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¥ | signiente andlisis enfoca Ia profunda trans
§ formacién de las funciones del derecho de pa
! tentes. Esta fransformacion general proviene
Glaenarai ] us0 de patentes para consolidar posicio-
nes monopohcas en la economia nuundial. El fuerte papel
de las compafiias multiriacionales en la industria de la
biotecnologia ha llevado a una regularizacién més homo-
génea y a un ajuste del derecho de patentes més integral
para facilitar la apropiacion de materia viva. En primer
lugar, este articulo sintetiza los principales cambios intro-
ducidos en las funciones de patentes. En segundo lugar,
sefiala los cambioes imtroducidos al derecho de patentes para
garantizar la aprepiacion de organismos vives, sabre todo
plantas. Y en tercer lugar, muestra cémo el articulo 53 (b)
de la Convencién Europea de Patentes (CEP) que explici-
tamente prohibe el otorgamienio de patentes sobre varie-

1. Este articulo forma parte de [a invesigacién " Plant High Technology
at the EPO; Appropriation of Plants" dentro del programa M.A in So-
cio-Legal Studies en Brunel Undversity, inglaterra, 1994,

La traduccién del inglés se realizé con la asistencia de Cecilia Bonilla
Gil

dades vegetiles, ha sido interpretado hasta prachcamenie 8

eliminar esta restriccion legal.

1. Ei papel de las patentes

Se sabe que una patente es un monc)polio legal para 18
explotacién econdmica de una invencién durafie un cier+
to perfodo de tiempo (usualmente entre 15 y 20 anos) (EE
titular de la patente tiene el derecho de impedir gue ottos |
fabriquen, vendan, o comercialicen ¢ objeto o dpdrato i
ventade, a menos que obtengan su autorizacién. Seasume

gue el monopolio legal es la contraprestacian queirécibe el :

inventor por su contribucidn inventiva. A cambio, ¢l indi
viduo revelala invencion para facilitar posteriores invest-
gaciones, v también para permitir el libre uso induistrial de
la invencién cuando termine st moriopotio exclustva. Sir
embargo, como se mosirara mds adelante, el nso de paten-
tes por parte del capital multinacional ha transformado
radicalmente la funcién de las paterites.
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Desde la promulgacién de la primera disposicién sobre
patentes en Venecia (1497) hasta los afios 1970s, la conce-
sion de paternites sobre invenc.;iones era generalmente una
manifestacién soberana de los estados nacionales. Sobre
esta base sg podian discernir faciimente importanses dife-
rencias entre los regimenes nacionales eri relacién con el

derecho de patentes. El perfodo por el cual se concedia el

monopolio podia ser yna diferencia, péro no la mds im-
portante. La exclusién de ciertas invenciones por razones
de politica piiblica, orden publico, ¢ moralidad, al igual
que kas provisiones sobre licencias obligatorias eran algu-
nos de los elementos del derecho de patentes que variaban
de pats a pats.

Sin embargo, en la época actual, bajo el predominio del
capital multinacional, el establecimiento de legislaciori ade-
cuada para fa apropiaciéon de tecnologia se Heva a cabo a
nivel supranacional. El derecho de patentes se ha transfor-
mado en parte integral de negociaciones de comercio a ni-
vel mundial (Persley, 1990: 88). Por ejemplo, los Estados
Unidos, respaldado por otras potencias industrializadas,
introdujo el tema de la propiedad intelectual en el Acuer-
do General de Tarifas y Comercio (GATT) enla Ronda de
Uruguay * :

2. Los Estados Unidos han impuesto sobre diferentes paises én desarrollo
modelos de derecho de patentes para proteger los intereses econdmices
delas Compaiiias Multinacionales. A este respecto, el Sisterna Generaliza-
do de Preferencias establecido enla_Ley sobre Aranceles y Cormercio de
198%, ylas privrigitnes de 1a seccion 303 de fa Ley Geiteral sobre Comercio
¥ Competencia de 1988 hian sido usados par Estados. Unidos para forzar
e} establecimiento de proteccién a la propiedad  intelectual en el Tercer
Mundo. Corea del Sux, Tailandia, Malasia, Indonesia, y las Filipinas se
vieron obligadas arévisar s derecho de patentes bajo la presion de ne-
gociacionesde comercio con fos Estados Unidos. (Persley, 3990; 8%; Antons,
1991: 84; Wigk, 1991: 22).
3. Fl "dramitice cambio de orientacién def GATT", como Bertko (1988:
223} lo. describid, consiste en. que aunque el GATT se cred despugs de la
Segunda Guerra Mundial para prevenir el proteccionistho de industrias
nacionales, en el terreno de la propiedad intefectual, el GATT se ha con-
vertido en la arena para reforzar el proteccicnisino sobre preductos tecno-
#ogicos. Una fazdn por la cual se prefierio el GATT a la Organizagidn
undial para la Propiedad Intelectual &OM& para reforzar las regula-
ciones de proteccidn & la propiedad intelec| &g presentada por Jeroen
van Wijk: "El GATT cortiense wn mecanismo eféctive de disputa de con-
flictos, cuya itifizacién permifirfa aplicar una accién contra los paises en
desarrolle.con relativa ral?idez que vioden las regulacicnes del GATT so-
bre propiedad mtelectual”. 1. van Wijk, "GATT and the legal protection of
g)]auls in the Third World". Biotechnology md Devélopnwnt!\%umtar 16, marzo
992,

La transformacion de los instfumentos legales para res-
paldar las eperaciones del capital multinactonal ha condu-
cido a una firme homogenizacién dei dereche de patentes
anivel mundial. Al respecto, existen los esfuerzos de agen-
cias especializadas, como la Organizacién Mundial para la
Propiedad Intelectual (OMPI), dedicadas a promover una
regulacién comin sobre la propiedad intelectual en todo
¢l mundo, principalmenté en los Paises del Tercer Mundo.
Atn mas importante, es la transferencia de funciones pro-
pias de estados nacionales a institaciones supranacionales.

Quizés la mejor expresion de la fuerte tendencia hacia
la homogenizacion de las formas juridicas es el estableci-
miento de instituciones supranacionales para desempefiar
funciones realizadas previamente por cada estado en su
érbita nacional. A este respecto; la Oficina Buropea de Pa-
tentes (OBP) es una buena ilustraciori. & la OFP sele otor-
26 el poder para conceder patentes europeas en 1978. Es-
tas patentes son reconocidas en'1os paises miembros de Ia
Convencién Buropea de Patentes (CEP) de 1973, Aunque
las oficinas nacionales de patentes continuaron funcionan-
do en los paises europeos, su eventual eclipse por la ofici-
ria supranaciona | ya ha sido anticipado * . Por esto po-
dria afirmarse que hoy los.sisienias de patentes nio dependeti
principakmenté de decisiones aytinomas de los estados-nacion;
sino que son forjados sobre Iy basé de politicas supranacionales,

Las patentes se asociaronnormalmente con el estimulo.
para el avance cientifico y Eecnolégico, asi como también
con el progreso econémico de la sociedad en su conjuzto:
Sin embargo; aunque estd pude ser una funcion de las pa-
tentes durante el surgimiento del capitalismo, su papel ha
cambiado sustancialménte en Ia actual economia mundial.
Las Compafiias Multinacionales (CMNs) usan las patentes
con propositos improductivoes, es decir, no para aprove-
char las aplicaciones tecnoldgicas, sino para controlar y
anticipar desafios provenientes de las innovaciones hechas

. por los competidores. Cuando un intruso ame naza el mib-

4. Ver por ejemple, Phillips, Jeremy "Tinte to Close Patenst Office Doors?®
(EIPR, (5}, 151,/153. 199).
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nopolio, las compafiias usan las patentes para bloguear el
éxito de los competidores y restringir su participacitn en
el mercado (Bassalla, 1988; 127; Nobje, 1977: 87 .

