la Unién Europea, Japon, Marruecos, Polonia, Rumania, Corea del
Sur, Sudafrica, Suiza y Estados Unidos. (Otros Estados partes tanto del Acta de la UPOV de
1991 como del ADPIC no habian facilitado la informacién). De los Estados que habian
adoptado esas leyes, Marruecos, Sudéfrica y Suiza no habian ratificado el Acta de 1991 (Doc.
OMC IP/C/W/273, pags. 8-9).

3.3.1.4. Acuerdos bilaterales sobre DPI y pertenencia a la UPOV. Un tema distinto se refiere
a si los miembros de la OMC continuaran adhiriéndose a la UPOV tras la entrada en vigor del
Acuerdo sobre los ADPIC. Algunos autores han pronosticado que la pertenencia a la UPOV
se estancaria ya que los Estados se acogerian a la mayor libertad que les da la opcion sui
generis del articulo 27.3(b) (Leskien y Flitner, 1997, pag. 31). Sin embargo, desde que el
ADPIC entr6 en vigor en 1995, treinta y cuatro (34) paises han entrado a formar parte de las
Actas de la UPOV de 1978 o 1991 (Estados partes de la UPOV, situacion legal el 24 de
octubre de 2002).

La expansion continuada de la pertenencia a la UPOV puede tener su origen, en parte, en
recientes acuerdos bilaterales entre los Estados Unidos y la Unién Europea, por un lado, y con
paises en vias de desarrollo, por el otro. Estos acuerdos bilaterales a menudo exigen que el
Estado en desarrollo se adhiera a la UPOV dentro de un plazo sefialado y que haga efectivos
sus estandares, aunque el Estado sea ya miembro del ADPIC. Ejemplos de estos acuerdos
bilaterales incluyen al celebrado entre Estados Unidos y Nicaragua, firmado en enero de
1998; entre Estados Unidos y Jordania firmado en octubre de 2000 y el Acuerdo de Libre
Comercio entre la Union Europea y México. Igualmente importante es el hecho de que una
vez que el Estado en vias de desarrollo promulga esta proteccion de los DPI de mayor nivel
en sus leyes nacionales, la clausula de NMF obliga a extender esta proteccion a todos los
demas 143 Estados miembros del ADPIC. De esta forma, los acuerdos bilaterales pueden ser
utilizados para elevar el nivel de proteccion de los DPI mas alla de lo exigido por el Acuerdo
sobre los ADPIC (Drahos, 2001, pags. 794-807).
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3.3.2. Miembros del ADPIC y del Acta de la UPOV de 1978. Esta designacion del Cuadro 3
actualmente cubre aproximadamente veintiocho (28) paises: Argentina, Austria, Bolivia,
Brasil, Canada, Chile, China, Colombia, Reptblica Checa, Ecuador, Eslovaquia, Francia,
Hungria, Irlanda, Italia, Kenya, México, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda, Panama,
Paraguay, Polonia, Portugal, Sudafrica, Suiza, Trinidad y Tobago y Uruguay. Los Estados de
esta categoria disfrutan en parte de mayor libertad como resultado de una proteccion mas
limitada de los derechos de los obtentores contenida en el Acta de la UPOV anterior.

3.3.2.1. Requisitos obligatorios. Los Estados partes de ambos acuerdos deben extender la
proteccion a todas las variedades vegetales, cumplir los principios del trato nacional y de
NMF del ADPIC y adoptar medidas eficaces de observancia. Deben cumplir igualmente todos
los demas requisitos del Acta de 1978, incluyendo los requisitos de elegibilidad, los plazos de
duracioén de la proteccion, los derechos exclusivos y la obligatoria excepcion de los
obtentores. Comparada con el Acta de 1991, sin embargo, los derechos exclusivos de los
obtentores son mas limitados, los plazos de duracion de la proteccién son mas cortos y las
excepciones y las limitaciones més amplias.

3.3.2.2. Cuestiones sobre las opciones y la aplicacion prdctica. Los Estados que pasan a
formar parte del ADPIC después de unirse al Acta de 1978 de la UPOV y haber adoptado
leyes en consonancia con ese Acta afrontan una situacion similar a la de los Estados partes a
la vez del ADPIC y del Acta de 1991. Para cumplir plenamente el ADPIC, esos Estados
miembros del Acta de 1978 deben modificar sus leyes para proteger los cuatro requisitos
basicos del articulo 27.3(b) y deben suprimir de sus leyes toda disposicion que imponga la
reciprocidad como condicidn para proteger las variedades de obtentores extranjeros. Ademas,
los Estados de esta categoria pueden decidir modificar sus leyes para incorporar algunos o
todos los estdndares del Acta de 1991 sin ser parte de ella. La negativa a hacerlo, sin embargo,
no infringe el articulo 27.3(b), puesto que los estandares del Acta de 1978 satisfacen su
obligacion de proteger las obtenciones vegetales mediante un DPI sui generis.

3.3.2.3. Tendencias en las leyes nacionales. Segin la informacion facilitada al Consejo de los
ADPIC en mayo de 1999, Canada, la Republica Checa, Hungria, Noruega y Nueva Zelanda
(Gnicos paises que suministraron informacion) indicaron que habian adoptado leyes de
proteccion de las variedades vegetales que cumplian con el Acta de 1978 (Doc. OMC
IP/C/W/273, pags. 8-9).

3.3.3. Miembros unicamente del Acta de la UPOV de 1991 o 1978. Hay pocos miembros
fuera de la OMC que protejan las variedades vegetales unicamente en virtud de su pertenencia
a la UPOV. Solo Ucrania y Rusia forman parte actualmente de esta categoria del Cuadro 3, y
ambos son observadores en la OMC. Estos paises se enfrentan a un juego diferente de
obligaciones legales internacionales.

3.3.3.1. Requisitos obligatorios. Deben cumplir todos los numerosos requisitos del Acta de la
UPOV de la que sean parte. Sin embargo, no tienen obligacion de conceder medidas eficaces
de observancia a los obtentores, sus obligaciones del trato nacional se limitan a aquellos
Estados que sean miembros del mismo Acta y, en el caso de los Estados vinculados por el
Acta de 1978, no necesitan proteger todas las variedades vegetales y pueden imponer ciertos
requisitos de reciprocidad sobre las variedades que protegen.

3.3.3.2. Cuestiones sobre las opciones y la aplicacion prdctica. Siempre que sus leyes
cumplan con el Acta de la UPOV de la que sean parte y a menos que hayan ratificado otros
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acuerdos internacionales sobre DPI, estos Estados no necesitan efectuar cambios adicionales
en sus leyes nacionales de proteccion de variedades vegetales.

3.3.4. Miembros unicamente del ADPIC. Los Estados que son partes del Acuerdo sobre los
ADPIC pero no de alguna de las Actas de la UPOV gozan de una libertad considerablemente
mayor que la de aquéllos que son miembros s6lo de una de las Actas. En virtud de su
ratificacion del ADPIC, estos Estados s6lo estan obligados a cumplir las cuatro obligaciones
basicas del articulo 27.3(b). Esta categoria de los "s6lo ADPIC" actualmente se aplica a 95 de
los 144 Estados miembros de la OMC que no son también miembros de la UPOV. Dado el
gran numero de Estados en esta categoria (y el nimero adicional que previsiblemente entraran
en ella si tienen éxito sus esfuerzos para formar parte de la OMC), mas adelante, en la seccion
3.4 ofrecemos una discusion mas detallada de las numerosas opciones de las que disponen
para equilibrar la proteccion de los derechos de los obtentores con los objetivos politicos en
conflicto.

3.3.5. No miembros ni del ADPIC, ni de la UPOV ni de otros acuerdos sobre DPI. Los paises
de esta categoria no tienen ninguna obligacion de proteger las variedades vegetales ni los
derechos de los obtentores de ninguna forma. A pesar de todo, los requisitos obligatorios y las
decisiones discrecionales a las que se enfrentan otros gobiernos probablemente seran un
importante objeto de interés para estos Estados a medida que el comercio mundial y los
sistemas de proteccion de la propiedad intelectual se extiendan. La atencion sobre los temas
de los DPI sera de particular importancia cuando esos Estados apliquen las obligaciones de
otros tratados internacionales de los que puedan ser partes, como los objetivos de
biodiversidad del CDB o los requisitos de acceso del TIRFAA. Los Estados de esta categoria
deberian considerar si es politicamente adecuado promulgar leyes que sean incompatibles con
el ADPIC y con la UPOV, ya que algo asi les impediria formar parte de ambos sistemas de
tratados a menos que lleven a cabo una segunda revision de sus leyes. Ademas, las acciones
unilaterales de o los acuerdos bilaterales con paises industrializados pueden presionar a esos
Estados para que cumplan los estandares internacionales sobre DPI aunque sigan estando
fuera de la OMC o de la UPOV. Por estas razones, los Estados que aun no son miembros del
ADPIC deberian tener mucho cuidado con las opciones discrecionales de que disponen los
miembros del ADPIC, analizadas en la siguiente seccion.

