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CAPITULO SEPTIMO
EL REGIMEN JURIDICO DE LAS PATENTES EN EL ADPIC

Es muy posible que las disposiciones mas importantes del ADPIC sean
aquellas que establecen las reglas internacionales en materia de paten-
tes.! Son también, sin duda, las que mayor impacto tienen en relacion
con el régimen de la biodiversidad. Por ello hemos decidido estudiar, de
manera separada en este capitulo, el especial régimen juridico de las pa-
tentes, que armoniza los criterios de proteccion en materia de patentes que
deben observar todas las legislaciones nacionales de los Estados miem-
bros de la OMC.

I. LAS REGLAS GENERALES DE LAS PATENTES: EL ARTICULO 27

Las disposiciones sobre patentes se desarrollan dentro del ADPIC en la
parte I, seccion 5, que abarca del articulo 27 al 34; ademaés, hay que tener
en cuenta las disposiciones transitorias y finales en las secciones 6 y 7 del
Acuerdo (clausula black box y proteccion de la materia existente) y recor-
dar que, en virtud del articulo 2.1, se incorporan por referencia normas del
Convenio de Paris para la proteccion de la propiedad intelectual .

1 Una patente es un documento, emitido por una autoridad administrativa bajo so-
licitud, que describe una invencién —ya sea un producto o un proceso— y crea una si-
tuacion legal en virtud de la cual la invencion puede ser explotada (producida, utilizada,
importada y/o vendida) exclusivamente por su titular. Véase, en general, sobre el dere-
cho de patente, Ladas, S-P., Patents, Trademarks and Related Rights. National and
International Protection, Cambridge Harvard University Press, 1975, vol. I, especial-
mente pp. 281-454; Cornish, W. R., Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade
Marks and Allied Rights, 4a. ed., Londres, Sweet and Maxwell, 1999, pp. 107-298; Guix
Castellvi, V., “Patentes de invencion”, en Propiedad industrial. Teoria y prdctica, Ma-
drid, Editorial Centro de Estudios Ramén Areces, 2001, pp. 3-80; Grubb, Ph., Patents for
Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology: Fundamentals of Global Law, Practice
and Strategy, Oxford, Oxford University Press, 1999.

2 En particular sobre la regulacion de las patentes en el ADPIC, véase Correa, C.,
“Patent Rights”, en Yusuf, A. A. y Correa, C. (eds.), Intellectual Property and Inter-
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168 BIOTECNOLOGIA Y PROPIEDAD INTELECTUAL
1. Los requisitos de patentabilidad para las invenciones

El ADPIC retoma los tres requisitos clasicos que debe tener toda in-
vencion que pretenda ser patentada: ser nueva, ser el resultado de una ac-
tividad inventiva y ser susceptible de aplicacion industrial (articulo
27.1).2 De acuerdo con este criterio general, las invenciones —ya sean
productos o procesos— que cumplan estos requisitos seran, salvo si apli-
ca alguna exclusion, patentables, por lo que el articulo 27.1 establece un
auténtico principio general de condiciones de patentabilidad de aplica-
cion universal.*

A. La novedad

La mayoria de las legislaciones reconocen el principio de “novedad
absoluta”, que considera dentro del estado de la técnica la informacion
que ha sido hecha publica, de forma oral o escrita (incluyendo la publi-
cacion de invenciones contenidas en solicitudes de patente o en paten-
tes), en cualquier pais del mundo. Antes no era extrafio, como ocurria en

national Trade: the TRIPS Agreement, The Hague/Londres/Boston, Kluwer Law
International, 1998, pp. 189-221; idem, “The GATT Agreement on Trade Related
Aspects of Intellectual Property Rights: New Standards for Patent Protection”, EIPR,
vol. 16, nim. 8, 1994, pp. 327-335; idem, Intellectual Property Rights, the WTO and
Developing Countries: the TRIPS Agreement and Policy Options, Malaysia, Zed Books
Ltd., Third World Network, 2000, especialmente pp. 49-100; Remiche, B. y Desterbecq,
H., “Les brevets pharmaceutiques dans les accords du GATT: I’enjeu?”, Revue Interna-
tionale de Droit Economique, vol. 1, 1996, pp. 7-68; Lobato Garcia-Mijan, M., “Las
disposiciones en materia de patentes del Acuerdo sobre los ADPIC”, en Iglesias Prada, J.
L. (coord.), Los derechos de propiedad intelectual en la Organizacion Mundial del
Comercio. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual rela-
cionados con el Comercio, tomo 1, Madrid, Instituto de Derecho y Etica Industrial, 1997,
pp- 239-314; Dhar, B. y Rao, C. N., “La vinculacién de los derechos de propiedad
intelectual con el comercio”, en Temas de derecho industrial y de la competencia, vol. 1
(Propiedad intelectual en el GATT), Buenos Aires/Madrid, 1997, pp. 131-162, y Kresal-
ja, B., “El sistema de patentes después del ADPIC: comentarios y reflexiones sobre su
futura eficacia”, en Temas de derecho industrial y de la competencia, vol. 5 (Propiedad
intelectual en Iberoamérica), Buenos Aires/Madrid, 2001, pp. 191-284.

3 Una nota al articulo 27.1 permite a los miembros asimilar las expresiones “activi-
dad inventiva” y “susceptibles de aplicacion industrial” con las de “no evidentes” y
“Utiles”, que son las utilizadas por la legislacion estadounidense.

4 Cfi. Gervais, D., The TRIPS Agreement: Drafting, History and Analysis, Londres,
Sweet and Maxwell, 1998, p. 147.
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EL REGIMEN DE LAS PATENTES EN EL ADPIC 169

el Reino Unido, que se considerara tinicamente el estado de la técnica en el
territorio nacional, lo que permitia atraer industrias no establecidas, pero
provocaba conflictos con los derechos de patente otorgados en otras ju-
risdicciones. En los Estados Unidos, sin embargo, opera todavia un
sistema de “novedad mixto”, en el que se incluye en el estado de la técni-
ca: en el territorio nacional, el conocimiento y uso de la invencion, y en
el exterior, la constancia de su existencia previa, ya sea en patentes otor-
gadas o en publicaciones de fecha anterior.’

El sistema de novedad mixto facilita la practica de la “biopirateria”; es
decir, la apropiacion mediante patentes de conocimientos tradicio-
nales sin el consentimiento de sus legitimos titulares (comunidades
indigenas y locales, campesinos, médicos tradicionales, etcétera).® Por
ello, debe considerarse la libertad que el Acuerdo deja a los miembros, al
no determinar el contenido del término novedad (ser nuevo), para deter-
minar el alcance de lo que puede considerarse parte del estado de la
técnica. En este sentido, seria viable incluir como parte de ésta los cono-
cimientos tradicionales transmitidos por la via oral en las comunidades
indigenas, aunque no consten en medios fijos, para asi proteger a sus
titulares legitimos de una apropiacion indebida.’

