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ORGANIZACION MUNDIAL PAgqungflgg)?g;{Ogg II:AS
DE LA PROPIEDAD INTELE
CTUAL OBTENCIONES VEGETALES

COMITE DE EXPERTOS SOBRE LA RELACION ENTRE
LA PROTECCION POR PATENTE Y LOS DERECHOS
DE LOS OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES

Ginebra, 29 de enero a 2 de febrero de 1990

INFORME

aprobado por el Comité de Expertos

I. INTRODUCCION

1. Convocado conjuntamente por el Director General de la Organizacidn
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en el marco del programa 1990/1991
de la Unidn Internacional (de Paris) para la Proteccidén de la Propiedad
Industrial (veéase el documento AB/XX/2, partida PRG.03.1)), y el Secretario
General de la Unidn Internacional para la Proteccién de las Obtenciones
Vegetales (UPOV), en el marco del programa 1990/1991 de dicha Unidn (veéase el
documento C/XXIII/4, partida UV.07), el Comite de Expertos sobre la relacion
entre la proteccién por patente y los derechos de los obtentores de variedades
vegetales (denominado en adelante el "Comité de Expertos") se reunid en su
primera sesion en Ginebra, del 29 de enero al 2 de febrero de 1990.

3471M/LAN/ (0241M)
3562M/LAN/ (0229M)



OMPI/UPQOV/CE/1/4
pagina 2

2. Estuvieron representados en la reunidn los siguientes Estados:

Alemania (Republica Federal de), Argelia, Argentina, Australia, Austria,
Bangladesh, Bélgica, Brasil, Canada, Checoslovaquia, Chile, Dinamarca, Egipto,
Espana, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala,
Hungria, Irlanda, Italia, Japon, Noruega, Nueva Zelandia, Paises Bajos,
Portugal, Reino Unido, Republica de Corea, Repiublica Democratica Alemana,
Senegal, Suecia, Suiza, Tunez, Turquia, Unidn Soviética, Uruguay, Venezuela y
Viet Nam (39).

3. Estuvieron representadas en la reunidén las siguientes organizaciones
intergubernamentales:

La Asociacidn Europea de Libre Comercio (AELC), la Asociacion Internacional
para el Ensayo de Semillas (ISTA), la Comision de las Comunidades Europeas
(CCE), la Organizacion de Cooperacidn y de Desarrollo Econdomicos (OCDE),
Organizacion Europea de Patentes (OEP).

4, También estuvieron representadas las siguientes organizaciones no
gubernamentales:

Asociacion Asiatica de Expertos Juridicos en Patentes (APAA), Asociacion de
Biotecnologia Industrial (IBA), Asociacion de Obtentores de Variedades
Vegetales de las Comunidades Europeas (COMASSO), Asociacion de Propiedad
Industrial del Pacifico (PIPA), Asociacion Internacional para el progreso de
la Ensenanza y la Investigacion de la Propiedad Intelectual (ATRIP),
Asociacién Internacional de Productores Horticolas (AIPH), Asociacidn
Internacional para la Proteccidon de la Propiedad Industrial (AIPPI),
Asociacidén Internacional de Seleccionadores para la Proteccidn de Obtenciones
Vegetales (ASSINSEL), Asociacidén Japonesa de Patentes (JPA), Camara de
Comercio Internacional (CCI), Comité de Institutos Nacionales de Agentes de
Patentes (CNIPA), Comité de Organizaciones Profesionales Agricolas de la
Comunidad Econdmica Europea (COPA), Comité General de Cooperacidén Agricola en
la Comunidad Econdémica Europea (CEOGECA), Comunidad Internacional de
Obtentores de Variedades Ornamentales y Frutales de Reproduccion Asexuada
(CIOPORA), Consejo Europeo de Federaciones de la Industria Quimica (CEFIC),
Federacidén Europea de Asociaciones de la Industria farmacéutica (EFPIA),
Federacion Europea de Representantes de la Industria para la Propiedad
Industrial (FEMIPI), Federacidén Internacional de Productores Agricolas (FIPA),
Federacion Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI),
Federacion Internacional del Comercio de Semillas (FIS), Grupo Internacional
de Asociaciones Nacionales de Fabricantes Agromecanicos (GIFAP), Instituto de
Agentes Acreditados ante la Oficina Europea de Patentes (EPI), Instituto Max
Planck para el Derecho Extranjero e Internacional sobre Patentes, Derecho de
Autor y Competencia (MPI) y la Union de Industrias de la Comunidad Europea
(UNICE).

5. El Dr. Arpad Bogsch, Director General de la OMPI y Secretario General de
la UPOV abrid la reunidn.

6. El Comité de Expertos eligié por unanimidad al Sr. Wilhelmus

F.S. Duffhues (Paises Bajos) y al Sr. Alec Sugden (Reino Unido) como
copresidentes. El Sr. J.-F. Prével (Francia) fue el Presidente ad hoc de la
reunion el 2 de febrero de 1990. Los Sres. Ludwing Baeumer (OMPI) y André
Heitz (UPOV) actuaron como cosecretarios del Comité de Expertos.
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7. Los debates se basaron en un documento preparado conjuntamente por la
Oficina Internacional de la OMPI y la Oficina de la UPOV titulado "Preguntas
sobre la relacidn entre la proteccidén por patente y los derechos de los
obtentores de variedades vegetales" (documento OMPI/UPOV/CE/I/2), denominado
en adelante "Las Preguntas"). El Comité de Expertos también tomd nota de un
documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI titulado 'Resumen
de los comentarios recibidos en la Oficina Internacional de la OMPI y en la
Oficina de la UPOV sobre el documento CAJ/XXIV/4" (documento OMPI/UPOV/CE/I/3).

8. La Secretaria tomé nota de las intervenciones efectuadas y las grabd en
cinta magnetofonica. Este informe resume los debates sin reflejar todas las
observaciones formuladas, si bien a continuacidn se senalan las principales
observaciones y conclusiones de los debates.

II. OBSERVACIONES GENERALES

9. El PRESIDENTE (Sr. Sugden), al invitar a las delegaciones a formular
observaciones generales, pidid a los oradores individuales que se identificaran
e indicaran si hablaban o no en nombre de toda su delegacidn, ya que era
probable que para muchos paises, las opiniones sobre los problemas a
consideracidn por el Comiteé de Expertos todavia fueran provisionales.

10. a) El Embajador WALKER (Australia) declard que la reunidon conjunta
OMPI/UPOV habia nacido de una serie de acontecimientos que se remontaban al
ultimo cuarto de siglo e incluso antes, asi como de acontecimientos
tecnoldgicos que afectaban a la materia viva y particularmente a las plantas.
En el pasado inmediato, ya un Comité de Expertos sobre invenciones
biotecnoldgicas y propiedad industrial se habia reunido en cuatro sesiones,
celebradas entre 1983 y 1988, bajo los auspicios de la OMPI. Australia no
habia partlclpado en estas reuniones puesto que los temas a consideracidén
tenian un interés mas académico que practico, en el contexto australiano.
Desde 1987, la UPOV ha realizado una serie de cuatro reuniones destinadas a
revisar el Convenio de la UPOV. Australia, que se hizo parte en el Convenio
de la UPOV en 1989, participd en dos de estas reuniones, en abril y octubre
de 1989. Los Organos Rectores de la OMPI y de la UPOV habian dado su
aprobacion a la convocatoria de esta reunidon unica tal como se menciond en el
documento de trabajo OMPI/UPOV/CE/I/2. El tema de la relacidon, al menos como
se presenta en el documento de trabajo de la reunién, tenia un aspecto dual.
Uno de ellos era la relacion real entre dos formas separadas de proteccidn
-por ejemplo, cuando un obtentor de variedades vegetales deseaba utilizar un
gene patentado en una nueva variedad. El otro aspecto no era tanto de
relacidn como de eleccidn entre uno o ambos de los dos sistemas que deben
operar respecto de un objeto particular, tomando en consideracion que
posiblemente ambos sistemas pudieran operar en forma acumulativa. Por razones
histdricas, si no hubiera otras, el tema real en la mayoria de los casos era
la operacion del sistema de patentes, ya que el sistema de la UPOV habia sido
disenado especialmente para proporcionar proteccidn en un sector particular,
esto es, el de las nuevas obtenciones vegetales. Sin embargo, puede haber
otros casos en los que las propuestas de revision de la UPOV puedan ser
elementos bdsicos si su efecto puede llevar a crear nuevas areas en que se
superpongan ambos sistemas.
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b) En términos generales, el documento de trabajo presenta 35
preguntas a consideracién de la reunién. Algunas de estas preguntas son
subsidiarias en el sentido de que estan dirigidas a temas que tienden a apoyar
una conclusion especifica sobre un tema principal o que surgen unicamente
cuando se llega a una conclusion dada sobre un tema especifico. El documento
de trabajo no tiene el propésito de mostrar cuales son los temas que
carecerian de importancia si las dos preguntas formuladas en el parrafo 8 se
respondieran afirmativamente. Podria ser Util para el Comité dedicar parte de
su tiempo a desarrollar tal macroopinion sobre los temas que se plantean en el
documento de trabajo. El resultado del trabajo del Comité tiene la
posibilidad de ser mas educativo que normativo.

c) Siempre con el gran enfoque en mente, la actual situacidn juridica
en diferentes paises podria ajustarse a uno de varios modelos. El modelo A es
el de un pais que tiene en operacidn tanto sistemas de patentes como sistemas
de derechos de los obtentores de variedades vegetales, sin establecer ninguna
limitacidén sobre la aplicacidn de cualquiera de ellos, salvo las limitaciones
normales de cada uno. Ejemplos de este modelo eran Australia y los Estados
Unidos de América. El modelo B se refiere a un pais que tiene en operacion
ambos sistemas, pero que limita el sistema de patentes a ciertos generos de
plantas a los que no se aplica el sistema de la UPOV, no obstante lo cual,
este ultimo se aplica a muchos o a la mayoria de los generos de plantas. El
modelo C se refiere a un pais que cuenta con ambos sistemas, pero que excluye
las variedades vegetales del sistema de patentes. El modelo D es el de un
pais que Unicamente cuenta con un sistema (tipicamente, el sistema de
patentes) sin limitacion. El modelo E es el de un pais que Unicamente tiene
un sistema, nuevamente, con frecuencia el sistema de patentes, pero que
excluye del sistema de patentes la proteccidén de las variedades vegetales, las
cuales por lo tanto carecen de cualquier forma de proteccidn.

d) El Comité de Expertos de la OMPI simplemente presenta soluciones
recomendadas. No obstante, la Ley tipo de la OMPI para los paises en
desarrollo sobre invenciones parece haber guiado a varios paises en desarrollo
que caian dentro de la categoria del modelo E, es decir, sin proteccion alguna
para las variedades vegetales y razas animales. Este puede ser un elemento de
preocupacién y que requiera tomarse en consideracion. Los debates de este
Comité podrian influir sobre el trabajo de revision del Convenio de la UPOV.
En este contexto, surgieron los dos elementos de la relacidén mencionados
anteriormente, es decir, en primer lugar la relacidén entre los dos sistemas y
en segundo, el tema de si deben existir ambos sistemas, sin exclusidn.

e) Como fue confirmado por una decisién del Tribunal Supremo en 1983,
Australia es un pais que se ajusta a la categoria de modelo A. Su ley de
patentes se expresa en términos generales y bien conocidos para quienes estan
familiarizados con el sistema de patentes britanico previo a 1977. La unica
disposicion que especifica exclusiones de la patentabilidad se relacionan a
las nociones generales de lo que constituye una "invencién". No se establecen
exclusiones para las variedades vegetales o razas animales. Las leyes de
patentes existentes en Australia datan de finales del Siglo XIX, es decir,
antes de la constitucion de la Federacion Australiana y la actual Ley de
patentes de 1952 es una continuacion de aquellas primeras leyes.

f) La proteccidon de los obtentores de variedades vegetales se prevé en
virtud de la Ley de los Derechos de Variedades Vegetales de 1987, y que se
conforma al sistema de la UPOV. La legislacidén se logrd Unicamente después de
un considerable debate y refleja, en particular, el interés de los obtentores
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de variedades vegetales del sector privado en dicha forma de proteccion. .

-..Desde_1983. se han concedido patentes para las variedades vegetales, pero

pareceria que cuando se busca la proteccidén para una variedad vegetal per se y
nada mds, se prefiere la Ley de los Derechos de Variedades Vegetales. Esa es,
por lo menos, la conclusidén que se ha obtenido de la reducciodn en
presentaciones de solicitudes de patente en 1989 para variedades vegetales

per se. Australia se hizo parte en el Convenio de la UPOV en marzo de 1989.
Antes de esto, sus leyes fueron analizadas por el Consejo de la UPOV y de
conformidad con los procedimientos establecidos en dicho Convenio. E1 Consejo
recomendé que fueran conforme a lo establecido en el Convenio. Sobre el tema
de las disposiciones exclusivas en el Convenio de la UPOV, Australia habia
expresado la opinion en dicho foro, de que el tema de exclusion era uno que
debia dejarse a la legislacidén nacional. Se sostuvo la postura australiana de
que si Australia tenia o no dos formas de proteccidn, como las tiene
actualmente, o si pasaba a un sistema Unico, esto era un elemento de
consideracion nacional.

g) El Convenio de Estrasburgo de 1963 permitid la exclusidn de la
patentabilidad de las variedades vegetales y razas animales y de los métodos
esencialmente bioldgicos para la produccién de plantas o animales. Estas
disposiciones han tenido una influencia considerable en el marco de las leyes
y de las leyes tipo. No obstante, la evolucion de la tecnologia moderna ha
puesto en duda dichas exclusiones. Australia ain no entra en la zona de
influencia del Convenio de Estrasburgo y por lo tanto se presentd a la reunidn
con un punto de partida ligeramente diferente de aquellos que ya tienen esa
experiencia.

h) En conclusion, Australia da gran importancia a una gama de
esfuerzos que pueden requerir la proteccion mediante el sistema de patentes, o
mediante el sistema de derechos de los obtentores de variedades vegetales o de
ambos. Ademas de alentar dichos esfuerzos dentro de sus propias costas,
también deseaba establecer sistemas que no impidieran la transferencia al pais
de los adelantos utiles realizados en el extranjero o bien la transferencia
hacia el extranjero de sus propios desarrollos utiles. Los factores
limitantes de la proteccidn eran significativos y que en su momento llevaron a
la aceptacion del sistema de derechos de obtentores de variedades vegetales en
Australia, si bien lo mismo habia sucedido siempre con el sistema de patentes.

11. El Sr. BUCHANAN (Departamento de Asuntos al Consumidor y Asuntos
Corporativos, Canada) indicd que las autoridades competentes canadienses aun
no habian concluido su analisis de las preguntas sobre la relacidn entre la
proteccion por patente y los derechos de los obtentores de variedades
vegetales. En la legislacidén canadiense no existe ninguna exclusion explicita
de proteccion para las variedades vegetales, pero la jurisprudencia ponia en
duda la posibilidad de patentar variedades vegetales como tales. En Canada se
habia presentado para aprobacidén del Parlamento un proyecto de ley para la
proteccion de las variedades vegetales congruente con el Convenio de la UPOV.
El proyecto de ley era apoyado por la comunidad agricola. No obstante, la
industria de la biotecnologia preferiria una proteccion de la propiedad
intelectual mas solida.

12. El Sr. MESSERLI (Oficina de Propiedad Intelectual, Suiza) hablando en
nombre de la totalidad de la Delegacidén de Suiza, expresé su satisfaccion por
los debates del Comité de Expertos y destacéd que la introduccién de nuevas
tecnologias en el sector de plantas habia provocado un cambio en la relaciodn
entre las patentes y los derechos de los obtentores de variedades vegetales.
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Ambos sistemas de proteccion debian tratarse en términos de igualdad. Ninguno
de los dos sistemas deberia afectar al otro. Ademds, cada sistema deberia
definir sus propias limitaciones. Finalmente, senald su apoyo a una sélida
proteccion en los dos sistemas, que pertenecen al sector de la propiedad
intelectual.

13. a) La Sra. LOMMI (Consejo de Patentes y Registro, Finlandia) indico
que las preguntas planteadas en los parrafos 8 a 21 del documento
OMPI/UPOV/CE/I/2 reflejaban en forma adecuada los problemas mas importantes
existentes actualmente entre la proteccion por patente y los derechos de los
obtentores de variedades vegetales. Finlandia habia enviado comentarios sobre
un memorandum redactado previamente, el documento CAJ/XXIV/4, que trataba de
la relacion entre las dos formas de proteccidn. En estos comentarios,
Finlandia habia opinado que el proyecto de memorandum contenia varios
conceptos erroneos relativos a la proteccion por patente. Por lo tanto, la
delegacion finlandesa deseaba expresar en este contexto el deseo de que, si el
documento CAJ/XXIV/4 alin se distribuia, se incluyera en dicha distribuciodn el
resumen de los comentarios proporcionados en el documento OMPI/UPOV/CE/I/3.
Eso era necesario debido a que los obtentores de variedades vegetales
tradicionales podrian, en algunos casos, obtener sus primeros conocimientos
del sistema de patentes mediante dicho documento y por lo tanto no seria en la
forma correcta.

b) Parecia quedar claro de los comentarios de Finlandia sobre el
memorandum que la industria finlandesa consideraba la inhibicidén de la doble
proteccion como el obstaculo mas importante a la participacién de Finlandia en
la UPOV. Esta actitud de la industria se habia visto reafirmada apenas la
semana pasada.

c) Era necesario corregir los conceptos erroneos en el listado que
presenta la situacidén de los derechos de los obtentores de variedades
vegetales en los paises y que fue presentado por una asociacion internacional
de obtentores. De conformidad con dicho listado, la Oficina de Patentes de
Finlandia ejerce una fuerte presién contra los obtentores de variedades
vegetales. La verdad es que la Oficina de Patentes finlandesa no estaba
contra el Convenio de la UPOV, sino que consideraba que primero era necesario
resolver problemas de proteccidon juridica nacionales para todos los obtentores
e inventores que trabajan con diferentes tipos de plantas, incluidos arboles y
hongos, antes de que Finlandia pueda ser miembro del Convenio de la UPOQV.

d) Aunque la Oficina de Patentes de Finlandia no habia recibido
respuestas unanimes a las preguntas formuladas en el documento
OMPI/UPOV/CE/I/2, esperaba que la reunion conjunta OMPI/UPOV encontrara el
equilibrio adecuado entre los dos sistemas juridicos, sin olvidar ni los
intereses publicos ni aquellos de los agricultores.

14, E1 Sr. VUORI (Ministerio de Agricultura y Silvicultura, Finlandia)
confirmd que las opiniones en su pais eran divergentes. El Ministerio de
Agricultura habia realizado un estudio y concluyd que seria aconsejable
introducir en Finlandia un sistema de proteccidon a las variedades vegetales.
Después de haber consultado con los circulos gubernamentales interesados,
establecid en octubre de 1989 un Comité encargado de preparar un proyecto de
ley que fuera conforme al Convenio de la UPOV, teniendo en consideracion el
proposito de adherirse a la UPOV. La tarea del Comité, encargado de preparar
el proyecto de la ley era ver que eésta satisfaciera los criterios de la UPOV
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de manera que Finlandia pudiera_adherirse a.la Union de la-UPOV. El. proyecto
de ley debera estar disponible en los proximos meses. En cuanto a la cuestidn
de la prohibicidon de la doble proteccidon, los obtentores de variedades
vegetales finlandeses, asi como la Unidn Central de Productores Agricolas de
Finlandia lo aceptaron, pero consideraron que podia ampliarse su andlisis.

15. El Sr. OESTER (Ministerio de Agricultura, Suecia) senald que la
Delegacion de Suecia acogia la reunién de este Comité de Expertos como un paso
hacia la consagracion del trabajo actual emprendido por la OMPI respecto de la
armonizacion de las leyes de patentes y la proteccion de las invenciones
biotecnoldgicas, asi como por el trabajo realizado dentro de la UPOV en cuanto
a la revisidn del Convenio de la UPOV. Senald que los comentarios de Suecia
sobre las preguntas no habian sido mencionados en el Resumen de los
comentarios. En términos generales, eran muy similares a los formulados por
Australia, Finlandia y Noruega, como se habia reflejado en el resumen. No
obstante, ain no se habia definido plenamente la postura relativa a la
cuestion de la denominada "doble proteccidén". La Delegacidon de Suecia
esperaba tener un debate fructifero que contribuyera a lograr un acuerdo entre
los Estados representados en la reunidn sobre conclusiones relativas a la
relacion entre la proteccion por patente y los derechos de los obtentores de
variedades vegetales.

16. E1l Sr. LOSSIUS (Oficina de Patentes, Noruega), haciendo uso de la palabra
en nombre de la totalidad de la Delegacion de Noruega, senald que las
autoridades noruegas asignaban gran importancia a todas las cuestiones
relativas a la biotecnologia, especialmente a los problemas relacionados con
la proteccidén juridica de las invenciones biotecnoldégicas. Por lo tanto, la
iniciativa de convocar la reunién conjunta OMPI/UPOV, resultaba muy
interesante. Esperaba sinceramente que cuando menos se resolvieran algunas de
las dificultades iniciales. Noruega no era miembro del Convenio de la UPOV,
pero actualmente el Ministerio de Agricultura de Noruega estaba considerando
adherirse a dicho Convenio, y se esperaba que en un futuro proximo se tome una
decisidn al respecto. El Gobierno de Noruega actualmente estaba preparando un
documento sobre biotecnologia en general. Dicho documento, que tratara de
todos los problemas relacionados con la proteccidn juridica de las
innovaciones biotecnoldgicas, debera analizarse en el Parlamento antes del
verano. Bajo tales circunstancias, resultada evidente que cualquier
declaracidn formulada por la Delegacion de Noruega reflejaria tnicamente
opiniones muy provisionales.

