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PrOLOGO

Es conocido que el Perl es uno de los palises megadiversos del
planeta, ya que cuenta con la mayor variedad en especies de flora 'y
fauna. Por ello, es una fuente clave de alimentos, productos farma-
céuticos y agricolas. A lo largo de la historia, los recursos de nuestros
pueblos indigenas han sido explotados sin que sus pobladores hayan
aprovechado directamente los beneficios obtenidos de su comer-
cializacion. Hoy en dia, el sistema de propiedad intelectual -espe-
cialmente las patentes- han legalizado esta situacion, la que es co-
nocida como biopirateria.

Cuando nos enteramos que ciertos derivados de nuestra maca -
que se desarrolla a mas de 3500 m.s.n.m., en la Meseta del Bombdn,
en la provincia de Junin- habian sido patentados tanto en Estados
Unidos como en la Unién Europea, por las empresas Pure World
Botanical y Biotics Research Corporation respectivamente, sentimos
que habiamos sido victimas de un despojo.

Al indagar un poco en el tema, encontramos que existian otros
casos, como las variedades de quinua peruano-boliviana, el algodén
de color, el tomate silvestre y una variedad del clavel, que habian
sido patentados en Estados Unidos. Asimismo, nos enteramos que el
Perd no contaba con las herramientas legales suficientes para evitar
este tipo de situaciones ni con la capacidad para anular las patentes
indebidamente inscritas en el exterior.

Ante la situacién descrita, decidimos contactarnos con los produc-
tores de maca del departamento de Junin, quienes nos describieron
detalladamente los problemas que estaban teniendo y reclamaron
justamente que se defiendan los distintos derivados de este ancestral
producto, como la harina de maca, la maca gelatinizada, etc.

Asimismo, realizamos las gestiones necesarias ante el Ministerio de
Comercio Exterior y el INDECOPI. Esta dltima institucion ya habia con-
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formado una comisidbn para examinar las patentes concedidas y las
solicitudes en tramite referidas al Lepidium meyenii (maca), asi como
para analizar sus consecuencias y evaluar diversas alternativas para
revocarlas. Sin embargo, esta comisién no contaba con un marco le-
gal aplicable que permitiera lograr con éxito sus objetivos.

A continuacién, con la participacion de los propios productores
de maca y el valioso aporte del informe final preparado por el
INDECOPI como sustento, el 13 de junio del 2003 presentamos el Pro-
yecto de Ley N° 7210, “Ley de Proteccion y Acceso a la Biodiversidad
Peruana y de Lucha Contra la Biopirateria”, con el fin de dotarnos de
un dispositivo legal que permitiese anular las patentes que se habian
inscrito en el exterior de manera irregular.

Afortunadamente, recibimos el apoyo de la Comision de Ambien-
te y Ecologia del Congreso de la Republica y el Pleno realizado el 6
abril aprob6 la “Ley de Proteccion al Acceso a la Diversidad Biolégi-
ca Peruana y los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indigenas”,
que fue promulgada el 1° de mayo de 2004 y signada con el nimero
28216.

Cabe resaltar que, simultaneamente, se logré incluir temas sobre
la biodiversidad peruana y la lucha contra la biopirateria en las politi-
cas de Estado a corto plazo planteadas por el Acuerdo Nacional.
Ilgualmente, se buscd incluir estos temas en las negociaciones del Tra-
tado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Si bien es cierto que la ley es susceptible de ser perfeccionada y
ampliada, es un importante avance en esta materia. Sin embargo, es
una norma que requiere ser difundida y aplicada a cabalidad. Por
ello, la Segunda Vicepresidencia del Congreso ha organizado este
Foro en el que nos encontramos reunidos hoy, denominado “;Cémo
prevenir la biopirateria en el Perd?”, para el que contamos con el va-
lioso apoyo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, a la que
expreso mi sincero reconocimiento.

Gracias a esta institucion y a otras comprometidas con la protec-
cion de nuestra biodiversidad y conocimientos colectivos de los pue-
blos indigenas, hoy contamos con este valioso texto, que reune las
exposiciones realizadas en el Foro, y que servira como material de re-
ferencia tanto para estudiosos de la materia como para todo aquel
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que se interese en defender nuestra riqueza natural. Esperamos que
esta publicacion no sélo forme parte en las bibliotecas mas distingui-
das, sino que se distribuya ampliamente.

La biopirateria pone en riesgo la extraordinaria riqueza natural y
étnica del Perd. Por motivos de desconocimiento y por falta de iden-
tificacion con esta problematica, estamos dejando que grandes cor-
poraciones farmacéuticas y biotecnoldgicas, que buscan cosechar el
“oro verde” de la region, se beneficien de nuestras riquezas y del co-
nocimiento tradicional y colectivo indigena vinculados a ellas. Estas
compalfiias no retribuyen de manera equitativa lo que debiera corres-
pondernos.

Si los peruanos no defendemos nuestros recursos naturales, nadie
lo hara por nosotros. Esta publicacion busca contribuir, decididamen-
te, en esta causa.

Pebro MoraLEs MANSILLA
SEGUNDO V/ICEPRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Lima, junio de 2004
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INTRODUCCION

El Foro ¢(Como prevenir la Biopirateria en el Peri? Reflexiones y Pro-
puestas, fue organizado por la Segunda Vicepresidencia del Congreso
de la Republica y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, y se lle-
vO a cabo el 8 de junio de 2004 en el Congreso de la Republica.

El tema de la biopirateria ha despertado gran debate y contro-
versia en diversos foros internacionales en los Gltimos afios. La biopi-
rateria es un fendmeno recurrente con grandes implicancias (tanto
econdmicas, ambientales y culturales) para los paises que la invocan.
En un momento clave para el Perd, en el que se esta negociando el
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, abordar este comple-
jo tema resulta completamente oportuno y pertinente.

En este sentido, este Foro procurd partir de la explicacion de te-
mas fundamentales para entender el concepto de “biopirateria”. De
esta manera, fue necesario explicar nociones basicas de la propie-
dad intelectual y el marco normativo aplicable al acceso a los recur-
sos genéticos. Asimismo, se expuso la experiencia del Grupo de Tra-
bajo de la Maca y el contenido de la Ley 28216, Ley de Proteccién al
Acceso a la Diversidad Biolégica Peruana y los Conocimientos Colec-
tivos de los Pueblos Indigenas. Por otro lado, se cont6é con la valiosa
participacion de panelistas especializados en diversas disciplinas,
quienes contribuyeron con diferentes aproximaciones y puntos de vis-
ta al analisis de este complejo tema.

La relevancia del debate propuesto en el presente Foro es eviden-
te, pues se analizé la importancia de los roles que deben desempe-
fiar no sélo el sector publico sino el privado asi como diversos actores
sociales. También se resaltd el obstaculo que implica la escasez de
recursos para enfrentar este fendmeno, o lo que es peor, no contar
con una politica gubernamental clara y firme que incluya el proble-
ma de la biopirateria en la agenda nacional como un tema critico
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que debe ser abordado. Si bien el problema de la biopirateria es bas-
tante complejo y requiere de mdultiples esfuerzos desde diferentes
frentes, darlo a conocer constituye un paso fundamental. Este fue el
proposito del presente evento.

Agradecemos a la Segunda Vicepresidencia del Congreso de la
Republica por haber depositado su confianza en el equipo de la So-
ciedad Peruana de Derecho Ambiental para la organizacién de este
evento asi como por el interés mostrado en abordar de manera publi-
ca y transparente un tema que involucra no sélo a las comunidades
indigenas de nuestro palis, sino a toda la poblacion peruana.
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NoOTA DE LOS EDITORES

El trabajo de ediciéon del presente libro ha pro-
curado respetar el contenido y el lenguaje utilizado
en las presentaciones de los expositores de manera
tal que se vea reflejado el dialogo sostenido a lo
largo del Foro. En este sentido, hemos incluido
también los materiales utilizados durante diversas
exposiciones para facilitar la comprensién de los
textos.
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INAUGURACION

JoRrRGE CAILLAUX
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO AMBIENTAL

Me parece una excelente idea habernos reunido y haber convo-
cado a los especialistas expertos en la materia, para tratar un tema
que le interesa tanto a la Segunda Vicepresidencia del Congreso de
la Republica como a todos los peruanos, y que tiene que ver con
algo que aparece en los periédicos todos los dias. Hablar de este
tema es fundamental no s6lo en estos momentos en que empezamaos
las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados
Unidos sino también en el momento en que el INDECOPI ha empeza-
do a llamar la atencién sobre la necesidad de los peruanos de respe-
tar los derechos de propiedad intelectual, tanto los nuestros como los
derechos de cualquier extranjero que haya registrado un elemento
de la propiedad industrial o de la propiedad intelectual en el pais.

Por eso nos hemos reunido hoy, para tocar un tema concreto y es-
pecializado. Se trata de hablar de una de las modalidades de la pira-
teria, la biopirateria o el acceso o aprovechamiento ilegal de recur-
sos bioldgicos y conocimientos que son propiedad de otras personas
o de otras instituciones o empresas. Sin duda, hablar de estos temas
es muy positivo. Pues es en estas reuniones, donde uno va aprendien-
do, va informandose y va descubriendo este enorme arbol que impli-
ca el derecho de la propiedad intelectual.

