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l. PANORAMA GENERAL

1. El presente documento contribuye con informacién actualizada a la labor del Comité
Intergubernamental sobre propiedad intelectual y recursos genéticos, conocimientos
tradicionales y folclore (“el Comité”) relacionada con los aspectos de propiedsetintd

(“P.1.") de los contratos y licencias sobre recursos genéticos. En su cuarta sesion, el Comité
acordo seguir desarrollando la base de datos piloto de practicas y clausulas contractuales
relativas a la P.1., el acceso a los recursos genéticodigtidbucion de beneficios como
instrumento practico para proporcionar informacion en este ambito (“la base de datos sobre
contratos”). ElI Comité también acordé seguir difundiendo el cuestionario contenido en el
documento WIPO/GRTKF/IC/Q2 como medio deiganecimiento del material contenido en

la base de datos.

2. Enel presente documento se informa sobre la actualizacion de la base de datos sobre
contratos que ha hecho de ella una versién mas global y plenamente operativa, con inclusién
de la taduccién de las paginas de comprobacién de los contratos en tres idiomas, se examina
el papel de los arreglos contractuales en la legislacion recientemente promulgada relativa al
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acceso a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asogiselpspporciona

un panorama general de los aspectos de P.I. de los contratos relacionados con el material
bioldgico y los conocimientos tradicionales asociados. Asimismo se propone que continte el
proceso de recopilacion de informacion para la baseatlesdsobre contratos y que se

mantenga y se actualice esa base de datos de manera que pueda seguir utilizandose como un
recurso permanente y completamente disponible por todos aquellos que tengan un interés
practico o de politica en los aspectos de P.ladepracticas contractuales y los contratos
relacionados con el acceso a los recursos genéticos y la distribucion de beneficios. Asimismo
se propone gue, sobre la base de las pruebas empiricas contenidas en la base de datos sobre
contratos, se reanudelkbor sobre el desarrollo de directrices, practicas éptimas u otro tipo

de orientaciones sobre los aspectos de P.I. de los contratos y licencias sobre acceso a los
recursos genéticos y distribucion de beneficios.

II. INTRODUCCION

3. Envistade la necesidad cada vez mayor a nivel internacional de contar con

instrumentos e informacién mas practicos en este amlgit€omité, en su primera sesion,
expreso su apoyo a la elaboracion de “Préacticas contractuales, directrices y clausulas tipo de
propiedad intelectual para los acuerdos contractuales sobre acceso a los recursos genéticos y
distribucion de beneficios, habida cuenta de la naturaleza y las necesidades especificas de las
distintas partes interesadas, los distintos recursos genéticodifel@ntes transferencias
efectuadas dentro de sectores diferentes de politica relacionada con recursos généticos”

4.  En el documento OMPI/GRTKF/IC/2/3 se examinaron principios operativos para las
clausulas de P.I. de los acuerdos contractuadativos al acceso a los recursos genéticos y la
distribucién de beneficios. Los estudios ulteriores de la P.l. y la concesion de licencias sobre
recursos genéticos se basaron en un cuestionario ampliamente difundido (Cuestionario
OMPI/GRTKF/IC/Q2§ con el fin de obtener informacion sobre los contratos y licencias

Recientemente, en septiembre2f®?2, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible,
celebrada en Johannesburg, examiné la cuesdiida distribucion de beneficios. En su Plan de
Ejecucion, la Cumbre acord6: “Fomentar la puesta en practica y la labor relacionadas con las
Directrices de Bonn sobre el acceso a los recursos genéticos y a la distribucién justa y equitativa
de los benficios resultantes de su utilizacibn como una contribucién para prestar asistencia a las
Partes en el Convenio (sobre la Diversidad Biolégica) en el desarrollo y elaboracion de
contratos y otro tipo de arreglos en condiciones mutuamente convenidas pecass y la
distribuciéon de beneficios (42.N); y “negociar en el marco del Convenio sobre la Diversidad
Bioldgica, habida cuenta de las Directrices de Bonn, un régimen internacional de promocion y
salvaguardia de la distribucion justa y equitativa dedeseficios resultantes de la utilizacion de
los recursos genéticos(42.N)". En las Directrices de Bonn, entre otras cosas, se insta a la OMPI
a que “realice progresos rapidos en la elaboracion de clausulas tipo de propiedad intelectual que
puedan considerse para su inclusion en los acuerdos contractuales cuando se negocien
condiciones mutuamente convenidas”; véase la decidi®4 de la sextaConferenciale las
Partes en el CDB.
2 Véase el documento OMPI/GRTKF/IC/1/13, parraR8.
Por ejemplo, el @estionario OMPI/GRTKF/IC/Q2 se distribuyo a los miembros del Grupo
Especial de Expertos sobre Acceso y Distribucién de Beneficios que habia sido convocado por
los Estados miembros del Convenio sobre la Diversidad Biologica (“CDB”) y que habian
contribuidoa elaborar las recientemente adoptadas “Directrices de Bonn sobre acceso a los
recursos genéticos y a la distribucion justa y equitativa de los beneficios resultantes de su

[Sigue la nota en la pagina siguiente]



WIPO/GRTKF/IC/5/9
pagina3

pertinentes. Las respuestas recibidas al Cuestionario se incorporaron en una base de datos
piloto, en linea, sobre acuerdos contractuales relacionados con la P.l., el acceso a los recursos
genéticos y la distribucion de beneficios (sobre la base de una propuesta formulada en el
documento WIPO/GRTKF/IC/3/4 y aprobada por el Comité en su tercera sesion).

5. Enlacuarta sesiéon del Comité, la Secretaria hizo una presentacion infartadase

de datos piloto sobre contratos que, en ese momento, cod&nantratos, licencias o
cuestionarios reales o tipo sobre practicas y clausulas contractuales relativas a la P.1I., el
acceso a los recursos genéticos y la distribucion de benéfid@<omité también examiné

un informe sobre los antecedentes y la elaboracion de la base de datos (documento
WIPOMPI/GRTKF/IC/4/10) y acord6 continuar con el proceso de recopilar informacion con
miras a elaborar una version plenamente operativa y makaatgoa base de datos sobre
contratos para futura consideracion por el Comité.

. ELABORACION DE LA BASE DE DATOS SOBRE CONTRATOS

6. Sobre la base de la experiencia adquirida y de los comentarios formulados durante la
presentacion de la ba de datos piloto, se ha modificado esta base de datos de la siguiente
manera:

a) losinstrumentos de busqueda y las paginas de resultados se han refinado alin mas
para lograr que el usuario disponga de enlaces mas directos con las clausulas corstiactuale
la informacion que busca. En particular:

- la opcion de busqueda de texto completo ha sido adaptada para obtener una
pagina de resultados de mas facil acceso;

— elinstrumento de busqueda destinado a recuperar informacién sobre un tipo
especifico deldusula contractual o una combinacién de clausulas contractuales
ha sido adaptado para proporcionar hiperenlaces individuales que conecten
directamente con la clausula pertinente del contrato propiamente dicho o del
cuestionario completado (segun el dusya sido proporcionado). Por ejemplo, un
usuario que consulte todos los contratos con clausulas sobre licencias y
confidencialidad sera capaz de acceder a esas clausulas directamente mas bien que
a través de la pagina de la lista de contratos (como f@coon la base de datos

piloto); y

b) las distintas paginas de la lista de contratos, en las que figura un resumen de los
antecedentes del contrato o cuestionario presentado, estan siendo traducidas al espafiol,
francés e inglés. Los contratos, licenaiasuestionarios reales se han dejado en el idioma en
gue fueron presentados a la OMPI. Larazén de esta decision es que, de otro modo, habria un
enorme riesgo de que las disposiciones contractuales complejas se interpreten errbneamente
durante su tradu@@n o simplemente se traduzcan mal. Si se asignaran recursos

[Continuacion de la nota de la pagina ardgr

utilizacion”, y también se difundieron dnternet por conducto de BIOPLAN, unad

electrénica de comunicacion sobre biodiversidad mantenida por el PNUMA.

La Secretaria ha recibido otrag respuestas de Estados miembros que declaran, en efecto, que
no disponen de informacién sobre este tema.
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extrapresupuestarios para el futuro desarrollo de este proyecto, esa decision podria por
supuesto ser objeto de una nueva consideracion; otra alternativa seria destinar esos recursos a
la tradwccion de las distintas paginas de la lista de contratos a los otros idiomas oficiales de la
OMPI.

7. Laversion actualizadale la base de datos sobre contratos, que incorpora estas
modificaciones, esta disponible para el publico en el sitio d&ta OMPI en:

http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/index.html

8. Labase de datos sobre contratos contiene actualmente rB@segemplos de contratos

o licencias sobre las P¢] acceso a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales
asociados, y la distribucion de beneficios. La mayoria de estos acuerdos y gran parte de la
informacion presentada figuran en el idioma inglés. No obstante, dada la extensa experiencia
de muchas regiones y paises no anglofonos en los aspectos de propiedad intelectual del acceso
a los recursos genéticos y la distribucién de beneficeesespera que la elaboracién de una

version mas extensa de la base de datos y la traduccion de laagpédg la lista de contratos

al espafiol, francés e inglés hara que se reciban respuestas de una esfera lingtistica mas
amplia.

IV. ARREGLOS CONTRACTUALES PARA EL ACCESO A LOS RECURSOS
GENETICOS Y LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES ASOCIADOS

9. Los contratos o acuerdos pueden utilizarse en relacién con toda una serie de situaciones
relacionadas con el acceso a los recursos genéticos y la distribucion de los beneficios
derivados de los mismos y de los conocimientos tradicionales asociados. rRpiogjeon

arreglo al Articulol5.7) del Convenio sobre la Diversidad Bioldgica, cada Parte Contratante
“tomara medidas legislativas, administrativas o de politica, segun proceda ... para compartir
en forma justa y equitativi@s resultados de las activideslde investigacion y desarrollo y los
beneficios derivados de la utilizacién comercial y de otra indole de los recursos genéticos con
la Parte Contratante que aporta esos recursos. Esta participacion se llevara a cabo en
condiciones mutuamente acordadaBk ahi que las Directrices de Bonn sobre el acceso a los
recursos genéticos y la distribucion justa y equitativa de los beneficios derivados de su
utilizacién’ se hayan elaborado como elementos, entre otras medidas, “de los contratos y otros
arreglos cacertados en condiciones mutuamente acordadas para el acceso y la distribucién de
beneficios”. Las Directrices de Bonn indican que “las condiciones mutuamente acordadas

Esta version actualizada contiens 12 contratos o licencias adicionales, reales o tipo,
presentados a la Secretaria o compilados por ésta durante el periodo entre el final de la cuarta
sesion del Comité y el viern&8 de marzo de2003.

Por ejemplo, eArticulo 32 de la Decisior391 dela Comunidad Andina (Colombia, Venezuela,
Perd, Ecuador y Bolivia) que establece un “sistema comuin sobre acceso a los recursos
genéticos” establece que debe firmarse un contrato de acceso entre el solicitante y el Estado.
Para méas detalles sobre los gatvs de acceso firmados hasta la fecha, véase Factsheet: Access
to Genetic Resources in the Andean Community, 2002 by Patricia Moftogo Boliviano

sobre Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE) en:
http://www.biowatch.org.za/pmolina.htnVéase también la Seccidv, donde se describe la
reciente evolucién en materia de legislacion sobre acceso en el Brasil, Panama y el Peru.
http://www.biodiv.org/programmes/soegzo/benefit/bonn.asp#
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deben figurar en un acuerdo por escridijan “parametros orientadores en los atosg
contractuales” y establecen “una lista indicativa de condiciones mutuamente acordadas
tipicas® que pueden ser aplicables en los contratos relativos a los recursos genéticos. Ello
ilustra la aplicacion potencial y los elementos de los contratos quergmrtantes para la
reparticion de los beneficios.

Leyes nacionales que rigen el acceso a los recursos genéticos

10. Muchos contratos relacionados con el acceso a los recursos genéticos se establecen en
virtud de la legislacion sobre contratdentro de marcos juridicos funcionales, por ejemplo,

los acuerdos de transferencia de material concertados entre dos partes. En varios paises se
establecen requisitos especificos para los contratos o las licencias en el marco de leyes
nacionales que ran el acceso a los recursos genéticos. Algunas leyes nacionales también
rigen el acceso a los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos. Por
ejemplo, en el documen®BRTKF/IC/5/INF/2 se proporcionan detalles de tres leyes que
regulanel acceso a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y que estipulan el
uso de contratos o de acuerdos de licencia para regular y supervisar dicho acceso. A
continuacion se exponen esas disposiciones con objeto de ilustrar las posjiiesdiones

en las disposiciones contractuales sobre recursos genéticos y conocimientos tradicionales
asociados.

a) Medida Provisional N.2.186—16 del Brasil, d23 de agosto d2001;

b) Ley N.°20 de Panama, d26 de junio de2000, sobre el régimerspecial de
propiedad intelectual que rige los derechos colectivos de los pueblos indigenas para la
proteccion y defensa de su identidad cultural y sus conocimientos tradicionales; y Decreto
Ejecutivo N.°12 de20 de marzo d2001; y

c) LeyN.°27811 déPeru (“Ley que introduce un régimen de proteccién de los
conocimientos colectivos de los pueblos indigenas derivados de los recursos biolégicos”),
publicada ellO de agosto d2002.