5 Cfr. Grubb, Ph., op. cit, pp. 54 y ss.

6 Véase el capitulo décimo, infra, que trata sobre la proteccion de los conocimien-
tos tradicionales.

7 La normativa europea, el Convenio sobre la Concesién de Patentes Europeas,
Munich, ofrece una guia en este sentido, al considerar como estado de la técnica “todo lo
que antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patente europea se ha hecho acce-
sible al publico por una descripcion escrita u oral, por una utilizacién o por cualquier
otro medio” (articulo 54.2). Convenio sobre la Concesion de Patentes Europeas, Munich,
5 de octubre de 1973 (BOE, niim. 234, del 30 de septiembre de 1986). El Convenio es un
acuerdo regional, segtin los términos del articulo 19 del Convenio de Paris, y es indepen-
diente de la UE, aunque de sus 24 Estados parte, 15 son miembros de la UE. Por su
parte, la Ley de Propiedad Industrial de México adopta una definicion similar, pues con-
sidera como estado de la técnica “al conjunto de conocimientos técnicos que se han
hecho publicos mediante una descripcion oral o escrita, por la explotacion o por cual-
quier otro medio de difusion o informacion, en el pais o en el extranjero” (articulo 12.1I).
Véase, al respecto, Correa, C., Intellectual Property Rights, the WTO..., cit., pp. 233-234,
y Cantauaria Marin, P. L., Providing Protection for Plant Genetic Resources. Patents,
sui generis Systems, and Biopartnerships, Nueva York/The Hague/Londres, Kluwer Law
International, 2002, p. 20.
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170 BIOTECNOLOGIA Y PROPIEDAD INTELECTUAL
B. El entraniar una actividad inventiva

El requisito de que la invencion entrafie una actividad inventiva supo-
ne graves dificultades para su determinacion, ya que se trata de una valo-
racioén no exenta de subjetividad. Normalmente el criterio establecido es
valorar si la invencidn seria evidente para una persona capacitada en la
técnica. El analisis de este requisito supone la novedad de la invencion,
pues lo que se exige es un cierto grado de creatividad y avance sobre el
estado previo de la técnica. Los elementos a tener en cuenta para deter-
minar la existencia de la actividad inventiva pueden incluir la identifica-
cion de una cuestion que requiera solucion, la eficacia de la medida
visualizada e incluso los intentos previos que hayan fallado en atender el
problema.?

C. El ser susceptible de aplicacion industrial

La necesidad de una aplicacion industrial o utilidad se justifica en que
no tiene sentido ofrecer proteccion a conocimientos que no seran explo-
tados. Se requiere asi la posibilidad técnica de aplicar la invencién a la
fabricacion de un producto o el desarrollo de un determinado proceso.
Sin embargo, lo que cada pais entiende por aplicacion industrial o utili-
dad suele diferir, de manera que la practica estd lejos de ser uniforme.
En Estados Unidos, bajo la nocion de utilidad, basta con que la inven-
cion sea capaz de realizar alguna funcion util a la humanidad, una
nocién bastante amplia; mientras que en otras legislaciones, que adop-
tan el criterio de aplicabilidad industrial, el &mbito de lo patentable que-
da mas limitado.

D. La divulgacion

Un requisito de procedimiento para la obtencion de una patente se
contiene en el articulo 29 del ADPIC, en virtud del cual se permite a los

8 Un inconveniente que puede presentarse en paises menos desarrollados es que,
dado el bajo conocimiento cientifico, se otorguen patentes sobre invenciones que en otra
jurisdiccion serian obvias, por lo que en este sentido resulta importante que las oficinas
nacionales de patentes cuenten con examinadores bien capacitados y mantengan una bue-
na coordinacion y flujo de informacion constante.
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miembros exigir a los solicitantes de una patente divulgar la invencion
“de manera suficientemente clara y completa para que las personas capa-
citadas en la técnica de que se trate puedan llevar a mejor efecto la
invencion” (articulo 29.1).” Asimismo, el Acuerdo permite a los miem-
bros exigir facultativamente a los solicitantes: 1) la divulgaciéon de “la
mejor manera de llevar a efecto la invenciéon que conozca el inventor” en
la fecha de presentacion de la solicitud o en la fecha de prioridad reivin-
dicada, y 2) que faciliten informacion relativa sobre las solicitudes y
concesiones de patentes en el extranjero (articulo 29.2). El primer requi-
sito facultativo busca no s6lo que la invencion pueda ser reproducida por
una persona capacitada, sino también evitar que el solicitante guarde in-
formacion que le signifique ciertas ventajas sobre el publico, lo que seria
contrario a la libre competencia.'” El segundo requisito puede ser de gran
utilidad a los paises en desarrollo con dificultad para acceder a informa-
cion tecnoldgica, y no afecta el principio de independencia de las paten-
tes obtenidas para la misma invencion en distintos paises establecido en
el Convenio de Paris (articulo 4 bis).

A raiz del Convenio sobre la Diversidad Biologica, en distintos foros
se ha propuesto que los miembros exijan a los solicitantes de patentes
la divulgacion de los recursos genéticos y conocimientos tradiciona-
les utilizados en el desarrollo de la invencion, asi como el pais de ori-
gen y fuente de los mismos. Ello, como manera de garantizar que los
recursos y conocimientos utilizados han sido obtenidos con el consenti-
miento fundamentado previo del pais de origen y, en su caso, de la co-
munidad indigena y bajo condiciones mutuamente acordadas.

9 La institucion de la patente estd basada en el principio de que el solicitante debe,
a cambio de la proteccion buscada, comunicar a la sociedad la invencion para que, una
vez expirado el término de duracion, pueda ser utilizada libremente por cualquiera. Este
intercambio entre proteccion y comunicacion facilita tedricamente el continuo desarrollo
tecnologico de la sociedad. Véase Cornish, W. R., op. cit., pp. 129-138, quien plantea los
términos del debate en torno a la justificacion del sistema de patentes.

10 Sin embargo, la prueba de que cierta informacion ha sido retenida puede ser “una
prueba diabdlica”, ya que entonces esta informacion puede calificar como no divulgada,
y gozar entonces de la proteccion correspondiente (segin el articulo 39 del mismo
Acuerdo). Lobato Garcia-Mijan, M., op. cit., p. 260.

DR © 2005. Universidad Nacional Auténoma de México - Instituto de Investigaciones Juridicas



Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM
www juridicas.unam.mx https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://goo.gl/agx7n5

172 BIOTECNOLOGIA Y PROPIEDAD INTELECTUAL

2. Los principios relativos a la materia patentable

A. La patentabilidad absoluta

El principio general de patentabilidad absoluta lo establece el articulo
27.1 al ordenar que: “las patentes podran obtenerse por todas las inven-
ciones, sean de productos o de procedimientos, en fodos los campos de
la tecnologia...” "'

Esta disposicion puede ser la mayor concesion hecha por los paises en
desarrollo durante las negociaciones, pues en el momento en que se lan-
zaron las negociaciones de la Ronda Uruguay, mas de cincuenta paises
exclufan algin campo de la tecnologia de la patentabilidad.'

