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.  RESENA

1.  El Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos,
Conocimientos Tradicionales y Folclore (el Comité Intergubernamental”) ha elaborado y
puesto en practica una serie de mecanismos relativos a la proteccién preventiva de los
conocimientos tradicionales y |0s recursos genéticos. Asimismo, haremitido propuestas a
otros 6rganos de la OMPI que han adoptado medidas de proteccién preventiva relacionadas
con los conocimientos tradicionales. Durante su quinta sesion, e Comité Intergubernamental
examind un documento en € que se exponia un panorama genera de medidas preventivas en
ese ambito (documento WIPO/GRTKF/1C/5/6) y sefial 6 al gunos aspectos que exigian ser
aclarados. En este documento se complementay actualiza el informe completo que figuraen
el documento WIPO/GRTKF/IC/5/6. Se ofrece, ademas, informacion sobre lasiniciativas
précticas que se han tomado para promover medidas de proteccion preventiva. Por Ultimo, se
aclaran algunas de |l as cuestiones planteadas en €l documento anterior y en otros documentos,
asi como en las deliberaciones mantenidas en €l seno del Comité Intergubernamental.



WIPO/GRTKF/IC/6/8
pagina 2

2. End campo delos conocimientos tradicionales y |0s recursos genéticos, se entiende por
“proteccion preventiva’ las medidas adoptadas para evitar que ningun grupo, entidad o
individuo adquiera derechos de propiedad intel ectual sobre dichos conocimientos o recursos,
aexcepcion de los custodios tradicionales de los mismos®. El fomento de medidas de
proteccion preventiva ha sido uno de los aspectos mas destacados de |os primeros resultados
de lalabor del Comité Intergubernamental. En el Anexo | del documento
WIPO/GRTKF/1C/5/6 figura una resefia de | os resultados obtenidos hasta ese momento por €l
Comité Intergubernamental .

3. End marcodelalabor llevada a cabo por € Comité Intergubernamental, a menudo se
hainsistido en que la proteccién de los conocimientos tradicionales deberiaredizarse de
manera global, es decir, a ser posible, servirse de medios tanto positivos como preventivos de
proteccion. La proteccion preventiva no sustituye ala proteccion positiva, y no debe
confundirse con laadquisiciéon y € gercicio activo de |os derechos sobre el material
protegido. Su finalidad exclusiva es impedir que terceras partes obtengan derechos de
propiedad intelectual, y no impide por si misma que otros utilicen ese material. Con
frecuencia, paraimpedir el uso no autorizado o ilicito de conocimientos tradicionales, es
necesario movilizarse para hacer valer los derechos (proteccion positiva). De hecho, en
algunas situaciones, la proteccién preventiva puede comprometer |os intereses de los titulares
de conocimientos tradicional es, especia mente cuando ello implica conceder € acceso publico
alos conocimientos tradicional es, que de otro modo no se divulgarian, serian secretos, o
inaccesibles. A faltade derechos positivos, ladivulgacion publica de los conocimientos
tradicional es puede, en definitiva, favorecer un uso no autorizado de |os conocimientos
tradicionales que la comunidad desea proteger.

4.  Enlasdéiberaciones mantenidas se ha aclarado que las estrategias de proteccién
preventiva centradas en el sistema de patentes tienen dos finalidades:

— unafinalidad juridica, a saber, garantizar que lainformacion se publique o esté
documentada de tal manera que responda a los criterios juridicos necesarios para
gue esos conocimientos se incorporen en € estado de latécnica de lajurisdiccion
correspondiente (esto puede consistir, por g emplo, en garantizar que lafechade
publicacion sea precisa, y que la divulgacion permitaal lector poner en précticala
tecnologia de que setrate); y

— unafinalidad préctica, a saber, garantizar que toda lainformacion esté
ef ectivamente a disposicion de las Administraciones de busqueday delos
examinadores de patentes y que sea féacilmente accesible (gracias, por g emplo, a
un método de indexacion o clasificacion), de tal manera que sea posible
encontrarla realizando una busqueda sobre el estado de |a técnica pertinente.

Estas dos finalidades fueron examinadas en detalle en € estudio anterior, el documento
WIPO/GRTKF/IC/5/6.

