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l. PANORAMA GENERAL

1.  El Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos,
Conocimientos Tradicionales y Folclore (“el Comité”) elaboré varios mecanismos de
proteccion preventiva gque tienen por objeto mejorar €l reconocimiento de |os conocimientos
tradicionales (CC.TT.) en € sistema de patentes y reducir de esaformaen la précticalas
probabilidades de que se admitan patentes que reivindiquen sin justificacion invenciones que
sevaen de CC.TT. y de recursos genéticos. En los documentos WIPO/GRTKF/IC/5/6 'y
WIPO/GRTKF/1C/6/8 figura una descripcion completa de esos mecanismos.

2. El presente documento se centra en un solo aspecto de la proteccion preventiva de los
CC.TT., e de mgjorar €l examen de las solicitudes de patente que sean pertinentes paralos
CC.TT. (en particular, las que reivindiguen invenciones que se basen, se deriven, seinspiren o
sevalgan de CC.TT.). En su séptimasesion, el Comité aprobo6 un esbozo de
recomendaciones sobre el examen por |as autoridades competentes de solicitudes rel acionadas
conlos CC.TT. Asimismo solicit6 ala Secretaria que prepare un proyecto de
recomendaciones basado en las respuestas a Cuestionario sobre el Reconocimiento de los
Conocimientos Tradicionales y los Recursos Genéticos en € Sistema de Patentes
(WIPO/GRTKF/1C/Q.5) que fue distribuido entre la sexta y |a séptima sesiones del Comité.

El presente documento es tan sélo un borrador provisional de ese esbozo o proyecto de
recomendaciones destinado a recabar opiniones 'y comentarios preliminares de los
participantes en € Comité. Su contenido se inspira en gran parte en e documento
WIPO/GRTKF/1C/7/8 que sirvié de base de | as decisiones adoptadas por e Comité en su
septimasesion, y en el documento WIPO/GRTKF/IC/Q.5 anexo a dicho documento.

Nota sobre las limitaciones de las medidas preventivas

3.  Enlalabor anteriormente realizada por €l Comité, se hainsistido en que este aspecto de
la proteccion preventiva no es suficiente en si y que deberian preverse otras medidas
preventivas. Asimismo se ha expresado la opinién de que lalabor destinada amejorar €
examen de las solicitudes de patente relacionadas con CC.TT. deberia concentrarse en las
oficinas de patentes que son responsables de |os niveles més altos de tramitacion y de
concesion de patentes y no en las oficinas de patentes de paises en desarrollo que
generamente se caracterizan por tener bajos niveles de actividad de patentamiento.

Asimismo esta labor es potencia mente pertinente para otros trabaj os sobre medidas
preventivas conexas que se han emprendido en el Comité, en otros sectores de laOMPI y en
otras instancias internacionales. Ademas lostitulares de CC.TT. han recalcado que las
medidas de proteccion preventiva no deberian aplicarse en forma aislada ni tampoco sin e
consentimiento fundamentado previo de los titulares de CC.TT. interesados, particularmente
debido a que pueden dar lugar a una publicacién o difusion ulterior de CC.TT. en detrimento
de sustitulares. En particular, lostitulares de CC.TT. no deberian divulgar sus conocimientos
aterceros o emprender su catalogacion o publicacion, o dar su consentimiento paraello sin
considerar plenamente |as consecuencias y posibles dafios a sus intereses, y es preciso adoptar
medidas legales paraimpedir o reparar |os actos de apropiacion indebidade CC.TT.

4. Al mismo tiempo, yaexisten CC.TT. divulgados y que estan disponibles y accesibles
para su uso en el examen de patentes. Por consiguiente, es cada vez mayor € interés por
garantizar que las autoridades encargadas de esas patentes tengan mas en cuenta estos
conocimientos divulgados durante la bisqueda y el examen relacionados con lavalidez de las
solicitudes de patentes, siempre que no se menoscaben los intereses de los titularesde CC.TT.
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(por gemplo, mediante una difusion adicional de sus CC.TT. que puedadar lugar ala
apropiacion o utilizacién indebidas de esos conoci mientos).

Alcance del material

5.  El Cuestionario WIPO/GRTKF/IC/Q.5 ha sido ampliamente difundido y muchos
Estados miembros han dado respuestas detalladas al mismo. Estas respuestas se han puesto a
disposicion de los participantes en la octava sesion del Comité, en el documento
WIPO/GRTKF/IC/8/INF/5. En las futuras versiones actualizadas del proyecto de
recomendaciones adjunto se hara amplia referencia alas respuestas a este cuestionario.

6. Enarasdelacoherenciacon los debates suscitados y |os documentos publicados en esta
serie, € presente borrador provisional se difunde partiendo de la hipdtesis de que se trata de
una fuente de informacién bésica que no pretende interferir en ninguna de | as cuestiones
juridicas nacionales o internacionales ni ser un impedimento para negociaciones 0 acuerdos y
decisiones importantes que se tomen en laOMPI o en cualquier otrainstancia. Se propone
pues que el Comité siga elaborando y mejorando el documento.

7. Seinvitaal Comitéa: i) examinar €
proyecto de recomendaciones provisional
destinado a las autoridades de patentes,
contenido en e Anexo; i) proporcionar
comentarios, sugerencias, estudios de casosy
otros elementos antes del 28 de octubre

de 2005 para poder seguir elaborando este
borrador provisional, habida cuenta de que
este material es una fuente deinformacion sin
incidencia alguna en las cuestiones juridicas
objeto de negociaciones en la OMPI o en otras
instancias; Y iii) solicitar mas respuestas al
documento WIPO/GRTKF/IC/Q.5
(Cuestionario sobre € reconocimiento de los
conocimientos tradicionalesy |0s recursos
genéticos en € sistema de patentes).