3.4. Opciones discrecionales a disposicion de los paises "solo ADPIC".

3.4.1. Introduccion. Esta seccion identifica un cierto nimero de opciones que los Estados
partes del Acuerdo sobre los ADPIC (pero no de ninguna de las Actas de la UPOV) pueden
escoger para hacer los DPI a la medida de las particularidades de sistemas nacionales
juridicos y econdmicos. Estos mecanismos ajustan el alcance y contenido de los DPI para
tener en cuenta el nivel de desarrollo de las industrias agricolas y fitomejoradoras de un pais y
su deseo de equilibrar la proteccion de los DPI con otros importantes objetivos sociales
identificados en la Primera Parte. M4s adelante, el Cuadro 4 ofrece un panorama de las
distintas opciones que pueden ser utilizadas para alcanzar esos objetivos.

3.4.1.1. Enfoques establecidos para la proteccion sui generis de las variedades vegetales.
Una vez que los miembros del ADPIC adoptan los cuatro requisitos obligatorios del articulo
27.3(b), son libres para moldear sus leyes nacionales de proteccion de las variedades vegetales
y las innovaciones relacionadas con las plantas con arreglo al Acta de la UPOV de 1991, al
Acta de la UPOV de 1978, las disposiciones sobre patentes del ADPIC o mediante una
combinacion de esos enfoques. Cada uno de estos enfoques "establecidos" consigue, de
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diferentes formas, el principal objetivo politico del sistema de los DPI: crear los incentivos
adecuados para que los obtentores desarrollen y comercialicen nuevas variedades. Determinar
si alguno de esos enfoques establecidos es apropiado para un pais concreto dependera de las
necesidades de la industria agricola y de los agricultores de ese pais, de su deseo de fomentar
las inversiones extranjeras relacionadas con el fitomejoramiento y la biotecnologia, y sus
objetivos en el comercio internacional. Estos temas son tratados con mayor detalle mas
adelante.

3.4.1.2. Enfoques alternativos para la proteccion sui generis de las variedades vegetales. Sin
embargo, ninguno de los enfoques "establecidos" para la proteccion de las variedades
vegetales tiene en cuenta directamente los otros objetivos politicos identificados
anteriormente en la seccion 1.3.6. , como el fomento de la biodiversidad, la promocion del
acceso a los recursos fitogenéticos en términos justos y equitativos, el reconocimiento de los
derechos de los agricultores y la proteccion de los conocimientos tradicionales de las
comunidades autoctonas. Los miembros del ADPIC tienen, sin embargo, la suficiente
autonomia para alcanzar ambos grupos de objetivos, desvidndose de una estricta adhesion a la
UPOV o a un modelo de patentes y adoptando en su lugar formas alternativas de proteccion
juridica adaptadas a las necesidades concretas de sus sociedades y economias. La siguiente
seccion identifica y comenta un cierto nimero de esas alternativas, incluyendo: (1) la revision
de los requisitos de elegibilidad; (2) la imposicion de condiciones adicionales para la
concesion de la proteccion; y (3) modificando aspectos especificos de la proteccion legal
como los derechos exclusivos, el material protegido, la duracion o las excepciones y las
limitaciones.

3.4.2. Revision de los requisitos de elegibilidad. Como ya comentamos en el parrafo 2.2.1.2,
los cuatro requisitos de elegibilidad de la UPOV — novedad, distincion, homogeneidad y
estabilidad- han sido criticados como innecesariamente rigidos, infravalorando la diversidad
fitogenética e impidiendo la presentacion de solicitudes por parte de agricultores
tradicionales, en contraposicion a los obtentores comerciales. Los miembros del ADPIC no
deben reproducir estos problemas en el momento de disefiar sus sistemas legales sui generis.
Al contrario, son libres de mejorar cada uno de los requisitos de elegibilidad.

Por ejemplo, los miembros pueden conceder la proteccion a germoplasma vegetal que sea mas
heterogéneo que las variedades vegetales establecidas pero que a pesar de todo sea lo
suficientemente distinto como para permitir su identificacion. La extension de la proteccion a
esas variedades heterogéneas permitiria a los agricultores y a las comunidades autoctonas
solicitar la proteccion mediante DPI de las variedades locales o de las variedades que han
cultivado utilizando métodos de agricultura y de seleccion tradicionales (Leskien y Flitner,
1997, pag. 53). Una proteccion de ese tipo conllevaria la demanda del reconocimiento de los
"derechos de los agricultores" y de los derechos de "los conocimientos tradicionales" (véase
subseccs. 1.3.6.2 y 1.3.6.3, mds atras) para utilizar los DPI para compensar a los agricultores
y a las comunidades autdctonas por la preservacion de las variedades locales y de otras
variedades cultivadas tradicionalmente; y les daria un incentivo para continuar con esas
actividades de preservacion. También impediria que terceros (incluyendo obtentores en otros
paises) reclamasen derechos exclusivos sobre variedades que los agricultores o las
comunidades autoctonas han venido cultivando. Deberia destacarse, sin embargo, que muchos
de los conocimientos que poseen estos grupos estan relacionados con las plantas, pero no se
refieren a las variedades vegetales como tales, por lo que demandas sobre ambos grupos de
derechos pueden no verse plenamente satisfechas mediante este enfoque.
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Un Estado que proteja variedades heterogéneas podra conceder derechos exclusivos tanto a
individuos que demuestren su participacion en la creaciéon o mantenimiento de la variedad
heterogénea como a comunidades de agricultores o a poblaciones autoctonas. Con una u otra
opcion, los Estados necesitaran desarrollar un mecanismo para distinguir entre dos o mas
variedades protegidas, una tarea que puede suponer la definicién de distancias genéticas
minimas entre variedades (IPGRI, 1999, pag. 16). Y la adopcion de esta ultima opcidon puede
resultar dificil, ya que el reconocimiento de derechos de grupos es un aspecto nuevo del
derecho de propiedad intelectual y solo recientemente los gobiernos han empezado a
considerar como pueden ser estructurados esos derechos (Crucible Group, 2001, pags. 33-
124; OMPI, 2001). Finalmente, la proteccion de variedades heterogéneas supone aumentar el
potencial de superposicion de solicitudes por parte de obtentores. Por ello puede ser
aconsejable limitar los derechos exclusivos o la duraciéon de la proteccion otorgada a esas
variedades para limitar tales conflictos.

3.4.2.1. Modificar los requisitos de elegibilidad para promover la diversidad genética. Los
Estados pueden también introducir cambios mas significativos en los requisitos de
elegibilidad de la UPOV como un medio de promover la diversidad fitogenética (véase sec.
1.3.6.1, anterior).

3.4.2.1.1. Distincion e identificabilidad. Para conseguir una mayor diversidad fitogenética los
autores han propuesto un estandar de "distincion e identificabilidad" mas flexible que
sustituya el limitado enfoque de la UPOV sobre las propiedades fisicas especificas de las
variedades con un examen de las muchas caracteristicas diferentes por las que una variedad
concreta puede ser identificada (Leskien y Flitner, 1997, pag. 53).

3.4.2.1.2. Opciones para la puesta en practica. Un estandar de distincion e identificabilidad
permite a los Estados fomentar la heterogeneidad o polimorfismo en caracteres de la planta no
relevantes como la forma o el color de las hojas (IPGRI, 1999, pag. 15). Sin embargo, los
Estados no estan obligados a adoptar este estandar para todos los fines. Pueden, por ejemplo,
aplicar diferentes criterios de elegibilidad a diferentes variedades, utilizando criterios como
los de la UPOV para las variedades desarrolladas mediante las industrias de mejoramiento
tradicionales y criterios mas flexibles para variedades mas heterogéneas (Idem, pag. 17).