17. E1l Sr. SASAKI (Oficina de Patentes, Japon), indicdé que en vista de los
recientes desarrollos en biotecnologia, la cuestién de la proteccidn juridica
eficaz y adecuada para esta tecnologia promisoria se habia debatido durante
muchos anos, especialmente en el seno de la OMPI y de la UPOV. La delegacidn
japonesa apoyaba plenamente la idea de celebrar una reunidén conjunta de estas
dos organizaciones. Habian examinado cuidadosamente las preguntas formuladas
en el documento OMPI/UPOV/CE/I/2 teniendo en mente que no debe haber brechas
entre el sistema de patentes y el sistema de variedades vegetales y que debe
darse debida consideracion al desarrollo de las obtenciones vegetales. No
obstante, en varios temas aun no se habia llegado a una conclusién
definitiva. Por lo tanto, la Delegacidn de Japon no estaba en posicién de
formular una opinion definitiva, sino que estaba preparada para escuchar los
comentarios de otras delegaciones y representantes de circulos interesados con
atencidén e interés. El silencio de la delegacion no significaba indiferencia
sobre el tema. Las autoridades japonesas reflexionarian sobre los diversos
comentarios y opiniones y formularian contribuciones para promover el mayor
desarrollo de la biotecnologia y mejorar los sistemas internacionales de
patentes y de derechos de los obtentores de variedades vegetales.

Ll
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18. El1 Sr. VANDERGHEYNST (Oficina de Propiedad Industrial, Belglca), 1nd1co
que los estudios de las autoridades belgas, comenzados hace mas de un ano, en
estrecha cooperacién con todos los ministerios y grupos interesados, aun no
habian llegado a una postura definitiva sobre la cuestidn de la relacién. No
obstante, las autoridades de propiedad industrial competentes consideraban que
era necesario estudiar los problemas en forma conjunta, en vez de oponer uno
al otro. Todo esto se debia al documento de trabajo que seguia estas
directrices. Sin importar lo que sucediera, los problemas de la relacion
entre la proteccidn por patente y la proteccion de las variedades vegetales no
iba a resolverse mediante un patrdn coreografico de interpretaciones y
permutaciones relativas a la demarcacion entre los dos sectores, cuyo
desplazamiento en una direccion u otra estaba destinado a ser insatifactorio
para ambos titulos de proteccidon. En lo que se refiere a las autoridades
belgas, y en un sector en que la ley deberia ser cuando menos inventiva, las
normas establecidas en un momento especifico obtenian su justificacion
mediante factores técnicos e histdricos y no podian ser la sancion definitiva
de algunas situaciones. Si la situacidn sancionada fuera a modificarse era
evidente que la ley que la sanciona también debia seguir cierto patron de
evolucién, tomando debida nota de todos los intereses en juego. Los grupos
interesados en Bélgica tenian un criterio amplio en lo relativo a la forma en
que el documento OMPI/UPOV/CE/I/2 presentaba el problema de la relacidn en la
pregunta contenida en el parrafo 8.

19. E1 Sr. CASADO (Registro de la Propiedad Industrial, Espana), senalo que
el objeto considerado por el Comité de Expertos era de importancia creciente y
que los temas a consideracion no podian evitarse mas tiempo. Para encontrar
las soluciones adecuadas a los problemas que nos interesan se requeriria mucho
tiempo y deberian tomarse en consideracidén algunos principios. El primero de
éstos se refiere a la necesidad de tomar en consideracidén la
"internacionalizacidén" de estos problemas. El trabajo del Comité de Expertos
no sélo involucra a muchos paises-y organizaciones-internacionales, sino que
los problemas actualmente se debaten también en otros férums internacionales.
En segundo lugar, debe considerarse también un principio de "equilibrio".

Cada uno de los dos sistemas de proteccion para las innovaciones en el sector
de plantas debera mantenerse independientemente y con sus propias
caracteristicas y elementos, pero con la coordinacidn necesaria para que
puedan funcionar en paralelo y en condiciones de igualdad. Finalmente, un
principio director debe ser el de la "interrelacidén y coordinacidn" entre
ambos sistemas y la linea divisoria entre estos dos sistemas debe establecerse
con mecanismos que permitan evitar cualquier friccidn entre ellos. La
experiencia en Espana ha demostrado que ambos sistemas de proteccidén pueden
coexistir fructiferamente cuando la coordinacion se establece y opera
debidamente.

20. El Sr. RAVN (Oficina de Patentes, Dinamarca), indico que la Delegacidn de
Dinamarca no podia ofrecer una declaracion definitiva sobre todos los puntos
contenidos en el documento OMPI/UPQV/CE/I/2. No obstante, cualquier
declaracidén formulada durante la reunion se haria en nombre de toda la
Delegacidon. Actualmente se debate en Dinamarca la relacidn entre la
proteccion por patente y los derechos de los obtentores de variedades
vegetales, y el hecho de que Dinamarca no haya formulado comentarios sobre el
documento CAJ/XXIV/4 se debia a que en el momento en que debian formularse
dichos comentarios aun continuaban los debates entre las autoridades
responsables.
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21, a) El Sr. KIEWIET (Junta de Derechos de los Obtentores de Variedades
Vegetales, Paises Bajos), senald que su declaracién y aquella de los otros
delegados de los Paises Bajos presentaria las opiniones de todas las
autoridades competentes de los Paises Bajos. Los debates que se han realizado
han dado por resultado una postura comin a los Ministros competentes en la
coordinacion o en la relacidn entre la proteccidn por patente y los derechos
de los obtentores de variedades vegetales, a saber, el Ministro de Agricultura
y Pesca y el Ministro de Asuntos Econdmicos. Su opinidn conjunta se habia
presentado en forma de un memorandum al Parlamento. Si bien este Gltimo aun
no lo habia analizado, la Delegacidn de los Paises Bajos basaria sus
declaraciones sobre los temas que seran tratados en la presente reunidén en
dicho memorandum, que ha sido puesto a disposicidén de los participantes.

b) El memoranum establece, en particular lo siguiente:

i) Debera mantenerse la exclusidn de las variedades vegetales como tales
de la proteccion por patente. Sin embargo, esto no implica que las partes de
plantas, por ejemplo, los genes, o los procedimientos de ingenieria genética
también queden excluidos de la proteccidn por patente.

ii) El Gobierno de los Paises Bajos consideraba que hay dos elementos que
deben tener una funcidn importante en la definicidén de la relacidn entre la
proteccidén por patente y la proteccidén de las variedades vegetales cuando un
gene patentado fuera parte de una variedad vegetal protegida por un derecho de
obtentor de variedades vegetales: por una parte, el titular de la patente y
el titular del derecho de obtentor de variedades vegetales deberan poder
recuperar los costos en que hayan incurrido para el desarrollo de la invencidn
patentada o para la variedad protegida; por otra parte, deberia evitarse la
situacion en la que el titular de la patente tuviera un privilegio y una
postura protegida respecto de aquella del titular del derecho de obtentor de
variedades vegetales. Sobre la base de esas- consideraciones, el sistema de
proteccién de las variedades vegetales deberia reforzarse a la vez que se
modifica el sistema de patentes.

22. El Sr. DENNEHEY (Oficina de Patentes, Reino Unido), indicd que debian
ponderarse correctamente las necesidades de los usuarios de ambos sistemas.
En el Reino Unido, las autoridades competentes ain seqguian consultando a los
circulos interesados sobre estas preguntas y no habian logrado una opinidn
definitiva. La definicion de "relacidn" en el parrafo 4 del documento
OMPI/UPOV/CE/I/2 era adecuada para determinar el ambito del problema que se
plantea. Las preguntas formuladas en el documento OMPI/UPOV/CE/I/2 eran
Utiles para centrar la atencidn sobre los problemas. Sin embargo, algunas de
las preguntas se superponian mientras otras no eran de importancia particular
al nicleo del problema. Especialmente las preguntas 8, 13, 14 y 18 a 21 se
referian directamente a los problemas que se analizan.

23. El Sr. BROUER (Ministerio de Justicia, Repiblica Federal de Alemania), al
hacer uso de la palabra en nombre de la totalidad de su Delegacidén, senald que
era importante que la proteccion de la propiedad industrial estuviera
disponible para material vivo, ya que de otra manera podria haber una brecha
respecto de la proteccidén. En el marco de la ley de patentes de la Republica
Federal de Alemania, las variedades vegetales habian quedado excluidas de la
proteccién por patente en la medida en la que las especies a las que
pertenecian no estaban incluidas en el listado de especies anexo a la ley
sobre la proteccidén de variedades vegetales. Esta exclusidn se habia
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justificado por tres elementos: la dificultad de una descripcidn de las
.invenciones. involucrando material vivo que pudiera repetirse, la dificultad de
obtener la actividad inventiva necesaria y, finalmente, consideraciones
politicas relativas a la agricultura, que llevaron a la adopcién de exencidn
de los obtentores y, mas aun, a la caracteristica genéricamente designada como
“privilegio del agricultor". Ahora lo que quedaba pendiente era si el ambito
de la proteccidn de las variedades vegetales seria adecuado en la Republica
Federal de Alemania. El debate sobre esta cuestion aun no se habia

concluido. E1 Parlamento Federal, por el momento, habia decidido mantener la
prohibicion de la doble proteccion y mejorar la proteccidén de las variedades
vegetales. A ese respecto, la definicion de variedad vegetal era de especial
importancia.

24. E1 Sr. HOINKES (Oficina de Patentes y Marcas, Estados Unidos de América),
indicd que cualquier declaracidn que formulara durante la reunidén seria en
nombre de la Delegacidén en su conjunto. Senald que en los Estados Unidos de
América, podian obtenerse tanto patentes como derechos de obtentores de
variedades vegetales para una innovacidn vegetal, siempre y cuando se
cumplieran los criterios aplicables. Era importante contar con ambos tipos de
proteccidn en pie de igualdad y que ninguno dependiera del otro. Acogio los
debates en el seno del Comité de Expertos, que deben iniciarse con un criterio
abierto y que pueden llevar a nuevas ideas.

25. La Sra. MORELLI GRADI (Oficina de Patentes, Italia), hablando de los
documentos de trabajo, indicé que las autoridades competentes italianas habian
decidido no enviar comentarios sobre el documento CAJ/XXIV/4 debido a los
debates que tienen lugar en su pais entre la industria y los obtentores.
Actualmente, la Delegacion italiana estaba en posicion de ofrecer sus
opiniones sobre algunos de los puntos del documento OMPI/UPOV/CE/I/2, y asi
contribuir a la_introduccidén_de una maquinaria juridica que no provoque
dificultades entre los dos sistemas, que interesan tanto a la industria como a
la agricultura de su pais. La Ley italiana N° 974, (DPR, de 12 de agosto

de 1975, tal como fue revisada por la Ley N° 620 de 14 de octubre de 1985)
ofrece dos tipos de proteccidn, incluyendo una fuerte proteccidén de tipo
patente para las variedades vegetales. Especialmente, resultaban aplicables
todas las disposiciones de la Ley de patentes (Capitulos 2, 14 y 15). Era
necesario que ambos sistemas existieran para ofrecer la mejor proteccidn y que
no operaran en detrimento del otro, sino mas bien lograran un equilibrio justo
entre ellos.

26. La Sra. AFONSO (Instituto de la Propiedad Industrial, Portugal), indicd
que consideraba de suma importancia la posibilidad que ofrece la reunidn
conjunta OMPI/UPQV para debatir los problemas de la relacidn entre la
proteccion por certificados de variedades vegetales y la proteccidn por
patente. Portugal aun no es miembro de la UPOV, pero se esta preparando un
proyecto de legislacion para adherirse al Convenio de la UPOV. Actualmente no
se cuenta con proteccion para las nuevas variedades vegetales en Portugal. No
obstante, los documentos de trabajo han sido examinados a fondo para poder
ofrecer respuestas en el transcurso de la reunion a las diversas preguntas
formuladas. Resulta aconsejable que los debates sobre el tema continuen en
otras reuniones futuras.

27. E1 Sr. SHITIKOV (Comité Estatal para Invenciones y Descubrimientos, Unién
Soviética), reconocié la importancia de una "unidn matrimonial" entre la

proteccidn por patente y la proteccidn de las variedades vegetales, pero llamé
la atencion sobre la necesidad de diferenciar los dos tipos de proteccion para
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determinar los limites exactos entre ellos. Ademis senald que en la Unidn
Soviética, se estaba realizando una reforma a la ley. Especialmente, se
estaba considerando un proyecto de Ley de patentes y un proyecto de Ley sobre
la proteccidon de las variedades vegetales, este ultimo basdndose en el
Convenio de la UPOV. Finalmente indicd que en su pais las variedades
vegetales tradicionalmente habian estado protegidas en forma separada de las
invenciones en términos de disposiciones juridicas y estructuras
administrativas. Por lo tanto, consideraba que la supresidén de la estructura
en favor de la proteccion industrial no resultaba oportuna.

28. a) El Sr. PREVEL (Ministerio de Agricultura y Silvicultura, Francia),
indicé que en opinidn del Ministerio de Agricultura y Silvicultura, los dos
regimenes juridicos interesados podrian, conjuntamente, permitir satisfacer
las necesidades de los inventores y de los obtentores respecto de la
aplicacion y desarrollo de las innovaciones que éstos logren. El1 Convenio de
la UPOV debe ofrecer a los usuarios derechos mas amplios, para asegurar que
las variedades vegetales tengan una proteccion congruente con la que gozan las
innovaciones en otros sectores de la tecnologia.

b) El Ministerio de Agricultura y Silvicultura también deseaba senalar
que la variedad vegetal era un concepto apoyado por una compleja realidad
biologica. La definicidn de variedad vegetal no debe ser un obsticulo en la
busqueda de una solucidn de compromiso, y en vez de eso la relacidén entre la
proteccion por patente y la proteccion mediante certificados de variedades
vegetales deberia analizarse sobre la base de la definicidn del material de la
variedad explotada exclusivamente por el titular de un certificado de variedad
vegetal.

c) El Sr. Prével anadié que el Ministerio de Agricultura y
Silvicultura actualmente estaba considerando cuin aconsejable resultaba
- estudiar un sistema especifico de proteccidn para las razas animales.
Finalmente, los representantes del Ministerio deseaban aprovechar la presente
reunion para examinar el efecto de la nueva tecnologia en la proteccidn de
otros elementos del reino animal y en el equilibrio general de las redes de
produccidén agricolas.

29. La Sra. DARMON (Instituto de la Propiedad Industrial, Francia), apoyd la
propuesta para la supresion de la prohibicidn de la doble proteccidn por
patente y por certificado de variedad vegetal, que permitiria al solicitante
ya fuera utilizar uno o el otro de los dos tipos de proteccién o combinarlos.
La modificacidon ofreceria dos ventajas: i) suprimiria los obstaculos
permanentes y delicados a que se enfrenta el solicitantes en su intento por
separar lo que es patentable y lo que no lo es; ii) eliminaria todas las
areas de incertidumbre relativas a la proteccion y provocadas por la
definicidn de la variedad escrita en el proyecto de revisién del Convenio de
la UPOV.

30. E1 Sr. BOBROVSZKY (Oficina de Invenciones, Hungria), indicé que en el
sistema de patentes hingaro habia practicamente dos formas de proteccidn que
coexistian y se complementaban entre si: el sistema de patentes especial para
variedades vegetales y el sistema general de patentes de utilidad, ambos
administrados por la Oficina de Patentes. En lo que se refiere al sistema de
patentes especial, estaba hecho de conformidad con el Convenio de la UPOV.
Ofrecia proteccidn para variedades vegetales precisas, nuevas, homogéneas y
estables definidas por sus formas fijadas geneéticamente. La Oficina de
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Patentes realizaba el examen de forma necesario y el Instituto de
Calificaciones Agricolas se encargaba de las pruebas EHE necesarias, que
formaban la base substantiva para la decisidn sobre la concesidén de la patente
o la denegacidn de la solicitud. El sistema general de patentes de utilidad

._estaba, en principio, abierto a todas las invenciones biotecnoldgicas que
cumplieran los criterios de patentabilidad, especialmente el relativo al
caracter técnico, salvo las variedades vegetales que estaban cubiertas por el
sistema de patentes disenado especificamente para variedades vegetales. La
Oficina de Patentes de Hungria también estaba tratando de resolver los
problemas resultantes de las caracteristicas particulares de la materia viva,
aplicando, mutatis mutandis los principios generales de la ley de patentes de
utilidad a las invenciones biotecnoldgicas. Hasta ahora, no existia
suficiente practica administrativa ni judicial para cristalizar estos
problemas y sus soluciones. Por ello, el documento OMPI/UPOV/CE/I/2 era
sumamente valioso. El documento identificaba en forma global los problemas y
las posibles soluciones a partir de puntos dogmaticos y pragmaticos. En lo
que se refiere al tema principal del sistema de proteccidn para invenciones
biotecnoldgicas y variedades vegetales, las autoridades hungaras estaban
dispuestas a examinar la posibilidad de suprimir la prohibicidn de la doble
proteccion para conceder a los obtentores de variedades vegetales la libertad
de elegir entre el sistema de patentes especial para plantas y el sistema
general de patentes de utilidad para aquellas variedades vegetales que
contuvieran una actividad inventiva. La solucidén de cualquier posible
colisidn de los derechos de patente debera dejarse a un acuerdo entre las
partes. Hungria apoyaba los esfuerzos destinados a fortalecer los derechos de
los obtentores en el marco del Convenio de la UPOV, principalmente al acercar
el contenido de los derechos de los obtentores al sistema de patentes y
ampliar la proteccidén a todos los géneros y especies botanicos.

31. E1 Sr. SIMUNOVIC (Servicio de Agricultura y Ganaderia, Chile), senald que
la proteccion a las variedades vegetales en Chile estaba prevista en el marco
de la Ley de semillas, que estaba basada en el Convenio de la UPOV de 1961
(Acta de Paris). Existen dos sistemas juridicos operando en paralelo, uno
para la proteccidon de las variedades vegetales y el otro para la propiedad
industrial. Las diferencias entre los dos sistemas eran tales que se
consideraba adecuado mantenerlos separados. Se creia que los derechos de los
obtentores de variedades vegetales deberian reconocerse y respetarse, pero que
la legislacidn correspondiente debia armonizarse a las necesidades y
desarrollos agricolas en el pais. No obstante, el texto del Convenio de la
UPOV parecia adecuado y no deberia enmendarse en forma substancial, sino
simplemente hacer los cambios necesarios para tener una mejor definicidn del
ambito y aclarar sus disposiciones. Particularmente podria mejorarse la
definicion de "variedad".

32. La Sra. GRUSZOW (OEP), senald que el cuestionario que figura en el
documento OMPI/UPOV/CE/I/2 contenia prequntas reales relativas a la relacidén
entre la proteccion por patente y la proteccidén en el marco del Convenio de la
UPOV. No obstante ello, el memorandum conjunto en el documento CAJ/XXIV/4 no
contenia suficiente informacion de caracter economico para poder realizar una
evaluacidn de las implicaciones que podrian tener las patentes relativas a las
invenciones en el mundo vegetal en el cultivo de plantas y el sector agricola
desde los diversos angulos considerados en las preguntas 13 y 15 a 21. La OEP
estaba consciente de las consideraciones de filosofia econdmica que
representarian los debates sobre la relacidn y que eran de igual importancia
que las consideraciones juridicas. La OEP opinaba que, si las autoridades
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deseaban promover la inversidn en la investigacidn y desarrollo en el reino
vegetal, para permitir a la sociedad aprovechar el cada vez mayor conocimiento
en el campo de biologia molecular e ingenieria genética, resultaba primordial
proporcionar una proteccién por patente sélida. Sin embargo, reconocia que en
los circulos agricolas se sintiera la necesidad de reforzar la proteccion
disponible en el marco del Convenio de la UPOV. Y sin embargo pareceria que
el reforzamiento se relacionaba principalmente a los efectos de la proteccion
en el marco del Convenio de la UPOV. En cualquier caso, seria en detrimento
de la sociedad si cualquiera de dichos reforzamientos tuviera por efecto la
limitacidon de la proteccidn ofrecida por las patentes.

33. El Sr. OBST (Direccidn General de Agricultura, CCE), hizo referencia a
las iniciativas que actualmente se persiguen a nivel de las Comunidades
Europeas con miras a adoptar la propuesta de la Comisidn para crear un Consejo
Directivo (de la CE) sobre la proteccidn juridica de las invenciones
biotecnoldgicas y un proyecto de propuesta para un Reglamento del Consejo (de
la CE) sobre derechos comunitarios respecto de las variedades vegetales.
Ambas iniciativas estaban destinadas a fortalecer la proteccidén en forma
unificada en la totalidad del territorio de la Comunidad. Ambos sistemas
deberian ser complementarios. A ese respecto, también deberia asegurarse que
ninguno de los sistemas afectaria la aplicacion del otro, habida cuenta de
cualquier otra politica pertinente decidida a nivel comunitario. Por lo
tanto, las respuestas a cuando menos algunas de las preguntas formuladas al
Comité de Expertos serian importantes para el mayor desarrollo de las
iniciativas; por lo tanto, los representantes de la Comisidn seguirian los
procedimientos con gran interes.

34. La Sra. KEEGAN (Direccidn General de Comercializacidén Nacional y Asuntos
Industriales, CCE), anadidé que hasta ahora, la CCE no habia tomado una postura
respecto de la prohibicion de la doble proteccién. El proyecto de directiva
correspondiente, en su versidn original, podia ponerse-a disposicidon -de quien
lo solicitara. .

35. El Sr. BROCK-NANNESTAD (FEMIPI), senald que cuando se debatia el impacto
que tienen las leyes y practicas en la sociedad, en enfoque moderno era
socioldgico. En ese sector, con frecuencia se buscaba una "poblacidn de
muestra"; los Estados Unidos de América podrian considerarse como tal muestra
para algunos de los temas que se analizan. Por ejemplo, seria muy instructivo
tener un estudio sobre las consecuencias de la decision de conceder patentes
para plantas en los Estados Unidos de América. Dicho estudio deberia ser
realizado bajo la responsabilidad de la UPOV/OMPI.