V éase laresefia sobre las formas de proteccién juridica que figura en e documento
WIPO/GRTKF/IC/5/12, concretamente a partir del parrafo 17, y €l examenrelativo ala
proteccion preventiva, a partir del parrafo 28.
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II.  INFORMACION ACTUALIZADA SOBRE LAS MEDIDAS DE PROTECCION
PREVENTIVA

Clasificacion Internacional de Patentes

5. Enlosparrafos 44 a52 del documento WIPO/GRTKF/IC/5/6 se describen las
actividades que estaban en curso en ese momento para actualizar y ampliar la Clasificacion
Internacional de Patentes (CIP) afin de tomar méas en consideracion los conocimientos
tradicionales, en particular, en relacion con los productos medi cinal es basados en extractos
vegetales. En dicho documento se explicaba que se habia creado un Grupo de Trabgjo dela
OMPI sobre Clasificacion de Conocimientos Tradicionales que habia elaborado un nuevo
grupo principal dela CIP, denominado A61K 36/00, con aproximadamente 200 subgrupos en
el sector de los preparados medicinales a base de plantas. Lafinaidad era aumentar la
probabilidad de que los examinadores de patentes puedan estar a tanto de |os conocimientos
tradicionales ya publicados que sean pertinentes para las invenciones reivindicadas en las
solicitudes de patente, sin por ello afectar negativamente ala condicion juridicade los
conocimientos tradicionales desde €l punto de vista de los titulares de los mismos.

6.  El Grupo de Trabajo sobre la Revision de la CIP, en su décimareunion, celebradaen
Ginebra del 4 de noviembre al 5 de diciembre de 2003, aprobd |a propuesta de revision
relativa a las clasificaciones de medicina tradicional, introduciendo a gunas modificaciones”.
L os resultados de esta revision estaran listos para someterl os a aprobacion definitiva del
Comité de Expertos en su proxima sesion, prevista para febrero de 2004, con miras a
integrarlos en la nueva edicion de la CIP, que se publicaraen junio de 2004 y entrara en vigor
el 1 de enero de 2005.

7.  El Comité de Expertos de la Unién CIP estuvo de acuerdo con la sugerencia del Grupo
de Trabajo en que podria realizarse una revision mas exhaustiva méas adelante, durante el
transcurso del préximo periodo de revision de la CIP. Esto permitira seguir ampliando la CIP
sobre la base de la experiencia practica que vayan recabando |os paises en relacion con los
vinculos entre | os sistemas de conocimientos tradicionales y € sistema de patentes, a medida
que el sistema CIP vaya adquiriendo un cariz mas interactivo derevision y
perfeccionamiento, separandose en un nivel basico relativamente estable y un nivel avanzado
que seadinamico. El nivel avanzado siempre serala“edicion” actual dela CIP, que es
actualizada constantemente®,

8.  El Comité de Expertos ha dado instrucciones a Grupo de Trabajo para que continGe
perfeccionando las herramientas de clasificacion de |os conocimientos tradicionales y para
gue investigue qué aspectos de la clasificacion de patentes pueden estar rel acionados con
componentes de diversidad biolégicay folclore, y le ha pedido que examine cdmo establecer
un vinculo entre la futura CIP revisaday las clasificaciones de recursos de conocimientos
tradicionales que se elaboren en los distintos paises y cOmo organizar €l acceso alos
documentos de conocimientos tradicionales que estén en el dominio publico, estableciendo
incluso hiperenlaces entre la CIP y |as bases de datos de conocimientos tradicional es.

Véase el informe de este Grupo de Trabgjo en el documento IPC/WG/10/3 Prov.
V éase What are the goals of IPC reform? en
http://www.wipo.int/classifications/en/ipc//fag/ipcfag-ver01.ntm#P348_22246.
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9.  El Grupo de Trabajo presentara un informe sobre | os progresos realizados al Comité,
cuya proxima sesion esta previstadel 23 al 27 de febrero de 2004.

Revision de la documentacion minima prevista en € Tratado de Cooperacién en materia de
Patentes

10. Conforme ya se sefid 6 en el documento WIPO/GRTKF/IC/5/6, “ el Tratado de
Cooperacion en materia de Patentes (PCT) es un tratado administrado por la OMPI, cuyo
objetivo es la cooperacion internacional en el campo de las patentes. Una solicitud
internacional de patente en virtud del PCT puede producir € efecto juridico de la presentacion
simulténea de solicitudes en varios paises. A losfines del presente documento, resulta
importante el hecho de que el PCT coordinaen €l plano internacional la presentacion, la
busqueday e examen de las solicitudes de patente y la publicacion de lainformacion técnica
contenidaen elas. El PCT simplificala obtencién de proteccion por patente, reduce su costo,
y facilita el acceso del publico auna gran cantidad de informacion técnicarelativaalas
invenciones, también del campo de los conocimientos tradicionales y 10s recursos genéticos.