Como Presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental,
me siento honrado que me hayan propuesto inaugurar este evento.
Espero que seamos, como siempre intentamos serlo, concretos y es-
pecificos para realmente tener una experiencia de conocimiento e
intercambio de ideas esta tarde, y aclarar sobre todo las zonas oscu-
ras que siempre se presentan en estos temas tan complejos.
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Agradezco al congresista Pedro Morales por la iniciativa de impul-
sar una reunion de esta naturaleza. Ha sido para nuestra institucion
un honor poder participar en la organizacién de este evento.

Muchas gracias.
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ProrPiEDAD INTELECTUAL: CONCEPTOS BASICOS

SyLvia BAZAN
OFricINA DE INVENCIONES Y NUEVAS TEcNoLOGIAS DEL INDECOPI

Quisiera agradecer a los organizadores la oportunidad de permitir-
me explicarles tal vez un tema basico dentro de lo que es propiedad
intelectual, pero muy importante para poder entender luego los con-
ceptos que los otros expositores trataran. La propiedad intelectual
abarca distintos sistemas. En el grafico que ustedes tienen en estos
momentos en pantallal, pueden ver que tenemos el sistema de dere-
chos de autor, el sistema de propiedad industrial y los sistemas suli
géneris de proteccion, estos Ultimos son sistemas que han ido gene-
randose ante la necesidad de proteger algunos elementos que no es-
taban contemplados en los sistemas tradicionales de proteccién. Yo
me voy a centrar con mayor detalle en la principal modalidad de la
propiedad industrial: las patentes de invencion. Sucede que la mayor
parte de casos de biopirateria —que es el tema que nos reane esta
tarde- se da en base a patentes de invencién que son conseguidas
en el extranjero o eventualmente también en el pais. Por eso la im-
portancia de las patentes.

Es importante que ustedes vean el amplio panorama de la propie-
dad intelectual. Son distintos elementos los que se protegen a través
de distintas modalidades. Todos estos elementos otorgan un derecho
a quien ha creado algo. Este derecho, tiene limitaciones en el espa-
cio y en el tiempo. La propiedad intelectual tiene varias modalidades
de proteccion. Tenemos el derecho de autor por ejemplo. Este dere-
cho esta disefiado para proteger elementos como son: el software,
las creaciones musicales, las obras literarias, etc. Se busca proteger
el intelecto de alguna persona.

1 La ponencia de la doctora Bazan se encuentra al final de la presente presentacion.
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Ademas de las patentes, dentro de la propiedad industrial tene-
mos los signos distintivos, los disefios industriales y los modelos de utili-
dad. Los primeros estan estan destinados a proteger signos comer-
ciales tales como las marcas, las denominaciones de origen, los le-
mas comerciales, marcas de servicio, marcas de producto. Los segun-
dos estan orientados a proteger creaciones estéticas u ornamentales
tales como formas especificas, modelos, estructuras diferentes y origi-
nales o una combinacién de colores que distinguen algun producto.
En el Perd, los disefios industriales le conceden a la persona que los
ha registrado un derecho exclusivo por un periodo de diez afios. Los
modelos de utilidad protegen algun dispositivo, herramienta o arte-
facto, que tiene algun elemento, alguna particularidad que le da
una ventaja respecto del elemento original. Es muy interesante, por-
que es una modalidad utilizada por la mayoria de inventores nacio-
nales para proteger sus creaciones. Se trata de invenciones mas pe-
quefas en las que solamente se pueden proteger invenciones rela-
cionadas con productos. Por ello, no son tantos los requisitos que se
exigen como en el caso de una patente de invencion.

Pasemos ahora a los sistemas sui géneris de proteccion. El sistema
de proteccion de variedades vegetales es una modalidad de este sis-
tema por la que se otorga a la persona que ha generado una nueva
variedad un derecho exclusivo para su explotaciéon. Este derecho tie-
ne un plazo de duracion de hasta veinticinco afos, dependiendo de
las especies que se han generado. Es un sistema especifico para las
variedades vegetales. Lo que se protege es una nueva variedad, no
las variedades vegetales ya existentes. Este sistema incentiva la in-
vestigacion en el campo de la agricultura a través de la concesion
de un derecho. Por lo tanto, la persona que desarrolla una variedad
es titular de un derecho exclusivo que le permite comercializar su va-
riedad por un periodo de tiempo determinado.

Otra modalidad del sistema sui géneris es el régimen de protec-
cion de conocimientos colectivos y en el Perl esta regulado por la
Ley 27811. Lo que se protege a través de esta ley son aquellos cono-
cimientos generados exclusivamente de manera colectiva y que es-
tan relacionados con el uso o aprovechamiento de la biodiversidad.
Este es un régimen que surgio en el Per hace pocos afios, precisa-
mente por la dificultad que implicaba proteger este tipo de conoci-
mientos a través de sistemas tradicionales como las patentes, que
atienden a derechos generados de manera individual.
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Analizaremos ahora las patentes, elemento sustancial para hablar
de biopirateria. El ambito de protecciéon de las patentes es mucho
mas amplio, pues a través de ellas, podemos proteger invenciones re-
lacionadas con cualquier area técnica, inclusive un procedimiento,
un sistema o un mecanismo. Una invencién es cualquier solucién téc-
nica y practica a un problema especifico. El caracter técnico de la
invencion es esencial. Las invenciones tienen que tener una razén
técnica, deben solucionar un problema técnico en cualquier campo
de la tecnologia.

Las patentes han ido evolucionando para proteger nuevos ele-
mentos que se han ido desarrollando. Hoy por hoy es posible prote-
ger practicamente cualquier invencion en cualquier campo técnico.
Asi, tenemos aparatos, sistemas, productos, nuevas composiciones de
alimentos, medicamentos, desde un pafial hasta una lampara o un
micréfono que, dependiendo de la manera en que evolucionen, pue-
den constituir invenciones que pueden ser patentables.

Una patente es un titulo que otorga el Estado. En el caso del Pera
el Estado esta representado por la Oficina de Invenciones y Nuevas
Tecnologias del INDECOPI, quien otorga el titulo a la persona que lo
solicita. No necesariamente quien solicita la patente es el inventor,
puede ser una tercera persona quien lo haga. El titular de la patente
es quien tiene el derecho exclusivo para comercializar y explotar su
invencion. Sin embargo, este derecho tiene dos restricciones: es un
derecho valido solamente en el territorio donde se otorgd la patente
y tiene una duracion limitada. Asi, si alguien desea tener proteccion
en varios paises, debera solicitar la patente en cada uno de ellos.

De igual modo, una vez que concluye el plazo de duracién de la
patente, ésta caduca. Al caducar, la informaciéon protegida por la
patente puede ser utilizada por cualquier persona pues pasa al domi-
nio publico y el titular no tiene mas el derecho exclusivo. Es decir, si
bien las patentes crean un derecho exclusivo, es un derecho que
esta limitado. Limitado por el territorio (el derecho de exclusividad
Unicamente es valido en el territorio del pais donde se otorgé la pa-
tente) y limitado en el tiempo (veinte afos).

Es sumamente importante conocer qué se puede proteger a tra-
vés de las patentes, es decir qué cosas pueden ser consideradas
como invenciones. De esta manera, podemos deducir también qué
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no es patentable, o qué no constituye una invenciéon. Por ejemplo, los
descubrimientos, las prioridades cientificas, los métodos matematicos,
las obras literarias, las obras artisticas. Estos elementos tienen otras
modalidades para poder ser protegidos. Pero no son considerados
como invenciones, pues en algunos casos no solucionan un problema
técnico. Tampoco son invenciones el todo o parte de seres vivos, in-
clusive elementos de ellos que pueden ser aislados. Algo que esta
en la naturaleza, no es susceptible de ser protegido a través de una
patente. Tampoco son patentables el software, el programa de orde-
nador, las formas de presentar informacién y las reglas de los juegos.
Todo ese tipo de creaciones son objeto de proteccidn por otro siste-
ma que es el de los derechos de autor.

Asi como hay elementos que no constituyen invenciones, tenemos
otro tipo de creaciones que, siendo invenciones, no son patentables
pues nuestra legislacion las ha excluido de patentamiento. Tal vez
sean invenciones porque estan orientadas a solucionar un problema
técnico, pero no pueden ser protegidas, en este caso, en el Per. Si
bien el régimen que expongo aqui es el peruano, la mayoria de legis-
laciones referidas a la propiedad industrial es homogénea a nivel
mundial. La mayoria de legislaciones contempla los mismos requisitos
y exclusiones para la concesién de una patente.

Las excepciones que se plantean en la mayoria de los paises inclu-
yen plantas, animales, métodos terapéuticos o quirdrgicos, métodos
de diagnéstico para seres humanos o animales. En el caso de los pai-
ses miembres de la Comunidad Andina (CAN) se excluye la paten-
tabilidad de los usos. En la mayoria de paises si es posible otorgar
patentes para los usos. Pero en nuestros paises no podemos conce-
der patentes para los usos porque nuestra legislacion no lo permite.

