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INTRODUCCION

1. El Tercer Grupo de Trabajo entre Sesiones (IWG 3) se reunié del 28 de febrero al

4 de marzo de 2011 para debatir sobre las opciones para el trabajo futuro relativo a la propiedad
intelectual y los recursos genéticos (RR.GG.). EI WG 3 examiné y debatié extensamente los tres
grupos de opciones contenidos en el documento WIPO/GRTKF/IWG/3/6, haciendo también
referencia a los documentos WIPO/GRTKF/IWG/3/2, WIPO/GRTKF/IWG/3/3,
WIPO/GRTKF/IWG/3/4, WIPO/GRTKF/IWG/3/5, WIPO/GRTKF/IWG/3/11,
WIPO/GRTKF/IWG/3/12, WIPO/GRTKF/IWG/3/14 y WIPO/GRTKF/IWG/3/15.

2. El IWG 3 también debatio los objetivos y los principios relacionados con la propiedad
intelectual y los recursos genéticos y analizé cuales son las opciones que tienen mas
probabilidades de alcanzar los objetivos establecidos por el grupo de redaccion, contenidos en el
documento WIPO/GRTKF/IC/18/9 (“Proyecto de objetivos y principios relativos a la propiedad
intelectual y los recursos genéticos preparado por el INVG 3”).

3. El IWG 3 pidi6é que se compilaran de manera resumida sus deliberaciones respecto de las
opciones en un documento que llevase la signatura WIPO/GRTKF/IWG/3/18, y que se
transmitiese a la decimoctava sesién del Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y
Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (“el Comité”) para su examen. Sobre
la base del analisis de las opciones con relacion a los objetivos y los principios, dicho documento
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deberia incluir, de ser necesario, una matriz en la que figurasen algunas de las sugerencias
formuladas por los expertos. El documento WIPO/GRTKF/IC/18/10 responde a dicho pedido.

4. En su decimoctava sesion, celebrada del 9 al 13 de mayo de 2011, el Comité examind las
opciones para la labor futura en relacién con la P.I. y los RR.GG:, sobre la base del documento
WIPO/GRTKF/IC/18/10, y lo volvié a presentar como documento WIPO/GRTKF/IC/19/7 en su
decimonovena sesion.

5. En su decimonovena sesion, celebrada del 18 al 22 de julio de 2011, el Comité siguid
examinando las opciones para la labor futura sobre P.I. y RR.GG. basandose en el documento
WIPO/GRTKF/IC/19/7. EI Comité pidié que el documento WIPO/GRTKF/IC/19/7 vuelva a
publicarse, incluidos los grupos A (“Opciones sobre la proteccidon preventiva de los recursos
genéticos”) y B (“Opciones sobre los requisitos de divulgacion”) como documento de trabajo para
la siguiente sesion del Comité.”

Preparacion y estructura del documento
6. Con arreglo a la decision anterior:

a) en el Anexo se han mantenido los grupos A (“Opciones sobre la protecciéon preventiva
de los recursos genéticos”) y B (“Opciones sobre los requisitos de divulgacion”) del
Anexo al documento WIPO/GRTKF/IC/19/7;

b)  se ha suprimido el grupo C (“Opciones sobre las cuestiones de P.l. que se plantean
con respecto a las condiciones mutuamente convenidas en aras de una participacion
justa y equitativa en los beneficios”). De acuerdo a la peticion del Comité en su
decimonovena sesion, el documento WIPO/GRTKF/IC/20/INF/14 contiene informacioén
sobre las actividades referidas en el grupo C.

7.  Se ha suprimido la matriz del Apéndice al documento WIPO/GRTKF/IC/19/7, ya que se han
modificado los objetivos y principios a los que se hacia referencia y se ha suprimido el grupo C.

8. Se invita al Comité a tomar nota
del presente documento y de su Anexo.

[Sigue el Anexo]

Proyecto de informe de la decimonovena sesion del Comité (WIPO/GRTKF/IC/19/12 Prov.)
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INTRODUCCION

El presente documento expone los comentarios formulados por los expertos que participaron
en el Tercer Grupo de Trabajo entre Sesiones (IWG 3) con respecto a las opciones para la
futura labor que atafien a la relacion entre la propiedad intelectual y los recursos genéticos. El
Grupo también discutié qué opciones tienen mayores probabilidades de cumplir los objetivos y
los principios definidos por un grupo de redaccién en la reunién del IVG 3.

Como lo solicité el Grupo, este Anexo contiene un resumen de su debate sobre las opciones.

OPCIONES

Grupo A:  Opciones sobre la proteccion preventiva de los recursos genéticos.

A.1 Inventario de bases de datos y otros recursos de informacion sobre recursos genéticos

[Extension de los mecanismos de proteccion preventiva ya aprobados para los
conocimientos tradicionales a fin de abordar mas especificamente los recursos
genéticos), incluidos el examen y un mayor reconocimiento de otras fuentes de
informacioén ya divulgada sobre recursos genéticos. El Comité podria compilar un
inventario de publicaciones, bases de datos y otras fuentes de informacién en que se
documente[n] la divulgacion del origen de recursos genéticos [los recursos genéticos
divulgados], a fin de debatir la posibilidad de recomendar que ciertas publicaciones,
bases de datos y recursos de informacién puedan ser considerados por las
administraciones encargadas de la busqueda internacional e incorporados a la lista
minima de documentos del Tratado de Cooperacién en materia de Patentes (PCT), en
colaboracién con las autoridades nacionales responsables del acceso a recursos

genéticos.

A.2 Sistemas de informacion para la proteccion preventiva de los recursos genéticos

El portal en linea de registros y bases de datos creado por el Comité en su tercera sesion
podria ampliarse para dar cabida a las bases de datos y sistemas de informacion
existentes que dan acceso a informacion sobre_la divulgacion del origen de recursos
genéticos [los recursos genéticos divulgados] (se necesitarian recursos financieros
adicionales para poner en practica esta opcion). En la novena sesion del Comité se
presentd una propuesta concreta que afirmaba que “un nuevo sistema debe ser un
sistema centralizado en el que puedan realizarse todas las busquedas en materia de
recursos genéticos de forma exhaustiva, y no un sistema en el que deban hacerse
consultas por separado en cada base de datos creada por cada pais. Por consiguiente,
el sistema centralizado de bases de datos que se propone podria ser un sistema
consolidado o integrado por multiples sistemas que puedan consultarse de forma
centralizada. Es menester debatir esa cuestion en detalle a los fines de determinar cémo
crear la base de datos mas eficaz para los préximos anos.”

A.3 Directrices o recomendaciones sobre la proteccién preventiva

Recomendaciones o directrices sobre los procedimientos de busqueda y de examen en

relacion con las solicitudes de patente con el fin de que en tales procedimientos se tenga[n]
mas en cuenta la divulgacion del origen de los recursos genéticos [los recursos genéticos
divulgados]. El Comité podria examinar la posibilidad de formular recomendaciones o
directrices a fin de que en los procedimientos de busqueda y examen de solicitudes de patente
se tenga[n] en cuenta la divulgacion del origen de los recursos genéticos [los recursos
genéticos divulgados], asi como una recomendacion para que las autoridades encargadas de la
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concesiéon de patentes sometan las solicitudes nacionales que guarden relacion con los
recursos genéticos a una busqueda ‘de indole internacional’ como la que se estipula en el
Reglamento del PCT.

COMENTARIOS DE LOS EXPERTOS

1. El Sr. Ken-Ichiro Natsume informé sobre la propuesta relativa a una base de datos
centralizada presentada por el Japon. Varios paises consideran que la concesion erronea de
patentes a invenciones que usan recursos genéticos y conocimientos tradicionales conexos
(CC.TT.) y no cumplen los requisitos de novedad y actividad inventiva, como es el caso de la
curcuma y el nim, constituye un problema. Los examinadores habian concedido dichas
patentes porque no tenian acceso a pruebas que demostraran que dichas invenciones no eran
novedosas y/o carecian de actividad inventiva. Por esa razon, el Japdn habia propuesto crear
una base de datos sobre recursos genéticos y conocimientos tradicionales accesible a los
examinadores de cualquier pais, a fin de evitar la concesion erronea de patentes para RR.GG.
y CC.TT. El creia saber que los examinadores habian investigado el estado de la técnica en
las bases de datos de muchas oficinas de patentes. Para que la busqueda del estado de la
técnica sea mas eficiente, es necesario construir una base de datos de facil utilizacion. Para
los examinadores es sumamente dificil pasar revista a todos los documentos disponibles, ya
que existen innumerables documentos con referencia a recursos genéticos y conocimientos
tradicionales conexos. Puede haber un estado de la técnica transmitido solamente por
tradicion oral. Por ello es necesario construir una base de datos de ese tipo de documentos a
fin de crear condiciones que permitan a los examinadores llevar a cabo con eficiencia sus
busquedas del estado de la técnica. Hay que reflexionar sobre el uso de idiomas, ya que la
base de datos que se quiere crear deberia poder ser utilizada facilmente por los examinadores
de cualquier pais. En aras de la eficiencia, cada pais debe compilar informacion sobre sus
propios RR.GG. y CC.TT. para la base de datos. La base de datos deberia constituir una
plataforma centralizada en la que los examinadores de todos los paises del mundo puedan
realizar todas las investigaciones. El Japon habia destacado tres puntos: la estructura del
sistema, la manera de prevenir que el acceso por parte de terceros y el registro de los
documentos citados y otro material de referencia. El Sr. Natsume recordd un caso hipotético
incluido en la propuesta de Japén, en el cual la invencion reivindicada era una resina sintética
en la cual el zumo del recurso genético A estaba mezclado con la materia prima. El efecto de
la invencién era que la adicion del zumo del recurso genético A aumentaba considerablemente
la resistencia de la resina. Sefal6 que, en general, esta caracteristica especifica del recurso
genético A no se modificaba, fuera cual fuere el pais en el cual se habia obtenido. Para la
invencion se habia elegido y utilizado el recurso genético A del pais de origen X por casualidad
y no porque el recurso genético A del pais X fuera especialmente eficaz para aumentar la
resistencia de la resina. Este era igualmente el caso si se consideraba al pais del cual
provenia el recurso, en lugar del pais de origen. Por otra parte, ni la obtencion del
consentimiento fundamentado previo ni la participacion en los beneficios modificaban la
invencion. La evaluacion de la novedad y la actividad inventiva no estaba vinculada a
informacién sobre el pais de origen, el pais que suministro el recurso, la fuente del recurso
genético y los conocimientos tradicionales conexos, o a pruebas de consentimiento
fundamentado previo o de acceso y participacion en los beneficios. Hizo hincapié en que no
podria evitarse la concesién errénea de una patente que no cumpliera los requisitos de
novedad y actividad inventiva si se proporcionaba informacion que no se usaba al evaluar la
novedad y la actividad inventiva.

2. El Sr. Preston Hardison expresé su inquietud con relacion a la creacion de bases de
datos internacionales e incluso nacionales. Aclard que no estaba en contra de las bases de
datos siempre que se crearan con el consentimiento libre, previo y fundamentado de los
pueblos indigenas y las comunidades locales, sobre la base de condiciones mutuamente
convenidas. Lo que parecia requerirse para poner la informacion a disposicion de las oficinas
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de patente era la interoperabilidad de los distintos sistemas de bases de datos, de manera que
se los pudiera consultar simultdneamente en un solo punto de busqueda. Mas bien que a una
unica y gigantesca base de datos, seria mejor aspirar a crear normas que aseguren la
interoperabilidad de las bases de datos y trabajar en los protocolos, a fin de asegurar que las
bases de datos se atengan a algunas normas minimas de consentimiento libre, previo y
fundamentado.

3. El Sr. Steven Bailie se preguntd, con respecto a la opcion A.1, qué informacion sobre
recursos genéticos seria relevante para un examinador de patentes. Piensa que la informacion
pertinente incluira los nombres de las especies, en particular, la distribucion de las especies a
través de las fronteras nacionales e informacion sobre el fenotipo de las especie concretas, asi
como, por ejemplo, sobre las sustancias quimicas que suelen encontrarse en determinadas
especies, metabolitos secundarios que podrian tener un uso aplicable en la industria. Por
ejemplo, una base de datos que vinculara ciertos compuestos quimicos a determinadas
especies o recursos genéticos en los que suelen encontrarse seria Util a los examinadores en
sus busquedas. En ese tipo de bases de datos también son importantes las herramientas de
clasificacién. Actualmente el sistema internacional de clasificacion de patentes tiene una lista
de especies en A61K 36/00. Se preguntaba si esa lista de especies era suficiente y cuantas
especies debia contener una lista para ser exhaustiva y util.

4, La Sra. Lucia Fernanda Inacio Belfort expreso su preocupacion con respecto a las bases
de datos. Pidié que se incluyeran recomendaciones para garantizar que el principio de libre
autodeterminacion de los pueblos indigenas y de las comunidades locales, asi como los
derechos que poseen sobre los recursos genéticos, sean respetados. Hay paises en los cuales
los pueblos indigenas tienen derecho al uso exclusivo de RR.GG., ya sea a los recursos
genéticos que se encuentran en los limites de un territorio y/o a los recursos genéticos
relacionados con conocimientos tradicionales Hizo hincapié en que se necesitaria algun tipo de
seguridad juridica y en que era necesario centrar los esfuerzos en dos aspectos: cuando se
divulgaron los recursos genéticos y como se divulgaron.

5. El Sr. Heng Gee Lim convino con el Sr. Ken-Ichiro Natsume en que la informacion acerca
del pais de origen, el consentimiento fundamentado previo o la distribucion de los beneficios no
afectarian a las cuestiones relativas a la novedad o a la actividad inventiva. Era por ello que el
requisito de divulgar el origen o la aportacién de pruebas del consentimiento fundamentado
previo no podian basarse en la necesidad de evitar la apropiacién indebida, sino en un principio
totalmente diferente. Un principio que se habia propuesto anteriormente era el deber de actuar
de buena fe y con sinceridad en el procedimiento de solicitud. Sefald que, en algunos paises,
los procedimientos de solicitud de patentes exigen que se indique el nombre del inventor si no
se trata del propio solicitante. Por ejemplo, si el inventor es el empleador que posee
normalmente la invencién, la indicacion del nombre del inventor forma parte del derecho moral
del inventor. Por razones analogas, indicar el origen de un recurso genético responde a la
necesidad del pais de ser reconocido como el pais que lo ha suministrado, y la informacién
sobre el consentimiento fundamentado previo forma parte del derecho soberano del poseedor
del conocimiento tradicional.

6. El Sr. Jesus Vega Herrera, recordando el mandato del Comité, pensaba que era crucial
que se mantuvieran discusiones dentro del IWG acerca de si era necesario crear un
instrumento juridico internacional que garantizara la proteccion eficaz de los recursos genéticos
y que, de lo contrario, se analizara y debatiera claramente cuales de los instrumentos
existentes necesitaba ser enmendado y qué modificaciones debian realizarse en dichos
instrumentos a fin de garantizar una proteccion eficaz de los recursos genéticos Sefiald que los
grupos A, By C deben ser considerado en su conjunto y no aisladamente, con vistas a proteger
realmente los recursos genéticos, como lo estipula el mandato del Comité. Creia que el
analisis de la lista de opciones debia tener en cuenta la vinculacién entre el Protocolo de
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Nagoya y la OMPI, en particular en lo que atafie a las medidas para asegurar que al acceder a
los recursos genéticos y a los conocimientos tradicionales conexos se observen los requisitos
de consentimiento fundamentado previo y se hayan establecido condiciones mutuamente
convenidas, asi como también a los diversos puntos de verificacion en las etapas de
investigacion, desarrollo, innovacion, precomercializacion y comercializacion de dichos
recursos. Con respecto a la opcién A.1, deberia examinarse la siguiente medida preventiva
destinada a evitar que se concedan derechos de propiedad intelectual sobre recursos genéticos
que ya estan a disposicién del publico o son del dominio publico: la creacién de una base de
datos centralizada o el establecimiento de mecanismos que posibiliten consultar las bases de
datos existentes que contengan informacion técnica con respecto a los recursos genéticos, de
manera que los examinadores de patentes puedan estar cabalmente informados acerca del
estado de la técnica. Se deberian establecer mecanismos que faciliten la busqueda y
deteccién de un recurso genético determinado en las bases de datos. Esas bases de datos o
mecanismos deberian permitir obtener como minimo informacion sobre la taxonomia, los
nombres comunes y la distribucion geografica o el pais de origen de dicho recurso genético.

7. La Sra. Natalia Buzova propuso, con respecto a la opcion A.1, que se emprendieran
tareas adicionales o complementarias para la preparacion de un inventario de las bases de
datos existentes y otros recursos de informacion. Con respecto a la opcion A.2, convino en la
propuesta de ampliar el portal en linea de registros y bases de datos, en particular mediante la
creacion de un nuevo sistema, que deberia ser universal y permitir hacer busqueda tanto
simples como complejas sobre recursos genéticos. También apoyaba la opcién A.3. Hizo
notar que tales modalidades de trabajo cumplen el objetivo de evitar la concesion erronea de
patentes para invenciones basadas en la utilizacion de recursos genéticos y observo que las
propuestas eran complementarias y podian llevarse a la practica paralelamente.

8. El Sr. N.S. Gopalakrishnan reconocié la utilidad de las bases de datos para comprobar
cual era el estado de conocimientos con referencia a los recursos genéticos y los
conocimientos tradicionales conexos. Sin embargo, creia que una de las mayores limitaciones
era que las bases de datos convierten a los conocimientos tradicionales en un dato estatico.
Una vez que se han documentado, no se registra la evolucién continua de los conocimientos, a
menos que la base de datos sea actualizada constantemente. Una segunda limitacion es que
las bases de datos facilitan la apropiacion indebida, ya consolidan conocimientos estaticos. En
ausencia de una fuerte proteccion positiva, en lugar de ser un instrumento util para la
proteccién preventiva, las bases de datos agravarian el riesgo de apropiacion indebida. Asi, el
prerrequisito para la creacion de una base de datos seria el reconocimiento internacional del
principio de proteccion positiva de los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos
conexos. En la practica, las bases de datos crean tremendas limitaciones para las oficinas de
patentes, dado que restringen la busqueda del estado de la técnica tal como lo entiende el
sistema de patentes y la determinacion de la actividad inventiva, en razon de que la ciencia
involucrada en los conocimientos tradicionales difiere de la ciencia involucrada en los
conocimientos modernos. Las solicitudes de patente modernas se redactan, en general,
utilizando técnicas y lenguaje cientifico modernos, incluyendo en gran medida el analisis
genético de los componentes de los recursos genéticos asociados a los conocimientos
tradicionales. Por otro lado, un tipico documento relacionado con los conocimientos
tradicionales documentado en la base de datos no esta redactado en el lenguaje cientifico
moderno, sino en el lenguaje de la ciencia de los CC.TT. Si se comparasen las solicitudes de
patentes y los conocimientos tradicionales, se percibiria una importante diferencia entre ambos.
Esto limita seriamente la capacidad del examinador de patentes para determinar el estado de la
técnica. El llegaria a la conclusién de que lo que habia sido divulgado era diferente de lo que
habia sido divulgado en el formulario de solicitud de patente, a menos de que se hiciera un
esfuerzo por conciliar y comprender la ciencia de los CC.TT. y los principios cientificos
modernos. Con respecto al examen de la actividad inventiva, la nocién de actividad inventiva
ha sido elaborada teniendo en cuenta los sistemas de conocimiento modernos. Lo que es
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evidente en un sistema no lo es necesariamente en el otro. Asi, salvo que se encuentre una
manera practicable de conciliar los requisitos de no evidencia del sistema de los conocimientos
tradicionales y del sistema moderno, las bases de datos no serviran de nada. Soélo serviran
para decir que una solicitud no incluye ninguna apropiacion indebida de conocimientos
tradicionales. Sin embargo, de hecho los solicitantes pueden haberse apropiado de
conocimientos tradicionales de manera totalmente indebida y haber camuflado con la
terminologia propia de la ciencia moderna conocimientos tomados de una base de datos o de
la comunidad. Es necesario tomar conciencia de que las posibilidades de las bases de datos
para evitar la concesion erronea de patentes son limitadas y que, en este sentido, los requisitos
de divulgacion tienen un papel muy importante que cumplir.