En negociaciones con verdaderos rivales, las patentes
se usan para ganar concesiones o para acceder a otra tec-
nologia paténtada por los competidores. En un estudic
sobre ¢l papel delas patentes, los investigadorés enconira-
ron que las CMNs usan las patentes frecuentemente como
portafolio en las negociaciones de contratos de licencias
con otras compaiiias. Igualmente, hallaron gue estos acuer-
dos incluyen provisiones refacionadas con el monopolio
tales como restricciones en exportaciones, én compras, pro-
duccién y ventas ®. Actualmente, las patentes no promueven
mi garantizan principalmente la explotacion industrial de una
invencicn; mids bien, se usan como heframientas de las CMNs
para controlar y marippolizar sectores industriales.

Inicialmente las concesiones de monopolios legales y
de privilegios mediante patentes se destinaron a premiar
al inventor ?. Aungue éste pudo ser el caso en la estructura
de la era indusirial y del capitalismo pre-maonopolista, con
el surgimiento dela dominacion del capital multinacionat
la sitiiacion ha cambiado drasticamente:

5. Bl caso que incluyé grmpos de acierdos de radio-patentes de los afios
1920 s entre companias tales como AT&T, GE, RCA, United Fruit,
American Marconi ¥ Westinghoese, és analizado por Noble (1977: 93).
Mas recientemente, 5. Wyatt, G. Bertin, v K. Pavitt, {(1985: 197) han mos-
trado c6mo el efecte manopdlico de las patentes répresenta uria barrera
para las inrovacicnes, evitdndolas o amiriorindclas. Se. puede anotar
que e} principal efecte monopélico de las patentes estd en uso por parte
de corporaciones para eliminar competidores, mds que én fa disminu-
cidn dé innovaciones como tales.

6 . Wyait, G, Bertin, y K. Pavitt, {1985: 207-210) encantraron que en las
negociaciongs de CMNs por portafolios de patentes se inponen restric-
ciones en las exportaciones en un 293 por ciente ¥ en las ventas en un
16.5 por ciento. Bl estudio también mostré que iuncluso las patentes se
usan para mejorar la imagen de las compaditas, con el proposito de atraer
inversionistas y promover las relaciones de mercadeo.

7. Pletrés. de esta nogicn estan los principios fiberales de creatividad in-
dividual y libertad que surgieron al ritmo de Ia misma sociedad burgue-
sa, Cualqizier individuo capaz de inventar un aparato o maquina ade-
cuada para uso industrial podia adquirir unz patente exclusiva para
obtener las ganancias de su explotacién econdmica.

Primero, el menumental desarrofio de las fuerzas pro-
ductivas durante el presente siglo ha sacado la invencién
de la esfera del esfuerzo y capacidad individual. Bl vincu-
1o directo de 1a ciencia al proceso industrial como una fuerza
productiva directa llevd al establecimiento de laboratorios
deinvestigaciones industriales en las grandes comparfiias.
Elemnpleo de cientificos especializados en diferentes dreas,
trabajando por objetivos corporativos, ransformé el pro-
ceso de invencion individual en uri proceso colective de
trabajadores calificados (Noble, 1977: 99). A causa de esto,
la inversién de una gran cantidad de capital y el uso de
equipo sofisticado se convirtieron en requisitos para desa-
rrolar invenciones econémicarente rentables.

Segundo, las grandes compafifas emplearon cientificas
mediante contratos especificando que las invenciones he-
chas por el émpleado pertenecerian al empleados. Al cor-
tratar cientificos, las grandes compafifas también enconi-
traron una manera satisfactoria de eliminar la ameriaza de
potenciales competidores independientes. Bajo la relacién
de empléo, se eliminé el vinculo directo entre el inventor y
la patente. Este resultado fue causado np sdlo por la orga-
nizacion colectiva de la investigacion cientifica, sino tam-
bién por la forma en que se manejé la investigacion indus-
trial. En Laboratorios Bell, por ejemplo, la practica de ofor-
gar un premio a los cientfficos por cada patefite nueva se
eliminden 1912 comoun * veshgioanacrénico dela agoria
de la era del inventor" *. La explotacién completa def tra-
bajo cientifico por parte de Ias grandes compafifas Hlevé a
la eliminacién temprana de teda nocién de premiar con
patentes al verdadero ifiventor.

Tercero, con el papel dominante de las CMNs en
biotecnologia v las nuevas funciones desempefiadas por
las patentes, la inversién privada en Investigacion y
Desarrolio (I&D) ha pasado a compensarse cor la conce-
5i6n de patentes. En otras palabras, los derechos exclusi-
vos para la explotacién econdmica se coriceden no a los

8. Jewett, citado por 1. Noble, Awmierica by Design, Sciencé, Technology imd
the Rise of Corporate Capitalism. 1.5.A., Oxford University Press; 1977, p.
119.
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inventores, que han sido integrados al servicio del capital
transnacional, sino a los grupos monopélicos que invier-
ten en investigacion en bictecnologia.; Con el control de
alta tecnologia (e.g., para el mejoramiento de plantas) por el ca-
pital multinacional, la proteccidn de patentes retribuye 4 los
inversionistas, en lugar de beneficiar alos verdaderos inventores.

Es cierto que las CMINs isan otras formas de protec-
cién para el control monopdlico sobre la tecnologia y los
mercados.Prolegen legalmente secretos industriales de gran
valor econdmico. Asimismo, en contratos de iransferencia
de tecnologia las CMNs no revelan informacién bésica
{know how o saber hacer} para la operacion auténoma y
apropiacion de todo el complejo tecnolégico (Payne,
1988: 130).

Siri embargo, las patentes son las herramientas
preferidas para impedir legalmente que los competidores
eritren en sectores monopolizados. 5. Wyatt, G. Bertin, y K.
Pavitt (1985: 197), en el estidio ya mencionado, encontraron

que las compafifas farmacéuticas asignan a las patentes '

mayor efectividad que a los secretos industriales y a otros
métodos para proteger las ventajas tecnoldgicas. El poder
monagpolico comprendido én Jas patentes, y 1a presencia
de CMNg en bistecniologia explicaria la " propension bas-
tantéTiormal @ patentar”  en este-campo. Como las inno-
vaciones én biotecnologia modérna se refieren principal-
mente a la manipulacién dé genes respongablés dé cardc-
teristicas especificas, las compafiias erfrentan el riesgo de
queé uri competidor pueds obtener primero uria patente por
la tratisferencia de im gene conocido. De esta manera, la
proteccion de patentes sobre materia viva se ha reforzado
firmemente por parte de las CMNs gue invierien en
biotecnologia®.

9. No sorprendentemente, Orsenigo (1989: 116) encontrd una fuerte con-
ceritracion de patentés en, biotecnologia én CVINs japonesas, europeas y
norteamericanas efsix estudio sobre patentes concedidas en ios Estados
Unidos durante el period 1969-1984. Entre las CMNs con mayor niimero
de patentes estaban Kgowa ‘ Haldko (JFY con 174, Hoechst (ALY con 153;
Ajinomotd (P} con 127; Merk (E1) con 124; Upjohn (E.U.} con 107;
Boehringer Marnwheim (A) con 104; Monsanto (E.U.) con 76; Takeda {JF)
con 72; Hoffmzan-L.a Roché (5z) con 63, y Eli Lilly (E.U.) coit 60. El andlisis
de la informacion de ld oficina Europea deé Patentes muestra pairones si-
mmilares de concentracién en CMNs.