[Sigue €l Anexo]
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ANEXO"

PROYECTO DE RECOMENDACIONES SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE LOS
CONOCIMIENTOS TRADICIONALES EN EL SISTEMA DE PATENTES

Este borrador provisional ha sido elaborado Unicamente para servir de base a los debatesy
consultas en curso. Serd necesario proseguir su elaboracioén y consideracion, completandolo
con material factico detallado basado en las distintas respuestas de |os Estados miembros al
Cuestionario WMIPO/GRTKF/IC/Q.5 (Cuestionario sobre el reconocimiento de los
conocimientos tradicionales y los recursos genéticos en € sistema de patentes).

l. PANORAMA GENERAL

1.  Unndmero importante de solicitudes de patente se refieren ainvenciones que de alguna
u otra forma se relacionan con los conocimientos tradicionales (CC.TT.). Por g emplo, las
invenciones reivindicadas pueden basarse, derivarse, inspirarse o valersede CC.TT. Las
reivindicaciones de algunas solicitudes de patente abarcan alos CC.TT. directamente dentro
de su alcance. Por lo tanto, los CC.TT. pueden ser potencial mente pertinentes parala
novedad o la actividad inventiva (no evidenciade unainvencion); paraladeclaracion de
identidad del verdadero inventor o inventores formulada por € solicitante; paralaobligacion
del solicitante de declarar todo e estado de |a técnica anterior conocido y pertinente parala
patentabilidad de unainvencion; o paralapretension dd solicitante al derecho a solicitar una
patente de invencion. Ademas, agunas leyes de patentes contienen una obligacion de
divulgar separada, especia mente relacionada con los CC.TT. o los recursos genéticos, y ya se
han formulado varias propuestas para ampliar esta practica o hacerla obligatoria anivel
internacional.

2. Por su propianaturaleza, los CC.TT. son sumamente diversos y con frecuencia son
parte integrante de lavida, las normas, las costumbres y la cultura de las comunidades que los
elaboran y mantienen. Para algunas comunidades, € uso ilegitimo de sus CC.TT. es ofensivo
0 perturbante, particularmente la concesion de patentes que inadecuadamente abarcan alos
CC.TT. en e dcancede susreivindicaciones. Los CC.TT. son frecuentemente el resultado de
sistemas de conocimientos diferentes y valiosos, y del desarrollo intelectual, con frecuencia
con un fuerte eemento empirico y préctico, y muchos consideran que tienen un valor préactico
y tecnoldgico, asi como un valor y un significado cultural amplios paralas comunidades que
los elaboran, los preservan y |os mantienen mediante mecanismos tradicionales. Los CC.TT.
constituyen un importante componente de muchas innovaciones tecnol 6gicas que se
consideran como parte de la corriente cientifica o técnica del pasado pero también del
presente. Por consiguiente, la necesidad de tener plenamente en cuentalos CC.TT. en €
sistema de patentes tiene aspectos juridicos, éticos y préacticos.

3. Cuando se examina una solicitud de patente pueden surgir toda una serie de posibles
vinculos entre unainvencion reivindicaday los CC.TT. En genera, los funcionarios de las
oficinas de patentes asi como las autoridades responsables del examen y de la determinacién
delavalidez de |as solicitudes de patente tienen poco contacto o poca experiencia con los
CC.TT. y los diversos sistemas de conocimientos, asi como con las comunidades tradicionales
que desarrollan y mantienen los CC.TT. No obstante, los CC.TT. pueden ser especia mente
pertinentes para el descargo pleno y efectivo de las responsabilidades de estos profesionales
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con objeto de asegurar que las patentes se concedan Unicamente a invenciones legitimas. Por
consiguiente, unamayor comprension y unamejor tomade concienciaacercadelosCC.TT. y
los sistemas de conocimientos tradicional es pueden representar para las autoridades
encargadas de | as patentes una responsabilidad juridicay practicaimportante, aungque también
pueden convertirse en un aspecto valioso del profesionalismo y del buen conocimiento de la
politicay el contexto cultural del sistema de patentes.

4.  El presente proyecto de recomendaciones se ha elaborado para ayudar alas autoridades
y los profesionales del ambito de | as patentes a que tengan en cuentalos CC.TT., su contenido
técnico y su contexto social y juridico de manera que puedan realizar sus actividades en forma
mas eficaz. Esencialmente, estas recomendaciones estan destinadas a disminuir la
probabilidad de concesion errdnea de patentes que reivindiquen incorrectamente determinados
conocimientos tradicionales 0 recursos genéticos como invenciones. y de patentes sobre
invenciones reivindicadas que no sean nuevas y evidentes alaluz delos CC.TT. pertinentes.

[1.  ANTECEDENTES: LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALESY EL SISTEMA
DE PATENTES

Algunas perspectivas sobre |0s conocimientos tradicional es

5.  Existen muchas formas diversas de conocimientos tradicionales y también perspectivas
diversas sobre sus caracteristicas. En esta seccion se muestran toda una serie de perspectivas
que ilustran su naturaleza general.

6. Enéd siguiente comentario se pone de relieve la naturaleza de los distintos sistemas en
los que los conoci mientos tradicional es se desarrollan y mantienen:

“Lo mas importante gque hay que reconocer es que |os conoci mientos indigenas estan
incorporados en sistemas de conocimientos indigenas que son muy especificos para
cada caso. Por |o tanto, no estoy de acuerdo en concebir la proteccion de la propiedad
intelectual sobre los conocimientos indigenas como procedimientos en desarrollo para
lacompray venta de conocimientos indigenas como si fueran datos. Eso ya transforma
los conocimientos indigenas en lo que no son. Los diferentes sistemas de
conocimientos indigenas pueden ser descritos como “disciplinas’, es decir, algo mas
gue tan sélo un montén de datos. Incluyen normas éticas, normas de responsabilidad,
normas paralatransmision, y forman un sistema de reglas y précticas que son muy
especificas. Abarcan diferentes précticas para conseguir gananciasy el sacrificio
necesario para obtener conocimientos. Los conocimientos pueden permanecer en una
comunidad durante cientos de anos, pero & proceso de aprenderlos puede ser muy
diferente para cada generacion. Si usted vaa convertirse en una personacon
conocimientos “ debe trabgjar para conseguirlos, pero de manera diferente a como
trabajaria para conseguir conocimientos en una universidad; cuando usted obtiene la
debida acreditacion (por € emplo, un diploma de una universidad), tiene diferentes tipos
de tareas que debio realizar para conseguirla. Cada sistema de conocimientos de los
pueblos indigenas es una ‘disciplina especifica, con su propio protocolo sobre como
pueden ser aprendidos |os conocimientos’?.