Ahora bien, a pesar de establecer el criterio de patentabilidad absolu-
ta, el articulo 27 no define el término “invencion”. Esta omision autori-
za a los miembros a definir, ya sea en sus legislaciones o en la practica
administrativa o judicial, tanto lo que si es una invencién, como lo que
no lo es."” En esta linea, C. Correa sugiere que los miembros, especial-
mente aquellos que estan en contra de la utilizacion de recursos genéti-
cos y de la biotecnologia, podrian excluir del término invencioén: los se-
res vivientes y la materia bioldgica encontrados en la naturaleza, en su
totalidad o en parte, incluso en forma aislada o purificada, incluyendo
el genoma y el germoplasma de cualquier ser viviente, y los nuevos
usos de un producto o proceso conocido, incluyendo medicamentos
(second use)."*

1T TLas cursivas son nuestras..

12 Cf. Correa, C., “Patent Rights...”, cit., p. 191. Varios paises en desarrollo excluian
de la patentabilidad los medicamentos como productos, aunque no como procesos.

13 En el primer sentido, la Ley de Propiedad Industrial de México (DOF, 17 de mayo
de 1999) define: “Se considera invencion toda creacion humana que permita transformar la
materia o la energia que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y
satisfacer sus necesidades concretas” (articulo 15). En cambio, el Convenio sobre Conce-
sion de Patentes Europeas expresamente determina que no se considerardn invenciones:

a) Los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos matematicos.

b) Las creaciones estéticas.

c¢) Los planes, principios y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales,
para juegos o para actividades econdmicas, asi como los programas de ordenadores.

d) Las formas de presentar informaciones (articulo 52.2).
14 Cfy. Correa, C., Intellectual Property Rights, the WTO..., cit., pp. 227-229.
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B. El principio de no discriminacion

Un segundo principio general de patentabilidad que establece el
ADPIC es el de no discriminacion, segun el cual “las patentes se podran
obtener y los derechos de patente se podran gozar sin discriminacion por
el lugar de la invencion, el campo de la tecnologia o el hecho de que los
productos sean importados o producidos en el pais” (articulo 27.1).

La eliminacion de la discriminacion por el lugar de la invencion, que
esta reforzada por el principio de trato nacional (articulo 30.), tiene con-
secuencias importantes para el sistema estadounidense —basado en el
principio de proteger al primer inventor (sistema first to invent vs. first to
filey— ya que ahora podran presentarse evidencias de la existencia de
una invencion fuera del territorio estadounidense."

La mencion al campo de la tecnologia refuerza el criterio de patenta-
bilidad absoluta recién comentado. Por otra parte, la referencia al ori-
gen del producto elimina la obligacion de explotar la patente en territo-
rio nacional, lo que afecta la practica de someter las patentes a licencias
obligatorias por falta o insuficiencia de explotacion industrial.'® Ello
podria tener graves consecuencias en los paises en desarrollo, ya que se
refuerzan las barreras de entrada al mercado de productos farmacéuti-
cos para las empresas locales aptas para fabricar y comercializar medi-
camentos, asi como para aquellas que deseen innovar en el sector. En
este sentido, es valido preguntarse: ;cual es la contrapartida que obtie-
ne la sociedad a cambio de conceder al inventor el conjunto de dere-
chos exclusivos derivados de la patente, si no existe la obligacion de
explotacion en territorio nacional?'’

IS El sistema first to invent de la Ley de Patentes estadounidense protege a quien de-
muestre haber sido el primero en desarrollar una invencion, incluso aunque no sea el pri-
mero en haber presentado la solicitud de patente; sin embargo, solo se aceptaban eviden-
cias del acto inventivo en territorio estadounidense, ya que los solicitantes extranjeros no
podian presentar evidencias anteriores a la fecha de solicitud extranjera. El Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) extendio la posibilidad de presentar evi-
dencias producidas en México y Canada, y ahora el ADPIC la extiende al resto de los
miembros de la OMC. Cfr. Gervais, D., op. cit., pp. 147 y 148.

16 Sobre las implicaciones de esta prohibicion para el derecho espafiol véase Lobato
Garcia-Mijan, M., “Las disposiciones en materia de patentes del Acuerdo sobre los
ADPIC” cit., pp. 244-250.

17" Remiche, B. y Desterbecq, H., op. cit., pp. 16 y ss.
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3. Exclusiones admitidas

Los criterios generales de patentabilidad absoluta y no discriminacion
(por campo de la tecnologia) estan matizados por el derecho que los
miembros se reservan para aplicar algunas excepciones a la materia pa-
tentable. Se trata, en todo caso, de excepciones facultativas y someti-
das a condiciones determinadas, aunque la indeterminacion general de
los conceptos previstos permite a los miembros aplicarlas con cierta
flexibilidad.'®

A. Para la proteccion del orden publico
y la moralidad (articulo 27.2)

El articulo 27.2 permite —pero no obliga— a los miembros excluir de
la patentabilidad.

Las invenciones cuya explotacion comercial en su territorio deba impedir-
se necesariamente para proteger el orden publico o la moralidad, inclusive
para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para
preservar los vegetales, o para evitar dafios graves al medio ambiente,
siempre que esa exclusion no se haga meramente porque la explotacion
esté prohibida por su legislacion.

El Acuerdo no define el contenido de ninguno de estos conceptos; por
tanto, los miembros quedan en libertad de establecer las hipotesis que caen
dentro de estos supuestos, que en todo caso tendran que referirse a inven-
ciones particulares y no —en atencion a los principios de patentabilidad

18 Las excepciones previstas en el ADPIC (articulo 27, incisos 2 y 3) tienen su ante-
cedente directo en el TLCAN, cuyo articulo 1709 establece, ademas de los principios de
patentabilidad absoluta (inciso 1) y de no discriminacioén por campo de la tecnologia o
lugar de la invencion (inciso 7), la posibilidad de excluir invenciones cuya explotacion
sea necesario impedir en salvaguarda del orden publico, la moral o para proteger la vida,
la salud humana, animal y vegetal o para evitar graves dafios al medio ambiente (inciso
2). El TLCAN establece también la obligacion de ofrecer proteccion mediante patentes
para los microorganismos y los procesos esencialmente bioldgicos para la produccion de
plantas y animales (inciso 3.b y 3.c), asi como la obligacion de ofrecer proteccion a las
variedades de plantas mediante patentes, mediante un esquema sui géneris o ambos (inci-
so 3, ultimo parrafo). Véase Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
firmado en México, Ottawa y Washington el 17 de diciembre de 1992 (DOF del 12 de
diciembre de 1993).
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absoluta y no discriminacion— a categorias completas.'” A pesar de no
contener una definicion, el texto del Acuerdo proporciona ejemplos de
materias que pueden protegerse por caer dentro del ambito del orden pu-
blico: la salud y la vida de las personas y los animales, la preservacion de
los vegetales y el evitar dafios graves al medio ambiente.