Para resumniz, bajo el dominio del capital multinacional
fas patentes desemipefian funciones bastante diferentes si
se cornparan con €l papel camplido durante el surgimien-
to del capitalisme y su época pre-monopélica. El derecho
de patentes esta determinado por las orientaciones de in-
versitn de las empresas mulfinacionales, més que por las
politicas de estados nacionales. Las patentes han dejado
de ser bisicamente compensaciones otorgadas a los inven-

tores; se han convertide en herramientas clave dentro de. . - o

la estrategia de las CMNs para consolidar sus posiciones
domimantes en el mercado. En luger de compensar el aporte
de los inventores, el derecho de patentes se utiliza ahora
para premiar la inversién del capital multinacional.

Debido a la fuerte presencia de CMNs y de su gran in-
versitn en &1 en biotecnologia, todas Jas anteriofes fun-.
ciones transformadas de las patentes se hacen efectivasen
1a apropiacién de materia viva, Las patentes han sido reco-
nocidas como ef medio més satistactorio para monopoli-
zar beneficios econémicos que surgen del uso industrial
de miaterial genético o de organismos genéticamente ma-
nipulados. Como se examinard mas adelante, se han veni-
do haciendo interpretaciones de Ias restricciones conteni-
das eni CEP para conceder patentes con el fin de garantizar
el monopolio legal sobre variedades vegetales modificas
das genéticamente.

2. Ajustes al derecho de patentes

Las Oficinas de patenfes y tribunales han redefinido
subsiancialmente nociones bisicas tales como invencidn, nivel
inventivo, novedad, aplicacién industrial, descubrimiento y ago-
tamiento de derechos pare safisfacer el impulso de la apropiacion
capitalista sobre materia viow, y particularmente, sobre miterial
genético vegetal. En esta parte, s¢ expondran los ajustes ge-
nerales introducidos en el derecho de patentes para reali-
zar la apropiacién sobre materia viva, especiaimente scbre
plantas. Mids adelante se mostrard ¢6mo dentro del marco
normativo de la Convencidn Eturcpea de Patentes (CEP),
se han realizado nuevas interprefaciones para permitir la
apropiacién de plantas.
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2.1 Patentes sobre innovaciones en biotecnologia

Para conceder monopolios legales sobre $nvenciones en
biotecnologia fiie viecesario establecer como principio general In
apropiacion sobre tnaterin viva, La primera decision judicial
que influyé dmpliamente en los sistemas de paterites de
palses tecnolégicamenite avanzados (Crespi, 1986 262), fue
el caso Diamond vs. Chakrabarty en la Corte de Justicia de
los Estados Unidos. Al otorgar una patente sobre una bac-
teria'que podfa descomponer capas de aceite, la Corte de
E.U. desechd la distincién entre materia viva y no-viva
como relevante parala concesién de patenies. La corte hizo
énfasis en que el criterio clave éra la distincion entre pro-
ductos de la naturaleza (viva o no) e invenciones huma-
nas. " El patentador ha producido una bacteria rueva con
caracteristicas marcadamerite diferentes de cualquiera otra
encontrada en la naturaleza y con el potencial de ser de
gran utilidad. El descubrimiento del patentador no €s obra
de la naturaleza, sino suya; por lo tanto es material
patentable” 12,

Sentado el principio sobre la patentabilidad de materia
viva, se establecié una firme garantia para la obtencién de
enormes ganancias derivadas de la inversidn en
biotecnologia. Dado que los organismos vivos tienen como
caracteristica distintiva la capacidad de autoreproducirtse,
la apropiscién via patentes es una herramienta idénea para
excluir legalmentéa otros delos beneficios econdriicos pro-
venientes del uso de organismos modificados genéticamen-
te. De esta manera, este principio abrié una desaforada ca-
rrera por el monopolio legal sobre materia viva.

En 1985, el Consejo de Apelaciones e Interferencias so-
bre Patentes de los Estados Unidos concedié una patente
de utilidad sobre una planta en el caso ex-parte Hibberd
. Fri esta decisién el Consejo de Apelaciones se baso en el
caso Chakrabarty. Se estableci6 que las semillas y tefidos
de plantas nuevas y producidas por el hombre tendrian la

10. Diamond y Chakrabarty
11, 227 USPC) 443 (1985)

misma proteccién que los microorganismos vivos y pro-
ducidos por el hombre™ . Adicionalmente, en 1987, la Ofi-
cina de Patentes v Marcas Comerciales de los Estados Uni-
dos emitio una comunicacién anunciando que los " orga-
nismos vivos rudticelulares no-humanos y que no existan
naturalmente, incluso animales...” ¥ se consideraran ma-
terial patentable.

Hoy dia, el paténtamiento de microorganismos es am-
pliamente aceptado en el sistema de patentes de la mayo-
ria de los pafses. El Articulo 53(b) de la Convencién Euro-
pea de Patentes (CEP), por ejemplo, autoriza la apropia-
cién de microorganismos mediante patentes. Es importan-
te sefialar que " circulos interesados” de la industria far-
macéutica v quimica influyeron en la temprana apropia-
cién de " procesos microbiclégicos y de sus prodictos de-
rivados” . Porla época de[a elaboracion dela Convencion
de Fstrasburgo sobre la Unificacién de Ciertos Puntos del
Derecho Sustantive sobre Patentes (firmada en 1963), las
compafifas farmacéuticas y quimicas ya producian
intensivamente antibi6ticos (Beler y Straus, 1986 455).

Comeo se discutird mds adelante, el proceso para obte-
ner monopolio legal sobre animales y plantas ha tenido un
proceso mis complicado en Egropa, dado que el Articulo
53 {b) dela CEP prehibe otorgar 'paténtes sobre variedades
vegefales y animales. Por ahora, es suficiente anotdr que el
principio gereral sobre patentes én organismos vivos se
introduciré en la legislacién europea si se apruebala Pro-
puesta de la Comisitn de las Comunidades Eurapeas. En
efecto, € art. 2 {1} de Ia Enmienda a la Propuesta para una
Directiva sobre Proteccion Legal de Invenciones
Biotecnolégicas de 1992, (de aqui en adelante Enmienda) ™,

1% Vale Ja pena anotar que se concedié Ja patente industrial sobre plantas
apesar de'laexistencia de provisiones especificas aplicables en esta mate-
ria. Estas disposiciones especiales erari 1 Ley sobre Proteccién dé Plantas
de 1930 y la Ley sobre Patentes para Variedades Vegetales de 1980.

15. Nott, Robin, "Patent Protection for Plants and Animals®, EIPR 3,
1992, p. 79.

14. Comistdn de Comunidades Europeas Enmienda a 1a Propuesta por un
Concejo Directivo sobre Proteccion Legal de Inverciones en Bioteenclogiz, |
Bruselas, Bélgica, 1992. ( COM.( 92 ) 589 final )
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establece que * Una invencién no se considerard no-
patentable porla Gricarazon de que esté compuesta, utilice
o 5e aplique sobre material biologico". g

2.2 Invencidn

El verdadero objeto de proteccion en todos los siste-
mas de patentes son fas invericiones. Sin embargo, gene-
ralmente 1 as leyes no definen explicitamente qué es in-
vencion. Por ef contrario, los distintos regimenes delimi-
tan que canstituye una invencién sefialande las condicio-
nes que debe re unir: debe ser nueva, tener nivel inventivo
¥ aplicacion industrial® . Esta delimitacion juridica de lo
que es patentable se complementa por disposiciones que
establecen lo que se excluye de patentabilidad (como ejem-
plos pueden tenersela Ley Britanica sobre Patentes de 1977
v la Decision 344 del Acuerdo de Cartagena de 1993).