Para saber si una patente ha sido otorgada validamente, es nece-
sario conocer los requisitos exigidos por la legislacion de patentes del
pais en donde se otorgd. Dado que la legislaciéon de patentes es
bastante uniforme, voy a hacer referencia a los principales requisitos
que se exigen a nivel mundial:

1. Requisitos de patentabilidad:

Los requisitos de patentabilidad son la novedad, el nivel inventivo
y la aplicabilidad industrial. Analizaremos estos requisitos mas ade-
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lante. Adicionalmente, tenemos el requisito de la descripcién comple-
ta de la invencion. Es decir, la persona que tiene una invencion de-
bera describirla de una manera clara y completa al momento de soli-
citar una patente. Es mas, la ley dispone que esta descripcién debe
hacerse de manera tal que una persona versada en el campo técni-
co, pueda reproducirla y llevarla a la practica. Por este motivo, el do-
cumento de patentes es una fuente muy rica de informacién. Ahora
bien, si tomamos en cuenta que los derechos son territoriales (esto im-
plica que lo que esta protegido en Japdn o en Canada y no esta
protegido aqui, no es valido en el Per() entonces la informacion pro-
tegida fuera puede ser utilzada aqui.

Asimismo, tomando en cuenta que la ley en la mayoria de paises
exige una descripcion clara y completa de la invencion, podemos te-
ner acceso a mucha informacién que podemos utilizar como fuente
de investigaciones futuras, como puntos de partida. Es una fuente de
informacion que se encuentra en la mayoria de bases de datos y mu-
chas veces es gratuita.

Estos requisitos se evallan como parte de lo que se denomina
“examen de fondo”. En este examen una persona, la examinadora
de patentes, analiza si la invencion cumple o no los requisitos estable-
cidos por ley. Debera verificar si la invencidon es nueva, si tiene in-
ventiva, si tiene aplicacion industrial y si la descripcion ha sido lo sufi-
cientemente clara y precisa.

a) Requisito de novedad:

El requisito de novedad esta intimamente vinculado con el “esta-
do de la técnica”. El estado de la técnica es todo aquello que ha
sido accesible al publico por cualquier forma de divulgacion, bien
sea de manera oral o escrita, mediante una comercializacion o cual-
quier otra forma.

Lo importante sobre el punto de novedad es que evaluamos la no-
vedad absoluta, es decir, debemos entender como novedad algo
que no sOlo sea nuevo en el Perq, -si se pide patente en el Perl- sino
que, ademas, sea nueva a nivel mundial. Para eso los examinadores
de patentes deben hacer basquedas en distintas bases de datos de
patentes o en base de datos con informacion cientifica o tecnoldgi-
ca para poder ubicar algin documento que divulgue la invencién
cuya patente se solicita.
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Si bien suele suceder que creemos que algo no es nuevo o0 que es
comun, lo cierto es que no tenemos acceso a informacién que nos in-
dique con fecha cierta que esa tecnologia o ese producto ya se ha-
bia divulgado con anterioridad a la fecha de presentaciéon de la soli-
citud de otorgamiento de patente de invenciéon. Lo que nos da la
pauta para la evaluacién de los requisitos, es la fecha de presenta-
cion de solicitud de patente. Cuando se presenta una solicitud, la
oficina respectiva nos da una fecha. Todo lo que se ha conocido an-
tes de esa fecha es el estado de la técnica. Si en la evaluacion se
encuentra algo igual, se tendra que denegar la patente por falta de
novedad.

Entonces, es importante tener en cuenta que el tema de novedad
es un concepto absoluto, es decir, no basta con que la invencion sea
nueva aqui, sino debe serlo en el resto del mundo. Y necesitamos una
fecha cierta para acreditar esa falta de novedad.

b) Requisito de nivel inventivo:

El requisito de nivel inventivo es tal vez el requisito mas dificil de
evaluar para el examinador de patentes y esta referido a que la in-
vencion no debe ser obvia para la persona del oficio. Esta es la per-
sona que esta al tanto de las investigaciones en determinado campo
técnico sin tener que ser el mas especializado ni el menos. Digamos
que es una persona promedio en algun campo técnico, cualquiera
que estemos analizando.

En consecuencia, el requisito de nivel inventivo se refiere a lo “no
obvio”, que quiere decir que la invencion no resulte evidente o no se
desprenda de manera evidente de las herramientas que el examina-
dor tenfa a mano cuando evaluaba la solicitud.

c) El requisito de aplicabilidad industrial:

El requisito de aplicabilidad industrial esta referido a la susceptibi-
lidad de la invencion de ser aplicada en cualquier tipo de industria.
En el caso de los recursos genéticos, el marco legal aplicable es la
Decision 486 de la CAN (diciembre, 2000). La legislacion establece
que si se presenta una solicitud para una invencion desarrollada a
partir de algin recurso genético, originario de algun pais miembro de
la CAN, se debera acreditar este origen. En el caso de conocimien-
tos tradicionales el marco normativo es la ley 27811, ley a la que hice
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referencia hace unos momentos. Dicha ley establece que cuando la
invencion desarrollada haya sido obtenida a partir del uso de conoci-
mientos colectivos, igualmente se debera acreditar el acceso legal a
éstos. La oficina debera solicitar en el primer caso, un contrato de
acceso y en el segundo, una licencia de uso. De esta manera, el
acceso legal a estos recursos y conocimiemtos queda acreditado.
De esta manera, la ley esta acorde con los requisitos dispuestos por la
Decision 486 (el contrato de acceso para el acceso a recursos gené-
ticos y a conocimientos en caso la oficina tenga indicios suficientes
para pensar que se ha accedido a conocimientos o recursos origina-
rios del Peru).

2. Las reivindicaciones:

Las reivindicaciones son probablemente el elemento mas impor-
tante de una patente. Ellas son parte del documento técnico. Cuan-
do se presenta una solicitud para obtener una patente, se debe pre-
sentar un documento técnico que incluya las reivindicaciones que
definen la invenciéon. Es decir, el alcance de la invencion esta defini-
do por el tenor de las reivindicaciones.

Cuando queremos saber si un producto que quiere ser introducido
en el mercado esta vulnerando algun derecho, es necesario revisar
las reivindicaciones de la patente que estan registradas en el
INDECOPI. De acuerdo a lo que se explique, lo que se detalle, lo que
se define en esas reivindicaciones es que se puede determinar cual
es el alcance de la patente. Esto es muy importante, inclusive, en los
casos de patentes con titulares extranjeros. Para saber si las reivindi-
caciones nos afectan o no, es necesario leerlas y analizarlas pues o
que esta descrito en ellas es lo que esta protegido.

¢Qué sucede si consideramos que una patente que se esta solici-
tando ante la oficina, no cumple con alguno de los requisitos? En
efecto, puede suceder que se esté solicitando una patente para algo
que no es nuevo, ni inventivo o para algin recurso genético
origianario de algunos de los paises miembros de la CAN y no existe
certeza de que haya sido con autorizaciéon. Cuando la patente esta
aun en tramite puede acudirse a la figura de la oposicion.

Todas las legislaciones de patentes establecen como parte del
procedimiento para otorgarla, una publicacién. En el caso peruano
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la publicacién se hace en el diario oficial. La oficina hace un resu-
men o publica un extracto de la invencioén solicitada y se lo envia al
solicitante para que la publique. El solicitante debe publicarlo en el
diario oficial El Peruano. Y luego de esa publicacion hay un plazo, en
el caso nuestro son sesenta dias, para que cualquier persona intere-
sada, que considere que esa invenciéon no cumple con alguno de los
requisitos necesarios, pueda presentar una oposicion fundamentada.

La oposicion no puede basarse en el simple hecho de afirmar que
una determinada invencién es conocida desde tiempos inmemo-
rables. Es necesario que el opositor presente pruebas que tengan fe-
cha cierta donde se indique que la invenciéon era conocida con an-
terioridad a la fecha de presentacion de la solicitud. Esto es bastan-
te dificil pues necesariamente se deben presentar documentos que
fundamenten la oposicion.

Y ahora bien, ¢qué sucede si la patente fue otorgada? Todas las
legislaciones tienen la figura de la nulidad, todos los sistemas prevén
que probablemente la autoridad no tuvo acceso a toda la informa-
cion que debié tener al momento de hacer el examen, entonces
siempre tiene abierta una via de nulidad. En el caso del Perq, la nuli-
dad puede efectuarse en cualquier momento de vigencia de la pa-
tente y se deben presentar, al igual que en el caso anterior, pruebas
que desvirtien el cumplimiento de algunos de los requisitos.

La propiedad industrial -y en particular, el sistema de patentes-— es
uno de los sistemas mas poderosos de proteccion a invenciones. Sin
embargo, siempre existe la posibilidad de revocar los derechos otor-
gados. Esto puede suceder porque, existen casos en los que la auto-
ridad competente no ha podido tener acceso a cierta informacion
necesaria en el proceso de otorgamiento de una patente. Por ello,
siempre debemos tener en cuenta que esta la via de la oposicion en
el caso de solicitudes y la via de la nulidad para el caso de derechos
ya concedidos.

