SPUTI
CENTRS

Informes sobre politicas

Divulgacion obligatoria de la fuente y del origen
de los recursos biolégicos y de los conocimientos

tradicionales conexos en el Acuerdo sobre los
ADPIC

I. Introduccion

Uno de los procesos multilaterales
mas critico para los paises en desa-
rrollo que cuentan con abundante
biodiversidad y conocimientos tra-
dicionales es la divulgacién del
origen de los recursos biolégicos
y/o de los conocimientos tradicio-
nales conexos en las solicitudes de
patentes (requisito de divulga-
cion).

El requisito de divulgacién es
objeto de debate en la Organiza-
cion Mundial del Comercio (OMC)
en el marco del examen de la rela-
cion entre el Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de la
Propiedad Intelectual Relaciona-
dos con el Comercio (ADPIC) y el
Convenio sobre la Diversidad Bio-
l6gica (CDB), examen que es consi-
derado una cuestion pendiente

relativa a la aplicacién y un ele-
mento constitutivo del programa
del Consejo sobre los ADPIC. El
resultado de este debate debera
integrarse en todo resultado de la
Ronda de Doha de negociaciones
comerciales multilaterales.

Mas de un tercio de los miem-
bros de la OMC apoyan el estable-
cimiento de un requisito obligato-
rio de divulgacion, tal y como pro-
ponen los paises en desarrollo. 1 El
grupo de paises menos adelanta-
dos (PMA) ha expresado también
su respaldo a la propuesta. Norue-
ga presenté una propuesta similar
en la que se presentan principios
claves para establecer el requisito
de divulgacién.2 La propuesta de
los paises en desarrollo, copatroci-
nada por 14 paises y el Grupo
Africano, introduciria un nuevo
articulo 29bis en el Acuerdo sobre

Resumen

Los debates sobre el Acuerdo sobre los ADPIC y el CBD en la OMC reflejan
la creciente convergencia respecto del contenido, del alcance, de la pertinen-
cia y de la efectividad de una obligacién internacional de divulgacién de la
fuente y del pais que aporta los recursos biolégicos y los conocimientos tra-
dicionales. Las divergencias subsistentes guardan relacién principalmente
con los aspectos sustantivos y procedimentales del requisito de divulgacion
y, en particular, con sus repercusiones juridicas en la tramitacién, concesiéon
y validez de una patente. El poder discrecional de las autoridades adminis-
trativas y judiciales nacionales para revocar una patente debido al incumpli-
miento del requisito de divulgacién adquiriria importancia en ausencia de
un mecanismo alternativo que exija con eficacia el cumplimiento de dicho
requisito.
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Divulgacion obligatoria de la fuente y del origen de los recursos biolégicos y de los conocimientos tradicionales conexos en el Acuerdo sobre los ADPIC

los ADPIC. La enmienda exigiria que todos los
Estados miembros establezcan un requisito obli-
gatorio de divulgacion del origen de los recursos
biolégicos y/o de los conocimientos tradicionales
conexos en las solicitudes de patentes.

Si bien la propuesta de los paises en desarro-
llo fue presentada de forma oficial en mayo de
2006, los debates sobre un requisito de divulga-
cién obligatorio han tenido lugar durante mas de
cinco afios en distintos foros internacionales, in-
cluidos el CDB, la OMC y la Organizaciéon Mun-
dial de la Propiedad Intelectual (OMPI). En parti-
cular, las Directrices de Bonn adoptadas por el
CDB recomendaron que los paises promuevan la
divulgacion del origen en las solicitudes de
patentes. Sin embargo, algunos paises se oponen
a una obligacién internacional ya que les preocu-
pa la eficacia de dicha obligacion y el efecto que
ella pueda tener en el sistema de patentes. Los
Estados Unidos son uno de los principales oposi-
tores. Por su parte, Suiza ha propuesto en la OM-
PI que el requisito de divulgacion sea voluntario
y que, a tal fin, se enmiende el Tratado de coope-
racion en materia de patentes (PCT).3 Las Comu-
nidades Europeas han ido incluso mas lejos al
presentar una propuesta en la OMPI en la que se
aboga por el establecimiento de un requisito obli-
gatorio de divulgacién mediante enmiendas del
PCT y del Tratado sobre el Derecho de Patentes
(PLT).* Tanto las Comunidades Europeas como
Suiza presentaron su propuesta ante el Comité
Intergubernamental de la OMPI sobre Propiedad
Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos
Tradicionales y Folclore (el CIG).5