Esta es la unica disposicion del ADPIC que expresamente hace refe-
rencia a la proteccion del medio ambiente y de sus componentes, pues ni
el articulo 70. (Objetivos) ni el articulo 8o. (Principios) lo toman en con-
sideracion. Por otro lado, podemos asumir que la redaccion del articulo
27.2 admite una interpretacion extensiva del concepto de orden publico,
de manera que nada obliga a los Estados a ajustarse a una concepcion es-
trecha del término; por ejemplo, una limitada a motivos de seguridad. De
igual manera, la nocion de moralidad es relativa a cada sociedad y a cada
momento historico, por lo que tampoco seria aceptable una interpreta-
cion absoluta del concepto. Para la valoracion de la moralidad, la Oficina
de Patentes Europea, en casos de invenciones biotecnoldgicas, ha con-
siderado tanto la opiniéon mayoritaria del publico como la balanza de los
intereses afectados y las ventajas asociadas a la explotacion de la inven-
cion. Los debates con relacion a la moralidad de las invenciones biotec-
nologicas seguiran poniendo a prueba el alcance que deben tener estos
dos conceptos.?”

La exclusion prevista en el inciso 2 esta sujeta a dos condiciones. En
primer lugar, s6lo podra excluirse la patentabilidad de aquellas invencio-
nes cuya explotacion comercial en el territorio del Estado deba impedirse
necesariamente para proteger el orden publico o la moralidad. Esta con-
dicion pone de relieve la relacion entre la patente y la autorizacion de in-
troducir el producto en el mercado. Ciertamente, el derecho de patente
no implica esa posibilidad, ni viceversa; lo que queda claro es que no se-

19 Cfr. Gervais, D., op. cit., pp. 148 y 149.

20 Cfy. Correa, C., Intellectual Property Rights, the WTO..., cit., pp. 64 y 65. Por
su parte, M. Lobato aborda la cuestion de la adecuacion o no al orden publico del desa-
rrollo de invenciones basadas en informacion genética obtenida de una persona sin su
consentimiento. Este autor se manifiesta en contra de la opinion negativa, pues, sostie-
ne: “el hecho de que el paciente preste su consentimiento a la extraccion es irrelevante
a la hora de determinar la concurrencia de los requisitos de patentabilidad”. Lobato
Garcia-Mijan, M., op. cit., pp. 250-252. Sin embargo, como se vera mas adelante, la
Directiva de la CE sobre proteccion de las invenciones biotecnoldgicas va en sentido
contrario; es decir, en favor del derecho del paciente a prestar su consentimiento, lo que
parece mas correcto.
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ria consecuente excluir la patentabilidad de la invencién por contrariedad
al orden publico, si la explotacion de la invencion estd permitida.?!

Finalmente, el inciso 2 se asegura, en la linea ya establecida por la
Convencion de Paris, de que la exclusion de la patentabilidad se base en
el criterio de necesidad, y no en una mera prohibicion legislativa de la
explotacion de la invencion.?

B. Los métodos medicinales, los animales, plantas y procedimientos
esencialmente biologicos (articulo 27.3)

Después de permitir la exclusion de los métodos de diagndstico, tera-
péuticos y quirtrgicos para el tratamiento de personas y animales,? el
articulo 27.3 del ADPIC permite una excepcion, aunque al mismo tiem-
po reafirma un principio general. Segin esta disposicion,

Los miembros podran excluir de la patentabilidad:

... b) Las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los
procedimientos esencialmente bioldgicos para la produccion de plantas o
animales, que no sean procedimientos no bioldgicos o microbioldgicos.
Sin embargo, los miembros otorgaran proteccion a todas las obtenciones
vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o me-
diante una combinacién de aquéllas y éste...

La disposicion recién citada afecta directamente a la diversidad biolo-
gica, tanto por la excepcion que admite como por la obligacion general
que establece. Sistematizando su contenido, encontramos que los miem-
bros estan autorizados para excluir de la patentabilidad: 1) las plantas y
los animales excepto los microorganismos, y 2) los procedimientos esen-
cialmente bioldgicos para la produccion de plantas o animales, que no
sean procedimientos no bioldgicos o microbiologicos.

21 Cfr. Correa, C., Intellectual Property Rights, the WTO..., cit., p. 193, y Lobato Gar-
cia-Mijan, M., op. cit., p. 243.

22 Segun la Convencion de Paris: “La concesion de una patente no podra ser rehusa-
da y una patente no podra ser invalidada por el motivo de que la venta del producto pa-
tentado u obtenido por un procedimiento patentado esté sometida a restricciones o limita-
ciones resultantes de la legislacion nacional” (articulo 4 quater).

23 ADPIC, articulo 27.3(a). Sin embargo, esta exclusion no abarca los aparatos o
instrumentos de diagnostico. Cfi. Correa, C., Intellectual Property Rights, the WTO...,
cit., p. 194. La Convencioén Europea de Patentes excluye los métodos medicinales por ca-
recer de aplicacion industrial (articulo 52.4).
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Asi, de la disposicion se deriva que no podran excluirse de la paten-
tabilidad los microorganismos ni los procedimientos no bioldgicos o
microbiologicos para la produccion de plantas o animales. La compleji-
dad de esta disposicion radica —ademas de su tortuosa redaccidon— en
que no existe un acuerdo generalizado sobre lo qué es un microorganis-
mo o un procedimiento microbioldgico.?* C. Correa indica que los miem-
bros pueden adoptar una definiciéon de microorganismo que incluya s6lo
los microorganismos modificados, y no los que se encuentren en la natu-
raleza como tales.?

Al referirse a plantas y animales en forma genérica, el ADPIC permite
que los miembros asuman una interpretacion extensiva que abarque tanto
a las plantas como tales, a las razas animales y a las especies animales y
vegetales; o bien una interpretacion mas restringida, como hace la Con-
vencion Europea, que solamente excluye las variedades de animales y
plantas.?® Por otro lado, si bien se contempla la posibilidad de excluir los
“procedimientos esencialmente bioldgicos para la produccion de plantas
o animales”, esta opcion es limitada, ya que no incluye los procedimien-
tos para tratamientos terapéuticos de plantas y animales, ni los procedi-
mientos que involucran un nivel de intervencion técnica elevado (que ya
no es solo bioldgico), como es el caso de las invenciones biotecnologicas
y la ingenieria genética, que se basan en la manipulacion de células y la
transferencia de genes. Por otra parte, si estd permitida la exclusion de
los procedimientos tradicionales de cultivo.?’