Es necesario tenier en.cuenta que uha invencion se aso-
ciaconeél résultado de una actividad creadora que produce
una cosa nuéva, es decir, algo que ro, existia previamerite.
De este modo, se ha asummido que 1o se deben conceder
patentes simplemerite por reconocer material natural ya
existente; descubrimientos deuna sustancia nuévaode una

propiedad fisica de {nia sustancia conocida no hati sido re-

conocidos como ¥ hacer una invencién”,

Sin embargo, la perspectiva de enormes ganancias de
la indusiria biotecriologica incentivd [a revision dé este ele-
mento clave del derectio de patentes con el fin de abarcar
descubrimientos de material biolégico bajo la nocion de
invencién. Por gjemplo, se afirma que la materia viva ani-
vel microcelular séle esta disponible para uso inidustrial
después de que una gran inversién de capital en investiga-
¢ién hace posible la identificacion y aislamiento del mate-
rial'genético. Como se puede ver, el nuevo enfoque iniplica que
debert premiarse con patentes los descubrimientos que involu-
cramn gran inversion de capiial.

15. Por gjempio, el Articile 51 () de la EPC establéce que: "las patentes
europeas se roncederan para toda invencidn que sea suscépiible de apli-
cacién industrial, que sea mieva y que tenga un nivel inventiva".

Respaldando el argumento anterior, en 1985 la Organi-
zacién para la Cooperacién Econdmica v el Desarrollo
(OCED) publicd un estudio en el que se indicé que " [la]
distincién entfe descubrimiente e invencién debe depen-
der del grado de accesibilidad del organismo o sustancia
deseada’ *. Bajo el nuevo enfoque conceptual la consecuen-
cia obvia para ia apropiacién de material genético es la jus-
tificacion de la apropiacion de los genes ya existentes. Dado
que no seé pueden inventar genes, e afirma que el simple
aislamiento o sintesis de un gene vegeial preexistente se
debe premiar con proteccion via patentes (Christie, 198%:
401). Expresando la nueva nocién de manera abjerta, (Curry
1987: 23) Hega a afirmar que un descubrimiento cientifico
que muestre sefiales de tener aplicabilidad industtial de-
beria generalmente ser aceptado como patentable ™.

2.3 Novedad

Como se sabe el requisito de novedad implica que la
invencién particular no haya estado disponible al piblico
para la fecha de la presentacion de Ia aplicacién. Este prin-
cipio-se incluye en el articulo 54 (1) de la CEP el cual esta-
blece que se considerard una invencion coimo nueva si va
més alla del " estade de 14 técnica" 5.

La necesidad deapropiarse de material biologico ha He-
vado al desarrollo-de una interpretacién mds adecuada de

16. Beier, FM., Crespi, 5., and Straus, J. Biolétfmology sid Patent Protection:
an International Review. Organizacién para la Cooperacitn Ecoriomica vel
Desarrollo (QCED). Paris. 1985, p. 55.

17. Una orientacién similar surge de la Propuesta para una Directiva so
bre Proteccién Legal deTrivenciones Biotecriologicas de 1988 y de su En-
mienda propuesta en 1992, Bl articulo original 9, y-el articalo 7 en la
Enmienda defienden esecialmente las pétentes sobre descubrimientos
de material genético. Fi articulo 7 de la Enmienda, por ejemplo, establé-
ce que el material biolégico no se considerara un descubrimients sim-
plemente porque “aungue desconocido, formaba parte de un material
existente". {Art. 7, COM. (92) 589 final).

18, El articulo 54 {2) de la EPC establece que: 'Fl estado de la téenica
debe comprender todo loque ha estadodispondble al piiblico por medio
de una descripcién escrita u oral, por &l uso, o en cualquiera ofra mane-
ra, antes de la fecha de presentacion de la ap]jcacié'n de 1a patenite
ecuropea”.
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este requisito. Con respecto a la apropiacién via patente de
un microorganismo que se encuentra en la naturaleza, por
ejemnplo, se sugirio- que su primer descubrimientof aisla-
miente y utilizacion deberia considérarse como suficiente
contribucién al estado de la técnica (Beler, Crespi, y Straus,
1985: 55). Dado gue el matetial genético vegetal también
es in material biol6gico que se encuentra en lanaturaleza,
se ha utiizado una interpretacion similar respecto de los
genes vegetales. De este modo; se ha argmnentado que un
gene aisladoo sintetizado en forma pura, aungue original-
mente forme parte de un organismo natural conocido, cum-
ple el requisito de novedad exigido para la concesion de
patentes (Christie, 1989: 400).

A finales de 1992, éste parecia sér el enfoque dominan-
teen Eu.ropfa. Sise acepta la Erumienda, se impondra la mds
laxa interpretacién del requisito de novedad. El ya citado
articulo 7 dela Enmienda declara que el material bioldgico
no se terdrd como carente de novedad por ¢l solo hecho
de formar parte de un mateiial exisiente .

No puede pasarse por alto la distincion entre el dere-
cho de patentes norteamericano y el europeo con respecto
al requisito deniovedad. El sistema de patentes de EU otor-
ga un periodo de un.aiio de gracia. para solicitar la patente
después dé la fecha de publicacion de los resultados de la
investigacién. Bajo el derecho europeo dé patentes cual-
quier difusion phblica que se haga antes de 1a solicitud es
causa para rechazarla patente. La homogenizacion de log
regimenes dela propiedad intelectual a riivel mundial ten-
dea la adopcion del periodo de un afio de gracia, el cual es
visto hoy coriit una ventaja comparativa del sistema nor-
tearnericano.

2.4 Nivel inventivo

Bajo el articilo 56 de ld CEF, una invencion cumple el
requisito-de nivel inventivo si, en relacion con el estado de
1a técnica, la invencién no es obvia para una persona expe-

19. Art. 7. COM (32) 589 final.

rimentada en el oficio. En mejoramiento de plantas, la in-
novacién tendria que producir resultados que no sean ob-
vios para una persona que trabaje en el mejoramiente de
plantas con métodos avanzados dé transferencia de'genes.

La alta tecnologia disponible para producir plantas mejoradas
mediante ln transferenciay combinacion de material genético per- -
mile obiener nuevas variedades con las caracteristicas deseadas.
Una vez que se identifica y aisla un gene especifico, el re-
sultado de su insercion en el genoma deuna pianta no cons-
tituiria una invencion. Se argumenta que la inmovadion no
se reclamaria normalmente respecto del material génético
de la plania resultante por sf mismo, sino que sdla se po-
dria exigir en relacion con los métodos de transferencia de
informacion genética y su expresién en plantas. Christie
{1989: 401), por ejemplo, anota que &l nivel inventivo se
examinaria generalmente respecto del método usado para
la obtencién del producto, antes que en el productomismo.

2.5 Aplicacion industrial

La produccién de plantas mejoradas mediante-alta tec-
nolegia equivale a la consolidacion del proceso de inidus-
frializacion de la agricultura (mecanizacion intensiva; uso
de insumos quimicos, prodiwccién a gran escala): Hste pro-
ceso de industrializacién sigrifica la aplicacién directa de
ciencias basicas tales como Ia genética, bioquimicay biclo-
gia imolecular a la produccionagricola. Se i sugéfido que
en el futuro el suelo no sera mas que el lugar donde se
ubicardn las fibricas agricolas. Por To tanto, no £ SOrpren=
dente que el requisito deaplicabilidad industrial, comgén-
mente exigido para conceder una patente, sea aceptado
ampliamente para las innovaciones en agricuttura, El art.
57 de la CEP? , par ejemplo, extiende la nocién de aplica~
cién, industrial hasta incluir a la agricultura como una
industria.