Participante en |a Mesa Redonda sobre Conocimientos Tradicionales y Derechos de Propiedad
Intelectual, Instituto Artico de América del Norte, citado en “Necesidades y expectativas de |os

[Sigue la nota en la pagina siguiente]
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7.  Enéd siguiente comentario se reafirmaque los sistemas de CC.TT. son dindmicos, no
estaticos ni antiguos y que tienen caracteristicas cientificas:

“Muchos pueblos indigenas evitan el término ‘ conocimientos tradicionales’ porque
‘tradicional’ implica que los conocimientos son antiguos, estéticos y transmitidos de
generacion a generacion sin una reeval uacion, modificacion o ulterior desarrollo
criticos. En otras palabras, |0 que eso significaes quelos CC.TT. no son una‘cienciad
en el sentido formal de un cuerpo sisteméatico de conocimientos que continuamente esta
sujeto a cambios y revisiones empiricas. Por € contrario, € término implicaalgo
‘cultural y antiguo’ [...] lo que lacomunidad internacional necesita proteger esla
‘cienciaindigena’”?.

8.  Desde otra perspectiva se afirmaque los CC.TT. tienen base comunitariay gque su
utilizacion y difusion con frecuencia se rige por normas consuetudinarias existentes desde
hace mucho tiempo:

“Desde hace cientos de afios contamos con canciones, conocimientos tradicionales y
otros elementos similares. No existe ninguna duda en cuanto a su origen: inicialmente
proceden de una persona, quien los transmitié asu clan. Seinstituyeron normas
consuetudinarias aplicables a derecho de utilizar esas canciones y esos conoci mientos.
En e pasado nunca hubo problemas al respecto. ¢Por qué existen ahora esos
problemas? Deberiamos empezar con las comunidades y ver en qué forman protegen
sus expresiones culturales y sus conocimientos tradicionales. Luego tendriamos que
utilizar las mismas herramientas consuetudinarias o herramientas adaptadas a ellos™ .

9. Enlapréacticadel Derecho de patentes ya ha surgido la cuestion de la situacion juridica
de los conocimientos tradicionales. En un caso derelevanciaen € Reino Unido, a considerar
lasituacion delos CC.TT. como estado anterior de latécnicarelacionado con la
patentabilidad, €l Tribunal describi6 las cuestiones generales de la siguiente manera:

“Durante siglos, los indigenas del Amazonas han sabido que la corteza de quina puede
utilizarse paratratar lamalariay otras fiebres. Lo utilizaban en forma de cortezaen
polvo. En 1820, cientificos franceses descubrieron que €l ingrediente activo, un
alcaloide denominado quinina, podia extraerse y utilizarse mas eficazmente en formade
sulfato de quinina. En 1944 se descubri6 la estructura de lamolécula 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. Diria: “Hemos averiguado gque la corteza combate | as fiebres porque
contiene un al caloide de estructura quimica bastante complejay que reacciona con los

[Continuacién de la nota de la pagina anterior]

titulares de conocimientos tradicionales, Informe de la OMPI relativo alas misiones
exploratorias sobre propiedad intelectua y conocimientos tradicional es (1998-1999), OMPI,
Ginebra, 2001.

Comentarios formulados por escrito por el Prof. Russell Barsh, citados en € Informe relativo a
las misiones exploratorias.

Reunién con e Dr. Jacob Simet, Director Ejecutivo, Comision Naciona de Cultura, Papua
Nueva Guinea, mencionada en el Informe relativo alas misiones exploratorias.
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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, la conoce. No creo que el hecho
de que la califique en términos animistas en lugar de quimicos seaimportante. Sabe
gue la corteza tiene una propiedad que permite tratar la fiebre y eso también es una
descripcion de la quinina.

Por otra parte, fuera de este contexto, €l 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 descripcion de una sustanciaen
forma de padtillas, y qué duda cabe que tampoco conocera el alcaloide sintetizado
artificialmente...

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

Pertinencia para el sistemade patentes

10. Tal como loilustran estos distintos puntos de vista, puede ser erroneo partir de laidea
de quelos CC.TT. no son innovadores, no tienen un componente cientifico o tecnol 6gico, o
son necesariamente informacion del dominio publico que puede utilizarse libremente sin
ningunarestriccion legal. Sus caracteristicas “tradicionales’ no significan quelos CC.TT. no
sean pertinentes para determinar cuestiones de patentabilidad. De hecho, los titulares de
CC.TT. gueinnovan dentro de sus sistemas de conocimientos han creado invenciones que son
técni camente patentabl es (aun cuando, por varias razones, prefieran no patentar sus
invenciones). Los sistemas de CC.TT. no son estaticos y frecuentemente responden alas
necesidades en constante evolucion de las comunidades que los mantienen. Por consiguiente,
lainnovacion sigue su curso dentro del contexto tradicional pero generamente de unaforma
colectiva o acumulativa que no corresponde directamente a las nociones de paternidad de la
invencion y actividad inventiva que estan incorporadas en €l sistema de patentes. Del mismo
modo, suele considerarse que las comunidades mantienen colectivamente los CC. TT. con
frecuencia como una custodia (con responsabilidad para mantener y transmitir los
conocimientos en funcion de normas o practicas consuetudinarias), |0 que contrasta con las
formas convencionales de la propiedad intelectual. Algunostitulares de CC.TT. han citado
estas nociones distintas del proceso de innovacién y de titularidad de los conocimientos como
las razones para preferir no utilizar €l sistema de patentes para proteger sus invenciones.
Otrostitularesde CC.TT. han utilizado €l sistema de patentes para proteger las innovaciones
dentro de sistemas de conocimientos tradicionales, pero la mayoria no han utilizado €l sistema
de patentes. Por consiguiente, muchos CC.TT. gue son pertinentes parala patentabilidad de
invenciones reivindicadas no seran divulgados en las busguedas de informacion sobre
patentes.