Medida Provisional N.2.186-16 del Brasil, d&3 de agosto d2001™

11. Envirtud de la Medida Provisional NX186—16 recientemente promulgada por el

Brasil, el23 de agosto d2001, en los casos de prospeccion del uso comercial subsiguiente, el
accesan situa muestras de componentes de patrimonio genéticogobmientos

tradicionales conexos sélo puede ser concedido después de que se ha firmado un contrato para
el uso de patrimonio genético y la distribucién de benefftioka finalidad del contrato es
proporcionar “los detalles sobre las partes, la finaligéas condiciones del acceso y entrega

de los componentes del patrimonio genético y los conocimientos tradicionales conexos, asi
como las condiciones de la distribucién de beneficfos”

Directrices de Bonn, parra#2.q)

Directrices de Bonn, parraf#4

10 Véase el Anexdll del documentoNIPO/GRTKF/IC/5/INF/2, donde se encuentra el texto
completo de esta disposici.

1 Medida Provisional N.2.186-16 del Brasil, d®3 de agosto d2001, Capituld/, Articulo 16.

12 Ibid., Capituloll, Articulo 7 (Definiciones).
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12. La Medida Provisional del Brasil contiene bastantesltts sobre la elaboracion y
aplicacion préactica de dicho contrato. Por ejemplo, esta disposicion crea un Consejo de
Gestion del Patrimonio Genético dentro del Ministerio de Medio Ambiente. Con respecto a
los arreglos contractuales, el Consejo:

a) estdlece directivas para la elaboracién del contrato de utilizacién del patrimonio
genético y distribucion de beneficids y

b) aprueba los contratos de utilizacion del patrimonio genético y distribucion de
beneficios en cumplimiento de los requisitos deadViedida Provisional y de su
Reglamentd'.

13. Ademas, el Presidente del Consejo de Gestion es competente para firmar el contrato de
utilizacién del patrimonio genético y de distribucién de beneficios. No obstante, este poder
puede delegarseuma institucion federal publica de investigacion y desarrollo o institucion
federal publica de gestidn, segun la esfera de actividad con la que tenga que ver el contrato
(aunque si dicha institucion tiene un interés en ese contrato, éste debera ser fionalddo
Presidente del Consejo de Gestin)El Consejo de Gestién también puede acreditar a una
institucion nacional publica de investigacion y desarrollo o una institucion federal publica de
gestidn para que autorice a otra institucion nacional, publigavada, que realice actividades

de investigacion y desarrollo en la esfera bioldgica y esferas conexas a:

a) crear y mantener una base de datos sobre autorizaciones de acceso y entrega,
condiciones de transferencia de material y de contratos deadiifin del patrimonio genético
y distribucién de beneficios;

b) difundir periédicamente una lista de autorizaciones de acceso y de entrega,
condiciones de transferencia de material y contratos de utilizacién del patrimonio genético y
distribucién de berfecios;

C) tomar parte en la aplicacion de las condiciones de transferencia de material y de
contratos de utilizacion del patrimonio genético y distribucion de beneficios en el caso de los
procesos que haya autorizado; y

d) registrar los contratosedutilizacién del patrimonio genético y distribucion de
beneficios previa aprobacion del Consejo de Ge&tion

14. En el Capitulovil sobre distribucion de beneficios figuran los detalles propuestos del
contrato propiamente dicho. En el contratodeberd mencionar e identificar claramente a las
Partes Contratantes, es decir, por un lado, el titular del sector publico o privado o el
representantde la comunidad indigena y la organizacion indigena oficial repglesentante

de la comunidad local, por el otro, la institucion nacional autorizada a tener acceso y la

3 |bid., CapitulolV, Articulo Il 2.c).
4 |bid., CapitulolV, Articulo V.

> Ibid., CapitulolV, Articulo 13.

® |bid., CapitulolV, Articulos 14 y 15.
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institucion receptord’ Los contratos firmados de una manera no conforme con lo estipulado
en la Medida Provisional y su Reglamento se consideraran nulos y sin efect8 legal

15. Las clausulas esenciales del contrato son las relacionadas con:
a) la finalidad, los elementos, la cuantificacion de las muestras y el uso previsto;
b) la duracién;

C) el método de distribucion justa y equitativa de los beneficios y, cuando sea
aplicable, el acceso a la tecnologia y su transferencia;

d) los derechos y las responsabilidades de las partes;
e) los derechos de propiedad intelectual,

f) la cancelacion;

0) las sanciones; y

h)  lajurisdiccién en el Brasif.

Ley N.°§OO de Pamma4, de20 dejunio de2000; y Decreto Ejecutivo N2 de20 demarzo
de2001

16. Los arreglos contractuales son la parte central de la legislacion sobre acceso
recientemente promulgada en Panama (aunque, en este caso, se trata del asceso a lo
conocimientos tradicionales y las expresiones del folclore mas bien que a los recursos
genéticos propiamente dichos). En virtud del Decreto EjecutivANde Panama, dz0

demarzo de2007*, el término “contrato de licencia” se define como “la facdltl pueblo o
pueblos indigenas de otorgar a terceros, mediante contrato por escrito, un derecho colectivo
registradé® para utilizar los conocimientos”. La reproduccién industrial, sea total o parcial,
de los derechos colectivos registrados estara pielanina vez que los Registros autorizados
por la Ley hayan estudiado y analizado las solicitudes de los titulares del registro. Ademas de
dar su consentimiento expreso y presentar la solicitud propiamente dicha, los titulares del
registro deberan presenta siguiente documentacion:

7 Ibid., CapituloVIl, Articulo 27.

8 |bid., CapituloVIl, Articulo 29.

9 |bid., CapituloVII, Articulo 28.

20 En el Anexoalll del documento WIPO/GRTKF/IC/5/INF/2 figuran los textos completos taeto d
la Ley N.°20 de26 dejunio de2000 como del Decreto Ejecutivo NL2 de20 demarzo
de2001.

Este Decreto Ejecutivo regula la Ley N0 de26 dejunio de2000 relativa al régimen especial
de propiedad intelectual sobre los derechos colectivossdaueblos indigenas para la
proteccion y defensa de su identidad cultural y sus conocimientos tradicionales.

Se reconocen los derechos colectivos de las comunidades indigenas respecto de sus
instrumentos musicales, musica, bailes o formas de intergiata®jecucion, expresiones
orales y escritas contenidas en sus tradiciones que conformen su expresioén histérica,
cosmoldgica y culturalArticulo 4 del Decreto Ejecutivo N22 de Panama dearzo de2001).

21

22
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a) unejemplar del acuerdo o autorizacion expresa del congreso, la autoridad
indigena o, en su defecto, el consejo indigena que sea el titular de los conocimientos indigenas
tradicionales registrados, en el que se deberadsgar que el uso de los derechos colectivos
deberda ser objeto de una licencia concedida a terceros mediante contrato.

b) una copia del contrato de licencia para el uso de los derechos colectivos
registrados;

c) laidentidad del o de los represenistiel o de los congresos o autoridad o
autoridades indigenas de la comunidad o comunidades indigenas que sean los titulares de los
conocimientos tradicionales o expresiones del folclore registrados, que hayan firmado el
contrato;

d) laidentidad de lastras partes en el contrato y de sus representantes; y

e) eluso que se hade hacer de los conocimientos tradicionales o expresiones del
folclore.

17. Envirtud delArticulo 18 del Decreto Ejecutivo NP2, un contrato de licencia para el
usode derechos colectivos debera registrarse Unicamente cuando se hayan cumplido los
siguientes requisitos:

a) identificacion de las partes;

b)  descripcién de los derechos colectivos registrados a los que se refiera el contrato;

c) especificacion de laggalias que los pueblos indigenas recibirdn por el uso de los
derechos colectivos; dichas regalias deberan incluir un pago inicial o cierta forma de
compensacion inmediata directa a los pueblos indigenas y un porcentaje del valor de las
ventas resultansede la comercializacion de los productos elaborados sobre la base de dichos
derechos colectivos;

d) suministro de informacion suficiente sobre las finalidades, los riesgos y las
repercusiones de la actividad en cuestion, los periodos de utilizacitngdoxlos posibles
usos de los derechos colectivos, y el valor de los mismos cuando sea aplicable; y

e) obligacion del licenciatario de informar periodicamente al licenciante, en términos
generales, acerca de los progresos realizados en materia gtggaw®n e industrializacion
asi como sobre la comercializacion de los productos elaborados sobre la base de los derechos
colectivos objeto de la licencia. Cuando el contrato contenga una obligacién de derechos
reservados, ese hecho debera mencionaf@sxmente.

18. En el Decreto Ejecutivo de Panama se establece ademas que el hecho de que exista una
licencia sobre el uso de los derechos colectivos de una poblacion indigena no debera impedir
a las comunidades indigenas poseedoras de los coientos tradicionales seguir ejerciendo

esos derechos ni debera menoscabar el derecho de las generaciones actuales y futuras de
continuar ejerciéndolos y desarrollandolos sobre la base de sus conocimientos colectivos. Del
mismo modo, la licencia no impedia otras poblaciones que ejerzan los mismos derechos
colectivos registrados conceder licencias sobre esos derechos aun cuando no sean parte en el
contrato en cuestion. La concesion de sublicencias s6lo podra tener lugar con la autorizacion
del Ministerb de Comercio e Industrias y el consentimiento fundamentado previo del titular o
titulares de los derechos colectivos registrados (que cumplan con los requisitos prescritos en
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el Articulo 1 del Reglamento). Es posible cancelar la licencia a peticion deleias partes
contratantes y una vez que las partes interesadas hayan sido oidas, en los casos en que:

a) lalicencia haya sido concedida en contravencion de cualquiera de las
disposiciones del presente régimen;

b) lalicencia haya sido concedida selta base de datos falsos o inexactos
contenidos en la solicitud y que sean esenciales

Ley N.°27811 del Per& Ley que establece el régimen de proteccién de los conocimientos
colectivos de los pueblos indigenas vinculados a los recursos biol&gicos

19. Los acuerdos de licencia también desempefian un papel central en la 12A8MN1°del

Perl que tiene por objeto proteger y promover los conocimientos coleCtil®bs pueblos
indigenas derivados de los recursos biol6ditoEn caso de acceson fines de aplicacion
comercial o industrial, se debe firmar un acuerdo de licencia donde se prevean condiciones
para una adecuada retribucion por dicho acceso y se garantice una distribucion equitativa de
los beneficios derivados del misfio Las clauslas minimas que deberan incluirse en dicho
acuerdo son las siguientés

a) identificacion de las partes;
b)  descripcién del conocimiento colectivo objeto del contrato;

c) establecimiento de las compensaciones que recibiran los pueblos indigenlas por e
uso de su conocimiento colectivo. Estas compensaciones incluiran un pago inicial monetario
u otro equivalente dirigido a su desarrollo sostenible; y un porcentaje no meridhak|
valor de las ventas brutas, antes de impuestos, resultante de lecidizacion de los
productos desarrollados directa o indirectamente a partir de dicho conocimiento colectivo, de
ser el caso;

d) el suministro de suficiente informacion relativa a los propésitos, riesgos o
implicaciones de dicha actividad, incluyends keventuales usos del conocimiento colectivo
y, de ser el caso, el valor del mismo;

2 |bid, Articulos21 a23.

24 Véase el Anexdl | del documento WIPO/GRTKF/IC/5/INF/2, donde figura el texto completo
de esta Ley.

Por “conocimientos colectivos” se entiende los conocimientos acumulados y
transgeneracionales desarrollados por los pueblos y comunidades indigenas respecto de las
propiedades, usos y caracteristicas de la diversidad biol6gica. El componente intangible
contemplado en la Decisi@91 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena incluye este tipo de
conocimientos colectivos. IbidArticulo 2.

El régimen de proteccion estabido por la Ley N.27811 no afecta el intercambio tradicional
entre los pueblos indigenas de los conocimientos colectivos protegidos en virtud de este
régimen. lbid.Articulo 4.

27 |bid., Articulo 7.

2 |bid., Articulo 27.

25

26
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e) laobligacion del licenciatario de informar periodicamente, en términos generales,
al licenciante acerca de los avances en la investigacion, industrializacion y @mmacon
de los productos desarrollados a partir de los conocimientos colectivos objeto de la licencia; y

f)  laobligacion del licenciatario de contribuir al fortalecimiento de las capacidades
de los pueblos indigenas en relacion con sus conocimientestivos vinculados a los
recursos bioldgicos.