Muchas gracias.
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PROPIEDAD INTELECTUAL.:
Conceptos Basicos

Sylvia Bazéan Leigh

Oficina de Invenciones y
Nuevas Tecnologias

Junio, 2004

PROPIEDAD INTELECTUAL
|

sliﬁtgegz?is Derechos de Propiedad
de proteccion Autor Industrial
Proteccién de| | Proteccién de
variedades Conocimientos
vegetales Tradicionales
: Patentes de Invencion
Invenciones <~ Modelos de Utilidad

Creaciones estéticas € |Disefios Industriales

u ornamentales Signos Distintivos
Marcas, ]
Denominaciones de Origen...

Derecho de Autor

» Obras artisticas o literarias;
« Composiciones musicales;
* Obras dramaticas;

« Obras de artes plasticas;

 Software.
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Signos Distintivos

Marcas

Nombres y Lemas Comerciales

Denominaciones de Origen

Disefios Industriales

«Apariencia particular de un producto que resulte de
cualquier reunién de lineas o combinacion de colores,
o de cualquier forma externa bidimensional o tridimen-
sional, linea contorno, configuracién,’ textura o material,
sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.»

Requisito: novedad
Duracién de la proteccion: 10 afios contados a partir de la
fecha de presentacion de la solicitud.

La nueva forma o apariencia no debe obedecer a factores
técnicos o funcionales.

Marco Legal : Decision 486; D.L. 823: TUPA del Indecopi

Régimen de Proteccidn
de Variedades Vegetales

Orientado a proteger nuevas variedades vegetales, a
través de la concesion de un certificado de obtentor, el
que da a su titular el derecho exclusivo sobre su variedad.

Requisitos: Novedad; homogeneidad, distinguibilidad;
estabilidad y tener una denominacion adecuada.
Duracion de la proteccién: 25 afios para vides y arboles, y
20 afios para las demas especies, a partir de la fecha de
concesion del certificado.

Marco Legal: Decision 345; D.S. N° 008-96-ITINCI; Res

Jefatural N° 047-2000-INIA: Res. Jefatural N° 046-2000-
INIA.




Régimen de Proteccién de
Conocimientos Colectivos

Orientado a proteger conocimientos colectivos
generados por los pueblos indigenas del Perq,
relacionados con el uso y aplicaciones de la
biodiversidad.

El pueblo indigena que posea un conocimiento
colectivo estaréd protegido contra la revelacién,
adquisicion o uso de tal conocimiento sin su
consentimiento y de manera desleal, en la medida
que no se encuentre en el dominio publico.

Marco Legal: Ley N° 27811; CBD.

Modelo de Utilidad

Nueva forma, configuracion o disposicion de
elementos, de algun artefacto, herramienta,
instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna
parte del mismo, que permita un mejor o diferente
funcionamiento, utilizacion o fabricacion del objeto que
le incorpore o que le proporcione alguna utilidad,
ventaja o efecto técnico que antes no tenia.

Para invenciones de productos (aparatos, dispositivos). Marco
Legal: Decision 486; D.L. 823; TUPA Indecopi.

Patentes de Invencion

Disefiadas para proteger invenciones relacionadas con
productos o procedimientos.

Producto: aparato, composicion quimica, compuesto
quimico.

Procedimiento: procesos, métodos.

Invencion:

Solucién técnica

a problema
Marco Legal: Decision 486: D.L. 823y tecnico en
TUPA del Indecopi. cualquier campo

de la tecnologia.
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Entonces, una patente es...

Titulo que otorga el Estado;

Derecho exclusivo de explotacion de la invencion,
por un periodo de tiempo y en un territorio
determinado.

Patentes de invencion: 20 afios

Patentes de modelo de utilidad: 10 afios.

En ambos casos el plazo es contado desde la fecha de
presentacion la solicitud.

No son invenciones...

- Descubrimientos, teorias cientificas y métodos
matematicos;

- El todo o parte de seres vivos tal como se encuentran
en la naturaleza, los procesos biologicos naturales,
material biol6gico existente en la naturaleza o aquel
gue pueda ser aislado, inclusive genoma o
germoplasma de cualquier ser vivo natural;

- Obras literarias y artisticas;

No son invenciones ...
- Planes, reglas y métodos para el ejercicio de
actividades intelectuales, juegos o actividades
econémico-comerciales;

- Programas de ordenador;

- Formas de presentar informacion.

Articulo 15, Decision 486.




No son patentables ...
* Plantas y animales;

» Métodos terapéuticos o quirdrgicos para tratamiento
humano o animal;

» Métodos de diagndstico aplicados a seres humanos o
animales;

e Usos.

Articulo 20: Decisi6n 486.

Los Requisitos

* Novedad; -
_ ) |:> Requisitos de
* Nivel Inventivo; patentabilidad

* Aplicacion Industrial

« Descripcion clara y Importancia del
completa de modo tal documento de
que “una persona patente como
capacitada en la fuente de
materia pueda informacion
ejecutarla.” tecnolégica

Evaluacién de los requisitos

- Examen de fondo;

- Realizado por examinadores de patentes quienes
deberan verificar si la invencion cumple con los

requisitos exigidos.
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Novedad

«Una invenciéon se considerard nueva cuando no
esta comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprendera todo lo que
haya sido accesible al publico por una descripcion
escrita u oral, utilizacion, comercializacién o
cualquier otro medio antes de la fecha de
presentacion de la solicitud de Patente»

IMPORTANTE: Concepto de novedad es absoluto. No
basta con que la invencion sea nueva en el pais donde se
presenta la solicitud.

Los examinadores realizan busquedas en distintas
bases de datos a nivel mundial.

Nivel Inventivo

Una invencién tendra nivel inventivo, si para una
persona del oficio normalmente versada en la materia
técnica correspondiente, esa invencion no hubiese
resultado obvia ni se hubiese derivado de manera
evidente del estado de la técnica.

Quien hace las veces de la persona del oficio es el examinador
de patentes.

Aplicacion Industrial

El objeto de la invencién debera ser susceptible de
aplicacién en cualquier tipo de industria.

Ademas ...

En caso la invencion incorpore componentes biol6-
gicos o genéticos, o conocimientos tradicionales
originarios de alguno de los Paises Miembros de la
CAN, la concesion de la patente esta sujeta a que
se demuestre la procedencia legal de los recursos
genéticos o conocimientos tradicionales.

Recursos genéticos: Contrato de acceso (Decisioén 391)

Conocimientos tradicionales: Licencia de uso de
conocimientos colectivos (Ley 27811)




iIMPORTANTE!
Las Reivindicaciones

Las reivindicaciones son parte del documento técnico
que se debe presentar para solicitar una patente.

Definen la invencion a proteger, delimitando el alcance
de la proteccion.

Asi, en una patente el alcance de la proteccién esta
definido por el tenor de las reivindicaciones.

Y ... ¢si unainvencion cuya patente se
solicita no cumpliese con alguno de
los requisitos?

Como parte del tramite para solicitar una patente se
realiza una publicacién de un extracto de la solicitud
en el Diario oficial «El Peruano».

Dentro de los 60 dias siguientes a la publicacion,
cualquier tercero podra presentar oposicién
fundamentada.

Y ... ¢siaun asi se concede la
patente?

Si una patente se concede y algun tercero considera
que ésta no cumple con alguno del los requisitos, existe
la via de nulidad.

La nulidad puede interponerse en cualquier momento
de la vigencia de la patente.
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AcCCESO A LOS REcUrRsos GENETICOS

JorGE CAILLAUX
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO AMBIENTAL

Patentes y Biopirateria

Comenzaremos con el analisis de un caso concreto de biopirateria
difundido y hecho publico por una institucién extranjera que se llama
“GRAIN” y que, precisamente, es una organizacion privada que bus-
ca promover la defensa o la eliminacion de casos de biopirateria vin-
culados con los derechos de propiedad intelectual.

Nos referiremos al caso de la quinua. Todos conocemos la quinua.
Es importante porque mas adelante, a partir de este caso, se explica-
rd cual es el régimen de acceso a los recursos genéticos que existe
tanto en el pais como en el area andina, explicar mas o menos sus
particularidades de manera muy genérica, centrandonos en los con-
ceptos generales mas que en los articulos especificos de dichas leyes.

Sabemos que la quinua es un cereal de alto contenido protéico,
importante en la dieta de millones de personas en el area andina, es-
pecialmente de los pueblos indigenas. Desde los tiempos preincaicos
las comunidades rurales han cultivado y desarrollado variedades de
quinua adaptadas a la amplia gama de condiciones ecosistémicas o
de sistemas ecolégicos presentes en los Andes. Sabemos también
que en los Andes existe una serie de pisos ecoldgicos, una serie de
variedades de cultivos, incluyendo variedades de quinua y en este
proceso milenario ha habido un manejo de esta variedad de vegeta-
les y esto ha ido enriqueciendo la propia variedad o las variedades
que se consumen. En este proceso se ha dado una interaccién entre
los agricultores de nuestros paises y la quinua, y, en esa interacciéon
se ha agregado un valor al producto o a la planta.
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En afos recientes, la quinua ha comenzado a ingresar en el mer-
cado norteamericano y europeo debido a su alto valor nutritivo, pues
aparentemente tiene el doble o casi el doble del contenido proteico
que el maiz y que el arroz. Bolivia exporta quinua. Perd ha empezado
a hacerlo recientemente. Exporta mas o menos un millon de doélares
anuales, que no es en términos macro nada importante, es un pro-
ducto que aparentemente no tiene un valor. Sin embargo, la expor-
tacion de la quinua se hace a partir de la contribucion de una serie
de pequefios agricultores de los Andes, mini agricultores o
minifundistas que aportan este producto.