El objetivo de este Informe sobre Politicas es
analizar los elementos fundamentales del requisi-
to de divulgacion, los enfoques adoptados por los
Estados miembros de la OMC y recomendar los
posibles pasos a seguir. En la primera seccioén se
aborda el debate sobre el alcance en términos
sustantivos del requisito de divulgacion, su defi-
nicién y contenido. En la segunda seccion se tra-
tan los requisitos procedimentales y los efectos
juridicos que pueden producirse como resultado
del incumplimiento del requisito de divulgacion.
En la dltima seccién se resumen las principales
ideas del presente documento a modo de conclu-
sion.

II. Requisito obligatorio de divulgacion: elemen-
tos sustantivos y vinculacion con las patentes

El requisito de divulgacién tiene un doble objetivo:
1) abordar el hecho de que el Acuerdo sobre los
ADPIC, si bien promueve la concesiéon de patentes
en relacién con invenciones basadas en recursos bio-
légicos y conocimientos tradicionales conexos, care-
ce de disposiciones efectivas para proteger esos re-
cursos contra la utilizacién y apropiacién indebidas;
y 2) apoyar la aplicacién del CDB y, en particular,
de las obligaciones establecidas en ese convenio en
relacién con los recursos biolégicos y los conoci-
mientos tradicionales. El CDB establece que el
acceso, cuando se concede, deberia estar sujeto al
consentimiento fundamentado previo del pais que
aporta el recurso y que los paises deberian adoptar
las medidas apropiadas para garantizar una partici-
paciéon justa y equitativa en los beneficios que
puedan derivarse de la comercializacion u otra uti-
lizacion mutuamente convenida de los recursos
genéticos. El requisito de divulgacion también facili-
ta la ejecucion de funciones tradicionales del siste-
ma de propiedad intelectual al contribuir a la eva-
luacién de la patentabilidad de una invencién rei-
vindicada.¢

Cabe senalar que el requisito de divulgaciéon no
afade ningtn nuevo elemento de fondo ni al siste-
ma de patentes ni al CDB. S6lo establece una vincu-
lacion entre la adquisicion y proteccion de la mate-
ria patentable — las invenciones patentables — y el
objeto de protecciéon del CDB — los recursos biol6gi-
cos y los conocimientos tradicionales. Los miembros
de la OMC estan debatiendo el requisito de divulga-
cion soélo desde la perspectiva de las condiciones
que deben imponerse al solicitante de una patente
(articulo 29 del Acuerdo sobre los ADPIC) en lugar
de definir la materia patentable o las condiciones de
patentabilidad (articulo 27 Acuerdo sobre los AD-
PIC). La propuesta de Noruega aclara que el requi-
sito de divulgacién no constituiria un criterio adi-
cional de patentabilidad. Por su parte, la propuesta
de los paises en desarrollo, en su estado actual, tam-
poco afiade ningln criterio nuevo de patentabili-
dad.

Una cuestion que se ha planteado es si el requisi-
to de divulgacion puede contribuir de forma sustan-
tiva al examen de las patentes. Los Estados Unidos
sostienen que el requisito de divulgacion sera inefi-
caz en términos de permitir a los examinadores de
patentes evaluar con mayor precision la existencia
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Divulgacion obligatoria de la fuente y del origen de los recursos biologicos y de los conocimientos tradicionales conexos en el Acuerdo sobre los ADPIC

Propuesta de los paises en desarrollo sobre un requisito de divulgacion obligatorio
Articulo 29bis

Divulgacion del origen de los recursos bioldgicos /o los conocimientos tradicionales conexos

1. A efectos de establecer una relacién de mutuo apoyo entre el presente Acuerdo y el Convenio sobre la
Diversidad Biolégica, los Miembros, en el cumplimiento de sus obligaciones, tendran en cuenta los objetivos y
principios del presente Acuerdo y los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biol6gica.