20. Todos los contratos de licencia deberan ser escritos en idioma nativo y en espaiiol, y
otorgarse por un plazo renovable no inferior a un afio ni superior a tres afios. Los contratos
deberan figuar en un registro mantenido a tal efecto por el Instituto Nacional de Defensa de
la Competencia y de la Proteccién de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). Los contratos
que no estén conformes con las disposiciones de la Ley no seran regfStradtemasel

hecho de conceder una licencia sobre el uso de los conocimientos de un pueblo indigena no
impedira a terceros utilizar o conceder licencias sobre los mismos conocimientos ni tampoco
afectard el derecho de las generaciones presentes y futuras deusiégaido y

desarrollando conocimientos colectivos. Solo se podran conceder sublicencias con
autoriz;gién expresa de la organizacion representativa de los pueblos indigenas que otorgan la
licencia™.

21. Porultimoy alaluz de la labor del @uté sobre los requisitos de divulgacion de

patentes relacionados con los recursos genéticos y los conocimientos tradi¢tpoabes

sefialar uno de los articulos finales de la Ley2¥.811 del Peru, que estipula un vinculo claro
entre los acuerdos de éincia, asi como la interfaz entre el sistema de propiedad intelectual

(en particular, el sistema de patentes) y la reglamentacién y gestion de los recursos genéticos
y los conocimientos tradicionaf®s

“En caso de que se solicite una patente de inveneatationada con productos o

procesos obtenidos o desarrollados a partir de un conocimiento colectivo, el solicitante
estara obligado a presentar una copia del contrato de licencia, como requisito previo
para la concesion del respectivo derecho, a menese@urate de un conocimiento
colectivo que se encuentra en el dominio publico. El incumplimiento de esta obligaciéon
sera causal de denegacion o, en su caso, de nulidad de la patente en cuestion”.

22. Estos tres ejemplos de legislacion reciergate promulgada confieren un papel

decisivo a los contratos y acuerdos de licencia en la gestion y utilizacion con éxito del
material biol6gico y los conocimientos tradicionales, incluido el reconocimiento expreso de la
funcién que desempefia la P.I. en®acuerdos. Por consiguiente, lo mas probable es que, en
el futuro, se concierten muchos mas arreglos contractuales que aborden cuestiones de P.I.
tales como las clausulas de distribucion de beneficios y las licencias sobre patentes o
tecnologia (con fragencia en idiomas distintos del inglés). El mantenimiento y continuo

29 La Oficina de Invencioneg Nuevas Tecnologias del INDECOPI llevara también un Registro de

Licencias de Uso de Conocimientos Colectivos y lo mantendra actualizado; asimismo evaluara
la validez de los contratos de licencia sobre conocimientos colectivos de los pueblos indigenas,
tomando en cuenta la opinidn del Consejo Especializado en la Proteccion de Conocimientos
Indigenas. Ibid.Articulo 64.

% Ibid., Articulo 25 a33.

3 Véanse en particular los documentos WIPO/GRTKF/IC/4/11 y WIPO/GRTKF/IC/5/10.

%2 lpid., Titulo IX.
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desarrollo de la base de datos sobre contratos debera constituir un recurso valioso que permita
crear capacidad en este importante sector en constante evdfucion

V. ASPECTOS DE PROPIBAD INTELECTUAL DE LOS CONTRATOS RELATIVOS
AL MATERIAL BIOLOGICO Y A LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES
CONEXOS

23. Lalista de contratos, licencias y cuestionarios que actualmente estan incluidos en la
base de datos sobre contratos (véase el Angxg de manifiesto la amplisima variedad de
acuerdos tipo y realds contenidos hasta la fecha en la base de datos. Esta variedad refleja el
gran numero de situaciones diferentes en las que se utilizan material biolodgico y
conocimientos tradicionales cexos, y en especial, la diversidad de:

a) Proveedores y beneficiarios de material biologiqmueden incluir el sector
gubernamental (p. €j., ministerios gubernamentales, organismos gubernamentales (nacional,
regional o local), incluidos los responsabtiesla administracion de los parques nacionales y
de los terrenos del gobierno; el comercio y la industria (p. €j., empresas farmacéuticas,
alimentarias y agricolas, de horticultura y de cosmeéticos); instituciones de investigacion (p.
ej., universidadedyancos de genes, jardines botanicos, colecciones microbianas); custodios
de recursos genéticos y titulares de conocimientos tradicionales (p. €j., asociaciones de
curanderos, pueblos indigenas o comunidades locales, organizaciones de pueblos,
comunidadesagricolas tradicionales); y otros (p. €j., uno o varios propietarios particulares de
tierras, uno o varios grupos de conservacion, etc.)

b)  Material biol6gico: pueden incluir material vegetal, animal o microbiano y sus
derivados;

c) Usos bajo licen@ del material biolodgico y de los conocimientos tradicionales
conexos:puede definir ciertos usos que no estén especificamente permitidos, definir
condiciones que regulen ciertos usos, 0 ambos; esto puede abarcar la comercializacién (y
también desarrolteel potencial de mercado del material biolégico y/o los conocimientos
tradicionales); la investigacion con fines comerciales (en la industria farmacéutica,
alimentaria y agricola, horticola, cosmética y otras); o Unicamente la investigacion cientifica
y académica.

d) Plazos de tiemppara la explotacién de un contrato o licencia determinados: se
puede fijar un anico margen de uso bajo licencia, o establecer un calendario de uso bajo
licencia, con ciertas etapas que deban cumplirse, asi como lasoidniga subsiguientes (tal
como un acuerdo para negociar términos adicionales en el caso, por ejemplo, de que se
apruebe la comercializacion de un producto); y

e) Jurisdiccionegjue pueden regular la relacién contractual entre las partes.

3 Véarse los parrafo7 a29 del documento WIPO/GRTKF/IC/4/10 donde se explica la
diferencia entre acuerdos tipo y acuerdos reales.

% Véanse los parrafos 27 al 29 del documento WIPO/GRTKF/IC/4/10 donde se explica la
distincién entre acuerdos tipo y reales.
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24. Todos los factores mencionados definiran y conformaran la manera en que los aspectos
de propiedad intelectual se incorporan a las relaciones contractuales. Por ejemplo, en algunas
circunstancias es posible que los derechos de propiedad intelectual npdésa ninguin

papel durante las etapas iniciales del acuerdo de investigacion. Un acuerdo inicial puede
concentrarse en la distribucion de beneficios derivados de aspectos no relacionados con la
propiedad intelectual, como la formacion y la educaciom, tydnsferencia de tecnologia, y

mas adelante, y si es necesario, las partes pueden acordar negociar una forma de
comercializacion aparte (incluida la titularidad de propiedad intelectual, el derecho a otorgar
una licencia de propiedad intelectual, la distibucion de beneficios derivados de cualquier
acuerdo de licencia, etc.). Por otra parte, los derechos de propiedad intelectual pueden tener
un papel que desempenfar desde los albores de la asociacién, a menudo como parte integral de
una forma especificaeddistribucion de beneficios, con cifras identificables a corto, medio y

largo plazo. Por ultimo, los derechos de propiedad intelectual se pueden incorporar a una
serie distinta de términos y condiciones de obtencion de licencia que estan fuera de alcanc

del campo de acceso y de la distribucion de beneficios y que abordan la relacion juridica y
laboral general de las partes.

25. Por consiguiente, mientras que la base de datos sobre contratos puede ser de utilidad
para ilustrar varios de los esues adoptados, la informacién que contiene sélo debe
considerarse un punto de partida general, que debera interpretarse conforme a las
circunstancias individuales de la transaccion y colaboracion en cuestion. No existe ningun
conjunto de contratos quepsi solo ilustre la serie completa de opciones que estan

disponibles entre dos partes en una negociacion de licencia, ni que indique el enfoque 6ptimo
que ha de adoptarse en las negociaciones. De todos modos, en toda relacién potencialmente
vinculante por lo general es aconsejable que todas las partes soliciten asesoramiento
independiente de un profesional con experiencia en el sistema o sistemas juridicos nacionales
pertinentes, a fin de:

a) confirmar que el acuerdo refleja apropiadamente el proymdigacente o la
relacion de investigacion; y

b) aclarar si los derechos y obligaciones son razonables, justos y legales.

Un asesoramiento individual de esta indole no puede obtenerse tomando como referencia el
modelo o los contratos reales de otratitaciones u organizaciones; cuanto mas se tome

como punto de partida la relacion especifica en fase de desarrollo para las negociaciones
contractuales (en lugar de otros acuerdos desarrollados en otros contextos), mas probable sera
gue el acuerdo resalhte sea viable y beneficioso para todos.

26. El examen de los contratos y las licencias arrojara luz sobre las diferentes funciones que
puede desempefar y desempefia la propiedad intelectual como herramienta de distribucién de
beneficios con regxto a una serie de acuerdos contractuales posibles relacionados con
material biol6gico y conocimientos tradicionales conexos, y permitira formular sugerencias
preliminares sobre posibles directrices y practicas 6ptimas en la esfera de la propiedad
inteledual. En lo que se refiere al analisis, los marcos contractuales se pueden agrupar bajo
cuatro amplias categorias que se incluyen a continuacion con fines ilustrativos. De hecho,
muchos acuerdos son una combinacién de todas o de algunas de las categduiason de

las circunstancias individuales de la colaboracién. A los negociadores se les suele
recomendar que consideren primeramente la naturaleza del arreglo practico que desean
alcanzar y posteriormente, la forma en que debe expresarse el amegloninos juridicos, y
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no limitar el mecanismo de cooperacion a un precedente juridico ya existente; por
consiguiente, los acuerdos reales pueden incorporar elementos de varias de las categorias
generales siguientes:

a) Cartas de intencion o preambslde un acuerdo;

b) Acuerdos de confidencialidad o de no divulgacion (como parte de la colaboracion
en el ambito de la investigacidén, o como condicién para el empleo);

c) Acuerdos de transferencia de material (ATM) (empleados cuando se precisa
materialbiologico para la investigacion); y

d) Acuerdos de licencia (tales como acuerdos para obtener la licencia de uso de las
herramientas de investigacion y otro tipo de tecnologia).

27. A medida que aumentan las investigaciones en el ambito algrial bioldgico, los

ATM se combinan mas con acuerdos de mayor acceso e investigacion, tales como los
acuerdos de cooperacién en materia de investigacion y desarrollo (CRADA) y los acuerdos de
acceso Yy distribucion de beneficios. Los acuerdos de cociparan materia de investigacion

y desarrollo son cada vez mas habituales en las investigaciones sobre biotecnologia. En
esencia, las partes convienen en contribuir con varios recursos, como la propiedad intelectual
ya existente, personal, instalacion@sgllevar a cabo las investigaciones, y la busqueda
colectiva de un objetivo compartido en materia de investigacion y desarrollo. Por lo general,
en esos acuerdos se establecen objetivos y puntos de referencia claros (que pueden utilizarse
como puntos dasorios especificos para planificar la futura investigacion conjunta o para
establecer el compromiso de proporcionar fondos adicionales), y se tratan cuestiones claves
de propiedad intelectual, como la titularidad de los derechos de propiedad intetetitealos
resultados de las investigaciones.

28. Un ejemplo de acuerdo de acceso y distribucién de beneficios contenido en la base de
datos sobre contratos es el acuerdo entre el Instituto Libanés de Investigaciones Agricolas de
Tal Amara, Rayak,y la Junta Directiva d®oyal Botanic Garderis que trata, entre otras
cuestiones: el consentimiento fundamentado previo, las actividades de proyecto acordadas,
incluyendo la transferencia de material (semillas y muestras de herbario duplicadas conexas)
y las areas acordadas de investigacion sobre el material; la distribucion justa y equitativa de
beneficios; la transferencia de material a terceros; la rescision; y la solucién de
controversias.

A. Cartas de intencidon o predmbulo de acuerdo

29. Antes de iniciar negociaciones exhaustivas de contratos o licencias, en una fase
temprana de cualquier colaboracion seria Gtil que los futuros socios redactaran una breve carta
de intencién o un preadmbulo de acuerdo (también denominado “memorandum de
entendimiento” o “acuerdo de principio”). El propésito de un documento de esta indole es
proporcionar un acuerdo preliminar sobre el marco global de la colaboracion propuesta,
incluido cualquier arreglo comercial aplicable, y garantizar que las negoogescioturas

respecto a los detalles de un contrato o licencia (que pueden ser costosos y llevar tiempo)

% http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/summaries/larikew.html
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cuenten con una sélida base de entendimighicas consecuencias legales de dicho arreglo
dependen del sistema juridico del pais en cuestion. Algeas nacionales los consideran
juridicamente vinculantes, mientras que otras consideran que a pesar de determinar la seriedad
de la intencién de las partes, distan de ser un contrato vinculante. No obstante, alin no siendo
vinculantes, dichos documentogqualen representar un avance importante para la

colaboracién, sin formalidades de caracter juridico.