3.4.2.2. Proteccion de las variedades descubiertas. A diferencia de las Actas de la UPOV, los
miembros del ADPIC no estan obligados a proteger variedades que hayan sido simplemente

descubiertas. Sin embargo, determinar si esa proteccion deberia ser concedida es una cuestion
dificil.

3.4.2.2.1. Beneficios y costes de la proteccion. Por un lado, el "descubrimiento . . . de
mutaciones o variantes en una poblacion de plantas cultivadas es una fuente de variedades de
gran importancia economica para la agricultura" (Crucible Group, 2001, pag. 139). Por esta
razon, beneficiaria a los sistemas agricolas y a la seguridad alimentaria en general de los
Estados el conceder un incentivo para que tanto los obtentores como los agricultores
descubran nuevas variedades. Por otro lado, la proteccion de variedades descubiertas invita al
abuso. Por ejemplo, un estudio empirico ha documentado una categoria de obtentores que
buscan la proteccion en un Estado para el "descubrimiento" de una variedad local u otra
variedad tradicional que es generalmente conocida y cultivada en otro Estado (Plant Breeders
Wrongs, 1999).
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3.4.2.2.2. Opciones para la puesta en prdactica. Son varias las opciones que los Estados
pueden elegir para capturar los beneficios de la proteccion de variedades descubiertas
evitando a la vez los abusos. Por ejemplo, un Estado puede prohibir la proteccion de
variedades "descubiertas en la naturaleza" y centrarse en la proteccion de descubrimientos
cuando es mas necesario: en descubrimientos que pueden ser evaluados y reproducidos antes
de ser comercialmente explotados (Crucible Group, 2001, pags. 138, 140). Como alternativa,
un Estado puede definir como "estado de la técnica" las plantas en conjunto y exigir al
obtentor que demuestre que la variedad para la que solicita proteccion no ha sido utilizada o
conocida (incluso si no estaba legalmente protegida) en otros Estados. Presumiblemente, las
variedades descubiertas no incluirian las variedades que forman parte del "sistema
multilateral" de recursos fitogenéticos objeto de regulacion por el TIRFAA (véase Cuarta
Parte, mas adelante).

3.4.3. Requisitos adicionales para el otorgamiento de la proteccion. Ademas de los requisitos
de elegibilidad impuestos por las Actas de la UPOV, los Estados pueden imponer condiciones
adicionales para la concesion de la proteccion como un medio de aplicar las obligaciones del
Convenio sobre Diversidad Bioldgica (CDB). Estas condiciones incluyen una declaracion del
origen del material fitogenético en cuestion y un requisito de que la entidad que desee la
proteccion haya obtenido el consentimiento previo informado del pais o de la comunidad de
origen relevante. Estas condiciones fomentan la obligacion del CDB de promover una justa 'y
equitativa distribucion de los beneficios derivados de la utilizacion de esos recursos por
terceros. Como se explica mas adelante, sin embargo, existen muchas cuestiones sin resolver
asociadas a como operarian en la practica esas condiciones.

3.4.3.1. Declaracion del origen del material fitogenético. Con esta opcion, un Estado podria
exigir a los obtentores la entrega de una declaracioén que revele el origen del germoplasma u
otro material genético del que se deriven sus nuevas variedades (Leskien y Flitner, 1997, pag.
56). La declaracion podria identificar el pais de origen, la comunidad de origen o ambas.

El suministro de este tipo de informacidn creara una base de datos accesible al publico sobre
el origen geografico y genético de las variedades protegidas. Esta base de datos aporta una
herramienta de control contra la "biopirateria" ayudando a identificar a los obtentores que
solicitan proteccion de material fitogenético que es ampliamente conocido o usado en otras
jurisdicciones o que se halla en colecciones ex sifu (véase sec. 1.3.6.5, mds atrds). También
puede facilitar el objetivo del CDB de la distribucion de los beneficios mediante el suministro
de informacion sobre las condiciones de acceso o compensacion a los gobiernos o
comunidades que negocien con entidades privadas que soliciten proteccion.

El requisito de una declaracion del origen plantea numerosos problemas de aplicacion. En
primer lugar, con frecuencia resulta imposible identificar con precision la fuente del material
genético, aun utilizando las técnicas mas avanzadas. Dicho material podria ademas atribuirse
a mas de un pais o comunidad local. Por otro lado, aun cuando sea posible identificar el
origen geografico de una variedad, el costo de su documentacion podria disuadir a algunos
obtentores de seguir buscando proteccion juridica en ese Estado o incluso de seguir creando
nuevas variedades. Desde un punto de vista practico, un Estado necesitaria elegir los métodos
utilizados para verificar la informacion contenida en la declaracion y, ademas, las sanciones a
aplicar en caso de incumplimiento (Crucible Group, 2001, pags. 158-159). A pesar de que
todos estos problemas pueden ser solucionados, los Estados pueden alcanzar los objetivos del
CDB por otros medios, como la promulgacién de leyes nacionales sobre acceso para regular
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desde el origen las condiciones por las cuales las entidades privadas podran acceder y utilizar
el germoplasma vegetal.

3.4.3.2. La exigencia del consentimiento informado previo. Una segunda manera de
promocionar los objetivos del CDB consiste en exigir a los solicitantes de proteccion de una
variedad vegetal que demuestren haber obtenido el consentimiento informado previo del pais
y/o la comunidad en la que se originé el germoplasma (Crucible Group, 2001, pag. 159).

A diferencia del requisito de la declaracion del origen, la exigencia del consentimiento
informado previo niega a los obtentores toda proteccion juridica para sus innovaciones sobre
el material fitogenético en un Estado, a menos que hayan negociado con el gobierno o la
comunidad de otro Estado. Podria pues convertirse en un mecanismo para la promocion de la
distribucion de los beneficios relativos a los recursos fitogenéticos (véase Leskien y Flitner,
1997, pag. 46).

Muchas de las mismas dificultades asociadas al requisito de la declaracion del origen se
presentan también en el consentimiento informado previo. Las cuestiones teoricas incluyen el
determinar desde cuando hay que trazar la antigiiedad de una variedad y decidir si hacer que
este requisito sea retroactivo. Las cuestiones practicas incluyen la verificacion de la
informacion y la observancia (Crucible Group, 2001, pags. 160-161). Aqui también, las leyes
nacionales sobre el acceso proporcionan un método distinto al de los DPI con el que poder
alcanzar los mismos objetivos. Las leyes sobre el acceso, por ejemplo, pueden obligar a que el
Estado o comunidad en la que estén situados los recursos fitogenéticos sean compensados por
sus pasados esfuerzos de conservacion de la diversidad vegetal por parte de los que deseen
desarrollar dichos recursos.

3.4.4. Modificacion de los derechos exclusivos, del material protegido, de la duracion o de
las excepciones y las limitaciones. Una vez que un Estado elige los requisitos de elegibilidad
y las condiciones que determinan qué variedades pueden ser protegidas con arreglo a sus
leyes nacionales, debe luego decidir si modificar los demas elementos del derecho sui generis
de los obtentores, incluyendo la materia, los derechos exclusivos, la duracion de la proteccion
y las excepciones y limitaciones a los derechos exclusivos. Cada uno de estos elementos esta
abierto a su variacion por parte de los miembros del ADPIC.

3.4.4.1. Adaptar la proteccion de las variedades vegetales a la economia agraria de un
Estado. Los Estados con industrias agricolas o de fitomejoramiento de gran escala
normalmente sacan provecho de la adopcion de una proteccion de los DPI relativamente
solida, con un amplio abanico de derechos exclusivos, una lista expansiva de material
protegido y relativamente limitadas excepciones y limitaciones (con la posible excepcion de
la excepcidn de los obtentores, descrita por los grupos defensores de los obtentores como
esencial para promocionar las innovaciones relacionadas con las plantas -véase
FIS/ASSINSEL-). Estas protecciones solidas facilitaran la exportacion de los productos de la
cosecha, la importacion de los materiales de propagacion y las inversiones de empresas
extranjeras (IPGRI, 1999, pag. 10).