9. El Sr. Tim Roberts sefal6 que, desde el punto de vista de las patentes, lo que invalida
una patente es el estado de la técnica. No todo lo que esta en el dominio publico invalida una
patente. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América un inventor puede publicar su
invencion hasta un ano antes de presentar una solicitud de patente y sin embargo reivindicar el
invento publicado. El conocimiento es del dominio publico pero, desde el punto de vista del
inventor, esto no lo priva de su derecho. Seria interesante saber cuando los conocimientos
tradicionales publicados deberian ser considerados del dominio publico o estado de la técnica
con vistas a invalidar patentes. Desde el punto de vista del usuario del conocimiento, es una
situacion compleja, ya que los conocimientos no llevan una etiqueta que indique el pais de
origen. Con frecuencia uno no sabe de donde viene un conocimiento. ¢Qué debe hacer una
persona que desea actuar correctamente y no usar conocimientos tradicionales protegidos? En
los sistemas de proteccion de la propiedad intelectual, en general hay dos alternativas. Una es
la opcion del derecho de autor, segun la cual se pueden copiar ideas pero no la forma de esas
ideas. Para probar una infraccion al derecho de autor, hay que demostrar que ha habido copia,
ademas de acceso al original. La otra opcién es la del sistema de patentes, en la cual el titular
de una patente, junto con la oficina de patentes, elabora una reivindicacion en la que define los
limites de lo que esta protegido por la patente. Si esto forma parte del estado de la técnica,
entonces la patente es invalida. Si es valida y cubre algo que ya se habia hecho, entonces se
ha infringido el derecho. Cuando se resolvio proteger los conocimientos tradicionales no
estaba claro si se queria aplicar un sistema del tipo del derecho de autor, en el cual hay que
demostrar que ha habido copia, o si se estaba otorgando algun tipo de derecho absoluto a los
poseedores de conocimientos tradicionales para prevenir su uso, se tratase o no de copia.

10. EI Sr. Nicolas Lesieur expresé su opinidén de que las bases de datos constituyen una
solucion practica al problema, ya que reflejan la idea de que el sistema de patentes existe para
registrar todas las patentes concedidas. Las bases de datos ya eran reconocidas por las
oficinas de patentes. Ya tenian existencia dentro de un cierto contexto. La propuesta del
Japoén era interesante, porque mencionaba la interoperabilidad que podia establecerse entre
varias bases de datos, permitiendo que se llevaran a cabo busquedas a partir de distintas
bases de datos. Con respecto a los comentarios del Sr. N.S. Gopalakrishnan, el orador
consideraba que la cuestion de que las bases de datos no eran necesariamente compatibles
con los conocimientos tradicionales representaba, en realidad, un falso dilema. Era posible que
una base de datos, al evolucionar, se mantuviera a la par de los cambios y la evolucion de los
conocimientos y de los conocimientos tradicionales. Afirmo que el caracter confidencial de las
bases de datos no debia ser un problema. La propuesta del Japdn, por ejemplo, hacia
referencia a la confidencialidad y al hecho de que ciertas cuestiones eran del dominio publico.
Era posible implementar medidas de proteccion adecuadas para los CC.TT. Los recursos
genéticos y los conocimientos tradicionales no debian verse necesariamente como
mutuamente opuestos, ya que formaban parte de un mismo todo. Hizo hincapié en que se
necesitaba una definicién clara, analitica y sintética de los RR.GG. y de los CC.TT. conexos.
Con respecto a las opciones, creia que el problema estaba ligado a la responsabilidad social de
las empresas. Era necesario crear asociaciones entre la industria, los consumidores y las
comunidades. Por ejemplo, el tipo de enfoque adoptado en el marco de las iniciativas de
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comercio justo, podria aplicarse también en este caso. Pensaba que establecer ese tipo de
asociaciones e involucrar a todas las partes interesadas en este ambito podia ser muy
fructifero. Se podian hacer progresos combinando elementos de las diferentes opciones. No
debia considerarse que las opciones se excluian mutuamente.

11. La Sra. Aurora Ortega Pillman creia que era importante crear una base de datos sobre
los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales conexos, a fin de garantizar que no se
concedieran patentes sin tener en cuenta la informacién disponible sobre los CC.TT. asociados
alos RR.GG. y su utilizacién. Senald que en el Peru existe una base de datos que sélo
incorpora conocimientos que se encuentran en el dominio publico. Consideraba importante que
en la base de datos se incluyeran los nombres cientificos de los recursos genéticos, no solo los
nombres comunes, y también una descripcion de sus caracteristicas, citando la fuente de
informacion.

12. La Sra. Maria Elena Menéndez Rodriguez propuso que se examinara en detalle la ultima
recomendacion al final de la opcidn A.3, relativa a las solicitudes nacionales relativas a
recursos geneticos sometidos a una busqueda de tipo internacional, porque existe un riesgo
implicito en ese enfoque.

13. EI Sr. Pierre Du Plessis declaré que consideraba necesario trazar una distincién
conceptual entre los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales conexos, porque no
siempre van juntos. Si bien una base de datos puede ser una herramienta util para evitar la
concesion errénea de patentes sobre los conocimientos tradicionales conexos, no piensa que
sea igualmente util con relacion a los recursos genéticos. Teniendo en cuenta que, segun el
Protocolo de Nagoya, antes de autorizar a una persona a investigar un recurso genético se
requiere el consentimiento fundamentado previo del pais de origen o del pais que ha adquirido
dicho recurso genético, alguien que hubiera tenido acceso a ese recurso sin consentimiento
fundamentado previo no tendria derecho a reivindicar su propiedad intelectual porque no habria
tenido acceso legalmente a ese recurso. Por eso un sistema de bases de datos no puede
reemplazar a un sistema de divulgacion. Los recursos genéticos son simplemente informacion.
Esta es claramente el componente importante de un recurso genético. Sin el consentimiento
fundamentado previo del pais de origen o del pais que ha adquirido el recurso genético de
conformidad con el Convenio sobre la Diversidad Bioldgica (CDB) y lo ha suministrado al
usuario, no se posee el derecho de copiar dicha informacion. Consideraba que la situacion de
la propiedad intelectual con relacion a los recursos genéticos tiene algunos elementos en
comun con el sistema de derecho de autor. Un recurso puede estar a disposicion del publico,
como un libro comprado en una libreria, pero no es del dominio publico. Sin el consentimiento
fundamentado previo no se tiene derecho a usarlo libremente, ni a incorporar esa informacion
en una invencion. Eso deberia aclararse firmemente e inscribirse en el sistema internacional
de propiedad intelectual, porque si esto no se hiciera no estaria en concordancia con el
Protocolo de Nagoya, seria manifiestamente injusto y, al menos en algunas jurisdicciones,
contravendria la norma de que no esta permitido patentar productos de la naturaleza si no se
demuestra que hay claramente actividad inventiva.

14. EI Sr. Ronald Barnes consideraba que la propuesta del Japén partia de la base de que un
Estado individual podria introducir informacion de su propia jurisdiccion en una base de datos.
Expreso su preocupaciéon con respecto a la multiplicidad de jurisdicciones y a los pueblos
indigenas sometidos a multiples jurisdicciones. Propuso que se estableciera un mecanismo
internacional de los pueblos indigenas para examinar este aspecto, incluida la cuestion de si
los pueblos indigenas querian o no que su informacion formara parte de una base de datos. Si
la OMPI estableciera una estructura de este tipo, como lo recomienda el Japén, los pueblos
indigenas deberian tener su propio sistema internacional de supervision o jurisdiccion.
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15. EI Sr. Suseno Amien respaldo la propuesta del Japon de crear una base de datos en
linea que proporcionara informacién con respecto a la novedad y a la actividad inventiva con
respecto a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales conexos. No obstante,
seria interesante que la base de datos pudiera también suministrar informacion sobre las
denuncias con respecto al acceso y la participacion en los beneficios derivados de los recursos
genéticos y los conocimientos tradicionales conexos basadas en los principios de
consentimiento fundamentado previo y de participacion en los beneficios, como se estipula en
el Convenio sobre la Diversidad Biolégica y en el Protocolo de Nagoya.

16. EI Sr. Steven Bailie hizo referencia a la biblioteca digital de conocimientos tradicionales
de la India (TKDL), e indic6é que era una muy buena base de datos y que la oficina de patentes
de Australia la estaba utilizando con muy buenos resultados. Podria ser objeto de un
seguimiento por parte del Comité o de alguna otra instancia de la OMPI con respecto a la
opcion A.2. Respondiendo al comentario del Sr. N.S. Gopalakrishnan sobre las diferencias
entre el lenguaje de la ciencia y el lenguaje de los conocimientos tradicionales, aprecioé que
éste hubiera hecho referencia a las diferencias conceptuales en el lenguaje, pero observo, por
otra parte, que también las palabras utilizadas eran claramente diferentes. Como lo habian
sefalado el Sr. Jesus Vega Herrera y la Sra. Aurora Ortega Pillman, una base de datos sobre
recursos genéticos no debia limitarse a indicar los nombres de especies, sino que también
debia incluir los nombre comunes y los nombres utilizados por los poseedores de
conocimientos tradicionales. Respaldé la opcién A.3, pero sugirid que se elaboraran
recomendaciones o directrices adicionales para la busqueda y el examen, asi como también
procedimientos de redaccién de las solicitudes de patentes que garanticen que se tomen en
cuenta los recursos genéticos divulgados y las diferencias de lenguaje entre la ciencia y los
conocimientos tradicionales. Asi, por ejemplo, una solicitud de patente no sélo debia incluir el
nombre cientifico taxonémico, sino también el nombre utilizado por los primeros pobladores.
Esto ayudaria al examinador de patentes, ya que le permitiria hacer una busqueda que no se
limitara al nombre taxonémico de la especie.

17. La Sra. Lilyclaire Elaine Bellamy explicé que en Jamaica, en el caso de los recursos
fitogenéticos para la alimentacion y la agricultura, no habia necesariamente bases de datos
pero si bancos de genes. La informacién de dichos bancos se compartia segun fuera
necesario y se la buscaba, entre otras razones, para asegurar la preservacion de los recursos,
particularmente en la eventualidad de desastres naturales. La alusion precedente a la TKDL en
la India, al igual que la experiencia de Sudafrica, mostraba por qué era importante tener una
base de datos segura y confirmaba que era necesario vigilar el acceso para saber quién estaba
usando la informacién. Pensaba que la cuestién mencionada por el Sr. Tim Roberts era crucial,
porque habia que tener en cuenta que los usuarios necesitaban certeza. Con respecto ala
definicion del término “recursos genéticos”, observo que el documento WIPO/GRTKF/IWG/3/13
incluia una posible definicién y propuso que se estudiara y se acordara un texto para el
documento final.

18. La Sra. Alma Toleukhanova observé que un pais podia garantizar la proteccion de una
patente para conocimientos tradicionales de otro lado. Hizo hincapié en la importancia de crear
una base de datos para prevenir la concesion errénea de patentes.

19. El Sr. Emmanuel Sackey destaco que era necesario definir claramente qué objetivo
persiguen los mecanismos de proteccion preventiva. Las comunidades crean bases de datos
por distintos motivos. Algunas de ellas las usan para preservar sus conocimientos de la
desapariciéon. Otras las usan con fines de proteccion positiva, pero también para busquedas
del estado de la técnica. Cuando se lee entre los parrafos, uno puede tener la impresion de
que probablemente la funcidn de las bases de datos sea precisamente servir para busquedas
del estado de la técnica. En tal caso, seria crucial que el Comité definiera el “estado de la
técnica”, ya que no se dispone de una definicion estandar de lo que significa el estado de la
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técnica. Senalé que en el marco del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP)
se estaba debatiendo una definicion clara del estado de la técnica. Hizo hincapié en que
“estado de la técnica” no significaba necesariamente “dominio publico”. En algunas
jurisdicciones el estado de la técnica abarcaba solamente lo que estaba fijado por escrito,
mientras que en otras también la literatura oral formaba parte del estado de la técnica. Si se
fijaran los conocimientos tradicionales, en particular los que por su naturaleza son orales, y los
recursos genéticos conexos, ¢,como se consideraria esa fijacion, o como se la calificaria con
respecto a la definicion del estado de la técnica? El orador hizo suyos los comentarios del

Sr. Preston Hardison y del Sr. Ronald Barnes. Pensaba que era necesario considerar con la
mayor atencién toda la cuestion de la creacion de multiples bases de datos o de una base de
datos centralizada. Recordd que también era necesario considerar los costos administrativos y
se preguntaba quién iba a pagar el desarrollo de las bases de datos. También se preguntaba
cémo se fijarian los conocimientos tradicionales, por ejemplo en Africa, donde los
conocimientos tradicionales eran preservados oralmente. Creia que habia que examinar las
consecuencias presupuestarias de la propuesta del Japén. Volviendo sobre los comentarios
del Sr. N.S. Gopalakrishnan y del Sr. Steven Bailie, indicé que si uno considera el clasico
sistema de conocimientos tradicionales en el marco de la medicina tradicional, se comprobara
que la forma en que se generan en dicho sistema los conocimientos tradicionales es que se
obtiene el extracto de una planta y luego se aplican remedios a diferentes cuadros de
enfermedad. En una solicitud de patente corriente, uno presentaria un compuesto estructural
con sus parametros microscopicos y sus propiedades caracteristicas. Desde el punto de vista
del conocimiento, se esta, pues, ante regimenes diferentes. A su entender era a esto que
aludia el Sr. Gopalakrishnan. Si aparece alguien con el extracto de una planta, por ejemplo de
la hoodia, y otra persona —por ejemplo un cientifico o un investigador- es capaz de extraer el
ingrediente activo en su forma estructural o lo que se llama una entidad quimica nueva y
presenta una solicitud de patente para un nuevo compuesto, con las caracteristicas X e Y:
¢,como podria utilizarse una base de datos basada integramente en un sistema de
conocimientos tradicionales que no puede determinar la composicién quimica del extracto? El
orador se pregunta de qué manera una base de datos de ese tipo podria ayudar a entender
esas cuestiones y a determinar el nivel del estado de la técnica. Lo que habia afirmado el

Sr. N.S. Gopalakrishnan merecia ser atendido. El Sr. Sackey hizo también referencia a la guia
elaborada por la OMPI y consideraba que se la podria ampliar para orientar a quienes quisieran
crear bases de datos, como por ejemplo la Organizacién Regional Africana de la Propiedad
Industrial (ARIPO). La ARIPO tenia un prototipo de lo que llama la biblioteca digital de
conocimientos tradicionales ARIPO. Ademas, la guia también podria ayudar a las
comunidades que deseen documentar sus conocimientos, no para busquedas del estado de la
técnica sino para salvaguardar sus conocimientos. Propone que se amplien el alcance y la
capacidad operativa de esas opciones para abarcar los distintos conceptos e interpretaciones y
dar cabida a los diferentes grupos de intereses que puedan tener sus propios motivos para
aplicar la proteccion preventiva.

20. La Sra. Margreet Groenenboom hizo hincapié en la importancia de tratar la opcién A.2,
que considera particularmente eficaz y practica, como lo han explicado el Sr. Steven Bailie y la
Sra. Aurora Ortega Pillman. Seria necesario seguir trabajando en la determinacién de los
elementos que habria que incluir en las bases de datos en cuestion.

21. EI Sr. Khamis Al-Shamakhi sefal6 que las actividades que se estaban llevando a cabo
tenian por finalidad contribuir al desarrollo de un instrumento que promoviera la innovacion y
protegiera la participacion en los beneficios de los poseedores de recursos genéticos y
conocimientos tradicionales que se utilizaran en el desarrollo de las invenciones. Era necesario
establecer un vinculo entre el acceso y la utilizacién. Se podria construir ese vinculo si todas
las partes interesadas aspiraban a tener un instrumento transparente que sirviera para
fomentar la confianza entre los poseedores y los usuarios. Le parecia importante que existiera
un requisito obligatorio de divulgacion de la fuente o el origen de los recursos genéticos y los
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conocimientos tradicionales conexos, a fin de promover el acceso legal a dichos recursos y
conocimientos. En cuanto a la cuestién de las bases de datos, creia que las oficinas de
patentes deberian tener la posibilidad de aprovechar las bases de datos nacionales y
comunitarias para evitar el uso ilegal de los recursos genéticos, a pesar de que pueda no estar
claro como podrian usar esas bases de datos desde la perspectiva de las patentes. Observé
que algunas especies eran endémicas en ciertas regiones y que las oficinas de patentes
podian, por lo tanto, efectuar verificaciones cruzadas y asegurar que dichos recursos genéticos
fueran obtenidos de manera legal. Con respecto a los microorganismos, que albergan un
inmenso potencial para la industria biotecnoldgica, hizo hincapié en que, segun su localizacion
geografica, algunas cepas podian tener diferentes enzimas y propiedades quimicas que
podrian ser utilizadas en esa industria. Por ello, seria importante contar con bases de datos
que puedan revisarse y ser objeto de referencias cruzadas por parte de las oficinas de
patentes. Si no se conociera el origen del recurso genético, al menos se podrian cotejar las
bases de datos. En el contexto de las bases de datos sobre conocimientos tradicionales,
destaco el ejemplo de Sudafrica, que ilustraba magnificamente como se podian documentar los
conocimientos tradicionales. Es un ejemplo que muestra que es posible permitir a las oficinas
de patentes un acceso limitado a los conocimientos tradicionales para comprobar si éstos han
sido obtenidos con consentimiento fundamentado previo y si las comunidades pueden seguir
siendo las poseedoras de dichos conocimientos.

22. EI Sr. Albert Deterville afirmé que tanto las bases de datos sobre recursos genéticos
como las bases de datos sobre conocimientos tradicionales podian ser importantes no sélo
para los Estados sino también para las comunidades indigenas y locales. Apoya la
recomendacién del Sr. Ronald Barnes de crear un mecanismo internacional que represente a
las comunidades indigenas y locales. Adhiere a los comentarios del Sr. Emmanuel Sackey
sobre el costo de establecer sistemas de escala tan masiva. El IWG recomendara el
establecimiento de bases de datos para las comunidades indigenas y locales si éstas lo
desean. Las comunidades indigenas y locales podrian establecer sus propias bases de datos
a nivel nacional, regional o subregional que pudieran ser incorporadas en una base de datos
internacional, y preservar sus derechos sobre sus conocimientos tradicionales y también sobre
Sus recursos genéticos.

23. La Sra. Kathy Hodgson-Smith opind que se estaba haciendo frente al desafio de
armonizar visiones del mundo y fusionar el derecho nacional e internacional con el derecho
consuetudinario. Haciendo referencia a las contribuciones del Sr. N.S. Gopalakrishnan y del
Sr. Preston Hardison, sostuvo que era necesario pensar acerca de la manera de abordar las
limitaciones de las bases de datos. En términos generales, la interfaz del sistema de patentes
con una comunidad local o un pueblo indigena que puede tener o no una instituciéon con quien
pueda interactuar una oficina de patentes constituye un reto. Consideraba que donde exista
una institucion indigena apropiada deberia desarrollarse en ella la capacidad para mantener
este importante dialogo. Puso énfasis en que la labor a emprender no se limitaba a clasificar
los conocimientos tradicionales en categorias cientificas a fin de poder conectarse con esas
bases de datos, sino que se trata de promover que los pueblos indigenas y las comunidades
locales protejan con éxito sus conocimientos y extraigan beneficios de ellos. Gran parte de la
importante labor en torno al desarrollo de bases de datos deberia ser realizada por las
comunidades locales o los pueblos indigenas. Esto no era solo responsabilidad de una oficina
de patentes y sus conocimientos especializados.