30. Enlo que respecta a la propiedad intelectual, estos documentos permiten a los futuros
socios llevar a cabo una auditoria de propiedad intieésobre su posible colaboracion. Ello
permite determinar las repercusiones de propiedad intelectual que conllevara su relacion
desde el principio mismo y por consiguiente, sera posible administrar apropiadamente todos
los derechos de propiedad intelggf En especial, considerar la propiedad intelectual en el
contexto de una carta de intencion o un preambulo de acuerdo ayudara a los futuros socios a
examinar cuestiones claves tales como la titularidad de la propiedad intelectual posterior, y a
determnar si la titularidad se aplica también a toda evolucion futura, y como se distribuiran
los beneficios derivados de la explotacion de esa propiedad intelectual. Por ejemplo:

a) ¢Aquién corresponderd la titularidad de una patente sobre una inveneién qu
derive de la colaboracion? ¢Dependera unicamente de la contribucion cientifica y de la
paternidad de la invencidf? ¢O poseeran la patente cotituldfesin importar la
contribucién a la invenciéf? De ser asi, ¢ qué responsabilidades planteara indaridad
de esta indole? Por ejemplo, ¢ quién pagara por el coste de elaboracién y mantenimiento de
solicitud(es) de patentes? ¢ Quién sera responsable de que se cumpla la patente en caso de
infraccion? ¢ Deben tener en cuenta los socios quién finanpracto y si existen términos
y condiciones relativos a la titularidad de los derechos de propiedad intelectual, o decisiones
de obtencion de licencia subsiguientes vinculados a la propia financiacion?

% Véase por ejemplo, el Memorandum tipo de entendimiento enbeatlopmental Therapéics

Program Division of Cancer Treatment/Diagnosis National Cancer Inst{fagtados Unidos
de América) y un gobierno del pais de origen/una organizacion u organizaciones del pais de
origen enhttp://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/summaries/ncilac.html
Si cada parte conserva los derechos de propiedad intelectual que cree, una de las maneras de
distribuir los usos y beneficios de esa propiedadlectual seria llegar a acuerdos de licencias
cruzadas con la o las otras partes.

La cotitularidad de la propiedad intelectual tiende a ser una posibilidad juridica (en funcién del
sistema legal del pais en cuestidon), aun cuando puede planteanmelgeacticos. Puede
significar que ninguna de las partes tenga el control absoluto. Por ejemplo, una parte podria
usar la invencion protegida por patente sin el permiso del otro cotitular. Sin embargo, puede
necesitarse el acuerdo de todos los cotieigpara obtener la licencia de la patente, venderla o
hipotecarla. En los casos de cotitularidad, a menudo es mas practico que un cotitular (0 mas)
obtengan la licencia o vendan su participacion de la patente a otro de los cotitulares. Existe una
excep®dn a esta regla en el caso de la cotitularidad en Estados Unidos, donde, a menos que los
cotitulares dispongan lo contrario, cada uno de ellos es libre de usar la invencion patentada sin
tener responsabilidad ante los demas.

En el acuerdo de investigan entreSyngenta Crop Protection ABasilea, Suiza (beneficiario)

y la Academia HUBEI de Ciencias Agricolas, de Wuhan (China) (proveedor), los derechos de
patente sobre metabolitos se conceden al beneficiario, excepto en el territorio del proveedor,
donde la titularidad de las patentes es conjunta. Véase:
http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/summaries/syngenta.htmil
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b) ¢Acarrearan las actividades de investigaci@nificadas la creacion de progenie
y sus derivados? ¢Como se definiran los mismos? ¢ Quién tendra la titularidad o la propiedad
intelectual que de ellos se origine?

C) ¢, Quién negociara y acordara los términos de los acuerdos de licencia
subsiguientes¥por ejemplo, podrian tratar de conseguir licencias las partes con el propésito
de comercializar los resultados de las investigaciones, o podrian admitir a un socio comercial
o industrial diferente, una vez aprobados los resultados de las investigacig@&sno se
determinaran los importes de las regalias y otros acuerdos finarffergisa licencia sera
Unica, exclusiva o no exclusiva? ¢Quién poseera, mantendra y gestionara los derechos de
propiedad intelectual en materia de mejoras y adaptacioreteariologia licenciada derivada
del uso bajo licencia de la tecnologia?

d) ¢, Como se distribuiran los beneficios derivados de la creacion y explotacion de los
derechos de propiedad intelectual? Por ejemplo, ademas de compatrtir las regalias entre el
licenciador o licenciadores y el licenciatario o licenciatarios, se compartiran las regalias con
los titulares o propietarios originales del material biol6gico y/o los conocimientos
tradicionale$’. ¢O preferiria el propietario recibir beneficios inmediates@o plazo (muy
probablemente no relacionados con propiedad intelectual) en lugar de esperar a recibir
beneficios relacionados con la propiedad intelectual a mas largo plazo? ¢Es necesario
establecer alguna estructura o procedimiento especifico qudigarqne se reinviertan los
beneficios, por ejemplo en un fondo fiduciario de distribucion de beneficios?

31. Estas cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual son una pequefia muestra de
aguello que puede ser necesario tomar en coraider cuando se inicia una colaboracion en
torno a material biolégico y conocimientos tradicionales. A fin de establecer una asociacién

40" El African International Coperative Biodiversity Group (ICBGJecidié confiar aWalter Reed

Army Institute of Research (WRAIR)responsabilidad de proteger y perfeccionar todos los
derechos de propiedad intelectual derivados de las investigaciones del ICBG, “ya que el

WRIAR es eltnico miembro no comercial del ICBG con la capacidad financiera 'y con la
estructura administrativa necesarias para negociar el mejor acuerdo de obtencion de licencia,
con posibles licenciatarios. Las patentes generadas por el ICBG estaran a nombes ttestod
investigadores individuales que participaron en el descubrimiento de un medicamento
especifico, incluyendo por supuesto a los cientificos africanos y a los curanderos tradicionales
gue contribuyeron al proceso que llevo al nuevo producto. ... Lacomesicia es que el

WRAIR mantiene en fideicomiso los derechos de propiedad intelectual para el ICBG. ...
Aunque pueda parecer mas elegante y fuera una buena estrategia de relaciones publicas conferir
los derechos de propiedad intelectual a los otros sotiggibernamentales sin fines lucro del

ICBG, es improbable que las empresas farmacéuticas multinacionales respeten los derechos de
propiedad intelectual, sabiendo que las instituciones de los paises menos desarrollados carecen
de los recursos financierosia interponer una accion judicial por incumplimiento.” Estudio de
caso seislnternational Cooperative Biodiversity Groufrug Development and Biodiversity
Conservation in Africa Estudio de caso de un plan de distribucion de beneficios, por M. Iwu y
Sarah A. Laird eriCase Studies on Benefit Sharing Arrangemer{t&€studios de casos sobre
arreglos en materia de distribucién de beneficios”) publicado por la Secretaria del CDB con
motivo de la cuarta Conferencia de las Partes (1998).

Véase por ejempl la clausula 9 del Acuerdo tipo de transferencia de material enfimetican
National Cancer Institute (NCl entidades de investigacion en:
http://www.wipo.irt/globalissues/databases/contracts/summaries/ncimta.htmi
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viable, beneficiosa para ambas partes y duradera, es de crucial importancia identificar con
suficiente antelacion laspercusiones que puede tener la propiedad intelectual en esa
relacion, incluyendo el tipo de arreglo contractual mas idéneo habida cuenta de dichas
repercusiones. Asimismo, dadas las posibles complejidades de las repercusiones de la
propiedad intelectuapor lo general es recomendable que antes de entablar una relacion que
posiblemente sea legalmente vinculante, todas las partes soliciten asesoramiento
independiente respecto al sistema o sistemas nacionales juridicos que correspondan y al tipo
de acuerdo lojeto del examen.

32. Muchas de las inquietudes asociadas al papel que desempefa la propiedad intelectual en
la distribucion de beneficios se pueden evitar desarrollando una estrategia de propiedad
intelectual, y si se alcanza un acuerdo, inco@pdola como parte integral de cualquier

proyecto inicial o plan de investigacion. La Guia de la OMPI para la Gestion de la Propiedad
Intelectual en la Catalogacién de Conocimientos Tradicionales y Recursos Genéticos
Conexos, actualmente en preparaciaafvse los documentos WIPO/GRTKF/IC/4/5 'y
WIPO/GRTKF/IC/5/5), sera extremadamente Util para ayudar a determinar las ventajas
derivadas de identificar y gestionar apropiadamente la posible propiedad intelectual desde una
fase temprana de cualquier acuerdadiaboracion en materia de conocimientos

tradicionales.

B. Acuerdos de confidencialidad o de no divulgacion

33. Cuando se decide iniciar la tramitacion de una licencia o de un contrato legalmente
vinculante, cabe suponer que los futuros sodesearan intercambiar informacion asociada al
acuerdo propuesto. Parte de esa informacion puede tener un valor comercial, cultural o
espiritual. Por ejemplo, el posible licenciatario puede empezar por solicitar al licenciante un
resumen no confidencidk la tecnologia objeto del acuerdo. Es posible que se requiera
informacion confidencial adicional con el propésito de evaluar la tecnologia correctamente.
Esta informacion se considerara secreto comercial siempre que pueda calificarse de
informacion quesuscita la obligacion de confidencialidad. Un acuerdo de confidencialidad o
de no divulgacion puede ser una herramienta vital para garantizar que se establece la
obligacion de confidencialidad. Del mismo modo y bajo las circunstancias apropiadas, la
informacién proporcionada por un curandero tradicional puede considerarse un secreto
comercial. Es posible que las partes también deban considerar el papel que desempefian las
leyes y practicas consuetudinarias cuando se accede a dicha informacion y quégorete
alcanzar un acuerdo formal con los curanderos tradicionales o con sus asociaciones. Por otra
parte, el principio de confidencialidad desempefa un papel fundamental en el sistema de
patentes, y la filtracién de cualquier tipo de informacién confidaradipiblico puede afectar
negativamente a la seguridad de las futuras patentes. Por consiguiente, es de crucial
importancia que se mantenga la confidencialidad mientras no exista una proteccion adecuada.

34. Como parte del proceso de desawalke un proyecto y/o de la negociacién de un
acuerdo juridico mas complejo, generalmente se conciertan al margen acuerdos breves de
confidencialidad. En muchos paises los acuerdos escritos no son condicion indispensable
para aplicar las obligaciones denfinlencialidad. Sin embargo, un acuerdo escrito
proporciona mayor certidumbre y proteccion ante los obstaculos de caracter juridico. La
funcién de dichos acuerdos es proporcionar certidumbre juridica y dejar claro que esa
informacion o material de mueatgue suministra cualquiera de las partes es considerada:
confidencial; se proporciona con una finalidad especifica (por ejemplo para evaluar una
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posible colaboracion futura, y no con fines de uso comercial o industrial); no utilizable con
ningun otro popodsito; y no divulgable a terceros.

35. La cuestion de la confidencialidad se tratara sin duda alguna de manera diferente en
funcion de las politicas y estrategias de propiedad intelectual de la parte de que se trate. Por
ejemplo:

“e (). Entodo acuerdo y plan de investigacion debe preverse la posibilidad de que se
produzca un conflicto entre la ética cientifica tradicional del acceso publico a la
informacion, incluyendo la publicacién de los resultados, y el comprensible deseo de los
miembios de comunidades indigenas o comerciales de que la informacion que entrafie
un posible valor comercial sea confidencial, hasta tanto no goce de proteccion mediante
patente u otros medidé’

No obstante, las instituciones cientificas, tales como univetsglg coleccionesx situ

pueden conceder plazos de tiempo limitados para las publicaciones, que permitan a los socios
industriales revisar los resultados de las investigaciones y disponer la proteccion de los
derechos de propiedad intelectual derivadobdenismos. Dichos plazos deben estipularse
claramente en el correspondiente acuerdo de confidencialidad.

36. Enlabase de datos sobre contratos no figuran ejemplos de acuerdos especificos de
confidencialidad. Sin embargo, al suministrar &&cretaria de la OMPI un acuerdo de
investigacién académica, el Gobierno de la Republica de Filipinas observé que cuando los
materiales bioldgicos se suministran para investigacion, ha de convenirse tanto un acuerdo de
confidencialidad como un acuerdo tlansferencia de material, o si no, pueden combinarse
ambos tipos de acuerdo, a fin de que el acuerdo de transferencia de material realmente incluya
disposiciones expresas sobre la confidencialidad.