4 Merrel Dow Pharmaceuticals Inc. v. H.N. Norton & Co. Ltd., [1996] RPC 76, en pég. 88 (por
Lord Hoffmann).
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11. LosCC.TT. relativos alas propiedades benéficas de un recurso genético pueden ayudar
aun inventor arealizar unainvencion con ese recurso genético. Pero también existe la
preocupaci on de gque se redacten reivindicaciones de patente parainvenciones gue consistan
en conocimientos tradicionales y recursos geneéticos existentes o que sean adaptaciones o
aplicaciones evidentes de CC.TT. 0 recursos genéticos existentes. Dichas patentes en
principio no tendrian valor debido alafalta de novedad o de evidencia (o porque € solicitante
no ha heredado del verdadero inventor el derecho a presentar una solicitud). Sin embargo,
pueden surgir obstacul os practicos que impidan alos CC.TT. y recursos genéticos pertinentes
ser tomados en cuenta durante el examen.

El objeto de los debates en curso

12.  Son de gran acance los debates en curso destinados a examinar larelacion entre las
patentes y los recursos genéticos y los CC.TT. En variasinstancias internacional es se estan
examinando cuestiones tales como el papel de las patentes en |os sistemas que rigen el acceso
alosrecursos genéticosy CC.TT. conexosy la participacion en los beneficios derivados de
éstos, asi como lalegitimidad de | as patentes sobre material genético. El presente proyecto de
recomendaciones tiene un alcance limitado y no pretende abordar directamente estas
cuestiones de gran al cance debido a que éstas ya son objeto de un debate animado en varias
organizaciones e instancias internacionaes. Por consiguiente, & papel que desempefian estas
recomendaciones es exclusivamente complementario y con ellas no se pretende anticiparse a
los resultados de estos importantes debates. El proyecto de recomendaciones se centraen los
problemas concretos de lalegislacion y € procedimiento en materia de patentes que surgen en
relacion con lasituacion de los CC.TT. y los recursos genéticos conexos rel acionados con
invenciones reivindicadas.

¢QUué es |a proteccion preventiva?

13. Por “proteccion preventiva® delos CC.TT. se entienden |as estrategias destinadas a
impedir la adquisicion de derechos de propiedad intelectual sobre CC.TT. o recursos
genéticos por terceros que no sean los custodios consuetudinarios de esos conoci mientos o
recursos. La proteccién preventivatiene pues aspectos juridicos y practicos. Lo juridico se
relaciona con la cuestion de si los CC.TT. se reconocen como estado anterior de latécnica
pertinente en virtud de lalegislacion de patentes de lajurisdiccion en cuestion. Los aspectos
juridicos pueden ser, por ggemplo, el reconocimiento de |os conocimientos transmitidos
oralmente, €l establecimiento de unafecha clara de divulgacion, por escrito u oramente, a
publico de dichos conocimientos, y ladeterminacion de si los CC.TT. fueron divulgados de
tal manera que @ lector puedarealizar latecnologia. El aspecto préactico consiste en asegurar
que lainformacion esté efectivamente disponible paralas autoridades encargadas de la
blsqueda y |os examinadores de patentes, y que sea realmente accesible paralas autoridades
de patentes (que esté, por ggemplo, catalogada o clasificada), de manera que sea mucho mas
probable encontrarla en una blsgueda sobre € estado de la técnica pertinente. Estos dos
aspectos se examinan en e documento WIPO/GRTKF/IC/5/6. Son varios |os mecanismos
préacticos de proteccion preventiva que se han aplicado anivel internacional. (En el
documento WIPO/GRTKF/1C/6/8 figura un resumen reciente al respecto.)
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Preocupacién acerca de la proteccidn exclusivamente preventiva

14. Con frecuencia seinsiste en que laproteccion de los CC.TT. deberiaser global, 0 sea
abarcar tanto la opcién positiva como laopcion preventiva. La proteccion preventiva consiste
Gnicamente en impedir que terceros obtengan derechos de P.1., pero no impide que otros
utilicen este material. Por |o general, es necesario realizar una afirmacion activade los
derechos (proteccion positiva) paraimpedir €l uso no deseado delos CC.TT. por terceros. En
ciertos casos, la proteccion preventiva puede efectivamente perjudicar |os intereses de los
titulares de CC.TT., particularmente cuando ello supone conceder el acceso publico alos
CC.TT. gue de otro modo no se divulgan, permanecen secretos o son inaccesibles. En
ausencia de derechos positivos, ladivulgacion al publico delos CC.TT. puede efectivamente
facilitar el uso no autorizado de los CC.TT. que la comunidad desea proteger. Por estarazon,
|as presentes recomendaciones no tienen por objeto alentar alostitularesde CC.TT. aque
divulguen, cataloguen o publiquen algin elemento de sus CC.TT. 0 aque den su
consentimiento para que sus CC.TT. sean publicados o difundidos de otra manera, ano ser
gue hayan tenido la oportunidad de examinar plenamente las consecuencias y hayan dado su
consentimiento fundamentado previo paraello. Por estas razones, que se examinaran mas
adelante, los CC.TT. deben conservarse con mucho cuidado de manera que no haya ningun
riesgo de que, por descuido, se los ponga en el dominio publico contrariamente a los deseos
de sustitulares tradicionales.