24. EI Sr. Jon P. Santamauro respaldo la intervencion del Sr. Ken-Ichiro Natsume e indicé
que, en su opinién, la base de datos centralizada que éste proponia tenia el potencial de ser
muy util. Desde la perspectiva de la industria, el principio de seguridad juridica es de
importancia capital, y la propuesta del Japon contribuiria de manera importante a ese principio;
creia también que evitaria o ayudaria a evitar la concesion de patentes a pretendidas
invenciones que no eran novedosas o que carecian de actividad innovadora. Como ya lo han
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mencionado otros oradores, se podrian mejorar algunos puntos de esta propuesta. En general
apoyaba las opciones A.1 y A.2. No seria partidario de agregar a esos parrafos referencias
relativas a la divulgacién del origen de los recursos genéticos. Estaba de acuerdo con el

Sr. Natsume en que la divulgacion de la fuente o el origen de un recurso genético no
contribuiria a evitar que se concedan patentes erréneamente. Algunos otros expertos también
estaban de acuerdo en este punto, aunque probablemente disintieran en otros. Pensaba que
eso destacaba la importancia de establecer un consenso significativo sobre los objetivos y los
principios para estructurar el debate. Independientemente de que los requisitos de divulgacion
ayudaran o no a evitar la concesiéon de patentes para invenciones sin novedad o de que
pudieran o no contribuir al cumplimiento de las obligaciones relativas al acceso y a la
participacién en los beneficios, para que el debate avanzara razonablemente era necesario
desglosar las cuestiones. Habria que empezar por definir mejor los objetivos y los principios,
para luego determinar cual es la propuesta que mas probablemente conduzca al logro de esos
objetivos y principios.

25. La Sra. Debra Harry observé que el concepto de proteccion preventiva se refiere a un
conjunto de estrategias para evitar que terceros obtengan derechos de propiedad intelectual
ilegitimos o infundados sobre los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos conexos.
Sin embargo, los registros y las bases de datos como medio de protecciéon eran motivo de gran
preocupacion para los pueblos indigenas, en particular en lo que se refiere a la seguridad de
los datos. A ella le preocupaba que se hicieran publicos conocimientos que sus poseedores no
deseaban compartir, o que los registros se transformaran en una fuente privilegiada para los
bioprospectores. Esto también planteaba la pregunta de quién gestionaria las bases de datos,
los Estados o un érganos como la OMPI. Los pueblos indigenas no aceptarian una situacién
en la que un Estado o una nueva entidad se convirtiera en el custodio de sus conocimientos
tradicionales y de sus recursos genéticos. La idea de que los pueblos indigenas tengan
derecho a decidir qué informacion quieren incorporar a las bases de datos o a los registros no
es suficiente para proteger la informacion que muchos pueblos indigenas no querrian aportar.
Hizo hincapié en que se trataba de conocimientos que se poseian colectivamente, y no los
conocimientos que un individuo o una entidad pudiera querer aportar. También la inquietaba
que se estableciera una jerarquia de conocimientos protegidos, lo que podria tener por
resultado que se privilegiara a algunos conocimientos tradicionales y recursos genéticos sobre
otros, en la medida en que se determinaria qué conocimientos se incorporarian a la base de
datos y cuéles no. Con este enfoque, se protegeria lo que se considerase estado de la técnica
por estar fijado, pero no la totalidad de los conocimientos previamente conocidos y poseidos de
manera colectiva. La fijacion crea una separacion entre lo que se considera conocimientos
histéricos de propiedad colectiva y los conocimientos colectivos creados en nuestros dias que
son propiedad de los pueblos indigenas. Se partia de la hipétesis de que los conocimientos
tradicionales eran estaticos y podian ser fijados para que los funcionarios de patentes puedan
examinarlos comodamente. Destaco que, dadas las mencionadas limitaciones, habia que
realizar un esfuerzo adicional para proteger los conocimientos previamente conocidos por su
propio derecho en lugar de tratar de adaptar por la fuerza dichos sistemas de conocimientos a
un marco de propiedad intelectual o a categorias tales como “estado de la técnica”. Los
sistemas de conocimientos tradicionales son muy anteriores a cualquier sistema de derechos
de propiedad intelectual. Nada puede reemplazar la necesidad de consulta directa, el libre
intercambio de informacion y la ejecucion de un proceso especifico de consentimiento libre,
previo y fundamentado cuando estan involucrados los conocimientos tradicionales o los
recursos genéticos de los pueblos indigenas.

26. EI Sr. Dominic Keating destaco que la oficina de patentes y marcas de los Estados
Unidos (USPTO en sus siglas en inglés) era signataria de un acuerdo de acceso a una
biblioteca digital sobre conocimientos tradicionales de la India. Habian estado usando esa
biblioteca durante mas de un afio con resultados satisfactorios. Recientemente se habia
enviado a dos cientificos de su centro de informacion cientifica y técnica al Consejo de
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Investigacion Cientifica e Industrial (CSIR) en Ghaziabad, en la India, para que se capacitaran
en la TKDL y tuvieran un intercambio técnico. Los cientificos elaboraron después un manual de
utilizacion de la biblioteca digital para la USPTO. Le alegraba saber que tanto Sudafrica como
el Peru habian desarrollado bases de datos que incluian recursos genéticos y conocimientos
tradicionales, y que Jamaica tenia a disposicion bancos de genes. Se podia aprender mucho
de la implementacion de una biblioteca digital de conocimientos tradicionales o de una base de
datos a nivel nacional. Opinaba que las opciones A.1 a A.3 eran constructivas y no tenian por
qué excluirse mutuamente. Con respecto a la pregunta formulada por el Sr. Steven Bailie
acerca de qué deberia abarcar una base de datos, consideraba que seria particularmente util
que incluyera el nombre de la especie y los metabolitos secundarios, ademas de la secuencia
genética o la secuencia proteica del recurso genético, y todas sus propiedades conocidas.
Respondiendo a la pregunta de ARIPO acerca de cémo podria ser util una base de datos de
este tipo, aludio al caso de la hoodia, en el cual se obtuvo un extracto de una raiz; por otra
parte, la tribu San mascaba la raiz de esa planta para suprimir el apetito y ganar energia en sus
excursiones de caza. ¢En qué sentido seria util una base de datos? Si la base de datos
contenia el metabolito secundario de la hoodia y sabia que la tribu San usaba la raiz de la
planta para suprimir el apetito, este dato seria util al examinador de patentes al examinar una
reivindicacion de un nuevo uso de un producto conocido. En ese sentido, el hecho de que la
base de datos contuviera ese dato era muy util.

27. EI Sr. Tom Suchanandan explico que la finalidad de la creacion de la base de datos de
Sudafrica no era poner en el dominio publico conocimientos tradicionales no divulgados, sino
alcanzar una serie de objetivos relacionados con la propiedad intelectual, en particular la
proteccién positiva y preventiva, y garantizar que los poseedores de los conocimientos
tradicionales controlaran dichos conocimientos y gozaran de los derechos sobre ellos de
manera permanente. La base de datos es sélo un conjunto de herramientas dentro de la
documentacioén de los conocimientos tradicionales. Al elaborar la base de datos, habian
considerado los siguientes aspectos: normas de contenido e identificacion de los recursos,
incluidas estructuras de datos normalizadas, normas tecnoldgicas y normas de seguridad para
las transmisiones de datos. En lo que atafie a las normas de contenido e identificacion de los
recursos, se atendio a la mejor manera de describir los conocimientos tradicionales y los
recursos genéticos conexos. El Sr. Suchandan puso énfasis en que dichas normas habian sido
determinadas por los poseedores de los conocimientos tradicionales. Las normas tecnolégicas
especifican cdmo se almacenan los datos, los conocimientos tradicionales y los recursos
genéticos conexos, teniendo en cuenta la indole cultural y espiritual de los conocimientos
tradicionales. Las normas de seguridad vigentes para las transmisiones de datos especifican
como se pueden controlar las bases de datos e intercambiar de manera segura los datos sobre
los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos conexos entre las bases de datos y los
registros. Con respecto a la cuestion del dominio publico, habian actuado partiendo del
supuesto de que no existen conocimientos tradicionales de dominio publico. Si bien los
individuos pueden poseer conocimientos, su derecho estaba determinado por la colectividad, y
era raro que un individuo tuviera derecho a usar los conocimientos libremente y sin
restricciones. El orador hizo hincapié en que lo que era publico en el seno de la comunidad era
sagrado y secreto.

28. EI Sr. Steven Balilie afirmé que los problemas para documentar los conocimientos
tradicionales a los que habia aludido el Sr. Emmanuel Sackey resultaban familiares en el
contexto australiano. Muchos de los Primeros Pueblos de Australia tenian un relato oral y
simbdlico de su historia. Gran parte de esos conocimientos estaban en peligro de extincion.
Registrar los conocimientos tradicionales en una base de datos o de alguna otra manera,
ademas de ser util a las oficinas de patentes, era crucial para preservar las culturas
amenazadas. Observo que en el Convenio sobre la Diversidad Bioldgica y en el Protocolo de
Nagoya se encuentran algunas definiciones de los recursos genéticos. Otra materia que se
deberia incluir en esas bases de datos serian los derivados de los recursos genéticos. Convino
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con el Sr. Dominic Keating en que las bases de datos de los metabolitos secundarios de los
recursos genéticos permitirian a los examinadores de patentes establecer la correlacion entre
una estructura quimica y un estado de la técnica preexistente compuesto de conocimientos
tradicionales.

29. La Sra. Jianhua Song opind que la creacion de una base de datos podia ser util para la
proteccion preventiva de los recursos genéticos. Sin embargo, como lo habian senalado otros
expertos, la utilidad de una base de datos tenia sus limites. Teniendo en cuenta cual es su
mandato, el Comité debia centrar su labor en mejorar el sistema de propiedad intelectual y en
la aplicacion en la practica del consentimiento fundamentado previo y la participacion en los
beneficios. A fin de garantizar que no se hiciera uso indebido de los recursos genéticos, era
necesario vincular claramente el sistema de propiedad intelectual con el Convenio de
Diversidad Bioldgica. Las opciones del grupo B por si solas no eran suficientes. Habia que
tomar en consideracion también otras opciones.

30. EI Sr. N.S. Gopalakrishnan hizo referencia a la biblioteca digital sobre conocimientos
tradicionales de la India, que considera un buen experimento. Sin embargo, hay que ser
consciente de las limitaciones que tiene incluso la TKDL. Esta biblioteca constituye un
experimento de conversion o digitalizacién de los conocimientos del Ayurveda, un sistema de
medicina tradicional de la India, que se basa en textos sagrados escritos en sanscrito. No
incluye toda la informacién disponible sobre practicas de medicina en la India. Ademas de esos
textos, en cada estado hay muchos textos disponibles en lenguas regionales, a los que se
agrega la tradicion oral del Ayurveda, que ha sido practicado por un gran numero de personas
en todo el pais. Se trata, pues, de un vasto acervo de conocimientos y evidentemente su
compilacién en una base de datos presenta dificultades practicas. Es practicamente imposible
para cualquier pais ingresar en una base de datos la totalidad incluso de un sistema mas
reducido de conocimientos para impedir la apropiacion indebida o la concesién indebida de
patentes. El Sr. Emmanuel Sackey comprendia claramente lo que él trataba de explicar

sobre la diferencia entre los dos sistemas de conocimiento. La explicacion adelantada por el
Sr. Steven Bailie, quien afirmaba que esto podria resolverse facilmente incluyendo ciertos
términos propios del lenguaje tradicional, le parecia una simplificacion excesiva del problema.
De hecho, lo que estaba a la vista reflejaba la interaccién entre los dos sistemas de
conocimiento, entre el sistema cientifico occidental y el sistema de la ciencia oriental. En las
solicitudes de patente el sistema occidental trataba de socavar, en cierto modo, al otro sistema,
sin respetar el valor de los conocimientos del sistema oriental ni a los poseedores de dichos
conocimientos. El Sr. Gopalakrishnan veia en ello, precisamente, apropiacion indebida o
concesion erronea de patentes. En este contexto era necesario crear un contrapeso. Esto no
podria lograrse meramente a través de la creacién de bases de datos, porque éstas tenian sus
limites, tanto para descubrir el sistema de conocimientos existente como para comprobar la
actividad inventiva implicita en el nuevo conocimiento aportado. Se requeria un mecanismo
institucional a largo plazo que interactuara entre los dos sistemas de conocimientos, a fin de
llegar a un equilibrio justo. En este contexto, la TKDL era un experimento. Apreciaba que los
paises europeos y los Estados Unidos de América enviaran a sus expertos para que se
interiorizaran del funcionamiento del sistema tradicional y su dinamica, y que trataran de
comprenderlos a fin de crear un equilibro adecuado. Pero esto no era suficiente para prevenir
la apropiacion indebida. En lo que toca a la opcion A.1, ha de tenerse muy claro que no se
puede obligar a los Estados a introducir todos los conocimientos tradicionales en una base de
datos. Existe una gran cantidad de conocimientos transmitidos oralmente que no pueden ser
recolectados e incorporados a una base de datos. En la preparacion de cualquier base de
datos se debe contar con el consentimiento fundamentado previo de los poseedores de los
sistemas de conocimientos. Se ha de tener muy claro que no se debe socavar el valor y la
propiedad de los conocimientos que poseen las comunidades. Dondequiera que se recoja y
mantenga la informacion, se debe velar por que se preserve su inviolabilidad habitual. Por
ejemplo, si se mantenia secreto, debe ser mantenido secreto. Los funcionarios de patentes
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que se sirvan de la base de datos deben ser conscientes de que ésta solo puede ser utilizada
para una finalidad limitada y que no puede compartirse con otros para ninguna otra actividad,
salvo que se observen los requisitos del consentimiento fundamentado previo y del acceso y la
participacién en los beneficios. Las oficinas de patentes, las administraciones encargadas de la
busqueda y los examinadores deberian estar obligados a utilizar la base de datos respetando
cabalmente la propiedad de quienes mantienen el sistema de conocimientos. Con respecto a
la opcion A.2, pensaba que un portal en linea centralizado no seria una solucién practicable
debido a las dificultades inherentes a la consolidacién de los sistemas plurinacionales de
conocimiento existentes. Otro problema practico es que no se dispone de documentacion en
idiomas internacionales. Es, pues, necesario que las administraciones encargadas de la
busqueda estén, adicionalmente, obligadas a trabajar en coordinacion con las oficinas
nacionales de patentes para localizar las bases de datos disponibles. Incluso si se creara una
base de datos centralizada, ésta no seria exhaustiva, por lo cual deberia imponerse a las
administraciones encargadas de la busqueda la obligacion de trabajar en cooperacién con las
administraciones encargadas de la busqueda del pais de origen del conocimiento, ya que este
ultimo tendria gran importancia para determinar en qué lugar concreto se originé el
conocimiento y cudl era exactamente la informacion disponible. En cuanto a la opcién A.3, cree
que seria importante disponer de directrices, en particular sobre los procedimientos de examen
y concretamente con relacion a la actividad inventiva o a la evidencia. En razén de las
limitaciones propias de las bases de datos, para disponer de un sistema de examen productivo
era necesario que hubiera interaccion entre expertos con conocimientos especializados sobre
conocimientos tradicionales, por un lado, y expertos con buenos conocimientos de la ciencia
moderna, por otro. Para ello seria necesario crear mecanismos institucionales, de modo que
hubiera personas con las habilidades necesarias que no provengan de la ciencia moderna sino
del campo de los conocimientos tradicionales, a fin de lograr un equilibrio adecuado entre la
proteccion de los intereses de los creadores del sistema moderno de conocimiento y el respeto
debido a los creadores del sistema de conocimientos tradicionales. A su entender, las
limitaciones del sistema de bases de datos podrian abordarse mediante los requisitos de
divulgacion.

31. El Sr. Nicolas Lesieur observd, con respecto a la seguridad de las bases de datos, que
existen sistemas de tecnologias de la informacién que ofrecen un alto nivel de confidencialidad.
El problema de la seguridad de las bases de datos habia sido resuelto en buena medida, y no
pensaba que fuera mas dificil proteger la informacion relativa a los conocimientos tradicionales
y los recursos genéticos que otros tipos de informacion contenida en bases de datos. Pensaba
que seria factible algun tipo de enfoque centralizado, con una base de datos que los
solicitantes de patente o los inventores potenciales pudieran consultar para recibir la
informacién que necesitan. Podria haber un nivel de seguridad apropiado, lo cual seria
deseable para evitar que alguien accediera de alguna manera ilicita a la base de datos. En
cuanto a los beneficios que pudieran derivarse del uso de una base de datos, observé que la
divulgacion es un proceso que, al menos en un comienzo, esta controlado por el solicitante de
patente, mientras que una base de datos puede estar bajo el control de las comunidades de las
cuales proviene el recurso genético. Habria que examinar este punto en mayor detalle.
Destacé que los requisitos de divulgaciéon no garantizaban que se pusiera a disposicion la
informacién completa sobre el estado de la técnica. Probablemente se seguiran necesitando
bases de datos. Si el examinador de una patente recibe informacion en virtud de los requisitos
de divulgacion, de todos modos va a tener que buscar informacion a través de bases de datos.
Con respecto a las opciones A.2 y A.3, hizo notar que se hacia referencia a la divulgacion, y
esto deberia examinarse atentamente. Algunas opciones hacian referencia a la divulgacion,
otras a las bases de datos.

32. EI Sr. Preston Hardison senal6 que habia algunos pueblos indigenas que habian decidido
aportar informacién a las bases de datos nacionales y que habia ciertas informaciones que
podrian desear compartir. Sin embargo, no creia que esto fuera a ocurrir en gran escala,
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porque en razon de las leyes consuetudinarias y el caracter secreto y sagrado de muchos de
los conocimientos tradicionales era imposible captar éstos en todos sus detalles. También
tenia sus dudas acerca si la construccion de bases de datos internacionales seria eficaz. Puso
énfasis en que, en caso de que esto se llevara a cabo, se deberia contar con el consentimiento
fundamentado previo de los pueblos indigenas y las comunidades locales. El problema era
que, a medida que se llevaba el asunto a un plano mas elevado, crecia la lejania de los
pueblos indigenas y las comunidades locales y se tornaba mas dificil verificar si se habia
obtenido su consentimiento fundamentado previo. Volviendo sobre los comentarios del

Sr. Steven Bailie acerca de que gran parte de los conocimientos tradicionales corria peligro de
perderse, afirmé que los pueblos indigenas estaban interesados en mantener sus
conocimientos y tradiciones vivas en sus comunidades. No estaban interesados en ponerlos
en bases de datos, porque esto era ajeno a la naturaleza de sus conocimientos. Muchos de los
ancianos de las Tribus Tulalip habian dicho que sus conocimientos morian con ellos. Ellos
pensaban que no era bueno que se perdiesen los conocimientos pero, como custodios de los
conocimientos tradicionales, consideraban que el traspaso de éstos a otras personas o a la
préxima generacién estaba ligado a obligaciones. Los ancianos constataban que los jovenes
de la tribu no comprendian sus obligaciones y no estaban en condiciones de recibir los
conocimientos. Por otro lado, también pensaban que comunicarlos a terceros era
problematico. De modo que no estaban realmente interesados en que se registraran en un
sistema de bases de datos o se archivaran. No creian que los conocimientos fueran a
extinguirse. Silos necesitaban, podian hablar con los especialistas en plantas, con los arboles,
con los ancestros. Podian sofar con ellos. Habia muchas maneras de recuperar los
conocimientos. Hizo hincapié en que habia que tener en cuenta las aspiraciones de los
poseedores de conocimientos tradicionales. Si deseaban que sus conocimientos fueran
almacenados en una base de datos, podian decidir hacerlo, pero era necesario que dieran su
consentimiento libre, previo y fundamentado. Hizo notar que es muy dificil estar informado
sobre esas bases de datos. Esto va mas alla del hecho de que se les presente algun tipo de
informacién, puesto que los pueblos indigenas y las comunidades locales a menudo viven en
una cultura oral. No publican, no patentan, no tienen ninguna conexion directa real con el
sistema de propiedad intelectual. Es necesario transitar muchas etapas para estar seguros de
que han dado realmente su consentimiento fundamentado previo.

33. El Sr. Ken-Ichiro Natsume manifesté que queria aclarar dos cuestiones: la estructura que
el Japon estaba proponiendo y la confidencialidad. Para hablar de la estructura, hizo referencia
al grafico 1 del documento WIPO/GRTKF/IWG/3/5, que muestra que el sistema esta compuesto
del portal en linea de la OMPI con enlaces a las bases de datos de los Estados miembros de la
OMPI. No se trataba de hacer una sola y enorme base de datos, sino una interfaz para las
bases de datos de cada uno de los Estados miembros de la OMPI. Al ingresar una féormula de
busqueda en el portal en linea de la OMPI, un examinador tendria acceso a las bases de datos
de los otros Estados miembros a través de los enlaces directos del portal, y los resultados de la
blusqueda en todas las bases de datos pertinentes aparecerian en pantalla. Con respecto a la
confidencialidad, remitié al punto Il del documento WIPO/GRTKF/IWG/3/5. La propuesta del
Japoén era que se introdujera un sistema de autenticacion de las direcciones del Protocolo de
Internet. Si se usara ese sistema, solo podria acceder al sitio del portal en linea de la OMPI
una oficina de propiedad intelectual que tenga una direccién del Protocolo de Internet
especifica; esto significa que los usuarios del sitio estarian limitados a las oficinas de
propiedad intelectual con una direccion especifica del Protocolo de Internet que tiene la
autenticacion.