37. Sise analizan los acuerdos incluidos ebdae de datos sobre contratos se llega a la
conclusioén de gue las diversas categorias de acuerdos posibles coinciden considerablemente, a
saber, la mayoria de los acuerdos de transferencia de material, acuerdos sobre investigacion y
licencias relativas ahaterial biolégico contienen clausulas de confidenciafftiaBor

ejemplo:

a) Laclausula 12 del acuerdo de licencia (tipo) presentado por Michael A. Gollin, de
Venable Attorneys at Lawlice asi:

42 Véase'Principles for the Treatment of Intellectual Property and the Sharing of Benefits

associated with International Cooperative Biodiversity Group (ICBG) Sponsored Research”
(Principios del tatamiento de la propiedad intelectual y de la distribucién de beneficios
asociada a la investigacion patrocinada pdntdrnational Cooperative Biodiversity Group
(ICBG)) (modificado en virtud de una segunda peticion de solicitd® de agosto de 1997)
Apéndice 1 al Estudio de caso onc&ht International Cooperative Biodiversity Groups
(ICBG) Prograni, por Joshua P. Rosenthal 8Base Studies on Benefit Sharing
Arrangements’(Estudios de casos sobre arreglos en materia de distribucién de beneficios
publicado por la Secretaria del CDB con motivo de la cuarta Conferencia de las Partes (1998).
Como ya se ha expuesto, la clave consiste sin duda alguna en pensar primeramente en la
naturaleza del arreglo practico o en la asociacién de ambas pasti#s,después pensar en
como expresar ese arreglo en términos juridicos, en lugar de limitar el mecanismo de
cooperacion a un precedente juridico ya existente que podria reflejar un enfoque totalmente
diferente a una asociacién de cooperacion.

43



WIPO/GRTKF/IC/5/9
paginal8

“12. CONFIDENCIALIDAD.

Las partes acuerdan tratarfdema confidencial toda informacidn que intercambien y

con tal fin, acuerdan asimismo que toda la informacion divulgada con arreglo a este
Acuerdo en materia de férmulas, incluidos los esfuerzos invertidos en comercializar las
formulas, se considere infoanion confidencial.

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, la informacion confidencial podra
divulgarse en la medida en que lo exija la legislacion o el reglamento de cualquier
autoridad gubernamental que tenga jurisdiccion sobre cualquiera daries,paciendo
lo posible para mantener la confidencialidad.

Ambas partes mantendran la informacién confidencial durante un periodo de cinco (5)
afos contados a partir de la rescision o expiracion del presente Acuerdo. En caso de
solicitarlo alguna deds partes, podra mantenerse la confidencialidad de una
informacion especifica durante mas tiempo, siempre que todas las partes asi lo
convengan.

No existen obligaciones de confidencialidad respecto a informacion especifica a) que
sea de conocimiento pubb en el momento de su divulgacién, o que se haga publica en
cualquier otro momento siempre que no la haya divulgado el beneficiario de la
informacion; b) si puede demostrarse que el beneficiario de la informacién tenia
conocimiento de la misma antes @eibirla tras su divulgacion; c) si la informacién es
divulgada al beneficiario por terceros que no estan sujetos a una obligacién de
confidencialidad e independientemente de los estudios que contempla este Acuerdo; o
d) cuya divulgacion haya sido apratzeamediante el consentimiento escrito de ambas
partes: ce) que haya sido desarrollada sin acceso a la informacion confidencial de
quien la divulga.”

b) Laclausula 14 del acuerdo de transferencia de material protegido, suministrado
por la Unidad de Estlios Superiores y de Investigacion de la Universidad Estatal de San
Diego (SDSU), dice asi:

“El BENEFICIARIO acuerda invertir los debidos esfuerzos (equivalentes al menos a los
esfuerzos realizados por mantener la confidencialidad de su propia inforinparén
mantener en secreto la tecnologia relativa al MATERIAL, y utilizar la misma sélo en
conformidad con este Acuerdo. Dicha obligacion de confidencialidad no sera aplicable
a la informacion si el BENEFICIARIO logra demostrar que:

i) en el momento ddivulgarla era ya de dominio publico;

i)  se hizo de dominio publico una vez divulgada, sin que ni el
BENEFICIARIO ni sus empleados cometieran ningun error;

iii) el BENEFICIARIO o sus empleados tenian conocimiento de la informacion
antes de que la divudga el PROVEEDOR; 0

iv)  fue divulgada legalmente al BENEFICIARIO por terceros que no estaban
sujetos a una obligacion de confidencialidad ante el BENEFICIARIO con respecto a la
misma. Las obligaciones anteriores de confidencialidad sobreviviran a isioeste
este Acuerdo.”
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c) Laclausula 11 del Acuerdo tipo entre el Instituto Nacional de Investigacion y
Desarrollo Farmacéutico de Nigeria y un Consultor en Herbologia9€@, dice asi:

“11. Toda informacién que obtenga el CONSULTOR EN HERBOLOGIAekn

transcurso de sus servicios, transacciones y operaciones al amparo de este Acuerdo con
relacion al proceso de preparacion, a la labor de investigacién y desarrollo, y a los
detalles de la formula de los productos, debera tratarse de forma secrefalgrcal y

no sera divulgada sin el consentimiento y la autorizacion por escrito del INSTITUTO,
siempre y cuando el INSTITUTO no niegue dicho consentimiento sin una causa
justificada.”

38. Estos pequeios ejemplos dejan patente la medida en ugleosisectores son

conscientes de la interfaz entre la investigacion sobre material biologico, las disposiciones de
confidencialidad y la explotacién de la propiedad intelectual. Si se examinan otros ejemplos
incluidos en la base de datos sobre contrasgosible determinar varios elementos que cabe
contemplar en los arreglos contractuales de ese tipo en lo que respecta a la propiedad
intelectual y la confidencialidad, a saber:

a) unadescripcion de la informacion que abarca el acuerdo;

b) la naturdeza de la proteccion requerida;

c) elalcance de la divulgacion permitida (quién esta autorizado a obtener acceso a la
informacion y la necesidad de establecer obligaciones de confidencialidad que afecten a los
empleados o contratistas oportunos dengdifucion que recibe la informacién confidencial);

d) el alcance del uso permitido (para evaluacién técnica o comercial; para
investigacioén sin fines comerciales; o para el desarrollo de un determinado producto
comercial);

e) latitularidad y la g@stion de otros derechos de propiedad intelectual que puedan
originarse como resultado del acceso a la informacién confidencial, por ejemplo, en el

proceso de evaluacién y comprobacion;

f)  las limitaciones temporales relativas al uso permitido de lanmd@ion
confidencial; y

0) la supervision y notificacién del uso de la informacion confidefitial

a4 La funciénde los acuerdos de confidencialidad y los posibles elementos que habran de incluirse

en dichos acuerdos se explican mas exhaustivamente en el médgloRé&8earching and

IPRS (“Investigacion y derechos de propiedad intelectual”) incluido keellectual Property
and Biotechnology, a Training Handboagljublicado por el departamento de Asuntos
Exteriores y Comercio australiano y por el OADI, programa de asistencia para el desarrollo
internacional del gobierno australiano, 2002, citado en el parrafel3dumento
WIPO/GRTKF/IC/3/17, y disponible en:
http://www.apecipeg.org/library/resources/biotech.gsp
http:/www.dfat.gov.au/publications/biotech/index.html
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39. Es indiferente que estos elementos se incorporen a un breve acuerdo de
confidencialidad, o que formen parte de negociaciones mas extensagkabceso, la
transferencia y el uso del material bioldgico y de otros conocimientos tradicionales conexos.
Como en todos los contratos y licencias sobre material biolégico y conocimientos
tradicionales, lo importante es que el documento resultangeebn precision las
circunstancias individuales en torno al proyecto y a la asociacién en cuestion.

C. Acuerdos de transferencia de material (ATM)

40. Los ATM son herramientas estandar que se aplican a las iniciativas conjuntas de
comercialzacion y de investigacion académica en torno a la transferencia de material
biolégico como el germoplasma, los microorganismos, los cultivos de células, las proteinas,
etc. Tienden a utilizarse en varios contextos, entre otros:

a) Elintercambio de mate@les entre instituciones de investigacion;
b) Elacceso alas colecciones de germoplasma (bancos de semillas); y

c) Elacceso por parte de un investigador a los recursos genétisitg (acuerdo
establecido entre la institucién de investigacion yel proveedor de acceso). En resumen, por lo
general, en los ATM, el proveedor se compromete a proporcionar material fisico identificado
al beneficiario y éste acuerda restringir los usos que pueden hacerse de ese material, y a
menudo también de las posisimejoras o derivados del mismo. Un ATM suele incluir tanto
los términos en los cuales se concedid el acceso original (que pueden incluir restricciones para
el uso futuro), como una lista de disposiciones sobre la distribucién de beneficios vinculados
al uso que se haga de dicho material.

41. No obstante, no tiene por qué tratar directamente los derechos de propiedad intelectual
(sino reflejar el hecho de que la persona que concede el acceso al material bioldgico tiene el
control sobre el mismen tanto que propiedad fisi¢d) No obstante, a medida que han
aumentado las transferencias de material biolégico, en la practica muchos ATM se han
integrado en acuerdos de investigacion y acceso mas extensos, tales como los acuerdos de
cooperacion en matia de investigacion y desarrollo (CRADA), o los acuerdos de acceso y
distribucion de beneficid& Dichos acuerdos suelen depender de que se proceda, en un
momento dado, a la transferencia fisica del material biolégico; sin embargo, suelen ser mas
complicados que los ATM tipo, ya que los derechos del proveedor del material no suelen estar
confinados a los derechos de propiedad y probablemente incluirdn condiciones con relacion al
consentimiento fundamentado previo (incluidas las condiciones del acogisaloy la

® Véase por ejemplo, el ATM tipo, utilizado por los centros del Grupo Consultivo sobre

Investigacion Agricola Internacional (GCIAI) con relacion al material cubierto por el acuerdo
de mandato de la Orgaaacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion
(FAO) en: http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/summaries/cgiar.html

Para verun examen mas detallado de los términos y condiciones que pueden incluirse en un
ATM, que no sélo trata la transferencia del material amparado por propiedad intelectual, véase
el Apéndice | a las Directrices de Bonn sobre el Acceso a los Recursos Gernydtco

Distribucién Justa y Equitativa de los Beneficios resultantes de su Utilizacion, “Elementos
propuestos para un acuerdo de transferencia de materiales” en:
http://www.biodivorg/decisions/default.asp?m=c06&d=24

46
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distribucion de beneficios); la titularidad del material transferido, incluyendo cualquier

progenie y sus derivados; la transferencia a terceros (esté permitida o no, y en caso de estarlo,
las condiciones de dicha transferencia); la titdad de la propiedad intelectual que se

origine de la misma (si depende de la paternidad de la invencion, etc.), incluido un acuerdo
respecto a como explotar los derechos de propiedad intelectual (mediante licencia, cesion,
etc.); y disposiciones relativasla distribucion de beneficios, que garanticen una distribucion
justa y equitativa como consecuencia de las actividades convenidas, asi como la propiedad
intelectual de ahi derivada.

42. Por ejemplo en el régimen de acceso a los recursos gesaéle los parques nacionales

de los Estados Unidos, se requiere que cualquier parque que envie una solicitud para obtener
un Permiso de investigacion cientifica y recoleccion, proponiendo utilizar los resultados de la
investigacion para fines comercialegenerar ingresos, debe firmar un CRADA u otro

acuerdo de distribucién de los beneficios aprobados con ef NPS

“En el CRADA u otro acuerdo de distribucion de beneficios se determinaran la
asignacion de propiedad de cualquier invento y los otros derecbblgaciones de las
partes, incluidos los requisitos para la presentacion de informes y la forma en que se
resolveran las controversias. En algunos contratos se puede prever una indemnizacion
expresa por dafos y perjuicios por incumplimiento de cuatquile las disposiciones

del acuerdo por la parte que se propone recolectar especimenes de investigacion u otros
materiales. Los requisitos para la presentacion de informes pueden incluir la
notificacién del desarrollo de cualquier invento basado emnMesitigacion utilizando
especimenes de investigacion recolectados en los parques, y la identificacion del
contrato en cualquier solicitud de patente en la que se reivindique una invencion
obtenida como resultado de la investigacidon sobre los especimetres materiales
recolectados”.