36. a) El Sr. CLUCAS (ASSINSEL) senald que varios de los temas siguen
siendo estudiados en el seno de la ASSINSEL, de manera que las respuestas que
se dieran a las preguntas durante la actual reunidén unicamente representarian
una rdpida visidén de las opiniones actuales. En términos generales, los
miembros de ASSINSEL promovian el fortalecimiento de la proteccion en el marco
del sistema de derechos de los obtentores de variedades vegetales y apoyaban
el principio de poner a disposicion las patentes para proteger los genes,
partes de plantas y procedimientos. No obstante, consideraba esencial que los
sistemas estuvieran equilibrados. Se podian derivar beneficios considerables
de ambos sistemas, lo cual sequiria siendo necesario en el futuro.

b) Segun ASSINSEL, el tema principal debia considerarse en el marco de
la pregunta 8. A ese respecto, la mayoria dentro de la ASSINSEL expreso
preferencia por el sistema de proteccién de las variedades vegetales como el
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sistema de eleccidn para proteger las variedades vegetales, principalmente
tomando en consideracidn sus preocupaciones respecto de la "exencidn de
investigacion" en el marco del sistema de patentes. Por varias razones, una
minoria preferia el sistema de patentes, posiblemente como solucién
alternativa.

37. a) El Sr. ONO (PIPA) senald que la PIPA, formada por los sectores
industriales privados de los Estados Unidos de América y del Japén, habia
concedido gran atencion a la debida proteccién de la biotecnologia. El
progreso y desarrollo de la biotecnologia era rapido, de manera que era
necesario contar con un sistema de proteccidén adecuado y eficaz para estimular
la investigacidén y el desarrollo. Tal sistema podria ayudar a mejorar y a
ampliar la base industrial y el nivel de vida. La proteccidon de la
biotecnologia en el marco de los sistemas de proteccidén de la propiedad
intelectual, incluido el sistema de patentes y el sistema de derechos de los
obtentores de variedades vegetales era importante y las actuales actividades y
esfuerzos realizados por la OMPI y la UPOV eran muy apreciados. Estos dos
sistemas, de naturaleza diferente, deberian funcionar en forma complementaria
y no competitiva.

b) La prohibicidon de la doble proteccidn y la exclusidn de las
variedades vegetales de objetos patentables no era adecuada. La postura de la
PIPA era que deberia tenerse proteccidon bajo ambos sistemas y que su eleccidn
deberia ser libre. Ademas, puesto que la naturaleza y contenido de los
derechos conferidos en el marco del sistema de patentes y en el sistema de
derechos de los obtentores eran substancialmente diferentes, deberia poderse
contar con una proteccidén simultdnea bajo ambos sistemas.

c) El objeto patentable era uno de los temas que actualmente se
debaten en el marco del Comité de Expertos de la OMPI sobre armonizacion de
ciertas disposiciones de las leyes para la proteccion de las invenciones. A
este respecto, la posicidn de la PIPA era que no debia existir discriminacidn
en cuanto al sector tecnoldgico. Si una solicitud de patente satisface las
condiciones de patentabilidad, debe concederse una patente. Si no, debe
denegarse. No hay razon para excluir expresamente las variedades vegetales de
los objetos patentables, aun cuando las variedades vegetales fueran objeto de
proteccidén en el marco del sistema de derechos de los obtentores. Uno de los
obijetivos de la revisidn del Convenio de la UPOV era fortalecer los derechos
de los obtentores de variedades vegetales; la PIPA acogia este objetivo. Sin
embargo, debia evitarse cualquier intento por quitar algo a los titulares de
patentes y conceder algun favor o privilegio a los titulares de derechos de
obtentores de variedades vegetales, ya que esto daria por resultado el
debilitamiento de todo el sistema de proteccién. Tanto las patentes como los
derechos de obtentores de variedades vegetales eran necesarios para proteger
debidamente la biotecnologia.

38. El Sr. HUYGENS (EPI), senald que el EPI comparte la opinidén de que
mientras una invencidén cumpla los requisitos de patentabilidad, debe
permitirse la proteccidn por patente. Las excepciones a este principio
deberan reducirse lo mas posible. La actual exclusién de la proteccién por
patente para las variedades vegetales en muchos sistemas de patentes, por
ejemplo en el marco del Convenio sobre la Patente Europea, reflejaba la ideas
de anos anteriores en las que habia un acuerdo bastante grande en que las
técnicas para la produccidén de nuevas variedades no podian cumplir los
criterios de patentabilidad. Sin embargo, los desarrollos tecnologicos han
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permitido adquirir una nueva visidon de estos supuestos anteriores. Dejando a
un lado la dificil cuestion de lo que constituye una variedad, el EPI opinaba
que si una variedad puede cumplir los requisitos de patentabilidad debe
poderse patentar y que podria protegerse por ambos derechos en forma
acumulativa. La proteccidon de los derechos de los obtentores de variedades
vegetales debe reforzarse mas, pero no en detrimento del sistema de patentes.
A este respecto, el EPI estaba renuente a aceptar la idea de ampliar la
definicidn de "variedad vegetal", lo que suprimiria ciertas areas de
tecnologia de la posibilidad de la proteccidn por patente de que gozaban
actualmente.

39. a) El Sr. ROTH (GIFAP), senald que la proteccidn por patente y la
proteccidén de las variedades vegetales eran dos sistemas de derechos de
propiedad industrial que podrian muy bien existir en forma simultanea y
complementaria. Ambos sistemas tenian sus ventajas y sus valores
intrinsecos. No era necesario, ni se justificaba, delimitar los dos
sistemas. El inventor deberia decidir por si mismo cual es la forma de
proteccion que elegia para su invencidén. No podia permitirse incorporar en un
sistema de proteccidén disposiciones que conculcaran al otro y por lo tanto
restringieran los derechos del inventor. Todas las propuestas formuladas en
los proyectos de leyes cuyo objetivo final era la prohibicién de la doble
proteccidn o una restriccién de los derechos de patentes eran, por lo tanto,
inaceptables y debian rechazarse. Resultaba innecesaria y superflua la
denominada "relacidn" entre los dos sistemas de derechos de proteccion. No
hay razon para que los derechos en el marco de ambos sistemas no pudieran
superponerse.

b) En el marco del sistema de patentes, desde hace tiempo se habia
aceptado el hecho de que podia haber patentes diferentes destinadas a un mismo
objeto. Tal situacidn no habia provocado problemas y normalmente se trataba
mediante acuerdos de concesién de licencias voluntarias reciprocas. Deberian
denegarse las licencias obligatorias por principio y considerarse unicamente
en el caso de un interés publico reconocido. No deberia recurrirse a medidas
juridicas que pudieran devaluar injustificamente la proteccidén por patente.
Esto seria totalmente desaconsejable y también contra la actual tendencia
hacia el fortalecimiento de la proteccidn por patente. Cualquier restriccidn
aplicada al sistema de patentes mediante la inclusidn de otras disposiciones
que surgieran del sistema de proteccidn de las variedades vegetales deberia
igualmente denegarse con firmeza. En conclusion, no era necesario delimitar
el sistema de patentes y sistema de proteccidon de las variedades vegetales,
sino que deberia permitirse la coexistencia de ambos sistemas sin necesidad de
establecer disposiciones mutuamente exclusivas o restrictivas. En todo caso,
deberia asegurarse que el inventor tiene la libertad absoluta de elegir la
forma de proteccidén mas adecuada para su invencion, ya sea en el marco de uno
u otro de los sistemas o bajo ambos.

40. E1 Sr. KAMPS (COMASSO), senald que la COMASSO estaba convencida de que el
obtentor de variedades vegetales "tradicional" necesitaria la ayuda del
biotecndlogo para continuar sus esfuerzos de obtencion e inversamente, el
biotecndlogo necesitaria la ayuda del obtentor de variedades vegetales para
incorporar su invento en variedades comerciales. Por lo tanto, era necesario
contar con los dos sistemas que se consideran, en forma simultanea, para poder
lograr un equilibrio entre ellos y evitar asi la dominacidén de una de las
partes sobre la otra.
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41. E1 Sr. ROBERTS (CCI) senald que ambos sistemas de proteccion tenian una
fuerza separada. Era muy importante trabajar juntos en forma armoniosa y
prever el equilibrio adecuado. El sistema de derechos de los obtentores de
variedades vegetales debia fortalecerse sin debilitar los derechos por patente.

42. a) El Sr. STRAUS (AIPPI) senald que la AIPPI consideraba que la
reunion conjunta OMPI/UPOV era un movimiento importante para acercar ambos
sistemas de concesion de derechos de propiedad industrial en el sector de
biotecnologia vegetal cldsico y moderno. La AIPPI esperaba que los esfuerzos
que se habian iniciado dieran por resultado una proteccidén verdaderamente
complementaria y eficaz de la mente creadora activa en el sector de la
biotecnologia, en beneficio de la sociedad como un todo. La AIPPI desde un
principio (esto es, desde la reunién del Comité Ejecutivo en Ottawa, en 1961),
habia llamado constantemente la atencidén sobre los origenes comunes de ambos
sistemas y siempre habia tenido la firme opinion que los derechos concedidos
en el marco del Convenio de la UPOV debian analizarse dentro del ambito del
Articulo 1 del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial.

b) Tomando en consideracion algunos de los debates recientes sobre la
denominada relacidn, la AIPPI, que durante mas de 50 anos habia dedicado
tiempo y energia a estudiar y analizar los problemas del programa de la actual
reunidén, se sentia obligada a llamar la atencidén sobre los siguientes puntos:

i) Respecto de los objetivos y razones socioecondmicos por los gque
se habian previsto derechos exclusivos, no habia diferencia entre los dos
sistemas; ambos habian sido disenados y establecidos para promover el
desarrollo tecnoldgico, econdmico y social de la sociedad correspondiente.
Ambos sistemas trataban de lograr esos objetivos concediendo derechos
exclusivos a los inventores y a los obtentores, como medio para recompensar a
los obtentores y a los inventores y para proteger la inversién. Ninguno de
los sistemas habia sido establecido para proteger intereses particulares, sino
para avanzar en la innovacidén. .Ambos estaban disenados como instrumentos de
economia de mercado.

ii) Sin embargo, esto no queria decir que los dos sistemas no
estuvieran disenados especificamente para satisfacer las necesidades, por una
parte, de los inventores técnicos y por la otra, de los obtentores de
variedades vegetales clasicos. Ademas, especialmente el establecimiento de
los derechos de los obtentores de variedades vegetales, asi como su diseno se
habian visto influenciados por el entorno econdmico, tecnoldgico y cientifico
de las décadas 40 y 50; econdmicamente por la escasez generalizada en el
suministro alimentario de los anos 30, 40 y en la Europa de la posguerra;
tecnolégicamente por los métodos cliasicos para el cultivo, seleccidén y cruce;
y cientificamente por la genética de Mendel. Se ofrecia evidencia que los
métodos de cultivo habian avanzado debido a las nuevas técnicas
biotecnoldgicas. La genética molecular habia revolucionado el sector en su
totalidad y, cuando menos en el mundo desarollado, la escasez de alimentos ya
no era un aspecto de preocupacion primaria y la necesidad era de productos
nuevos y tolerables para el medio ambiente, asi como comercialmente
interesantes.

c) Cualquier debate sobre la relacidn entre los dos sistemas, deberia
por lo tanto basarse en estas nuevas circunstancias: los cambios cientificos
y tecnoldgicos que han tenido lugar a principio de la década de 1960 y que han
ido paralelos a los perfeccionamientos en la legislacion de patentes hacen que
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las innovaciones en el sector de la biotecnologia vegetal resulten cada vez
mas susceptibles de proteccidon por patente; los avances en el cultivo de
plantas y en el area de agricultura han reducido, por una parte, la necesidad
de intervencion del Estado en favor del "consumidor final" para asegurar el
suministro alimentario. Al igual que en otros sectores de las actividades
tecnologica y econdmica, también en el area de la biotecnologia vegetal deben
prevalecer los principios de la economia de mercado.

d) Por las razones mencionadas, la AIPPI, durante las reuniones de su
Comité Ejecutivo en Rio de Janeiro en 1985 y en Sidney en 1988, adoptd por
unanimidad la postura de que la prohibicién de la doble proteccidn no deberia
mantenerse ni introducirse. Los inventores en el sector de la biotecnologia
vegetal deberian tener plena libertad, no solamente para elegir la forma de
proteccidn, patente o derechos de los obtentores de variedades vegetales, sino
también la posilibidad de que el mismo objeto quedara protegido por una
patente y por un derecho de obtentor de variedades vegetales, en la medida en
que se cumplieran los requisitos de las leyes correspondientes.

43. El Sr. ROYON (CIOPORA), senald que la CIOPORA representaba una categoria
de obtentores que se encuentran entre log primeros en beneficiarse de 1la
proteccion por patente, en forma similar a la que gozaban los inventores en el
sector de materia inanimada. Ya en en 1961, cuando se aprobo en Convenio de
la UPOV, la CIOPORA habia sugerido que, con sujecidén a modificaciones menores,
el sistema de patentes podria utilizarse como un instrumento eficaz y
universal para la proteccion de las nuevas variedades vegetales. Seguia
manteniendo que era indtil antagonizar los dos sistemas interesados. Los
obtentores estaban interesados principalmente en el contenido de la
proteccién. Si se revisaba el Convenio de la UPOV de conformidad con los
objetivos senalados, resultaria un sistema muy atractivo respecto del sistema
de patentes. Sin embargo, la CIOPORA creia que las consideraciones juridicas,
técnicas y econdmicas harian prematura la exclusidén de la posibilidad de
proteger las variedades vegetales en el marco de un sistema de patentes. Por
el contrario, estaba a favor de abrir dicho sistema a las variedades vegetales
mediante una enmienda simultanea del Articulo 2.1 del Convenio de la UPOV y
del Articulo 53.b) del Convenio sobre la Patente Europea.

44, E1 Sr. HASHIMOTO (APAA) senald que los dos sistemas de proteccidn tenian
propositos dobles, si bien ambos promovian las invenciones. Las patentes
tenian una larga historia que alentaba a los inventores en todos los sectores
técnicos. La cobertura de las patentes quedaba demostrada por el

Articulo 1.3) del Convenio de Paris segin el cual la propiedad industrial se
entiende en su acepcidn mas amplia y se aplica no solo a la industria y al
comercio propiamente dichos, sino también a las industrias agricola y
extractiva y a todos los productos manufacturados o naturales, por ejemplo:
vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, ganado, minerales, aguas minerales,
cerveza, flores, harinas. Por lo tanto las patentes deberian estar
disponibles en todos los sectores técnicos.

45. El1 Sr. MOUFANG (MPI), indicdé que la biotecnologia y la obtencion de
variedades vegetales deberian promoverse de la mejor forma posible. Por lo
tanto, deberia abolirse la prohibicion de la doble proteccion y no deberian
reducirse los derechos por las denominadas '"normas de colision'.

46. El1 Sr. YAMASHITA (JPA) indico que las patentes y los derechos de los
obtentores de variedades vegetales deben estar disponibles al mismo tiempo.
Cualquier diferencia en el ambito de proteccidn no justificaba una exclusidn.
Ambos sistemas se complementan entre si.

x_}\_:,‘
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47. a) La Srta. COMTE (FIPA, COGECA y COPA) anuncio que presentaba una
postura camin a las tres organizaciones internacionales no gubernamentales que
representaban circulos agricolas a nivel mundial (FIPA) y a nivel europeo
(COGECA y COPA). Dicha postura no habia cambiado desde la Cuarta Reunidén con
organizaciones internacionales celebrada el 9 y 10 de octubre de 1989 bajo los
auspicios de la UPOV. Las tres organizaciones opinaban que era de suma
importancia tener una relacidn armoniosa entre el sistema de patentes y el
sistema de proteccion de variedades vegetales, no solamente para promover la
investigacion, sino también para mejorar en forma cualitativa y cuantitativa
los productos. Consideraban que Unicamente el sistema de proteccidn de
variedades vegetales ofrecia una proteccidn eficaz y equilibrada para las
variedades vegetales, sin importar si las variedades eran el resultado de
métodos de cultivo "clasico" o bien producto de ingenieria genética. Por lo
tanto, deberian conservarse las disposiciones que prohiben la doble proteccion.

b) La Srta. Comte anadid que los derechos concedidos respecto de una
variedad vegetal debian ampliarse a todo el material que permitia que se
reprodujera la variedad, en otras palabras, a plantas, partes de plantes,
células y protoplastos. Una norma de colisidén era necesaria para definir las
relaciones entre una patente para un elemento de planta, como un gene o un
procedimiento de cultivo, y los derechos de obtentor concedidos respecto de
una variedad que contuviera dicho elemento o resultante de dicho
procedimiento. Finalmente, la FIPA, el COCEGA y el COPA estaban a favor de
fortalecer los derechos concedidos al obtentor. Hoy en dia, el trabajo iba
mas alla del marco de la UPOV hacia la patente. Por esa razon, era necesario
establecer una definicidn exacta de los limites que deben establecerse a los
derechos de los obtentores y a las patentes. Especialmente, deberia
garantizarse el libre acceso a una variedad con miras a la creacidén de nuevas
variedades, también en casos en los que la primera variedad contuviera un gene

_patentado. Ademds, debia mantenerse el "privilegio del agricultor" y era
aconsejable definir sus limites dentro del Convenio de la UPOV. Estos dos
aspectos eran sumamente importantes para la agricultura en Europa, en todo el
mundo y en los paises en desarrollo.

48, El Sr. ROTH (IBA) indicé que para muchas de las empresas miembros de la
IBA su propiedad intelectual representaba el activo mds importante, de manera
que para ellos era de importancia primordial la proteccidn mas sdlida posible
para la propiedad intelectual. En el sector de plantas, la proteccidén mas
sélida posible incluia la oportunidad de superponer y obtener independiente la
proteccion por patente y la proteccidn para las variadades vegetales. Destacd
la sensacidn de frustacidon que habia sentido cuando una empresa desarrolld una
invencidén vegetal que cumplia todas condiciones de patentabilidad, y sin
embargo no era susceptible a la proteccidon por patente debido a que la ley
prohibia la proteccidn por patente para dicha invencidén. Si habia una
relacion, esta era exclusiva mds que complementaria. Seria mejor dejar que
los dos sistemas sigan sus respectivos caminos en vez de tratar de fundirlos
en uno solo, que puede llevar a combinar las peores caracteristicas de ambos.

49, El1 Sr. HJERTMAN (EFPIA) senald que apoyaba plenamente la postura adoptada
por el Representante de la CCI sobre la relacidn entre el sistema de patentes
y el sistema de derechos de los obtentores de variedades vegetales.

50. El1 Sr. ORLANDO (UNICE) indicd que la UNICE consideraba que en un futuro
deberia aplicarse en la Comunidad Europea una legislacién sensata relativa a
la proteccidn de las innovaciones biotecnoldgicas (incluidas las plantas), de
manera que se estimulara la cooperacidn entre la industria y los obtentores de
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variedades vegetales. Por lo tanto, se esperaba tener una cooperacidn
adecuada entre estas partes. Ambos sistemas de proteccidn eran necesarios,
cada uno con sus caracteristicas de proteccidn particulares. Tenian y podian
coexistir sin conflicto y sin tratar de excluirse mutuamente. Deberia
lograrse un equilibrio equitativo y fortalecer la proteccidn de las variedades
vegetales, pero no en detrimento del sistema de patentes.

III. DEBATES SOBRE LAS PREGUNTAS CONTENIDAS EN
EL DOCUMENTO OMPI/UPQV/CE/I/2

Prequntas del parrafo 8

51. El1 Sr. SUGDEN (Presidente) indico que las preguntas del parrafo 8 del
documento OMPI/UPOV/CE/I/2 presentaban un tema general relativo al tipo basico
de proteccion disponible y sugiridé que el Comité de Expertos centrara sus
debates sobre lo que dichas preguntas implicaban. Indicd que parecia
aceptarse que, en el area de ingenieria genética, por ejemplo, se contara con
patentes. Se habia formulado la pregunta de si debia contarse, para las
variedades vegetales como tales, con ambas formas de proteccion, a saber los
derechos de los obtentores de variedades vegetales y la proteccidn por
patentes.

52. El Sr. MESSERLI (Oficina de la Propiedad Intelectual, Suiza), indico que
respecto de la doble proteccion debian considerarse dos puntos: el primero,
que el Articulo 2 del Convenio Internacional para la Proteccién de las Nuevas
Variedades Vegetales prohibia especificamente la doble proteccién; el
segundo, que el Articulo l.a) de la Ley nacional de patentes de Suiza y el
Articulo 53.b) del Convenio sobre la Patente Europea prohibian la concesidn de
patentes para variedades vegetales. En el contexto de responder a esta
pregunta, deberia considerarse una nueva definicién de "variedad". En su
opinidén, la prohibicion de la doble proteccidén en el Convenio de la UPOV
deberia eliminarse. Esto permitiria un examen de las disposiciones exclusivas
en las leyes de patentes, incluyendo la cuestién de su supresion. El contexto
en que dicho examen podria realizarse y cudl seria su resultado, era una
pregunta a la cual no se podia responder de momento.

53. El Sr. WOLF (Oficina de Patentes, Austria), indicé que en Austria habia
consenso general de que debia protegerse adecuadamente a los obtentores de
variedades vegetales. Actualmente se debatia un proyecto de ley para la
proteccidn de nuevas variedades vegetales. Después de su entrada en vigor,
Austria buscaria la adhesién al Convenio de la UPOV. Por otra parte, se creia
que los productos de la ingenieria genética y de otras invenciones
biotecnoldgicas, particularmente las relativas a las partes da plantas, debian
poder recibir proteccidn por patente. La proteccidon de las variedades
vegetales no debe extenderse a las partes de plantas, sino limitarse a la
proteccidon de las nuevas obtenciones de plantas definidas como tales. Si la
proteccion por patentes se extiende a cualquier objeto que cumpla los
criterios generales de patentes, en realidad el tema de la doble proteccidn
pasaria a segundo plano.

54. Respondiendo a una prequnta del Presidente, el Sr. TESCHEMACHER (Oficina
Europea de Patentes), explico el contenido de los Articulos 52 y 53 del
Convenio sobre la Patente Europea, senalando especialmente que dicho Convenio
no define lo que es una "variedad" a los fines del mismo.



‘b

OMPI/UPQOV/CE/1/4
pagina 20

55. La Sra. SLADKOVA (Oficina de Invenciones, Checoslovaquia), indico que en
su pais, actualmente no se concede proteccion por patente a las variedades
vegetales ni a las razas animales. Ademas indicé que Checoslovaquia estaba en
el proceso de preparar una nueva ley de patentes que excluiria las variedades
vegetales y las razas animales, asi como las técnicas de cria y cultivo y que
en enero de 1990 habia entrado en vigor una Ley sobre los derechos de las
variedades vegetales, mediante la cual se podian obtener certificados de
obtentor de variedades vegetales. Los procedimientos de manipulacién de genes
podian protegerse mediante patentes. Checoslovaquia tenia el propdsito de
adherirse al Convenio de la UPOV; esto era tratado por el Ministerio Federal
de Agricultura y Alimento.