Los Estados con sistemas agricolas de &mbito nacional o que se basen en el cultivo de
variedades tradicionales por parte de agricultores de pequefia escala se encuentran ante un
diferente conjunto de intereses e incentivos. Sus poblaciones normalmente prefieren una
proteccion débil de los DPI, con un amplio privilegio de los agricultores que permita a éstos
tanto guardar como intercambiar semillas. Sin embargo, una proteccion demasiado débil no es
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aconsejable, ya que desalentard que los obtentores extranjeros realicen importaciones de
semillas u otros materiales de propagacion (que pueden constituir un importante componente
del suministro de alimentos del pais), y podria disuadir las inversiones de empresas o
investigadores extranjeros para quienes la proteccion de los DPI es fundamental.

Los Estados con economias agrarias mixtas pueden beneficiarse de la adopcion de distintos
niveles de proteccion adaptados a las necesidades de sus industrias nacionales. Por ejemplo,
pueden promulgar diferentes estdndares de proteccion para los obtentores comerciales y no
comerciales, con normas mas rigidas para los primeros, para asi compensarles por sus
inversiones de capital y por los costes de distribucion. Podrian también permitir la proteccion
de una misma variedad tanto con derechos del obtentor como mediante patente (por ejemplo,
en los paises en los que predominan tanto los métodos clasicos de mejoramiento como los
métodos que utilizan la manipulacion genética). Por contra, dichos Estados pueden promulgar
estandares distintos y exclusivos para variedades especificas. Una proteccion solida de los
DPI mediante patentes puede utilizarse para impulsar la creacion de nuevos cultivos
ornamentales y de exportacion de alto valor, sin perjudicar a los consumidores nacionales,
mientras que los derechos de los obtentores pueden utilizarse para otras especies, cuando el
Estado desee equilibrar la proteccion de los DPI con los intereses de los agricultores (véase
IPGRI, 1999, pags. 6-7, 17).

3.4.4.2. Opciones adicionales. Los proximos parrafos examinan cuatro opciones adicionales a
disposicion de los Estados que deseen promulgar leyes sui generis de proteccion de las
variedades vegetales. Cabe notar, sin embargo, que estas opciones se alejan sustancialmente
de los modelos establecidos de proteccion de las variedades vegetales. Podrian pues resultar
compatibles con el ADPIC solo si se aplican con restriccion de la manera descrita mas
adelante.

3.4.4.2.1. Proteccion de las variedades con un sello de proteccion de las variedades
vegetales. Una manera de proporcionar a los obtentores una proteccion juridica minima,
cumpliendo al mismo tiempo con el articulo 27.3(b), podria ser la de conceder a los
obtentores el derecho exclusivo de anunciar o comercializar una variedad utilizando un sello o
un certificado emitido por las autoridades estatales. A diferencia de los derechos exclusivos
reconocidos por las Actas de la UPOV, que se refieren a los usos particulares del material de
propagacion y cosechado de una variedad protegida, un sistema de sellos permitiria el uso
libre de dichos materiales y exigiria simplemente la autorizacion del titular del derecho para
poder utilizarlos con el sello (Leskien y Flitner, 1997, pag. 62). Tendria pues la ventaja de la
simplicidad respecto al sistema de la UPOV, ya que no se necesitaria reconocer excepciones o
limitaciones especificas. Ademas, debido a que un sello proporciona derechos mas débiles, un
Estado puede decidir ampliar la duracion de la proteccion de la que disfrutan los obtentores
(Id.). A pesar de ello, no esta claro si un sistema de sellos podria generar los suficientes
incentivos para la obtencion de nuevas variedades. En los mercados en los que los
consumidores priman la calidad y el origen de las semillas que adquieren, la proteccion de las
nuevas variedades s6lo mediante un sello podria proporcionar una remuneracion adecuada a
los obtentores. Cuando los consumidores de semillas se preocupan menos por estos atributos
y se fijan mas en las propiedades fisicas de una variedad, un sistema de sellos estaria
desaconsejado, ya que los consumidores probablemente compraran semillas en cualquier
fuente disponible y no pagardn a los obtentores una prima por la calidad representada por
semillas protegidas con un sello.
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3.4.4.2.2. Reconocimiento de los derechos de los agricultores mediante un detallado
privilegio de los agricultores. Un Estado que desee reconocer el concepto de "derechos de los
agricultores" (véase sec. 1.3.6.2, mas atras) podra hacerlo promulgando un privilegio a favor
de los agricultores mas amplio o mas detallado que el que se encuentra en cualquiera de las
Actas de la UPOV. Al contrario de la proteccion de variedades heterogéneas cultivadas por
los agricultores (véase sec. 3.4.2, mas atras), un privilegio de los agricultores no supone para
¢éstos un incentivo para conservar la diversidad fitogenética. Reconoce, en cambio, las
reclamaciones de los agricultores de continuar con practicas tradicionales como la siembra de
semillas guardadas de compras anteriores, el intercambio de semillas, e incluso la venta
limitada de semillas a otros agricultores sin los costos y las restricciones que imponen los
DPI. Sin embargo, una excepcion de los agricultores indebidamente amplia podria perjudicar
notablemente una ley de proteccion de las variedades vegetales al limitar los derechos
exclusivos de los obtentores en un mercado del que procede una gran parte de sus ingresos.
Una manera de conciliar estos intereses contrapuestos seria adoptar una definicion clara de
qué agricultores tienen derecho al privilegio, con una fuerte preferencia por los agricultores de
pequena escala. Seglin un reciente estudio, estos agricultores pueden determinarse haciendo
referencia a variables como (1) la proporcion de la cosecha total utilizada para consumo
personal, (2) la superficie cultivada con una variedad protegida, (3) el volumen producido y
cosechado de la variedad, o (4) el volumen cosechado de todos los cultivos producidos por el
agricultor (Crucible Group, 2001, pags. 144-145).

3.4.4.2.3. Privilegiar el empleo de variedades derivadas de germoplasma de origen local.
Este privilegio, que podria adoptar la forma de una excepcion o de una licencia obligatoria,
permitiria a los residentes de un Estado utilizar, sin la autorizacion del titular del derecho, las
variedades vegetales que deriven de germoplasma recolectado en ese Estado. La excepcion
proporciona un mecanismo con el que alcanzar el objetivo del CDB de una distribucion justa
y equitativa de los beneficios que generen la utilizacion de recursos fitogenéticos. Logra este
objetivo limitando los derechos de obtentores en aquellos territorios que proporcionaron las
materias primas genéticas sobre las que se basaron las mejoras. Sin embargo, existen
numerosas dificultades ligadas a este privilegio del "origen local". En primer lugar, la
excepcion puede perjudicar a la industria nacional de fitomejoramiento de los Estados en los
que los obtentores recolectan el germoplasma local (Crucible Group, 2001, pags. 171-172).
Por esta razon, un Estado podria estar tentado de aplicar la excepcion del origen local
exclusivamente a los obtentores extranjeros. Sin embargo, una limitacion de este tipo violaria
claramente la regla del trato nacional y seria, asi, incompatible con las obligaciones basicas
del articulo 27.3(b) del ADPIC.

3.4.4.2.4. Exonerar los usos consuetudinarios de las variedades vegetales. Otra manera de
reconocer los derechos de las comunidades locales seria la de privilegiar sus usos
consuetudinarios de las variedades vegetales, un término ambiguo que podria definirse
incluyendo aquellos usos que las comunidades autoctonas han llevado a cabo tradicional y
regularmente como una parte de sus practicas agricolas o culturales (Crucible Group, 2001,
pag. 168). Dicha exoneracion en principio seria compatible con el articulo 27.3(b) solo si el
Estado define con precision los tipos de usos consuetudinarios permitidos por sus leyes y
proporciona una remuneracion equitativa a los obtentores en el caso de que la exoneracion sea
especialmente amplia. Dejar este concepto indefinido invitaria a abusos, particularmente en
los Estados que al mismo tiempo decidan adoptar procedimientos minimos para que los
obtentores puedan hacer respetar sus derechos.
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El siguiente Cuadro 4 muestra muchas de las opciones disponibles para los Estados miembros
"solo ADPIC" para alcanzar los objetivos sociales examinados en las secciones anteriores.
Divide las opciones en tres categorias: (1) las consistentes con los enfoques establecidos sobre
la proteccion de las variedades vegetales segun leyes de patentes o leyes modelo UPOV; (2)
las que podrian elegirse segun los enfoques alternativos sobre la proteccion de las variedades
vegetales y que son, sin embargo, compatibles con el ADPIC; y (3) las opciones que se
encuentran al margen de la compatibilidad con el ADPIC.