20. B} Articulo 57 de la CEP declara gque: "se considerara que una inven-
cién es susceptible de aplicacién industrial si puede crearde.q usaIse en
cualquier Hpo de industria, incluyendo a agricaltura.”.
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2.6 Descripcion

En el derecho de patentes la exigencia de describir edm-
pletamente la invencién se orienta a garantizar la expiota-
cién industrial cuando termine el monopelio legal, al igual
que una mayor investigacién y desarrollo. Debido a que
en el campo de la biotecnologia no es posible hacer Ia des-
cripcién escrita o grafica de la invencion, este requisito tien-
de a ser reemplazado por el depésito del material genéti-
co. El depésito se establecis-én el Tratado de Budapest so-
bre Reconocimiénto Internacional del Deposito de Micro-
organismos para Propésitos de Procedimiento de Patentes
de 1977, Mediante este tratado, los principales paises tec-
noldgicamente avanzades acordaron que el depésito de
microorganismos era suficiente para satisfacer el requisito
de la descripeién completa de Ia invencién, Esta misma
solucion tiende a imponerse en cuantc a las innovaciones
relacionadas con mat_erial gehético vegetal:

Pero el depdsito de material auto-replicable representa una
amenaza para su apropiacion mornopolicd, dadc que el material
biolégico puede reproducivse continuaniente por si mismo
{Wigele, 1991: 85)2L. Por consiguiente, se ha tendido & res-
tringir el acceso al material depositado.

En Europa, si se aprueba la Enmienda, el acceso al ma-
terial depositado se restringird hasta qué ge conceda la pa-
terite (Art. 15.2.(c)) 2 . Ademds, se perthitiria atceso al ma-
terial biologico patentado con propésitos exclusivamente
experimentales; sg prohibiria cualquier otro uso de él odel
material derivado.

21. Con respecto al depdsito de v microorganismo se ha advertido que
"ios mificroorganismos pueden ser "fibricas" que continuamente ser repro-
dsicen de modo quse al proveer na muestia.. el inventor esté entregando
realmente una fibrica industrial "E. Wigele, Bictechonology and Internations}
Rétation: The Political Dimensions. E.U. University of Florida Press, 1991.
p- 85 Similares amenazas para los propositos monopélicos-surgen del de-
paésito de mateiial genético vegetal.

22 Art. 15.2 {¢),COM (92) 589 final.

3. Patentes sobre plantas en la oficina
europea de patentes

Después de bosquejar las modificaciones introducidas
sobre importantes componentes del derecho de patentes
realizadas con el fin de conceder derechos exclusivos so-
bre materia viva, es necesario examinar ia interpretacién,
del articulo 53 (b} de la CEP. Aunque este articulo excluye
explicitamente la apropiacion de plantas mediante paten-
tes, las autoridades europeas han interpretado esta provi-
sién para garantizar el monopolio legal sobre material ve-
getal. El articulo 53 (b) de la CEP establece que:

"1no se concederan patentes europeas sobre
variedades vegetales o animales, o sobre
procesos esencialmente biol6gicos para la
produccién de planfas o animales; esta
provisién mno se aplica a procesos
microbioldgicos o alos productos derivados”.

Asf las cosas, los esfuerzos interpretativos se han con-
centrado en reducir la exclusién prevista antes del puntoy
coma;, y n exparidir 1z excepcién contenida después de
éste. Por consiguiente, las interprefaciones de esta provi-

sién para permitir €l monopolio legal sobre plantas se ha,

enfocado a ajustar el significado de tres términes: rarie-
dades vegetales","procesos esencialmente bioldgicos" v

"procesos microbiolégicos".

Este ajuste de la normatividad para superar las restric-
ciones existentes para conceder patentes sobre plantas no
es una accion aistada de las autoridades de patentes. El
esfuerzo de reinterpretacién al mas alto nivel de la juris-
diccion de patentes europea es complementario de "la es-
trategia de la Comisién Eurcpéa para asegurar que ei de-
recho europeo no séa menos favorable para inventores e

140




inversionistas comparado con los Estados Unidos
v Japon"'®.

LY

3.1 Variedades vegetales

En el contexto europeo, la exclusion de las variedades
vegetales de la apropiacién mediante patenies. se debid
principalmente a la existencia de un sistema especifico de
proteccion de los derechos del cultivador (Teschmacher,
1988: 21). Hacia 1961, la mayoria de los paises tecnolégica-
mente avanzados establecieron una estructura juridica para
garantizar los derechos del cultivador bajo Ia Convencién
Internacional para la Proteccién de Nuevas Variedades de
Plantas, Esta Convencidn estd administrada por la Uni6n
Interriacional para la Proteccion de Obtenciones Vegetales
{UPOV). Hl articulo Z de la Convencion-UPOV excluyé 14
doble proteccién {mediante patentes y devechos del culti-
vador) sobre la misma variedad vegetal en los estados
miembros, excepto en los Estados Unidos ™.

Debido a que en 1978 no existia gran inversién de capi-
tal transnacional en programas de mejoramiento de plan-
tas (infroduciendo la aplicacién de las ciencias bioldgicas
como una fuerza p'rodtictiv'a directa en la agricultura), los
obtentor ericontraron satisfechos sus intereses con provi-
slones nids bien laxas. Bajo €] sistema de derechos del
obtetitor , rii la réproduccion de ld sermnilla qué hdga un agri-
cultor para su propio uso; ni la toriservacion de semilld
para su cultivo constituyen infraccién. Las cosas hari cam-
biado debido a la centralizacion vertical que se viene pro-
duciendo en la agricultura. Los progranias de mejoramiento

23, Crespi, Stephen "Reflections on the Decision in Lubrizol Genetics”
Intellectual Property in Business 1 (£)1989. p. 21.

24. Bn 1978 la modificacién de Convencidn UPOV por el articulo 37 intro-
dujo una provision que permitia. doble proteccion conforoe lo demanda-
ban Ios Estados Unides para ahderir a Ia Convencitn. "Esta regla llevé
evenfualmente a und situacidn &n la que los Estados Unidos de América
podian otorgar en relacién con variedades vegetales patentes sobre plan-
tas, certificados por nuevas variedades vegetales, aligual que patentes de
utifidad sobre plantas']. Straus,” IPPLand Protection of Inventionsin: Plants:
Past Developments, Future Perspective. IIC 20 (5) 1989. p. 611.

de semillas, las empresas dedicadas a Ia produccion industrial de
semmillas y la biotecnologia ovientada  la transformacion gendiica
de plaritas estin ahora bajo el control de las CMNs. Ut indicio
del fortalecimienio de los derechos de propiedad intelec-
tual sobre plantas es la modificacién de la Convencién-
UPOV en 1991. Fsta reforma amplié los derechos de los
fitomejoradozes y generalizé la doble proteccién sobre una
misma variedad vegetal %, '

Al referirse a la exclusion de “variedades vegetales”
bajo la CEF, 1a OEP tomé Ia Convencién-UPOV comio refe-
rencia conceptual para lainterpretacion de este bfining .

El Consejo Técnico de Apelacién (CTA) de la QFP en el

caso Ciba-Geigy establecié que el término " variedades ve-
getales'  significa una multiplicidad de plantas que-sori

muy idénticas en sus caracteristicas y permanecen igitales.

dentro de condiciones especificas de tolerancia después de
cada propagacion o de cada ciclo de propagacion. Se in-
cluyeron asi las nociones de homogeneidad y estabilidad
en la nocién de variedad vegetal”. Como se vera, las auto-
ridades de patentes han interpretado este término parare-
ducir sustancialmente el alcance dela exchusion.

25, L.a modificacién de la Corivencign UPOV en 1991 fortalecid también la
proteccién dada bajo los derechos de los fitomejoradores paya-cubrir el
material de propagacion, el material cosechado {incluso plantas-enteras o
partes de plantas), los productos del material cosechado, y Jas variedades
eséhcidlmente derivadas dé [a variedad protegida. Los derechos de los
fitomejoradores también fueron extendidos al "material de propagacién
de cualquiera tipo, al material cosechado (incluso plantas'o partesde plan-
tas} ¥ a éualquier producto del material cosechado en caso de’ propaga-
citn de la variedad, o en caso de exportacion del material de la variedad
que posibilite ld propagacion de la variedad, a un pais que no proteja la
correspondiente variedad". Articulo 16 (2} (1). Acta de ia Convencion
POV 1991 -

26. La Convencién UPOV de 1978, articulo 6 (¢ y d ) establece: "La varie-
dad debe ser suficientemente homogénea, terdendo en cuenta los Tasgos

particulares de su repraduccién sexual o propagacion vegetal’, y "la va--

riedad debe ser estable en sus caracteristicas esenciales, es decir, débe per-
manecer idéntica a su descripcion después de repetir su reproduccién o
multiplicacion’.