Estos temas estan vinculados con los sistemas de patentes en otros
paises. Tomemos el caso de los Estados Unidos por ejemplo. En el
afo 1994 dos investigadores de la Universidad de Colorado recibieron
una patente sobre una variedad de quinua luego de tramitar una so-
licitud bajo los requisitos que ya han sido expuestos. La autoridad nor-
teamericana evaluo si existia 0 no una invencion en el producto o en
la variedad para la que se otorgara la patente. Dicha patente otor-
ga el control exclusivo sobre las plantas masculinas estériles de una
variedad de quinua boliviana de uso tradicional que se llama
Apelawa. Ahora bien, los investigadores reconocieron que en reali-
dad, no hicieron nada para obtener esa variedad, o sea, que no le
agregaron valor, simplemente la tomaron y la patentaron.

Esta patente no protege una invencion, sino un descubrimiento
por los norteamericanos. De ahi viene la diferencia conceptual: qué
es invencién que tiene que cumplir con los requisitos que se han se-
falado, y qué es un descubrimiento de un producto o proceso exis-
tente de la naturaleza. Ellos declararon ser los primeros en identificar
y utilizar un sistema fiable de esterilidad citoplasmica masculina en
quinua para la producciéon de hibridos. Esta patente no se limita a
una sola variedad, sino que abarca cualquier hibrido de quinua que
se derive del citoplasma masculino estéril de Apelawa. Esto ultimo es
la reivindicacion de la que se hablé hace unos momentos. La reivin-
dicaciéon es como el articulo de la ley: lo que esta en los articulos es
lo que esta en la ley y lo que no esta sencillamente no esta protegi-
do. Entonces, las reivindicaciones en las patentes son las que descri-
ben y sefialan el territorio o el campo de proteccién que va a recibir
el solicitante, o sea, la amplitud de la proteccion.

En este caso, las reivindicaciones incluian treinta y seis variedades
que habian sido citadas en la patente, o sea, no se trataba de pa-
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tentar Unicamente una variedad. Esta es una estrategia de Estados
Unidos y de otros paises y de sus oficinas publicas para promover el
otorgamiento de patentes. Son patentes cuyas reivindicaciones son
tan amplias que tienen la capacidad de impedir que se puedan otor-
gar otros derechos o que terceros puedan aprovechar los conoci-
mientos o los productos que caen dentro del ambito de proteccién
de la patente. La naturaleza de estas reivindicaciones es precisamen-
te lo que permite a quienes obtienen patentes que se apropien de
todo un campo genético.

Aunque los cientificos han pretendido poner la tecnologia
patentada a disposicion de investigadores de Chile y Bolivia, esta pa-
tente tiene serias implicancias para los agricultores bolivianos. El de-
sarrollo de hibridos de quinua -recordemos que los hibridos no se re-
producen- implica que el agricultor no puede aprovechar la semilla
para sembrar nuevamente porque ésta no germina luego de la cose-
cha. Esto se hace con la finalidad de obligar al agricultor a comprar
nuevamente la semilla. En consecuencia, estas variedades hibridas
definitivamente afectan las pequefias economias. En este caso con-
creto afecta a los agricultores bolivianos pero también puede afec-
tarnos directamente a nosotros o a cualquier otro pais andino que cul-
tive la quinua y que pretenda ingresar al mercado norteamericano.

En sintesis, se esta produciendo un desplazamiento concreto del
mercado de exportacion que tenian los bolivianos y que afecta a los
agricultores. Otra consecuencia es que los agricultores se ven obliga-
dos a cultivar finalmente variedades industriales que si bien poseen
un alto rendimiento para la exportacion, se trata de variedades esté-
riles que alteran los procesos naturales de la diversidad biologica, en-
tendida como un proceso dinamico de creaciéon, destruccion,
autocreacion, reproduccion de los recursos genéticos contenidos en
los sistemas ecoldgicos o en el ambiente natural de nuestros paises.

Por eso, la mejor conservacion de los recursos genéticos es la con-
servacion que se hace in situ, es decir, en el lugar donde se origina-
ron, donde todavia tienen una via biolégica activa, dinamica y don-
de mantienen un proceso evolutivo. Este es un tema fundamental fi-
loséfica y econdmicamente hablando. Nosotros manejamos en nues-
tros palises maiz, papa, etc., precisamente debido a este proceso
evolutivo en donde interactia el ser humano, con practicas, con ma-
nejos, con conocimientos aplicados al uso de estas variedades que
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permiten un enriquecimiento, no sélo del producto final, sino el de la
propia diversidad biolégica. Eliminar esos procesos mediante la intro-
duccion en el mercado y en los campos de cultivos de variedades
que no germinan es atentar contra el proceso natural de enriqueci-
miento de la diversidad biolégica, ya no solamente de un pais o de
la zona andina o la Amazonia, sino del mundo.

Pdliticas y legislacion aplicable

El Convenio sobre la Diversidad Bioldgica (CDB) establece una se-
rie de principios, entre ellos, el compromiso mundial de gran parte de
los Estados de conservar la diversidad biolégica mediante dos meca-
nismos: la conservacion in situ, ahi en el lugar en donde estan, y la ex
situ, fuera del lugar de origen. En esta Ultima, los cientificos, prote-
gen y conservan variedades de vegetales o de animales en jardines
botanicos. De esta manera, aseguran un stock genético que sirve
como materia prima para la ciencia, la investigacion y la tecnologia.

Y el caso de la quinua, entonces, me lleva a la reflexion de que en
el mundo si bien siempre ha habido pirateria y biopirateria, pues siem-
pre ha habido un flujo de recursos genéticos de plantas y de anima-
les entre los paises y dentro de un mismo pals (entre distintos
ecosistemas), es un tema que hoy ha cobrado otra perspectiva, pues
hay que verla desde un contexto no solamente del pasado, sino del
futuro. No se trata solamente de qué es lo que tenemos y queremaos
proteger. No es s6lo proteger la maca, el ayahuasca, la quinua, se
trata de que tenemos el privilegio, como pals, de poseer un territorio
que tiene una gran diversidad biolodgica y entonces tiene un valor po-
tencial econdémico y biolégico para muchos fines.

Y en todo esto, la propiedad intelectual tiene un rol importante.
Ella define un derecho de propiedad, y la propiedad es uno de los pi-
lares del mundo moderno. Muchas de las reglas estan disefiadas en
funcién al derecho de propiedad. Es necesario tener algun tipo de
derecho de propiedad que incluye los derechos de uso; incluso si uno
no es propietario por lo menos debe ser poseedor de algo.

El tema del desarrollo de la biotecnologia ha llevado a que los
paises desarrollados (paises con grandes progresos en la biotec-
nologia), tengan una estrategia de acceder a recursos genéticos sin
considerar los derechos registrados o no registrados, reconocidos o
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no reconocidos de aquellos que han venido manejando esos recursos
genéticos bien sean de plantas o animales. Frente a esta implicita y
cada vez mas creciente estrategia de los paises desarrollados nos
preguntamos ¢qué venimos haciendo nosotros, los paises amazo-
nicos, los paises llamados también megadiversos por proteger nuestra
diversidad biol6gica?

El tema se ha puesto en debate en todos los foros internacionales.
En Naciones Unidas, se aprob6 el CDB en el afio 92, y después de este
Convenio, que es un compromiso de conservar, usar y establecer siste-
mas para tener acceso legal a estos recursos genéticos, los politicos
han venido desarrollando legislaciones nacionales y estableciendo pro-
cedimientos adecuados con la finalidad de lograr este objetivo.

En el caso de los paises andinos miembros de la CAN, tenemos
una legislacién andina, que es la Decision 391, sobre un Régimen Co-
mun de Acceso a los Recursos Genéticos. Este régimen establecido
muy tempranamente en el afio 1996, establece las condiciones para
que cualquier centro de investigacion, empresa biotecnoldgica, etc.,
acceda legalmente a nuestros recursos genéticos. En el Perd, el
INRENA y el INIA son las autoridades competentes encargadas de ad-
ministrar este sistema de acceso.

Hay una serie de requisitos, no voy a entrar a detallarlos ahora,
pero si es importante tener en cuenta que este acceso legal implica
acceso al mundo natural y a los conocimientos tradicionlaes. El pri-
mero implica el acceso a los recursos genéticos propiamente di-
chos, o sea, a las plantas, a los genes contenidos en ellas y en los
animales y eventualmente a los seres humanos si eso algin dia llega
a legalizarse. El otro es a los conocimientos tradicionales o a los co-
nocimientos asociados a estos recursos genéticos. Los recursos
genéticos no estan aislados, hay un conocimiento que tiene que ver
con usos, con practicas, con aplicaciones de esta variedad de ve-
getales. O sea, hay una innovacion y practica indigena asociados
al mismo recurso.