34. EI Sr. Song Kijoong afirmé que, para evitar la concesion errénea de patentes para
invenciones en las que estan involucrados recursos genéticos y conocimientos tradicionales
asociados con ellos, la solucién mas eficaz era establecer una base de datos sobre estos
recursos y conocimientos, a la cual tuvieran acceso los examinadores de patentes de todos los
paises. Sin embargo, en vista de la cantidad de trabajo, tiempo y dinero que se requiere para
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establecer una base de datos de ese tipo, algunos paises se resisten a admitir que sea
necesaria, argumentando que los conocimientos tradicionales evolucionan y que algunas
personas podrian sacar provecho del sistema de bases de datos sin obtener consentimiento
fundamentado previo ni atenerse a condiciones mutuamente convenidas. Si bien es cierto que
esta en la naturaleza de los conocimientos evolucionar, la base de datos podria ser actualizada
periddicamente. En caso de que el sistema de bases de datos no fuera suficientemente
seguro, se podria dar acceso a informacion confidencial solamente a los examinadores de
patentes, de modo que la informacién sélo pudiera usarse en el proceso de busqueda del
estado de la técnica. Pensaba que no era realmente apropiado obtener el consentimiento libre,
previo y fundamentado de cada uno de los propietarios de conocimientos tradicionales, porque
la finalidad de la base de datos no seria usar los recursos genéticos y los conocimientos
tradicionales sino protegerlos. Por ello, no se debe imponer una carga excesiva a las oficinas
de patentes que tratan de proteger los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales
Los poseedores de recursos genéticos y conocimientos tradicionales deberian colaborar con el
establecimiento de un sistema de bases de datos.

35. El Sr. Marcus Goffe apoyo6 lo expresado por el Sr. N.S. Gopalakrishnan en su ultima
intervencion. Al igual que el Sr. Preston Hardison, pensaba que el tema de las bases de datos
debia llevarse adelante con precaucion, teniendo en cuenta el hecho de que no todas las
comunidades querrian apoyar este enfoque. Por otra parte, consideraba que deberia
plantearse un requisito adicional por el cual, en caso de que una busqueda en la base de datos
no produjera ningun resultado con respecto a los conocimientos tradicionales pertinentes, las
oficinas de patentes debieran ponerse en contacto con las autoridades competentes o los
puntos focales a nivel nacional, regional o internacional a fin de determinar o confirmar la
existencia o inexistencia de los conocimientos tradicionales en cuestioén. Silas comunidades
asi lo preferian, debia limitarse el acceso relacionado con solicitudes de patente. Era dificil
disociar de ese contexto los importantes requisitos de divulgacion obligatoria y participacién en
los beneficios, sin los cuales la solucién de las bases de datos era insuficiente. Con respecto a
la opcion A.2, creia que era un buen punto de partida y seria muy apreciada la asistencia que la
OMPI pudiera prestar al respecto. La opcidén A.3 podia ser también muy util a las oficinas de
patentes.

36. La Sra. Sharon Venne llamé la atencién sobre el hecho de que los pueblos indigenas
preservan su informacion en sus propias lenguas. Dado que la OMPI no reconoce las lenguas
indigenas, se preguntaba como podrian incorporarse los datos, si se estos serian traducidos,
quién participaria en la traduccion y como tendrian acceso los pueblos indigenas al material, a
fin de garantizar que estuviera almacenado correctamente. Preveia que la integracion de los
datos de 184 paises en la bases de datos iba a constituir un problema.

37. EI Sr. Martin Girsberger consideraba que las opciones A.1 a A.3 eran complementarias.
Se debia seguir trabajando en las tres opciones, teniendo en cuenta las preocupaciones
expresadas por varios expertos, incluidos el Sr. Preston Hardison y la Sra. Sharon Venne. A su
entender, el término “divulgado” en las opciones A.1 a A.3 estaba usado en un sentido distinto
del que tenia en los “requisitos de divulgacion” tratados en el grupo de opciones B. Propuso
que se pusiera entre corchetes el texto afiadido en las opciones A.1, A.2 y A.3. Deseaba
afiadir en las tres secciones del texto subrayadas que seguian a “la divulgacién del origen” los
términos “o la fuente”, a fin de mantener la coherencia con los debates precedentes.

38. El Sr. Dominic Keating apoy¢ las intervenciones del Sr. Nicolas Lesieur y del Sr. Martin
Girsberger, sefialando que se debia colocar entre corchetes el texto anadido a las opciones A.1
a A.3 con relacién a los requisitos de divulgacién. En su opinion, ese texto deberia constituir
una propuesta por separado, que habria que tratar en el grupo de opciones B cuando se
debatieran las opciones sobre los requisitos de divulgacion.
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39. La Sra. Maria Serova respaldo plenamente el trabajo en el grupo de opciones A, ya que
consideraba que el establecimiento de bases de datos es un elemento fundamental para
evaluar correctamente la concesion de una patente. Hizo notar que esas bases de datos
tenian que ser accesibles a todos, no sélo a las oficinas de patentes, porque para evaluar la
posibilidad de concesién de una patente s6lo podia utilizarse informacién accesible con
caracter general. Si sélo las oficinas de patentes tuvieran acceso a las bases de datos, los
interesados en solicitar una patente no podrian tener en cuenta la informacién contenida en
esas bases de datos para tomar una decision al respecto. Si se concediera una patente para
una invencion incluida en una base de datos semiabierta, no se podria presentar un recurso, ya
que para presentar un recurso contra una patente sélo se puede utilizar informacioén accesible
con caracter general. Hizo referencia al ejemplo mencionado por el Sr. Emmanuel Sackey con
relacién a la divulgacion de un extracto y a la solicitud de patente para una sustancia quimica.
Ella consideraba que en ese caso la concesion de una patente para la substancia quimica
estaria plenamente justificada, porque el conocimiento del extracto no era suficiente para
rechazar la novedad y la actividad inventiva de una substancia determinada. Sin embargo, si
los autores de las invenciones tecnoldgicas hubieran usado algun conocimiento tradicional, los
pueblos y comunidades indigenas que les hubieran suministrado ese conocimiento deberian
recibir una remuneracién. La oradora pensaba que la clave era establecer acuerdos
especiales. Recibié con satisfaccion la informacion aportada por el Sr. Steven Bailie de que los
pueblos indigenas de Australia comprenden qué es el sistema de patentes y estan orgullosos
de que sus conocimientos sean usados para invenciones en beneficio de la humanidad. El
sistema de patentes en general no tiene por objetivo patentar los recursos genéticos como
tales. El derecho de patentes protege objetos materiales creados o transformados por la
humanidad y los medios para crear o transformar dichos objetos. Sefald que entre un recurso
genético y una solicitud de patente hay cierta distancia. Para obtener una patente, los
solicitantes deben cumplir estrictamente los requisitos para la presentacion de solicitudes
relativos a la divulgacién de las invenciones. Observo que las leyes de patentes de la mayoria
de los paises del mundo contenian requisitos exhaustivos sobre la divulgacion de invenciones,
entre otras los requisitos aplicables al material bioldgico.

40. Clara Inés Vargas Silva hizo notar que el concepto de divulgacion, tal como se lo usa en
las opciones A.1y A.2, esta interpretado en el sentido de la divulgacion de su uso conocido o
de su uso en el dominio publico, mas bien que como medio para probar el acceso legal a los
recursos geneticos. Si bien los dos conceptos tienen un alcance diferente y, en el contexto de
las opciones del grupo A, forman parte de la evaluacion del estado de la técnica cuando se
analiza una solicitud de patente asociada a un recurso genético, es importante poner énfasis en
que hay que velar por que la evaluacién no haga perder de vista el requisito de acceso legal al
recurso genético y las consecuencias que el cumplimiento o incumplimiento de ese requisito
puede tener sobre la solicitud de patente. La cooperacién entre los examinadores para
determinar el estado de la técnica no debe ir en desmedro del examen del cumplimiento de los
requisitos de acceso legal a los recursos genéticos. A pesar de que el tema del acceso legal
estd mas relacionado con el grupo de opciones B, se deberia mantener la distincion entre la
concesion erronea de derechos de propiedad intelectual, que es una cuestion sustantiva, y la
apropiacion indebida de recursos genéticos.

Grupo B. Opciones sobre los requisitos de divulgacion

B.1 Divulgacion obligatoria

Aplicar el requisito de divulgacion obligatoria segun se ha examinado en el Comité.



WIPO/GRTKF/IC/20/5
Anexo, pagina 17

B.2 Continuaciéon del examen de las cuestiones relativas al requisito de divulgacion

Seguir examinando las cuestiones relativas al requisito de divulgacion, por ejemplo, las
cuestiones abordadas o sefialadas en estudios e invitaciones anteriores. Efectuar un analisis
conexo de las cuestiones de divulgacion en el ambito de las patentes valiéndose de la
informacién presentada por los miembros del Comité en el contexto del cuestionario
WIPO/GRTKF/IC/7/Q.5 (Cuestionario sobre el reconocimiento de los conocimientos
tradicionales y los recursos genéticos en el sistema de patentes). El Comité podria considerar
si es necesario elaborar disposiciones (tipo) pertinentes sobre la normativa nacional y regional
en materia de patentes que favorezcan la coherencia y sinergia entre las medidas de acceso y
participacién en los beneficios en relacidén con los recursos genéticos, por un lado, y la
legislacion y practica nacional e internacional en materia de patentes, por otro.

B.3 Directrices y recomendaciones sobre la divulgacion

El Comité podria considerar la posibilidad de elaborar directrices o recomendaciones sobre la
relacion de la divulgacion en el ambito de las patentes con los marcos de acceso a los recursos
genéticos y participacion en los beneficios. El Comité podria considerar la posibilidad de
elaborar directrices o recomendaciones destinadas a lograr los objetivos relacionados con las
propuestas sobre divulgacion en el ambito de las patentes o mecanismos alternativos y
acuerdos de acceso y participacion en los beneficios.

B.4 Mecanismos alternativos

Efectuar otras tareas relativas a las disposiciones de la legislaciéon nacional o regional sobre
patentes que faciliten la coherencia y la sinergia entre el acceso a los recursos genéticos y la
participacién en los beneficios y la legislacion y la practica nacionales e internacionales en
materia de patentes. El Comité podria considerar la posibilidad de crear un sistema de
informacién internacional especifico sobre los recursos genéticos divulgados como parte del
estado de la técnica a fin de evitar la concesion erronea de patentes sobre recursos genéticos.
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OBSERVACIONES DE LOS EXPERTOS

41. Maria Serova apoyo la idea de que, en esta etapa, no es aconsejable efectuar ninguna
modificacion en el derecho de patentes en lo tocante a los requisitos de divulgacion habida
cuenta de que esos requisitos no son directamente pertinentes para la evaluaciéon de la
patentabilidad de las invenciones. Efectuar modificaciones podria dar lugar a confusién y
complicar la labor de las oficinas de patentes.

42. Krisztina Kovacs explicé las propuestas de la Unidn Europea (UE) y sus Estados
miembros sobre la divulgacion del origen o la fuente de los recursos genéticos y los
conocimientos tradicionales conexos en las solicitudes de patente, presentadas en 2005 e
incluidas en el documento WIPO/GRTKF/IWG/3/2, que originalmente tuvo la signatura
WIPO/GRTKF/IC/8/11. La Unién Europea y sus Estados miembros propusieron la introduccién
de un requisito que obligue a divulgar el pais de origen o la fuente de los recursos genéticos en
las solicitudes de patente. Ese requisito deberia aplicarse lo antes posible a todas las
solicitudes de patente nacionales, regionales e internacionales en la etapa mas temprana
posible. El solicitante deberia declarar cual es el pais de origen o, si se desconoce, la fuente
del recurso genético especifico a la que el inventor tuvo acceso fisico y de la que tenga
conocimiento. La invencién tiene que estar directamente basada en un recurso genético
especifico. También podria haber un requisito de declaracion de la fuente especifica del
conocimiento tradicional conexo al recurso genético, en la medida en que el solicitante sepa
que la invencion esta basada directamente en ese conocimiento tradicional. Se deberia prestar
la debida atencion al debate a fondo en curso sobre el concepto de conocimiento tradicional. Si
el solicitante de patentes no declara o se niega a declarar la informacion requerida y, a pesar
de habérsele dado la oportunidad de suplir esa omisién, persiste en ella, deberia ponerse fin al
tramite de la solicitud. Si la informacion facilitada es incorrecta o incompleta, deberian
establecerse sanciones eficaces, proporcionadas y disuasivas fuera del ambito del derecho de
patentes. Las oficinas de patentes deberian emplear un procedimiento simple de notificacion
cada vez que reciban una declaracion, y seria adecuado, en particular, disponer que el
mecanismo de facilitacion del CDB sea el organismo central al que las oficinas de patentes
deberian enviar la informacion disponible. Sefalé que la finalidad de esas propuestas es
formular una manera de avanzar que garantice, a escala mundial, un sistema eficaz,
equilibrado y realista. La introduccién de requisitos de divulgacién como los descritos también
facilitaria la supervisién de los posibles acuerdos sobre participacion en los beneficios. La
oradora informé sobre la disposicion de la Unién Europea a examinar esas propuestas.

43. Martin Girsberger ofrecié una introduccion sobre las propuestas de Suiza relativas a la
declaracién de la fuente de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales en las
solicitudes de patente. El requisito de divulgacion propuesto tiene por objeto aumentar la
transparencia en lo que concierne al acceso y la participacion en los beneficios relacionados
con los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales conexos. También deberia
permitir a los proveedores de recursos genéticos y conocimientos tradicionales efectuar un
seguimiento de la utilizacion que se haga de sus recursos o conocimientos en la investigacion y
el desarrollo que dé lugar a inventos patentables. El uso de los términos "recursos genéticos" y
"conocimientos tradicionales conexos" tiene por objeto asegurar que haya coherencia con la
terminologia empleada en el CDB, el Protocolo de Nagoya y el Tratado Internacional de la
FAOQ, los tres instrumentos internacionales principales en materia de acceso y participacion en
los beneficios. El concepto de "fuente" garantiza la coherencia con los tres instrumentos que
acaban de mencionarse. En esos tres instrumentos se prevé que una multitud de organismos
diferentes tome parte en el acceso y la participacion en los beneficios. Entre esos organismos
figuran, por ejemplo, la parte contratante que suministra los recursos genéticos, las
comunidades locales y los pueblos indigenas, y el sistema multilateral del Tratado Internacional
de la FAO. Para que se aplique el requisito, la invencion tiene que estar directamente basada
en el recurso genético o el conocimiento tradicional de que se trate. Suiza propuso que se
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aplique el requisito de divulgacion a las solicitudes de patente internacionales. Se propuso que
se apliquen las sanciones que estan previstas en virtud del Tratado de Cooperacién en materia
de Patentes (PCT) y el Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) en los casos de no
divulgacion o de divulgacién enganosa de la fuente. Podrian imponerse sanciones adicionales
al margen del sistema de patentes, incluidas las sanciones penales y la publicacién de la
decision de un juez. Con miras a continuar fortaleciendo la eficacia del requisito de divulgacion
de la fuente, Suiza propuso la elaboracion de una lista en linea de los organismos
gubernamentales competentes que recibirian la informacion acerca de la declaracion de la
fuente. Las oficinas de patentes que recibieran solicitudes de patente en las que figurase una
declaracién de la fuente informarian al organismo gubernamental competente acerca de esa
declaraciéon. Sefialoé que en el documento WIPO/GRTKF/IWG/3/4 puede encontrarse mas
informacién sobre esas propuestas. En su opinion, los requisitos de divulgacion son una
medida mas en el marco de los derechos de P.l. y los recursos genéticos. Dijo que, ademas de
prestar atencion a los requisitos de divulgacion, el Grupo de Trabajo entre Sesiones y el Comité
Intergubernamental (CIG) deberian ocuparse de todas las opciones de los grupos A,By C
mencionadas en el documento WIPO/GRTKF/IWG/3/6. A ese respecto, observo con interés la
propuesta presentada por el Japon y la labor llevada a cabo respecto de la base de datos de
acuerdos para el acceso a la biodiversidad y la distribucion de los beneficios derivados de dicho
acceso, asi como las directrices de propiedad intelectual para el acceso a los recursos
genéticos y la participacion equitativa en los beneficios que figuran en el documento
WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12.

44. Sobre la base de las descripciones de las propuestas de la Unidon Europea y Suiza,
Steven Bailie sefal6 las seis cuestiones técnicas que considera pertinentes para esas
propuestas, a saber: el instrumento pertinente del que se ocupan las propuestas, el efecto
juridico de las propuestas, el contenido del requisito de divulgacion, qué daria lugar a la
aplicacion del requisito de aplicaciéon o cuando seria necesaria la divulgacion, las
consecuencias de la no divulgacion o de la divulgacion errénea y qué deberia hacerse con la
informacién divulgada, y para quién es pertinente esa informacién. En el estudio efectuado
anteriormente por la OMPI a solicitud del CDB, que figura en el documento
WIPO/GRTKF/IWG/3/14, se hace referencia a cinco de esas cuestiones en la pagina 4. En el
documento se aborda asimismo la primera cuestion que plante6 el orador, relativa a cual es el
instrumento pertinente. En el estudio se hace referencia a articulos y reglamentos del PCT y el
PLT relacionados con los documentos que una oficina de patentes podria pedir a un solicitante
con objeto de cumplir los requisitos de forma para obtener una patente. Observé que, tanto en
la propuesta de Suiza como en la de la Unién Europea, se mencionan modificaciones del PCT
y el PLT.

45, Tim Roberts propuso que se afiada una opcion mas, la B.5, en la que se indicaria que en
las memorias descriptivas de las patentes no deberia haber ningun requisito general de
divulgacion del origen de los recursos genéticos. Si un requisito de divulgacion ayuda a impedir
la biopirateria, ese requisito podria estar justificado. No obstante, el orador dijo que considera
que no tendria ese efecto en absoluto y no seria util a esos fines. Menciond tres casos clasicos
de biopirateria: la margosa, la patente estadounidense de la circuma y el intento de patentar
una variedad de arroz basmati. Estos recursos provienen del subcontinente indio. Se trata de
una informacion que esta disponible para el publico en general. La informacion sobre las
fuentes de ese material genético suele estar ampliamente disponible porque el propio material
también lo esta. Puede encontrarse curcuma en todos los supermercados occidentales. El
orador senal6 que ni la fuente ni el origen contribuirian en modo alguno al conocimiento. Este
caso plantea cuestiones tedricas y practicas dificiles e importantes respecto de lo que debe
divulgarse. La informacion que se sugiere que se incluya suele estar a disposicion del publico y
muy a menudo no es pertinente. Estimo que quizas el 1% de las solicitudes de patente que se
presentan y tienen relacion con recursos genéticos o sus derivados guarda relacion con una
situacién de biopirateria o de bioprospeccién, en la cual una persona ha buscado material raro
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con propiedades interesantes. El 99% restante esta relacionado con recursos genéticos muy
difundidos y, en general, accesibles, como los cultivos y las patatas. No proporciona beneficio
alguno divulgar, cada vez que se presenta una solicitud de patente relacionada con el uso de
una patata o de una patata mejorada, que el centro Vavilov de esas patatas es el Peru o que la
fuente es el supermercado local. El orador subrayé que, en ninguno de esos dos casos, se
afnade informacién util al acervo de conocimientos de la Humanidad y que esa informacién no
resulté de utilidad para aquellas personas que esperaban beneficiarse de ella.