Alqgunas definiciones

15. No existe unadefinicion internacional oficial delos CC.TT., a menos en e contexto de
los instrumentos de P.1. existentes. Una de las definiciones utilizadas, que no tiene cobertura
legal, los caracteriza como referentes “a contenido o0 sustancia de conocimientos tradicionales
gue son €l resultado de la actividad intelectual en un contexto tradicional y que incluye los
conocimientos especializados, las innovaciones, las practicas y |a ensefianza que forman parte
de los sistemas de conoci mientos tradicionales, y que se trata de conocimientos incorporados
en el estilo de vidatradicional de una comunidad o de un pueblo, 0 que estan contenidos en
sistemas de conocimientos codificados que se transmiten de generacion a generacion. Estos
conocimientos no estan limitados a un ambito técnico especifico y pueden incluir
conocimientos agricolas, medioambientales y medicinales, asi como conocimientos asociados
alos recursos genéticos”.

16. El Convenio sobre la Diversidad Biol6gica (CDB) es un instrumento internacional clave
que abordalos CC.TT. relacionados con labiodiversidad. Este contiene obligaciones
especificas relacionadas con € respeto, la conservacion y e mantenimiento de los
conocimientos, innovaciones y préacticas de las comunidades indigenas y |ocal es incorporados
en estilos de vida tradicional es pertinentes parala conservacion y e uso sostenible de la
diversidad biologica. Los CC.TT. estan con frecuencia asociados alos recursos genéticos. El
CDB define los recursos genéticos como “material genético de valor real o potencial”. El
material genético a su vez se define como “todo material de origen vegetal, animal,
microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcionales de la herencia’.

Casos que sirven de giemplo

17. Desde @ punto de vista de los principios clésicos aplicables alas patentes, la condicion
delos CC.TT. puede variar de un caso aotro. Lafinalidad de este parrafo es explicar en qué
consisten esas diferencias. Como ya se ha observado, por conocimientos tradicionales no se
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entiende necesariamente conocimientos “vigos’ o “antiguos’, antes bien, esos conocimientos
pueden ser novedosos o innovadores. Puede tratarse de conocimientos limitados a una
comunidad especifica o de un sistema codificado de conocimientos que se utilicen'y
compartan de maneramas amplia. Puede tratarse de conocimientos que se hayan mantenido
confidenciales en e seno de una comunidad 0 un grupo mas peguefio o de conocimientos
publicos ampliamente difundidos; la condicién de dichos conocimientos también puede
hallarse entre uno y otro extremo. Pero aln cuando hayan sido objeto de divulgacion publica,
dichos conoci mientos pueden estar protegidos por normas y practicas consuetudinarias de las
comunidades tradicionales, por |o que los titulares de dichos conocimientos pueden aspirar a
gue sean utilizados de conformidad con dichas normasy practicas. Ciertos CC.TT. son objeto
de normas o0 acuerdos de acceso y participacion en los beneficios que imponen obligaciones
sobre laformade utilizarlos. Lostitulares de CC.TT. son aveces los propios artifices (o a
menos uno de ellos) de unainvencién reivindicada. Con los siguientes casos hipotéticos se
aspiraa esclarecer €l contexto de esalabor asi como las caracteristicas de los CC.TT., que
varian de un caso aotro. Se pretende también explicar €l tipo de problemas préacticos y
juridicos que pueden plantearse en relacién con la condiciéon delos CC.TT. en tanto que
estado de latécnicay los problemas concretos que plantea determinar ese estado de latécnica
durante el proceso de examen y otros procedi mientos en materia de patentes:

—  conocimientos tradicionales utilizados abiertamente, con fines no comerciales en
una comunidad tradicional |gjanay relativamente peguefia en un pais extranjero;
aunque se han utilizado mucho en esa comunidad, nunca han sido totalmente
documentados, nadaindica gue sean conocidos o se hayan utilizado fuerade la
comunidad;

—  conocimientos tradicionales utilizados secretamente en & seno de una comunidad
tradicional, en parte con fines curativos y agunos de estos productos se han vendido
fuerade lacomunidad; en virtud de las normas consuetudinarias, |0s usuarios estan
obligados a limitar la divulgacion de los conocimientos como tales a determinados
miembros autorizados de la comunidad;

- conocimientos tradicional es registrados en un idioma antiguo, en un valioso y
frégil pergamino que ahora pertenece a una coleccion publica; dicho pergamino se cita
en un catalogo publico pero solo pueden tener acceso al mismo verdaderos historiadores
que lo soliciten;

- unainvencion reivindicada relativa a unainnovacion que forma parte de un
sistema de conocimientos tradicional es establecido en un pais, que seria obvia paraun
profesional de ese sistema, pero no necesariamente para un investigador del pais en €l
que se solicitala patente.

IV. CONTEXTO PRACTICO DEL PROYECTO DE RECOMENDACIONES

18. El proyecto de recomendaciones se haformulado sobre la base de una serie de estudios
de caso y de propuestas presentadas por varios Estados miembros de la OMPI y grupos
regionales, que han instado alas Administraciones encargadas de la blsqueday el examen en
el @mbito de las patentes atener mas en cuentalos CC.TT. y los recursos genéticos ala hora
de evaluar lavalidez de las solicitudes de patente. Esas recomendaciones pueden ser también
Gtiles en otros tantos contextos, es decir, pueden contribuir alo siguiente:
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i) asistir alas administraciones de patentes en €l anadisisy laelaboracion de
procedimientos que garanticen que los CC.TT. pertinentes se tengan en cuenta durante los
procedimientos relativos a las patentes, aumentando de esa formala certidumbre de que las
patentes concedidas son validas,

i) amodo de instrumento de capacitacion y sensibilizacion paralos examinadores
de patentes, |0s abogados de patentes, |os investigadores y |as empresas innovadoras, |os
representantes de comunidades y de la sociedad civil y demés partes interesadas en lavalidez
de las patentes concedidas,

1)) brindar orientacion préactica especifica cuando ciertos titulares de CC.TT.
tomen la decision fundamentada de catal ogar determinados e ementos de sus conocimientos
tradicionales alos efectos de la publicacion preventiva (como complemento de la guia
destinada a salvaguardar los intereses de lostitulares de CC.TT. cuando se proceda ala
catal ogacion de estos Ultimos);

iv) constituir una plataformainformal de cooperacion entre oficinas, por g emplo,
reconociendo la particular competencia técnica de determinadas oficinas en lo que respectaa
determinados sistemas de CC.TT. (véase € parrafo 22 del documento WIPO/GRTKF/IC/6/8);

y

V) dar orientacion de base, o directrices para uso de los encargados de la adopcion
de politicas y los legisladores alos fines del andlisisy de la elaboracién de sistemas
nacionalesy regionales de patentes.