56. El1 Sr. DENNEHEY (Oficina de Patentes, Reino Unido), indicé que las
preguntas formuladas en el parrafo 8 del documento OMPI/UPOV/CE/I/2 respecto
de la disponibilidad de la doble proteccion para variedades vegetales incluian
varios temas. Para responder a esas preguntas era necesario aclarar lo que
era una "variedad", es decir, una descripcidon de una planta basandose en
caracteristicas que satisfacieran los criterios de especificidad, uniformidad
y estabilidad. A ese respecto, una "variedad" era un concepto general mas que
una entidad especifica. Algunos circulos interesados del Reino Unido
favorecian la posibilidad de un sistema de libre eleccidn para la proteccidn
de las variedades vegetales. Necesitaba recordarse que para que una variedad
resultara patentable, seria necesario cumplir los criterios de patentabilidad
de novedad, no evidencia y susceptibilidad de aplicacidén industrial. Sin
embargo, si una variedad como tal pudiera hacerlo, era razonable preguntarse
por qué entonces quedaba arbitrariamente excluida de la patentabilidad.
Podria surgir un problema practico si una variedad vegetal patentada no
cumpliera los criterios de especificidad, uniformidad y estabilidad. Entonces
existiria el riesgo potencial de que el sistema de proteccidn de las
variedades vegetales quedara debilitado; cuando para una variedad dada se
concediera Unicamente una patente y no un certificado de obtentor de
variedades vegetales, dicha variedad no seria conocida para las autoridades
que conceden los certificados de variedades vegetales y no seria tomada en
consideracidén al examinar la especificidad de variedades futuras para las que
se buscara la proteccidén por variedad vegetal. Este problema podria evitarse
si se concediera el derecho de obtentor de variedades vegetales sobre una
variedad protegida como tal mediante una patente. Si se niega al inventor la
libertad de eleccidn, parece evidente que las definiciones de "variedad"
tendrian que ser idénticas en la ley de patentes y en la ley sobre los
derechos de los obtentores de variedades vegetales. La proteccion acumulada
de una variedad vegetal mediante una patente y mediante el derecho de los
obtentores de variedades vegetales era posible ya que esos dos derechos
abarcan dos aspectos diferentes del mismo objeto. Una patente abarcaba las
caracteristicas técnicas de una invencidn vegetal, mientras que el derecho de
obtentor de variedades vegetales abarcaba las caracteristicas que definian la
variedad como tal.

57. El Sr. BROUER (Ministerio de Justicia, Replblica Federal cde Alemania),
indicé que la Repiblica Federal de Alemania habia sequido en sus leyes
nacionales las normas establecidas por los Convenios internacionales por los
que estaba obligada. Sin embargo, era cierto que una mayoria de circulos
interesados habia expresado su deseo de que cualquier exclusion de la
patentabilidad respecto de las variedades vegetales fuera suprimida de la
ley. Los solicitantes de esos circulos parecian estar a favor de una
proteccidén mas sélida ofrecida por el sistema de patentes. En el pasado, se
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habia creido que los derechos de los obtentores de variedades vegetales
estaban mejor adaptados para proteger las variedades vegetales, y las
disposiciones especiales de excepcion a dichos derechos parecilan necesarias en
beneficio de los agricultores, de los obtentores y consumidores, asi como del
publico en general. Si bien la Republica Federal de Alemania en este momento
no podia tomar una postura definitiva sobre la supresidn de la exclusidn de
las variedades vegetales de la proteccidn por patente, si creila que era
necesario fortalecer la proteccidn para las variedades vegetales en el marco
del Convenio de la UPOV. Respecto del tema de la doble proteccidén de las
variedades vegetales mediante derechos de obtentores de variedades vegetales,
pareceria que una vez que el Convenio de la UPOV se hubiera revisado en la
direccidn propuesta y que actualmente se estd debatiendo, la prohibicidn de la
doble proteccién podria ser un problema menor. Finalmente, preguntd cuantas
patentes se habian concedido para variedades vegetales como tales en paises
donde se podia contar con proteccidén por patente para las variedades vegetales.

58. El Sr. VANDERGHEYNST (Junta de Propiedad Industrial, Bélgica), indicd que
en principio, los derechos de propiedad industrial podrian ser acumulables
mientras la persona interesada pudiera elegir la mejor forma de proteccidn
posible para sus objetivos, especialmente los comerciales, siempre y cuando se
cumplieran las condiciones para la adquisicion de derechos de propiedad
industrial. Por ejemplo, algunas veces el mismo objeto podria recibir
proteccion por patente y como marca o por patente y como dibujo y modelo.
Indicé que las autoridades encargadas de patentes de su pais aun no habian
tomado una decisidén y no habian completado su andlisis del tema. Existia sin
embargo, una preferencia por la proteccidon por patentes, tomando debida nota
de los desarrollos tecnoldgicos que permitian la descripcidén adecuada de la
invencion. De conformidad con las autoridades de patentes belgas, el aspecto
de las consecuencias de la proteccidn acumulada debia considerarse en gran
detalle y primero era necesario responder a las preguntas formuladas en el
parrafo 9 del documento OMPI/UPOV/CE/I/2.

59. El Sr. KIEWIET (Junta de Derechos de Obtentores de Variedades Vegetales,
Paises Bajos) senald que la caracteristica primordial del sistema de
proteccidon de las variedades vegetales era que habia sido disenado para la
proteccion de un objeto conceptual, la variedad, representado por plantas o
partes de plantas con un cierto conjunto de caracteristicas. Dicha forma de
proteccion debia diferenciarse de las patentes, principalmente, por las
caracteristicas de la planta o por las plantas que poseyeran una
caracteristica dada. Las reinvidicaciones de patentes sobre variedades
vegetales como tales irian mas alld de lo que actualmente se consideraba
patentable e irian demasiado lejos. Actualmente era necesario establecer un
tuen sistema de proteccion en el marco de las patentes, para las innovaciones
mas recientes y habia la necesidad de enlazar esta proteccidn con el sistema
de proteccidén de las variedades vegetales. Por el momento, no deberian
modificarse las exclusiones, como las disposiciones del Articulo 53.b) del
Convenio sobre la Patente Europea.

60. La Sra. AFONSO (Instituto de Propiedad Industrial, Portugal) indicd que
su pais estaba dispuesto a considerar la posibilidad de la doble proteccion a
discrecidn del solicitante y de la proteccion acumulada en virtud de dos
-itulos. Entre otras cosas, mencioné que la nueva tecnologia proporcionaba
actualmente una solucién al problema de la repetibilidad. Sin embargo, anadid
que habia brechas en la definicion de variedad vegetal de conformidad con el
Convenio de la UPOV en su forma actual.
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61. E1 Sr. SUGDEN (Presidente), indicé que se podian ver varias tendencias en
- los argumentos presentados hasta ahora. Una era que las invenciones en
ingenieria genética, tales como injertos genéticos, deberian ser susceptibles
de proteccidén por patente. Al tomar en consideracidon los derechos de
variedades vegetales como tales, se debia considerar la unidad del material
vegetal en cuestidn y la totalidad de sus caracteristicas que constituyen el
objeto protegido. Algunas partes indicaron que deberia haber libertad de
eleccidon sobre el titulo de proteccion que podria emplearse para cubrir las
variedades vegetales, algunos indicaron que no seria un problema grave,
mientras otros insistieron en la estricta exclusion de las variedades de la
proteccidén por patente. El Presidente observé que la nocion de proteccidn
acumulada podia relacionarse con diferentes aspectos del mismo objeto, o con
el mismo aspecto de un objeto, tal como dos formas de proteccion destinadas a
proteger la misma unidad de material vegetal con su lista de caracteristicas.
El segundo tipo de proteccidén acumulada era el que debia considerarse.

62. E1 Sr. VUORI (Finlandia), senald que los obtentores vegetales finlandeses
y la Unidn central de productores agricolas de Finlandia consideraban que no
deberia contarse con las patentes para variedades vegetales. Destacaron que
una variedad estaba representada por un conjunto completo de genes y que un
gene aislado era valioso Unicamente como parte de dicho conjunto. Reconocieron
que las patentes pueden concederse para procedimientos genéticos. Sin

embargo, las plantas y las partes de plantas que contienen genes patentados
deberian, en su opinidn, quedar fuera del ambito de la patente.

63. La Sra. MORELLI GRADI (Oficina de Patentes, Italia), indico que estaba a
favor de suprimir la prohibicidén sobre la doble proteccidn. Anadid que la
proteccidén acumulada implicaba libertad de eleccidn para el solicitante entre
dos sistemas de proteccidén, segun criterios que podian coexistir. Sin
embargo, dijo que habria ciertas reservas mientras no se hubiera revisado el
Convenio de la UPOV.

64. El1 Sr. HOINKES (Oficina de Patentes y Marcas, Estados Unidos de América),
informé a la reunidn que su respuesta a la primera pregunta del parrafo 8 era
"gi", senalando que tal era el sistema actualmente en funcidén en los Estados
Unidos de América. A este respecto, indicd que los Estados Unidos de América
estaban a favor del ejercicio de los derechos en forma acumulativa y que un
inventor deberia poder buscar diferentes titulos de invencidn. Senald que,
para cualquiera de los titulos de proteccidon, se deberian cumplir diferentes
criterios antes de poder conceder la proteccién. En el caso de los derechos
de variedades vegetales, los requisitos eran especificidad, uniformidad y
estabilidad y se debia tener cuidado en asegurar que los requisitos de
roteccion en los diversos regimenes no se confundieran. Al concordar con la
opinidon expresada por la Delegacion de Suiza, indicdé que era dificil responder
a la pregunta en el marco de los actuales parametros, ya que el Articulo 2 del
Convenio de la UPOV prohibia tal doble proteccién y el Convenio sobre la
Patente Europea excluia las variedades vegetales de la proteccion por
patente. Por lo tanto, como primer paso debia suprimirse la prohibicidn de
docble proteccidn.

65. E1 Sr. SUGDEN (Presidente), planted entonces dos preguntas a la
Celegacidn de los Estados Unidos de América. La primera era si en la practica
de los Estados Unidos de América, habia una brecha de proteccion entre los
derechos de variedades vegetales y la proteccidn por patente. La sequnda, en
el caso de que una parte hubiera acumulado derechos sobre el mismo objeto,
surgia la pregunta de si dicha parte podria entablar una accién para hacer
aplicar dichos derechos al mismo objeto y si habria sanciones acumulativas.
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66. El1 Sr. HOINKES (Oficina de Patentes y Marcas, Estados Unidos de América),
indicd que no se concedian patentes basidndose en los requisitos para la
proteccidén de las variedades vegetales. Especificamente, sin importar la
especificidad de una planta, debian existir también los aspectos de utilidad,
no evidencia y novedad, requisitos normales para cumplir las exigencias de la
patente de utilidad. Senald que en el marco de las leyes de los Estados
Unidos de América no habia brechas de proteccién ya que, siempre y cuando se
cumplieran los requisitos de patentabilidad o de proteccion de las variedades
vegetales, estarian a disposicidn de un inventor uno o ambos titulos de
proteccion. Respecto de la segunda pregunta, indicé que en los Estados Unidos
de América una persona podria promover una demanda por infraccién tanto de los
derechos de las variedades vegetales como de los derechos por patente. Dicha
accion podria ser entablada como accién conjunta ante el mismo tribunal y el
importe de los danos y perjuicios se determinaria en forma global.

67. El1 Sr. BROUER (Ministerio de Justicia, Repiblica Federal de Alemania)
pregunto cuantas patentes de utilidad se habian concedido para variedades
vegetales en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América.

68. El Sr. HOINKES (Oficina de Patentes y Marcas, Estados Unidos de América)
indicé que no contaba con cifras de la Oficina de Patentes y Marcas de los
Estados Unidos de América respecto del nimero de patentes de utilidad para
variedades vegetales, ya que no se establecian estadisticas especiales para
patentes sobre variedades vegetales. No obstante, indicé que se contaban con
cifras sobre el numero de solicitudes de patentes estadounidenses presentadas
y destinadas a objetos vegetales. Senald en particular que durante el ano
fiscal de 1986, se presentaron 73 solicitudes de patentes destinadas a objetos
vegetales para la obtencidon de patentes de utilidad y 340 para patentes de
plantas; en el ano fiscal de 1897, se solicitaron 137 patentes de utilidad

y 425 patentes de plantas; en el ano fiscal 1988, se solicitaron 235 patentes
de utilidad y 400 patentes de plantas; y en el ano fiscal de 1989, se
presentaron 325 solicitudes de patente de utilidad y 390 para patentes de
plantas.

69. El Sr. HADDRICK (Oficina de Patentes, Marcas y Dibujos y Modelos,
Australia), haciendo uso de la palabra en nombre de la totalidad de su
Delegacion, dijo al Comité de Expertos que en Australia se contaba con ambos
gsistemas de proteccion. Respecto de la cuestion de la proteccion acumulativa,
el Sr. Haddrick indicé que debia dejarse al criterio de cada pais determinar
la viabilidad de permitirlo o prohibirlo. A ese respecto, senald que debia
ser un punto de preocupacidén que los paises no tuvieran leyes que previeran la
prqteccién de las variedades vegetales. Tal postura se validaria si hubiera
una prohibicion contra las patentes para las variedades vegetales. En la
practica australiana, no habia exclusidon en la ley de patentes para las
variedades vegetales y, desde 1983 se habian concedido patentes para las
variedades vegetales. Ademas senald que en Australia, el sistema de
variedades vegetales era relativamente nuevo y habia sido bien recibido.

70. a) El Sr. ESPENHAIN (Junta de Novedad Vegetal, Dinamarca), senald que
Dinamarca estaba a favor de mantener el principio contenido en el

Articulo 2.1) del Convenio de la UPOV, entre otras cosas, en vista de las
implicaciones practicas de una apertura del sistema de patentes para la
proteccidén de variedades vegetales, como habia explicado anteriormente la
Delegacidén del Reino Unido. Por otra parte, en Dinamarca se consideraba
esencial que las invenciones en el sector de plantas quedaran protegidas por
patentes; dicha proteccidn no estaba prohibida por el Articulo 2.1) del
Convenio de la UPOV.
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b) El Sr. Espenhain deseaba volver a las referencias, formuladas
anteriormente durante el debate, sobre el presunto efecto limitativo que
podria tener la definicidn actualmente propuesta de "variedad vegetal" en el
marco de la revision del Convenio de la UPOV, sobre la disponibilidad de la
proteccion por patentes en el sector de plantas y material vegetal. El
Sr. Espenhain senald que su delegacion no consideraba que esas preocupaciones
estuvieran justificadas. Las definiciones propuestas simplemente indicarian
lo que en realidad era una variedad vegetal y material de propagacidén. A ese
respecto, se reconocia la superposicién entre los dos sistemas de proteccidn
en el sector de las células de plantas; debia aceptarse que ambos sistemas
algunas veces pueden abarcar el mismo objeto. Sin embargo, cuando se
utilizaban células vegetales para producir variedades vegetales, deberia
buscarse la proteccidén en el marco del sistema de proteccion de las variedades
vegetales; cuando las células vegetales contenian un gene patentado, deberia
recurrirse al sistema de patentes respecto de dicho objeto especifico.
También se reconocia que era posible la proteccidén acumulativa, por ejemplo,
en el caso de una variedad protegida por derechos de obtentores de variedades
vegetales que contenga un gene patentado. No obstante, en tales casos, la
proteccidon se relacionaba a diferentes objetos o entidades. Finalmente, la
delegacidn senald que la mayoria de las leyes de proteccidn de las variedades
vegetales actualmente, no abarcaba todos los géneros y especies del reino
vegetal, dando por resultado brechas en la proteccion. A ese respecto, la
delegacidn apoyaba la propuesta revision del Convenio de la UPOV.

71. E1 Sr. CASADO (Registro de la Propiedad Industrial, Espana), indico que
en Espana el sistema de patentes y el sistema de derechos de obtentores de
variedades vegetales cooexistian sin interferencia. Los procedimientos
biotecnoldgicos para la obtencidn de variedades vegetales podian protegerse
por patentes, mientras que una variedad como tal, obtenida mediante el
procedimiento, estaria protegida como una variedad vegetal en el marco de la
ley correspondiente. En ese sentido, un obtentor de variedades vegetales
tenia dos caminos a seguir para .proteger su innovacidn, a saber, las patentes
para los procedimientos y los derechos sobre variedades vegetales para las
variedades obtenidas mediante los procedimientos. La respuesta a las
preguntas formuladas en el parrafo 8 del documento OMPI/UPOV/CE/I/2 dependia
necesariamente de la respuesta dada a las preguntas planteadas en el

parrafo 14 del documento respecto de la definicidén de "variedad vegetal". No
habia ninguna objecidén a enmendar la definicion de "variedad" con miras a
aclarar su significado, pero se expresaron dudas sobre la conveniencia de
ampliar al ambito de la definicidén. Esta ultima opcidén no parecia adecuada en
este momento. Mas que expandir la definicidn de '"variedad" podria
considerarse ampliar la lista de especies para las que se podrian obtener
derechos de los obtentores de variedades vegetales. La Delegacién de Espana
actualmente no estaba en posicion de apoyar la proteccion acumulativa para un
mismo objeto. Si bien aceptaba el principio de la libre eleccidn de la
proteccion, deberia tenerse en mente que ambos sistemas eran substancialmente
diferentes y que la legislacidén nacional de cada pals deberia establecer las
condiciones para obtener la proteccidn en el marco de uno u otro sistema.

72. El Sr. LOSSIUS (Oficina de Patentes, Noruega), senald que la opinidn que
prevalecia en su pais era que las patentes no deben concederse para formas de
vida superiores. Unicamente deberia permitirse una forma de proteccion para
las variedades vegetales. Por lo tanto, la respuesta a las preguntas
relativas a la posibilidad de la doble proteccion seria negativa. A ese
respecto, expreso apoyo a la declaracidn formulada previamente por la
Delegacion de los Paises Bajos.
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73. La Sra. NUORLAHTI-SOLARMO (Junta de Patentes y Registro, Finlandia), no
podia apoyar la prohibicién de la doble proteccidn para las variedades
vegetales y proponia que se suprimiera dicha prohibicién. En principio, el
mismo objeto deberia poderse proteger en el marco de ambos sistemas, el de
patentes y el de derechos de los obtentores de variedades vegetales.

74. El Sr. OESTER (Ministerio de Agricultura, Suecia), senald que en Suecia
no se veia la necesidad de contar en forma simultanea con ambos sistemas de
proteccién. Sin embargo, la postura actual estaba abierta a comentarios. A
ese respecto, un elemento importante seria si la supresién de las dispociones
que prohiben la doble proteccidén podrian facilitar o desalentar la adhesidn al
Convenio de la UPOV de Estados que actualmente no son parte en €l.

Finalmente, el Sr. Oester senald que su Delegacidn en general era favorable a
las opiniones formuladas por el Sr. Espenhain (Dinamarca).

75. El Sr. BYRNE (Departamento de Agricultura y Alimento, Irlanda), senald
que en Irlanda se consideraba que el sistema de derechos de obtentores de
variedades vegetales proporcionaba el mejor sistema de proteccidn para las
variedades vegetales como tales. Al igual que el Reino Unido, Irlanda estaba
dispuesta a considerar la posibilidad de conceder ocasionalmente una patente
para una variedad que demostrara la no evidencia, pero a condicion de que
también se cumplieran los requisitos de especificidad, homogeneidad y
estabilidad. Una de las razones para ello era el nexo con el catdlogo de
variedades admitidas al comercio. Para que se suprimiera el Articulo 53.b)
del Convenio sobre la Patente Europea y se permitiera dicha concesidn de
patentes ocasional, seria necesario incluir las condiciones de especificidad,
homogeneidad y estabilidad como condiciones adicionales para concesién de una
patente, y adaptar el principio del agotamiento a las caracteristicas
particulares del objeto interesado. La definicidén de "variedad" deberia ser
la misma para ambos sistemas de proteccidén. Finalmente, en Irlanda no se veia
ningin problema respecto de la acumulacién de la proteccidn por patente para
un gene y la proteccidon por derechos de obtentores de variedades vegetales
para una variedad.

76. El Sr. WHITMORE (Oficina de Derechos de Variedades Vegetales, Nueva
Zelandia), senald que todos los comentarios que él hiciera serian en nombre de
Nueva Zelandia y que un grupo de trabajo compuesto por funcionarios de la
Oficina de Patentes y de la Oficina de Derechos de Variedades Vegetales, asi
como representantes de varios circulos interesados habian examinado las
Preguntas. Respecto de la pregunta del parrafo 8, habia acuerdo general de
que debia contarse con ambas formas de proteccién y que podrian ser
alternativas o acumulativas. Los problemas, si los hubiera, podrian
considerarse ajustando ambos sistemas.

77. El Sr. SIMUNOVIC (Servicio de Agricultura y Ganaderia, Chile), senald
respecto de la posibilidad de optar entre diferentes sistemas de proteccion,
que debia tomarse en consideracidén el que algunos paises no producian muchas
nuevas variedades vegetales, sino mas bien estaban en posicion de proteger las
nuevas variedades provenientes del extranjero. Se esperaba que el pais que
recibe dichas variedades concediera derechos de obtentores de variedades
vegetales tanto a nacionales como a extranjeros en pie de igualdad,
independientemente de la proteccidon que hubieran recibido dichas variedades en
el pais extranjero de origen. También senald que no parecia ldgico, desde un
punto de vista juridico, hablar de dos titulos de proteccidén cuando en la
practica se podria realizar una sola accion juridica sobre la base de dichos
titulos. Si, como ya lo explico anteriormente la Delegacion de los Estados
Unidos de América, el titular de dos titulos debia conjuntar sus demandas en
el marco de dichos titulos, el hecho de tener dos titulos de proteccidm no
tendria un efecto practico considerable.
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78. La Sra. DARMON (Instituto de la Propiedad Industrial, Francia), confirmé
que la autoridad supervisora de su Gobierno estaba a favor de suprimir la
‘prohibicidén sobre la doble proteccidn.