2. En caso de que la materia objeto de una solicitud de patente concierna a recursos biolégicos y/o
conocimientos tradicionales conexos, se derive de ellos o se desarrolle a partir de ellos, los Miembros exigiran a
los solicitantes que revelen el nombre del pais que suministra los recursos y/o los conocimientos tradicionales
conexos, la persona de quién se obtuvieron en el pais proveedor y, cuando se pueda conocer tras una
2.investigacién razonable, el pais de origen. Los Miembros exigirdn asimismo que los solicitantes proporcionen
informacioén, con inclusién de pruebas del cumplimiento de las prescripciones juridicas aplicables en el pais
proveedor al consentimiento fundamentado previo para el acceso y la distribucién justa y equitativa de los
beneficios derivados de la utilizacién comercial o de otro tipo de dichos recursos y/o conocimientos
tradicionales conexos.

3. Los Miembros exigiran a los solicitantes o los titulares de una patente que complementen y corrijan la
informacién, con inclusiéon de las pruebas presentadas en virtud del parrafo 2 del presente articulo, a la luz de
la nueva informacién de la que hayan tenido conocimiento.

4. Los Miembros publicaran la informacién revelada, de conformidad con los parrafos 2 y 3 del presente
articulo, junto con la solicitud o con la concesién, si ésta es anterior. Cuando un solicitante o titular de una
patente proporcione otra informacién requerida en virtud del parrafo 3 después de la publicacion, la
informacién adicional se publicara sin demoras indebidas.

5. Los Miembros estableceran procedimientos de observancia eficaces a fin de garantizar el cumplimiento
de las obligaciones previstas en los parrafos 2 y 3 del presente articulo. En particular, los Miembros aseguraran
que las autoridades administrativas y/o judiciales tengan la facultad de impedir la tramitacién ulterior de una
solicitud o la concesién de una patente y de revocar, a reserva de las disposiciones del articulo 32 del presente
Acuerdo, o de hacer inexigible una patente cuando el solicitante, a sabiendas o con motivos razonables para
saberlo, haya incumplido las obligaciones contenidas en los pérrafos 2 y 3 del presente articulo o haya
proporcionado informacién falsa o fraudulenta.

de novedad y actividad inventiva en las invencio-
nes reivindicadas. Sin embargo, aducen que el
acceso por parte de los examinadores de patentes a
bases de datos sobre recursos genéticos y conoci-
mientos tradicionales podria ser de utilidad en el
conocimiento del estado de la técnica. Con esta
misma légica, podria aducirse que el requisito de
divulgacion reducirfa el riesgo de conceder
patentes erréneamente. En una comunicacién
formal, los Estados Unidos sostuvieron que:

...los examinadores de patentes de todo el
mundo podrian utilizar bases de datos organi-
zadas en las que se puedan hacer basquedas de
informacion sobre recursos genéticos y conoci-
mientos tradicionales al examinar las solicitu-
des de patentes. Esas bases de datos podrian
contribuir al descubrimiento del estado anterior
de la técnica de que se trate y mejorar asi el exa-
men de las solicitudes de patentes en sus esfe-
ras pertinentes.”

También afirmaron lo siguiente:
Si el origen de un recurso biolégico/genético

era Unico, un solicitante debia sefialarlo para
que una persona experta en la materia pudie-
ra aplicar la invencién. En los Estados Uni-
dos, los conocimientos indigenas/ tradiciona-
les estrechamente relacionados con una in-
vencion tenian que ser reconocidos como una
técnica ya existente, si el solicitante tenia co-
nocimiento de ella. Si la invencién era cosa
sabida para una persona experta en la materia
a la luz de dicha técnica ya existente, no se
concedia patente.8