CUADRO 4: Céomo alcanzar los objetivos sociales segun los diferentes sistemas sui
generis

Objetivos sociales

Como alcanzan los objetivos las
leyes "establecidas' de patentes
o0 modelo UPOV sobre de
proteccion de las variedades
vegetales compatibles con el
ADPIC

Cémo alcanzan los objetivos las
leyes “alternativas” de proteccién
de las variedades vegetales
compatibles

con el ADPIC

Coémo se alcanzan los objetivos
con las opciones de proteccion
de las variedades vegetales al
margen de la compatibilidad
con el ADPIC

Proteccion de los
derechos
de agricultores

1.Excepcion de los agricultores
limitada

2. Proteccion de las variedades
descubiertas

1. Proteccion de variedades
heterogéneas

2. Proteccion de las variedades
descubiertas

1.Privilegio de los agricultores
detallado

2. Sistema de sellos para la
proteccion de las variedades
vegetales

Promocion de la

Los derechos exclusivos crean

Distincion e

Excepcion del origen local o

biodiversidad incentivos para los obtentores para identificabilidad licencia obligatoria
inventar nuevas variedades 2. Proteccion de variedades
heterogéneas
Prevencion de la Extension de la definicion de 1. Extension de la definicion | No existen opciones al margen
"Biopirateria" "estado de la técnica" de "estado de la técnica" de la compatibilidad con el
2. Declaracion del origen ADPIC
3. Consentimiento informado
previo
Proteccion de los No se alcanzan a no ser que los 1. Distincion e Excepcion de los usos
Conocimientos conocimientos o los derechos identificabilidad consuetudinarios de las
Tradicionales cumplan con los criterios 2. Proteccion de variedades | variedades vegetales
y de los Derechos | establecidos para la proteccion heterogéneas
de las como DPI
Comunidades
Autéctonas
Distribucion No se alcanza a través de 1. Declaracion del origen Excepcion del origen local o
equitativa de los legislacion sobre los DPI 2. Consentimiento informado | licencia obligatoria
beneficios previo

3.5. Tendencias actuales en las leyes nacionales.

Si bien las secciones anteriores han identificado numerosas opciones para los Estados "s6lo
ADPIC", solamente unos pocos Estados han decidido ejercer la discrecionalidad reconocida
por el ADPIC para adoptar leyes nacionales de proteccion de las variedades vegetales que no
sigan una de las dos Actas de la UPOV. En efecto, la informacion presentada por la UPOV al
Consejo de los ADPIC sugiere que el numero de Estados que previsiblemente promulgaran
leyes de proteccion de las variedades vegetales basadas en una de las dos Actas de la UPOV
podria muy pronto llegar a cien (IP/C/W/305/ Add. 4, 2001).

3.5.1. Proyectos de leyes alternativas sobre proteccion de las variedades vegetales. Un
proyecto de ley de proteccion de las variedades vegetales de la India proporciona un ejemplo
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significativo contrario a esta tendencia a seguir las normas de la UPOV. Dicha propuesta de
ley intenta aplicar tanto los derechos de los obtentores como los de los agricultores
reconociendo el concepto de derechos de los agricultores y permitiéndoles registrar las
variedades que cultivan. El proyecto de ley también contiene disposiciones acerca de la
distribucion de los beneficios que permiten que individuos y comunidades soliciten una
compensacion por su contribucion a la diversidad fitogenética. Por ltimo, una seccion de un
proyecto de ley de enmienda de la Ley de Patentes de la India obliga a que los inventores
revelen la fuente y el origen geografico del material bioldgico utilizado para sus invenciones
(Collet, 2001, pags. 219-222). Otras propuestas de leyes que se alejan de la estricta adhesion a
la UPOV incluyen los proyectos de ley de Bangladesh, Nicaragua, Tailandia y Zambia
(GRAIN, 1998, pag. 5; GRAIN, 1999, pags. 2-7), y un modelo de ley elaborado por la
Organizacion para la Unidad Africana que cubre no solo los derechos de los obtentores, sino
también los derechos de los agricultores, la distribucion de los beneficios y el acceso a los
recursos genéticos (Modelo de Legislacion Africana, 1998).

3.5.2. La falta de adopcion de leyes de proteccion de las variedades vegetales. Actualmente la
tendencia mas llamativa, sin embargo, es el gran nimero de miembros del ADPIC que no han
promulgado ninguna ley de proteccion de las variedades vegetales a pesar de la fecha limite
de 2000, para la puesta en practica de estas leyes por parte de los paises en vias de desarrollo.
De acuerdo con un estudio de mayo de 2000, el 80% de los paises africanos, el 80% de los
paises de la regién Asia-Pacifico y el 56% de los Estados de América Latina y del Caribe, que
deberian haber aplicado el articulo 27.3(b) del ADPIC dentro de 2000, aun no lo han puesto
en practica (GRAIN, 2000, pags. 5-6). Esta omision puede atribuirse a la naturaleza
controvertida del articulo 27.3(b) y al hecho de que estaba prevista una revision del articulo
en 1999, un afo antes del plazo limite de aplicacion de 2000. El ritmo de la puesta en practica
parece que no aumentara hasta que los Estados miembros de la OMC discutan el alcance de
la proteccion de las variedades vegetales como una parte de la Ronda Doha de negociaciones
comerciales que comenzo6 en noviembre de 2001 (véase la Cuarta Parte, mas adelante).

3.6. Comprension de las limitaciones de los sistemas sui generis de DPI.

Si bien los objetivos sociales distintos a los de los DPI pueden incorporarse a las leyes de
proteccion sui generis de las variedades vegetales, un enfoque de este tipo probablemente
seria insuficiente en si mismo para alcanzar estas metas. Los Estados que deseen alcanzar
estos objetivos pueden entonces volverse hacia otras concepciones juridicas, como los
reglamentos sobre acceso, las leyes de semillas y la legislacion sobre biodiversidad (Correa,
1998, pags. 9-10). Los gobiernos son libres de promulgar leyes de este tipo siempre que no
entren en conflicto con los requisitos de cualquier acuerdo internacional sobre los DPI del que
sean parte. Como se explica en la proxima seccion, sin embargo, recientes acontecimientos
han mostrado la posibilidad de que los acuerdos internacionales pueden evolucionar en el
sentido de reducir la discrecionalidad de los Estados para promulgar dichas leyes o para dar
efecto a objetivos diferentes a los de los DPL



53

4. CUARTA PARTE: FUTURAS REVISIONES DE LOS ACUERDOS
INTERNACIONALES SOBRE DPI QUE AFECTAN A LA PROTECCION DE LAS
VARIEDADES VEGETALES: LA RONDA DOHA DE LA OMC Y EL TIRFAA

4.1. Introduccion.

El sistema juridico internacional que regula los DPI sobre las variedades vegetales y los
recursos fitogenéticos esta a punto de cambiar. El origen de este cambio es doble. En primer
lugar, en noviembre del 2001 los miembros de la OMC acordaron llevar a cabo una nueva
ronda plurianual de negociaciones comerciales que incluirdn la revision de las obligaciones
sobre DPI relacionados con los vegetales previstas del ADPIC. En segundo lugar, en el
mismo mes la Conferencia de la FAO adopté un nuevo Tratado Internacional sobre los
Recursos Fitogenéticos para la Alimentacion y la Agricultura (TIRFAA). Ambos eventos
merecen especial atencion por parte de aquellos gobiernos que se planteen la conveniencia y
el ambito de aplicacion de la proteccion mediante DPI de las variedades vegetales y de los
obtentores. Dentro de la OMC, los Estados volveran a examinar el articulo 27.3(b) del ADPIC
y consideraran si ampliarlo o reducirlo, y si armonizar los diferentes, y a veces conflictivos,
enfoques nacionales. El TIRFAA, por el contrario, desea establecer un sistema de acceso a los
recursos fitogenéticos y conseguir muchos de los demads objetivos sociales examinados
anteriormente, en la seccion 1.3.6. Al hacer esto, sin embargo, intenta limitar los tipos de
materiales fitogenéticos que podran ser protegidos como propiedad intelectual.