79. El Sr. PREVEL (Ministerio de Agricultura y Silvicultura, Francia),
menciond que el Ministerio de Agricultura y Silvicultura y otros ministerios
competentes opinaban actualmente que, en vista de los objetivos de la revision
del Convenio de la UPOV, la mejor forma de proteger a las variedades vegetales
era el sistema de derechos de obtentores de variedades vegetales.

80. E1 Sr. TESCHEMACHER (OEP) senald que histdéricamente, debido a los
problemas de repetibilidad, el sistema de patentes no se utilizaba ampliamente
para proteger la materia viva. En los Ultimos anos, debido a los cambios
tecnoldgicos imprevistos, se habian encontrado soluciones a los problemas de
repetibilidad y por lo tanto, la materia viva como las plantas, se habia
convertido en objeto de solicitudes de patente. Senald que las exclusiones de
la proteccion por patente siempre habian provocado problemas pues las
exclusiones se convertian en obstaculos debido a cambios tecnoldgicos
posteriores. Por lo tanto, era necesario examinar el tema dentro de su
contexto actual. Respecto de las variedades vegetales, el mantenimiento de la
prohibicion de la doble proteccion podria justificarse Unicamente si esto no
daba lugar a brechas o excepciones en la proteccidon. Esto significaba que los
desarrollos que no estaban restringidos a un fenotipo especifico deberian ser
susceptibles de proteccidén por patente. Si se eliminaba la prohibicidn sobre
la doble proteccidn, deberia tomarse en consideracidn que el solicitante tenia
un interés legitimo en solicitar ambos titulos al mismo tiempo, ya que no
conocia el resultado del procedimiento por anticipado. Si no se consideraba
adecuada la proteccion acumulativa, el solicitante deberia poder elegir, al
final del procedimiento.

81. El1 Sr. DEBOIS (OCDE) llamé la atencidn sobre los nexos existentes entre
la proteccion de la propiedad intelectual en el sector de variedades vegetales
y el mantenimiento de las variedades, donde la OCDE tiene responsabilidades
importantes relativas a los sistemas de certificacidén de variedades y semillas.

82. El Sr. OBST (Direccidn General de Agricultura, CCE) hizo referencia a una
intervencidn anterior de la Sra. Keegan, de la Delegacidn de la CCE, relativa
a que mientras hubiera disposiciones de exclusion en el Convenio de la UPOV y
el Convenio sobre la Patente Europea, las Comunidades Europeas basarian sus
instrumentos juridicos en éstas. A ese respecto, el factor tiempo adquiria
una relevancia primaria. Las soluciones a las prequntas formuladas por la
relacidn entre la proteccidn por patente y los derechos de obtentores de
variedades vegetales debian encontrarse en un tiempo breve, antes de poder
considerar la supresion de las disposiciones exclusivas. Si se fueran a
suprimir éstas seria necesario reconsiderar, a la luz de la nueva situacién,
las iniciativas que actualmente se persiguen dentro de la Comunidad Europea.

83. a) El Sr. KOCH (AIPH) senald que los miembros de la AIPH no estaban a
favor de la concesién de patentes para materia viva y proponian que se lograra
un equilibrio entre los intereses de los obtentores, los usuarios de las
variedades, los consumidores y el Tercer Mundo. En general, las opiniones de
la AIPH se aproximan a las que forman a la base del Reglamento de la Comunidad
Econdmica sobre los derechos de los obtentores de la Comunidad y la
legislacion Danesa de proteccidén de las variedades vegetales.
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- b) Respecto de la cuestidn de cdmo enlazar los dos sistemas de
protecclon interesados, el Sr. Koch observd que en el caso de plantas
ornamentales, con frecuencia era dificil describir un progreso técnico
significativo (actividad inventiva). La AIPH solicitaba que las variedades
vegetales estuvieran protegidas exclusivamente por los derechos de obtentores
de variedades vegetales. Podria aceptar que las invenciones biotecnoldgicas,
por ejemplo los genes y procedimientos, fueran patentados, siempre y cuando se
cumplleran los requlsltos normales y que no se proporcionara la doble
proteccion. Ademas, la AIPH buscaba un sistema equilibrado de licencias
obligatorias para que las variedades vegetales estuvieran a disposicion de
usuarios y consumidores y también para asegurar la disponibilidad de material
patentado para el trabajo de cultivo y reproduccion.

84. El1 Sr. STRAUS (AIPPI) estaba a favor de la proteccion de las variedades
vegetales y de la proteccidén por patente para el mismo objeto, ya fuera en
forma alternativa o acumulativa. Ademas indicd que cualquier convenio
internacional deberia establecer unicamente normas de proteccion minimas,
dejando el resto a las legislaciones nacionales. Apoyaba las opiniones
formuladas por las Delegaciones de Australia y de los Estados Unidos de
América de que nada debia quedar excluido de la proteccidén por patente.
Hablando de las consecuencias practicas de una posible superposicion de
patentes y derechos de obtentores de variedades vegetales, no consideraba que
tal potencial superposicidn fuera causa de grave preocupacién. Ademas observd
que la concesidn de una patente, en si misma, no daba al titular de la patente
la autoridad para comercializar un producto. A ese respecto, existian para
las variedades vegetales procedimientos similares a los adoptados para la
comercializacién de productos farmacéuticos. Preguntd a la Secretaria de la
UPOV por qué Australia y Japdn tenian sistemas juridicos que permitian la
doble proteccidén, en aparente derogacidén del Articulo 2 del Convenio de la
UPOV, a la vez que habian sido admitidos en la Unidn de la UPOV.

85. El Sr. HASHIMOTO (APAA), senald que la proteccion por patente debe estar
disponible para todos los sectores de la tecnologia y por lo tanto apoyaba la
posibilidad de contar con una proteccidn acumulativa para las variedades
vegetales en el marco de dos sistemas diferentes. Indico que tal posibilidad
ya existia en el sector de la propiedad industrial en el que, por ejemplo, el
mismo producto podria protegerse en el marco de la legislacidén de patentes y
en el de la legislacion de dibujos y modelos industriales, siempre y cuando se
cumplieran los criterios establecidos para cada una de esas legislaciones. Se
podria aplicar una solucidén similar respecto de los derechos de variedades
vegetales y de las patentes, con miras a que los inventores tengan la opcion
de elegir el tipo de proteccidn que prefieren para sus logros tecnoldgicos.

86. El Sr. GUIMANN (FICPI) dijo que el debate sobre la posible eleccidn de
los medios de proteccidn aplicables, y sobre la posible relacidn entre los
sectores tecnoldgicos a los que podrian aplicarse dichos medios de proteccidn,
debera tomar debida cuenta del objeto técnico real de la proteccidn, incluso
si dicho objeto era materia viva. Anadid que una variedad vegetal estaba
enlazada a la totalidad de la informacidn genética que transportaba y que
normalmente cada elemento de dicha informacidn era inseparable de los otros.
En el sistema de la UPOV, se reflejaba en formas de proteccidén que se
aplicaban a las variedades con alto grado de especializacion en sus
caracteristicas como un todo. Las barreras que separan las variedades
diferentes e incluso las especies de plantas, habian sido eliminadas con el
advenimiento de la tecnologia de ingenieria genética: con frecuencia la misma
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informacidn genética puede transferirse mediante un procedimiento que puede
tanto repetirse como ser susceptible de descripcidn en numerosas especies.
Aclard que en tales casos no podria contemplarse la produccidn y el depdsito
con las autoridades competentes de todas las variedades capaces de ser
producidas, asi como tampoco la verificacion, por dichas autoridades, de que
las variedades se conformaran a las normas de especificidad, uniformidad y
estabilidad prescritas por la UPOV. Bajo tales circunstancias, habia razon
para preguntarse por qué no podrian aplicarse métodos desarrollados en el
marco del sistema de patentes, siempre que se exigiera una descripcion de las
caracteristicas para la proteccidn de las plantas transformadas genéticamente,
lo que podria incluir un nimero equivalente de nuevas variedades. Anadid que
respecto de la proteccion de una nueva variedad vegetal, cuyo nuevo caracter
era el resultado de una técnica repetible y susceptible de descripcién, una
reivindicacion de patente deberia poder relacionarse con dicha variedad y no
Unicamente con una planta transformada genéticamente. Se preguntd si se
podria impedir al inventor limitar sus reivindicaciones a la nueva variedad
vegetal que hubiera podido producir si consideraba que su invencidn consistia
principalmente en el perfeccionamiento de una variedad conocida previamente.
Ademds destacé la importancia de la nocidén de una reivindicacidon de patente
que determina el derecho conferido por la patente, es decir, el derecho
exclusivo a explotarla, incluyendo el derecho a evitar la falsificacion de la
invencidén por terceros. Respecto de la cuestidn de la proteccion acumulativa,
indicdé que su organizacidn estaba a favor del principio de la libertad de
eleccidén del inventor entre las dos formas de proteccion, fueran alternativas
o acumulativas y por lo tanto consideraba que la prohibicidon de la doble
proteccién debia suprimirse. Sin embargo, también se preguntd si se podia
trazar una linea divisoria entre el objeto susceptible de proteccidn por
patente y aquel susceptible de proteccidn de variedad vegetal y que no
resultara cuestionable después de 20 anos, cuando el contexto tecnoldgico
fuera diferente, como sin duda alguna lo habia sido hace 30 anos. Indicé que
este Ultimo comentario no deberia considerarse como una oposicion a la
introduccidn del principio de proteccidén acumulativa. En la practica, una
solicitud de patentes se presentaba mucho antes que una solicitud de
certificado de proteccidon para una variedad vegetal, especialmente debido a la
naturaleza radicalmente diferente de los criterios de novedad aplicables a los
dos sistemas de proteccién. La presentacidén de una solicitud de certificado
de proteccidn de variedad vegetal podria ocurrir después de la publicacion de
la patente, y se prequntd cual seria el efecto que tendria la solicitud
publicada sobre la originalidad inherente de una solicitud presentada
posteriormente para un certificado de proteccién de variedad vegetal.
Finalmente, menciond que en el marco del sistema de la doble proteccidn, la
existencia de dos titulos de proteccion, en caso de infraccion, no tendria
efectos sobre las sanciones o sobre el importe de los danos y perjuicios, que
se concederian de conformidad a los danos y perjuicios realmente sufridos y no
al nimero de titulos que protegen los derechos involucrados.

87. a) El Sr. BROCK-NANNESTAD (FEMIPI) recordd que el razonamiento
original tras la prohibicidn de la doble proteccion era la nocidén de que el
cuitivo de una variedad vegetal no podia repetirse para satisfacer la
condicion de repetibilidad en el marco de la ley de patentes. Este
razonamiento original ya no era aplicable. No obstante, hoy en dia la
prohibicion de la doble proteccion se habia convertido en algo de utilidad
politica en la lucha entre los agricultores y la industria; se habia
convertido en un elemento politico. La diferencia principal entre las
patentes y los derechos de variedades vegetales radicaba en la informacidén que
proporcionaban a la humanidad. Las patentes proporcionaban informacién y
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. ensenanza sobre como obtener un resultado dado, mientras que el sistema de

derechos de variedades vegetales Unicamente ponia a disposicidn de la
humanidad el producto final resultante. Como ejemplo, se menciond una lista
no exhaustiva de 24 patentes, todas ellas concedidas por la Oficina de
Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América. Estas patentes se
relacionaban con variedades vegetales, todas las cuales, en principio, serian
susceptibles de obtener derechos de obtentores de variedades vegetales.
Dichas patentes contenian gran riqueza de conocimientos sobre la forma de
obtener las plantas descritas en ellas, y tal informacidn iba mas alla de
mostrar simplemente la planta o el material reproductor de la planta para el
que no se daba informacidén de cémo obtenerlo. Hizo una enumeracion de las
patentes anotadas a disposicidon de la Secretaria.

b) Sugirid que se realizara un estudio respecto del estilo de
reivindicacién y contenido de informacidén de las patentes concedidas en los
Estados Unidos de América, y tal estudio deberia realizarse, preferentemente,
a través de la OEP. Indico que la OEP tenia experiencia en tales estudios y
menciond las series tecnologicas de la OEP a este respecto. Ofrecid la
cooperacion de su organizacidon en la materia.

88. La Srta. COMTE (FIPA, COGECA y COPA) secundé la declaracién del Sr. Koch
en nombre de la AIHP. Recordd la postura de las organizaciones que
representaba, que por una parte consideraba que los derechos de obtentores de
variedades vegetales era el Unico medio adecuado para proteger las variedades
vegetales, mientras que por la otra pensaba que deberian mantenerse las
disposiciones que prohiben la doble proteccidn.

89. a) El Sr. LE BUANEC (ASSINSEL), haciendo referencia a las
declaraciones formuladas por algunos de los oradores precedentes, senald que
no se podia establecer una confrontacidn entre agentes econdmicos (obtentores
y expertos en ingenieria genética) o entre sectores econdmicos (agricultura e
industria), sino solamente podrian establecerse diferencias entre las
categorias de objetos que debian protegerse. Muchas de las empresas
reprentadas por ASSINSEL, trabajaban hacia su objetivo principal, a saber, la
creacion de variedades, estableciendo actividades en todas las direcciones
correspondientes y utilizando la totalidad de la tecnologia a su disposicién.
Por lo tanto, el objetivo deberia ser proporcionar la mejor proteccidn posible
mediante los derechos de obtentores de variedades vegetales, patentes y ambos
instrumentos simultaneamente cuando se superpusieran respecto del objeto
interesado.

~ b) El Sr. Le Buanec continud senalando que la postura de ASSINSEL aun
no era definitiva y dependia del resultado de la revisidn del Convenio de la
UPOV y del trabajo que actualmente se realiza sobre la proteccion por
patente. Una minoria de los miembros de ASSINSEL estaba a favor de la
libertad de eleccidn respecto del sistema de proteccién y de la disponibilidad
de ambos sistemas, con una obligacidén de elegir o la posibilidad de
combinarlos. La mayoria estaba a favor de mantener las disposiciones sobre la
prohibicion de la doble proteccion, debido a que el procedimiento de creacidn
de variedades se basaba en cruces y recombinaciones que no podia concebirse
sin el libre acceso a la variabilidad genetica, de conformidad con el
principio establecido en el Articulo 5.3) del Convenio de la UPOV; dicha
variabilidad genética estaba formada principalemente por las mas recientes
variedades, que en general estaban protegidas. El Sr. Le Buanec anadidé que
los avances relacionados con el desarrollo de las teorias y procedimientos
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sobre mejoramiento de las plantas, también implicaban el uso de variedades ya
existentes, de manera que el principio establecido en el Articulo 5.3) del
Convenio de la UPOV seguia teniendo plena importancia. Sin embargo, ASSINSEL
estaba a favor de limitar dicho principio en el caso de las variedades
esencialmente derivadas de una variedad existente y en el del uso de una
invencion biotecnoldgica protegida por una patente.

90. El Sr. TAKAKURA (Japén), indicd al Comité de Expertos que su Gobierno aun
estaba considerando si debia mantenerse o suprimirse la prohibicidén de la
doble proteccién. Las opiniones favorables a prohibir la doble proteccion
indicaban que las nuevas variedades vegetales per se deberian protegerse
unicamente mediante derechos de obtentores de variedades vegetales, para
asegurar una certidumbre juridica. Las opiniones tendentes a permitir la
doble proteccidén se basaban en la observacidon de que ambas formas de
proteccion estaban destinadas a diferentes propdsitos y con diferentes
condiciones para asegurar dicha proteccidn.

91. E1 Sr. ROBERTS (CCI), indicd que los obtentores de variedades vegetales
debian tener a su disposicidn tanto los derechos por patente como los derechos
de las obtenciones de variedades vegetales en forma alternativa o acumulativa
y contar con plena libertad para elegir. En la practica, se creia que pocas
variedades vegetales resultarian patentables y asi el tema podria considerarse
de menor importancia. Sin embargo, deberia existir la posibilidad de la doble
proteccidn, debido al peligro de dejar brechas en un sistema o en otro que
pudieran dar por resultado que una contribucion tecnologica dada quedara
absolutamente desprotegida. Si bien la situacidén ideal seria separar los dos
sistemas de manera que no hubiera ni brechas ni superposiciones, en la
practica era necesario tener superposiciones si se querian evitar las

brechas. No era aconsejable denegar una patente para una variedad vegetal si
la Unica razon para tal denegacion era el hecho de que era una "variedad
vegetal".

92. a) El Sr. ROYON (CIOPORA), senald que si el problema de la proteccidn
de nuevas variedades vegetales se considerara por primera vez, el sistema de
patentes pareceria ser la Unica solucion viable. Por diversas razones
{mejores posibilidades para describir las variedades vegetales, la posibilidad
de depositar material vegetal, las propuestas mejoras al Convenio de la UPOV,
la situacidén en algunos Estados donde se cuenta con dos sistemas de
proteccion), los dos sistemas de proteccion interesados deberian estar
disponibles en forma simultanea. Esto también resultaba aconsejable para
facilitar la adhesion al Convenio de la UPOV de Estados en donde actualmente
no se cuenta con proteccidn para las variedades vegetales y donde se podria
recurrir facilmente al sistema de patentes. En consecuencia, deberia
suprimirse el Articulo 2.1) del actual texto del Convenio, desalentar el
intento del Comité Administrativo y Juridico de la UPOV de suprimir totalmente
la proteccidén por patente y revisar el Articulo 53.b) del Convenio sobre la
Patente Europea.

b) Respecto de la cuestion de las condiciones sequn las cuales pueden
ponerse a disposicion ambas formas de proteccion, en opinidén de la CIOPORA
debe adoptarse un enfoque liberal y pragmatico. Respecto de las variedades
vegetales como tales, seria suficiente tener la opcidn entre los dos sistemas,
una vez que se haya revisado el Convenio de ‘la UPOV. Sin embargo, en las
condiciones actuales, un obtentor también puede estar interesado en solicitar
una patente, ademds de los derechos de obtentores de variedades vegetales,
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——— ... para abarcar los productos que no queden cubiertos por el ambito de proteccidn
ofrecido por estos ultimos.. Respecto de la informacidn genética, los
inventores biotecnoldgicos pueden estar interesados en que la proteccidn por
patente se extienda a las variedades que incorporan dicha informacidn. Por lo
tanto existe necesidad de proteccion acumulativa en forma de patente para la
informacidn genética y en forma de derechos de obtentores de variedades
vegetales para las variedades. Sin embargo, si la proteccidn por patente se
extendiera a las variedades, resultaria mas econdmico para el inventor buscar
Unicamente un titulo, a saber, la patente, con sujecién a que las variedades
cumplieran los requisitos de patentabilidad.

c) Respecto de los comentarios formulados por el Sr. Byrne (Irlanda) y
el Sr. Debois (OCDE), el Sr. Royon llamé la atencion sobre la independencia de
los sistemas de propiedad intelectual de los sistemas de certificacion, que
ademds, no se aplicarian a plantas ornamentales.

93. El1 Sr. ROTH (GIFAP) senald que ambos sistemas de proteccidn deberian
estar disponibles y que se deberia permitir a un inventor elegir libremente
qué sistema de proteccidén deseaba para su invencién. A ese respecto, apoyd la
postura adoptada por la Delegacion de los Estados Unidos de América.

94. E1 Sr. YAMASHITA (JPA) indicé al Comite de Expertos que la postura de su
organizacidén era que debia contarse con ambos sistemas de proteccidén y que
deberia permitirse su aplicacidn acumulativa.

95. El Sr. BESSON (FIS) indico que la Oficina de la FIS aprobaba sin reservas
la postura cuidadosamente formulada por la ASSINSEL. También senald que
deberia realizarse un estudio sobre las implicaciones de cualquier
modificacion al régimen juridico sobre las variedades internacionales y el
comercio de semillas.

96. El1 Sr. KOSHIBE (FIS) senalo que la Asociacidén Japonesa de Semillas
apoyaba ampliamente las posturas de ASSINSEL y de la FIS. La Asociacidn
consideraba que para evitar conflictos era necesario tener una linea de
demarcacion clara entre el sistema de patentes y el sistema de derechos de
obtentores de variedades vegetales. El1 Sr. Koshibe anadid que el
establecimiento de un sistema de proteccidn especial para las variedades
vegetales en Japon, mediante la revisién de la Ley de semillas y plantones,
era el resultado del hallazgo realizado por los circulos agricolas y
horticolas de Japén de que el sistema de patentes era inadecuado. Por lo
tanto, no podia apoyar un sistema de "doble proteccién".

97. El Sr. HUYGENS (EPI) indicoé que deberia contarse con ambos sistemas de
proteccidn para las variedades vegetales. Normalmente tal protecciodn
abarcaria diferentes aspectos del mismo objeto, pero si una variedad vegetal
cumplia los criterios de patentabilidad, deberia ser posible obtener una
patente. Por otra parte, si bien la posibilidad de la doble proteccidén debia
ser aceptada para los casos en los que fuera posible, eso no significaba que
el titular de dichos derechos estuviera facultado para obtener reparacion por
danos y perjuicios dos veces en casos de infraccidn.

98. El Sr. LAIRD (UNICE) indico que la ciencia biologica era capaz de grandes
innovaciones y para que el publico pudiera beneficiarse de tales innovaciones
era necesario proporcionar la proteccidn adecuada. Sugirid que la proteccidn
por patentes y los derechos de obtentores de variedades vegetales abarcaban
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diferentes aspectos de la ciencia de las plantas y que debia dejarse al

_obtentor la decisién de la forma de proteccion que deseaba utilizar. Debia

permitirse que las formas de proteccidn fueran independientes o bien actuaran
en forma acumulativa. Indicd que si bien se habia hecho referencia a las
dificultades practicas de proporcionar proteccion acumulativa, las
dificultades de no proporcionar tal proteccidon acumulativa eran ain mayores.
Particularmente, seria dificil determinar lo que era o no una variedad y por
lo tanto cudl era la forma de proteccidén que deberia buscarse.