Si bien la divulgacion de recursos genéticos y
de conocimientos tradicionales en la solicitud de
patente pueda no siempre influenciar el examen
de la solicitud, ello no es privativo del requisito
de divulgacién. El deber de los solicitantes de pa-
tentes de divulgar la informacién importante a
los fines de la patentabilidad en el marco del sis-
tema de patentes es un buen ejemplo. No en to-
dos los casos la importancia de la informacién
divulgada afectard la invencién reivindicada o
producira su revocacion.? La informacién puede
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ser pertinente para el examen de la patente tanto
en un sentido procedimental como sustantivo.1
Ademas, la disponibilidad de una base de datos
no impide que las oficinas de patentes demanden
informacion al solicitante segtin se estime razona-
blemente necesario para examinar o abordar de-
bidamente la cuestion. Cabe sefialar también que
el requisito de divulgacion no deberia evaluarse
s6lo en términos de su utilidad para determinar
el caracter patentable de una invencién reivindi-
cada. Dicho requisito puede funcionar también
como mecanismo para divulgar informacién a los
fines de la aplicacién del CDB, ya que permite
identificar la aplicacion comercial de las invencio-
nes que ya sea estan relacionadas con ciertos re-
cursos biolégicos o conocimientos tradicionales
conexos o derivan de ellos.

a) Recursos biolégicos, recursos genéticos y co-
nocimientos tradicionales

‘Recursos biolégicos” y ‘recursos genéticos’
son los términos que se utilizan en los debates de
la OMC respecto de la relacién entre el Acuerdo
sobre los ADPIC y el CDB. Conforme a lo dis-
puesto en el articulo 2 del CDB, por ‘recursos
biol6gicos” se entienden “los recursos genéticos,
los organismos o partes de ellos, las poblaciones,
o cualquier otro tipo del componente bidtico de
los ecosistemas de valor o utilidad real o poten-
cial para la humanidad”. En el mismo articulo se
definen los recursos genéticos como “el material
genético de valor real o potencial”. Y por
“ “material genético’ se entiende todo material de
origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo
que contenga unidades funcionales de la heren-
cia.” La propuesta de los paises en desarrollo se
refiere a los ‘recursos biolégicos’. Sin embargo,
las Comunidades Europeas, Noruega y Suiza
hacen referencia a los ‘recursos genéticos’. La ex-
presion ‘recursos biolégicos’ comprende los re-
cursos genéticos. El uso de la expresion ‘recursos
biol6égicos” en relacién con el requisito de divul-
gacion evita un sentimiento de incertidumbre en-
tre los solicitantes de patentes y genera confianza
en el sistema.

La propuesta de los paises en desarrollo se
refiere a ‘recursos biolégicos y/o conocimientos
tradicionales conexos’. Por su parte, Suiza propu-
so centrarse, en términos generales, en los conoci-
mientos, las innovaciones y las practicas de las
comunidades indigenas y locales que son perti-
nentes para la conservacion y la utilizacion soste-

nible de la diversidad biolégica.l! Las Comunidades
Europeas han expresado que estan dispuestas a es-
tudiar el requisito de divulgaciéon en relacion con
los conocimientos tradicionales s6lo una vez que se
haya acordado el concepto de ‘conocimientos
tradicionales’. Este concepto estd mucho mas des-
arrollado como concepto juridico en varias jurisdic-
ciones y en el derecho internacional.

Los principios y objetivos provisionales sobre la
proteccion de los conocimientos tradicionales que se
elaboraron en el CIG de la OMPI definen el concep-
to de ‘conocimientos tradicionales” de forma amplia.
Noruega se desvio del enfoque adoptado por Suiza
al apoyar una declaracion obligatoria del origen de
los conocimientos tradicionales, incluso cuando esos
conocimientos no tengan ninguna conexién con los
recursos genéticos. Esto permitiria rastrear la utili-
zacion de todos los conocimientos tradicionales en
una solicitud de patente (véase la Propuesta de los
paises en desarrollo sobre un requisito de divulga-
cion obligatorio en pégina 3).