27. Decisién T 49/ 83, "Propagating material/ CIBAGEIGY", Of EPO 1984,
112-117,
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Es esencial tener en cuenta que el objetive fundamental
del mejoramiento de plantas es el desarrollo de varieda-
des que exhiban caracteristicas homogéneas, estables, v
predecibles. Este objetivo no cambia sise usan métodos de
cultivo tradicionales o métodos biotecnolégicos. Conse-
cuentemente, la produccién de nuevas plantas mediante
métodos biotecnolgicos podria encajar en la nocién con-
¢eptual de variedad vegetal Esto se expresa claramente
cuando ] terna se presenta fuera del campo de la jurisdic-
cién de'patentes. Por gjemnplo lan Bartle, director de lacom-
pafifa britdnica Imperial Chernical Industries (ICI), tenden-
do en cuenta Ia disponibilidad de alta tecnologia sefiald "
lo que el cultivador necesita es que la nueva planta pueda
mostrar una expresin estable y predeciblé del material
genético introducido, tanto por generaciones como por el
tiempo del desarrollo" *.

Sin embargo, como. el significado del término " varie-
dades vegetales" e decisivo para incluir o excluir plantas
genéticamente modificadas bajo la apropiacién via paten-
tes, han surgido interpretaciones juridicas mas adecuadas.
Indudablemente, estas interpietaciones apuntan a restrin-
gir el significado de " variedad vegetal” para superar las
restricciones sobre concesién de patentes para plantas es-
tablecidas en el articulo 53 (b) dela CEL

a) En 1983, la decisidn de la OFP (CTA) énel caso Ciba-
Geigy, restringio la aplicaciérrdel afticulo 53 (b) de la CEP
conrelaciona plantas nuevas prodiacidas pormétodos con-
vencionales de cultive. En esta decision, debido a que las
plantas obtenidas fueron mejoradas mediante el tratamien-
to del material de propagacitn con sustancias quimicas, se
sostuvo que "ld innovacién aqui no yace en la esfera det
cultivo de la planta, sino que est4 relacionada con su mo-
dificacién genética"™.

28. Bartle, lan, "Industey in the Spot light ICI Seeds- A marriage of
Bioscience and Conventional Plarit Breeding". BFE 8 (1-2) 1991. P42
29. OF EPO {1984), 115

Valela pena anotar quela modificacién genética de plan-
tas no es un resuftado exclusivo de los métodos tradicio-
nales del cultive de plantas, sinc también de toda la alta
tecnologia utilizada para el mejoramiento de plantas. En
el caso anterior, el resultado del método fue la produccidén
de nuevas plantas con caracteristicas genéticas estables y
homogéneas. Siri embargo, fa decisién de la OFEP interpre-
té que la naturaleza del proceso utilizado ponia las nuevas.
variedades por fuera de la estructura normativa de la
UPOV.

b) Se ha sugerido también que fas plantas modificadas
podrian ser descritas por unidades taxondmicas superio-
res (describirtas como clases, familias en lugar de varieda-
des), de manera que las patentes puedan abarcarlas. Esta
alternativa es muy importante. Come se déscribid, la alta
tecnologia para el mejoramiento de plantas permitela trans-
ferencia de informacién genética sin térier en cuenta las ba-
rreras natirales de reproduecion sexual o composicidn
genotipica. De este modo, se puede modificar una ampha_
gama de plantas transfiriendo el gene responsable de la
caracteristica deseada a diferentés genomas de plantas.

Dado que se puede modificar no sélo una variedad,
sing un gran niemero de plantas, ias reivindicaciones sobre
unidades taxonémicas inds amplias, talés como clase o.fa-
milia, se enfocan a apropiarse de los grupos resultantes de
nuevas variedades de plantas. El art. 3 de la Enmienda
ratificarfa esta interpretacion alternativa, ya.que establece
que excepto las variedades vegetales, las plantas son
pateniables®. En el caso Ciba-Geigy, la OFP (CTA) sestu-~
vo que “aun cuando se mencionan ciertas variedades co-
nocidas de trigo, mijo, y cebada en los ejemplos en rela-
cién con el tratamiento de oximas (. . . ) el tema de'las rei-
vindicaciones 13 y 14 no es una variedad de una planta
individual distinguible de cualquier otra variedad, sino que
se relacionan con cualqmer planta cultivada en que el ma-
terial de propagacion ha sido trafado quimicamente en
determinada forma”¥.

30. Art. 3. COM {92) 589 final.
31. OJ EPO (1984), 114115
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¢) En 1988, la OEP (CTA) en el caso Lubrizol sostuvo
que “las semillas hibridas y las plantas de tales sermillas,
que carezcan de estabitidad.en un rasgo dela poblacion de
toda la generacion, no pueden clasificarse como varieda-
des vegetales dentro del significado del articule 53 (b).”
Por consiguiente, las plantas que no cumplen el ¢riterio-de
estabilidad y homogeneidad estarfan mds alld def alcance
de la nocién de variedad vegetal, y por lo tanto, podran
ser materia patentable.

La anterior interpretacion de la nocién de “varieda-
des vegetales” llevé a que se sugiriera que las nuievas plan-
tas deberfan poseer caracteristicas genéticas que carezcan
de uniformidad o estabflidad (Christie, 1989 397). El pro-
posito de estonoes mds que asegurar la apropiacion de las
nuevas plantas bajo la CEP, Sin temer en cuenta la
racionalidad de esta demanda sobre la tecnologfa, la no-
cién entera ilustra cimo la tecnologia es obligada a ser utiliza-
di con propsites improductives para garantizar Iz apropiacion
de material genético vegetal.

_ d) Otra alternativa para evitar la disposicion restrictiva
en relacién con variedades vegetales és patentar material
genético vegetal, (e.g. celulas v tejido de la planta, €6.) en
lugar dela planta misma. Sin embargo, en el caso. Ciba-
Geigy la OEP {CTA) sostuvo que 1a exclusién de varieda-
- des {fege'ta‘les como materia patentable prevista en el
arficulo 53 (b} se aplica “ya sea en la forma de-material de
propagacién o de la planita infsma”? Este razonamiento
ha encontrade oposicion ya que excluirfa el material gené-
tico vegeial que las grandes compafiias necesitan mMono-
polizar para controlar la produccion y comercializacién de
las plantas mejoradas. En este sentido, Christie (1989: 396)
y Teschrnacher (1988: 38) han sugerido que las célnlas de
la planta deberfan ser pateritables sin tener eh cuenta su
uso para la regeneracion de la plantd.

La Comisién Europeareforzard la interpretacidn.que
satisface los propdsitos monopdlicos, ya que Ia Enmienda

32. Thid.

- de 1992, en su articulo 3 establece que serdn patentables

partes de plantas. La exclusion explicita ex relacién con
majerial de propagacin vegetal, contenida en el articulo 3
de la propuesta de 1988, simplemente ha desaparecido en
el cortespondiente articulo de la Enmienda. Agqui es im-
portante tener en cuenta que Ia alta tecniologia para el mne-
joramiento de plantas posibilita la apropiacién de genes.
Los genes pueden tener mas potencial monopélico que la
planta y las semillas mismas, pues los genes pueden
transferirse a diferentes planias.