46. Ken-Ichiro Natsume afirmé que el requisito de divulgacion impone una carga adicional no
sélo a los solicitantes, sino también a los examinadores de patentes habida cuenta de que los
solicitantes tienen que realizar algunos tramites burocraticos para divulgar el origen de los
recursos geneticos y se espera que los examinadores se ocupen de las solicitudes teniendo en
cuenta el requisito de divulgacion. Con respecto a la seguridad juridica, hay cierta ambigiedad
en lo concerniente al tipo de solicitud que debe presentarse con arreglo al requisito de
divulgacion. En ocasiones los solicitantes podrian dudar de si se tiene que satisfacer o no el
requisito de divulgacién. Si el solicitante considera que su solicitud no estd comprendida en el
ambito de aplicacién del requisito de divulgacién, cabe la posibilidad de que, después de la
concesion de la patente, se impugne ésta por el incumplimiento del requisito de divulgacion y
se revoque la patente, lo que genera inseguridad juridica. Esa inseguridad juridica no es
deseable ni para los intereses de los solicitantes de patentes ni para los intereses de terceros.
Si los requisitos de divulgacién incluyen informacion muy delicada como, por ejemplo,
informacién de indole confidencial, se podria desalentar al inventor de presentar una solicitud
de patente, lo que comportaria que no se concediera una patente y no se derivaria beneficio
alguno de los derechos de patente. Esto no redundaria en beneficio ni del solicitante de una
patente, ni del pais usuario, ni del pais proveedor. Esa desincentivacién de la presentacion de
solicitudes de patente no favorece ni al pais usuario ni al pais proveedor.

47. Dominic Keating sefialé que considera que un requisito de divulgacion en las solicitudes
de patente no representa un modo eficaz de lograr el objetivo de garantizar el consentimiento
fundamentado previo y los términos mutuamente acordados. Uno de los motivos es que la
mayoria de los productos comercializados no estan protegidos por patente. Se necesitaria un
mecanismo al margen del sistema de patentes para asegurar un consentimiento fundamentado
previo y unos términos mutuamente acordados adecuados antes de que se acceda a los
recursos geneticos o los conocimientos tradicionales pertinentes o se proceda a su utilizacion.
Por consiguiente, incluso si hubiera un requisito de divulgacion en las solicitudes de patente,
seria necesario un mecanismo completamente separado para garantizar el consentimiento
fundamentado previo y unos términos mutuamente acordados. Ademas, no hay pruebas de
que los requisitos de divulgacion existentes en materia de recursos genéticos en las
legislaciones nacionales hayan contribuido significativamente a favorecer el logro de los
objetivos politicos que se acordaron, el consentimiento previo o los términos mutuamente
acordados. Por otro lado, los nuevos requisitos de divulgacion aplicables a las patentes
afiadirian nuevos costos y crearian incertidumbres en el sistema de patentes, en particular si
las sanciones por incumplimiento comprenden la invalidacion de la patente. Si se invalidara la
patente sobre la base de la no divulgacion del material genético, se crearia una incertidumbre
que podria debilitar el papel del sistema de patentes en el fomento de la innovacién. Las
normas de obligado cumplimiento en materia de divulgacion del origen de los recursos
genéticos en el derecho de patentes también limitarian el espacio normativo de cada uno de los
paises. El orador observd que un enfoque Unico aplicable a todos con frecuencia ha sido
objeto de criticas por los Estados miembros. Es consciente de que muchos Estados miembros
han hablado con elocuencia sobre la necesidad de flexibilidades en la aplicacién de la
normativa de propiedad intelectual. En consecuencia, no puede apoyar las opciones B.1,B.2 y
B.3. Convino con Tim Roberts en que, en el apartado B, una opcién adicional deberia ser la
ausencia de requisitos de divulgacion.
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48. Kim Connolly-Stone mostré interés por conocer la manera en que la opcion de
divulgacion podria alcanzar el objetivo politico 1. Habida cuenta de que son muchas las
formulaciones de las propuestas sobre divulgacion, a la oradora, como analista de politicas, le
interesan principalmente las variantes que tendrian menores repercusiones en el sistema de
P.l., comprendidos los efectos en la innovacion y los cambios en los criterios y las practicas de
examen de patentes. Existe un principio basico en el ambito de las politicas que prima que se
consideren primero las opciones menos intervencionistas y que no impongan cargas
adicionales a los usuarios de un sistema a menos que se demuestre claramente con pruebas
que los beneficios son mayores que los costos. Por ese motivo, el punto de partida para el
examen de las opciones en materia de divulgacién han de ser los requisitos de divulgacién que
ya existen en el sistema de patentes vy, tal vez, la divulgacién como formalidad, lo que
propusieron la Unidon Europea y Suiza. La oradora pregunto a los expertos en examen de
patentes que se encontraban en la sala si los requisitos de divulgacién que existen actualmente
en el sistema de patentes ya proporcionan suficiente informacion para permitir a los
proveedores de recursos genéticos y conocimientos tradicionales conexos determinar si ha
habido actividad de patentamiento respecto de esos recursos y conocimientos. Recordd un
acto paralelo que tuvo lugar en la ultima sesion del Comité, que puso de manifiesto que todavia
hay muchos datos disponibles que podrian ser objeto de busquedas con las capacidades
técnicas adecuadas, de modo que una opcién posible que podria recomendarse al Comité
seria que la OMPI ofrezca asistencia técnica a los paises que deseen utilizar esos conjuntos de
datos existentes. Pregunté a aquellos que estan muy a favor de la idea de la divulgacion si la
divulgacion voluntaria podria permitir alcanzar el objetivo politico 1. En la propuesta suiza se
incluye una sugerencia interesante en el sentido de que un requisito voluntario podria
proporcionar a los proveedores de recursos genéticos y conocimientos tradicionales conexos
suficiente informacién para rastrear esas solicitudes y adoptar medidas con respecto a la
normativa en materia de participacion en los beneficios. La cuestion que plantea la divulgacion
voluntaria es si con ella se proporciona suficiente seguridad a los usuarios del sistema de
patentes en lo concerniente a la existencia de igualdad de condiciones. Una solucién consiste
en armonizar el método de divulgacion. La armonizacion no comporta necesariamente una
modificacion del PCT puesto que se podrian armonizar los procedimientos por conducto de
directrices o de una declaracion conjunta. Algunos examinadores de patentes de Nueva
Zelandia propusieron que se efectie una pequefia modificacion de las partes del Reglamento
del PCT relacionadas con las declaraciones en lugar de los requisitos de forma. Senalaron que
podria afiadirse una casilla en la solicitud PCT y brindar la posibilidad, pero no como requisito
de obligado cumplimiento, de que los solicitantes efectien una declaracion en su solicitud en
aquellos casos en que la invencidn comprenda recursos genéticos o conocimientos
tradicionales. Las oficinas receptoras del PCT enviarian esas solicitudes a la OMPI, tal como
suelen hacer, y la OMPI podria identificar a continuacién en qué solicitudes PCT se ha marcado
la casilla y se ha efectuado una declaracién. Esa informacion podria reflejarse por medio de un
apartado especial en la base de datos del PCT existente o, tal vez, en una base de datos
nueva. La oradora hizo hincapié en que esas bases de datos podrian ser objeto de busquedas
por los proveedores de recursos genéticos, lo que en la practica se asemeja a la propuesta de
la Unién Europea, que contempla una base de datos en el mecanismo de facilitacién del CDB.
La ventaja de esa propuesta, en opinion de los examinadores de patentes de Nueva Zelandia,
reside en que podria ahorrar dinero a los solicitantes porque, si efectian una declaracién en la
fase internacional, no necesitaran efectuar varias declaraciones posteriormente en la fase
nacional. En su ultima pregunta a los expertos de la Unién Europea, la oradora quiso saber
qué se entiende por "directamente basada".

49. En opinidn de Clara Inés Vargas Silva, la opcion B.1 es la mas adecuada pero no deberia
descartarse trabajar en otras opciones complementarias y paralelas. La divulgacién del origen

legal del material genético deberia ser condicion necesaria para la integridad de una patente o

de un derecho de P.I. Es importante no mezclar la identificacion del estado de la técnica con la
identificacion del origen legal del material. Deberia hacerse una distincion entre la concesion
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erronea de derechos de propiedad intelectual y la apropiacién indebida de material genético.
Las medidas de proteccion contempladas en el grupo B deberian intentar establecer un nexo
causal entre la apropiacién indebida de recursos genéticos o conocimientos tradicionales
conexos y la revocacion de un derecho de P.l. que se haya concedido.

50. Natalia Buzova afirmé que, a su parecer, la cuestion de incluir la divulgacion no esta
zanjada. Hay varias cuestiones que es necesario aclarar. Resultara interesante la experiencia
de las oficinas nacionales de patentes. Si bien parece prematuro preguntar a las oficinas de
patentes que emplean el procedimiento de divulgacion del origen de los recursos genéticos
acerca de la eficacia de introducir ese procedimiento, seria interesante obtener respuestas
sobre algunas cuestiones de orden practico, entre ellas: ;Qué se incluye en la documentacion
que se debe entregar a una oficina de patentes al presentar una solicitud de patente de
invenciéon? ;Como verifica la oficina de patentes esa informacion (si es que lo hace)? Sise
enumeran varios recursos genéticos en una solicitud, ¢ se requiere documentacion para todos
ellos? ¢ Se exige presentar un ejemplar del contrato de transferencia del recurso genético o
algun otro documento? El contrato en si puede ser muy extenso y contener informacion
comercial de caracter confidencial. Ademas, si el recurso genético consiste en una planta
silvestre pero se obtiene de un jardin botanico y se conoce el pais de origen de la planta,
aunque las propiedades de ese recurso pueden haber cambiado como consecuencia de haber
sido cultivada en un entorno distinto, ¢basta con especificar el nombre del jardin botanico y
adjuntar un contrato suscrito con esa institucion? ;Es necesario elaborar instrucciones
especiales (directrices) para los examinadores de patentes y los solicitantes y cdmo pueden
revisarse esas instrucciones o directrices? ¢Qué parte de la informacion sobre el origen del
recurso genético presentada por el solicitante se difunde cuando se publica la patente? ¢Como
se preveé utilizar la informacion sobre el origen del recurso genético en el futuro? ¢ Esta previsto
establecer algun tipo de base de datos si la informacién que se reciba de los solicitantes se
verifica? La oradora sefialé que la lista de preguntas podria ser mas extensa y que existe la
posibilidad de recibir las respuestas a las preguntas formuladas de manera centralizada y
prepararlas, como informacién general, en un documento separado. También es necesario
examinar las cuestiones relacionadas con el alcance y el plazo de vigencia de los requisitos
que puedan guardar relacion con los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales en el
pais de origen y en jurisdicciones extranjeras, asi como en qué medida esos requisitos
repercuten en la actividad inventiva y las solicitudes de patente futuras. Convino con otros
expertos en que, en ese ambito, es necesaria la claridad para asegurar que las oficinas de
patentes, asi como los solicitantes y los titulares de patentes, sepan cuando entran en vigor los
requisitos de divulgacion y cuando, por otro lado, la relacion entre el recurso genético y los
conocimientos tradicionales originales es tan distante y no esencial que podria no comportar la
aplicacion de ese requisito. Dijo que considera que hay numerosas preguntas y que, sin
examinarlas y recibir respuestas, parece prematuro introducir ese requisito y seria necesario
continuar con su examen.

51. Pierre Du Plessis manifesté que apoya decididamente la opcion B.1 y que no cree que
haya ninguna otra opcion viable. Se trata de una cuestion que concierne a la esencia misma
de la credibilidad del sistema internacional de P.l. Numerosos estudios han demostrado de
forma concluyente que el sistema de P.l. beneficia a algunos paises a expensas de otros. En
lo tocante a la opcion B.1, se ha identificado un aspecto en el que el sistema de P.l. podria
ayudar a los paises en desarrollo. Y algunos expertos afirman que eso supondria una carga,
un obstaculo para la innovacion, y que seria inviable y resultaria caro. El orador ha empezado
a preguntarse si el sistema de P.l. es un instrumento Util para los paises en desarrollo. Aunque
hizo referencia especificamente a los recursos genéticos, si esa incertidumbre se propaga a
esferas como las obras creativas y la propiedad industrial, considera que merece la pena
considerar sus consecuencias. También reviste importancia, al examinar el requisito de
divulgacion, tener en cuenta que el acceso y la participacion en los beneficios de los recursos
genéticos han cambiado drasticamente tras la adopcion del Protocolo de Nagoya. Ya no es
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posible comprar patatas en un supermercado local y utilizarlas como recurso genético. Si una
persona desea trabajar con patatas, tendra que obtener el consentimiento fundamentado previo
del pais de origen o de una parte que las haya adquirido con arreglo al CDB. Con respecto a la
afirmacion de que se impondria una carga adicional a los solicitantes y a los examinadores de
patentes, no habria ninguna carga adicional para los solicitantes que no fuera marcar una
casilla para indicar dénde se obtuvo el recurso genético, y la unica obligacion que tendria el
examinador de patentes seria comprobar si se ha marcado esa casilla y afiadir esa informacién
a la base de datos. Si se considerara inaceptable ese esfuerzo para salvaguardar el sistema
internacional de P.l. en su conjunto, se plantearian graves dudas sobre la medida en que se
valora ese sistema. En lo tocante a que la mayoria de los productos comercializados no estan
patentados y, por consiguiente, la divulgacion en las solicitudes de patente resulta de escasa o
nula utilidad, ése es el motivo de que el orador esté a favor de la divulgacién obligatoria de la
fuente o el origen en todas las solicitudes relacionadas con la P.l. y con el registro de
productos, y no solo en las solicitudes de patente. Le gustaria saber, antes de la concesion de
derechos exclusivos, ya sean derechos de P.l. o de comercializacion, de dénde proviene el
consentimiento fundamentado previo y qué términos mutuamente acordados se han
establecido o, por lo menos, saber que se han establecido esos términos. Dijo estar de
acuerdo, en cierta medida, con la afirmacién de que los requisitos de divulgacién no deberian
poner en peligro la confidencialidad, pero revelar la fuente del consentimiento fundamentado
previo y sefalar que hay términos mutuamente acordados no deberian poner en peligro esa
confidencialidad comercial. Podrian examinarse los detalles de como se gestiona esa
informacién. Recordd que uno de los fines del sistema de P.I. es trasladar esa informacion al
dominio publico una vez transcurrido un periodo de proteccion. Efectuar busquedas en las
bases de datos existentes podria ayudar a determinar cual es el pais de origen pero, en estos
momentos, depende de un mecanismo voluntario o de un arreglo puntual. Uno de los motivos
que aconsejan contar con un requisito de divulgacién obligatoria es crear igualdad de
condiciones, de modo que todos tengan que efectuar una divulgacion, no sélo los operadores
éticos, sino también aquellos que no disponen del consentimiento fundamentado previo ni de
términos mutuamente acordados. Con ello se les brindaria la oportunidad de poder intentar
obtener el consentimiento fundamentado previo y de concertar términos mutuamente
acordados antes de presentar una solicitud de proteccion de derechos de P.I. La opcién B.1
permitiria a los paises en desarrollo determinar lo que ha ocurrido con sus recursos genéticos y
los conocimientos tradicionales conexos cuando se realizan invenciones y éstas se encuentran
protegidas por el sistema de P.I., lo que de ningun modo modifica el criterio fundamental de
patentabilidad. Con respecto a la cuestién de que un requisito de divulgacion comportaria
nuevos costos e incertidumbres, cabe sefialar que sélo introduciria nuevas incertidumbres para
aquellos que creen estar amparados por un derecho divino que les permite apoderarse de
derechos de propiedad exclusivos y gozar de la proteccion del sistema internacional. En el
caso de aquellos que estan dispuestos a actuar con arreglo a las normas de equidad vy justicia,
tal como se acordo en el CDB, no constituiria una carga adicional. Los paises en desarrollo
contarian con un requisito de divulgacion obligatoria. La cuestion que tiene ante si el Grupo de
Trabajo entre Sesiones es si ese requisito sélo lo tendrian como paises en desarrollo o si todo
el mundo colaboraria para contar con él. De la respuesta a esa pregunta se derivan
consecuencias importantes para muchas otras cuestiones ademas del debate sobre los
recursos genéticos.

52. En opinién de Ronald Barnes, es necesario examinar el CDB, el Protocolo de Nagoya y la
legislacién nacional e internacional existente con el fin de determinar sus deficiencias en lo
concerniente a su aplicacién a los pueblos indigenas. Considera que la interrelacion entre la
divulgacion en las patentes y los marcos de acceso y participacion en los beneficios derivados
de los recursos genéticos es discriminatoria en su estado actual. Es necesario mejorar la
elaboracion de directrices o recomendaciones destinadas a lograr los objetivos relacionados
con las propuestas sobre divulgacién en el ambito de las patentes o los mecanismos
alternativos, asi como los acuerdos de acceso y participacion en los beneficios. Los pueblos
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indigenas necesitan un texto especifico para protegerse, lo que les permitiria impedir que
actuen los bioprospectores y los biopiratas. Por ese motivo es necesario que el propio Comité
favorezca la apertura y la transparencia mediante la creacién de las condiciones para que los
pueblos indigenas participen en pie de igualdad con arreglo a la igualdad de derechos y la libre
determinacion de los pueblos. A su parecer, se tiene que corregir a los Estados y las
empresas. Los pueblos indigenas necesitan un marco juridicamente vinculante a nivel
internacional basado en el derecho a la libre determinacién. El orador observé que los términos
mutuamente acordados deberian basarse en ese marco juridico vinculante a nivel
internacional. Sdlo asi el derecho de patente facilitara la coherencia y las sinergias con el
consentimiento fundamentado previo y los términos mutuamente acordados y se evitara la
concesion erronea de patentes.

53. Steven Bailie pregunté a otros expertos con conocimientos del sistema de patentes si, en
opinion de éstos, un requisito de divulgacién, tal como se ha propuesto, es pertinente para las
condiciones de patentabilidad respecto de cuestiones como la novedad, la actividad inventiva y
la aplicacion industrial, o si se trata de una cuestion de forma, como el nombre del solicitante, al
constar la solicitud de un petitorio, una memoria descriptiva y reivindicaciones. El orador leyé
en voz alta el parrafo 1 del articulo 27 del PCT: "Ninguna legislacion nacional dispondra que la
solicitud internacional cumpla, en cuanto a su forma o contenido, requisitos diferentes de los
establecidos en el presente Tratado y su Reglamento, o requisitos adicionales". En su opinion,
es bastante pertinente porque en la propuesta suiza se contempla la modificacién del PCT y del
PLT a ese respecto. Pidi6 a Tim Roberts que proporcione detalles de las estadisticas que
menciond y que las ponga a disposicion del Grupo de Trabajo entre Sesiones. Pregunté a los
expertos de los paises que cuentan con requisitos de divulgacion cuantas divulgaciones se han
efectuado de conformidad con su legislacion, asi como cual es el nimero de incumplimientos
del requisito de divulgacién que han tenido lugar. También pregunté qué opinion tienen los
expertos sobre la carga administrativa de esos requisitos de divulgacién y qué piensan de los
requisitos de divulgacion los solicitantes que presentan solicitudes en sus oficinas de patentes.
Solicitd, asimismo, ejemplos de situaciones en que las invenciones que incluyen material
biolégico no requeririan la divulgacion del origen o de la fuente y ejemplos de situaciones en
que si se requeriria la divulgacién del origen o la fuente del material bioldgico. El orador
pregunté a Natalia Buzova a qué se referia al hablar del grado en que esos requisitos afectan a
las invenciones futuras.

54. Salma Bashir quiso saber si la divulgacion obligatoria constituye un requisito sustantivo o
de forma y se preguntoé cudles serian sus consecuencias.

55. Maria Elena Menéndez Rodriguez sefiald que considera que la apropiacion indebida de
los recursos genéticos representa un problema que, con frecuencia, incluye la adquisicién de
material en un pais y la solicitud de una patente, utilizando ese material, en otro. Por
consiguiente, es necesario un requisito de divulgacién obligatoria para todas las solicitudes de
patente.