99. El Sr. GROSS (CEFIC) apoyd lo que habia sido expresado por los
representantes de la AIPPI y de la UNICE. Recordd que los derechos de
obtentores de variedades vegetales se habian establecido cuando los obtentores
de variedades vegetales no podian obtener patentes. Sin embargo, los derechos
de los obtentores de variedades vegetales estaban destinados a continuar como
un sistema de proteccion para las variedades vegetales pues seguiria siendo
necesario en el futuro. No obstante, si un obtentor podia cumplir los
requisitos de patentabilidad en virtud de la legislacion correspondiente,
deberia poder obtener una patente. Por estas razones, deberia suprimirse la
prohibicidn sobre la posibilidad de obtener la doble proteccién para una
variedad vegetal.

100. El1 Sr. WINTER (COMASSO), senald que en opinién de la COMASSO, debido a
sus disposiciones especialmente disenadas, el sistema de proteccidén de las
variedades vegetales era la forma de proteccidén mas adecuada para las
variedades vegetales como tales. Esta opinidn, no obstante, estaba sujeta a
la concrecidon de las propuestas mejoras al Convenio de la UPOV. Se basaba no
solamente en consideraciones politicas, como habia sido descrito por el

Sr. Brouer (Republica Federal de Alemania), sino también en la necesidad vital
del cultivo de plantas para mantener la denominada "exencidn de los
obtentores" con los ajustes necesarios respecto de, por una parte, las
variedades esencialmente derivadas de variedades protegidas y por la otra, de
las variedades que contienen objetos patentados. También senald que el
concepto de "exencion de investigacion" en el sistema de patentes no aseguraba

~ las mismas posibilidades necesarias que la "exencidén de los obtentores" en el

propuesto sistema UPOV revisado.

101. E1 Sr. MOUFANG (Instituto Max Planck) senald que las variedades vegetales
no deben estar excluidas de la proteccion por patentes en deferencia a los
certificados de proteccidon de variedad vegetal. Muchos Estados dejaban dicha
eleccion al criterio de los obtentores de variedades vegetales y varios otros
planeaban hacerlo. Por lo tanto, no deberian introducirse o mantenerse las
limitaciones a ese respecto a nivel internacional. Ademds consideraba que la
UPOV no deberia condicionar la admision de sus nuevos miembros a la
prohibicidén de la doble proteccidon. Menciond como consecuencia negativa de la
prohibicidon de la doble produccion una posible aparicion de normas dobles,
citando como ejemplo la participacion en la Unidén de la UPOV de los Estados
Unidos de América, un Estado que no estaba obligado por la prohibicidn de la
doble protecciédn.

102. El Sr. ROTH (IBA) indico que su organizacion se preocupaba por los
debates sobre la libre disponibilidad de germoplasma. Ademas observd que en
el desarrollo de un hibrido, se podian mantener secretas las lineas
endogamicas y obtener asi un derecho de obtentor de variedad vegetal sobre el
hibrido. De esta menera, un obtentor podria recibir formas dobles o
acumulativas de proteccidn tanto en el secreto comercial como en el derecho de
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obtentor de variedades vegetales. También observo que una ventaja del sistema
de patentes, si se podian cumplir los requisitos de patentabilidad, era que al
final del periodo de monopolio, todo el mundo tenia libertad de utilizar la
invencidn divulgada. A ese respecto, también senalé que Unicamente el sistema
de patentes exigia una divulgacidén habilitante. Concluyd diciendo que debia
suprimirse la prohibicidn sobre la patentabilidad de las variedades.

103. El Sr. HJERTMAN (EFPIA) apoyd la postura adoptada por UNICE y CEFIC.

104. E1 Sr. ARDLEY (Oficina de Derechos de las Variedades Vegetales, Reino
Unido), senald que la postura ain no era definitiva en el Reino Unido.
Haciendo referencia a las observaciones formuladas por algunos oradores de
organizaciones internacionales no gubernamentales sobre la declaraciodn
anterior de su delegacidon y sobre la declaracion del Sr. Byrne (Irlanda)
senalo que los problemas que surgen de la disponibilidad de dos sistemas de
proteccidon no estaban tan relacionados con la enumeracidon de variedades y
sistemas de certificacion de semillas, sino con las condiciones de proteccidn
en el marco del sistema de proteccion de las variedades vegetales,
especialmente en cuanto a los requisitos de especificidad. Si las variedades
estuvieran protegidas por patentes, seria dificil en algunos casos determinar
si una variedad cumplia los criterios de conocimiento comin. Una posible
forma de resolver este problema seria que los requisitos de especificidad,
homogeneidad y estabilidad también se aplicaran a las variedades patentadas.
Esto seria un paso adelante y haria mas aceptable la supresidn de las
disposiciones que prohiben la doble proteccidn.

105. a) El Sr. DUFFHUES (Presidente) resumio los debates sobre la primera
parte de las preguntas del parrafo 8 de la siguiente manera:

i) Quedd generalmente entendido que los desarrollos en biotecnologia
habian llevado a cambios en las relaciones entre el sistema de patentes y el
sistema de proteccion de las variedades vegetales.

ii) Se podia observar una tendencia hacia un enfoque mas unificado de
dichas relaciones.

iii) Varios Estados (particularmente paises no europeos) y organizaciones
(especialmente en el sector de patentes) estaban a favor de la supresidn de
las disposiciones que prohiben la doble protecciédn.

iv) Hubo acuerdo general, incluyendo algunos Estados y organizaciones,
en favor de mantener las disposiciones relativas a la doble proteccion, sobre
la aceptabilidad de los elementos de concesidn de patentes para plantas y
procedimientos y variedades vegetales.

v) Era necesario seguir examinando la cuestion, particularmente a la
luz de los comentarios formulados por el Sr. Simunovic (Chile) y a la luz de
la pregunta de si seria mas facil para los Estados que actualmente no son
miembros de la UPOV hacerse miembro de la Organizacidn, basandose en sus
legislaciones de patentes.

b) Respecto de las condiciones bajo las cuales podian ponerse a
disposicién ambas formas de proteccion, el Sr. Duffhues senald que habia una
tandencia, expresada en las intervenciones, de dar libertad total al
solicitante. Sin embargo, las circunstancias practicas podrian obligar al
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solicitante a elegir entre los dos sistemas y, en la mayoria de los casos, el
_sistema que elegiria seria el sistema de derechos de obtentores de variedades
vegetales, ya que para las variedades vegetales como tales, ofreceria una
mejor proteccion bajo condiciones mas faciles.

Prequntas del parrafo 9.b) y c)

106. El Sr. BROUER (Ministerio de Justicia, Republica Federal de Alemania),
senald que la principal pregunta de los apartados b) y c¢) del parrafo 9 era
aplicar la proteccidn de variedades vegetales a las variedades vegetales y no
a partes de plantas, como genes, o a procedimientos. Opind que la principal
cuestidén era el privilegio de los agricultores, a la vez que se aseguran los
derechos de los obtentores de variedades vegetales y el libre acceso de
terceros al material genético. Se preguntd si, en opinidn de aquellos que
favorecian la disponibilidad de las patentes para las variedades vegetales,
deberia aplicarse el privilegio del agricultor a tales patentes o si deberia
tenerse a disposicion algun tipo de licencia obligatoria.

107. E1 Sr. HOINKES (Oficina de Patentes y Marcas, Estados Unidos de América),
senald que aquellos paises que avocaban la supresion de la prohibicidn de la
doble proteccidon habia considerado el privilegio del agricultor. Ese
privilegio se veia como un problema complicado que en los Estados Unidos de
América habia provocado abusos de tal magnitud que se estaba considerando
seriamente restringir el privilegio en los Estados Unidos de América y también
la exencién dentro del Convenio de la UPOV. En los Estados Unidos de América,
aun no se tenia una respuesta definitiva sobre la manera de tratar este
problema. Respecto de las exenciones en el sistema de patentes, se
consideraban inadecuadas a dicho sistema y contrarias a sus propositos
generales. Opind que, cuando se permitia una exclusion relativa a un grupo de
intereses particulares, otros grupos de intereses en otros sectores de la
tecnologia también desearian exclusiones. Esto llevaria inexorablemente a la
erosién del valor de la concesidén de patentes. En este contexto, indicd que
era dificil definir una variedad a los fines de la exclusidén o inclusidén. El
problema era especialmente agudo en los paises que actualmente prohibian la
concesion de patentes para variedades vegetales, puesto que se presentaban
solicitudes que cumplian todos los requisitos de patentabilidad, pero la
autoridad examinadora correspondiente indicaba que el objeto reivindicado
quedaba dentro de la definicidén de variedad vegetal y que por lo tanto, la
solicitud no se referia a un objeto patentable.

108. El Sr. KIEWIET (Ministerio de Agricultura y Pesca, Paises Bajos), senald
que en los Paises Bajos no se habia encontrado una justificacidn al
"privilegio del agricultor" en ninguno de los sistemas. E1 titular del
derecho podia otorgar el permiso de utilizar la semilla de una variedad
protegida por mas de una generacion. Este permiso encontraria su expresidn en
el nivel de regalias. Los agricultores de los Paises Bajos compartian la
opinion sobre la condicion de que los agricultores en otros paises estuvieran
sujetos a las mismas condiciones de competencia.

109. El1 Sr. WHITMORE (Oficina de Derechos de Variedades Vegetales, Nueva
Zelandia), senald que en Nueva Zelandia habia consenso, incluyendo a las
organizaciones de agricultores, en favor del argumento que, en la logica y en
la teoria era dificil justificar la negacion total del ejercicio de los
derechos de propiedad intelectual en la situacion mencionada. Sin embargo, en
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la practica, la tradicidén de los agricultores que conservan parte de la
cosecha y la utilizan como semillas en caso de algunos cultivos agricolas
también debian tomarse en consideracion. Por lo tanto, una limitacidn parcial
quedaba posiblemente justificada para dichos cultivos. Esto podria lograrse
mediante una derogacidn sujeta a ciertas condiciones, especialmente a los
pagos de una regalia u otras condiciones razonables como una auditoria,
control de calidad y notificacion de utilizaciodn.

110. E1l Sr. MESSERLI (Oficina de Propiedad Intelectual, Suiza) senald que
ninguno de los dos sistemas de proteccidn deberia establecer limitaciones
particulares debido a la naturaleza general del material bioldgico. Si se
mantenian las limitaciones por otras razones, debia tenerse en cuenta que los
derechos de propiedad intelectual deben prever la compensacidon justa a
investigadores y obtentores por sus esfuerzos, creando asi un incentivo para
nuevos desarrollos. Ademds indico que la ley de patentes no ofrecia
justificacidn al privilegio del agricultor. Por lo tanto, cuando se revisara
el Convenio de la UPOV, debia examinarse si era conveniente mantener dicho
privilegio para los derechos de obtentores de variedades vegetales.

111. El Sr. PREVEL (Ministerio de Agricultura y Silvicultura, Francia) recordd
que los términos de la legislacidn francesa correspondiente habian
proporcionado a los obtentores jurisprudencia en contra de agricultores que
habian producido semilla de granja con la asistencia de seleccionadores de
semilla contractuales. Esto habia dado por resultado una situacidn politica
bastante dificil. Las negociaciones entre las partes interesadas, bajo los
auspicios del Ministerio de Agricultura y Silvicultura habian producido un
acuerdo provisional segun el cual se toleraba la semilla de granja producida
sin la intervencién de contractuales. El Sr. Prével senald que la actual
situacidn habia destacado la fuerza del derecho concedido al obtentor y la
necesidad de progresar en la revision del Convenio de la UPOV. La postura de
los obtentores, sin importar el origen de sus variedades, debia reforzarse y
sus derechos no debian debilitarse con privilegios excesivos que provocarian
el estancamiento de la inversion para investigacidn y finalmente el
estacamiento del nivel cualitativo y cuantitativo de la produccién agricola.
A ese respecto, el Sr. Prével senald que la supervisidén de utilizacidén hecha
de una variedad protegida era mas o menos facil, dependiendo de las especies
interesadas.

112. La Sra. AFONSO (Instituto de la Propiedad Industrial, Portugal) senald
que las invenciones biotecnoldgicas para plantas o para variedades vegetales
debian tratarse de la misma manera que otras invenciones, para asegurar una
proteccidén por patente sdlida en todos los sectores técnicos. Anadidé que el
monopolio que permite una patente puede contrarrestarse mediante un sistema de
licencias obligatorias, tal como se menciona en el parrafo 20 del documento
OMPI/UJPOV/CE/I/2.

113. El1 Sr. HADDRICK (Oficina de Patentes, Marcas y Dibujos y Modelos,
Australia) senald que en el marco de la Ley de patentes australiana, el
titular de la patente obtenia un monopolio amplio, pero la jurisprudencia
habia establecido que las licencias para utilizar la invencidn debian
implicarse dependiendo de las circunstancias de cada caso particular. Si bien
el privilegio del agricultor podia admitirse como una licencia implicita en el
marco de una patente para una variedad vegetal, en principio el titular de la
patente estaba facultado a denegar tal licencia. E1 establecimiento de
acuerdos tipo podia también considerarse como una posible solucidn a la
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situacidon del privilegio del agricultor. Aunque los agricultores, ante un
tribunal, probablemente tuvieran el beneficio de la practica actual, dichas
practicas podian cambiar en el futuro. Sin embargo, no habia planes para
enmendar actualmente la ley de patentes. La recientemente aprobada Ley de
Variedades Vegetales establece la exencidén del agricultor de conformidad con
el Convenio de la UPOV.

114. E1 Sr. RAVN (Oficina de Patentes, Dinamarca), senald que para poder
responder debidamente a la pregunta, era necesario diferenciar entre la
proteccidn para las variedades vegetales y la proteccidén por patente. En el
caso de la proteccion a las variedades vegetales, tal como se entiende en el
Convenio de la UPOV, podria ser necesario conservar el sistema de privilegio
del agricultor por razones politicas. Respecto de las patentes, en principio,
no deberia haber limitacidn en cuanto a un sector técnico especial y a ese
respecto, se hizo referencia a los comentarios formulados por la Delegacion de
los Estados Unidos de América. Sobre ello, la Delegacidén identificd varios
problemas practicos, por ejemplo, cuando el privilegio del agricultor se
aplicaba a una variedad vegetal protegida que incorporaba una invencidn
patentada. En tales casos, la proteccidén de la variedad vegetal deberia
predominar sobre la proteccion por patente pues quedaba entendido que el
titular de la patente tomaria en consideracidn esta situacidén al establecer
contactos con el obtentor en cuestidn.

115. El1 Sr. ARDLEY (Oficina de Derechos de Variedades Vegetales, Reino Unido)
senald que la tradicion de guardar semillas para la proxima estacion seguia
estando permitida como consecuencia de la actual redaccidén del Articulo 5.1)
del Convenio de la UPOV. No era necesario controlar la situacion siempre y
cuando la tradicidn no fuera perjudicial a otros intereses, particularmente
mientras la proporcién de semillas sobre las que el obtentor pudiera recuperar
su inversidén no fuera en disminucidén. La introduccidén en el mercado de las
variedades originadas por la biotecnologia podian modificar la situacidén: por
razones perfectamente justificadas, tales variedades podrian ser mas costosas
y esto por lo tanto crearia un mayor incentivo a la produccion de semillas de
granja. En el Reino Unido continuaban los debates sobre si debian mantenerse,
y en qué medida, el "privilegio del agricultor” dentro del actual sistema de
derechos de los obtentores de variedades vegetales. Por lo tanto, el
resultado no podia predecirse tomando en consideracidén la sensibilidad del
asunto. Sin embargo, en la legislacion de patentes no existia un equivalente
al privilegio del agricultor y resultaba inconcebible que se introdujera uno.

116. La Sra. MORELLI GRADI (Oficina de Patentes, Italia), senald que su pais
no consideraba justificado restingir los derechos de propiedad industrial en
funcidén de material protegido. Explico que si fueran a establecerse limites a
los derechos de los titulares, eso seria el resultado de un abuso de los
derechos y no de pertenecer a cierto sector de la economia. Concluyd
indicando que el ambito del privilegio del agricultor dependia del resultado
de la revision del Convenio de la UPOV, pero que dicho privilegio no podia
existir en el marco de la explotacion de una patente de invencidn.

117. E1 Sr. GOMEZ (Registro de la Propiedad Industrial, Espana) considerd que
debia mantenerse el privilegio del agricultor en vista de varias razones que
justificaban dicha exencidén. En primer lugar, estaba la razén basada en la
tradicion agraria mediante la cual el privilegio del agricultor era un derecho
ampliamente reconocido y utilizado por los agricultores. En segundo lugar,
estaban las razones juridicas basadas en que la ley de derechos de los
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obtentores de variedades vegetales reconoce hoy dia este privilegio y que la
legislacidon sobre patentes reconoce un principio similar en la doctrina del
agotamiento de los derechos de patente. Finalmente, estan las razones
practicas, en la medida que el privilegio del agricultor tiene limitaciones
inherentes que, en la practica, reducen el impacto de dicha exencidén. En
particular, era cierto respecto de las semillas hibridas o cuando la reduccidn
en el vigor y en las variaciones de genotipo de la variedad eran el resultado
del replantado de las semillas de granja o de contaminacidén por polen de otras
variedades. Ademas, debia recordarse que el privilegio del agricultor estaba
limitado a la posibilidad de volver a sembrar semilla dentro de la propia
tierra del agricultor, ya que la comercializacidén de la semilla, en cualquier
caso, estaria prohibida en el marco del derecho de variedad vegetal. Podria
considerarse establecer un privilegio del agricultor Unicamente respecto de
ciertos tipos de variedades vegetales y limitar o excluir la aplicacidn de
dicho privilegio respecto de otras variedades.

118. El Sr. OESTER (Ministerio de Agricultura, Suecia) senald que su
Delegacion apreciaba las opiniones formuladas por el Sr. Ravn (Dinamarca) pero
estaba incierta sobre las consecuencias de la inexistencia del "privilegio del
agricultor" en la legislacidén de patentes. Debia preguntarse si se podia
establecer una diferencia en el marco de la ley de patentes entre las semillas
de granja, producidas utilizando unicamente el propio equipo del agricultor y
las semillas de granja producidas mediante operaciones de seleccidn
contractuales. En Suecia, se estaba considerando actualmente el problema de
los seleccionadores de semilla moviles.

119. El1 Sr. LOSSIUS (Noruega), indico que Noruega estaba a favor de mantener
el privilegio del agricultor y que debian considerarse también los remedios
para los abusos sobre el mismo.

120. El1 Sr. SHITIKOV (Comité Estatal para Invenciones y Descubrimientos, Unidn
Soviética), se declard a favor del privilegio del agricultor, senalando su
importancia. Dicho tema era especialmente delicado para su pais, que
actualmente se estaba separando del sistema de certificados de inventor para
variedades vegetales en favor de un sistema que proporcionaba la proteccidén de
derechos exclusivos respecto de las plantas. No obstante, senald que el
pr1v11eglo del agrlcultor no debia ser innesariamente amplio. Finalmente,
senald que su pais estaba observando atentamente las actividades de la UPOV
para poder incluir los ultimos desarrollos en su ley nacional.

121. La Sra. SISSON (Agriculture Canada, Canada) recordd que actualmente se
habia sometido al Parlamento un proyecto de ley sobre los derechos de los
obtentores de variedades vegetales, que era conforme con el actual Convenio.
Establecia un "privilegio del agricultor" salvo para plantas ornamentales. El
apoyo a la legislacidén propuesta provenia de las principales organizaciones
agricolas bajo la condicidn de que el "privilegio del agricultor" fuera
reconocido.

122. El1 Sr. BUCHANAN (Departamento de Asuntos del Consumidor y Corporativos,
Canada) senald que si debian patentarse las variedades vegetales, surgirian
inmediatamente varias preguntas respecto del privilegio del agricultor. A ese
respecto, se presentaban tres opciones principales, a saber, i) suprimir el
privilegio del agricultor de las leyes sobre derechos de obtentores de
variedades vegetales; esto daria lugar a problemas sobre la base de que dicho
privilegio existia en varias leyes y habia sido aceptado como una limitacidn;
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ii) insertar el privilegio.del agricultor en- las leyes de patentes:- esto
también_crearia problemas, espec1a1mente en los aspectos ya mencionados _por la
Delegacion de los Estados Unidos de América respecto de la discriminacidn
injustificada sobre la base de un sector particular de la tecnologia;- y iii)
mantener la situacion existente en la que el privilegio del agricultor era
reconocido en la legislacion sobre derechos de obtentores de variedades
vegetales, pero no en la legislacion sobre patentes.

123. La Sra. LOMMI (Finlandia) indico que el objetivo del sistema de patentes
era proporcionar un derecho exclusivo al inventor y por lo tanto, las
exclusiones debian estar limitadas. A ese respecto, apoyo las opiniones
formuladas por la Delegacidn de los Estados Unidos de Ameérica.

124. El Sr. VUORI (Ministerio de Agicultura y Silvicultura, Finlandia), senald
que los obtentores de variedades vegetales finlandeses y la Unidn Central de
productores Agricolas de Finlandia habian acordado que debia mantenerse el
"privilegio del agricultor". Este acuerdo se basaba en que la adquisicion de
semillas era con el fin de la explotacion, incluyendo propagacidén. Bajo las
actuales circunstancias, seria poco realista suprimir dicho "privilegio" en
Finlandia.

125. El Sr. BYRNE (Departamento de Agricultura y Alimento, Irlanda) senald que
el tema era politicamente delicado, pero que el abuso que se hace del
“privilegio del agricultor" era motivo de preocupacidén. Los debates
continuaban y era posible que los grupos de agricultores, seleccionadores de
semilla, etc. recibieran licencias para la produccion de semilla de granja,
con sujecidén al pago de regalias a los obtentores. Era vital que los
obtentores recibieran una remuneracion equitativa y la propuesta
Reglamentacidon de la CEE relativa a los derechos de obtentores comunitarios
podria ayudar a resolver los temas politicos involucrados.

126. E1 Sr. SIMUNOVIC (Servicio de Agricultura y Ganaderia, Chile), creia que
la primera pregunta contenida en el parrafo 9 de documento OMPI/UPOV/CE/I/2 no
debia referirse a "cualquier limitacidén", sino especificamente a las
limitaciones contenidas en los apartados a) a e) de dicho parrafo, ya que
todos los derechos tenian algunas limitaciones. También parecia inadecuado
centrarse en la propiedad respecto de las 'plantas', puesto que las plantas
eran material, objetos moviles que podian ser poseidos igual que cualquier
otro bien de propiedad. MAis bien, era necesario hablar de variedades
vegetales, que eran el objeto real de los derechos a consideracion.