43. Un ejemplo de disposicion en materia de propiedad intelectual que se usa cada vez con
mas frecuencia en acuerdos de transferencia de material (ATM) es la relativa a la concesion
de licencias con clausulas deligiad eventualreach through licensing En este caso el

material biol6dgico transferido no es util en si mismo sino que puede ser utilizado como un
instrumento de investigacion para descubrir otra mezcla u otro método que pueda dar lugar a
un producto cmercial. Como se desconoce el valor inmediato del material original, el
beneficiario conviene en compartir con el proveedor las regalias sobre los procedimientos de
cualquier producto comercial que se descubra utilizando el material original:

“El benefciario desea conceder esa regalia a fin de tener acceso al material a un costo
inicial bajo. Las disposiciones relativas a la distribucion de los beneficios en el
Convenio sobre la Diversidad Biolégica (CDB) estimula a los proveedores del pais de
origena solicitar que se incluya esa clausula de “utilidad eventual”. El valor de los
recursos bioldgicos es especulativo y los beneficiarioes tienden a aceptar compartir el
valor potencialmente en alza de un producto que tiene éxito comercial. Sin embargo, es

47
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importante recordar que una clausula de utilidad eventual cubre una situacion que es
muy poco probable que ocurf&”

44. Hay una gran variedad de ejemplos de acuerdos tipo de transferencia de material, o de
acuerdos mas amplios en los que sdupen acuerdos sobre transferencia de material

bioldgico, que figuran en las bases de datos de acuerdos contractuales. Por ejemplo, la
Division of Research Administration, Graduate and Reseafthirs de la Universidad

Estatal de Sabiego establece urdistincion entre un simple acuerdo de transferencia de
material bioldgico que no tenga propiedad exclusiva y un acuerdo de transferencia de material
con propiedad exclusiva:

“Las transferencias que incluyen materiales de propiedad exclusiva y/o entidades
comerciales pueden requerir mayor grado de proteccion. (...)Para los materiales que no
son de propiedad exclusiva o las transferencias a entidades no lucrativas, puede ser mas
sencillo utilizar un acuerdo simple que es mas breve y contiene menos resgggi

requisitos para su redaccion”.

En relacién con la propiedad intelectual, en la Claududal Acuerdo Simple del SDSU sobre

la transferencia de material biologico que no sea de propiedad exclusiva se estipula que:
“Ninguna disposicion del presenfeuerdo concede derechos derivados de una patente o
sobre conocimientos técnicos del SDSU; tampoco concede derechos para utilizar el material
(biolégico) o cualquier producto o procedimiento relacionado con ese material o derivado de
ese material pararfes lucrativos o fines comerciales como puede ser, aunque no
exclusivamente, la produccién, la venta, la deteccion de drogas o la fabricacién de
medicamento$®. En contraposicion, en la Clauslalel Propietary Transfer Agreemede

la SDSU se aborda urszrie de problemas de propiedad intelectual como: la divulgacion, la
solicitud de patentes, la concesion de licencias en relacién con cualquier propiedad intelectual
que se derive de una investigacion sobre el “material o las modificaciones de esalinateri

la distribucién de las consiguientes regalias

45. El Acuerdo general de transferencia de material bioldgiaborda cuestiones de
propiedad intelectual en las siguientes formas:

“5.c) A falta de autorizacion escrita del PROVEEDOR, elNEE-ICIARIO y/o el
CIENTIFICO BENEFICIARIO NO podréa efectuar MODIFICACIONES con FINES
COMERCIALES. EIBENEFICIARIO toma nota de que dichos FINES

COMERCIALES pueden entrafiar la obtencion de una licencia del PROVEEDOR y que
el PROVEEDOR no tiene obligaciéreadonceder una licencia comercial sobre la
titularidad que tenga en el MATERIAL incorporado en las MODIFICACIONES. Sin
embargo, nada de lo dispuesto en el presente parrafo impedira que el BENEFICIARIO
conceda licencias comerciales en virtud de los derede@ropiedad intelectual que

haya adquirido y en los que se reivindiguen esas MODIFICACIONES, o los métodos
para su elaboracion o su utilizacion.

48 Véase Elements of commercial biodiversity prospecting agreemigdishael A. Gollin en

“The Commercial use of Biodiversity and Traditional Knowl€dgablicado bajo la direccion

de Sarah A. Laird, Earthscan Publications Limited, 2002.

Véase http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/summaries/sdsusimplemta.htmi
Véase: http://www.wipo.int/globalissues/databases/congimammaries/sdsupropmta.htmil
Véase: http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/summaries/ubmta.htmil
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6. EI BENEFICIARIO reconoce que el MATERIAL es o puede ser objeto de una
solicitud de patente. Sin perfio de lo dispuesto en el presente Acuerdo, se entiende
gue no se ha suministrado al BENEFICIARIO licencia expresa o implicita alguna, ni
otros derechos en virtud de una patente, solicitud de patente, secreto comercial u otros
derechos exclusivos del PROZBEOR, incluida toda alteracion del MATERIAL

efectuada por el PROVEEDOR. En particular, no se conceden licencias expresas o
implicitas ni otros derechos para utilizar el MATERIAL, las MODIFICACIONES, o

una patente conexa del PROVEEDOR con FINES COMERCIALES

7. Si el BENEFICIARIO desea utilizar el MATERIAL o conceder una licencia sobre el
mismo o sobre sus MODIFICACIONES con FINES COMERCIALES, se
comprometera, con anterioridad a dicha utilizacion, a negociar de buena fe con el
PROVEEDOR las condiciones d@a licencia comercial. Queda entendido por el
BENEFICIARIO que el PROVEEDOR no tiene obligacion alguna de concederle dicha
licencia y que tiene la facultad de conceder licencias comerciales exclusivas o no
exclusivas a terceros, y de vender o asignansaniparte de los derechos sobre el
MATERIAL a terceros con sujecion a cualquier derecho vigente que puedan tener
terceros, y a las obligaciones debidas al Gobierno Federal.

8. EI BENEFICIARIO tiene libertad de presentar solicitudes de patente en melemn
invenciones que dice haber obtenido mediante la utilizacién del MATERIAL, pero se
compromete a notificar al proveedor cuando presente una solicitud de patente sobre
MODIFICACIONES reivindicadas o métodos de elaboracién o de utilizacion del
MATERIAL.

11. Este acuerdo no debe interpretarse en el sentido de querer impedir o retrasar la
publicacion de los resultados de la investigacién que se obtengan mediante la utilizaciéon
del MATERIAL o de las MODIFICACIONES. EI CIENTIFICO BENEFICIARIO se
comprometea reconocer debidamente la fuente del MATERIAL en todas sus
publicaciones.”

Por dltimo, en un pasaje de las disposiciones en materia de propiedad intelectual del

documento Condiciones tipo para acuerdos sobre proyectos entre el Centrdigkcstia
Investigacion Agricola Internacional (ACIAR) y la organizacion o las organizaciones
comisionada(s) (relativas al intercambio de recursos genéticos y/o a las aplicaciones
biotecnoldgicas) se sefiala lo sigui€fite

“10.7 La organizacién comisionaga compromete a concluir acuerdos equitativos con
la institucién colaboradora en relacidon con las siguientes cuestiones:

a) laasignacion de la titularidad de los derechos de propiedad intelectual sobre el
material entre la organizacién comisionada ynistitucion colaboradora en paises,
gue no sean Australia o el pais colaborador;

b) las condiciones de las licencias entre la organizacion comisionada y la institucién
colaboradora relativas al uso o la explotacion de la propiedad intelectual a que se
hacereferencia en la Clausule0.3 y el parraf@);

52
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c) las condiciones de las licencias sobre otras materias de propiedad intelectual que
sean propiedad o hayan sido objeto de licencia por la organizacion comisionada o
por la institucion colaboradora, que sestesarias para la utilizacion del
material; y

d) laimputacidon de los costos relativos a la solicitud y el mantenimiento de los
derechos de propiedad intelectual entre la organizacion comisionada y la
institucion colaboradora.

10.8 La organizacion coisionada conviene en tener en cuenta los siguientes factores
por lo que respecta a los acuerdos mencionados en la clduisidla

a) las contribuciones intelectuales de la organizacién comisionada y la institucion
colaboradora;

b) las contribuciones finameras de la organizacién comisionada y la institucion
colaboradora;

c) lacontribucién en materia de propiedad intelectual, material, esfuerzos de
investigacion y trabajo de preparacion que ya hayan aportado la organizacion
comisionada y la institucién caboradora;

d) los recursos suministrados respectivamente por la organizacion comisionada y de

la institucién colaboradora; y

c) otras consideraciones pertinentes determinadas de mutuo acuerdo por la
organizacion comisionada y de la institucion colaboratior

47. Como puede verse en estos ejemplos, la base de datos sobre acuerdos contractuales
contiene una serie de acuerdos tipo de transferencia de material y de acuerdos mas complejos
gue combinan la transferencia fisica de material con acuerdesamplios sobre

investigacion y acceso y distribucién de los beneficios. Por supuesto, cada acuerdo
contractual es Unico y, por lo tanto, cada contrato representa un enfoque particular en materia
de propiedad intelectual. Sin embargo, en los acuerdtradsferencia de material que

figuran en la base de datos sobre acuerdos contractuales se prevén ejemplos de casos
comunes, Y las principales opciones en materia de propiedad intelectual que puedan ser de
interés para los paises de origen, los recolestdeematerial o los que en definitiva lo

transfieren, y que pueden ayudar a crear capacidad en este sector de interés creciente
facilitando la elaboracién de directrices en materia de propiedad intelectual, o mejores
practicas, en esos acuerdos contraetial

D. Acuerdos para la concesién de licencias

48. La base de datos sobre acuerdos contractuales contiene muchos ejemplos de acuerdos
tipo y acuerdos reales en los que los derechos de propiedad intelectual sobre material
bioldgico y conocimierds tradicionales, en particular las patentes, se han concedido a
terceros mediante licencias para su desarrollo o utilizacion comercial. Los derechos de
propiedad intelectual no son en si mismos una recompensa directa. Sino que crean
simplemente una optunidad para un inventor o el autor de una obra creativa de obtener
recompensas por su invenciéon o rendimientos de sus inversiones en la investigacion. Puede
ser muy caro obtener una patente, pero ain mas caro ponerla en practica. Ademas, la
existencia @ una patente no significa de por si que una invencion tenga un valor econémico y
sea viable desde un punto de vista comercial. Lo mismo se aplica a los otros derechos de
propiedad intelectual, como los derechos de un obtentor, las marcas comercialdfujos

y modelos industriales (aunque generalmente cuestan menos en total que las patentes), e
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incluso a los derechos no registrados como los secretos comerciales y los derechos de autor
(que pueden entrafiar la preparacion de documentos de confidgadjaliotras formas de
documentacion, y costos en relacion con el seguimiento y la aplicacion). Por otra parte, la
comercializaciéon de una invencion puede entrafiar considerables riesgos comerciales, que
dificilmente pueden aceptar las empresas pequel@ssiystituciones de investigaciéon, como

las universidades. Habida cuenta de estas consideraciones, muchas empresas e instituciones
han decidido no comercializar los respectivos derechos de propiedad intelectual en si, sino
elegir entre una serie de difartes opciones de gestion de esos derechos a fin de obtener
beneficios comerciales de su investigacion. Estas opciones incluyen la concesion de
licencias, la cesion y el establecimiento de empresas conjtint@sal es el modelo

comercial mas apropiado @eexplotar los derechos de propiedad intelectual depende del

valor de esos derechos, y de la cantidad de dinero y de tiempo de que se pueda disponer para
explotarlos. En caso de cesion, la titularidad del derecho de propiedad intelectual se transfiere
aun tercero, generalmente a cambio de un pago financiero o de otro tipo de remuneracién,
como acciones de una compafia. Una vez que se han cedido los derechos de propiedad
intelectual, el inventor o el propietario original de esos derechos podria estéiraeeion si
continuara usandolos, y, en general, habra perdido la posibilidad de conceder otras licencias o
comercializar esos derechos de propiedad intelectual. Asi pues, la transferencia puede tener
lugar a condicion de que se vuelva a conceder &nli@a al cedente sobre el derecho a utilizar

la tecnologia protegida por los derechos de propiedad intelectual.

49. Ahora bien, los acuerdos de concesion de licencia son una forma muy corriente de
explotar los derechos de propiedad intelectualedacion con el material bioldgico y los
conocimientos tradicionales. Pueden estar estructurados de diferentes maneras y adoptar
diferentes formas (aunque para los fines de uso comercial del material biolégico y los
conocimientos tradicionales, las liagas sobre la tecnologia que permiten la utilizacion de
patentes y de conocimientos técnicos conexos son probablemente el modelo mas comuan). Por
ejemplo, la formulacién de un acuerdo de concesion de licencia puede implicar diversas fases
contractuales: ma carta de intencion; un acuerdosiatuquo (mediante el cual un

licenciante potencial se compromete a conceder a un licenciatario potencial un cierto periodo
de tiempo para examinar la posibilidad de concluir acuerdos de concesion de licencia, y
durarte el cual el licenciante no procurard otros asociados); un acuerdo para negociar una
licencia (en el cual el licenciante eventual se compromete, durante un cierto periodo a
negociar la concertacion de un acuerdo de concesion de licencia); y acuerdos de
confidencialidad independientes.