56. Nicolas Lesieur observo que, en el curso del debate sobre el grupo A, hubo una cierta
oposicion a las bases de datos. Se preguntd de qué manera verificarian los examinadores de
patentes la informacion que se proporcione de resultas de un requisito de divulgacion sin tener
acceso a una red completa de informacién. Existe una contradiccion entre lo que se pide que
hagan las oficinas de patentes y la informacion que se les proporciona. ¢Qué informacion
sobre el estado de la técnica aportaria un requisito de divulgacién obligatoria? ;De qué manera
mejoraria la evaluacion de la patentabilidad de una invencién? Y ;cdémo ayudaria a un
examinador de patentes en su labor? También se pregunté en qué radica la ventaja de una
divulgacion obligatoria en lo concerniente a las practicas existentes en materia de patentes,
tales como proporcionar informacion sobre materiales esenciales, que en cualquier caso debe
proporcionarse con arreglo a las practicas actuales. El orador sefalé que parece que las
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propuestas sobre divulgacién se basan en la presuncion de la coincidencia entre una invencién
y un recurso geneético, un territorio, una comunidad, un pais y una utilizacién. En su opinién, no
siempre es asi. En ocasiones, los recursos genéticos no son privativos de un territorio, una
comunidad, un pais o una utilizacién. Mencioné, a modo de ejemplo, la vincristina, que se
emplea en la quimioterapia y proviene de una planta llamada Catharantus roseus, cuyo nombre
comun es vincapervinca de Madagascar. Esa denominacion podria inducir a error habida
cuenta de que, si bien la planta procede de Madagascar, también puede encontrarse en otros
lugares como Jamaica, por ejemplo, donde se utilizd originalmente por sus propiedades
antidiabéticas. Sus efectos contra el cancer se descubrieron posteriormente en estudios de
laboratorio. En este caso, el recurso genético no se encuentra exactamente donde se habria
esperado que estuviera. El orador observé que un requisito de divulgacién no habria ayudado
en ese caso, debido especialmente a que el uso de la planta en la comunidad no era
comparable a la utilizacién de la invencidon comercializada con la que la planta esta relacionada.
Se pregunto cual habria sido el pais de origen y quién habria dado el consentimiento en ese
caso concreto.

57. N. S. Gopalakrishnan afirmé que el requisito de divulgacion obligatoria subsanaria las
limitaciones de las bases de datos al facilitar informacioén necesaria para identificar los
conocimientos existentes y a los titulares de éstos, lo que no es nuevo habida cuenta de que el
sistema de P.I. existente exige la divulgacion del estado de la técnica, por una parte, y la
divulgacion de los detalles de los derechos de P.l. existentes si las nuevas invenciones se
basan en derechos de P.I. que ya existen. El requisito de divulgacién tiene por finalidad
principal incrementar la credibilidad del sistema de patentes por medio de un aminoramiento del
problema de las patentes dudosas. La primera parte del sistema de requisitos de divulgacion
obligatoria consiste en divulgar el pais de origen o la fuente de la que el investigador ha reunido
la informacion. Es necesario, asimismo, divulgar la informacion sobre los conocimientos
existentes recopilados por el investigador sobre cuya base se han elaborado los nuevos
conocimientos. Comprende, por una parte, la manera en que el sistema de conocimientos
tradicionales existente ha descrito los conocimientos, los titulares de éstos y la manera en que
esos titulares identifican el sistema de conocimientos, lo comprenden y lo utilizan; vy, por otra,
qué tipo de innovaciones anadio el investigador al nuevo sistema de conocimientos existente a
fin de obtener los nuevos resultados. Se trata de algo fundamental para la oficina de patentes
con miras a determinar la diferencia entre los dos sistemas de conocimientos y preguntar si lo
que se ha divulgado es el sistema existente tal como lo entienden las comunidades
tradicionales. Un requisito de divulgacién seria util ademas para que el examinador de
patentes determine cual es el estado de la técnica. Si se menciona el pais de origen, el
examinador podria averiguar, por medio de la base de datos que esté disponible en ese pais de
origen, si la divulgacién es correcta o solicitar mas informacién al solicitante de la patente. De
ese modo se permitiria a las partes interesadas aportar mas informacion a la oficina de
patentes en el marco de un procedimiento de oposiciébn encaminado a garantizar que la patente
concedida sea genuina y no se base en el ocultamiento de informacion ni en una falta de
comprension de los dos sistemas de conocimientos. También permitiria al examinador de
patentes mejorar la prueba de la actividad inventiva mediante el rastreo de informacién y la
coordinacién con otras oficinas de patentes. La segunda parte del requisito de divulgacion esta
relacionada con el cumplimiento de ese requisito. El orador mencioné el ejemplo de la
divulgacion de patentes existentes en la solicitud de patente, en el caso de una patente
dependiente, que introduce el principio de reconocimiento de los titulares de derechos
existentes antes de conceder una patente nueva y que también tiende un puente entre los
titulares de conocimientos, los titulares de conocimientos erréneos vy los titulares de
conocimientos nuevos. Los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales conexos
constituyen categorias nuevas que poseen sus propias caracteristicas pero el principio contintia
siendo el mismo. El objetivo es que no se concedan patentes dudosas. El orador apoya la
aparicion de un sistema de conocimientos nuevo basado en la accién reciproca y el equilibrio
adecuado en pro del respeto entre el sistema de conocimientos existente y el sistema de
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conocimientos nuevo. Un requisito de divulgacion es uno de los instrumentos para lograrlo.
Con respecto a las cuestiones de la carga adicional y la incertidumbre, un requisito de
divulgacion no conllevaria mas que preguntar a un investigador qué informacion ha reunido
para su investigacion y también, en el caso de los recursos genéticos y los conocimientos
tradicionales conexos, qué informacién ha recopilado directamente de los titulares de los
conocimientos. A su parecer, la certidumbre del sistema de patentes depende de en qué
medida se puede confiar en las patentes concedidas. Conceder mas patentes dudosas
trasladaria la carga al otro extremo. Al obligar a impugnarlas ante las autoridades
competentes. Sin embargo, impedir la concesién de patentes no validas redundaria en un
aumento de la eficacia y en una reduccién de los costos. Un sistema de divulgacion que se
comprenda y se aplique adecuadamente en colaboracion con las distintas oficinas de patentes
contribuiria a continuar reforzando el sistema internacional de patentes en lugar de reducir su
capacidad y su margen para la innovacion.

58. Jon P. Santamauro reconoci6 que el requisito de divulgacion es una cuestiéon
controvertida y de larga data. Opina que las propuestas de nuevos requisitos de divulgacién en
las patentes relacionadas con recursos genéticos no conseguirian alcanzar las metas que
sefalaron los autores de las propuestas. Esas propuestas introducirian riesgos e
incertidumbres graves en el sistema de P.l. y, en el marco de las patentes, socavarian la
funcién de las patentes en la innovacion y la generacién de beneficios de conformidad con las
normas del CDB, ademas de poner en peligro a las empresas innovadoras. Esos requisitos
podrian tener un efecto negativo desproporcionado en las pequefias y medianas empresas
innovadoras. Se trata de preocupaciones que también son extrapolables a los requisitos de
forma y los requisitos voluntarios. Al examinar las propuestas formuladas, el orador no ve
ninguna de ellas como casillas que puedan marcarse, a lo que tal vez se deba que se estén
formulando tantas preguntas. Ademas de las propuestas de divulgacién y, quizas, por la
presencia de deficiencias en esas propuestas, hay varias opciones posibles que se examinaron
y que se sefalaron en la opcién B.4. En su opinion, para dar respuesta a los distintos puntos
de vista sobre estas cuestiones, es importante entender mejor las metas que se persigue
alcanzar, formularlas con claridad y, seguidamente, examinar de qué modo contribuirian las
diferentes propuestas al logro de esas metas. Asi, algunos sugirieron que los requisitos de
divulgacion nuevos impedirian patentar las presuntas invenciones que no sean novedosas o
estén desprovistas de actividad inventiva. Se expusieron los distintos puntos de vista sobre esa
cuestién. La opinion del orador es similar a la de Ken-Ichiro Natsume. Esos requisitos no son
eficaces para esa finalidad y el tipo de informacion en cuestion generalmente no seria
pertinente a los efectos de considerar la novedad y la actividad inventiva. Puede que sea
necesario aclarar que ése es un objetivo que se necesita examinar, y volver a considerar esa
situacion. Otros expertos también mencionaron que un requisito de divulgacion podria ayudar
a supervisar el cumplimiento de los requisitos en materia de acceso y participacion en los
beneficios. El orador opina que las nuevas propuestas sobre un requisito de divulgacion en las
solicitudes de patente no resultaria eficaz para el logro de ese objetivo. Si se considera el
Protocolo de Nagoya, el mismo esta abierto a un tipo mas centralizado de punto de verificacion
que sobrepasaria esa finalidad y que no interferiria en el sistema de P.l. ni tendria una
repercusion negativa en él. Puede que sea necesario examinar ese concepto mas
pormenorizadamente. Podria hallarse una solucion en otras propuestas que complementen el
Protocolo de Nagoya en la esfera de la P.I. de manera significativa y que puedan alcanzar esos
objetivos sin tener una repercusion negativa en el sistema de patentes.

59. En opinién de Deyanira Camacho Toral, la P.l. deberia considerarse un mecanismo para
el desarrollo de los pueblos e incluir consideraciones como la megadiversidad, que comprende
la diversidad cultural y natural. A su parecer, el requisito de divulgacion por si sélo no seria una
respuesta suficiente en el caso de un pais en desarrollo megadiverso como el Ecuador. Es
importante contar con una disposicion obligatoria de divulgacion del origen de los recursos
genéticos. Dijo que comparte algunas de las cuestiones plateadas por Nicolas Lesieur y
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Steven Bailie. Esta de acuerdo con Dominic Keating en que es necesario resolver algunos de
los problemas al margen del sistema de P.l. En el Ecuador han comenzado a trabajar en otras
soluciones en lo concerniente a la divulgacion y una de las propuestas que se estan
examinando es que los requisitos de divulgacion deban aplicarse también a los registros de
autorizaciones de medicamentos. No solo deberia hacerse referencia al sistema de patentes
puesto que hay otros sistemas pertinentes en la esfera de la P.I. como, por ejemplo, el sistema
de proteccion de las variedades vegetales. La oradora observé que su oficina ha recibido
solicitudes de algunas empresas que estan radicadas y tienen sus sedes en un determinado
pais pero cuyas solicitudes estan relacionadas con recursos genéticos ubicados en otro pais,
tal como declararon esas empresas voluntariamente. Se pregunt6 si, en ese caso, los
beneficios se compartirian con el pais de origen de los recursos genéticos. Si bien es cierto
que se necesita seguridad juridica para el sistema de patentes, también lo es que la legislacion
es dinamica y debe elaborarse para la generalidad de los casos y no para casos especificos o
excepcionales. Pidi6 a la Secretaria que lleve a cabo un estudio de casos practicos, como el
mencionado por Nicolas Lesieur, en el que deberian incluirse las experiencias de las oficinas
de patentes. De ese modo se ayudaria a aclarar, por ejemplo, el grado de dificultad que
comporta para una oficina de patentes ocuparse del requisito de divulgacion, asi como el
numero de casos excepcionales que hay. Sefald que, para ocuparse de los problemas
juridicos, no sélo es necesario abordar los aspectos historicos, sociolégicos y de
fundamentacién juridica, sino también aspectos técnicos y factuales.

60. Lucia Fernanda Inacio Belfort sefialé que considera necesario incluir un requisito de
divulgacion obligatoria en un instrumento internacional que se ocupe de los recursos genéticos.
Al hilo de las cuestiones planteadas por Steven Bailie, la oradora explicd que ese requisito es
necesario porque la soberania de los Estados con respecto a sus recursos genéticos se
circunscribe al territorio nacional. Sefialé que el Brasil cuenta con legislacion nacional que
incluye la divulgacion del origen. En el articulo 31 de la Medida Provisional (Decreto Ley)

n°. 2186-16, de 2001, se afirma que la concesion de derechos de propiedad industrial esta
sujeta al cumplimiento de esa medida provisional. En esa norma también se estipula que el
solicitante ha de informar del origen del material genético y de los conocimientos tradicionales
conexos, segun sea el caso. El Consejo de Gestion del Patrimonio Genético aprobé
posteriormente la Resolucién 34, de 2009, e incluyd un requisito de divulgacion del origen del
material genético y los conocimientos tradicionales conexos, cuando fuera necesario, asi como
el requisito de presentar la autorizacién de acceso otorgada por el Gobierno, en la que figura el
consentimiento fundamentado previo y libre de los pueblos indigenas y las comunidades
locales. En respuesta a las observaciones de Steven Bailie, la oradora mencion6 el ejemplo
del cupuacu, un fruto de la regién del Amazonas. En 1998, en varios lugares del mundo se
solicitaron patentes para ese fruto, que es una fuente tradicional de alimento de los pueblos de
la regidon del Amazonas, sin cumplir la legislacion nacional ni los requisitos del CDB,
precisamente porque no existia, en el plano internacional, un requisito de divulgacién del
origen. La oradora puso como ejemplo el copaiba, que los pueblos indigenas utilizaron durante
muchos afios por sus propiedades antiinflamatorias y contra el cancer. En 1993 se
concedieron varias patentes para el copaiba sin cumplir los requisitos de consentimiento
fundamentado previo ni la legislacion nacional. Mencion6 también el caso de la andiroba, que
es un insecticida. En 1999, se concedieron patentes para la andiroba porque no habia ningun
requisito de divulgacién del origen y cumplimiento de la legislacidén nacional. Hizo hincapié en
que, a pesar de contar con legislacion nacional, si se quieren evitar casos como éstos, es
necesario disponer de un instrumento internacional vinculante que incluya requisitos de
divulgacion obligatoria.

61. Heng Gee Lim respaldo las observaciones formuladas por Pierre du Plessis. Con
respecto a la pregunta de Steven Bailie sobre si la divulgacion del pais de origen es pertinente
para las condiciones de patentabilidad, el orador dijo estar completamente de acuerdo con
Ken-Ichiro Natsume. El requisito de divulgacion del pais de origen no guarda esencialmente
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relacion con los criterios de patentabilidad de novedad y actividad inventiva. En su opinién,
tiene un fundamento bien distinto, que reside en que la divulgacion deberia basarse en la
buena fe y la honestidad al facilitar informacion en el formulario de solicitud de patente. Asi se
refleja en el principio 6 del objetivo 1. La indicacion del origen actua como una forma de
reconocimiento de la fuente de inspiracion de la invencién. Afirmé que apoya la opcién B.1y
que considera que la propuesta de la Union Europea brinda un punto de partida muy adecuado,
aunque tal vez sea necesario ir mas alla. Con respecto a las observaciones de otros expertos
en el sentido de que un requisito de divulgacion como el propuesto es muy oneroso para el
solicitante y la oficina de patentes, el orador sefald que la funcion de la oficina de patentes se
reduce fundamentalmente a comprobar que se ha efectuado esa divulgacién. No se exige que
la oficina de patentes determine la veracidad o falsedad de la informacién requerida. Podria
ser pertinente mas tarde después de que se haya concedido la patente. Tal vez sea dificil
determinar el pais de origen porque las plantas pueden provenir de distintos paises, pero
también es posible especificar la fuente, lo cual puede no resultar tan dificil. En lo tocante a la
propuesta de la Unién Europea, el orador pidié nuevas aclaraciones sobre el significado de la
frase "que la invencion esté directamente basada en un recurso genético especifico”". Se
pregunté cual es el grado de proximidad necesario para que se aplique el requisito de
divulgacion. Con respecto a la cuestion de qué sucede si la informacion resulta ser incorrecta o
incompleta, el orador convino en que no deberia tener como consecuencia ni una invalidacion
ni una revocacion de la patente porque ninguna de esas dos medidas seria beneficiosa para el
usuario o para el proveedor de los recursos genéticos. Podrian aplicarse sanciones al margen
del derecho de patentes por infraccion del requisito de divulgacién. Propuso una disposicion
especial en el marco del derecho de patentes, como mecanismo disciplinario, para garantizar
que los solicitantes cumplan los requisitos de divulgacion, que podria tener la redaccién
siguiente: "En el caso de que se descubra con posterioridad a la concesion de una patente que
la informacion proporcionada es incorrecta, incompleta, enganosa o falsa, no se invalidara
dicha patente sélo por ese motivo. Sin embargo, en la legislacién nacional podra disponerse
que, de ser asi, la patente estara sujeta a una licencia exenta de regalias durante todo el
tiempo de vigencia de la patente para uso del Gobierno o de cualquiera que actue en nombre
de éste". Senal6 que no se trata de algo nuevo, sino que se asemeja mucho a un concepto
aplicado en los Estados Unidos respecto de la doctrina del uso indebido de patentes.

62. Tom Suchanandan menciond el ejemplo del pelargonio en Sudafrica, que constituye un
argumento muy convincente del motivo por el que se necesita una divulgacion obligatoria.
Senal6 que Sudafrica, al igual que otros paises africanos, ha respaldado en gran medida las
propuestas de revision del Acuerdo sobre los ADPIC, a fin de que éste incluya la divulgacion
del origen, en varias ponencias presentadas por el Brasil, la India y el Perd. En su opinién, si
se introduce el requisito de divulgacion del origen, éste tendra caracter obligatorio. Imponer
una obligacién con respecto a la divulgacién del origen de los recursos naturales mejoraria la
calidad de los derechos de P.l. y proporcionaria transparencia, lo que facilitaria los esfuerzos
encaminados a impedir que el sistema de P.l. recompense y perpetue las conductas injustas.
Los usuarios deberian declarar la fuente especifica de los conocimientos indigenas
relacionados con el recurso genético.

63. Song Kijoong dijo que considera que el objetivo fundamental del requisito de divulgacién
es efectuar un seguimiento del acceso a los recursos genéticos a fin de asegurar la
participacion en los beneficios. Ahora bien, la divulgacion de informacién relacionada con los
recursos geneticos en las solicitudes de patente no permitiria a los examinadores de patentes
realizar un examen completo de las solicitudes de patente y no garantizaria el acceso y la
participacién en los beneficios. No se evitarian las llamadas patentes concedidas por error.
Esto ultimo sdélo seria posible por medio del establecimiento de sistemas de bases de datos
sobre los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales. La divulgacion no garantizaria
que los beneficios de la comercializacion de los recursos naturales se compartan con el pais
proveedor. La divulgacion no lograria abarcar aquellos recursos genéticos que no hayan sido



WIPO/GRTKF/IC/20/5
Anexo, pagina 29

patentados. Cabria la posibilidad de que un requisito de divulgacién acarree problemas. A su
parecer, no hay ninguna relacion de pertinencia entre el origen o la fuente de los recursos
genéticos y la patentabilidad o la revocabilidad. Subrayé que en ninguna circunstancia se
deberian socavar los principios del sistema de P.I.

64. Violet Ford sefal6 que el sistema de P.I. refleja el sistema politico del que deriva. En el
Canada, el sistema de P.I., incluido el sistema de patentes, se basa en los valores econdémicos
que los inmigrantes llevaron a ese pais en el siglo XIX. Ese es uno de los retos a los que
tienen que hacer frente los pueblos indigenas del Canada. En respuesta a las observaciones
en que se hizo referencia a la falta de experiencia en el trabajo con el sistema de patentes o
como abogados especializados en patentes, la oradora sefialé que los pueblos indigenas
tienen experiencia en trabajar con los sistemas de patentes, si bien esa experiencia no ha sido
muy positiva. Otra situacion hipotética relacionada con la divulgacion que debe considerarse
es la de un titular de conocimientos tradicionales que solicita una patente y no cumple los
requisitos de patentamiento como consecuencia de la falta de divulgacién obligatoria en el caso
de los conocimientos tradicionales. Ante esa situacion, la oradora se pregunté cémo podria
contribuir la falta de requisitos de divulgacién obligatoria, tal como se refleja actualmente en los
sistemas de patentes, a la seguridad juridica de los titulares de conocimientos tradicionales y
las comunidades indigenas, y de qué manera podria favorecerse la seguridad juridica. Sugirié
que los posibles requisitos de divulgacion obligatoria se basen en los objetivos de la libre
determinacion de los pueblos indigenas. Recomendd que la Secretaria retina estudios
monograficos de las experiencias de los pueblos indigenas respecto del sistema de patentes.