4.2. La Ronda Doha de negociaciones comerciales de la OMC.

El 14 de noviembre de 2001, los ministros de comercio de 142 Estados miembros de la OMC
reunidos en Doha, Qatar, llegaron a un acuerdo sobre el texto de numerosas declaraciones
oficiales que serviran de marco de referencia para una nueva ronda de negociaciones
comerciales. Estas declaraciones no tratan expresamente la cuestion de la proteccion de las
variedades vegetales. Sin embargo, indican que la OMC llevara a cabo una amplia revision de
la relacion existente entre los DPI sobre las plantas y los objetivos politicos opuestos en el
momento de considerar si y de qué manera revisar el texto actual del Acuerdo sobre los
ADPIC.

4.2.1. Las tensiones comerciales entre los paises industrializados y los paises en vias de
desarrollo. Después del fracaso, ampliamente divulgado, de las reuniones de la OMC llevadas
a cabo en Seattle, Estado de Washington, EE.UU., en diciembre de 1999, los paises
industrializados estaban impacientes por comenzar una nueva ronda de negociaciones
comerciales para afrontar las numerosas cuestiones surgidas a partir de la conclusién de la
Ronda Uruguay de negociaciones comerciales en 1994. Los paises en vias de desarrollo, sin
embargo, se habian resistido a muchos aspectos del sistema del comercio internacional y se
plantearian la negociacion de nuevas obligaciones comerciales sdlo si obtuviesen concesiones
sustanciales para lograr sus intereses. Seglin un reciente comentario, durante los ultimos dos
afios "los paises en vias de desarrollo, en general, estuvieron mas coordinados, fueron mas
explicitos y estuvieron mejor informados que en el pasado" (CIDSE, 2002, pag. 2) y se
encontraron asi en una posicién mas favorable para negociar dichas concesiones.

4.2.2. Desacuerdo sobre el alcance de la revision del articulo 27.3(b). En el sector de la
proteccion de las variedades vegetales, el debate entre los paises desarrollados y los paises en
vias de desarrollo durante el periodo transcurrido entre Seattle y Doha se ha centrado en el



54

alcance de la revision del articulo 27.3(b). Los Estados Unidos y Japdn intentaron limitar
dicha revision a las medidas que los miembros de la OMC habian adoptado para cumplir las
obligaciones establecidas por ese articulo, utilizando el Acta de la UPOV de 1991 como
principal punto de referencia para determinar si un sistema sui generis de proteccion de las
variedades vegetales era eficaz o no (IP/C/W/162, 1999; IP/C/W/236, 2000). Los paises en
vias de desarrollo, encabezados por la India, Brasil y los paises africanos, buscaron un
enfoque mucho mas amplio del proceso de revision. Desde su punto de vista, la revision del
articulo 27.3(b) presentaba una oportunidad para volver a estudiar si las plantas y otras formas
de vida debian ser protegidas mediante un DPI. Incluso si la proteccion mediante DPI fuese
apropiada, los paises en vias de desarrollo vieron en el proceso de revision un medio de
armonizar el ADPIC con el CDB y con el Compromiso para promover la biodiversidad,
reconocer los derechos de los agricultores y proteger los conocimientos tradicionales y los
derechos de las comunidades autoctonas (IP/C/W/228, 2000; IP/C/W/206, 2000; IP/C/W/161,
1999). Los gobiernos europeos adoptaron una posicion intermedia entre estos dos puntos de
vista opuestos, argumentando que la armonizacion podia conseguirse no mediante revisiones
del articulo 27.3(b), sino mediante leyes nacionales que buscaran llevar a la practica las
obligaciones de los tratados internacionales (IP/C/W/254, 2001).

4.2.3. Disposiciones de las declaraciones de Doha relativas al articulo 27.3(b). Un repaso de
las declaraciones adoptadas en Doha sugiere que la postura de los paises en vias de desarrollo
con respecto al alcance de la revision del articulo 27.3(b) ha prevalecido ampliamente.

El parrafo 19 de la Declaracion Ministerial invita al Consejo de los ADPIC, en su revision de
este articulo, a examinar:

entre otras cosas, la relacion entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el
Convenio sobre la Diversidad Bioldgica, la proteccion de los
conocimientos tradicionales y el folclore, y otros nuevos
acontecimientos pertinentes sefialados por los Miembros. . . . Al
realizar esta 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 tendréa plenamente en cuenta la
dimension de desarrollo (WT/MIN [01]/ DEC/W/1).

Si bien este parrafo no predetermina de ninguna forma el resultado del proceso de revision del
ADPIC, autoriza expresamente a los miembros a plantear no sélo las cuestiones de aplicacion
o técnicas relacionadas con los DPI sobre variedades vegetales, sino también otras cuestiones
fundamentales relativas al alcance apropiado de proteccion a la luz de otros objetivos sociales
y obligaciones internacionales opuestos. La referencia a los objetivos y principios de los
articulos 7 y 8 del ADPIC es también llamativa. El articulo 7 enfatiza que la proteccion y la
observancia de los DPI "deberan contribuir a la promocioén de la innovacion tecnoldgica y a la
transferencia y difusion de la tecnologia...de manera que favorezca el bienestar social y
economico y el equilibrio de derechos y obligaciones". De manera similar, el articulo 8
permite a los miembros "adoptar las medidas necesarias para proteger la salud ptblica y la
nutricion de la poblacion, o para promover el interés publico en sectores de importancia vital
para su desarrollo socioecondmico y tecnologico....". La referencia a estos articulos
demuestra que el ADPIC debe interpretarse en el sentido que permita que sus miembros
adopten sistemas equilibrados de proteccion de la propiedad intelectual. Dos disposiciones
adicionales ofrecen una mayor evidencia de que los ministros de la OMC quisieron que el
proceso de revision del articulo 27.3(b) fuese amplio.
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En primer lugar, el parrafo 31 de la Declaracion Ministerial contiene un mandato para la
armonizacion de los sistemas comerciales de los miembros y las obligaciones ambientales
llamativamente mucho mas estricto que el parrafo relativo a la revision del ADPIC. El
parrafo 31 solicita negociaciones limitadas a "la relacion entre las normas vigentes de la
OMC y las obligaciones comerciales especificas establecidas en los acuerdos multilaterales
sobre el medio ambiente", manteniendo al mismo tiempo los derechos de los miembros de la
OMC que no sean partes del tratado en cuestion (énfasis anadido).

En segundo lugar, los ministros de comercio adoptaron una separada "Declaracion relativa al
acuerdo sobre los ADPIC y la salud publica" para afrontar la crisis de VIH de los paises en
vias de desarrollo incapaces de lograr acceder a medicamentos. La declaracion sefialaba que
el Acuerdo sobre los ADPIC "puede y debera ser interpretado y aplicado de una manera que
apoye el derecho de los Miembros de la OMC de proteger la salud publica y, en particular, de
promover el acceso a los medicamentos para todos". Asimismo, reafirmaba "el derecho de los
Miembros de la OMC de utilizar, al maximo, las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC,
que prevén flexibilidad a este efecto". (WT/MIN (01)/DEC/W/2, parr. 4).

4.2.4. El equilibrio entre los DPI y otros objetivos: opciones politicas obligatorias o
permisivas en un Acuerdo sobre los ADPIC revisado. Tomadas en conjunto, las disposiciones
anteriores sugieren que la Ronda Doha de negociaciones comerciales ha abierto una
oportunidad a los Estados que deseen equilibrar la proteccion de los derechos de los
obtentores con otros objetivos sociales.

Para conseguir dicho equilibrio se dispone como potenciales herramientas politicas de todo el
espectro de opciones ya examinadas en la seccion 3.4 relativas a los sistemas de proteccion
sui generis. Tomando un tnico ejemplo, los miembros podran obligar a todo el que solicite
una patente o la proteccion de una nueva variedad a revelar el origen del material fitogenético
sobre el que se base la invencion o la variedad, o a demostrar que el material ha sido
adquirido con el consentimiento informado previo del pais o comunidad de origen (véase sec.
3.4.3, anterior). Estas u otras opciones podrian ser adoptadas obligatoriamente o
voluntariamente. Segin un enfoque de obligatoriedad, habria que enmendar el ADPIC para
obligar a todos los miembros de la OMC a enmendar a su vez sus leyes sobre los DPI y
incluir asi estas disposiciones de equilibrio politico. Segiin un enfoque de voluntariedad, el
ADPIC deberia ser enmendado para aclarar que los Estados miembros pueden aplicar esas
disposiciones sin infringir el tratado.