50. En esencia, un acuerdo de concesién de licencia es un acuerdo que permite a un
inventor conceder una licencia sobre un derecho de propiedad intelectual, como una patente o
marca, a terceros a fin de desarrolautilizar comercialmente la invencion, aunque

manteniendo la titularidad y el control del derecho de propiedad intelectual en si y obteniendo
beneficios, como regalias, del desarrollo y la utilizaciébn comercial de su invencién (aunque la
licencia puedaer sin cargo alguno). Las licencias se limitan generalmente a derechos,
territorios y periodos de tiempo especificos. A reserva de las condiciones del acuerdo de
licencia, el titular del derecho de propiedad intelectual tendra que controlar el use lagass

de su invencion bajo licencia y necesitara mantener y hacer aplicar el derecho de propiedad
intelectual en que se basa.

>3 Por ejemplo, es posible aunar los derechos de propiedad intelectual con los de un asociado para

formar una empresa conjuntan objeto de elaborar y explotar una nueva tecnologia.



WIPO/GRTKF/IC/5/9
pagina26

51. Las licencias deberan por ultimo ser redactadas y negociadas sobre una base caso por
caso, de conformidad con ladaeidn basica, los objetivos generales y el contexto juridico en

el que tendra lugar la propuesta colaboracion. Las licencias contenidas en las bases de datos
sobre acuerdos contractuales reflejan esa diversidad. Sin embargo, los acuerdos siguientes
puecen tener un interés especial para el Comité, dado que son una demostracion clara de
como pueden integrarse los principios del CDB en un contrato relativo a la explotacion
comercial de material bioldgico y de conocimientos tradicionales conexos:

a) EnlaClausulal3 de un acuerdo de concesion de licencia (ejemplo) que presento
Michael A. Gollin, VENABLE Attorneys at Law, 1201 New York Avenue, N.W., Suite 1000,
Washington, DC 200053917, Estados Unidos de América, se hace una referencia especifica
al CDB:

“13. Adhesion a legislaciones regionales y nacionaless Partes se adhieren al
Convenio sobre la Diversidad Biolégica (CDB), a la Convencion sobre el Comercio
Internacional de Especies amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), y a otras
legislacones y regimenes regionales y nacionales relativos a la biodiversidad, y se
empefian en reducir al minimo los efectos medioambientales de la recoleccién de
material bioldgico. Entre las disposiciones pertinentes del CDB se incluyen: los
derechos soberandg los Estados sobre sus propios recursos biolégicos; la
preocupacion por la considerable reduccién de la diversidad biol6gica como
consecuencia de determinadas actividades humanas; la necesidad de una mayor
informacion sobre la diversidad biolégica queeda contribuir a su conservacion y
utilizacién sostenible; la necesidad de promover la particidn justa y equitativa en los
beneficios que se deriven de la utilizacién de los recursos genéticos, incluidos los
beneficios derivados de los conocimient@glicionales; y la necesidad de respetar y
mantener el conocimiento y las practicas de las comunidades indigenas que son
pertinentes para la conservacion y la utilizacion sostenible de la diversidad biolégica.

b) En la Clausul® del acuerdo tipo de traferencia de material entre el Instituto
Nacional del Cancer y (NCI) y entidades de investigacion se abordan las condiciones en
virtud de las cuales una invencién derivada de un material de investigacién puede ser objeto
de una licencia comercial:

“El beneficiario reconoce que la organizacion del pais de origen puede haber entregado
al NClI el material de investigacion en virtud de un acuerdo sobre convenio de
recoleccion en el que se estipule que el Instituto Nacional de la Salud (NIH) exigira a
cualquiericenciatario comercial de una invencién del personal del NCI derivada del
material de investigacion que concluya un acuerdo en el que se aborden las
preocupaciones mutuas del licenciatario del NIH y la organizacién del pais de origen
(sea que la invenciose aplique a un aislado directo del material de investigacion, a un
producto estructuralmente basado en un aislado del material de investigacion, a un
material sintético en cuyo desarrollo el material de investigacién haya tenido una
funcién esencial, o an método de sintesis o de utilizacion de cualquiera de los
elementos mencionados: aislado, producto o material).

Aunque el material de investigacion no se obtenga en virtud de ese acuerdo sobre
convenio de recoleccion, como organismo del Gobierno sli&stados Unidos, el NClI

esta sujeto a la politica del Gobierno de ese pais de atenerse a los principios formulados
en el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biologica. En este
Convenio se insta a “compartir en forma justa y equitativadssiltados de las



WIPO/GRTKF/IC/5/9
pagina27

actividades de investigacion y desarrollo y los beneficios derivados de la utilizacion
comercial y de otra indole de los recursos genéticos con [el pais de origen] que aporta
esos recursos” (Articul5.7 del Convenio).

A fin de atendegr esos principios y de satisfacer los intereses de la organizacion del pais
de origen, el beneficiario conviene asimismo en que, si elabora y comercializa una
invencion derivada del material de investigacion, o que haya sido objeto de una licencia
concedia por el beneficiario a una empresa u otra institucion a los fines de desarrollo y
comercializacion (sea que la invencion se aplique a un aislado directo del material de
investigacién, a un producto estructuralmente basado en un aislado del material de
investigacion, a un material sintético en cuyo desarrollo el material de investigacion
haya tenido una funcién esencial, 0 a un método de sintesis o de utilizacion de
cualquiera de los elementos mencionados: aislado, producto o material), el beneficiario
o el licenciatario o los licenciatarios del beneficiario negociaran y concertaran un
acuerdo con la correspondiente organizacion del pais de origen. En este acuerdo entre
el beneficiario y/o el licenciatario o licenciatarios del beneficiario y la orgarépadel

pais de origen se abordaran las preocupaciones mutuas de las dos partes. El beneficiario
conviene en que las negociaciones entre el beneficiario y el licenciatario o los
licenciatarios del beneficiario y la organizacion de origen deberan comemzar c
anterioridad al inicio de los estudios de desarrollo clinico que realice(n), dirija(n) o
patrocine(n) el beneficiario o el licenciatario o los licenciatarios del mismo. Las
negociaciones deberan concluirse y el acuerdo debera aplicarse con anteadaidad

venta comercial del agente estructuralmente basado en el material de investigacion o
aislado a partir de ese material. Este acuerdo relativo al agente debe ser vinculante para
la organizacién del pais de origen, el beneficiario y cualquier licearoiad

cualesquiera licenciatarios o cesionarios del beneficiario en relacién con cualquier
derecho de propiedad intelectual relacionado con el agente.

El beneficiario hara lo posible por utilizar el pais de origen comprsuerafuente de
suministro y/opara el cultivo de la materia prima (producto natural) que se requiera

para la fabricacion del agente (independientemente de si el agente es un producto
natural aislado o estructuralmente basado en el mismo) si se puede disponer de ese
material en cantid#es y calidad suficientes para su utilizacién por el beneficiario a un
precio justo mutuamente aceptable. Siese material debe ser cultivado, el beneficiario se
compromete a hacer todo lo posible para llevar a cabo esos esfuerzos de cultivo
primeramente el pais de origen.”

52. Unoy otro ejemplos ponen en evidencia la forma en que pueden utilizarse esos

acuerdos contractuales para tener en cuenta la interrelacion de los principios del CDB, de los
derechos de propiedad intelectual y de unaithigtion equitativa de los beneficios. Por otra

parte, los muchos ejemplos de acuerdos de concesion de licencia, o de clausulas, en la base de
datos sobre acuerdos contractuales pueden utilizarse para establecer una guia sobre algunas de
las condicionesalacionadas con los derechos de propiedad intelectual que deben figurar en

un acuerdo de concesién de licencia relativo al material biolégico y los conocimientos
tradicionales

> Para una explicacién general de los acuerdos de concesién de licencia sobre tecnologia, en

particular una explicacion de las condiciones que deben incluirse en un acuerdo de esa indole,
véase Modw Nine— Licensing & Enforcing IPRs in “Intellectual Property and Biotechnology,
A Training Manual” publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio de

[Sigue la nota en la pagina siguiente]
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a) Definiciones y alcance (se definen entre otros los derechos de propiedad
intelectual que pueden ser objeto de licencia, como patentes o conocimientos técnicos, Yy el
objetivo de la licenciay;

b) Latitularidad de los derechos de propiedad intelectual que son objeto de licencia
(¢.a quien corresponde la titularidatf?)

c) Corcesion de derechos en virtud de una licencia. En la licencia se deben precisar
los derechos exactos que se conceden y los que no se conceden. Por ejemplo, el derecho de
utilizar un procedimiento patentado para producir un producto especifico, peronaoda
asociada. La utilizacion puede limitarse a la investigacion o a fines no comerciales;

d) Licencia exclusiva o no exclusiva. Es importante aclarar cual de estas opciones se
aplica al derecho de propiedad intelectual de que se trate. El tipcetheibcconcedida
influye en el baremo de regalias, o de otros pagos, efectuados por el licenciatario;

e) Territorio. ¢En qué territorio o territorios se aplica la licencia?;

f) Sublicencias. ¢Puede concederse una sublicencia para que un tercero también
pueda utilizar los derechos de propiedad intelectual de que se trate? En caso afirmativo, ¢a
quién? y ¢en qué condiciongs?

g) Diligenciay etapas. Siun licenciatario obtiene una licencia exclusiva, sujeta al
pago de regalias sobre los beneficios, witiliza la tecnologia durante varios afios, parte del
valor de la propiedad intelectual se habra perdido efectivamente para el licenciante. Asi pues,
las licencias incluyen a menudo obligaciones por parte del licenciatario de desarrollar y
aplicar la teconlogia objeto de licencia respetando un determinado calendario. En la medida
de lo posible, se determinaran algunos puntos y etapas definidos;

h)  Pagos y fijacién de precios. Hay muchos modelos posibles para ePpago
Siempre es dificil establecer ualer para la propiedad intelectual, especialmente cuando se

[Continuacion de la nota de la pagina ardgr

Australia y AusAlID, 2002; y The WIPO Guide on the Licensing of Biotechnology (Guia de la
OMPI sobre concesioén de licencias sobre biotecnologia) elaborada por la OMPI en colaboraciéon
con Licensing Executives Society International (LESI), 1992.
Véase, por ejemplo, el Acuerdo de licencia exclusiva entre Su Majestad la Reina por derecho
del Canada, representada por el Ministerio de Agricultura y de Industria Agroalimentaria
(AAFC), y la empresa en:
http://www.wipo.int/globalissues/databases/cacis/summaries/varietylicence.html
Véase, por ejemplo, el Acuerdo de licencia sobre germoplasma “Line Ten” entre Su Majestad la
Reina por derecho del Canada y la empresa Canada and Company Canada Inc. en:
http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/summaries/lineten.html
Véase, por ejemplo, un acuerdo tipo de distribucién de beneficios derivados de
descubrimientos bioldgicos elaborado por el Es@elQueensland (Australia) para promover
los avances de la industria de descubrimientos biolégicos de Queensland en:
http://www.wipo.int/globalissues/databasmsitracts/summaries/queensland.html
Véase, por ejemplo, el Acuerdo de concesion de licencia sobre conocimientos técnicos entre la
Tropical Botanic Garden y el Instituto de Investigacion, de Kerala (India) (TBGRI) y la Arya
Vaidya Pharmacy (Coimbatorkjd, Coimbatore (India) en:
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[Sigue la nota en la pagina siguiente]
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relaciona con una tecnologia que aun no se ha puesto a prueba y que requerira que un
licenciatario corra un riesgo comercial considerable. Muchos acuerdos de concesion de
licencias consisten ema mezcla de pagos globales y regalias, basados en el uso que se haga
de la tecnologia. La necesidad de controlar el uso de la invencién y de garantizar el pago de
regalias, asi como la verificacion de las obligaciones en cuanto a diligencia y las ptegubes,

dar lugar a exigencias como mantener archivos y poder acceder a las cuentag] etc.

enfoque adoptado para convenir pagos Y fijar precios debe ser realista, previéndose posibles
prérrogas reglamentarias (especialmente en la industria biotecraldgjrecisandose que

los beneficios que obtenga el licenciatario pueden demorar varios afios en hacerse efectivos.

i) Confidencialidad. Puede haber un acuerdo especifico sobre confidencialidad, o
pueden figurar clausulas sobre la obligacion de mantrs®creto en el propio acuerdo de
licencid€®. Puede ser importante estipular los derechos del inventor o los inventores de
publicar su investigacion;

) Derecho de autor. En la licencia se pueden prever disposiciones relativas al
derecho de autor en eaion con cualquier manual u otra documentacion recibida y utilizada,
como parte del paquete relativo a la concesion de licencias;

k)  Perfeccionamiento de la tecnologia y derechos de retrocesion. Conviene, en
general, decidir quién sera el titular de tberechos de propiedad intelectual en relacion con el
perfeccionamiento y las adaptaciones de una tecnologia objeto de licencia (como resultado del
uso bajo licencia de la tecnologia o por obra del licenciante a partir de la tecnologia original).
Una clawsula de “retrocesion” puede permitir al licenciante acceder al perfeccionamiento
efectuado por el licenciatario. Sin embargo, una clausula de “retrocesién” exclusiva puede
considerarse, en el marco de una legislacién nacional, como una practica conmricaia a
la libre competencia;

) Licencias cruzadas. Mediante una licencia cruzada, A concede a B una licencia
para utilizar sus derechos de propiedad intelectual y B concede a A una licencia para utilizar
sus derechos de propiedad intelectual. Esttugar con frecuencia a una empresa conjunta.

m) Exigencia de rendimiento. Un licenciante (especialmente cuando concede una
licencia exclusiva) puede desear establecer objetivos especificos en relacion con los
resultados a fin de garantizar un cienigel de rendimiento en base al acuerdo de licencia.