b) Fuente, pais de origen y pais proveedor

‘Fuente’, ‘pais de origen’ y “pais proveedor’ son tér-
minos utilizados en las propuestas y comunicacio-
nes de los paises al definir el alcance del requisito
de divulgacién. Suiza limit6é la divulgaciéon tnica-
mente a la ‘fuente” de los recursos genéticos y de los
conocimientos. Por el contrario, Noruega no hace
referencia a la “fuente’ como elemento de la divulga-
cion. Las Comunidades Europeas se centran en el
origen y la fuente de los recursos genéticos. Los pai-
ses en desarrollo, las Comunidades Europeas y No-
ruega exigen la divulgacion del pais de origen,
cuando éste se conozca. Segtin los paises en desarro-
llo, el solicitante de toda patente debe realizar una
investigacion razonable a fin de identificar el pais
de origen. Noruega exige la divulgacion del pais de
origen so6lo si éste fuera distinto del pais proveedor
(en el caso de los recursos genéticos) y si ello fuera
pertinente (en el caso de los conocimientos tradicio-
nales).

La motivacion subyacente en las propuestas si-
gue siendo garantizar un apoyo mutuo entre el
Acuerdo sobre los ADPIC y el CDB. La terminologia
que ha de usarse para definir el alcance y el conte-
nido del requisito de divulgacion deberia ser
‘pertinente’ y ‘efectivamente aplicable’ en relacién
con ambos instrumentos. En el CBD se hace referen-
cia al “pais de origen de recursos genéticos’ y al “pais
que aporta recursos genéticos’.
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Posiciones y propuestas de paises en desarrollo, Noruega y Suiza

Obligaciones de

Materia

Elementos objeto de

Caracteristicas

Consecuencias del

cos especificos.

los paises divulgacion de la divulgacion | incumplimiento
a) Adoptar un La materia objeto | el pais proveedor a) Impedir la tramita-
requisito de una solicitud - cién o la concesion de
obligatorio de de patente con- Ia_persona a partir de la patente de que se
divulgacion cierne a recursos ?:cll(jpsz(: th:Iv [I)Zriznp:gs trate;
Ei'i b) Publicar la E:)zlc?giﬁci)zn){/oz veedor b) Revocar o hacer
3 informacién tradicionales co- el pais de origen cuando se pueda | inexigible una patente
g c) Establecer nexos, se deriva conocer tras una cuando el solicitante,
S procedimientos de ellos o se desa- Investigacion a sabiendas o con mo-
8 efectivos de rrolla a partir de razonable tivos razonables para
3 observancia ellos. informacion relativa al sobre la base de | Saberlo, haya propor-
= cumplimiento de pres- prescripciones cionado informacion
cripciones sobre consen- | juridicas aplica- | falsa o no haya com-
timiento fundamentado bles en el pais pletado 0_?0”89"_10 la
previo y distribucion proveedor informacion exigida.
justa y equitativa de los
beneficios
a) Adoptar un No queda claro. pais proveedor de recur- incluso cuando a) Impedir la tramita-
requisito de S0S genéticos y conoci- los conocimien- cién o la concesién
divulgacion mientos tradicionales tos tradicionales de la patente de que
obligatorio no guarden nin- se trate;
b) Notificar gg:a} g:lé(ggps os b) Establecer
todas las declara- genéticos sanciones efectivas y
- ciones de origen T oars do origen de 1os <i 56 Conoce v oS proporcionales fuera
S mediante el P ge dif q Iy - | del sistema de
c mecanismo de recursos genéticos iferente del pais patentes si el incum-
S facilitacion del . _ p_roveedor_ plimiento se descubre
CDB el pais dg origen de los si son pertinentes | | iteriormente:
conocimientos
c) Establecer tradicionales c) Revocar la patente
sanclones informacion relativa al cuando se exija | Si ella no difiere de los
efectivas y pro- consentimiento conocimientos tradi-
porcionales fundamentado previo cionales en la medida
ajenas al sistema exigida por los crite-
de patentes rios de patentabilidad.
Ninguna, es Una invencion la fuente de un recurso a) alaqueel
facultativo para que se base direc- | genético especifico inventor haya
los Estados tamente en los tenido acceso
miembros de la recursos genéti- b) cuando sea
OMPL. cos, los conoci- tinente para la
mientos, las inno- pelr. inente para
. vaE:iqnes y las ﬁgllcacmn nacio-
c. précticas de las —
N comunidades la fuente de los si el inventor
indigenas y loca- | conocimientos tiene conoci-
les que sean perti- miento de que la
nentes para la invencion se
conservacion y la basa directamen-
utilizacién soste- te en los conoci-
nible de la diver- mientos
sidad bioldgica
Similar alapro- | Lainvencion el pais de origen o la si se desconoce Se preverian sancio-
puesta de Norue- | debe basarse di- fuente de los recursos el pais de origen, | nes efectivas, propor-
ga pero solo en rectamente en genéticos las fuentes a las cionales y disuasivas
9 la OMPI recursos genéti- que ha tenido ajenas al derecho de