19. Enlassiguientes secciones sobre e proyecto de recomendaciones figuran parrafos de
explicacion cuya finalidad es promover la sensibilizacion y situar las recomendaciones en €l
debido contexto, y dichas secciones van acompafiadas de recomendaci ones especificas sobre
las actividades de las Administraciones de patentes. Dichas recomendaciones tienen por
finalidad promover un mayor interés en relacion con los CC.TT. en los procedimientos de
blsgueda y examen en la esfera de patentes con arreglo al marco juridico vigente, como
medio préactico de fundamentar la aplicacion de |os principios que rigen en materia de
patentes en una base mas amplia del estado de latécnicay en unamejor comprension del
contexto de los conocimientos tradicionales.

V. OBJETIVO

20. El objetivo del proyecto de recomendaciones es sentar bases para la cooperacion
précticay € desarrollo de politicas con €l fin de aumentar |as probabilidades de validez de las
patentes concedidas, desde el punto de vistade los CC.TT. y los recursos genéticos, y con
respecto alos sistemas correspondientes de CC.TT. Dichas recomendaciones no van en
detrimento de toda iniciativa futura de indole juridica, practica o politica gue para alcanzar ese
objetivo se emprenda en |os planos nacional, regional e internacional y con ellas se aspiraa
complementar toda actividad realizada en otros lugares en esa esfera.
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Proyecto de recomendaciones
21. Cabriarecomendar que:

i) las Administraciones de patentes emprendan iniciativas especificas y sisteméticas
paravelar por que las patentes concedidas sean validas desde € punto de vista de los
conocimientos tradicionales y |0s recursos genéticos, y con respecto alos sistemas
correspondientesde CC.TT.; y

i) conesefin, las Administraciones de patentes utilicen las siguientes
recomendaciones y directrices en los procedimientos de blsgueda y examen.

VI. PANORAMA GENERAL DE LAS CUESTIONES QUE SE PLANTEAN

22. Enlapresente seccion se esbozan las cuestiones juridicas y practicas queinciden en e
reconocimiento delos CC.TT. como elementos del estado de latécnicaalahorade
determinar lavalidez de |as patentes y de las solicitudes de patente, en particular, en lo que se
refiere alanovedad y laevidencia. En ella se examinala naturaleza de los problemas que se
plantean recurriendo a una serie de casos hipotéticos.

23. Entrelas cuestiones que cabe analizar estan:

i) lacondicion delos CC.TT. como elementos del estado de latécnica;
i) lasposibilidades de acceso alos CC.TT. en lapréctica; y
iii) laevaluacion de laaturainventiva de innovaciones que parten de CC.TT. o estan
basadas en esos conoci mientos.

24. Estaseccién podria basarse en material presentado anteriormente a Comité, en
particular, las propuestas y los debates del Grupo de Paises de AméricalLatinay €l Caribe
(OMPI/GRTKF/IC/1/5), d Grupo Asiético (WIPO/GRTKF/IC/4/14), y la Delegacion del
Pert (WIPO/GRTKF/IC/5/13), asi como los documentos de |a Secretaria sobre € tema
(OMPI/GRTKF/1C/2/6, WIPO/IGRTKF/IC/5/6 y WIPO/GRTKF/I1C/6/8). Ello aclararia
ademas @ conflicto entre el objetivo de la divulgacion con fines preventivosy la proteccion
delos CC.TT. frente ala utilizacion no autorizaday la apropiacion ilegitima por terceros.

Proyecto de recomendaciones:
25. Cabriarecomendar que:

—  seinstealas Administraciones de patentes a priorizar €l reconocimiento de los
CC.TT. pertinentes y tener en cuenta las consecuencias préacticas de ese
reconoci miento en la elaboracion de politicas, la utilizacion de losrecursosy la
planificacion estratégica de sus actividades; a analizar |os efectos concretos que
pueden tener los CC.TT. en los procedi mientos de blsqueda y examen, asi como a
buscar soluciones précticas paraincrementar las probabilidades de validez de las
patentes en € contexto delosCC.TT. y lossistemasde CC.TT.
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VIl. DESCRIPCION DELOSCC.TT.

26. En estaseccion se describe lanaturalezade los CC.TT. y de sus sistemas, reconociendo
ladiversidad de estos Ultimos y abordando aspectos como su haturalezainformal, las formas
tradicionales de preservacion y transmision, laindole comunal de la propiedad, el desarrollo y
latransmision delos CC.TT., asi como €l papel que desempefian las normasy practicas
consuetudinarias en la utilizacion tradiciona y ladifusion delos CC.TT. Seponeen
evidencia que, aungue estén elaborados en un contexto tradicional, muchos CC.TT. tienen un
componente técnico y pueden incluir informaci dn empirica que tenga ef ectos directos en la
patentabilidad, desde el punto de vista técnico, de | as invenciones reivindicadas en muchos
campos de la tecnologia

27. Enestaseccion cabriaincluir también ggemplosilustrativos de CC.TT. extraidos de
material ya publicado, a saber, estudios de caso, |eyes nacionales y experiencias comunitarias.