La idea es que histéricamente hasta que el CDB establece ciertos
derechos, este acceso era un acceso libre, un acceso no compensa-
do. La legislacion que se da posteriormente al CDB refueza nuevos
criterios. En primer lugar, se reconoce la importancia de conservar
los recursos genéticos. En segundo lugar, se establece la obligacion
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del Estado peruano y de los paises andinos de establecer un sistema
de acceso. El Perd no puede negar el acceso a los recursos
genéticos per se. En realidad, hacerlo seria una actitud un poco sui-
cida, porque nuestros recursos genéticos estan también en otros pai-
ses amazonicos y no tiene sentido, y ademas porque tenemaos un
compromiso, un tratado internacional que es este Convenio. Tenemos
que desarrollar un marco normativo de acceso. Afortunadamente,
hemos empezado a hacerlo.

Ademas, el otro elemento importante es que los poseedores de |0s
conocimientos tradicionales tienen que expresar su voluntad y con-
sentimiento para transferir sus conocimientos a la empresa o persona
solicitante que quiera acceder a ellos. En este sentido, la politica y el
disefio de la legislacion, tanto internacional como subregional
andina, asi como la peruana, son elementos fundamentales que re-
percutiran en la capacidad del Pert para aprovechar las oportunida-
des de negocios biotecnologicos que se presenten.

El doctor Antonio Graham, que es un gran ecd6logo y comu-
nicador, siempre ha insistido en la importancia de establecer alianzas
estratégicas de caracter cientifico y comercial en donde el capital
tecnoloégico, el capital natural y el conocimiento tradicional de nues-
tros pueblos indigenas (que es a su vez un capital tecnologico) se jun-
ten para desarrollar de manera responsable proyectos de biopros-
peccion. La bioprospeccion es la evaluacion de recursos genéticos y
aprovechamiento comercial de los mismos luego de un proceso de
investigacion y de desarrollo cientifico y tecnolégico.

Esto es fundamental, porque la filosofia de decir “no”, el oponerse
tajantemente a utilzar y no invertir como pais en nuestra diversidad
biolégica es truncar la posibilidad de generar beneficios. Por ello, se
debe partir por conservar los recursos genéticos, tener un buen ma-
nejo de areas naturales, pues es aqui donde conservamos estos re-
cursos genéticos que son base del proceso de creaciéon de la propia
naturaleza, de la diversidad bioldgica, tal como lo sefalé hace un
momento. Si no hacemos estas inversiones, estamos desechando un
capital, capital que ademas es distinto al capital de los recursos no
renovables, pues el desarrollo de aquel implica aprovechar oportuni-
dades para generar desarrollo local con estas alianzas. Reiteramos
entonces la importancia de una legislacion de acceso a recursos
genéticos apropiada.
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Nuestra legislacion de acceso fue pionera y por ello, naturalmen-
te, posee errores que deben subsanarse. Estos se dieron porque todos
comenzamos a conocer y aprender del tema mientras se disefiaba.
Es mas, fuimos una de las primeras regiones del mundo (junto con Fili-
pinas) que establecié una legislacion de acceso a recursos genéticos
en todo el planeta. Sin embargo tenemos un sistema que hay que re-
visar. Existe la intencién del Poder Ejecutivo, sobre todo de INDECOPI
y de la comunidad de expertos de ver cobmo mejoramos y volvemos
mas atractivo y mas efectiva la aplicacion del sistema de acceso a
recursos genéticos. Pero ya tenemos las reglas, y en este instante el
acceso ilegal podria ser identificable (no digo facilmente), pero po-
dria reconocerse si una persona accedié 0 no a ciertos recursos.

Sin embargo, no crean que todos los recursos estan protegidos por
la ley. En el mundo, y no solamente en el Perl, existen caracteriza-
dos numerosas variedades vegetales y recursos biolégicos. Esto quie-
re decir que ya estan identificados y caracterizados, pero que por
haber sido accedidos y recolectados y tomados antes de la entrada
en vigencia del CDB, no son ilegales y son objeto ahora de un pacto
internacional sobre variedades de vegetales promovido por la FAO y
que va a entrar en vigencia este afo.

Sefialamos que no todo esta protegido y hay gran parte de los re-
cursos genéticos que serviran a la industria biotecnolégica que ya es-
tan fuera de nuestro territorio y que estan siendo conservados para
ser utilizados. Es ahi donde surge la gran discusion de si ese uso es le-
gal o ilegal.

Mecanismos y herramientas para enfrentar la biopirateria

El requisito de la novedad exigido para el otorgamiento de paten-
tes es un tema bastante discutible. Muchas de las patentes no son in-
venciones, sino meros descubrimientos relacionados a los conoci-
mientos tradicionales de los pueblos indigenas, es decir, informacion
existente en el dominio publico. Esta informacion tiene un caracter
colectivo. Sin embargo, muchas patentes protegen estos conoci-
mientos que ya se encontraban en el dominio publico, hecho que va
en contra del principio de la novedad para el otorgamiento de pa-
tentes. Por lo tanto, al ser insostenible y contrario a la naturaleza del
sistema de patentes, uno deberia estar en la posibilidad de solicitar la
nulidad de la patente.
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Precisamente porque hay muy pocos casos de gobiernos traba-
jando en proteger recursos genéticos y conocimientos tradicionales
apropiados o accedidos de manera ilegal, es que el INDECOPI y el
Congreso de la Republica, a iniciativa del Congresista Pedro Morales,
promovieron la promulgaciéon de la ley 28216, Ley de Proteccion al
Acceso a la Diversidad Bioloégica Peruana y los Conocimientos Colec-
tivos de los Pueblos Indigenas, ley que sera objeto de comentarios
mas adelante.

Esta ley crea una Comision Nacional cuya funcién principal es
identificar los casos de biopirateria y discutirlos -siempre y cuando se
cuente con la documentaciéon y pruebas necesarias- en aquellas ofi-
cinas del extranjero donde se hayan otorgado derechos de propie-
dad intelectual relacionados con nuestros recursos genéticos y nues-
tros conocimientos tradicionales.

Esta Comision se crea sobre la base de un Grupo de Trabajo con-
vocado y liderado por INDECOPI que estuvo trabajando en el caso
de la maca. Ahora ha sido ampliada con representantes de varios
sectores incluyendo representantes de la Comisién Nacional de Pue-
blos Andinos, Amazoénicos y Afroperuanos, organizaciones de la socie-
dad civil, etc., y representa un esfuerzo explicito de querer combatir
juridicamente las patentes o los derechos de propiedad otorgados sin
respetar los derechos adquiridos de nuestras poblaciones o sin haber
tenido un acceso legal a los recursos genéticos. Proteger juridicamen-
te los conocimientos tradicionales no es sencillo, pues para hacerlo
debemos lidiar con derechos colectivos.

Identificar derechos colectivos, identificarlos y protegerlos es una
tarea compleja. Evidentemente, los derechos colectivos son la cara
opuesta del los derechos individuales. No tenemos un sistema legal
eficiente para protegerlos. Este es uno de los mayores problemas. A
su vez, estos conocimientos estan diseminados entre muchas comuni-
dades o muchos pueblos indigenas, no solamente del pais sino de
otros paises.

Tenemos una ley de conocimientos tradicionales que va a ser ma-
teria de exposicion mas adelante. Esta ley también representa un es-
fuerzo y una decisién politica de tener un régimen que de alguna
manera nos permita avanzar para ver c6mo creamos un instrumento
legal que sea aplicable y que sea respetado en otros paises.
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Uno de los temas importantes es el de los Certificados de Origen.
Lo que le estamos pidiendo a la Organizacién Mundial del Comercion
(OMC), a la Organizaciéon Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) y
a los palises que quieren cooperar en el respeto de los conocimientos
tradicionales y del acceso legal a los recursos genéticos, es que exi-
jan a los solicitantes de patentes de productos que hayan utlizado re-
cursos genéticos o conocimientos de los pueblos indigenas, un certifi-
cado otorgado por la autoridad competente del pais de origen de
dichos recursos o conocimientos. La idea es que ese certificado de
origen demuestre haber accedido legalmente a esos recursos.

Si la Oficina de Patentes de los Estados Unidos hiciera esto, seria
un paso importante.

Por dltimo, un comentario sobre la ley de acceso a recursos
genéticos (la Decision 391 de la CAN). La forma en que los paises
andinos la venimos aplicando es todavia muy incipiente. Necesita-
mos recursos tanto humanos como financieros y necesitamos revisar y
mejorar la legislacién para hacerla mas eficiente.

Existe interés y reconocimiento, aunque resistencia de algunos sec-
tores de opiniébn a modificarla, pero tenemos que ponerla en practi-
ca. Una ley que no se aplica es una ley inexistente y entiendo que
son muy pocos 0 ninguno los casos o tramites o solicitudes de acceso
a recursos genéticos via esta ley que hayan llegado al INRENA o al
INIA como autoridades competentes. Debemos desarrollar los meca-
nismos adecuados para aplicar la legislacion correspondiente.