L os procedi mientos de busqueda y examen internacional es también son importantes para las
estrategias de proteccion preventiva’.

Documentacién minima del PCT

11. End Articulo 15.4) del PCT se dispone que en € contexto de las busguedas
internacionales “[I]a Administracion encargada de la busquedainternaciona [...] se esforzara
por descubrir € estado de la técnica pertinente en la medida en que se lo permitan sus
posibilidades y, en cualquier caso, debera consultar la documentacion especificada en el
Reglamento.” La"“documentacion especificada en el Reglamento” seindicaen laRegla34
del Reglamento del PCT y se denomina, por |o general, documentacion minimadel PCT. En
la Regla 34 se dispone que la documentacion minima incluira varios documentos nacionales
de patente, indicados en el Reglamento, |as solicitudes internacionales publicadas, las
solicitudes regionales de patente y certificados de inventor publicados y “los demés temas
publicados que constituyan la literatura distinta de la de patentes, que las Administraciones
encargadas de la busqueda internaciona convengan y cuya lista publicarala Oficina
Internacional por primera vez cuando se decida y cada vez que se modifique”.

12.  Ené documento WIPO/GRTKF/IC/5/6 (parrafos 31 a 43) se describialalabor que se
estaba [levando a cabo paraintegrar 10s conocimientos tradicionales publicados y la
documentacién minimadel PCT para garantizar que los conocimientos tradicionales se tengan
todavia més en cuenta durante 10s criticos procesos de busqueda y examen internacionales.
Con esta labor se pretende aumentar |a probabilidad de que, incluso antes de que las
solicitudes internacionales de patente entren en lafase nacional en las diferentes
jurisdicciones, los conocimientos existentes que ya existan y que estén relacionados con la
invencion reivindicada puedan alegarse ya en contra de la solicitud de patente durante la
busqueday e examen preliminar, asegurando asi que |os conocimientos tradicionales
pertinentes se toman plenamente en consideracion cuando la solicitud llegue alafase
nacional. En laactualidad se ha perfeccionado €l tramite descrito en e citado documento y se
prevé gque en un futuro proximo se acuerde realizar cambios en la documentacion minima del
PCT.

4 Regla 34.1)b)iii) del Reglamento del PCT.
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13. Concretamente, en julio de 2003, poco después de la quinta sesion del Comité
Intergubernamental, durante la novena reunién de las Administraciones Internacional es del
PCT, y sobre labase del documento PCT/MIA/9/4, se examino la posibilidad de ampliar la
documentacién minima. En laCircular C.PCT 911, con fecha de 28 de marzo de 2003, se
invitaba alos miembros del Comité de Cooperacion Técnica del Tratado de Cooperacion en
materia de Patentes (PCT-CTC) aevaluar un repertorio no exhaustivo de publicaciones
especializadas en conoci mientos tradicionales y un repertorio no exhaustivo de bases de datos
especializadas en conoci mientos tradicional es, ambos adjuntos adichacircular, asi como a
proponer una seleccion de publicaciones periddicas y bases de datos adecuadas, con miras a
facilitar, con fines de busgueda, un mejor acceso a documentos relativos alos conocimientos
tradicionales. A partir de las respuestas recibidas de 20 miembros del PCT-CTC, laOficina
Internacional compild listas clasificadas que incluian Unicamente agquellas publicaciones
periddicas y bases de datos propuestas por més de un miembro del PCT-CTC (véase €
documento PCT/MIA/9/4, Anexos 1 y I1).

14. En € informe de dichareunion de las Administraciones Internacional es (documento
PCT/MIA/9/6) sedicelo siguiente:

“127. Enlareunion sereiterd laconclusion acanzada... en el sentido de que integrar
los documentos de conocimientos tradicionales en el estado de la técnica susceptible de
busqueda podria mejorar significativamente la calidad de | as busquedas internacionales
en esferas en las que dicho material representa una rica fuente de informacion (véase €
documento PCT/MIA/7/5, parrafo 10).

128. En lareunion se convino en que laslistas clasificadas elaboradas por la Oficina
Internacional proporcionan una buena base para sel eccionar |as publicaciones periddicas
y las bases de datos mas apropiadas. En la séptima reunion se acordaron |os criterios de
seleccion de publicaciones periddicas (véase e documento PCT/MIA/7/5, parrafo 12).
Se sefial 0, en particular, que las publicaciones periddicas y las bases de datos

sel eccionadas deberian contener descripciones de conocimientos técnicos divulgados
con un nivel préctico o técnico suficiente como para ser de relevanciaalahorade
realizar busguedas del estado de latécnica...