24 Un autor ha destacado que en las pocas lineas del articulo 27.3 se cuentan nueve
términos cuya definicidon esta pendiente: plantas, animales, microorganismos, procesos
esencialmente bioldgicos, microbioldgicos, variedades vegetales, efectivo, y sistema sui
géneris. Tansey, G., Trade, Intellectual Property, Food and Biodiversity: Key issues and
options for the 1999 review of Article 27.3(b) of the TRIPS Agreement, 1999 (A Discus-
sion Paper commissioned by Quaker Peace & Serv., Londres in association with Quaker
United Nations Office, Geneva), p. 8.

25 Correa, C., Intellectual Property Rights, the WTO..., cit., p. 230. Sin embargo, no
esta del todo claro que una definicion de invencion —como la que sugiere Correa— que
excluya a los seres vivos sin excepcion (es decir, que incluya a los microorganismos y/o
a las obtenciones vegetales), sea compatible con el articulo 27.3.

26 Segtin la Convencion Europea de Patentes, no se concederan patentes europeas
sobre: ... b) Las variedades vegetales o las razas animales, asi como los procedimientos
esencialmente biologicos de vegetales o animales, no aplicandose esta disposicion a
los procedimientos microbiologicos ni a los productos obtenidos por dichos procedi-
mientos” (articulo 53).

27 Cfr. Correa, C., Intellectual Property Rights, the WTO..., cit., pp. 195 y 196.
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4. La proteccion de las variedades vegetales

La obtencion de nuevas variedades vegetales es determinante para el
desarrollo de la industria agricola. Al igual que les sucede a los invento-
res, los obtentores de nuevas variedades vegetales, que pueden ser mas
resistentes a plagas u ofrecer cosechas mas abundantes, enfrentan el pro-
blema de la apropiacion, ya que nuevas semillas que han sido producto
de costosas inversiones se reproducen facilmente.

Ante las presiones de la industria agricola, se incluy6 en el ADPIC la
obligacion de ofrecer proteccion a las obtenciones vegetales. Asi, a pesar
de que se permite la exclusion de la patentabilidad de las plantas, las me-
joras a las plantas si deben ser objeto de proteccion. En el mismo articulo
27 se dispone que... los miembros otorgaran proteccion a todas las ob-
tenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui
géneris o mediante una combinacion de aquéllas y éste” (articulo 27.3.b
in fine).

La redaccion permite toda la gama de posibilidades, pero no deja lu-
gar a dudas sobre la obligacion de ofrecer proteccion en el campo de las
obtenciones vegetales.

A. El Convenio UPOV, Acta 1978

El sistema sui géneris que los redactores del ADPIC tenian en mente
(aunque no el tnico posible) es el establecido por el Convenio Interna-
cional para la Proteccion de las Obtenciones Vegetales (Convenio
UPOV).?® Efectivamente, este tratado internacional crea una clase espe-
cial de derecho inmaterial para la proteccion de los obtentores de varie-

28 Convenio Internacional para la Proteccion de las Obtenciones Vegetales, del 2 de
diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre
de 1978 (Acta 1978) y el 19 de marzo de 1991 (Acta 1991). Los textos pueden obtenerse de
la pagina de la UPOV, http://www.upov.int.

El Convenio UPOV crea una Unién de Estados, la UPOV, que juridicamente es
una OI con personalidad juridica propia, cuya sede permanente estd en Ginebra, Suiza.
El Convenio UPOV ha sido revisado en 1972, 1978 y 1991, con lo que existen versiones
distintas, de las cuales las mas aceptadas son las dos ultimas, contenidas en las Actas de
1978 (comentada ahora) y de 1991 (examinada en el siguiente epigrafe). Al 6 de agosto
de 2001, el Acta de 1972 tenia dos Estados miembros; la de 1978, veintinueve; y la de
1991, dieciocho, con lo que el nimero total de miembros se acerca a los cincuenta.
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dades vegetales —el derecho de obtentor— que, al igual que los dere-
chos contemplados por el ADPIC, debe ser desarrollado por la
legislacion nacional de los Estados miembros.

El Convenio UPOV marca —al igual que hace el ADPIC— un nivel
de proteccion que los miembros estan en libertad de ampliar, pero que no
pueden disminuir (articulo 5.5). Por otro lado, al igual que en el Conve-
nio de Paris, los miembros estan obligados a observar los principios de
trato nacional (articulo 30.) y de prioridad, aunque este ultimo esta sujeto
a una condicion de reciprocidad (articulo 12).

De acuerdo con el Convenio UPOV (Acta 1978), el contenido basico
del derecho de obtentor consiste en la potestad de su titular para autori-
zar previamente: a) la produccion con fines comerciales, b) la puesta en
venta y ¢) la comercializacion del material de reproduccion o de multi-
plicacion vegetativa, en su calidad de tal, de la variedad (articulo 50.). El
derecho de obtentor esta limitado de dos maneras: en primer lugar, por-
que el derecho abarca so6lo la variedad como tal, y no el proceso para su
obtencion; y en segundo lugar, por la excepcion conocida como privile-
gio o derecho del agricultor, en virtud del cual la autorizacion del ob-
tentor no es necesaria para emplear la variedad como origen inicial de
variacidon con vistas a la creacion de otras variedades ni para la comer-
cializacion de éstas, salvo cuando sea necesaria su utilizacion repetida
para la produccion comercial de otra variedad (articulo 50.).%

Las variedades protegidas pueden pertenecer a “todos los géneros y
especies botanicos”, y los miembros se comprometen a aplicar progresi-
vamente las disposiciones del Convenio al mayor nimero posible de
ellos (articulo 40.). Para poder ser protegida, una variedad debe reunir
los siguientes requisitos: a) ser distinguible de otras variedades notoria-
mente conocidas; b) ser nueva, en el sentido de no haber sido ofrecida o
comercializada por el obtentor durante un periodo determinado de tiempo;
¢) ser uniforme u homogénea, de acuerdo con las particularidades que
presente su reproduccion sexuada o su multiplicacion vegetativa, lo
que implica que ciertas variaciones de la descripcion son aceptadas, y d)

29 Esta excepcion tiene el fin de permitir el uso de variedades protegidas para el de-
sarrollo de nuevas variedades y evitar asi la “monopolizacion” del desarrollo de varieda-
des. Cfr. Cantauaria Marin, P. L., op. cit., p. 33. Sobre el derecho del agricultor en rela-
cion con los recursos fitogenéticos, véase el Tratado Internacional para los Recursos
Fitogenéticos (articulo 90.), asi como el apartado sobre el mismo en el capitulo tercero,
supra.
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ser estable, es decir, permanecer conforme a su definicion después de re-
producciones o multiplicaciones sucesivas (articulo 60.). Por ultimo, se
requiere que la variedad reciba una denominacion, que a fin de su identifi-
cacion no debera inducir a error o prestarse a confusiones sobre las carac-
teristicas, valor o identidad de la variedad o del obtentor (articulos 6 y 13).