65. En opinion de Debra Harry, la era de la biopirateria no ha terminado. Ninguna forma de
vida esta a salvo de la biopirateria. Muchos de los productos modernos del mundo se basan en
las innovaciones y los conocimientos de los pueblos indigenas y guardan relacién con las
medicinas y las fuentes de alimentos. En primer lugar deberian examinarse los mecanismos de
restitucion de los beneficios obtenidos indebidamente por medio de la apropiaciéon indebida de
recursos geneticos y conocimientos tradicionales. Una posibilidad podria ser el establecimiento
de un fondo mundial. Existe una obligacion permanente respecto de toda utilizacion de
recursos genéticos o conocimientos tradicionales obtenidos de los pueblos indigenas y sus
territorios. Tal como indico Lucia Fernanda Inacio Belfort, con frecuencia se solicitan patentes
para material genético que han cuidado y desarrollado los pueblos indigenas desde tiempo
inmemorial. En los ultimos afos, ha habido problemas de patentamiento en relacién con la
ayahuasca, la margosa, el frijol "enola", la maca, la quinua, el yacén y numerosas variedades
de arroz. Esos actos de apropiacion indebida no son insignificantes para los pueblos
indigenas. Estos mantienen una relacion cultural y espiritual profunda con esos alimentos y
esas medicinas y sus entornos. Es necesario impedir que se concedan patentes
indebidamente. Los requisitos de divulgacion podrian contribuir a lograr ese objetivo. La
mayoria de los pueblos indigenas carece de la capacidad y los medios para impugnar por si
solos las patentes concedidas por error. Es necesario establecer esas normas en el plano
internacional porque no hay suficiente seguridad para los pueblos indigenas en el plano
nacional. Esos requisitos deberian garantizar el derecho de los pueblos indigenas al
consentimiento fundamentado previo v libre.

66. La Sra. Carmen Adriana Fernandez Aroztegui se remitio a la pregunta de si la divulgacion
del origen o la fuente supondria cambios para el analisis de los requisitos de patentabilidad de
una invencion. Recordod que estos requisitos son la novedad, la actividad inventiva y la
aplicacion industrial, de conformidad con la legislacion nacional. Si se cumplen estos
requisitos, la patente se puede conceder. El analisis de la novedad y de la actividad inventiva
se basa en el estado de la técnica. Este estado se entiende como la informacién publicada
antes de la fecha de solicitud o de la fecha de prioridad, si procede. Las legislaciones
nacionales difieren en cuanto a si el estado de la técnica puede ser oral o escrito. Sefaldé que
si se exige la divulgacion del origen o de la fuente de los recursos genéticos, sera cuando se
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presente la solicitud y no constituira parte del estado de la técnica para su evaluacion. En
consecuencia, el origen o la fuente de los recursos genéticos, si se divulga, no tendra efectos
en la novedad o la actividad inventiva de la solicitud estudiada. No obstante, indicé que las
oficinas de P.l. pueden colaborar de distintos modos, de forma directa o indirecta, para evitar la
concesion erronea de patentes relacionadas con recursos genéticos y conocimientos
tradicionales conexos. Una de las posibilidades implica el recurso a bases de datos, que
podrian facilitar informacién sobre el estado de la técnica a las oficinas de patentes. Menciondé
también que en muchos ordenamientos juridicos no pueden concederse patentes de plantas o
material bioldgico, en su estado natural. Otra opcion es aplicar criterios mas estrictos al evaluar
la actividad inventiva para las solicitudes sobre recursos genéticos cuando impliquen
conocimientos tradicionales, lo que se contempla en el Acuerdo sobre los ADPIC. Por ejemplo,
el sector farmacéutico presenta muy a menudo solicitudes sobre compuestos que contienen
principios activos derivados de recursos genéticos. En este sector, la actividad inventiva se
suele vincular a la del principio activo. Si se encuentran conocimientos tradicionales conexos
con la misma actividad farmacéutica como parte del estado de la técnica, la solicitud de patente
se denegara por falta de actividad inventiva. La Sra. Fernandez Aroztegui sefiald que las
solicitudes biotécnicas recibidas por la Oficina de Patentes del Uruguay suponen solo un 5%
del total de solicitudes quimicas del sector farmacéutico, y que en consecuencia no se han
encontrado todavia ante ninguna solicitud relacionada con recursos genéticos y conocimientos
tradicionales conexos.

67. EI Sr. Suseno Amien se sumo a las opiniones pronunciadas al respecto de la importancia
de unos requisitos de divulgacion obligatoria. En cuanto a la propuesta de la Union Europea,
sefaldé que debia definirse con mayor claridad el término “fuente de los recursos genéticos”,
puesto que ni el Protocolo de Nagoya ni el Convenio sobre la Diversidad Bioldgica incluyen
definicion alguna al respecto. Es mejor emplear el término “pais de origen” en los requisitos de
divulgacion, lo que seria acorde con el Convenio sobre la Diversidad Bioldgica y el Protocolo de
Nagoya. En su opinion, los recursos genéticos, empleados tanto directa como indirectamente
en una invencion, deben gozar de proteccién, divulgarse en la solicitud de patente y cumplir lo
recogido en el Convenio sobre la Diversidad Bioldgica y el Protocolo de Nagoya acerca del
consentimiento fundamentado previo, las condiciones mutuamente convenidas y el acceso y la
participacién en los beneficios. Con respecto a la propuesta de “en la medida en que el
solicitante no declare la informacion solicitada o se niegue a hacer dicha declaracién, y a pesar
de que se le ofrezca la oportunidad de subsanar dicha omision no suministre dicha informacién
0 siga negandose a ello, se interrumpa la tramitacion de la solicitud”, el Sr. Amien manifesté
que se requiere un debate mas amplio para decidir si estas condiciones se aplicaran en el
examen de fondo o de forma de la solicitud de patente.

68. EI Sr. Tim Roberts contestd a la pregunta concreta del Sr. Steven Bailie sobre qué
estadisticas sustentan la afirmacion de que solo el 1% de las solicitudes de patente

bioldgicas estan relacionadas con situaciones de bioprospeccion. Se trata de un célculo
personal, basado en mas de 40 afos de experiencia en patentes del ambito bioldgico. Se
requieren datos y cifras reales, pero llevar a cabo una investigacién asi entrafia, entre otras
dificultades, que los investigadores desean conocer con precision los parametros que deben
cumplir, y estos siguen estando confusos. En cuanto a los tres ejemplos concretos aportados
por la Sra. Lucia Fernanda Inacio Belfort, el Sr. Roberts planted la duda de si se ha divulgado el
origen de los materiales y cual es este, porque resulta evidente que lo que no se ha divulgado
es ningun permiso oficial. En opinion del Sr. Roberts, el Sr. Pierre du Plessis ha sido un tanto
severo con los investigadores del ambito de los materiales biolégicos porque parece considerar
que tales investigaciones, si carecen de permiso oficial, son un hurto.

69. En opinién del Sr. Dominic Keating, un nuevo requisito de divulgacion para las solicitudes
de patentes puede conllevar una burocracia importante para las oficinas de patentes, lo que, a
Su vez, generara costos adicionales, en especial en cuanto se exija la observancia de
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legislacion extranjera. Las oficinas de patentes no se encuentran en disposicion de examinar la
documentacién facilitada por los solicitantes en respuesta a los requisitos propuestos sobre la
fuente del origen, el consentimiento fundamentado previo o las pruebas de participacién en los
beneficios. Poner en practica una noma de revision adecuada en el seno del sistema de
patentes para esos aspectos generara una cantidad importante de burocracia nueva y un
incremento notable de los costos, en especial de capacitacion y de desarrollo del sistema para
las oficinas de patentes. Incluso con recursos y costos adicionales, no parece posible que los
examinadores de patentes puedan tomar decisiones con cierto grado de seguridad juridica, en
particular cuando deban interpretar leyes extranjeras para constatar la validez del
consentimiento fundamentado previo o la suficiencia de la participacidn en los beneficios de
acuerdo con el ordenamiento juridico de los custodios. En opinion de algunos expertos, los
requisitos de divulgacion contribuiran a evitar la concesién errobnea de patentes. Con todo, el
Sr. Keating manifesté que su opinién es que los requisitos de divulgacion propuestos no
surtiran efectos en el logro de ese objetivo y se limitaran a complicar un sistema de patentes ya
desbordado. Ninguno de los requisitos de divulgacion de patentes asegura la observancia de
los requisitos de patentabilidad, tales como paternidad de la invencion, novedad o actividad
inventiva. La divulgacion de la fuente puede expresarse de modos diversos. La informacion
sobre el pais de origen, los lugares de recoleccién ex situ, etc. poco puede hacer por la
adecuacion de la paternidad de la invencion, su novedad o actividad inventiva, puesto que tal
informacién no aborda en términos generales las consideraciones subyacentes a estos
requisitos, como los actos de invencién o el estado de la técnica pertinente. Como sucede con
los ejemplos del basmati, la margosa y la curcuma, la fuente de estos recursos ya se conocia
pero ello no impidio la concesion inadecuada de las patentes respectivas. El Sr. Keating se
pregunté hasta donde debe remontarse la busqueda del origen en el caso de los recursos
genéticos. Los recursos genéticos se han comercializado en las regiones y se han cultivado
por todo el mundo durante mas de 1000 afios. Resulta extremadamente dificil determinar su
origen si esta lejos en el tiempo. La inseguridad inherente al proceso de identificar el origen de
los recursos genéticos puede enturbiar los derechos de patente y tener efectos negativos en la
inversion y en la investigacion y el desarrollo.

70. La Sra. Song Jianhua declaré que la labor del Comité en la proteccion de los recursos
genéticos y la propiedad intelectual ha sido muy valiosa desde su creacion diez afios atras y
que su trabajo ha sentado unas buenas bases para llegar a una solucion satisfactoria para
todas las partes. En su opinion, el requisito de divulgacion puede contribuir a crear un
mecanismo equilibrado entre el Convenio sobre la Diversidad Biologica y el sistema de P.1.
para fomentar el consentimiento fundamentado previo y el acceso y la participacion en los
beneficios. Por tanto, propuso que el Comité continte su labor futura en linea con las opciones
B.1, B.2 y B.3, tomando como base las practicas de la legislacion nacional que proceda y las
propuestas de los distintos paises.

71. La Sra. Karima Ahmed Mohamed Hussein respondio a las preguntas formuladas por el
Sr. Steven Bailie. Expuso que el requisito de divulgacion esta intimamente relacionado con la
patentabilidad y que no forma parte del proceso de registro. Segun la ley egipcia, si una
solicitud de patente esta relacionada con formas de vida, conocimientos tradicionales, recursos
genéticos, artesania o patrimonio, el inventor debe indicar la fuente y demostrar que su
obtencioén ha sido legal. Si el inventor no lo demuestra, su solicitud se deniega. El requisito de
divulgacion resulta esencial, por lo que apoyd la divulgacion obligatoria establecida en B.1.

72. El Sr. Albert Deterville mostré su apoyo a la divulgacién obligatoria del origen de los
recursos genéticos y del conocimiento tradicional conexo. Con respecto a la vincapervinca
mencionada por el Sr. Nicolas Lesieur, algunas autoridades la relacionan con Madagascar y el
experto del Canada ha mencionado Jamaica. También es comun en el Caribe. A partir de la
que crece en Jamaica se han aislado dos agentes anticancerigenos, la vincristina y la
vinblastina. En Santa Lucia, la vincapervinca se emplea en el tratamiento de la tos y el
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resfriado. Otro ejemplo es la curcuma, utilizada con fines medicinales no sélo en la India sino
también en el Caribe. También hay que tener en cuenta los paralelismos, término que emplean
los antropdlogos, en especial, al referirse a la migracién al Caribe, forzosa o no, de africanos,
con sus conocimientos tradicionales y medicinales. El Sr. Deterville propuso que al crear una
base de datos internacional se tengan en cuenta las circunstancias y las necesidades
especiales de los pueblos indigenas y de las comunidades locales en pequefas islas de paises
en desarrollo y menos adelantados.

73. El Sr. Magnus Hauge Greaker respondi6 a algunas de las preguntas planteadas por el
Sr. Steven Bailie. Noruega ya ha introducido un requisito de divulgacion en su Ley sobre
patentes de 2004. Este requisito se aplica a las invenciones en las que se emplea material
biolégico o que tienen relacién con él. Desde 2009, estos requisitos de divulgacion se han ido
ampliando para abarcar también los conocimientos tradicionales. La no observancia del
requisito de divulgacién de Noruega no afecta el curso de la solicitud de patente o la validez de
una solicitud ya concedida. No obstante, su contravencion esta sujeta a una pena en virtud de
las disposiciones sobre falsedad en documento publico del Cédigo Penal Civil General. El
requisito de divulgacién noruego se aplica unicamente a las solicitudes de patente nacionales,
no a las que se acogen al Tratado de Cooperacion en materia de Patentes. En el periodo
transcurrido desde 2004, la oficina de patentes noruega ha recibido 17 solicitudes a las que
afectase el requisito de divulgacion. En 8 de esos 17 casos, la solicitud ya cumplia con el
requisito de divulgacién. En tres casos, el requisito se cumplié después de que la oficina de
patentes pidiese la informacién a los solicitantes. En los restantes seis casos, se retir6 la
solicitud o se denegd en una fase incipiente del proceso. Entiende que los solicitantes no
consideraron que el requisito de divulgacién noruego fuese un tramite excesivamente laborioso
de cumplir. En el sistema noruego, pese a que se descubra, a través del mecanismo de
difusién, que se infringen los criterios de consentimiento fundamentado previo o las condiciones
mutuamente convenidas, la solicitud de patente o la validez de esta no se ven afectadas. No
obstante, la Ley de Biodiversidad noruega contiene disposiciones que permiten tratar esta
situacion.

74. El Sr. Horacio Gabriel Usquiano Vargas destacé la importancia que reviste un requisito de
divulgacion obligatorio, como el propuesto en B.1, en el caso de las solicitudes de patentes de
recursos genéticos y conocimientos tradicionales conexos. La biopirateria ha socavado los
recursos naturales y el conocimiento conexo, con lo que se ha deformado la simbiosis entre los
pueblos indigenas y la naturaleza. Bolivia posee una variedad de recursos genéticos por todo
su territorio. Subrayoé que la divulgacion del origen de los recursos genéticos resulta tan
importante como la creacidon de mecanismos para combatir la biopirateria, porque esa practica
y el principio de territorialidad de la propiedad intelectual y de las oficinas de patentes han
permitido patentar recursos genéticos y conocimientos tradicionales conexos.

75. El Sr. Andrew P. Jenner manifestd su opinidn de que es importante que toda
reglamentacion nueva especifique claramente como conseguir sus objetivos y que no resulte
en burocracia indebida o tenga consecuencias adversas. Gracias al debate, los distintos
objetivos que puede conseguir en ultimo término la divulgacién estan mas claros. Si a fin de
cuentas el objetivo es la participacion en los beneficios, no queda claro, a su parecer, que el
sistema de patentes sea la mejor forma de conseguirlo. Al emplear sistemas ya operativos
para fines para los que no se disefiaron o que no se contemplaban en su gestacién, siempre se
plantean cuestiones esenciales que hay que tratar. Como antiguo examinador de patentes,
manifestd su opinidn de que es muy dificil determinar el nacimiento de la obligacion de divulgar
el origen o la fuente, y mas en el caso de conocimientos tradicionales. Un examinador cuenta
con la formacién adecuada para establecer la novedad, la actividad inventiva y la aplicacion
industrial, asi como las herramientas precisas para constatar esos componentes. No obstante,
un examinador no puede decidir si las obligaciones con respecto a la divulgacion estan
satisfechas de una forma legal y eficaz. Por ello propuso debatir cual es el objetivo global, que
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quiza sea la participacién en los beneficios con los proveedores de conocimientos tradicionales,
y si esos requisitos resultan viables. La amplia mayoria de las empresas desean cumplir con
los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Bioldgica, pero los requisitos del sistema de
patentes originan una inseguridad juridica importante, o que genera una cantidad significativa
de inquietudes. Eli Lilly y Merck han firmado sendos contratos con INBio, ubicado en Costa
Rica, para investigar las propiedades comerciales de algunos recursos genéticos. Se da
transferencia en conocimientos, pero no existe producto alguno. Destacd la dificultad, la
complejidad y los riesgos que entrafia la investigacion con productos naturales. Basicamente,
hay cuatro categorias de riesgo: un riesgo de inversién inicial para empezar a investigar con
determinados recursos genéticos y firmar los acuerdos; el riesgo de comprobar si existe una
actividad farmacoldgica idénea y si esta puede tener alguna utilidad en el mundo real; el de
realizar las pruebas clinicas, que en muchas jurisdicciones son cada vez mas dificiles en lo
concerniente a los productos naturales a causa de su inseguridad; y el de encontrar un
mercado dispuesto a adquirir los productos. En su opinion, el sistema de P.l. se creé para
incentivar la investigacion y el progreso. El que los requisitos de divulgacién provoquen
inseguridad juridica y riesgos puede resultar en que el objetivo ultimo, la participacion en los
beneficios, no se logre.

76. La Sra. Teresa Agliero Teare expreso6 su opinion de que el grupo de trabajo brinda la
oportunidad de avanzar mas alla de lo que puede considerarse un discurso politico de
aceptacién o rechazo de la divulgacion del origen. Se trata de la oportunidad de debatir las
modalidades de aplicacion técnica y practica del requisito, de observar las dificultades surgidas,
las posibilidades y los beneficios o los costos de la divulgacion. Mostré su apoyo a la
propuesta de la Sra. Deyanira Camacho Toral de preparar un estudio sobre las experiencias de
las oficinas de patentes.

77. EI'Sr. W. L. Gamini Samarasinghe respaldé la idea de que la divulgacién obligatoria es un
requisito imprescindible en las solicitudes de patentes, puesto que obliga al inventor a buscar el
origen, obtener el consentimiento fundamentado previo y contar con un mecanismo adecuado
de participacion en los beneficios antes de utilizar los recursos genéticos. Si se trata, por
ejemplo, de plantas endémicas de un pais concreto, no es dificil divulgar su origen. No
obstante, en el caso de nuevas variedades, puede haber aspectos que haya que esclarecer.

78. EIl Sr. Pierre Du Plessis comentd que, en su opinién, la idea de que el examinador de
patentes tenga que formular un juicio de valor sobre la divulgacion del origen o de la fuente
parte de una mala interpretacion. La intencion del requisito de divulgacion no es esa. Lo que
implica el requisito es recurrir a la base de datos pertinente en materia de propiedad intelectual
para investigar el historial de los recursos genéticos. Se convertira en un instrumento para que
los paises en desarrollo comprueben las condiciones mutuamente convenidas que hayan
negociado con los usuarios de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales
conexos. No modificara en modo alguno los criterios de patentabilidad. El que la divulgacién
pretenda mejorar las solicitudes concedidas o evitar errores en la concesion es un argumento
falso. En su opinién, las bases de datos son herramientas para evitar los errores en la
concesion de patentes por su capacidad para mostrar el estado de la técnica. Algunos
expertos han planteado dudas sobre a cuanto cabe remontar la investigacion del origen de los
recursos geneticos y como debe procederse en el caso de recursos genéticos presentes en
mas de una jurisdiccién. Estas dudas ya aparecen solucionadas en el Convenio sobre la
Diversidad Biolégica. El pais de origen es el pais en el que el recurso se produzca in situ. De
acuerdo con la definicion, el recurso se produce in situ cuando crece en un pais durante el
tiempo suficiente para adquirir caracteristicas especiales propias. El Sr. Tim Roberts manifesté
que considerar que las investigaciones con materiales bioldgicos sin autorizacion oficial son un
hurto resulta severo. Los recursos genéticos son basicamente informacion genética. Es lo
mismo que cuando alguien compra un CD, hace miles de copias y las vende. En ese caso no
se discute que se trata de un robo. En su opinidn, no hay una relacion necesaria entre la
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fuente original y el uso concreto que se da al recurso. Y esta es otra de las razones por las que
la divulgacion no contribuira a mejorar la calidad de las solicitudes de patentes concedidas.
Asimismo, en su opinién, la obligacion nace en cuanto una solicitud de propiedad intelectual
reclama una invencién derivada de recursos genéticos o de conocimientos tradicionales
conexos. El inventor conoce la base de lo que esta inventando. Siun examinador de patentes
no puede leer una patente y entender si ha nacido o no esa obligacion, lo mas probable es que
no sea un examinador competente. El Sr. Roberts rebatio la afirmacién de que el requisito de
divulgacion derivara en inseguridad juridica. Lo que si la produce es que alguien no pueda
demostrar que ha obtenido legalmente el consentimiento fundamentado previo y que ha
negociado las condiciones mutuamente convenidas y dejar constancia de ello en el sistema de
P.l. Los Estados Unidos de América han permitido durante afios que se patentasen secuencias
de ADN hasta hace muy poco, cuando los tribunales revocaron las patentes de Myriad sobre el
gen del cancer de mama. EIl ADN es un producto de la naturaleza y no importa cuanto se
depure; no puede ser objeto de una patente.