129.  Algunas Administraciones consideraron que si se proporcionaalos
examinadores acceso a las bases de datos rel ativas a conocimientos tradicional es, por
giemplo en e marco de unaBDPI, se obtendrian resultados més satisfactorios que
consultando publicaciones periddicas, aun cuando no se prevé el uso obligatorio de
dichas bases de datos durante €l proceso de examen.

130. Enlareunién se concluyd que es necesario proseguir €l examen de las
publicaciones periddicas y |as bases de datos mencionadas en las listas, desde € punto
de vistade laposibilidad de acceso, de las funciones que se ofrezcan para la busqueda
electronica, y de la coberturatécnicay geogréfica. Ademés, se pidio ala Oficina
Internacional que prepare listas clasificadas, teniendo en cuentalos comentarios y otras
sugerencias formuladas en ese marco, y comprobando exhaustivamente su conformidad
con los criterios establecidos. ...”

15. Partiendo de este proceso, se esta preparando una propuestade revision de la
documentacion minimadel PCT, y en funcidn del programa de reuniones, se prevé considerar
su aprobacion y aplicacion a principios de 2004. El Comité Intergubernamental informaraen
su sexta sesion de |os progresos obtenidos hasta marzo de 2004.
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I1l.  COOPERACION EN RELACION CON LAS MEDIDAS DE PROTECCION
PREVENTIVA

16. A continuacién se examinan |as posibilidades de cooperacién futura, incluidala
cooperacion entre las Administraciones encargadas de la busqueda internacional y las
Administraciones encargadas del examen preliminar internacional, con miras alaformulacién
de estrategias preventivas. Ese examen esté basado en |os documentos WIPO/GRTKF/IC/5/6
y WIPO/GRTKF/IC/4/14, “ Propuestas técnicas sobre bases de datos y registros de los
conocimientos tradicionales y |os recursos biol 6gicos/genéticos. Documento presentado por
el Grupo Asiaico”, y en el documento WIPO/GRTKF/IC/5/13, “Patentes referidas al
Lepidium meyenii (maca): Respuestas del Perd”. Enla OMPI y en otros foros se han
emprendido iniciativas encaminadas a fortalecer |as medidas preventivas en € plano
internacional, y a este respecto deberia sefialarse que cuando la Asamblea General establecio
el mandato revisado del Comité Intergubernamental, sefial 6 que el examen de ladimension
internacional deberiarealizarse “sin perjuicio de lalabor que se lleve acabo en otros foros™>.
Determinados 6rganos relacionados con €l Convenio sobre la Diversidad Bioldgicay dela
Organizacion Mundial del Comercio, asi como el Grupo de Trabajo sobre la Reforma del
PCT®, estan examinando propuestas relativas a una mejor divulgacion, en el sistemade
patentes, de lafuente o € origen de los recursos genéticos o |os conoci mientos tradicionales
gue se hayan utilizado en unainvencién reivindicada (asi como cuestiones asociadas, tales
como aspectos juridicos relativos a acceso a dichos recursos genéticos y conocimientos
tradicionales), cuestion que también ha examinado € Comité Intergubernamental (véase el
documento WIPO/GRTKF/IC/5/10 y € informe actualizado que figura en el documento
WIPO/GRTKF/I1C/6/9).

17. Desde @ punto de vistajuridico, otraformade mejorar |as estrategias preventivas,
especialmente |as relacionadas con |os conocimientos tradicionales, es que se reconozca
también lainformacién divulgada verbalmente. Muchos de los conocimientos tradicional es
se transmiten verbalmente, y por 1o general no se reducen aunaformaescritaofija. A ese
respecto no faltan los que apuntan con preocupacién que en lamedida en que los sistemas de
patentes reconocen especificamente |os conoci mientos documentados o escritos, ala horade
dar por vaidas las reivindicaciones de patente, existe la posibilidad de que se consideren
vdlidas ciertas invenciones reivindicadas que conlleven la apropiacion de conocimientos
tradicionales divulgados verbalmente. La inquietud reside en el hecho de que se verian
perjudicados los intereses de aquellas comunidades con unatradicion verbal mas arraigada.
Desde e punto de vistajuridico, € material divulgado verbal mente se puede reconocer en
tanto que estado de la técnica pertinente; este reconocimiento puede ser universal, en el
sentido de que los conocimientos divulgados por el medio que seay en un emplazamiento
geogréfico cualesquiera, podran considerarse estado de la técnica que guarde relacion con la
novedad de unainvencion reivindicada’. Si se consideran aptos desde e punto de vista
juridico para determinar lavalidez de las reivindicaciones de patente, se fortalecera
claramente el fundamento juridico de la proteccién preventiva, sin que ello exija

> Documento WO/GA/30/8, péarrafo 93.