En sintesis, las interpretaciones del término varie-
dad vegetal y la descripcién alternativa de plantas
mejoradas ha llevado précticamente 2 anular la provision.
restrictiva®®

3.2 Proceses bioldgicos

Bajo la nocién de procesos biologicos se'podrian incluir
todos los métodos que usan miaterial biologico u organis-
mos vives para la modificacion de organismos vivos. Sin
embargo, ésta acepcion no ha sido acogida por las autori-
dades de patentes ya que se convertirfa en una barrera para
la apropiacion de alta tecnologia ¥ de sus productos deri-
vados. Pata limitar la restriccion general de otorgar paten-
tes sobre procesos biolégicos, lainterpretacion legal ha des-
tacads el grado de intervencién humana como un criterio
decisive para definir si [a transformaciGries esencialmente.
resultado de un proceso biolégico. )

La aplicacién de este criterio enla jurisdiccién etropea
de patentes puede ilustrarse con una patente otorgada so-
bre un proceso en el que la OEP (CTA) réconocid qie aur-
que cada paso como tal era biolégico en ésencia, sostuvo

33, Un autor acertadamente comenta: "Por 16 tanto,, el cinico consejo para
el eultivador que quiere una patente sobreuna planta debe ser: durque
de trate de una "variedad", no se refiera a ella como tal, cuando esté cerca
de la OEP* Byrng, N. "Patents for Biologicat Inveniions in the European
Communsities”. Worid Patent Injormation 12 (2), 1993. p. 79,
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que su combinacién paxticular en varios pasos para la
obtencién de plantas y semillas hibridas representaba una
modificacion esencial de procesos biolégicos conocidos y
clasicos de cultivo® . La esirategia de la Comisién Euro-
pea tiende a consolidar legislativamente este enfoque. El
art. 6 de la Enmienda establece que para decidir sobre la
aplicacion de la exclusion referente a procesos esencialmen-
te biologicos “se deberan tener en cuenta la intervencion
humana ¥ su impacto en el resultado logrado™,

Este criterio resulta muy satisfactorio para los interesa-
dos en apropiar monopdlicamente las nuevas técnicas aph-
cadas para el mejoramiento de plantas, ya que la interven-
cién humana en la combinacion de material bioldgico exis-
tenie esta implicita en biotecnologia. La transformacion
de material genético vegetal por medio de fusién del
protoplasto, por ejemplo, seria patentable pues la interven-
ci6n humana es necesaria pard transformar las céhulas ve-
getales y para regenerar la planta entera. Conbase en este
criterio la alta tecnologia aplicada ala transformacion de
vegetales serfa patentable, pues sus métodos no se clasifi-
carian come “procesos esencialmente biol6gicos”. (Crespi,
1988: 112; Teschmacher, 1988:29)

3.3 Procesos Microbioldgicos v Preductos Derivados

Se han hecho esfuerzos para [imitar el contenido res-
trictivo del Articulo 53 (b) de Ia CEP con respecto a vatie-
dades véegetales y procesos biclogicos. Igualmente, se han

elaborado interpretaciones legales para dar el smds amiplio

alcance posible a la nocién de procesos microbiclégicos,
los cuales son aceptados como patentables. En 1985 un es-

34. En el caso Lubrizof la OFP (CTA) declart precisamente que "Si [ain-
tervéncién técnica en el proceso es mas que una manipulacidn. de mtina
de ur evento biolégico conocido que ocurre naturalmente ¥ las caracte-
risticas del resultado final del proceso son sustancialmente diferentes de
aquellas provistas por eventos naturales de seleccién y de cruce y por
procesos clasicos de cultivo, ial proceso no puede clasificarse como
"esencialmente bioldgico” y consecuentemente no ests exchuido de ka pro-
tercion de una patente ¥, "Hybrid plants-LUBRIZOL" O] EPO 159, 71-80
35. Art. 6 COM (92) 589 final.

tudic publicado por Ia OCED respalds la interpretacion
mas amplia indicando que Ja. manipulacion genética se
puede VEr comne un progeso microbiolégice, ¥ que sus pro-
ductos, por tanto, podrian ser patentables sin tener en cuen-
ta las entidades especificas (Beier, Crespi, y Straus, 1985
71). Christie llustrd este enfoque argumentando que “las
plantas regeneradas de células #r witro son materia
patentable por ser productos de procesos microbiolégi-
c05.'% Eni otras palabras, las variedades vegetales deben
ser patentables cuando sean productos de la alka tecnolo-
gia aplicada a Ia transformacién de plantas. Sin embargo,
es evidente que la extensién de ]a proteccidn via patentes
sobre variedades vegetales producidas mediante procesos
miicrobioldgicos enfrenta la restriccion explicita del articu-
lo 53 (b) que prohibe conceder patentes sobre variedades
vegetales. Como lo anoté Teschmacher (1988: 30) Ia exclu-
sién no tiene en cuenta el origen de 1as plantas® .

Se debe decir que las més altas autoridades europeas
han desarrollado una estrategia complementaria para ex-
tender el significado de “procesos microbielogicos” con el
objeto de garantizar la apropiacion de plantas. En el caso
Lubrizol, Ia decisién de ta OEP {CTA) determind que aun-
que se utilizaron procesos biolégicos en la invencion, ello
no exclufa la proteccisn de la patente para todo el proceso.
Ademis, el Art. 5 (1) dela Enmienida establece giie *proce-
so miicrobiol6gico’ significa un procesa que involucra, qué
es realizado con, © que resulfa de material microbiologi-
c0.” Y el articulo 5 (2) establece que és suficiente con que
se pueda describit como microbiolégico por lo menos un
paso esencial de los utilizados para obtener el material
microbiologico®® Es razonable asuimir que el uso de la ex-

36, Christie, Andrew. "Patents for Plant Iinovation". EIPR 11, 198%. p. 399.
37. "La OFP no puede desalender [aintencion de los Estados contratantes
de excluir la concesion de patentes europeas en un drea en que los dére-
chos de fos cultivadores se obtienen bajo la Convencian-UPOV, Eso signi-
fica que las variedades de plantas producidas usando ingenieria genéhca
y sumaterial de propagacién se exclzyen de patenrabﬂxdad bajo Ia prime-
Ta cldusula del articulo 53 (b). "Teschmacher, "Grantof patents for Biological
Innovations in the EPO "International Review of Indusirial Propesty and
Copright Laws"19(L) 1988 p.32.

38. Article 5 (1), (2) COM (92) 589 final.
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presitén “material microbiolégico” en esta disposicidn esta
orientado a abarcar el material genético que se utiliza a
rivel melecular y celular per la alta tecnologia para la
obtencién de nuevas variedades vegetales.

3.4 Forfalecimiento del Monopolio Legal

Se ha mencionado c6mo los adelantos tecnoldgicos se
han orientado a modificar y, donde sea posible, a suprimir
1a caracteristica de autoreproduccién delas plantas. El mis-
mao derecho de patentes se ha visto forzado a tratar con la
carackeristica de autoreproduccidn para asegurar un mo-
nopolio més fuerte sobre plantas mejoradas y su material
de propagacion. A esta luz se deben examinar dos aspec-
tos adicienales: ef alcance del monopolio legal y el agofa-
miento de los derechos dél tihular de 1a patente sobre el
producto.

3.41 Alcance del monapolio legal

Hay que analizar dos situaciones en relacion con el al-
cance del monopolio concedido por Ias patentes sobre tec-
nologia de plantas. Primero, cuando la intovacion es un
producto, la patente excluird a otros de 1a fabricacién, ven-
ta, use, ¢ importacion del prodicto. Lainterpretacion mas
amplia de este elemento implicaria que cuando el meterial
patentado sea un gene, el alcance del monopolio se exten-
deria a las plantas v a todo otro material genético que
contenga el gene patentado. -

Con esta interpretacién el patentador evitaria que otros
fabriquen, usen, vendan o importen una planta o el mate-
rial de reproduccién que contiene el gene patentado. Debe
anotarse que extendiendo ef alcance del monopolio en este
sentidg, las variedades vegetales expresamente excluidas
de proteccién mediante patentes, quedarfan finalmente
incluidas si contienen el gene patentado (Christie,
1989; 403)

Precisamente, si se aprucba la Enmienda se garantizard
el mis amplio monopolio. El articulo 12 declara que: “La
proteccifn conferida por una patente sobre un producto
que contiene o consta de informacion genética se extende-
14 a todo material en el que se incorpore el producto y en el

que se contenga y exprese la informacion genética”.