Existen otros frentes desde donde se puede abordar este tema. El
Ministro de Justicia ha formado un grupo de trabajo para apoyar al
Ministro de Comercio en las negociaciones del TLC en materia de
propiedad intelectual. Este hecho no sélo va a contribuir a la nego-
ciacion de este importante Tratado, sino que va a servir para reforzar
probablemente el rol de muchas instituciones como las universidades,
como centros de investigacion que tienen mucho que decir respecto
a la biopirateria.

Muchas gracias.
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FORO

“COMO PREVENIR LA BIOPIRATERIA
EN EL PERU”

Congreso de la Republica del Perd,
8 de junio 2004

Jorge Caillaux

Sociedad Peruanade
Derecho Ambiental

El caso de la quinua

La quinua (Chenopodium quinoa) es un cereal de alto
contenido protéico, parte importante de la dieta de
millones de personas en la zona andina de América
Latina, en especial de los pueblos indigenas. Desde los
tiempos preincaicos las comunidades rurales han
cultivado y desarrollado variedades de quinua adaptadas
a la amplia gama de condiciones ecosistémicas
presentes en los Andes.

En afios recientes, la quinua ha comenzado a ingresar
en el mercado estadounidense y europeo debido a su
alto valor nutritivo (cerca del doble del contenido proteico
del maiz o el arroz). El mercado de exportacion de
quinua para Bolivia se valora en cerca de un millén de

ddlares anuales.

Patente USA sobre la quinua

En 1994 dos investigadores de la Universidad de
Colorado recibieron la patente namero 5,304,718
gue les otorga control exclusivo sobre las plantas
masculinas estériles de una variedad de quinua
boliviana de uso tradicional, la “Apelawa”.

Los investigadores reconocen que nada hicieron para
crear la variedad masculina estéril; uno de ellos
acepta que forma “parte de la flora local...
sencillamente la recolectamos”.
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Patente sobre la quinua

Declaran ser los primeros en identificar y utilizar un
sistema fiable de esterilidad citoplasmica masculina
en quinua para la produccion de hibridos.

La patente estadounidense no se limita a una sola
variedad hibrida, sino que abarca cualquier hibrido
de quinua que se derive del citoplasma masculino
estéril de “Apelawa”, incluyendo 36 variedades
citadas en la solicitud de patente.

Patente sobre la quinua

» Consecuencias: Aunque los cientificos han
prometido poner la tecnologia patentada a
disposicion de investigadores en Chile y Bolivia,
la patente estadounidense tiene serias
implicaciones para los agricultores bolivianos. El
desarrollo de hibridos de quinua va dirigido a
aumentar los rendimientos del cultivo y adaptarlo
para el cultivo a escala comercial en Norteamérica.

Patente USA sobre la quinua

» Consecuencias: El desplazamiento del mercado
boliviano de exportacién perjudicaria el sustento
de los millares de agricultores —predominante-
mente pequefos finqueros— que cultivan quinua.
Ademas, estos pequefios agricultores se verian
obligados a cultivar las variedades industriales de
alto rendimiento para la exportacion.




Patente sobre la quinua

» Consecuencias:

La siembra de un pufiado de variedades hibridas,
en vez de la amplia gama de semillas que cultivan
en la actualidad, muy probablemente provocara
una seria erosion de la diversidad de quinua
existente. A lo anterior hay que afadir que las
variedades de alto rendimiento con frecuencia no
se adaptan a las condiciones locales.

Reflexiones
* La pirateria y la biopirateria.
* La estrategia de los paises desarrollados.

» Nuestra estrategia:

a) Biodiversidad: acceso legal a recursos genéticos;
consentimiento informado previo; alianzas con cen-
tros de investigacion/corporaciones responsables.

b) Conocimientos tradicionales; inventario, registro,
capacitacion in situ.

Reflexiones

c¢) Certificados de origen; coresponsabilidad de
Pera con otros paises.
OMC, OMPI: folklore; indicaciones
geograficas; derechos de autor

d) TLC USA-Peri-Colombia-Ecuador.

e) Equipo negociador; Zoellick

f) Equipo Ministerio de Justicia en propiedad
intelectual

g) Posicion andina: normas, politicas, etc.
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Ley 28216
LEY DE PROTECCION AL ACCESO A LA DIVERSIDAD
BIOLOGICA PERUANA Y LOS CONOCIMIENTOS
COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

Pebro MoRraLES MANSILLA
CONGRESISTA DE LA REPUBLICA

Quiero saludar a quienes nos acompafan en esta Mesa y princi-
palmente a ustedes por estar asistiendo a este Foro que hemos orga-
nizado conjuntamente con la Sociedad Peruana de Derecho Ambien-
tal presidida por el doctor Jorge Caillaux.

Uno de los grandes problemas vinculados al tema de la biopirate-
ria, es que no hay un compromiso social, no hay interés ni divulgacion
de informacion por parte de los medios, de los periodistas. Si esta re-
union se hubiese convocado para que yo denuncie a un colega con-
gresista, estoy seguro que nos hubiera faltado sitio para que quepan
todas las televisoras, las radios y los medios en general. Lamentable-
mente éste no es el caso del Perd, generalmente no se difunden te-
mas que realmente convienen al pais para la superacién de sus pro-
blemas.

Por otro lado, tenemos el problema de la falta de participacion di-
recta de las comunidades indigenas. El primer paso para ello es el
reconocimiento, la consolidacion y una auténtica representacion for-
mal de los pueblos indigenas que poseen conocimientos tradicionales
y colectivos.

Les quiero contar un poco cémo surgié la ley 28216. Resulta que
en el aflo 2001 acudi al Festival de la Maca en Junin. Aqui tuve la
oportunidad de conversar con algunos productores de maca. Ellos
me manifestaron que tenian muchos problemas para comercializar su
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producto. Unos meses después me enteré que ciertos productos de
la maca habian sido patentados en los Estados Unidos y algunos ha-
bian sido patentados o estaban en camino de patentarse en la Co-
munidad Europea.

De inmediato solicitamos informacion a la Presidencia del Consejo
de Ministros y también recurrimos al INDECOPI. Asi, el INDECOPI ela-
boré un informe y determiné que el pais no contaba con un marco
legal adecuado para afrontar este tipo de problemas y que era ne-
cesario otorgar las facultades necesarias para solicitar la nulidad de
las patentes indebidamente otorgadas en diversos paises. Por eso
pensamos en que era necesario crear por ley una Comisién ad hoc
que se encargue de estos problemas. Asi surgio la ley 28216.

Ademas de la creacion de la Comision, la ley contempla otros as-
pectos que, a mi parecer, contribuyen positivamente a la consecu-
cion de los objetivos trazados. Asi, el inciso a) del articulo 4° estable-
ce que son funciones de la Comisién crear y mantener un registro de
los recursos biolégicos y conocimientos colectivos de los pueblos indi-
genas del Perd. Elinciso c) del mismo articulo dispone que la Comi-
sion debe identificar y efectuar el seguimiento de las solicitudes de
patentes de invencién presentadas o patentes de invencion concedi-
das en el extranjero. En general, las funciones de la Comisiébn que es-
tablece la ley son bastante amplias por lo que es necesario comple-
mentarla con el Reglamento, para que sea una ley viable y eficaz.
Esperemos que no tome mucho tiempo hacerlo.

Creo que lo importante es que hemos dado el primer paso, que
existe un dispositivo legal que esta vigente y que nos va a servir como
un instrumento de proteccién para nuestros recursos naturales. De
hecho, este Foro nos va a servir para enriquecer futuras propuestas
para entidades como el Indecopi, el Instituto Peruano de Productos
Naturales o la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.

Para finalizar, creo que debemos buscar no sélo la descentraliza-
cibn de mecanismos que permitan luchar contra la biopirateria sino
también los procedimientos que permitan crear conciencia y cultura
con relacion a este tema.

Nuevamente quiero agradecer a todos los que han participado el
dia de hoy.
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COMPONENTES DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA PERUANA
PATENTADOS EN EL EXTRANJERO,
LA EXPERIENCIA DE LA MACA

BecoRA VENERO
VICEPRESIDENTA DE LA SALA DE PropiEDAD INTELECTUAL DEL INDECOPI.

Voy a centrarme en lo que ha sido la experiencia del Grupo de
Trabajo de la Maca para luego hablar de las funciones que va a te-
ner la Comision a raiz de la experiencia adquirida. El Grupo de la
Maca, fue una iniciativa de distintas entidades que se ocup6, como
su nombre lo indica, de investigar e impugnar dos patentes que ha-
bian sido conseguidas en Estados Unidos vinculadas a invenciones
provenientes de la maca.

Fue a inicios del 2002 cuando tuvimos conocimiento de la existen-
cia de estas patentes. El primer problema que tuvimos que afrontar
fue que ninguna entidad publica o privada era competente o estaba
obligada a actuar ante este tipo de situaciones. No existia ningun
tipo de precedente en el que alguna insitucién haya actuado en este
tipo de casos, no se habfa hecho nada al respecto antes del Grupo
de la Maca. Por ello, lo que quisimos fue justamente hacer algo, a
pesar de que ninguno tenia competencia para ello, ni el INDECOPI, ni
ninguno de los miembros del Grupo. Sin embargo buscamos trabajar,
hacer algo pues no podiamos permanecer pasivos ante esta situa-
cion. El caso de la maca es uno emblematico para ilustrar la situa-
cién que atraviesan nuestros recursos.