6 Documentos PCT/R/WG/5/11 Rev. y PCT/R/IWG/4/13, éste dltimo examinado por €l propio
Comité en su quinta sesion.

V éase, por gemplo, la propuesta sujeta a examen del Comité Permanente sobre el Derecho de
Patentes, documento SCP/9/2, pég. 22.
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necesariamente que | os titulares de conocimientos tradicional es divulguen o publiquen sus
conocimientos tradicionales, contraviniendo € principio de consentimiento fundamentado
previo. Enlapractica, Si setomaran en consideracion los conocimientos tradicionales
divulgados verba mente, incluyendo los divulgados en jurisdicciones extranjeras, se
generarian problemas de caracter probatorio, precisamente debido ala ausenciade
documentos®. Por otra parte, existe preocupacion ante el hecho de que la catal ogacion de los
conocimientos tradicionales verbales, en particular, alos fines de los procedimientos de
patentes, pueda acelerar o favorecer su apropiacion e incluso su uso comercial por terceros sin
el consentimiento fundamentado previo de los titulares de los conocimientos’. La necesidad
de respetar 10s deseos, intereses e inquietudes de | os titulares de conocimientos tradicionales
induce a pensar que el reconocimiento juridico de |os conoci mientos tradicional es divulgados
verbalmente en tanto que estado de la técnica pertinente mejoraria la repercusion gque tienen
las estrategias preventivas, dejando, en la préactica, margen de accién a esos titulares para que
decidan si desean divulgar, publicar, o poner adisposicion sus conocimientos tradicionales, y
S procede, cOMo y en qué condiciones. Paradar a conocer y fomentar |os intereses de los
titulares de conocimientos tradicionales en un contexto practico es necesario llevar a cabo
programas de creacion de capacidad, en consonancia con lo que solicitaron los titulares de
conocimientos tradicional es durante |as misiones exploratorias de la OMPI*°, por jemplo,
unaguia de informacion paraidentificar y proteger los intereses de lostitulares de
conocimientos tradicional es durante todo proceso de catal ogacion.

18. A estas propuestas se han venido a afadir otras que pueden contribuir a una mayor
cooperacion internacional en materia de estrategias preventivas. En los documentos
presentados al Comité Intergubernamental por la Delegacion del Pert y por € Grupo Asiético
se aborda en detalle un conjunto de medidas encaminadas a mejorar |a catalogacion de los
recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y atener cadavez més en cuentala
informacion de esa indole en los procedimientos de patentes. Esto plantea varias cuestiones
técnicas que € Comité Intergubernamenta yatuvo en cuenta a adoptar una serie de normas
COmuNEs en su quinta sesion, pero también cuestiones de caracter técnico y juridico respecto
del proceso de examen en el campo de las patentes, concretamente cOmo prestar mas atencion
no sblo a contenido técnico de los conocimientos tradicionales divulgados sino al origen de
dichos conocimientos de maneramas global. Por gjemplo:

—  El Grupo Asi&tico propuso lo siguiente: “El Comité Intergubernamental deberia
buscar medios practicos paraintegrar en los procedi mientos sustantivos de
examen de patentes | as ensefianzas de | os sistemas de conocimientos tradicionales
de forma que “la persona con conocimientos basicos y generales’ que sea
consultada para la determinacion de la actividad inventiva se elija entre las
personas con conocimientos general es sobre |0s sistemas pertinentes de
conocimientos tradicionales’ ™.

8 En laesferadel derecho de autor, y por consideraciones de caracter similar, en algunas

jurisdicciones se exige lafijacion de la obra como requisito previo a su proteccion; sin
embargo, conforme alo tratado en el documento WIPO/GRTKF/IC/6/3, en muchas
jurisdicciones se protegen las obras literarias y artisticas no fijadas.

o V éanse | os documentos WIPO/GRTKF/IC/5/5 y WIPO/GRTKF/IC/5/6.