B. El Convenio UPOV, Acta 1991

A partir de la entrada en vigor del Acta 1991, los Estados que en el fu-
turo quieran formar parte de la Unidn tendran que hacerlo bajo los térmi-
nos de esta nueva, mds exigente, version del Convenio UPOV.*

A diferencia de lo previsto en el Acta 1978, en la que el derecho del ob-
tentor debia reconocerse mediante un titulo especial (un derecho de
obtentor) o una patente (articulo 20.), el Acta 1991 no se pronuncia al
respecto, por lo que, como admite el ADPIC, los Estados miembros es-
tan autorizados a ofrecer ambas formas de proteccion a la vez (como se
admite en los Estados Unidos), en cuyo caso sera la legislacion nacional
la que se ocupe de resolver las contradicciones que se presenten.

Aunque el Acta 1991 no altera los requisitos necesarios para que una
variedad sea protegida, amplia el &mbito de proteccion al extender la lis-
ta de actos que requieren la autorizacion previa del obtentor a los si-
guientes; a) la produccion o la reproduccion (multiplicacion); b) la pre-
paraciéon a los fines de la reproduccién o de la multiplicacion; c) la
oferta en venta; d) la venta o cualquier otra forma de comercializacion,
e) la exportacion, f) la importacion, y g) la posesion (almacenamiento)
para cualquiera de los fines antes mencionados (articulo 14.1). En cuan-
to a la materia protegida, ésta también es extendida, a: las variedades
esencialmente derivadas de la variedad protegida;®' las variedades que
no se distingan claramente de la variedad protegida, y las variedades cu-

30 El Acta 1991 entrd en vigor en 1998. Véase Greengrass, B., “The 1991 Act of the
UPOV Convention”, EIPR, vol. 12, 1991, pp. 466-472, y Correa, C., “El Convenio
UPOV 1991. Una perspectiva latinoamericana”, en Temas de derecho industrial y de la
competencia, vol. 5 (Propiedad intelectual en Iberoamérica), Buenos Aires/Madrid,
2001, pp. 141-167.

31 El Acta de 1991 define el término “variedad” como:

Un conjunto de plantas de un solo taxén botanico del rango mas bajo conocido
que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la conce-
sion de un derecho de obtentor, pueda:
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ya produccion requiera del empleo repetido de la variedad protegida (ar-
ticulo 14.5).

La extension de la proteccion a las variedades esencialmente deriva-
das tiene el proposito de evitar una “asimetria” con las patentes sobre ge-
nes que, insertados en una variedad protegida, pueden dar lugar a varie-
dades distinguibles (pero esencialmente derivadas) que no merecen
proteccion independiente.*? Por otra parte, la extension de la proteccion
al material de reproduccion o multiplicacion de la variedad da al obten-
tor el control sobre la comercializacion del material de reproduccion de
su cultivo y cancela la posibilidad que bajo el Acta 1978 tiene el agricul-
tor para almacenar y volver a cosechar los productos de la cosecha origi-
nal (el privilegio del agricultor).

El Acta 1991 establece tres excepciones obligatorias, en virtud de las
cuales no se extendera la proteccion a los actos realizados en el marco pri-
vado con fines no comerciales; los actos realizados a titulo experimental y,
al igual que se prevé en el Acta 1978, los actos de otros obtentores con el
fin de crear nuevas variedades, salvo cuando la variedad protegida sea ne-
cesaria para la produccion repetida de la nueva (articulo 15.1).

— Definirse por la expresion de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o
de una cierta combinacion de genotipos;

— Distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresion de uno de
dichos caracteres por lo menos;

— Considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin al-
teracion (articulo 1.vi).

32 Cfr. Correa, C., “El Convenio UPOV 1991...”, cit., pp. 145 y ss., quien explica el
alcance de esta extension: “A diferencia de lo que se prevé generalmente en el derecho
de patentes bajo el concepto de ‘patentes dependientes’, el creador de una variedad deri-
vada no adquiere derechos al uso de la variedad inicial... El obtentor de una variedad
esencialmente derivada tampoco puede explotar comercialmente la variedad sin autoriza-
cién del obtentor de la variedad inicial, de modo que esta obligado a llegar a un acuerdo
con este ultimo para explotarla”.

33 Cfr. Verma, S. K., “TRIPS and Plant Variety Protection in Developing Coun-
tries”, EIPR, vol. 17, issue 6, 1995, p. 285. Las consecuencias de la cancelacion del
privilegio del agricultor, dados los efectos que puede tener sobre la economia agricola
—particularmente en los paises en desarrollo, donde los agricultores dependen en ma-
yor medida de los productos de sus cosechas para seguir produciendo— justifica la
inclusion de una excepcion facultativa, en virtud de la cual cada Estado parte del Acta
1991 puede limitar el derecho del obtentor con el fin de salvaguardar dicho privilegio
(articulo 15.2).
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5. El mandato de revision del articulo 27

Para quienes se oponen a la biotecnologia en general, y en particular a
la introduccion de organismos modificados (protegidos mediante patentes)
en el medio ambiente, el contenido del articulo 27.3 representa un atenta-
do en contra de la conservacion de la biodiversidad en el mundo. Conside-
ran la mera posibilidad de la obtencion de patentes sobre cualquier materia
viviente como la legalizacion de la apropiacion de la naturaleza, expresada
en la informacion genética contenida en las distintas especies, producto de
siglos de evolucion natural y de la intervencion humana de campesinos y
agricultores a lo largo de la historia; la patentabilidad de la materia vivien-
te es vista asi como un paso hacia la privatizacion de la vida y su transfor-
macion en un producto més de mercado.>*

Quiza por la controversia que le rodea, los miembros del ADPIC deci-
dieron incluir al final del articulo 27.3 la obligacion de someter la dispo-
sicion a un proceso de revision, en principio cuatro afios después de la
entrada en vigor del Acuerdo de la OMC. A la fecha, el proceso de revi-
sion del articulo 27 no ha concluido en el Consejo del ADPIC. Las nego-
ciaciones y propuestas de revision, en particular las que interesan al régi-
men de la biodiversidad, seran examinadas mas adelante.*’

II. EL CONTENIDO DEL DERECHO DE PATENTE

1. Los derechos conferidos a su titular

El principal derecho asociado a una patente es el ius prohibendi, que
permite al titular de la patente impedir que terceros exploten, sin su autori-
zacion, la invencion protegida, que puede ser un producto o un proceso.*®

34 Por ejemplo, para V. Shiva: “There is no justification for treating some germplasm
as valueless and common heritage and another germplasm as a valuable commodity and
private property. The creation of markets and corporate profits through patents and inte-
llectual property is simultaneously the creation of poverty, debt and dependence for the
poor. The injustice of this process is double since the biodiversity which is patented first
came from Third World countries”. Shiva, V., Tomorrow’s Biodiversity, Londres, Thames
and Hudson, 2000, p. 39.