La opcidn obligatoria proporcionaria una solucion internacional armonizada, pero cuya
negociacion resultaria extremadamente dificil. En el caso de los requisitos de la revelacion o
del consentimiento informado previo, por ejemplo, tendria el efecto de obligar a un miembro
del ADPIC (el Estado en el que se busca la proteccion de los DPI) a proteger los derechos de
otro miembro del ADPIC (el pais de origen del material genético) que no tiene ninguna
relacion con la proteccion de los derechos de propiedad intelectual o de los productos de
propiedad intelectual. Un enfoque que exija un acuerdo de propiedad intelectual para proteger
intereses distintos a los de los DPI (como el interés en recibir una compensacion por la
conservacion de la diversidad fitogenética) no tiene precedentes historicos en el sistema
internacional de propiedad intelectual y por tanto su incorporacion en el ADPIC requeriria
una revision significativa del tratado.
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La opcion de la voluntariedad tiene la ventaja de otorgar a los gobiernos discrecionalidad para
adaptar sus leyes nacionales a los objetivos politicos internos sin temer que dichas leyes sean
denunciadas ante sistema de solucion de diferencias de la OMC. Sin embargo, debido a que
este enfoque permite que cualquier Estado miembro decida no aplicar los mecanismos de
equilibrio politico, no proporcionaria una solucion internacional global a los problemas
expuestos.

La adopcion por parte de los Estados miembros de la OMC de un enfoque obligatorio o
voluntario dependera no sélo de la revision por parte del Consejo de los ADPIC de las
disposiciones del articulo 27.3(b) relativas a los recursos fitogenéticos, sino también de los
compromisos politicos entre los miembros de la OMC sobre cuestiones comerciales
totalmente ajenas a los DPI (como las restricciones del comercio de productos textiles). En el
caso de las innovaciones relacionadas con las plantas, las opciones elegidas pueden depender
también de las obligaciones impuestas por otros acuerdos internacionales, incluyendo el
TIRFAA.

4.3. El Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentacion y la
Agricultura ("TIRFAA").

4.3.1. Resumen y objetivos basicos. El 3 de noviembre de 2001, una conferencia de 120
delegados gubernamentales concluyd siete afios de negociaciones y adopto el texto de un
acuerdo internacional vinculante sobre el acceso a los recursos fitogenéticos. La principal
finalidad del TIRFAA es facilitar el intercambio de semillas y otro germoplasma entre los
Estados miembros para la investigacion, el fitomejoramiento y el desarrollo de cultivos. El
Tratado impulsa esos intercambios estableciendo un "sistema multilateral” para el que se
concederd una "acceso facilitado" a los Estados miembros y a sus nacionales. En esencia, el
sistema multilateral constituye un tesoro de semillas comin compuesto por 35 cultivos para
consumo humano y 29 cultivos para consumo animal ahora en posesion de los gobiernos
(tanto in situ, en tierras publicas, como ex sifu, en bancos nacionales de semillas) y por el
GCIALI en sus grandes colecciones de semillas ex situ. A cambio del acceso a este fondo
comun de semillas, los fabricantes de productos comerciales que incorporen recursos
fitogenéticos recibidos del sistema multilateral deberan pagar un porcentaje de sus beneficios
a favor de un fondo administrado por el Organo Rector del tratado. Este fondo se utilizara
para promover la conservacion y el uso sostenible de los recursos fitogenéticos, en particular
por parte de los agricultores y las comunidades autdctonas, cuyos derechos y contribuciones a
la diversidad genética reconoce expresamente el TIRFAA.

4.3.2. Disposiciones del TIRFAA sobre propiedad intelectual. Como muestra el resumen
anterior, el TIRFAA intenta alcanzar muchos de los objetivos politicos tratados en la seccion
1.3.6, mas atras. Puesto que el tratado se basa sobre el acceso libre a los recursos
fitogenéticos, estd necesariamente en conflicto con cualquier sistema juridico que reconozca
derechos exclusivos sobre esos mismos recursos. Los redactores del tratado fueron
plenamente conscientes de este conflicto y los DPI constituyeron uno de los asuntos mas
controvertidos durante los siete afios de negociaciones del tratado. Por un lado, los redactores
reconocieron que el tratado no podria funcionar a menos que se permitiese a los particulares
fabricar y luego comercializar los productos derivados del empleo de materias primas
genéticas adquiridas del sistema multilateral. S6lo a través de una comercializacion de este
tipo se podrian generar ingresos suficientes para dotar de fondos a los objetivos del tratado en
materia de distribucion de beneficios, conservacion y uso sostenible. Por otro lado, el sistema



57

multilateral como tal estaria amenazado si se privatizasen sus componentes mediante la
concesion de DPL.

4.3.2.1. El debate sobre la concesion de patentes sobre genes aislados y purificados. El fulcro
del debate se centro rapidamente en decidir si el tratado prohibiria la concesion de patentes
sobre genes aislados y purificados, extraidos del germoplasma situado en el fondo comun de
semillas. Reafirmando las posiciones tomadas en la OMC, los Estados Unidos y Japon se
opusieron a tal prohibicion, la mayoria de los paises en vias de desarrollo la apoyaron, y los
paises europeos intentaron negociar un compromiso.

4.3.2.2. El articulo 12.3(d). El texto final del TIRFAA refleja los puntos de vista de la gran
mayoria de los gobiernos presentes en la conferencia de la FAO. En particular, el articulo
12.3(d) establece que el acceso facilitado a los recursos fitogenéticos para la alimentacién y la
agricultura dentro del sistema multilateral s6lo se concedera a condicion de que:

los receptores no reclamardn ningin derecho de propiedad
intelectual o de otra indole que limite el acceso facilitado a los
recursos fitogenéticos para la alimentacion y la agricultura, o sus
partes o componentes genéticos, en la forma recibida del sistema
multilateral (énfasis afiadido).

Esta disposicion no solo vinculara a los Estados partes del TIRFAA, sino que también sera
incluida en Acuerdos de Transferencia de Material estandar que deberan firmar todos aquellos
particulares que deseen acceder al sistema multilateral (articulo 12.4).

4.3.2.3. La redaccion del articulo 12.3(d). Para descifrar el significado del articulo 12.3(d), es
esencial comprender las etapas finales de la historia de la redaccién del TIRFAA. Las dos
frases resaltadas —"o sus partes o componentes genéticos"y "en la forma'"- se incluyeron
como textos entre paréntesis separados en la ronda final de negociaciones. Los paises en vias
de desarrollo opuestos a la proteccion de los DPI intentaron mantener la primera clausula y
borrar la segunda, mientras que los Estados Unidos deseaban suprimir la primera y mantener
la segunda. Al final, se mantuvieron ambas clausulas después de que los Estados Unidos
perdiesen, por un margen de 97 contra 10, una votacion para eliminar el articulo 12.3(d) del
tratado. El Tratado completo fue luego adoptado con 116 votos a favor, cero en contra y dos
abstenciones, las de Japon y los Estados Unidos (Earth Negotiations Bulletin, 2001, pag. 8).

4.3.2.4. El significado del articulo 12.3(d). Tal y como fue adoptado, el articulo 12.3(d)
refleja un dificil compromiso entre gobiernos con posiciones contrapuestas. El punto critico
es determinar si el acto de extraer un gen de una semilla constituye, en si mismo, una
alteracion suficiente del material genético de la semilla como para que el producto genético
extraido ya no se encuentre "en la forma" recibida del sistema multilateral. Segiin una
opinidn, la prohibicion de los DPI establecida por el articulo se extiende tinicamente al
germoplasma en bruto y no a los genes individuales o a los fragmentos de ADN que estan
aislados y purificados y que por lo tanto han sido alterados de su estado natural. Otros autores
han argumentado en favor de una interpretacion mas extensiva, afirmando que el articulo
permite "a los obtentores tomar germoplasma intercambiado, extraer genes comerciales,
introducirlos en otras variedades vegetales y reclamar una patente sobre la nueva variedad o
sobre los genes extraidos adaptados a las nuevas variedades" (Law of the Seed, 2001, pag. 4)
(énfasis afiadido). Seguin esta opinion, el material vegetal originario, incluyendo sus
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componentes genéticos, permaneceria dentro del sistema multilateral para poder ser utilizado
y explotado libremente por otros.