10 Véase “Necesidades y expectativas en materia de propiedad intelectual de lostitulares de
conacimientostradicionales. Informe dela OMPI relativo alas misiones exploratorias sobre
propiedad intelectual y conocimientos tradicionales’ (1998-1999), publicacion 768 (E/1/F).

' Documento WIPO/GRTKF/IC/4/14, Anexo, pég. 4.
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- La Delegacion del Perd sefial 6 que existe una “ necesidad de evaluar como seria
posible organizar y sistematizar mucha de esta informacion [ sobre recursos
genéticos y conocimientos tradicionales] y € rol que podriajugar una base de
datos nacional a respecto. En resumen, como articular esta base de datos e
informacion con |os procedimientos de blsqueda y examenes de las principales
oficinas de patentes del mundo afin de evitar la concesion de patentes sobre la
base de examenes de novedad y aturainventiva parciaesy limitados”’.

- El Grupo de Grupo de Paises de América Latinay e Caribe (GRULAC) comentd
gue “d Comité podriaexplorar maneras de alcanzar en el plano internacional una
forma de resolver este problema de manera que se comprenda dentro del estado de
la técnica también aquello que se conociera por e uso, lacomercializacion
tradicional, ladivulgacion oral o por cualquier otro medio en virtud del cual un

producto o un procedimiento se hubiese hecho publico”*?.

19. Estas propuestas plantean cuestiones de caracter juridico y técnico respecto acomo
podrian entenderse mejor la base tecnol 6gica y lainformacion sobre innovaciones dentro de
los sistemas de conocimientos tradicionales durante € proceso de busqueday examen en €
campo de las patentes. Setrata, en cierta medida, de un problemajuridico. Laevauacion de
la actividad inventiva suele depender de lo que pareceria obvio aun “experto en lamateria’.
Si lainvencion reivindicada es en ciertamedida un hibrido, y estainspirada en parte en un
sistema de conocimientos tradicionales y en parte, en una disciplina cientificay tecnol 6gica,
cabe preguntarse, en lo que se refiere ala prueba de no evidencia, si no deberiaaudirse auna
persona experta en el campo de los conocimientos tradicional es de que se trate.

20. Enreacion con lanovedad, se plantea una cuestion similar, asi como con €l requisito de
no divulgacion publica de unainvencion antes de la fecha de prioridad de una patente. En
unaimportante decisién sobre el Derecho de patentes se puso de manifiesto el dilemajuridico,
utilizando un g emplo directamente relacionado con e debate sobre |os conocimientos
tradicionales:

“Durante siglos, los indigenas del Amazonas han sabido que la corteza de quina puede
utilizarse paratratar lamalariay otras fiebres. Lo utilizaban en forma de corteza en
polvo. En 1820, cientificos franceses descubrieron que el ingrediente activo, un
alcaloide denominado quinina, podia extraerse y utilizarse mas eficazmente en formade
sulfato de quinina. En 1944 se descubri6 la estructura de la molécula alcal oide
(C20H24N20,). Este descubrimiento significo que era posible sintetizar la sustancia.

Imaginense a un cientifico contando a un indigena del Amazonas |os descubrimientos
de 1820y 1944. Diriac “Hemos averiguado gque la corteza combate | as fiebres porque
contiene un al caloide de estructura quimica bastante complegja'y que reacciona con los
corpusculos rojos del flujo sanguineo. Se denominaquinina’. El indigenareplicaria
“Queé interesante. En mi tribu lo denominamos €l espiritu mégico de la corteza’.
¢Conoce € indigenalaquinina? Es evidente que conforme ala descripcion de una
propiedad de la corteza que permite tratar las fiebres, laconoce. No creo que el hecho
de que la califique en términos animistas en lugar de quimicos seaimportante. Sabe

2 WIPO/GRTKF/IC/1/5, Anexo |1, paginas 7'y 8.
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gue la corteza tiene una propiedad que permite tratar lafiebre y eso también es una
descripcién de laquinina

Por otra parte, fuera de este contexto, € indigena del Amazonas no conoceriala quinina.
Si sele hubieran mostrado pastillas de sulfato de quinina, no las hubiera asociado con la
cortezade quina. No conoce la quinina conforme ala descripcién de una sustanciaen
formade padtillas, y qué duda cabe que tampoco conocera el alcaloide sintetizado
artificiamente...