79. EI Sr. Steven Bailie declaré que es necesario continuar las investigaciones sobre el valor
de los recursos genéticos para la innovacion, en especial sobre el porcentaje de las iniciativas
de patentamiento en las que participan recursos genéticos; y cuales son los posibles costos de
algunas de las propuestas. Los examinadores de patentes no estan capacitados para evaluar
si un contrato determinado es o0 no correcto y vinculante, ni para interpretarlo. En Australia, el
solicitante de la patente declara que esta facultado para solicitarla. No se requiere que el
examinador o la oficina de patentes evallen si los contratos en los que se basa la facultad para
presentar la solicitud de patente son o no validos. Si en algun momento se impugna esa
facultad, seran los tribunales los que se ocupen de ello. Dentro de las oficinas de patentes
australianas, también hay departamentos especializados que estudian la validez del contrato en
caso de necesidad. En cuanto a la propuesta de la Unién Europea de que la divulgacion sea
obligatoria, y la que ha formulado Suiza sobre permitir que los paises determinen la exigibilidad
del requisito, se decanta por la primera. Con todo, desde el punto de vista administrativo es
mas facil que los paises proveedores tengan algun tipo de responsabilidad en la supervision del
uso de sus recursos geneéticos. Sifuesen capaces de investigar la documentacion relevante en
materia de patentes y ver dénde se nombran sus paises, podrian dirigirse a los solicitantes y
obtener mas informacion de cémo han adquirido el recurso genético. En su opinion, la
diversidad de ordenamientos erosiona la seguridad de la que pueden gozar tanto el sistema de
patentes como los proveedores de recursos genéticos.

80. La Sra. Lucia Fernanda Inacio Belfort sefal6 que algunos expertos han mencionado que
las patentes que ella misma ha citado previamente incluyen referencias al origen de los
recursos genéticos. Dichas patentes se presentaron tras la entrada en vigor del Convenio
sobre la Diversidad Biolégica, por lo que aunque se cumpliese el requisito de divulgacién, no se
ha respetado la soberania de los estados. El Brasil, como también otros estados, tiene
autoridad para regular el acceso adecuado a los recursos genéticos y debe velar por los
derechos de los pueblos indigenas a escala nacional. En su opinion, la divulgacion del origen
resulta un mecanismo complementario que facilita el rastreo de la informacién. No obstante, en
el Protocolo de Nagoya, por ejemplo, se requiere un certificado de conformidad de validez
internacional, que debe emitir el pais proveedor de los recursos genéticos en aras de la
seguridad juridica. Aporto la direccion de una pagina Web
(http://www.amazonlink.org/biopiracy/index.htm) como ejemplo ilustrativo de por qué el sistema
de P.I. necesita mejoras ante otras obligaciones internacionales y derechos existentes que no
se han respetado.

81. EI Sr. Jesus Vega Herrera manifesté que el Comité deberia seguir debatiendo la
posibilidad B.1, dada la reciente adopcién del Protocolo de Nagoya. Resulta necesario
examinar si el requisito de divulgacién obligatoria aporta mayor seguridad a los usuarios de los
recursos geneticos en los distintos sistemas de propiedad intelectual, en especial dentro del
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sistema de patentes, asi como la conformidad del requisito con el Protocolo de Nagoya. Si el
requisito de divulgacién obligatoria va a formar parte del sistema de P.l., se requiere un analisis
mas detallado para definir sus aspectos favorables y desfavorables y para estudiar sus
objetivos y principios. Entre otros elementos nuevos surgidos en distintos foros sobre la
cuestién, cabe citar: la terminologia o el glosario que se emplearia en un posible requisito de
divulgacion obligatoria; el mecanismo requerido para incorporar esa terminologia a los
instrumentos o legislaciones actuales en materia de propiedad intelectual; las consecuencias y
las cuestiones practicas derivadas del empleo de la terminologia para el requisito de
divulgacion en el examen de fondo o de forma de una solicitud de propiedad intelectual, en
especial, dentro del sistema de patentes; si los requisitos de divulgacion se crean para
determinar la patentabilidad de una invencion o para cumplir con medidas ajenas al sistema de
P.1., como son, por ejemplo, los requisitos establecidos en el Protocolo de Nagoya; el
instrumento o instrumentos internacionales en cuyos procesos se incorporaria el requisito de
divulgacion; silas medidas adoptadas para el requisito de divulgacion serian de fondo o de
forma o, quiza, una combinacién de ambas; los criterios y las medidas juridicas que harian
nacer la obligacion de la divulgacion; las sanciones impuestas ante la inobservancia del
requisito, tanto dentro como fuera del sistema de P.1.; los costos y beneficios de aplicar los
requisitos de divulgacion en los distintos tramites vinculados con los diferentes derechos de
propiedad intelectual, en especial, el de patentes; y la informacion que habria que divulgar en
las solicitudes de propiedad intelectual, en particular en las de patentes, para lograr los
objetivos del requisito de divulgacion, como, por ejemplo: la fuente del recurso genético y los
conocimientos tradicionales conexos, el pais de origen, el que brinda acceso, la prueba de
concesion del consentimiento fundamentado previo y del pacto de las condiciones mutuamente
convenidas, el uso de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales conexos
solicitados, si la informacién esta autorizada por consentimiento fundamentado previo o en
virtud de condiciones mutuamente convenidas, y los permisos de acceso o los certificados de
conformidad de validez internacional. Si se instituyen requisitos de divulgacion obligatoria para
reforzar las medidas de conformidad establecidas en el Protocolo de Nagoya, seria necesario
analizar los aspectos siguientes: las ventajas y los inconvenientes de que las oficinas de P.1.
asuman la funcién de puesto de control; las posibles contribuciones de las oficinas de P.l. en la
supervision y el refuerzo de la transparencia en el uso de los recursos genéticos y los
conocimientos tradicionales conexos, asi como en el respaldo de las medidas de cumplimiento
en los paises usuarios de acuerdo con el Protocolo de Nagoya, estudiando el modo mas
eficiente en que estas oficinas pueden colaborar para lograr los objetivos, y los aspectos
favorables y desfavorables de estas medidas; si el certificado de conformidad de validez
internacional, estipulado en el Protocolo de Nagoya, puede formar parte del requisito de
divulgacion y cuales son los argumentos a favor y en contra; cdémo puede relacionarse a las
oficinas de P.l. con el mecanismo de facilitacion previsto en el Protocolo de Nagoya y qué
informacién se divulgaria y transmitiria posteriormente desde las oficinas al mecanismo o a las
autoridades internacionales pertinentes segun el Protocolo. Resulta necesario que todas las
propuestas acerca de los requisitos de divulgacion formen parte de los objetivos y principios y
sean afines a ellos, a la vez que se dilucida si tales objetivos y principios resultan factibles. Es
asimismo necesario definir la relacion o nexo entre los textos que se estan negociando en el
Comité sobre conocimientos y expresiones culturales tradicionales, y los grupos Ay C. El
grupo de trabajo deberia emitir una recomendacion clara para que el Comité pueda continuar
con la recopilacion de casos practicos de divulgacion, con especial hincapié en la informacion
disponible en paises en los que la divulgacién obligatoria ya es un requisito, en concreto, la
informacion divulgada en un pais determinado, las consecuencias de la no observancia de los
requisitos y los posibles beneficios y demas cuestiones que hayan identificado tanto los
usuarios como las propias oficinas de P.l., ya sea en el examen de fondo o con posterioridad a
la concesion.

82. EI Sr. Imad Abou Fakher se mostré a favor de las opciones A.1y B.1.



WIPO/GRTKF/IC/20/5
Anexo, pagina 36

83. EI Sr. Martin Girsberger declaré que las propuestas suizas se han presentado ante la
importancia de acrecentar la transparencia con respecto al acceso y la participacién en los
beneficios. Las nuevas disposiciones sobre la divulgacién de la fuente enunciadas en la Ley
suiza sobre patentes entraron en vigor en 2008, de modo que los casos a los que ha sido de
aplicacion el requisito son limitados. Los expertos sobre patentes de Suiza han declarado que
no ha habido problemas al aplicar las disposiciones. Tampoco tiene constancia de ninguna
reaccion negativa por parte de los solicitantes de patentes hasta el momento. En cuanto a la
obligacion de divulgacion, esta nace con respecto a la fuente en los casos en los que el
inventor ha tenido acceso a los recursos genéticos o a conocimientos tradicionales vinculados.
Ademas, la invencion debe basarse directamente en los recursos genéticos o en los
conocimientos tradicionales. En cuanto al concepto de fuente, el Sr. Girsberger no comprende
qué carga innecesaria supone para los solicitantes de patentes. De hecho, el concepto de
fuente se ha escogido especificamente para evitar una burocracia indebida. No debe
entenderse en un sentido amplio que incluya todas las fuentes posibles de recursos genéticos y
conocimientos tradicionales. Por tanto, el solicitante de una patente no tiene consultas o
investigaciones complicadas que hacer. Recordd que el articulo 17 del Protocolo de Nagoya se
refiere al concepto de fuente en el contexto de puestos de control. Segun la solucion de Suiza,
la oficina de patentes no tiene que verificar la veracidad de la declaracion de la fuente. La
divulgacion de la fuente a las autoridades competentes tiene como fin aumentar la
transparencia y la funcionalidad del requisito. Con respecto a los métodos nacionales y
contractuales para solucionar las cuestiones de acceso y participacion en los beneficios,
planted las siguientes dudas: como puede un sistema estrictamente nacional y contractual
afrontar los problemas derivados del acceso y participacion en los beneficios en casos
transfronterizos; como puede ese sistema abordar los supuestos en los que no se haya
pactado ninguna forma de acceso y participacion en los beneficios con el proveedor de
recursos genéticos o de conocimientos tradicionales; y como se contempla en el sistema la
longitud general de los plazos en las actividades de investigacién y desarrollo con recursos
genéticos. En particular, cdmo puede asegurar un método meramente contractual que se
cumplen las obligaciones dimanantes del contrato, aun cuando entre la perfeccion de este y el
fin de las actividades de investigacion discurran varios afios y las personas que participaron
inicialmente en él hayan podido cambiar. También se pregunté qué propuestas concretas
aumentarian la transparencia del acceso y la participacion en los beneficios, mas alla de la
creacion de una base de datos.

84. La Sra. Lilyclaire Elaine Bellamy afirmé que, en cuanto a la divulgacion obligatoria, deben
considerarse los beneficios generados y generables a partir del uso de recursos genéticos.
Sobre la rastreabilidad de los recursos genéticos, en el caso de recursos endémicos es facil
encontrar de dénde se han obtenido. En lo referente a la situacion concreta del Caribe en el
intercambio de recursos genéticos, puesto que las condiciones climaticas de la region son
variadas, los resultados no son siempre los mismos. Por ejemplo, el arabigo de la cordillera
Blue Mountain ofrece un café de sabor distinto del que crece en la llanura. La Sra. Bellamy
declar6 entender todas las dificultades planteadas y las cargas senaladas, pero propuso
estudiar los beneficios. Por ello, respalda la divulgacion obligatoria tal como se recoge en B.1.

85. La Sra. Carmen Adriana Fernandez Aroztegui manifesté que los ejemplos concretos de
patentes relacionadas con recursos genéticos y conocimientos tradicionales conexos resultan
muy utiles para identificar los problemas con los que han topado algunos titulares de los
recursos. Es importante contar con un recuento de los casos reales para encontrar la mejor
proteccion para los recursos. Hay que evaluar la importancia de crear bases de datos, que
pueden suponer un sistema de proteccion paralelo al de patentes. En su opinion, la divulgacién
del origen o de la fuente de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales conexos
puede realizarse de distintos modos. Por ejemplo, puede presentarse un certificado por
separado de la descripcion de la solicitud, o puede introducirse en la descripciéon de la
invencion. En el segundo supuesto, la divulgacion contribuye a cumplir el requisito de
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divulgacion suficiente. Esa divulgacién no altera la evaluacion de la novedad, la actividad
inventiva o la aplicacion industrial. En caso de que no se observe el requisito de divulgacion,
puede interrumpirse el tramite de la solicitud de patente.

86. EI Sr. Nicolas Lesieur acogio con agrado que, pese a la diversidad de opiniones de los
expertos sobre la divulgacion obligatoria a propdsito de un posible instrumento internacional,
centrar el debate en los aspectos técnicos resultaba provechoso para conseguir progresos.
Algunos expertos han apuntado aspectos importantes sobre los requisitos de divulgacion, en
particular, que el hecho de contar con un sistema de esa naturaleza no mejora la calidad de las
patentes ni facilita el decidir sobre la patentabilidad de una invencién. Sin embargo, otros
aprecian en ello uno de los principales beneficios del requisito, que motiva de hecho su
adopcion. Si el requisito de divulgacion no contribuye ni a decidir sobre la novedad de una
solicitud ni a examinar su actividad inventiva, solo puede haber beneficios marginales para el
sistema de patentes y para el examen de esos criterios. En su opinién, esa es precisamente la
razon por la que se han cuestionado los principales argumentos en favor del requisito, y apunté
la diferencia entre la funcién y los beneficios potenciales del requisito. La solucién potencial
dista de ser una panacea, si se consideran las dificultades, cuando no impedimentos e
inconveniencias, de que las comunidades introduzcan los recursos genéticos y los
conocimientos tradicionales en bases de datos, ante la posibilidad de un proceso de
divulgacion final. En este proceso, el solicitante de la patente divulga la fuente si al hacerlo no
provoca litigios entre distintas fuentes de recursos genéticos o conocimientos tradicionales.
Puesto que el objetivo de ese sistema es aumentar la transparencia, concienciar a las
comunidades indigenas y facilitar su participacioén, queda claro que hay que estudiar
mecanismos complementarios.

87. La Sra. Krisztina Kovacs destacé que la propuesta de la Unién Europea pretende crear
una herramienta para facilitar informacion de recursos genéticos. Ello agilizaria la supervision
del respeto por los acuerdos de participacion en los beneficios. La propuesta no conlleva
nuevos requisitos con respecto a la patentabilidad y no hay ninguna intencién de modificar los
criterios existentes. Sobre la carga que supondria para las oficinas de patentes, en el punto 5,
parrafo 2, de la propuesta se especifica que no se pedira a las autoridades competentes en
materia de patentes que evaluen el fondo de la informacién presentada. No se las obligara a
mantenerse informadas sobre los progresos del solicitante en la obtencién del material
pertinente en consonancia con los criterios de participacién en los beneficios y consentimiento
fundamentado previo. Lo que se les pide es que comprueben si se han cumplido los requisitos
de forma, en especial, si el solicitante ha declarado si se basa directamente en recursos
genéticos y conocimientos tradicionales conexos. Por tanto, en su opinién, esto no conlleva
cargas indebidas para las oficinas de patentes. Con respecto a la inseguridad juridica,
manifestd que en la propuesta constan con mucha claridad las consecuencias de la no
observancia del requisito de forma en la divulgacion. Funciona como todo otro requisito de
forma en el derecho sobre patentes. Tras el nacimiento de la obligacion, se revisa si la solicitud
cumple en forma con el nuevo requisito. En su caso, habra la posibilidad de subsanar la
omisién. Si el solicitante sigue sin proporcionar la informacién, se interrumpe el curso de la
solicitud, lo que supone la sanciéon habitual en el derecho sobre patentes. En el caso de
informacidn incorrecta o incompleta se impondrian sanciones ajenas al derecho de patentes.
Precisamente en aras de la seguridad juridica, la presentacion de informacion incorrecta o
incompleta no debe afectar la validez de la patente o su exigibilidad. Asi pues, estos aspectos
se tratan de hecho en los puntos 5 y 6 de la propuesta de la Union Europea. El término
“basado directamente” significa que la invencion hace un uso inmediato del recurso genético,
que depende de las propiedades concretas del mismo. En cuanto a la carga que supone para
los solicitantes, el punto 3 del proyecto de la Unién Europea manifiesta claramente que se
requerira al solicitante que informe de la fuente de los recursos genéticos siempre que la
conozca. No se le exigira mayor investigacion por su parte. Si desconoce el pais de origen, el
solicitante debe informar de la fuente a la que haya tenido acceso fisico. Por tanto, en su
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opinion, esto no le supone ninguna carga. La Sra. Kovacs suscribid las preguntas planteadas
por el Sr. Martin Girsberger.

88. EI Sr. Tom Suchanandan declaré que un tema recurrente en las intervenciones de los
expertos procedentes de los paises desarrollados es la necesidad de un debate fundamentado
en datos empiricos acerca de los costos de las experiencias nacionales en cuestiones de
divulgacion. Los paises industrializados temen, y con razén, perder en proteccion e ingresos.
En un estudio reciente del Pacific Research Institute, se calcula que la inseguridad en la
proteccion de las patentes supondria un descenso del 27% en la investigacion biotécnica y
farmacéutica, lo que equivaldria a entre 150 y 200 farmacos. Con todo, existe la necesidad de
evaluar los efectos sociales en las patentes derivadas de los paises en desarrollo, en especial
los que ofrecen primas muy altas por la reintroduccion de productos patentados en sus
territorios. Al respecto de los costos administrativos, hay que estudiar los costos resultantes de
las solicitudes fraudulentas y falsas, asi como el costo derivado de la verificacién de las
patentes. En su opinién, es mas importante estudiar las medidas de incentivo que los costos
administrativos y de otra indole mencionados por el Sr. Steven Bailie.

89. EI Sr. Marcus Goffe manifesté su opinién de que todo el interés despertado por la
burocracia, los costos adicionales y la reorganizacién de sistemas y oficinas resultaba
subsidiario y secundario ante el objetivo principal. Mostré su apoyo a la Sra. Debra Harry
acerca de que el objetivo es reparar las injusticias del pasado. Un sistema mas equilibrado que
reconoce los derechos de las naciones proporciona seguridad. El argumento sobre los costos
y el personal no es una objecion adecuada a la divulgacién obligatoria. Como ha sefalado el
Sr. Martin Girsberger, los contratos gestionados por particulares no pueden asegurar con
certeza los derechos ni ofrecer salvaguardas contra la apropiacion indebida. Por tanto, a
menos que los que se oponen a la propuesta actual de divulgacién obligatoria puedan ofrecer
salvaguardas alternativas que protejan efectivamente los recursos genéticos y los
conocimientos tradicionales, lo que hay que hacer es pensar en algo operativo, que mantenga
unos costos bajos y que sirva para afrontar el objetivo global de proteccion de los recursos
genéticos y los conocimientos tradicionales. Sobre las propuestas de la Unién Europea y
Suiza, manifestd que el requisito de divulgacion no debe ser un criterio de patentabilidad, pero
si una condicion para la concesion de la solicitud y una base para su revocacion. Esa es la
mejor via para la aplicacion y el reconocimiento de los derechos y para evitar la apropiacion
indebida. En cuanto a las propuestas alternativas, a menos que se ofrezca alguna prueba
tangible sobre las serias inquietudes alegadas, su propuesta es seguir adelante y ver la forma
de rellenar las lagunas con alternativas sensatas que permitan lograr los objetivos.

90. EI Sr. Heng Gee Lim, en relacién con el problema de la confidencialidad de algunos de
los datos recogidos en la base de datos, indicé que algunos expertos han manifestado que la
informacion en cuestion se dirige unicamente a las oficinas de patentes y a los examinadores,
por lo que permanece en secreto y no se publica. No obstante, en el supuesto de que algun
examinador deniegue una solicitud por falta de novedad en virtud del contenido de la base de
datos, la oficina de patentes debera proporcionar una copia de la informacién contenida al
solicitante, en aras de un trato justo para con este, a fin de que pueda aportar nuevos
argumentos en su recurso. Una vez se haya facilitado el documento al solicitante, queda la
duda de si este hara algun uso de la informacién, si la mostrara a sus colegas o a otras
empresas. En ese caso, la confidencialidad quedaria permanentemente danada.

[Fin del Anexo y del documento]