Segundo, cuando la innovacién eés un proceso, Ia inter-
pretacion més amplia busca que el monopolio cubra no sglo
el proceso como tal, sino los productos directamente obte-
nidos mediante el uso de tal proceso® Esta interpretacion
levaria a extender la proteccion sobre variedades vegeta-
les producidas con un proceso patentado. Beier y Straus
(1986: 445) destacaron que extender la proteccién de pa-
tentes bajo esta forma entraria eni contradiccién ¢on I pro-
teccion especial prevista para variedades vegetales. Al con-
trario, Christie (1989: 404) argumenta que el Articulo 64 (2)
de la CEF, representa una ayuda Gtil para el fortalecimien-
to de un proceso patentado. Consecuentemente, este au-
tor considera que cuando una variedad vegetal se produz-
ca mediante un proceso patentado, la patente se extiendo
alapropia variedad. Elhecho irrefutable és que esta inter-

- pretacion se pone al servicio del impulso de apropiacién,

anulando la provision restrictiva que prohibe conceder
patentes sobre variedades vegetales.

Pero; el imperativo de apropiacién del capital
transnacioal sobré el material vegetal autoreplicableva'in-
duso més alld. La proleccion de patentes sobre maferial
autoreplicable vegetal se guiere extender no sélo sobre el produc-
to directo del procesa, (lo que vendrid a ser la priniera desceriden-
cia en el caso de plariias), sirio sobre fodas las geniraciones sib-
secuerites. Al promover la interpretacién mis amplia en
este respecto, Christie (1989) argumenta que “dado qué el
producto directo tiene Ia habilidad de autoreproducirse,
las mismas autoreproducciones debén verse como parte del
mismo producto y, por lo tanto, considerarse como pro-
ductos directos del proceso”®,

39. Article 12 COM (92} 589 final.
40, EFC Article 62 () ‘
41. Christie, Andrew."Patents for Plant fnnovation". EIPR #1, 1989. p. 404
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El Art. 10(2) de la Enmienda® extender{a la patente con-
cedida sobre un proceso no sélo al material biolégico di-
rectamente obtenido por el proceso, sino también a cual-
quiera otro material biclogico derivado de la multiplica-
cién ¢ propagacién que contenga las caracteristicas

mejoradas,

_3.;}.2 Agotamiento de Derectios

De acuierdo con este principio, el derecho del titular de
la patente cesa respecto del producto de la invencién, una
vez dicho producto se comercializa por el patentador o baje
su autorizacién. Dado que las plantas tienen la caracteris-
tica natural de autoreproducirse, quien adquieia €l mate-
riak reproductivo patentado adquiere, al mismo Hempo, in-
corporado en el producto, la caracteristica natural de
autoreproduccion. Es claro que esta caracteristica no fue
inventada, ¥ por lo tanto o estd incluida bajo ef monopo-
lio que otorga la paterite.

Sin embargo, se ha propuesto una mterpretam()n alter-
naiiva del principic de agotamiento de derechos: “Egte
principio s6lo permite ¢l uso de productds patentados que
se han comercializado previamente con el consentimiento
del patentador, pero nuTica permite la fabricacidn:de los
nuEvos productos patentades. Dado que Ja reproduccién
de material biologico tamibién constituye la fabricacién de
nuevos productos, €l derecho de la patente no se agotd a
este respecto”®. Esta interpretacion implica que el agricul-
tor, o cualquier persona que descongzca latecnologia utili-
zada y la invenciénen particu]ﬁr, Negard a ser tenido como
fabricante de la invencién, por ejemplo, cuando utiliza la
semilla en tma proxima siembra. “El anélisis correcto de
la doctrina del agotamiento de derechos,” dice Christie, “es
que eri auserncia del consentimiento expreso del titular de
la patente, el “guardar’ semilla para la précdma siembra
constituye una infraccion”*.

42 Art. 10 (2) COM (92) 589 final.
43. Moufang R "Protection for Plant Breeding and plant Varjeties: A
Frontier of patent law", International Review of industrial Property and

Cnpynght lawy (IIC) 23 (3)1992. p. 342
44 Christie, Anidrew: "Patents for plant Innovation”, ETPR 11, 1989, p. 4006.

Bajo esta interpretacion la préctica del agricultor de
guardar semilla para la proxima siembra estaria restringi-
da a la obfencién de autorizaciones y al pago de regalias
adicionales. El dnimo de lucro que subyace a esfa avanza-
da interpretacion es claro: el agricultor tendrin que pagar la
semilla para cada siembra al titular de lo patente {es decir, a la
CMN o & su subsidiaria de semillas)®.

Sin embargo, es necesario decir que hasta ahora esta
practica de fos agricultores no ha sido proserita. La practi-
ca de dejar una parte de la cosecha como material de siemn-
bra fue respaldada por la mayorfa del Parlamento Euro-
peo al discutir la proteccion legal sobre invenciones bio-
tecriolégicas incluidas en la Propuesta de 1988 Las posi-
bles implicaciones sociales y econémicas que se derivarfan
de obligar & los granjeros europeos a pagar regalias para
cdda generacién de semilla ha interrampide, hasta el pre-
sente, los pasos conducentes a la eliminacion de esta préc¢-
tica. De este modo, el Art. 13 de la Enmienda: declara que
“los granjeros podran usar para propdsitos de muliiplica-
cién o propagacion en sus propias granjas las semillas ob-
tenidas de las cosechas producidas en sus granjas cuando
usen semillas protegidas por patentes. 56lo se podra auto-
rizar la muitiplicacién o propagacion con el proposito de
cosechar por los granjeros menciénados”*, '

Es evidente que diférentes organizaciones e institucio-
nes europeas han actuado decididamerite para establecer
ventajas compa.ratlvas tendientes a garatitizar la inversion
y ganancias de las CMNs. Las decisiones dela OEP (CTA)
y laEnmienda a la Propuesta presentadas por la Comisién
Europea, han recorrido un fargo camino buscando estable-

45. El impacto que tendria en el negocio agﬂcola europeo. la eliminaciém
de la practica de los agricultores de guardar sermnilla para la proxima siem-
bra no se puede calrular exactamente. A este respecto ik sefiala que:
"Atingue son escasos los datos sistematicos, se aswmne normalmenbe que
en su mayor-parte Jos agricultores daneses compran st semilla; (.. En el
Reino Unido, 1os Paises Bajos y Belglca este porcentaje {la cantidad de
semilld obtenida en'la granja) es del 30%, en Alemania y Francia alrededor
de 50%. En Irlanda, Portugal, Espana, Italia y Grecia la cantidad de sermi-.
Ha de cereat ahorrada estaria porencima de 0%". J. van Wijk, "Farm seed
saving irt Europe under pressure". Biotechnology and Devélipment Monitor
17. Diciembre 1993. p. 1

46. Art. 13 COM (92) 589 final.
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cer ventajas equivalentes a las infroducidas durante la dé-
cada pasada enlos E.U. para garantizar €l monopolioc legal
sobre plantas v la alta tecnologia para su mejoramiento. B
caso de las explicitas prohibiciones para otorgar paterites
sobre variedades vegetales contenidas en el Art. 53 (b).de
la CEP ilustra claramente que las restricciones legales son
insuficientes cuando estan de por medio los mtereses de
las CMNs.
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