acceso el inven-
tor y que son adn
de su
conocimiento

patentes.
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Por “pais de origen de recursos genéticos’ se
entiende el pais que posee esos recursos genéticos
en condiciones in situ, es decir, en los ecosistemas
y los hébitats naturales asi como en los entornos
en que hayan desarrollado sus propiedades espe-
cificas.

Por ‘pais que aporta recursos genéticos’ se
entiende el pais que suministra recursos genéticos
obtenidos de fuentes in situ, incluidas las pobla-
ciones de especies silvestres y domesticadas, o de
fuentes ex situ (fuera de los habitats naturales),
que pueden tener o no su origen en ese pais. En el
articulo 15 del CDB se define atin mas la expre-
sion ‘pais que aporta recursos genéticos’ al afir-
mar que ése pais es el pais de origen de esos re-
cursos o aquélla parte que haya adquirido los re-
cursos genéticos de conformidad con el CDB.

La definicion de ‘pais que aporta recursos
genéticos’” y su uso en el articulo 15 del CDB
hacen que esta expresion sea pertinente para el
requisito de divulgacion y lo suficientemente
amplia como para incluir los recursos in situ y ex
situ de un pais. Ello evita todo debate no conclu-
yente sobre si el “pais que aporta los recursos’ es
también el “pais de origen” de los recursos.

La divulgacion de la ‘fuente’” de los recursos
biolégicos y de los conocimientos tradicionales es
pertinente para evaluar el cumplimiento del CDB.
Si los recursos se obtuvieran del sistema multila-
teral establecido por el Tratado Internacional so-
bre los Recursos Fitogenéticos para la Alimenta-
cion y la Agricultura de la Organizaciéon de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimen-
tacion (FAO), la divulgacién de los recursos pro-
ducirfa un conjunto de informacién que contri-
buiria a evaluar el cumplimiento de las disposi-
ciones del tratado. La divulgacién de las institu-
ciones de bioprospeccién, los jardines botanicos,
los centros de investigacién, los organismos gu-
bernamentales, los miembros de comunidades
tradicionales y otras fuentes directas de recursos
biolégicos y de conocimientos tradicionales aso-
ciados seria fundamental para identificar la forma
en que se obtuvieron los recursos y en que se ac-
cedi6 a ellos.

c) Consentimiento fundamentado previo y par-
ticipacion justa y equitativa en los beneficios

La propuesta de los paises en desarrollo exige
mayor divulgaciéon de informacién, con inclusién

de pruebas del cumplimiento de las prescripciones
juridicas aplicables en el pais proveedor al consenti-
miento fundamentado previo y a la participacion
justa y equitativa en los beneficios. Noruega
también apoya la divulgacion de informacion relati-
va al consentimiento fundamentado previo cuando
asi lo exija el pais proveedor o el pais de origen.