Por ejemplo, niveles minimos de ventas. Se puede prever que el licenciante preste asistencia

[Continuacion de la nota de la pagina amdgr

http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/summaries/tbgri yehAcuerdo de
concesion de licencia (ejemplo) presentadoMichael A. Gollin, VENABLE Attorneys at

Law, 1201 New York Avenue, N.W., Suite 1000, Washington, DC 268857 (Estados

Unidos de América en:
http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/summaries/licencegollin.html

Véase, por ejemplo, el Acuerdo de venta y concesion de licencias sobre lineas endogamicas del
maiz entre el Ministerio de Agricultura e Industria Agroalimentaria del Canada (AARGD)igs
empresas de comercializacion de maiz en:
http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/summaries/cornlicence.html

Véase, por ejemplo, el Aeudo de venta y concesion de licencias sobre lineas endogamicas
(endocriadas) del maiz entre el Ministerio de Agricultura y de Industria Agroalimentaria del
Canada (AAFC) y varias empresas de comercializacién de maiz en:
http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/summaries/cornlicence.html
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al licenciatario para explotar eficazmente la propiedad intelectual (como cursos de formacion,
y apoyo y assoramiento técnicos).

n)  Publicacion de la investigacion. Las clausulas relativas a publicaciones pueden
permitir supervisar la evolucion de la tecnologia y las actividades bajo licencia, asi como
garantizar que publicaciones anteriores no interfierdo®derechos de patente futuros.

0) Mantenery aplicar los derechos de propiedad intelectual. El licenciante y el
licenciatario tendran que ponerse de acuerdo acerca de quién se encargara de garantizar el
pago de la renovacion de la patente, asi cormadapectivas funciones en relacion con la
observancia de los derechos de propiedad intelectual en virtud de una licencia.

p) Duracion de la licencia; expiracion; solucién de controvef§iaglegislacion
pertinente. En una licencia se incluyen geilmaemte disposiciones sobre todos estos puntos.

53. Esta guia sobre algunas de las condiciones relacionadas con la propiedad intelectual que
deben figurar en un acuerdo de concesion de licencia relativa a material biolégico y
conocimientos tradioinales puede ampliarse con objeto de crear capacidad en este importante
ambito, incluyendo en esos acuerdos sobre el acceso a los recursos genéticos y la distribucion
de los beneficios la elaboracion de directrices, o de mejores practicas, en matedpiddaut
intelectual.

VI. CONCLUSION

54. La base de datos sobre contratos ilustra las diferentes funciones que la propiedad
intelectual puede desempeniar, y de hecho desempefia, en los acuerdos relativos al acceso, la
investigacién y la utilizadin de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales
conexos. Aun asi, hay mas opciones de las que ya estan representadas en la actualidad en los
materiales recogidos en la base de datos. Por ello, es preciso seguir contando con
aportaciones quiprovengan de una experiencia mas amplia. Ademas, la mayoria de los
contratos y licencias que se han presentado para su inclusion en la base de datos estan en
inglés. Visto que muchas regiones y paises no angléfonos cuentan con una amplia
experiencia eesta esfera (hay paises no angléfonos que han promulgado recientemente
legislacién sobre acceso basada en gran medida en la negociacién de contratos o licencias
para determinar los términos de acceso y distribucion de beneficios), se invita al Congté a qu
pida que se siga desarrollando la base de datos y se elabore una version mas amplia. La
traduccién de las paginas de las listas de comprobaciones de los contratos a los idiomas de
trabajo del Comité fomentard el envio de respuestas en otras lengumbiéfae invita al

Comité a reafirmar que la base de datos sobre contratos debe mantenerse y actualizarse
periddicamente.

55. Como se sefiala en el parr&supra el Comité aprobé en su primera sesfda
elaboracion de préacticas contractualgsmtadoras, directrices y clausulas tipo en materia de
propiedad intelectual para los acuerdos contractuales sobre acceso a los recursos genéticos y

61 Véase, por ejemplo, el Contrato experimental de concesién de licencia entre el Instituto Ruso de

Investigacimes Cientificas en materia de Cultivos Frutales y la Mondial Fruit Selection, de
Francia en:http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/summagsniruit. html.
62 véase el documento OMPI/GRTKF/IC/1/13, parrags.
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distribucion de beneficiéd En el document®MPI/GRTKF/IC/2/3* se propuso una serie

de principios genetes, a fin de que se presentaran observaciones al respecto, que permitieran
perfeccionarlos, y se invitd a los miembros del Comité a “proponer principios y especificar
objetivos para la elaboracion de practicas contractuales y clausulas tipo en materia de
propiedad intelectual sobre acceso a los recursos genéticos y distribucion de los beneficios
gue de ellos se deriven” y a “presentar las observaciones que les merezcan los principios
posible?; expuestos en dicho documento. El Comité estuvo de acuerdmplementar ese
materiaf”.

56. Labase de datos sobre contratos ofrece un fundamento empirico sélido para continuar
la labor de establecer pautas sobre los aspectos de propiedad intelectual de los contratos y
licencias relativas a los recursgenéticos y a la distribucion de beneficios, lo que contribuird

a la elaboracion de las directrices propuestas sobre propiedad intelectual o de los modelos de
practicas optimas. Por ello, se invita al Comité a que renueve la invitacién de que se
presentemmbservaciones sobre posibles principios relativos a la propiedad intelectual en las
practicas contractuales, a fin de elaborar un nuevo proyecto de documento sobre tales
principios.

57. Seinvita a los miembros del Comité
Intergubernamental a:

) tomar nota del contenido del
presente documento;

i)  aprobar que se mantengay
actualice la base de datos sobre contratos
COMO un recurso permanente y gratuito que
permita la consulta de contratos sobre los
aspectos de propiedad intelectual
relacionados con el acceso a los recursos
genéticos y la distribucion de beneficios, y
pedir que se aporten contratos tipo a la base
de datos que reflejen una experiencia practica
mas amplia; y

3  Véase el documento OMPI/GRTKF/IC/1/3, parrdth
Véase el parraf@30
& Véase el documento OMPI/GRTKF/IC/2/16, parra®@sall0.
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iii)  formular observaciones sobre los
principios propuestos en elocumento
OMPI/GRTKF/IC/2/3, a fin de sentar las
bases para la elaboracién de un proyecto de
directrices sobre propiedad intelectual o de
modelos de mejores practicas relativas a los
aspectos de propiedad intelectual de los
acuerdos de licencia que rijagl acceso a los
recursos genéticos, los conocimientos
tradicionales conexos, y la distribucion de
beneficios en esa esfera.

[Sigue el Anexo]
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ANEXO
LISTA DE LOS CONTRATOS QUE FIGURAN EN LA BASE DE DATOS SOBRE
PRACTICAS Y CLAUSULAS CONTRACTUALES RELAIVAS A LA PROPIEDAD

INTELECTUAL, EL ACCESO A LOS RECURSOS GENETICOS Y LA DISTRIBUCION
DE BENEFICIOS

ACUERDQOS TIPO

Acuerdo elaborado por el Centro Internacional de Fisiologia y Ecologia de los Insectos
(ICIPE) para la transferencia de material biol6gygo informacion conexa, 2000;

Acuerdo de venta y concesion de licencias sobre lineas endocriadas del maiz entre el
Ministerio de Agricultura y Agroalimentacion del Canada (AAFC) y empresas que
comercializan maiz;

Acuerdo tipo de licencia exclusivaHarvard College (Estados Unidos de América);

Acuerdo de licencia exclusiva sobre variedades concertado entre Su Majestad la Reina por
derecho del Canad4, representada por el Ministerio de Agricultura y Agroalimentacion
(AAFC), y la Empresa;

Acuerdo tipo ddicencia suministrado por Michael A. Gollin, dé&enable Attorneys at Law
1201 New York Avenue, N.W., Suite000, Washington, DQ00053917 (Estados Unidos de
América);

Acuerdo tipo concertado entre el Instituto Nacional de Investigacion y Desarrollo
Farmacéutico de Nigeria y un consultor en herbologia, 1997;

Acuerdo tipo de distribucion de beneficios derivados de descubrimientos biolégicos,
elaborado por el Estado de Queensland (Australia) para promover los avances en el &mbito
biol6gico en Queensland;

Modelo de carta de colaboracion entréelvelopmental Therapeutics Program Division of
Cancer Treatment and Diagnosis National Cancer Instjtdeelos Estados Unidos de
América (DTP/NCI) y el gobierno de un pais de origen o una o varias organizacionas de
pais de origen (OPI);

Acuerdo tipo de transferencia de material entre el Instituto Nacional sobre el Cancer (NCI), y
entidades de investigacién de los Estados Unidos de América;

Acuerdo tipo de transferencia de material: Grupo Consultivo sobretlgaesn Agricola
Internacional (GCIAI);

Memorandum tipo de entendimiento tipo entr®elvelopmental Therapeutics Program
Division of Cancer Treatment and Diagnosis National Cancer Instigdos Estados
Unidos de América (DTP/NCI) y un pais de origemina organizacion de un pais de origen
(OPI);

Acuerdo tipo de licencia no exclusiva— Harvard College (Estados Unidos de América);
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Acuerdo de transferencia de material protegido, suministrado por el Departamento de
Postgrado e Investigacion de la Unisielad Estatal de San Diego (SDSU);

Acuerdo simplificado de transferencia de material biolégico no protegido, suministrado por el
Departamento de Postgrado e Investigacion de la Universidad Estatal de San Diego (SDSU);

Condiciones generales de proyeatiesacuerdo entre el Centro Australiano de Investigaciones
Agricolas Internacionales (ACIAR) y la o las organizaciones comisionadas;

Acuerdo uniforme de transferencia de material biologico, de f8aemarzo del995, para

la transferencia de material eainstituciones no lucrativas, y documento de ejecucién para la
transferencia del material biolégico.

EJEMPLOS PRACTICOS DE ACUERDOS

Acuerdo de investigacién académica suministrado por el Gobierno de la Republica de
Filipinas;

Acuerdo de acceso y digtucion de beneficios entre el Instituto Libanés de Investigaciones
Agricolas, Tal Amara, Rayak (Libano) y la Junta DirectivaRigyal Botanic Gardendew,
Richmond, Surrey, TW9 3AE Reino Unido;

Acuerdo entre el Jardin Botanico de Montreal y empresaaghas;

Acuerdo relativo a los ensayos con extractos vegetales entre la Empresa y la Universidad
(SriLanka), de fecha deenero de2000;

Acuerdo de investigacién comercial suministrado por el Gobierno de la Republica de
Filipinas;

Contrato de producéi de semillas de variedades hibridas de mijo firmado por INSORMIL,
WINROCK e INRAN, representadas por el Instituto Nacional de Investigaciones Agrbnomas
del Ministerio de Desarrollo Rural del Niger, y el 3ibdou Garba (Productor), 2000;

Contrato expemental de licencia entre el Instituto Ruso de Investigaciones Cientificas en
materia de Cultivo Frutales (licencianteMondial Fruit Selectionde Francia (licenciatario);

Acuerdo de cesion de la licencia de germoplasma de la variedad “Line Ten” entre S
Majestad la Reina por derecho del Canada (licencian@)mpany Canada Inc.
(licenciatario);

Acuerdo de licencia y transferencia de conocimientos técnicos enfregtal Botanic
Garden and Research Institutie Kerala (India) (TBGRI) y laérya Vaidya Pharmacy Ltdde
Coimbatore (India), de fechd denoviembre del995;

Proyecto internacional de secuenciacion del genoma del arroz. Acuerdo de registro de las
Instituciones Miembros entre el Genoscope (“investigador principadPhgrmacia
Corporation(se adjunta un extracto del contrato);
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Acuerdo de transferencia de material entre el Gobierno de Kenya, representado por el
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Junta Directivieayal Botanic
Gardens Kew (Reino Unido);

Acuerdo de tansferencia de material (germoplasma y lineas no registradas) entre el
Ministerio de Agricultura y Agroalimentacion del Canada (AAFC) y varias instituciones
publicas de fitomejoramiento;

Acuerdo de investigacion entByngenta Crop Protection ABasilea(Suiza) y la Academia
HUBEI de Ciencias Agricolas, Wuhan (China), noviembre €87.

[Fin del Anexo y del documento]