Proyecto de recomendaciones
28. Cabriarecomendar que:

i)  sesuministren cursos de formacién y sensibilizacion alos examinadores de
patentes en todo lo relativo alos CC.TT. y lossistemas de CC.TT.; enlamedidadelo
posible, en dichas iniciativas de capacitacion deberian incluirse oportunidades de formacion
directaacargo detitulares de CC.TT. que trabajen en un contexto tradicional en el pais de la
Administracion de patentes; y

i)  las Administraciones preparen un andlisis o un documento en € que se
examinen los sistemas de CC.TT. y los CC.TT. gue deben tenerse en cuenta en relacién con
los criterios de patentabilidad, alos fines de que los examinadores que trabajan en las esferas
tecnol dgicas en cuestion puedan tomarlos como punto de referencia.

VIIl. CUESTIONES JURIDICAS QUE SE PLANTEAN EN RELACION CON LOSCC.TT.
Y LA NOVEDAD

29. En estaseccion se explican con mayor detalle |as cuestiones técnicas que plantea e
reconocimiento delos CC.TT. en el sistema de patentes. Se explica, en particular, € alcance
general ddl estado de latécnica en lo que atafie ala novedad (como ladivulgacion loca o del
exterior), la naturaleza de la divulgacion necesaria parainvalidar la novedad, las condiciones
especificas del reconocimiento del estado de latécnica (disponibilidad para el publico,
idiomas, publicacion, incluidala publicacién por Internet o electrénica), los requisitos para
establecer lafecha efectiva del estado de latécnicay lanecesidad de continuidad de la
publicacion o la puesta a disposicion del publico.

30. En estaseccion se tomaran como punto de referencia los parrafos 38 a 65 del
documento OMPI/GRTKF/IC/2/6 asi como los documentos WIPO/GRTKF/IC/5/6 y
WIPO/GRTKF/1C/6/8 y las experiencias expuestas por |os Estados miembros en otros
documentos del Comité.
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Proyecto de recomendaciones
31. Cabriarecomendar que:

)] seinste alas Administraciones de patentes a tener plenamente en cuenta
todos |los contextos existentes ala hora de evaluar lavalidez de una patente, o que entrafia
también enfocar |os documentos y publicaciones con arreglo a contexto tradicional adecuado
y a aprendizaje que seria evidente para el correspondiente titular delos CC.TT.; y

i) se creen medios especificos e ilustrativos con ese fin, teniendo en cuenta
gue ese enfoque debe aplicarse dentro de los limites de la legislacion aplicable en materiade
patentes.

IX. CUESTIONES JURIDICAS QUE SE PLANTEAN EN RELACION CON LOSCC.TT.
Y LA NO EVIDENCIA

32. En estaseccion se explican de forma neutra | as cuestiones juridico-técnicas que plantea

el reconocimiento delos CC.TT. y los sistemas de CC.TT. ala hora de evaluar unainvencion

reivindicada desde €l punto de vistade lano evidenciao de laaturainventiva. No se entraen
detalle en cuanto alos efectos reales con arreglo alas leyes nacionales vigentes, antes bien, se
esboza €l tipo de problemas que pueden plantearse y precisan ser resueltos.

33. Por gemplo, podrian examinarse cuestiones como laforma de determinar a una persona
expertaen lamateriaen el caso de invenciones hibridas, a saber, |as invenciones basadas tanto
en un sistemade CC.TT. como en una disciplinatecnolégica oficia (véase el parrafo 19 del
documento WIPO/GRTKF/IC/6/8). Ese examen seriaimparcia en cuanto alas normas
juridicas especificas que son aplicables con arreglo ala normativa naciona y regional en
materia de patentes.

34. Enarasdelaimparciaidad, esta cuestion podria ser objeto de examen, remitiéndose a
casos hipotéticos similares alos que se exponen en €l parrafo 17 del presente documento.

Proyecto de recomendaciones
35. Cabriarecomendar que:

)] las Administraciones de patentes y |os examinadores de patentes tengan
debidamente en cuenta el contexto tradicional ala horade analizar lano evidencia(ola
existenciade alturainventiva) de unainvencion; y

i) las Administraciones de patentes tengan en cuenta el contexto préactico de

los conocimientos tradicionales y los especialistas y titularesde CC.TT. alos fines de aplicar
el criterio de “experto en lamateria’.
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X. OTRAS CUESTIONES JURIDICAS QUE PUEDEN PLANTEARSE

36. En estaseccion se examinan otras cuestiones juridicas que deben tenerse en cuentaen
relacion con el reconoci miento de los conocimientos tradicionales, como la calidad de
inventor y el derecho asolicitar una patente. Se pone de relieve laimportancia que pueden
tener esas cuestiones para | os sistemas de conocimientos tradicionales asi como en lo que
respecta a las patentes de invenciones que son CC.TT., en las que se utilizan CC.TT. o para
las que se harecurrido aCC.TT.

37. En este examen cabriaremitirse a una serie de casos hipotéticos como forma de [lamar
la atencion sobre los problemas gque pueden plantearse. También cabriaremitirse a examen
gue de esas cuestiones se hace en € “Estudio técnico de la OMPI sobre |os requisitos de
divulgacién de patentes rel acionados con |0s recursos genéticos y 10s conocimientos
tradicionales’.

Proyecto de recomendaciones
38. Cabriarecomendar que:

i)  las Administraciones de patentes que tengan la competenciajuridica
necesaria para ocuparse, durante el examen de la solicitud de patente, de cuestiones relativas a
lacalidad de inventor o0 a derecho a solicitar una patente, sean instadas a tener en cuentalas
consecuencias de pruebas evidentes que apunten a que un titular de CC.TT. sea un inventor no
reconocido, o que & derecho del solicitante a solicitar una patente no deriva necesariamente
del titular de los conocimientos tradicionales que fueron € punto de partida de lainvencion, o
que el solicitante, por otros motivos, no tenia derecho para solicitar u obtener una patente
respecto de unainvencién basadaen CC.TT.