La divulgacién de la fuente de los recursos bio-
légicos y de los conocimientos tradicionales no
siempre conlleva informacién sobre el cumplimien-
to de la legislacion aplicable en materia de consenti-
miento fundamentado previo y participacion justa y
equitativa en los beneficios. La identificacién de las
transacciones que involucran recursos biolégicos y
conocimientos tradicionales se veria facilitada si la
divulgaciéon guardara relacion con el cumplimiento
por parte del solicitante de patente de las leyes apli-
cables. Sin embargo, esa declaracion sélo implicaria
el cumplimiento de una formalidad. No conlleva la
determinacioén del cumplimiento de las prescripcio-
nes aplicables al consentimiento fundamentado pre-
vio y a la participacion justa y equitativa en los be-
neficios y no seria vinculante respecto de la oficina
de patentes. No exige que la oficina de patentes de-
termine la existencia y el cumplimiento de las pres-
cripciones juridicas del pais que aporta los recursos
y/ o los conocimientos tradicionales. La divulgacién
de informacion relativa al cumplimiento de la legis-
lacion aplicable en materia de consentimiento fun-
damentado previo y participacién justa y equitativa
en los beneficios, como requisito formal, s6lo obliga-
ria a los investigadores y a las empresas a realizar
un esfuerzo razonable para identificar la existencia
de prescripciones juridicas en esa materia y, cuando
existan, cumplirlas y presentar pruebas del cumpli-
miento. También funcionaria como un buen incen-
tivo para que los investigadores y las empresas ob-
tengan los recursos biol6gicos a partir de fuentes
que hayan satisfecho esas prescripciones.

III. Obligaciones de los paises y revocacion
de patentes por incumplimiento

El requisito preceptivo de divulgacién constituiria
una obligacién limitada para algunos Estados
miembros y sus oficinas de patentes. Los Estados
miembros de la OMC estdn obligados a adoptar el
requisito de divulgacién y a permitir al solicitante
de una patente que corrija y complete la informa-
cion provista.
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La propuesta de Noruega en la OMC y la de las
Comunidades Europeas y Suiza en la OMPI exigen
especificamente que las oficinas de patentes envien
todas las declaraciones de divulgacion recibidas en
relacién con recursos biolégicos y conocimientos
tradicionales al mecanismo de facilitacién del CDB.
La propuesta de los paises en desarrollo sélo exige
la publicacién de la informacion divulgada, con
inclusiéon de las correcciones o adiciones ulteriores
que puedan aportarse, junto con la solicitud de
patente o la concesién. No existiria ningtan requisito
adicional para las oficinas de patentes en relaciéon
con la notificacion de la inclusion de informacién en
las solicitudes de patentes.

Las propuestas exigen a los miembros de la
OMC establecer procedimientos de observancia
efectivos para garantizar el cumplimiento de las
prescripciones relativas a la divulgaciéon. La pro-
puesta de los paises en desarrollo también exige que
los paises se aseguren de que, cuando el solicitante,
a sabiendas o con motivos razonables para saberlo,
haya incumplido sus obligaciones o haya proporcio-
nado informacion falsa o fraudulenta, las autorida-
des administrativas y/o judiciales gocen de la facul-
tad de:

¢ impedir la tramitacion ulterior de una solici-
tud o la concesién de una patente y

¢ revocar, a reserva de las disposiciones del
articulo 32 del presente Acuerdo, o hacer
inexigible una patente.

Un requisito de divulgacion obligatorio que fun-
cione como una condicién sustantiva y procedimen-
tal en relacion con los solicitantes de patentes
tendria repercusiones juridicas en la tramitacién, la
concesion y la validez de una patente. Los debates
que tienen lugar en la OMC reflejan la tensién que
supone decidir si deberia o no revocarse una paten-
te debido al incumplimiento del requisito de divul-
gacion o al fraude cometido contra las oficinas de
patentes. Los paises en desarrollo, al igual que No-
ruega, han adoptado una posicion similar y apoyan
la suspension de la tramitaciéon de una solicitud de
patente si se descubre el incumplimiento durante
dicho proceso. Noruega ha ademds aclarado que si
el incumplimiento se descubre sélo después de la
concesion de la patente, ello no deberia afectar la
validez de la misma sino que el titular de la patente
deberia ser objeto de sanciones apropiadas y efecti-
vas, que serian ajenas al sistema de patentes, como
por ejemplo las sanciones penales o administrativas.