35 Véase el capitulo decimoprimero, infi-a.

36 Por proceso podemos entender una forma especifica de hacer algo. Es posible obte-
ner una patente sobre un proceso (siempre que cumpla los requisitos de patentabilidad ya
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Asi, de acuerdo con el articulo 28 del ADPIC, el titular de una patente
tendré los siguientes derechos exclusivos:

a) Cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que ter-
ceros, sin su consentimiento, realicen actos de: fabricacion, uso, oferta pa-
ra la venta, venta o importacion para estos fines del producto objeto de la
patente.

b) Cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de impedir
que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilizacion del pro-
cedimiento y los actos de: uso, oferta para la venta, venta o importacion
para estos fines de, por lo menos, el producto obtenido directamente por
medio de dicho procedimiento (articulo 28.1.b).

Estos derechos, que tendran una duraciéon minima de veinte afios des-
de la presentacion de la solicitud (articulo 33),>” pueden ser cedidos y
transferidos, por sucesion o por via contractual (articulo 28.2).

Con respecto a la prohibicion de actos de importacion de los productos
protegidos, o bien de los productos realizados utilizando los procesos pa-
tentados, cabe matizar que este derecho debe leerse junto a una nota al pie
del articulo, que sujeta dicho derecho a lo dispuesto en el articulo 60. del
ADPIC, que a su vez establece que ninguna disposicion del Acuerdo se
usara en relacion con la cuestion del agotamiento de los derechos de pro-
piedad intelectual.*® En virtud de esto, ningin miembro podra reclamarle a
otro el prever en su legislacion el agotamiento internacional del derecho
de patente (como por ejemplo han hecho Argentina y los miembros del
Pacto Andino), lo que abre la posibilidad a los Estados de permitir las im-
portaciones paralelas, es decir, importaciones de productos similares a los
protegidos en el territorio nacional, adquiridos licitamente en el extranjero
a un precio inferior.>* Por ello, ante la opcion del agotamiento internacio-

mencionados), aunque éste sirva para producir un producto patentado previamente. Adi-
cionalmente, también pueden obtenerse patentes sobre la forma de utilizar algo, de mane-
ra que aunque el producto utilizado se encuentre patentado, si la forma de utilizacion pro-
puesta es novedosa y no forma parte del estado de la técnica, puede ser objeto de proteccion.

37 El Convenio de Paris omitia establecer un plazo minimo.

38 “Para los efectos de la solucion de diferencias en el marco del presente Acuerdo,
a reserva de lo dispuesto en los articulos 3 y 4 no se hara uso de ninguna disposicion del
presente Acuerdo en relacion con la cuestion del agotamiento de los derechos de propie-
dad intelectual” (ADPIC, articulo 60.).

39 El agotamiento de la patente implica el fin del derecho de su titular de prohibir la
explotacion por terceros de su invencion en el momento en que ésta se explota comer-

DR © 2005. Universidad Nacional Auténoma de México - Instituto de Investigaciones Juridicas



Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM
www juridicas.unam.mx https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://goo.gl/agx7n5

184 BIOTECNOLOGIA Y PROPIEDAD INTELECTUAL

nal de la patente, el titular de ésta no necesariamente gozara del derecho
exclusivo de importacion del producto que ha protegido.

Por otra parte, resulta de gran importancia, sobre todo para la industria
quimica y farmacéutica, que se extienda la proteccion sobre el proceso al
producto obtenido directamente por éste.*’ Sin embargo, las patentes so-
bre procesos no deben otorgarse cuando el proceso sirva para la realiza-
cion de un producto excluido de la patentabilidad, como pueden ser las
plantas y los animales, ya que dicha posibilidad implicaria la violacion
de tal exclusion.*!

2. Los limites al derecho de patente

Los derechos conferidos por la patente no son absolutos, y encuentran
sus limites en el propio texto del Acuerdo, particularmente en los articu-
los 30 (excepciones) y 31 (licencias obligatorias). Estos limites deben in-
terpretarse a la luz del alcance y sentido del Preambulo y de los objetivos
y principios del Acuerdo. Bajo esta perspectiva, los miembros deben evi-
tar que los derechos de propiedad intelectual se conviertan en obstaculos
al comercio y al desarrollo tecnolégico (Préambulo) y garantizar que fa-
vorezcan el bienestar social y econdmico y el equilibrio de derechos y
obligaciones (articulo 70.). Igualmente, estan autorizados para tomar me-
didas necesarias en la proteccion de la salud publica, la nutricion de la
poblacion y la promocion de los sectores de interés vital (articulo 8.1),
asi como para evitar el abuso de los derechos, las practicas anticompetiti-
vas y las que impiden la transferencia de tecnologia (articulo 8.2). Cabe

cialmente. Se puede establecer un criterio nacional, regional o internacional sobre el lu-
gar en que ocurre la explotacion y termina la proteccion. Los paises en desarrollo pro-
pusieron el criterio del agotamiento internacional, a lo que se opusieron los paises indus-
trializados. El articulo 60. es una solucion de compromiso, que deja a los miembros en
libertad de seguir el criterio que deseen. Cfr. Correa, C., “Patent Rights...”, cit., p. 204.
Sobre el agotamiento internacional de las patentes, véase Massaguer, J., Los efectos de la
patente en el comercio internacional, Barcelona, Bosch, 1989, pp. especialmente
197-227; Bronckers, M., “The Exhaustion of Patent Rights under WTO Law”, JWT, vol.
32, nim. 5, 1998, pp. 137-159; y Lobato Garcia-Mijan, M., op. cit., pp. 287-296.

40 Hasta hace poco, muchos paises excluian de la patentabilidad los compuestos quimi-
cos y/o los medicamentos como procesos (entre ellos Brasil, Turquia, Argentina o India, pero
también Austria, Espafa, Grecia, Italia, Canadé, Noruega y Finlandia.). Cfr. Grubb, Ph., op.
cit., pp. 57y ss.

41 Correa, C., “Patent Rights...”, cit., p. 205.
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advertir, asimismo, que el Acuerdo permite a los miembros elegir libre-
mente el método que consideren mas adecuado para aplicar las dispo-
siciones del acuerdo, segin su propio sistema y practicas juridicas (ar-
ticulo 10.), y, en el caso de los paises menos adelantados con “la maxima
flexibilidad requerida” (Predmbulo).