El g emplo de la quinina demuestra que es posible conocer |as propiedades de una
sustancia sin por ello saber que dicha sustancia tiene una composicion quimica concreta
0 que posee una estructura molecular identificable. Y esto se aplicaatodas las
sustancias naturales y artificiales. Hasta ahora he examinado |o que representa tener
conocimiento de algo en lavidadiaria. ¢Se aplican los mismos principios a Derecho
de patentes? ¢O acaso e Derecho de patentes tiene su propia epistemol ogia?*”

21. Endefinitiva, esas cuestiones juridicas se resuelven, caso por caso, en |os respectivos
sistemas nacionales y regional es de patentes, ya que conllevan opiniones diferentes respecto a
la patentabilidad de |as reivindicaciones individual es de patente. No obstante, dado el interés
por fomentar la cooperacion internacional en relacion con dichas cuestiones, cabria examinar
laposibilidad de llevar a cabo unalabor mas centrada en |os puntos sometidos a examen del
Comité Intergubernamental. Por eemplo, en América Latina™, Asiameridiona®, China™® y
Africa'’, y en otras regiones se ha emprendido un gran niimero de actividades précticas
centradas en lainteraccion de varios sistemas de conocimientos tradicionales con e sistema
de patentes.

22. En particular, varias oficinas de patentes recurren cada vez mas ala practica de
examinar la patentabilidad de las invenciones basadas en conocimientos tradicional es desde el
punto de vista concreto de |os sistemas de conoci mientos tradicional es en cuyo marco se
hayan elaborado dichas invenciones. Por gjemplo, segun las estadisticas que abarcan hasta el
ano 2002, la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de China habia recibido 20.864
solicitudes de patente en el campo de lamedicinatradicional chinay dicha oficina cuenta hoy
con un equipo de examinadores de patentes especializados en el campo de lamedicina
tradicional china®®. En términos generales, es probable que los paises ricos en conocimientos
tradicional es contribuyan en gran medida a aportar aclaraciones précticas cuando tengan que
determinar s lasinvenciones reivindicadas son rea mente novedosas o inventivas desde el
punto de vista de las normasy el marco conceptual en los que se basan lostitulares de
conocimientos tradicionales y las propias comunidades tradicionales. Esta experiencia

3 Merrel Dow Pharmaceuticals Inc. v. H.N. Norton & Co. Ltd., [1996] RPC 76, en pag. 88 (por
Lord Hoffmann).

¥ Por gemplo, el Grupo de Trabajo mencionado en el documento WIPO/GRTK F/IC/5/13.

1 Incluidas las actividades del Centro de Documentacién de la Asociacion del AsiaMeridiona

parala Cooperaciéon Regiona y laBiblioteca Digital de Conocimientos Tradicionalesy labase

de datos Health Heritage, alos que se tiene acceso en http://www.wipo.int/tk/es/index.html.

V éase la base de datos sobre patentes de medicina tradicional chinaen

http://www.wipo.int/tk/es/index.html .

Y http://www.biosaf etynews.com/feb02/story15.htm.

18 Mesa redonda de Beijing sobre la proteccion de la medicinatradicional china, 14 de noviembre
de 2003.
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permitiria poner de manifiesto lamejor manera de adaptar y aplicar |os conceptos de novedad,
actividad inventivay experto en la materia alas innovaciones basadas en conoci mientos
tradicionales, con miras a responder a preocupaciones como las ya sefid adas (parrafo 18).
Con € tiempo se podria reconocer la competencia especifica de las oficinas regionales o
nacionales de patentes de paises donde se hayan originado determinados sistemas de
conocimientos tradicionales para a menos expresar unaopinién inicia respecto alavalidez
de las reivindicaciones de patentes rel acionadas con material parael que se hayarecurrido a
dichos sistemas de conocimientos tradicional es.

Orientaciones futuras

23. Conformealo yatratado en el documento WIPO/GRTKF/1C/5/6, desde un punto de
vista préactico, paralaplanificacion y aplicacion de estrategias de proteccion preventiva seria
atil recabar informacion sobre 10s criterios que se aplican en las distintas jurisdicciones para
determinar €l estado de latécnica pertinente, de manera que cuando se efectle una
publicacién preventiva a los efectos de |os procedimientos en materia de patentes, se consiga
el objetivo deseado. Esta informacion se recogeria en un cuestionario relativo a aspectos
fundamentales del estado de la técnica (tales como la naturaleza de la divulgacion, incluidala
cuestion de la habilitacion, los criterios establecidos para €l acceso publico, los criterios
relativos al medio, € lugar, € carécter escrito o verbal y la constanciade lafechade
divulgacion). Estarecopilacion también seria un instrumento practico para las actividades de
proteccion preventiva.