XI. CUESTIONES PRACTICASRELATIVASA LA BUSQUEDA DE
CONOCIMIENTOS TRADICIONALES QUE FORMEN PARTE DEL ESTADO DE
LA TECNICA

39. En estaseccion se exponen las posibilidades de ampliar € a cance de los conocimientos
tradicional es que sean objeto de blsqueday que se estén teniendo en cuenta en latramitacion
de solicitudes de patentes. En particular, se aspiraallamar la atencion sobre lagama de
recursos relativos alos CC.TT. que estédn adisposicion alos fines de la busqueda, como la
Biblioteca Digital sobre CC.TT. y lared Honey Bee (cabe remitirse alos

documentos OMPI/GRTKF/IC/2/6, WIPO/GRTKF/IC/3/5 y WIPO/GRTKF/IC/3/6) y
material de esa indole en relacion con |os recursos genéticos (por gemplo, laRed de
Informacién sobre |os Recursos Genéticos (SINGER), de laque seinformaen el Anexo |l del
documento WIPO/GRTKF/I1C/5/6). También cabria describir con detalle las Ultimas
revisiones que se han efectuado en la Clasificacion Internacional de Patentesy la
documentacién minimadel sistema del Tratado de Cooperacion en materia de Patentes.

40. Cabriatambién subrayar las dificultades y preocupaciones que puede originar una
difusion mas amplia de ciertos conocimientos tradicionales, entre otros, conocimientos
tradicionales ya publicados o puestos a disposicion del publico por otros medios. Conforme
al principio general del consentimiento fundamentado previo, cabria subrayar que, cuando se
tengan dudas en cuanto a la situacion juridica de un conocimiento tradicional y puedan
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subsistir preocupaciones también en e seno de la comunidad de la que proceda dicho
conocimiento, la distribucién o difusion ulteriores deben quedar limitadas teniendo todo ello
en cuenta.

Recomendaciones posibles
41. Cabriarecomendar que:

) seinste alas Administraciones de patentes aincorporar en los procedimientos
normales de las oficinas un procedimiento de blsgueda sistemética en | as fuentes existentes
de conocimientos tradicional es que estén en e dominio publico e informacién sobre los
recursos genéticos, en particular, las bases de datos y periddicos especializados que se pongan
en conocimiento del Comité; y

i) seinste alas Administraciones de patentes a suministrar al personal encargado
de los procedimientos de busqueda y examen formacion sobre €l contexto delos CC.TT. y
sobre la atencion con laque hay que utilizarlosy tratarlos.

XIl. COORDINACION, CONSULTASY COOPERACION

42. En esta seccion se abordan posibles formas de coordinacion, consultas y cooperacion
con miras avelar por que no se concedan patentes de forma il egitima respecto de invenciones
reivindicadas que tengan relacién con los CC.TT. Cabria considerar la posibilidad de
consultar antes con las comunidades indigenas y |os representantes de titulares de CC.TT., y
en segundo lugar, con otras Administraciones de patentes a fin de promover un espiritu de
amplitud e inclusividad en |os procedi mientos de busqueda y examen. Cabria explicar los
mecani Smos que se han instaurado ya en varios paises, como comités asesores y comités
consultivos (véanse los parrafos 13 y 14 del Anexo | del documento
WIPO/GRTKF/IC/5/INF/2) paradar orientaciones alas oficinas de P.I. que se ocupan de
solicitudesrelativas alos CC.TT., exponiéndose también la experiencia adquiridaen la
creacion de unidades especificas de blsqueda y examen que centran sus actividades en
determinadas partes de las solicitudes de patente relacionadas con los CC.TT.

43. En esta seccion se sittian esos hechos en € contexto mas amplio del reparto detareasy
la especializacion especifica en oficinas individual es (en este caso, en relacion con sistemas
concretos de CC.TT.), lo que podriafacilitar lalabor de otras oficinas, velando asi por que las
solicitudes de patentesrelativas alos CC. TT. sean objeto de procedimientos de busgqueda y
examen tan eficaces como seaposible. (Ese enfoque se esbozaen €l parrafo 22 del
documento WIPO/GRTKF/I1C/6/8.)

Recomendaciones posibles
44. Cabriarecomendar que:
1) se creen mecanismos de indole asesora 0 consultiva para prestar asesoramiento

sistematico alas Administraciones de patentes sobre los CC.TT. y los sistemas de CC.TT. que
guardan relacion con sus actividades;
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i) las Administraciones de patentes intercambien informacion sobre fuentes Utiles
de CC.TT. que procedan del dominio publico e informacion sobre recursos genéticos
relacionados con esferas especificas de latecnologia (por emplo, lamedicina, la agricultura
y la gestion ecol 6gica), teniendo debidamente en cuenta las preocupaciones expresadas por
unos 'y otros en cuanto a no favorecer un acceso o un uso ilegitimosdelosCC.TT.;

1) no se emprendan procedi mientos que aceleren o favorezcan la difusion publica
de CC.TT. divulgados sin autorizacion de sus titulares; y

iv) se fomente la cooperacion formal o informal afin de recabar opiniones,
informes de busqueda o de examen e informacion general sobre ciertas solicitudes
relacionadas con CC.TT. en oficinas que tienen competencia reconocida en |o que respectaa
ciertos sistemas de conocimientos o tradiciones, en oficinas que cuentan con unidades de
busqueda y examen centrados en un sistema o en sector particular de CC.TT. y en comités
consultivos o asesores apropiados.

[Fin del Anexoy del documento]

* El presente Anexo alas recomendaciones aporta material complementario parala
formacion y la sensibilizacion, como estudios de caso, gjemplos de disposiciones
extraidas de directrices y manuales de examen utilizados por ciertas oficinasy
referencias a fuentes Utiles de informacion del dominio publico sobrelos CC.TT. y los
recursos genéticos sobre la base de la labor realizada hasta la fecha por el Comitéy, en
gran medida, de las respuestas al cuestionario WIPO/GRTKF/IC/Q.5.