En julio del mismo afio, INDECOPI convoc6 a diversas instituciones
tanto del sector publico como privado para abocarse a la tarea de
investigacion. Asi, la Cancilleria, el MINCETUR, el CONAM, el INIA, el
CIP, la Asociaciéon Andes, el Instituto Peruano de Productos Naturales
(ex Instituto Peruano de Plantas Medicinales), la Sociedad Peruana de
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Derecho Ambiental, y la ONG PROBIOANDES pasaron a integrar el
Grupo de la Maca. El Grupo se incorpor6 al despacho de la Primera
Dama posteriormente.

Lo primero que se hizo fue analizar las patentes, tomando en
cuenta las reivindicaciones que se habian hecho. Seguidamente,
empez6 la labor de recopilaciéon de informacion relacionada con la
maca, que fuera pertinente para el examen de las patentes concedi-
das en Estados Unidos. Parte de la informacion fue proporcionada
por cientificos que habian trabajado con la maca y por empresas
exportadoras de maca. Nos interesaba particularmente la informa-
cion que pudieran brindarnos éstos ultimos pues necesitdbamos saber
qué tipo de extractos se producian en el Perl antes de que se solici-
tara esta patente. La fecha de referencia era marzo de 1998 pero re-
queriamos ademas acreditar que efectivamente esta fecha fuera
cierta. No basta, como les comenté anteriormente, decir que la
maca es peruana sino que hay que probar que la maca es utilizada
para determinados fines desde hace muchos afios en el Peru.

Esta etapa de recopilacion fue la mas larga y compleja. Nos hu-
biera encantado poder tener los recursos para ir a Estados Unidos y
averiguar directamente en la Oficina de Patentes de alla qué era
exactamente lo que se habia patentado, ver los expedientes, los in-
formes, etc., pero este Grupo no contdé con mayores recursos y no in-
currio en mayores gastos. Afortunadamente pudimos contar con el
apoyo de Cancilleria, de nuestra embajada en Washington, que fue
la que nos facilitd informacion y fotocopias de los expedientes que
obraban en la oficina de Patentes de Estados Unidos. Cuando esta
etapa culming, se realizd un examen de las patentes otorgadas que
concluy6é en que estas patentes no cumplian con los requisitos de
patentabilidad. Es decir, que no contaban con los requisitos de no-
vedad ni nivel inventivo por lo que no deberian haber sido concedi-
das. Por otro lado, existian pruebas de que se habian tomado raices
secas de maca del Perq, porque los propios inventores reconocieron
haber tomado estas raices secas de maca del herbario del Museo de
Historia Natural de Lima. También reconocieron haber realizado prue-
bas con ratones con las que confirmaron cientificamente el uso tradi-
cional de la maca como afrodisiaco. Por lo tanto, no quedaba nin-
guna duda de que ellos tomaron la maca del Pert tal y como lo de-
clararon en un articulo cientifico que escribieron y que nosotros he-
mos logrado encontrar.
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Llegamos a estas conclusiones y preparamos un informe bastante
detallado en el que se cuenta todo el analisis que hizo la Comision.
Este informe fue presentado en un foro que organizé la Organizacién
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en Ginebra al cual fuimos
invitados pero no para hablar de estos temas sino de otros. Nosotros
aprovechamos esta oportunidad para presentar el informe. Nos pare-
cié importante hacer esto porque —-como dije al comienzo- lo que
buscabamos con este caso era mostrar qué es lo que estaba suce-
diendo. Mostrar que habia un problema. Fue la primera vez que se
incluyé un documento de este tipo en un foro como el de la OMPI,
presentando y documentando un caso de biopirateria, lo que consi-
deramos que fue bastante importante. Aprovechamos también esta
reunién para entregarles a las oficinas de patentes estos anteceden-
tes para que lo tuvieran en cuenta en el examen.

A pesar de la labor realizada durante estos casi dos afos, hasta
hoy no se han iniciado acciones legales en Estados Unidos para que
se logre la nulidad de estas patentes. Este hecho sélo refleja la com-
plejidad del tema, la dificultad de reunir la informacion necesaria que
tenemos disponible, y los pocos recursos con los que contamos para
actuar en estos casos. Esperamos que la Comision que se ha creado
ahora cuente con mayores recursos para poder actuar adecuada-
mente.

He mencionado hasta ahora solamente las patentes que fueron
concedidas en Estados Unidos. No he mencionado que ademas de
estas patentes, habia una solicitud llamada “internacional en tramite”,
una solicitud que gracias a un tratado llamado PCT permite que una
sola solicitud pueda convertirse después en cuantas patentes naciona-
les como el solicitante desea, siempre y cuando estemos hablando de
paises que han suscrito ese tratado. Estamos hablando de aproxima-
damente, 120 paises. Como comprenderan, esta solicitud era tanto o
mas peligrosa que las patentes ya concedidas en Estados Unidos, por-
que podria ser otorgada en muchos otros paises. Nos interesamos prin-
cipalmente en el Japon pues es el principal destino de nuestras expor-
taciones de maca. Afortunadamente Japon respondid que esta solici-
tud no estaba siendo tramitada en su pais. Sin embargo, ante la Ofici-
na Europea de Patentes si estaba en curso esta solicitud. Por ello, nos
contactamos con ella y nos han comunicado que va a tomar en cuen-
ta estos antecedentes al momento de evaluar la solicitud. Esperamos
que asi lo hagan y que no concedan esas patentes.
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Algo que me preocupa es que ademas del hecho que el sistema
de patentes es bastante complicado, es que el sistema americano lo
es alin mas. Estados Unidos tiene criterios propios, tiene requisitos di-
ferentes a los de los demas paises y por lo tanto tiene un sistema de
patentes que se aleja bastante del sistema de patentes que ha sido
uniformizado a nivel mundial.

Si bien nosotros hicimos un andlisis que determiné que la novedad y
el nivel inventivo de estas solicitudes y no eran suficiente, éste era nues-
tro analisis, el analisis realizado por un grupo de trabajo del Perd que
basicamente estaba capacitado o tenia conocimiento de las leyes del
Perd, de los criterios que se aplican en el Peri y en el resto del mundo,
salvo en Estados Unidos. En este sentido, consideramos fundamental
obtener la opinién de alguien que supiera o estuviera mas al tanto de
la legislacion norteamericana y sobre todo de la jurisprudencia, de la
manera de aplicar esta legislacién en Estados Unidos, tanto por parte
de la Oficina de Patentes como por parte del Poder Judicial.

Gracias a gestiones del Public Interest Intellectual Property Advisors
(PIIPA), que es una asociacion de consejeros de interés publico, logra-
mos que nos contactaran con un abogado especialista en patentes
biotecnoldgicas, que tiene un estudio de abogados especialistas en
propiedad intelectual con sede en Washington, que nos ha donado 50
horas de trabajo para estudiar el caso. El viene estudiando este caso,
ha hecho un informe preliminar que basicamente confirma nuestras
conclusiones. Sin embargo, ha pedido algunas pruebas adicionales
que se estan haciendo en estos momentos, tales como andlisis quimi-
cos. Felizmente, eso esta encaminado.

Como ya han pasado dos afios, dos afios en los cuales se han he-
cho cosas, pero todavia no se ha logrado ni siquiera tomar una deci-
sion definitiva, llegamos a la conclusion de que era necesario
oficializar o institucionalizar este grupo de trabajo. Por eso la impor-
tancia de la creacion de la Comision, esta Comision es oficial o se ha
logrado el objetivo de institucionalizar este grupo de trabajo. La Co-
misidn es quien va a tener que identificar qué otros recursos de origen
peruano han sido patentados en el extranjero y qué otras patentes
tienen que ser cuestionadas.

Yo hice una pequefia investigacion, en realidad un pequefio ex-
perimento de qué es lo que tendria que hacer la Comisién una vez
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que asuma sus funciones. Lo que hice, fue identificar aproximada-
mente veinte plantas que, segin lo que pude encontrar, eran de ori-
gen peruano. Yo soy abogada, no sé nada de estos temas, busqué en
Internet simplemente y encontré varias como: la maca, fiufia, kiwicha,
ufia de gato, camu camu, yacoén, achiote, chancapiedra, tara, sangre
de grado, chirimoya, chuchuwasi, pakae caigua, licuma, cocona,
hercampuri, asuchaca, oca. No sé si todas estas son peruanas o no,
no lo sé con exactitud. Luego hice una busqueda en Internet en la Ofi-
cina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. Los resultados que obtu-
ve no los puedo decir aca porque no me alcanzaria el tiempo. Encon-
tré muchas solicitudes de patentes en las que se mencionaban estos
recursos. Encontré muchisimas patentes ya concebidas, incluso paten-
tes caducas, es decir, patentes muy antiguas, que mencionaban estos
recursos o estas plantas. Y no entré al detalle porque yo no soy espe-
cialista, como les dije, mi intencién no era hacer un estudio serio ni pro-
fundo ni nada de eso, simplemente darme una idea de qué era lo que
podia estar ahi pendiente de ser investigado.

Entonces, como les digo, encontré muchisimas solicitudes, muchisi-
mas patentes,