Noruega sostiene asimismo que puede revocarse
una patente si ella no difiere de los conocimien-
tos tradicionales en la medida requerida para ser
considerada una invencién patentable.

Si bien los paises en desarrollo no han pro-
puesto revocar una patente en todos los casos de
incumplimiento, han defendido la posibilidad de
que las autoridades judiciales o administrativas
gocen de la facultad de revocar una patente cuan-
do el solicitante, a sabiendas o con motivos razo-
nables para saberlo, haya incumplido las obliga-
ciones. El poder discrecional de las autoridades
administrativas y judiciales para revocar una pa-
tente debido al incumplimiento del requisito de
divulgacién podria constituir una razén de peso
para que los solicitantes de patentes satisfagan
dicho requisito. Resulta oneroso para aquéllos
que se oponen a la revocaciéon de patentes por
incumplimiento proponer mecanismos alternati-
vos a fin de asegurar que se abordan efectivamen-
te la conducta injusta y las declaraciones falsas.

IV. Conclusiones

El debate actual en la OMC refleja una creciente
convergencia sobre el contenido, el alcance, la per-
tinencia y la efectividad de un requisito de divul-
gacion obligatorio. La terminologia y los concep-
tos que su utilizan en relacién con el requisito de
divulgacion requieren mayor refinacién y cohe-
rencia a fin de que se evite la incertidumbre y se
facilite el cumplimiento. El alcance de la obliga-
cién podria definirse con mayor claridad median-
te un enfoque mas apropiado para tratar a) la in-
formacion que dependeria del conocimiento que
pueda poseer el solicitante de la patente, como
por ejemplo el pais de origen; b) la informacién
relativa al consentimiento fundamentado previo y
a la participacién justa y equitativa en los benefi-
cios que se obtendria mediante la declaracién de
la “fuente’; y c) la obligacion que depende de la
existencia de prescripciones juridicas relativas a la
divulgacion en el pais que aporta los recursos ge-
néticos y los conocimientos tradicionales. La revo-
caciéon de una patente debida a ciertos casos de
incumplimiento del requisito de divulgacién y el
establecimiento de procedimientos destinados a
corregir o a completar la informacién que se pro-
porciona en una solicitud de patente pueden lle-
gar a adentrarse en el ambito de las legislaciones
y reglamentaciones locales.
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CENTRO DEL SUR

SUTI"I En agosto de 1995 el Centro del Sur pasé a ser una organizacion intergu-

CEN?RE bernamental permanente de paises en desarrollo. El Centro del Sur goza
de plena independencia intelectual en la consecucion de sus objetivos de
fomentar la solidaridad y la cooperacion entre los paises del Sur y de
lograr una participacion coordinada de los paises en desarrollo en los
foros internacionales. El Centro del Sur elabora, publica y distribuye

Chemin du Champ d’ Arnier 17 inforzfna'cién, aifélisis estrz'ztégicos y rec'omendac'iones so?re asuntos
PO Box 228, 1211 Geneva 19 econdmicos, politicos y sociales de orden internacional que interesan al
Switzerland Sur.

El Centro del Sur cuenta con el apoyo y la cooperacion de los gobier-

Teléfono: (4122) 791 8050 p
eléfono: (4122) nos de los paises del Sur, y colabora frecuentemente con el Grupo de los

Fax: (4122) 798 8531

Correo electrénico: south@southcentre.org 77 y el Movimiento de los Paises No Alineados. En la elaboracion de sus

estudios y publicaciones, el Centro del Sur se beneficia de las capacidades
técnicas e intelectuales que existen en los gobiernos e instituciones del
Sur y entre los individuos de esa region. Se estudian los problemas
comunes que el Sur debe afrontar, y se comparten experiencia y
conocimientos a través de reuniones de grupos de trabajo y consultas, que
incluyen expertos de diferentes regiones del Sur y a veces del Norte.

Visite nuestro sitio web

http;//www.southcentre.org
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