A. Las excepciones generales

El Acuerdo permite, de forma bastante general e imprecisa, que los
miembros establezcan:

... excepciones limitadas a los derechos exclusivos conferidos por una pa-
tente, a condicion de que tales excepciones no atenten de manera injustifi-
cable contra la explotacion normal de la patente ni causen un perjuicio in-
justificado a los legitimos intereses del titular de la patente, teniendo en
cuenta los intereses legitimos de terceros (articulo 30).

Las excepciones que pueden implementarse estan por tanto sujetas a
tres condiciones: ser limitadas, no impedir injustificadamente la explota-
cion normal de la patente y no causar un perjuicio injustificado a los le-
gitimos intereses del titular, pero deben asimismo tener en cuenta los
intereses de terceros.

Dentro de las excepciones que las legislaciones nacionales pueden es-
tablecer, C. Correa destaca las siguientes: actos privados que no tengan un
fin comercial, uso de la invencion para la investigacion y la docencia, ex-
perimentacion para mejorar la invencion, preparacion de medicinas “case-
ras”, preuso de buena fe por quien antes de la fecha de prioridad haya co-
menzado a explotarla de modo independiente, importacion del producto
patentado que haya sido comercializado en otro pais con autorizacion del
titular.*? La presencia de este tipo de excepciones resulta de importancia pa-
ra evitar que el régimen de patentes termine por convertirse mas que en un
vehiculo, en un obstaculo para el avance cientifico, tecnologico y social.

B. Las licencias obligatorias

El ADPIC aborda la dificil cuestion de las licencias obligatorias bajo
el rubro “Otros usos sin autorizacion del titular de los derechos” siendo

42 Correa, C., op. cit., p. 75 y ss.; cfi. también Lobato Garcia-Mijan, op. cit., pp. 262-264.
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los otros usos aquellos no contemplados por el articulo 30. Las licencias
obligatorias operan ante situaciones que justifican, por razones de interés
publico, el uso de la invencidn por el gobierno o por terceras personas
autorizadas por éste, pero sin el consentimiento voluntar del titular de la
patente.®’

El articulo 31 del ADPIC delimita de forma detallada, en doce inci-
sos, las situaciones y condiciones bajo las cuales deben operar las li-
cencias obligatorias. El tipo de licencias previstas puede agruparse, se-
gun su objeto, en tres categorias: 1) para proteger un interés publico,
independientemente del comportamiento del titular; 2) para remediar
un comportamiento abusivo o desleal del titular, y 3) para permitir la
explotacidon de una patente que no pueda ser explotada sin infringir otra
patente.*

No se limita el derecho de los miembros a establecer licencias obligato-
rias en circunstancias no contempladas por el Acuerdo, por lo que las le-
gislaciones pueden prever supuestos distintos, siempre y cuando se respe-
ten las condiciones establecidas. Podrian practicarse licencias obligatorias
con base en los siguientes criterios: interés publico, incluyendo la salud
publica y la nutricioén; proteccion ambiental, segun la recomendacion del
Programa de Accién Agenda 21% y explotacion insuficiente de la in-

43 A pesar de que los gobiernos utilizan poco las licencias obligatorias en la practi-
ca, la simple posibilidad de su uso puede ser una herramienta importante al negociar con
las grandes empresas. Brasil ha obtenido de laboratorios como Merck y Roche descuen-
tos importantes en el precio de medicamentos para el tratamiento del sida, y Canada,
meses después de los ataques terroristas a Estados Unidos en septiembre de 2001, tras
encargar a un laboratorio local un millén de dosis para el tratamiento del antrax, negocio
con el laboratorio aleman Bayer, titular de la patente del compuesto, ciprofloxacin, un
donativo de cientos de miles de dosis a cambio de no conceder al laboratorio local una
licencia obligatoria. Véase “Patent Problems Pending”, The Economist, 27 de octubre
de 2001.

44 Véase Remiche, B. y Desterbecq, H., op. cit., pp. 38-49.

45 El Programa Agenda 21 dice: “Los gobiernos y las organizaciones internacionales
deberian fomentar, y alentar al sector privado a hacer lo propio, modalidades efectivas
para el acceso a tecnologias ecoldgicamente racionales y su transferencia, en particular a
los paises en desarrollo, mediante, entre otras, las siguientes actividades: ... e) ... iv) En
cumplimiento de las convenciones internacionales pertinentes a que se hayan adherido los
Estados, y con arreglo a las circunstancias especificas reconocidas por ellas, tomar medidas
para impedir el abuso de los derechos de propiedad intelectual, incluidas las normas relativas
a su adquisicion mediante un régimen vinculante de concepcion de licencias, con sujecion al
pago de una indemnizacion equitativa y suficiente (capitulo 34.18)”.

DR © 2005. Universidad Nacional Auténoma de México - Instituto de Investigaciones Juridicas



Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM
www juridicas.unam.mx https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://goo.gl/agx7n5

EL REGIMEN DE LAS PATENTES EN EL ADPIC 187

vencion.*® Con relacion a esta ltima posibilidad, el ADPIC ofrece pocas
pistas.

En caso de aparecer como elemento en una controversia ante el OSD,
la contradiccidn entre el principio de no discriminacion a productos im-
portados y la concesion de licencias obligatorias por falta de explotacion,
segun lo permite el Convenio de Paris, debe ser resuelta interpretando el
Acuerdo en su conjunto (en particular considerando el Preambulo y los
articulos 70., 80. y 40), tomando en cuenta las condiciones particulares del
pais que adopte la medida (especialmente si se trata de un pais en desarro-
llo) y considerando los intereses de terceros, especialmente de los consu-
midores beneficiados por una produccién local del producto patentado.?’

C. El control de las practicas anticompetitivas

Las practicas anticompetitivas de los concurrentes en la actividad eco-
némica tienen efectos perjudiciales no sélo para el comercio, sino tam-
bién para la transferencia y la divulgacion de la tecnologia.*® En el capi-
tulo decimoprimero, infra, propondremos que los Estados de origen
consideren como abusivo el ejercicio de patentes sobre invenciones que
utilizan recursos genéticos (o conocimientos tradicionales asociados) ob-
tenidos sin observar las condiciones en materia de acceso y distribucion
de beneficios establecidos por la legislacion nacional.

46 Correa, C., “Patent Rights...”, cit., pp. 212 y ss.

47 Véase, en este sentido, Correa, C., Intellectual Property Rights, the WTO..., cit.,
pp- 90 y ss.; y Remiche, B. y Desterbecq, H., op. cit., pp. 43-46.

48 Véase Roffe, P., “Control of Anti-competitive Practices in Contractual Licenses
under the TRIPs Agreement”, en Yusuf, A. A. y Correa, C. (eds.), op. cit., pp. 278-296, y
Fernandez Lopez, J. M., “Control de las practicas anticompetitivas”, en Iglesias Prada, J.
L. (coord.), op. cit., tomo 1, pp. 375-377.
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