Finalmente pareceria que el privilegio del agricultor debe tratarse en forma
diferente dependiendo del tipo de variedad protegida por el derecho de
obtentor de variedad vegetal. El privilegio del agricultor no puede aplicarse
de la misma manera a las variedades que pueden reproducirse mediante semillas,
como los cereales, y a las variedades susceptibles de propagacidon vegetativa
como los arboles frutales o vinas, ya que en el primer caso era practicamente
imposible evitar el resembrado de semillas.

127. El1 Sr. DUFFHUES (Presidente) tomo nota de que varios Estados estaban a
favor de mantener el "privilegio del agricultor" en vista de su naturaleza
tradicional y de los aspectos practicos de aplicar los derechos de obtentores
respecto de semillas de granja. Ademas observo que seria importante a ese
respecto considerar lo que eran una granja y un agricultor. Varios Estados se
oponian al privilegio, mientras otros ponian en duda su razén fundamental y
justificacidén econdmica.
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128, El Sr. OBST (Direccidn General de Agricultura, CCE) senald que los
precedentes histdricos no pueden ignorarse; —esto llevaba a la cuestion de la
existencia de cualquier justificacidn para suprimir el "privilegio del
agricultor". No habia ningin problema en eliminar los abusos y esa era la
direccidon que habia adoptado la iniciativa relativa a los derechos de
variedades vegetales comunitarios.

129. E1 Sr. STRAUS (AIPPI) opind que no habia razones econdmicas vilidas para
introducir limitaciones del tipo de privilegio del agricultor en la
legislacion sobre patentes.

130. a) El Sr. LANGE (ASSINSEL) se refirio a la parte introductoria de la
pregunta 9 y destaco que la Unica limitacidn justificada era la denominada
"exencion del obtentor" prevista en el Articulo 5.3 del Convenio de la UPOV.
Dicho principio era de suma importancia para la obtencidn vegetal y debia
aplicarse igualmente, ya fuera que la variedad estuviera protegida por
derechos de obtentores de variedades vegetales o por una patente, ya que la
obtencion vegetal era una actividad que requeria la utilizacidn, y por lo
tanto la disponibilidad, de variedades preexistentes. Esa era la razén por la
que la mayoria de los miembros de ASSINSEL estaba contra la proteccion por
patente para las variedades vegetales, ya que el sistema de patentes no
garantizaba, con absoluta certidumbre, dicha disponibilidad. Por otra parte,
la ASSINSEL estaba a favor de una limitacion de la "exencidn de los
obtentores" cuando una variedad debia utilizarse repetidamente en la
produccion comercial de otra variedad, tal como se consideraba en la segunda
frase del Articulo 5.3) del Convenio de la UPOV, cuando dichas variedades se
derivaban esencialmente de otra variedad protegida, tal como se propone en el
marco de la revisidn del Convenio de la UPOV, y en el caso en que una variedad
contuviera informacidn genética patentada. En este Ultimo caso, la patente no
deberia verse afectada y la autorizacidén del titular de la patente debe ser
indispensable cuando va a utilizarse la informacidén patentada en un programa
de obtencion.

b) Respecto de la pregunta que figura en el apartado b), la ASSINSEL
consideraba que no habia justificacidén a un "privilegio del agricultor" para
el que no habia disposiciones expresas en el Convenio. Tal limitacidn existia
Unicamente en algunas legislaciones nacionales. No seria adecuado fortalecer
el Convenio de la UPOV y, al mismo tiempo, debilitarlo mediante el
reconocimiento de un "privilegio". Finalmente, en vista de su postura, la
ASSINSEL consideraba que la pregunta del apartado c) carecia de importancia.

131. El1 Sr. BESSON (FIS) indicd que era indispensable conocer el grado de
utilizacion de la semilla de granja para determinar la escala de pérdidas que
sufren los obtentores por regalias no pagadas y los productores de semilla por
explotados. En el caso de cereales de grano pequeno, por ejemplo, los
porcentajes eran los siquientes: Australia: 89%; Espana: 85%; Canada y
los Estados Unidos de América: 70%; Francia: 45%; Reino Unido: 30%:
Irlanda: 25%. En el caso de patatas el porcentaje era del 40% en la
Republica Federal de Alemania y del 20% en el Reino Unido.

132. a) La Sra. BEHAGHEL (FIPA, COGECA y COPA) senald que los agricultores
europeos unanimemente estaban a favor de tener la posibilidad de conservar su
propia semilla de una cosecha para sembrarla en la préxima. Esa opinidn era

compartida por la FIPA. Dicha tolerancia en la retencidn de semillas por los
agricultores para la resiembra no era nueva y nunca habia estado prohibida.
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Algunas veces incluso se habia inscrito en las legislaciones nacionales; se
derivaba del derecho de disponer libremente del producto de la tierra. Si el
Convenio de la UPOV habia introducido una excepcidn, esta se relacionaba al
derecho de comercializacion y no al derecho de multiplicacién. Si el
agricultor estaba muy apegado a la practica de producir semilla de granja,
sabiendo, como lo sabia muy bien, que la semilla no ofrecia las mismas
garantias, era en parte para permitirle hacer el dptimo uso de su tiempo.

b) La Sra. Behaghel recordd que la limpieza de semillas por
contratistas especializados habia dado lugar en Francia a desarrollos
judiciales que eran ejemplares porque ilustraban la naturaleza delicada del
problema. COPA y COGECA habian tratado de llegar a las conclusiones
necesarias a partir de un dictamen del Tribunal de Primera Instancia de Nancy,
sostenido en apelacidn y que actualmente estaba pendiente ante el Tribunal de
Casacidn, y del acuerdo concluido bajo los auspicios del Ministerio de
Agricultura y Silvicultura. Las dos organizaciones estaban conscientes de la
funcidon de la investigacion y de la necesidad de financiamiento adecuado.
Consideraban que un "privilegio del agricultor" limitado a la limpieza de
semillas en la granja permitiria tomar debida cuenta de las realidades del
mundo agricola en paises desarrollados y en desarrollo. Dicha opinidn habia
sido sequida por la Comisidén de las Comunidades Europeas en su propuesto
Reglamento sobre Derechos de Variedades Vegetales Comunitarias. Tal
"privilegio" deberia proporcionarse en el marco del sistema de protecciodn de
las variedades vegetales y del sistema de patentes. La Sra. Behaghel concluyo
haciendo referencia a las dificultades practicas que se encuentran en la
cobranza de regalias de miles de agricultores. El mecanismo de cobranzas
podria resultar fuera de proporcion respecto de los beneficios que pudieran
esperarse.

133. El Sr. WINTER (COMASSO) indico que la COMASSO habia considerado la
pregunta que se les habia planteado. Compartian la opinion formulada por la
cual el Sr. Lange (ASSINSEL) de. que la unica limitacion justificada era la
"exencidn del obtentor" en el sistema de variedades vegetales. Para
garantizar el progreso, los obtentores tenian que utilizar todo el material y
genotipos existentes que habian demostrado ser los mejores en las variedades
existentes. Consideraba que la prohibicidén al libre acceso llevaba a una
piramide de dependencia que haria impracticable cualquier sistema de
dependencia. La no disponibilidad de materia prima protegida afectaria
significativamente el progreso genético respecto de productos agricolas. No
consideraba la "exencion del obtentor" como un medio para invalidar el
consentimiento necesario del titular de una patente sobre un gene
incorporado. Respecto del sistema de patentes, la COMASSO no habia encontrado
en ninguna limitacion justificada que no fuera congruente con el objetivo
basico del sistema. Sobre las preguntas en los apartados b) y c), también
compartia la opinidn formulada por el Sr. Lange en el sentido de que no se
justificaba una limitacion en favor de una profesidn particular.

134. El Sr. HUYGENS (EPI) indicd que no parecia haber razon para establecer
limitaciones especiales a los derechos de propiedad industrial. No se
justificaban las excepciones en favor de los agricultores y a ese respecto
compartia las opiniones ya formuladas por la Delegacion de los Paises Bajos.
Senald que el privilegio del agricultor podria, en la practica, dar lugar a
pérdidas considerables de remuneracidén para los propietarios de titulos de
proteccidon de variedades vegetales.
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135. a) El Sr. ROYON (CIOPORA), indicé que no habia justificacidén a las
limitaciones o restricciones y que el sistema de proteccidn de variedades
vegetales debia colocarse en pie de igualdad con otros sistemas de propiedad
intelectual. Los agricultores cada vez estarian mas industrializados y se
beneficiarian directamente de las innovaciones de los obtentores de variedades
vegetales; por lo tanto debian tratarse de la misma manera que otras
industrias. Cualquier otro sistema iria en detrimento, tanto de los
innovadores, como de los usuarios.

b) En relacidn a la propuesta revision del Convenio de la UPOV, el
Sr. Royon declaro que el actual Articulo 5.3) debia limitarse a la libre
disponibilidad de una variedad protegida a los fines de crear nuevas
variedades, suprimiendo la frase "ni para la comercializacidn de éstas".
Deberia introducirse un sistema de dependencia tal como se propone y la
exencidn modelarse considerando las disposiciones correspondientes en la
legislacion de patentes. El principio general debera ser que las actividades
de investigacidn no estaran cubiertas por el derecho de propiedad intelectual
y que debera evaluarse el producto de tal investigacion para ver si constituye
0 no una infraccidn del producto originalmente protegido.

136. E1 Sr. YAMASHITA (JPA) dijo que los derechos de proteccidn de las
variedades vegetales deben tratarse de la misma manera que los derechos que
protegen las innovaciones en otros sectores de la tecnologia. No habia razon
para favorecer a los agricultores, y el privilegio del agricultor no parecia
justificado. Senald que, si un agricultor utilizaba una nueva variedad
vegetal, obtenia una ventaja que justificaba el pago de una regalia al titular
del derecho sobre dicha variedad. Respecto de la utilizacién de una variedad
vegetal con fines experimentales o de investigacidén, se creia que deberia
permitirse la libre utilizacidén de la variedad con estos fines.

137. E1 Sr. ROBERTS (CCI) apoyo las opiniones formuladas por los representantes
de ASSINSEL y COMASSO, en el sentido de que Unicamente se justificaba la
exencion de los obtentores. No obstante, si se conservaba un privilegio del
agricultor, su ambito debia ser mucho mds limitado de lo que es hoy en dia.

138. El Sr. BROCK-NANNESTAD (FEMIPI), senald que el privilegio del agricultor
podia sustituirse por contratos entre compradores y vendedores de semillas.
Sin embargo, surgia la pregunta de si un contrato podria utilizarse para
circunvenir el privilegio del agricultor cuando la exencidén se consideraba un
asunto de orden publico. Recordd que la utilizacidn de una cosecha para
producir mas semilla iba mas alla del principio de agotamiento en las
patentes, ya que producir una semilla representaba hacer o producir el
producto patentado y tales actos protegidos no se agotaban por el acto de la
venta de la semilla. A ese respecto, un derecho de patente podria resultar
aplicable contra cualquier agricultor que reutilizara o guardara semilla para
produccion futura. La justificacion del privilegio del agricultor que se
considera como uso privado de la semilla no era correcta, ya que la
utilizacidén privada significaria utilizar la semilla uUnicamente para la
superviviencia del agricultor y su familia. El replantado de semilla guardada
iba mas allid del ambito propiamente dicho del uso privado y por lo tanto
infringiria una patente sobre una variedad vegetal.

139, El Sr. DUFFHUES (Presidente) concluyé los debates y tomd nota de que no
habia una opinién comin. Observé que el "privilegio del agricultor" tenia un
tenor politico y convenia mas a los politicos que a los expertos encontrar la
solucién. La tendencia general era que si debia haber un privilegio del
agricultor, debia ser limitado.

3562M/LAN/ (0257M)
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Prequntas en el parrafo 9.d) vy e)

140. El Sr. KIEWIET (Junta de Derechos de los Obtentores de Variedades
Vegetales, Paises Bajos) senald que se justificaba, por no decir que era
esencial, que se restringieran los derechos de propiedad intelectual relativos
a la investigacidén y desarrollo de nuevas variedades vegetales. Se deberia
acceder gratuitamente al objeto de proteccidén, sin que se exigiera
autorizacion a los fines de investigacion.

141. Esta opinidn fue compartida por el Sr. RAVN (Oficina de Patentes,
Dinamarca), el Sr. LOSSIUS (Oficina de Patentes, Noruega), el Sr. VUORI
(Ministerio de Agricultura y Pesca, Finlandia), la Sra. MORELLI GRADI (Oficina
de Patentes, Italia), el Sr. SHITIKOV (Comité Estatal de Invenciones y
Descubrimientos, Unidn Soviética), el Sr. PREVEL (Ministerio de Agricultura y
Silvicultura, Francia), el Sr. O'FARRELL (Oficina de Patentes, Irlanda) y el
Sr. HADDRICK (Oficina de Patentes, Marcas y Dibujos y Modelos, Australia).

142. E1 Sr. HOINKES (Oficina de Patentes y Marcas, Estados Unidos de América)
estuvo de acuerdo con la Delegacion de los Paises Bajos en la medida en que la
exencidén de investigacion se aplicara a los derechos de los obtentores de
variedades vegetales, declarando que era una caracteristica histdrica de ese
titulo de proteccién. Sin embargo, afirmo que la pregunta presentada ante el
Comité de Expertos tenia un ambito mias amplio, puesto que se referia no sdlo a
los derechos de los obtentores de variedades vegetales sino a todos los
derechos de propiedad intelectual, en particular a las patentes. Indicéd que,
en el caso de patentes, la exencidén de investigacidén era un poco mas dificil
de tratar. Si la investigacidén se realizaba solo para satisfacer una
curiosidad cientifica entonces habia pocas objeciones a la aplicacidn de la
exencidén. Si, no obstante, la patente de invencidn se utilizaba en una
actividad econdmica que compitiera con la del inventor, ello presentaba
problemas ya que disminuiria el derecho exclusivo obtenido con la patente. En
materia de proteccidén por patente senald que no se podia distinguir un campo
de tecnologia, por medio de un texto legislativo al que debieran aplicarse
excepciones de utilizacidn experimental. Mas bien, tales excepciones deberian
resolverse caso por caso. Suministrd informacidn acerca de la jurisprudencia
de su pais que trata la exencidén de la utilizacidn experimental caso por caso
y senald que no se hablan experimentado grandes problemas.

143. E1 Sr. BUCHANAN (Departamento de Asuntos del Consumidor y Corporativos,
Canada) sugirié que la disposicion pertinente contenida en el proyecto de
Tratado sobre la armonizacidon de las leyes de patentes se tomara como modelo
de base para la exencion de investigacion propuesta respecto de las variedades
vegetales protegidas.

144. E1 Sr. SCHAFERS (Director General Adjunto de la OMPI) explico que la
ultima version del proyecto de Tratado sobre la armonizacidn de las leyes de
patentes contenia una exencidon limitada con fines de investigacidon. En ese
texto la disposicidn se referia a la utilizacidén de la invenciodn para
"propositos puramente experimentales o para investigacidén cientifica".

145. El Sr. GOMEZ (Registro de la Propiedad Industrial, Espana) apoyd la
exencion de investigacidn. La actividad de investigacidn deberia estar libre
de cualquier obstdculo que se derivara de los derechos de propiedad industrial
y deberia realizarse sin ninguna exigencia de autorizacidn previa ni de pago
de todo tipo de regalias. Toda disposicidn contraria podria tener efectos y
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repercusiones perjudiciales sobre las actividades de investigacion y sobre el
progreso de la ciencia y la tecnologia. Los casos de abuso de la exencidn de
investigacidn deberian ser resueltos, caso..por.caso, por las autoridades
judiciales competentes.

146. E1 Sr. ARDLEY (Oficina de Derechos de los Obtentores de Variedades
Vegetales, Reino Unido) dijo que el Reino Unido apoyaba que se mantuviera la
"exencidn del obtentor" en el sistema de proteccion de las variedades
vegetales. El1 aumento del rendimiento y de la calidad durante los ultimos
anos se debieron, en gran medida, a la posibilidad de utilizar las mejores
variedades vegetales disponibles como fuente para nuevos progresos genéticos.
Con el advenimiento de la biotecnologia y la posibilidad de manipular
genéticamente una variedad vegetal parecia justo ofrecer una remuneracidn al
obtentor cuya variedad vegetal se habia manipulado. Esto debia tratarse en el
marco del Convenio de la UPOV, bajo el concepto de "dependencia". El Reino
Unido todavia no habia establecido una posicidén definitiva sobre la redaccidn
precisa y el ambito exacto de la disposicidn correspondiente.

147. E1 Sr. DENNEHEY (Oficina de Patentes, Reino Unido) indicé que su
delegacion apoyaba el principio del derecho de patentes que permite que se
realicen actos con fines experimentales relativos al objeto de la invencion
patentada. La cuestidn de la infraccidn debe tratarse en relacidn con la
comercializacidn de los resultados del experimento. Ademas indicd que, al
menos en este respecto, las invenciones que competen al sector de la
tecnologia examinado por el Comité de Expertos debian tratarse como aquéllas
que competen a todos los otros sectores.

148. E1 Sr. BROUER (Ministerio de Justicia, Republica Federal de Alemania)
apoyo los puntos de vista del Sr. Hoinkes (Oficina de Patentes y Marcas,
Estados Unidos de América).

149, La Sra. GRUSZOW (OEP) senald que uno de los objetivos de la proteccidn de
la propiedad industrial era fomentar el progreso técnico, lo que implicaba que
un objeto protegido podia utilizarse con fines experimentales. Agregd que no
puede argumentarse que las patentes concedidas en el sector de la ingenieria
genética condujeran a un acceso restringido al material genético. Por el
contrario, una patente debia divulgar la invencidon y 18 meses después de la
fecha de solicitud de la patente o, cuando sea aplicable, de la fecha de
prioridad, la solicitud quedaba abierta a la inspeccion publica de conformidad
con el Convenio sobre la Patente Europea. En el campo de la biotecnologia, la
descripcidn podia y, frecuentemente, debia ir acompanada por un depdsito al
que el publico también debia tener acceso. Por lo tanto, en el sector de las
patentes, esta situacion llevaba a un enriquecimiento en el acceso a los
recursos genéticos y no a una limitacidn de informacidn al publico. La

Sra. Gruszow senald que la situacidn era diferente en el caso de los
certificados de variedades vegetales donde las nuevas variedades vegetales no
estaban a disposicidn del publico durante el procedimiento de certificacidn.
Particularmente en el caso de los hibridos, no se exigia a las empresas que
pusieran a disposicidén del piblico las lineas de origen.

150. E1 Sr. HOERNER (IBA) prequntd si realmente era necesario tener libre
acceso al germoplasma para que la seleccidn progresara. Los elementos
isponibles, en particular la comparacion de los progresos realizados en lo
que respecta a las especies autdgamas como el trigo y especies como el maiz,
de las que se obtienen las variedades hibridas sugerian lo contrario. El
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libre acceso al germoplasma hacia que los obtentores de variedades vegetales
desarrallaran aun mas sus actividades sobre una base de variabilidad genética
restringida, con el riesgo de que los cultivos se vuelvan mas vulnerables a
las enfermedades.

151. E1 Sr. HUYGENS (EPI) subrayd que seria peligroso establecer una exencidén
de investigacion para un sector tecnoldgico particular. Era un principio
basico del Derecho de patentes que todos los sectores tecnoldgicos reciben un
mismo trato.

152. E1l Sr. BROCK-NANNESTAD (FEMIPI) senald que, si se debia establecer una
exencidn de investigacidn, en primer lugar debia definirse qué se entiende por
“investigacidén". La etapa anterior a la comercializacién no debia
considerarse como investigacion. La informacidn obtenida por analisis de una
lista no exhaustiva de 24 patentes concedidas en los Estados Unidos de América
para invenciones de variedades vegetales era de sumo interés. Indico que los
nimeros de dichas patentes podian obtenerse en la Secretaria.

153. El1 Sr. LANGE (ASSINSEL) observo que no habia razon para prever una
autorizacion para utilizar plantas o variedades vegetales a los fines de
investigacién y que por lo tanto, la pregunta del parrafo 9, no era pertinente.

154. El Sr.ROBERTS (CCI) indicé que tanto las patentes como los derechos de
los obtentores de variedades vegetales deben ser acumulativos, y esperaba que
llegara el dia en que en todos los paises se permitiera una libertad de
eleccidn completa. Sugirio que si el problema de proteccion acumulativa era
pequeno, como lo sugirid el Delegado de la Repiblica Federal de Alemania,
entonces podria suprimirse facilmente eliminando la prohibicion sobre la
proteccién acumulativa. Declard que en un mundo ideal, no deberian existir
brechas ni superposiciones en la proteccidn, pero que en la realidad se debia
escoger entre las dos opciones. Ademas, senald que no era conveniente que una
oficina de patentes se ocupara de los derechos de los obtentores de variedades
vegetales y, relacionado con esto, que una oficina de patentes decidiera si
una patente estaba relacionada con una variedad vegetal o no.

155. E1 Sr. ROTH (GIFAP) apoyé las opiniones de las Delegaciones de los
Estados Unidos de América y de la Republica Federal de Alemania.

156. E1 Sr. WINTER (COMASSO) estuvo de acuerdo con la opinion formulada por el
Sr. Lange en nombre de ASSINSEL.

157. E1 Sr. ROYON (FIPA, COGECA y CIOPORA) senaldo que la CIOPORA apoyaba las
opiniones del Sr. Roberts (CCI) y las explicaciones y aclaraciones dadas por
la Sra. Gruszow (OEP). Respecto de la diferencia percibida entre la "exencion
de investigacion" en virtud de la ley de patentes y la "exencién del obtentor"
en virtud de la ley de proteccidén de variedades vegetales, recordd gue el
proposito de los cambios propuestos por la CIOPORA en relacidn al Convenio de
la UPOV fue precisamente eliminar los conceptos erroneos. De acuerdo a dichas
propuestas deberia dedicarse un parrafo a la exencion propiamente dicha y
tratarse en otro lugar la cuestion de la explotacidn del resultado de la
investigacion.