24. Otraposibilidad es elaborar recomendaciones o directrices para las oficinas nacionales
de patentes sobre las busquedas en el campo de las invenciones vinculadas alos
conocimientos tradicional es (dentro de campos técnicos especificos) o alos recursos
genéticos, con objeto de asegurar que las Administraciones de patentes con poca experiencia
en sistemas de conocimientos tradicional es estén mejor preparadas y puedan tomar decisiones
basadas en una mayor comprension de la manera en que se desarrollan y mantienen los
conocimientos en € contexto tradicional. Se pondrian asi en practicalos cambios
anteriormente mencionados en cuanto ala CIP y la documentacién minimaen virtud del PCT.
Una de las recomendaciones podria ser que en los procedimientos de blsqueda y examen se
tengan en cuenta los recursos genéticos y |os conocimientos tradicional es divulgados en tanto
gue estado de la técnica, proponiendo enfoques para asegurar que se atribuya la debida
importancia alos recursos genéticos y |os conoci mientos tradicional es divulgados como
elementos del estado de latécnica. Podriarecurrirse aestudios y gjemplos préacticos, por
giemplo, a documento WIPO/GRTKF/IC/5/15, asi como ala experiencia practicade las
oficinas con cualificacion especifica en sistemas de conocimientos tradicionales vinculados a
Su propiaregion, con objeto de explicar cOmo tener en cuenta el contexto origina delos
conocimientos tradicionales a la hora de tomar decisiones en materia de patentabilidad, 1o que
redundaria en beneficio de los examinadores de patentes poco familiarizados con los sistemas
de conocimientos tradicionales. En las directrices se reconoceriala necesidad de tener més en
cuentala cualificacion y las perspectivas de esas oficinas de patentes, que por |o general
proceden de paises en desarrollo y estén més familiarizadas con |os sistemas de
conocimientos tradicional es.
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IV. CONCLUSION

25. Lasactividades realizadas en € marco del Comité Intergubernamental parareforzar las
medidas de proteccion preventiva se han completado o estéan a punto de concluir; entrelas
mismas figuran | as encomendadas a otros drganos competentes de la OMPI, entre otros, las
Administraciones internacionales del PCT y el Comité de Cooperacion Técnicadel PCT. Se
puede decir que el programainicial de trabajo del Comité Intergubernamental sobre
proteccion preventiva se ha ultimado con éxito. No obstante, siguen quedando cuestiones
pendientes que podrian contribuir en el futuro amejorar la proteccion preventiva de los
conocimientos tradicionales y |os recursos genéticos. En particular, existe la posibilidad de
aplicar de manera més generalizada la experiencia adquirida ala hora de garantizar la
proteccion preventiva de los conocimientos tradicionales y |0s recursos genéticos. La
cualificacion y experienciade los paises ricos en conoci mientos tradicionales y en diversidad
genética podrian ser una pauta para |los paises de otras regiones, afin de que se entienda mejor
laforma de ponderar debidamente | os sistemas de conocimientos tradicionales en el marco
general del Derecho de patentes.

26. No obstante, en toda iniciativa con fines preventivos debe adoptarse un enfoque
integrado de la proteccion de |os conocimientos tradicionales, en € que se tenga en cuentala
necesidad, claramente manifestada, de ofrecer una proteccion positivamés eficaz y de
informar perfectamente a los titulares o depositarios de los conocimientos tradicionales de las
consecuencias que tendria divulgar estos conoci mientos, especia mente cuando la divulgacion
conlleve la publicacién de |os conocimientos en cuestion o facilite e acceso del publico alos
mismos.

27. Seinvitaal Comitéa: i) solicitar
respuestas adicionales en relacién con €
Cuestionario sobre bases de datos y
repertorios con informacion sobre
conocimientos tradicionalesy recursos
genéticos (M PO/GRTKF/IC/Q.4); ii)
estudiar medidas de caracter practico para
dar seguimiento y consolidar las propuestas
técnicas que figuran en el documento
WIPO/GRTKF/IC/4/14, aprobadas en su
quinta sesion; yiii) examinar posibles
actividades futuras, en particular, un
cuestionario sobre criteriosrelativos al estado
delatécnicay la elaboracion de proyectos de
recomendaciones para las Administraciones
encargadas de la busqueda y €l examen en €
ambito de |as patentes, con miras a tener mas
en cuenta | os sistemas de conocimientos
tradicionales.

[Fin del documento]