La interpretacion literal por si sola no parece que resuelva este debate. Una vez que el
TIRFAA entre en vigor, su 6rgano rector tendra la oportunidad de aclarar el articulo 12.3(d),
si es necesario solicitando consejo a la OMPI y al Consejo de los ADPIC. Como alternativa,
una discusion sobre la interpretacion mas adecuada del articulo 12.3(d) podria constituir
objeto de arbitraje o presentarse ante el Tribunal Internacional de Justicia, siempre que los
Estados interesados hayan aceptado como obligatorio uno de los dos métodos de solucion de
controversias (TIRFAA, articulo 22).

4.3.3. La relacion entre el TIRFAA y el ADPIC. Con independencia de la interpretacion del
articulo 12.3(d) que finalmente adopte el 6érgano rector, el TIRFAA crea la posibilidad de
conflictos con el Acuerdo sobre los ADPIC y con las leyes nacionales sobre DPI. La siguiente
seccion examina las disposiciones del TIRFAA que se refieren a su relacion con otros
acuerdos internacionales, y luego identifica los conflictos que podrian surgir tanto con el texto
actual del ADPIC como con las posibles revisiones que puedan adoptarse durante la Ronda
Doha.

4.3.3.1. Clausulas del TIRFAA sobre las relaciones con otros tratados. Los redactores fueron
deliberadamente ambiguos con respecto a la relacion del TIRFAA con otros tratados. Los
redactores consideraban que todos los acuerdos internacionales que afectaban a los recursos
fitogenéticos "deben respaldarse mutuamente" (Preambulo, parr. 9), pero evitaron
conscientemente adoptar cualquier declaracion que pudiera dar lugar a conflictos con otros
tratados. Por el contrario, los redactores evitaron conscientemente cualquier conflicto,
seflalando que nada del TIRFAA "debe interpretarse en el sentido de que represente cualquier
tipo de cambio en los derechos y obligaciones de las Partes Contratantes en virtud de otros
acuerdos internacionales" o "pretenda crear una jerarquia entre el presente Tratado y otros
acuerdos internacionales" (Id. parr. 10 y 11). Si bien declaraciones ambiguas semejantes
aparecen en acuerdos sobre Derecho medioambiental, atin tienen que ponerse a prueba en una
disputa ante la OMC u otro tribunal internacional.

4.3.3.2. Conflictos potenciales entre el TIRFAA y el ADPIC. Existen dos areas potenciales de
conflicto entre el TIRFAA y el ADPIC: el articulo 12.3(d) y la clausula sobre la distribucion
de beneficios del TIRFAA. Ninguna de las dos disposiciones se ve actualmente en conflicto
con el ADPIC, ya que sus miembros pueden actualmente excluir totalmente las plantas y las
variedades vegetales de la patentabilidad. Sin embargo, si los miembros de la OMC acordasen
durante la Ronda Doha enmendar el ADPIC y exigir esa proteccion mediante patentes,
entonces surgiria un conflicto directo para los Estados que sean partes de ambos acuerdos.

El conflicto con el articulo 12.3(d) surge para los Estados, incluyendo los paises
industrializados, que conceden patentes a los inventores que hayan aislado genes vegetales de
su entorno natural. La lectura extensiva del articulo 12.3(d), anteriormente identificada, esta
en tension con las leyes nacionales sobre patentes de esos Estados, que otorgan patentes sobre
material fitogenético que ha sido aislado mediante la intervencion humana o que ha sido
producido por medio de un procedimiento técnico. La ratificacion del TIRFAA impondria a
estos paises la obligacion de dejar de conceder patentes sobre genes aislados de semillas o de
otro germoplasma recibido del sistema multilateral. Para que esta obligacion produjera efecto,
dichos Estados necesitarian enmendar sus leyes nacionales sobre patentes en el sentido de
negar toda proteccion a los genes aislados de esos materiales.
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El conflicto con las disposiciones del TIRFAA sobre la distribucion de beneficios surge del
hecho de que quienes comercialicen un producto desarrollado a partir de recursos genéticos
obtenidos del sistema multilateral deberan pagar "una parte equitativa de los beneficios
derivados de la comercializacion de este producto" (articulo 13.2.d.i1)). Esto impone una
obligacion ligada a las patentes de biotecnologia que no se impone con respecto a otros tipos
de patentes. Por este motivo, podria entrar en conflicto con el articulo 27.1 del ADPIC, el cual
exige que los miembros hagan "que las patentes...se puedan obtener y los derechos de patente
se puedan gozar sin discriminacion por...el campo de la tecnologia...". Una posible respuesta
a este argumento es que el ADPIC en ningun sitio prohibe que sus miembros impongan tasas
o gravamenes relacionados con la titularidad de derechos de patentes, como los establecidos
de forma rutinaria por las oficinas nacionales de propiedad intelectual (Lettington, 2001, pag.
11). No esta claro, sin embargo, si el ADPIC exige que dichas tasas o gravamenes sean
sustancialmente equivalentes para todas las categorias de patentes.

4.3.3.3. ;jArmonizar el TIRFAA con un Acuerdo sobre los ADPIC revisado?. En un esfuerzo
por evitar los conflictos potenciales ya examinados, es probable que exista una significativa
interaccion entre los funcionarios gubernamentales que negocian en la OMC y los
funcionarios que trabajan con el érgano rector del TIRFAA. Esto es asi en particular dadas las
extensas instrucciones de los ministros de la OMC al Consejo del ADPIC de considerar
cualquier "otro nuevo acontecimiento pertinente sefialados por los Miembros" durante la
revision de las disposiciones del articulo 27.3(b) del ADPIC sobre patentes y sobre la
proteccion de las variedades vegetales (véase sec. 4.2.3, anterior). Sin embargo, ya que
cualquier tipo de acuerdo al que se llegue durante la Ronda Doha de negociaciones
comerciales incorporard numerosas cuestiones no relacionadas con los recursos fitogenéticos,
resulta dificil de pronosticar la forma final que tomara este Acuerdo.

5. QUINTA PARTE: CONCLUSION

Este estudio ofrece un panorama general del sistema internacional de la propiedad intelectual
que regula las variedades vegetales y los derechos de los obtentores. Identifica las
caracteristicas esenciales de este sistema, incluyendo las politicas que apoyan la concesion de
derechos de propiedad intelectual (DPI), los objetivos sociales que estan en tension con los
DPI, las instituciones que han moldeado el sistema internacional de la propiedad intelectual y
los componentes fundamentales contenidos en los tratados internacionales de relevancia. El
estudio explica en particular las diferentes formas de proteccion juridica exigidas por los
acuerdos internacionales sobre DPI, incluyendo el sistema de derechos de obtentores de las
Actas de la UPOV de 1978 y 1991 y la opcidn entre patentes y proteccion sui generis
establecida por el articulo 27.3(b) del Acuerdo sobre los ADPIC.

Este estudio se dirige especialmente a los gobiernos nacionales que se plantean como proteger
las variedades vegetales. Analiza las alternativas que estan a disposicion de un Estado segin
los distintos tratados sobre DPI que haya ratificado. Cada uno de estos tratados otorga a los
gobiernos nacionales diferentes niveles de discrecionalidad para decidir de qué manera
proteger las variedades vegetales en tanto que una forma de propiedad intelectual. Una vez
que un gobierno haya consultado el estudio para determinar el grado de discrecionalidad del
que disfruta en virtud de la ratificacion de estos tratados, podra entonces analizar aquellas
partes del estudio que identifican los mecanismos que podra adoptar, en consonancia con sus
obligaciones internacionales, con el fin de equilibrar la proteccion de los DPI con otros
objetivos sociales. Estos objetivos incluyen el fomento de la biodiversidad, la facilitacion del
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acceso a los recursos fitogenéticos vegetales, el reconocimiento de los derechos de los
agricultores, la promocion de la distribucion equitativa de beneficios, asi como la proteccion
de los conocimientos tradicionales de las comunidades autdctonas.

Finalmente, el estudio explica como el sistema internacional de propiedad intelectual esta en
un momento de importantes cambios. El grado de discrecionalidad actualmente disfrutado por
los gobiernos en este campo puede disminuir significativamente segun el resultado final de las
negociaciones que actualmente se llevan a cabo dentro de la OMC y que normalmente
comenzaran dentro de la FAO una vez que entre en vigor el TIRFAA. Seria recomendable
que los gobiernos que tengan interés en mantener la discrecionalidad supervisen y participen
en estas negociaciones de cara a armonizar sus obligaciones internacionales, evitando de esta
manera la necesidad de recurrir a los tribunales internacionales para solucionar sus
diferencias.
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