158. La Sra. BEHAGHEL (FIPA, COGECA y COPA) dijo que no debia permitirse que
se obstruyera la innovacion en la etapa de investigacion y desarrollo. Mas
aun, la ética tambieén exigia una gran libertad de acceso a la materia viva.
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159. El Sr. LAIRD (UNICE) senald que nadie deseaba impedir la investigacidn
genuina. Sin embargo, no deberia existir una disposicidn que permitiera
evitar automaticamente toda infraccion de los derechos de propiedad
intelectual. El Convenio de la UPOV no sdlo preveia una exencidn de
investigacidn, sino también la libre utilizacion del producto. Esto
constituia un serio defecto de dicho Convenio. Cuando se habia concedido una
patente, todo el mundo tenia libertad de hacer experimentos respecto de la
invencion que se habia divulgado al publico a través de la patente. Si, como
resultado de dichos experimentos, se realizaba una nueva invencidn, podia
presentarse una solicitud de patente respecto de dicha invencion y obtenerse
la patente correspondiente. La primera patente solo tenia efecto sobre las
actividades comerciales respecto de la segunda invencidn, si la utilizacidén de
la Ultima invencidon se consideraba como una infraccién de la patente. Por lo
tanto, si una variedad vegetal creada mediante la investigacion, sobre la base
de una invencidn patentada, quedaba en el dmbito de proteccidén de dicha
patente, eso deberia considerarse como una infraccidn.

160. El1 Sr. GROSS (CEFIC) apoyd la opinidn del Sr. Laird.
161. E1 Sr. STRAUS (AIPPI) apoyo las opiniones del Sr. Roberts y del Sr. Laird.

162. E1 Sr. ROTH (IBA) apoyd la posicion tomada por la CCI. Opind que se
planteaba la pregunta de si la proteccidén de la propiedad intelectual mis
solida posible no era un factor importante en la promocidén del desarrollo de
nuevas ideas, como el libre acceso al germoplasma.

163. E1 Sr. LE BUANEC (ASSINSEL) se refirid a las observaciones del Sr. Roth
(IBA) sobre la importancia del progreso genético en el caso de las plantas
autdgamas, para las que las variedades vegetales estaban disponibles
libremente, a los fines de creacidon, debido a su sistema de explotacidn, y en
el caso de las variedades hibridas, que gozan de una sdlida proteccién
"bioldgica". Observd que, al menos en Europa, el progreso obtenido en el caso
del trigo (especie autdgama) habia sido, al menos, tan grande como en el caso
del maiz (especie explotada como variedad hibrida). Por otra parte, era muy
dificil sequir progresando en el caso de las variedades hibridas si no existia
un acceso suficientemente amplio a la variabilidad genética. De momento, las
condiciones de acceso eran poco claras y, en la opinién del Sr. Le Buanec, la
pregunta requeria un examen mas profundo.

164. El Sr. DUFFHUES (Presidente) concluyd los debates sobre las preguntas en
el parrafo 9.d) y e) y observé que todos los participantes coincidian en
considerar la importancia de la investigacidén en la mayor libertad posible.
Entre las diversas declaraciones solo se pudieron observar diferencias menores.

Pregunta del parrafo 9.a)

165. No se formularon observaciones sobre esta pregunta.

Prequntas en el parrafo 14.a) y b)

166. a) El Sr. GREENGRASS (Secretario General Adjunto de la UPOV) senald que
la nocidén de “"variedad" debia considerarse, ‘en el marco de la prequnta 14, en
el contexto general de las leyes nacionales que prevén una exclusion de las
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variedades vegetales de la proteccion de patente. La nocién de "variedad" era
un concepto abstracto que fue desarrollado por los usuarios de variedades
vegetales, como los agricultores, e investigadores (botanicos y taxonomistas)
para ayudar a clasificar el material vegetal. El concepto no es conciso y no
tiene existencia propia. Como se relacionaba con la materia viva, requeria
una definicion suficientemente rigurosa para evitar cambios en la materia
vegetal mediante la polinizacion cruzada, mutacién o mezclas. Por su misma
relacion con la materia viva, también debian tenerse en cuenta los cambios
externos debidos a cambios en las condiciones ambientales. Se han establecido
muchas reglas para definir la unidad de material vegetal que debia
considerarse como variedad vegetal, principalmente en términos del mecanismo
de reproduccidn o propagacién. Las especies propagadas vegetativamente y las
especies autdgamas permitieron el desarrollo de variedades vegetales que
podian propagarse o reproducirse con gran precision. En el caso de las
especies de aldgamas, la fecundacion directa era imposible o conducia a una
depresion endogamica. Por lo tanto, las diversas variedades de dichas
especies tenian que presentar una variabilidad intrinseca, y se necesitaba
reglas exactas para controlar su reproduccion y mantenimiento. Finalmente,
los hibridos representaban un caso especial que involucraban componente
(esencialmente lineas endogamas, regidas por reglas relacionadas al sistema de
reproducc1on o de propagacion correspondiente) y a los cruces entre ellos
(también regidos por sus reglas correspondientes.

b) La definicidn de la nocidon de "variedad vegetal" era necesaria para
definir el campo de aplicacion del sistema de proteccidn de variedades
vegetales. Sin embargo, cuando se trata de proteger una variedad vegetal
dada, lo mas importante eran las condiciones de proteccidén. A ese respecto,
era esencial comprender que si no se cumplian las condiciones, no era posible
concluir que el objeto de la solicitud no era una variedad vegetal: podria
tratarse de una variedad vegetal no protegible.

c) Volviendo a las preguntas planteadas al Comité de Expertos, el
Sr. Greengrass senald que el propdsito de la pregunta principal y de la
pregunta en el apartado a) era esencialmente identificar las brechas y
superposiciones cuando se aplicaban definiciones diferentes en los dos
sigstemas de proteccidn. Respecto de la pregunta del apartado b), los
criterios de especificidad, homogeneidad (uniformidad) y estabilidad ("EHE")
eran los minimos indispensables y necesarios para definir una unidad de
material vegetal a la que se concedia un derecho juridico susceptible de
aplicacién. Se habian planteado preguntas respecto del significado de
"variedad vegetal" en relacidén a las disposiciones que excluyen las variedades
vegetales de la proteccidn por patente. De acuerdo a un punto de vista
expuesto, la disposicidén se aplicaba unicamente a las variedades vegetales que
satisfacen plenamente los criterios EHE para la proteccidén en el marco del
Convenio de la UPOV. En consecuencia, las variedades vegetales que no
satisfacen ninguno de esos criterios no serian excluidas de la proteccidn por
patente. Esto podria conducir a una situacion donde una entidad seria
patentable aunque, a los ojos de aquellos familiarizados con la nocidn de
"variedad vegetal", no pudiera describirse con la precisidn requerida para una
aplicacion juridica efectiva. Mas aun, un obtentor podria, al menos en
teoria, decidir producir material que no cumpliera con los requisitos de la
ley de proteccién de variedad vegetal, para poder aprovechar las dispociones
sobre patentes.
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167. El Sr. WOLF (Oficina de Patentes, Austria) indicd que, en virtud de la
Ley de patentes de Australia, que es muy similar al CPE, las variedades
vegetales no son sujetos susceptibles de proteccidn por patente. Indicd que
la proteccidon de genes, células y otras partes de las plantas, como una forma
de variedad vegetal, no era una buena idea; deberian poder obtener proteccidn
por patente si cumplieran los criterios correspondientes. El término
"variedad vegetal" deberia tener el mismo significado en las leyes de patentes
y en las leyes de proteccion de variedades vegetales. Por lo tanto, respondid
afirmativamente a las preguntas de los apartados a) y b) del parrafo 14.

168. E1 Sr. MESSERLI (Oficina de Propiedad Intelectual, Suiza) apoyd el
enfoque dado a la definicidn de variedad vegetal expresado por la Delegacidén
de Austria y agrego que la inclusion de partes de plantas en dicha definicidn
crearia dificultades. Si debia mantenerse en las leyes de patentes una
exclusién de algun tipo, entonces, posiblemente deberia adoptarse un nuevo
concepto. Probablemente dicho concepto diferiria del objeto de proteccidn de
las leyes de proteccion de variedades vegetales.

169. a) El Sr. ESPENHAIN (Junta de Novedades Vegetales, Dinamarca) senald
que la primera pregunta era si el Convenio de la UPOV y las leyes nacionales
ingpiradas en €l debian contener una definicidn. A tal respecto, su
delegacion consideraba que realmente se necesitaba aclarar la nocion para
evitar equivocos.

b) Con respecto a la pregunta en el apartado a), el Sr. ESPENHAIN
senald que sélo deberia haber una definicidn. En relacidén a la pregunta en el
apartado b), era mas dificil dar una respuesta exacta. En todo caso, deberia
hacerse referencia no sdlo a las condiciones de proteccion en virtud del
Convenio de la UPOV, sino también a las disposiciones pertinentes de otros
sistemas, como las leyes que reglamentan la admision de las variedades
vegetales en el comercio. El1 hecho de que una variedad no satisfaciera las
condiciones estatuarias no implicaba que pudiera patentarse, puesto que aun
podria representar una variedad vegetal. Cuando un material vegetal
contuviera una invencidn, el objeto de la proteccion por patente no seria una
variedad vegetal, y ese caso debia diferenciarse claramente al considerar la
pregunta sometida a debate.

170. E1 Sr. VANDERGHEYNST (Oficina de Propiedad Industrial, Bélgica) senald en
nombre de las autoridades de patentes de Bélgica, que si se diera la
posibilidad de una libre eleccion entre los dos sistemas, los problemas sobre
sus limites ya no se plantearian. El establecimiento de tal limite causaba
problemas puesto que nunca seria definitivo. Agregdé que era dificil definir
una variedad vegetal puesto que existia sdlo en funcion de las condiciones
necesarias para obtener un certificado de obtentor de variedades vegetales.
Del mismo modo, respecto de las patentes, una invencidn sdélo existia a traves
de los requisitos para su patentabilidad. Senalo que en tanto se mantuviera
la prohibicidn sobre la doble proteccidn, y teniendo en cuenta el

Articulo 53.b) del Convenio sobre la Patente Europea, el ambito potencial de
proteccién en virtud de la ley de patentes no podia acoger la definicidn de
variedad vegetal tal como se amplia unilateralmente dentro de la revisidn del
Convenio de la UPOV. Concluyé que era preferible que la definicidn de
variedad vegetal fuera la misma en ambos sistemas de proteccidn.

171. El1 Sr. WHITMORE (Oficina de Derechos de Variedades Vegetales, Nueva
Zelandia) senald que era aconsejable tener sélo una definicidn. Observo que
la pregunta planteada no era importante si no se exclulan las variedades
vegetales de la proteccién por patente. En su opinidn, si tuviera que haber
una exclusidn, la definicidn propuesta en el apartado b) seria aceptable.



OMPI/UPOV/CE/1/4
pagina 48

172. La Sra. LOMMI (Junta de Patentes y Registro, Finlandia) indicd que el
Convenio sobre la Patente Europea planteaba dificultades de definicidn a este
respecto, en particular con relacion al Articulo 53.b) de dicho Convenio.
Indicé que la prohibicidn sobre la proteccién de variedades vegetales en el
Articulo 53.b), deberia abolirse, lo que eliminaria la necesidad de una
definicidén de variedades vegetales en la legislacidn de patentes.

173. El1 Sr. KIEWIT (Junta de Derechos de los Obtentores de Variedades
Vegetales, Paises Bajos) senald que deberia haber sélo una definicién y que,
por las razones explicadas por el Sr. Greengrass (Secretario General Adjunto
de la UPOV), la definicion propuesta en la pregunta del apartado b) no era
aceptable a los fines establecidos en la misma.

174. El1 Sr. PERIZONIUS (Oficina de Patentes, Paises Bajos) agregd que debian
tenerse en cuenta las variedades vegetales (por ejemplo, levaduras) que eran
el producto de procedimientos microbioldgicos y por lo tanto patentables en
virtud del Articulo 53.b) del Convenio sobre la Patente Europea.

175. E1 Sr. HOINKES (Oficina de Patentes y Marcas, Estados Unidos de America)
observé que su oficina no se veia afectada por el Articulo 53.b) del Convenio
sobre la Patente Europea. Sin embargo, expreso su comprensidn por aquéllos
que tenian la dificil tarea de tratar de definir una variedad vegetal a los
fines de exclusidn de la legislacidn de patentes. A este respecto, apoyd a la
Delegacidn de Bélgica ya que era dificil responder a la cuestion tal como
estaba formulada. Propuso que debia encontrarse una definicidn que
satisfaciera las necesidades de la proteccion de variedades vegetales y del
sistema de patentes. Opino que una variedad vegetal no dejaba de serlo, sin
importar si era o no susceptible de proteccion, como de la misma manera una
invencién no deja de ser una invencion, fuera o no patentable. Declard que la
especificidad, uniformidad y estabilidad en virtud del Convenio de la UPOV y
los requisitos de novedad, no evidencia y utilidad en virtud de la legislacidn
de patentes tenian poco que ver sobre si una planta es una variedad vegetal o
no. En conclusién, dijo que tenia sentido definir "variedad" en ambos
sigtemas de la misma manera, pero que no podia ofrecer ninguna opinidn sobre
la forma de hacerlo.

176. La Sra. MORELLI GRADI (Oficina de Patentes, Italia) estuvo de acuerdo con
la declaracion del Sr. Vandergheynst en nombre de Bélgica. Agregdé que la
definicidn de variedad vegetal deberia ser la misma en ambos sistemas. Senald
que la definicidn, tal como se propone en la revision del Convenio de la UPOV,
era muy amplia y parecia ir mas alla de lo que es protegible en lo que era
susceptible de proteccidn como variedad vegetal, puesto que se extendia a
partes de plantas las lineas celulares o genes. Agregd que la definicidn
también parecia apartarse de los criterios de especificidad, uniformidad y
estabilidad establecidos por la UPOQV.

177. E1 Sr. OESTER (Ministerio de Agricultura, Suecia) indicé que su
delegacidén apoyaba la declaracion del Sr. Espenhain (Dinamarca) en términos
generales. Dijo que deberia existir solo una definicidén y que se necesitaban
mas propuestas.

178. E1 Sr. DENNEHEY (Oficina de Patentes, Reino Unido) senald que la
Delegacién del Reino Unido, en su totalidad, tomo nota de la observacidn de
que el debate partiendo del principio de que debia mantenerse la exclusidn de
la proteccion por patente para las variedades vegetales. Indicd que, si se
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permitia una libre eleccién, no era necesario definir la relacidén entre la
proteccion por- patentes y -la proteccion de variedades vegetales. Senald que
si. se. conservaba la prohibicidn, era necesario asegurarse que no hubiera zonas
‘grises o brechas entre las dos formas de proteccidn. A este respecto,
respondié "si" a la pregunta planteada en el parrafo 14.a). Respondiendo a la
pregunta en el parrafo 14.b) dijo que si se consideraban los requisitos de
especificidad, uniformidad y estabilidad para una variedad vegetal a los fines
de la proteccion de los derechos de los obtentores de variedades vegetales
pero no a los fines de una exclusidn de la patentabilidad, podrian existir
brechas entre las dos formas de proteccidon respecto de las variedades no
uniformes y no estables. Concluyo diciendo que las preguntas relativas a las
variedades vegetales que se planteaban como resultado de los procedimientos
patentables deben examinarse con referencia a las preguntas en el parrafo 13.

179. El Sr. SASAKI (Oficina de Patentes, Japon), indicd que su Gobierno
todavia se habia pronunciado de manera deflnltlva sobre las preguntas que
figuran en el parrafo 14, pero que en su pais se podxan encontrar dos
opiniones opuestas. Senald que la prlmera opinidén era que quiza fuera
necesario formular definiciones idénticas para ambos sistemas a fin de evitar
brechas o superposiciones en la proteccidén entre las dos formas de proteccidn
v que, en tal caso, la definicion de una variedad vegetal deberia basarse en
caracteristicas especificas fijadas por su codigo genético. Comentd que el
segundo enfoque posible para responder a la pregunta 14 es que las invenciones
de variedades vegetales no deberian excluirse y que, en tal caso, la
definicion de una variedad vegetal o de un grupo de variedades vegetales
deberia ser equivalente a los requisitos de especificidad, uniformidad y
estabilidad y ser una unidad individual a los fines de cultivo, como esta
previsto en el Convenio de la UPOV.

180. E1 Sr. SHITIKOV (Comité Estatal para Invenciones y Descubrimientos, Unidn
Soviética) respondidé afirmativamente a la pregunta del apartado a). Senald
que aun no estaba preparado para pronunciarse de manera definitiva respecto de
la pregunta del apartado b), puesto que se encontraba en estudio, en la Unidn
Soviética.

181. El1 Sr. BROUER (Ministerio de Justicia, Republica Federal de Alemania)
senald que "variedad vegetal" debia definirse a los fines de la proteccidén de
variedades vegetales. Respondi6é afirmativamente a la pregunta del apartado a)
7 a la pregunta del apartado b), anadiendo que la Ultima definicion no era
suficiente a los fines de la ley de proteccidén de variedades vegetales. Dijo
que su Delegacién no podia, en ese momento, presentar una definicion de
"variedad vegetal".

182. El Sr. LOUDON (Oficina de Derechos de los Obtentores de Variedades
Vegetales, Australia) observo que Australia no excluia las variedades
vegetales de la proteccidn por patente. Ademas, observd que para los paises
que no tienen un sistema de proteccion especialmente disenado para variedades
vegetales, era muy dificil introducir dicho sistema sin la ventaja de una
definicién precisa que permita reducir al minimo la falta de comprensidn a la
vez que se cuenta con los derechos que puedan aplicarse.

183. El1 Sr. HADDRICK (Oficina de Patentes, Marcas y Dibujos y Modelos,
Australia) indicé que las preguntas examinadas debian quedar al criterio de
cada pais y que sélo se planteaba la necesidad de una definicidén cuando habia
una exclusién de proteccidn por patente. Senald que era dificil tratar el
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concepto de la exclusién de proteccidén por patente puesto que al excluir un
objeto se creaba una disposicidn negativa, para luego volver a una Optica
positiva en el momento de determinar qué objeto caia fuera del ambito de la
exclusién. Con respecto al apartado b) los examinadores de patentes tendrian
problemas al evaluar los requisitos de especificidad, uniformidad y
estabilidad para determinar si una invencion reivindicada era susceptible o no
de exclusion.

184. El Sr. LOPEZ DE HARO (Certificacion y Registro de Variedades Vegetales,
Espana) senald que en Espana no hay una posicion definida, especialmente con
respecto a la pregunta en el apartado b). Si bien que la definicion propuesta
le parecia aceptable, en principio, el Sr. Lopez de Haro compartia las
inquietudes ya expresadas por varios oradores. Con respecto a la pregunta en
el apartado a), juzgd conveniente que haya una sola definicidn.

185. E1 Sr. O'FARRELL (Oficina de Patentes, Irlanda) senald que era
conveniente tener una definicién comin. Apoyd las opiniones de la Delegacion
de Australia. La definicion del objeto que debe excluirse, como se indica en
el Articulo 53.b) del CPE, siempre crearia problemas.

186. La Sra. MAHER (Oficina de Patentes, Canada) senald que, con respecto a la
pregunta en el parrafo 14.b), para un examinador sera dificil aplicar la
definicidén del parrafo 14.b) que excluye a las variedades vegetales de la
proteccidén por patente. Indicd que los inventores del sector de biotecnologia
pueden comenzar a trabajar a partir de una célula transformada para crear una
planta sin tratar, al principio, de probar que se satisfacen los requisitos de
especificidad, uniformidad y estabilidad. Por lo tanto, correspondera al
examinador la responsabilidad de probar que la invencidn reivindicada puede
satisfacer los requisitos de especificidad, uniformidad y estabilidad, para
demostrar que esta excluida de la proteccidn.

187. E1 Sr. SIMUNOVIC (Ministerio de Agricultura y Ganaderia, Chile) dijo que
a los fines de la UPOV se necesitaba una definicion de "variedad" y una
definicidn de las condiciones de proteccidn.

188. E1 Sr. LOSSIUS (Oficina de Patentes, Noruega) senald que era conveniente
que las definiciones fueran las mismas respecto de ambas formas de proteccidn,
pero estimaba, por las razones ofrecidas por el Sr. Greengrass (UPOV), que
seria dificil formular una definicidn aplicable a ambos sistemas.

189. La Sra. AFONSO (Instituto de Propiedad Industrial, Portugal) aprobo la
posicion tomada por la Delegacion de Espana.

190. La Sra. KEEGAN (Direccion General de Mercado Internacional y Asuntos
Industriales, CCE) indico que la Comisidn habia estructurado su propuesta
directiva sobre las invenciones biotecnoldgicas de conformidad con el CPE.
Por lo tanto, la disposicion del Articulo 53.b) de dicho Convenio podia quedar
como estaba. Sin embargo, deberia interpretarse de un modo restringido para
que sOlo las variedades vegetales que cumplieran los requisitos de proteccidn
en virtud de las leyes de proteccion de variedades vegetales quedaron
excluidas, como se indicaba en la decision de la OEP relativa a Ciba Geigy.
La directiva propuesta se habila preparado antes del trabajo de revisidn del
Convenio de la UPOV. Dicho trabajo y cualquier conclusion adoptada en el
marco de la OMPI serian tomadas en consideracion para completar la directiva.
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191. El Sr. GUGERELL (OEP) observo que el Convenio de la UPOV, como el
Convenio sobre la Patente Europea, no contenia una definicidén de_variedad

' vegetal. El nuevo proyecto del Convenio de la UPOV proponia dicha definicidn,
que se consideraba demasiado amplia. Opind que la definicidn del término
"variedad vegetal", en oposicidon al derecho conferido por un certificado de
proteccién de variedades vegetales, no deberia abarcar partes de plantas.
Ademas sugirid el siguiente proyecto de definicidén de "variedad vegetal":

"Variedad es un grupo de plantas dentro de una especie que se debe
considerar como una unidad, segun sus propiedades, teniendo en cuenta los
criterios de especificidad, homogeneidad y estabilidad, aun si no
satisface completamente los requisitos, con el objeto de registrar la
variedad de acuerdo a la ley aplicable sobre proteccidén de las variedades
vegetales."

La sequnda parte de la definicion estaba destinada a calmar la inquietud
expresada por el Secretario General Adjunto de la UPOV de que no debe darse al
obtentor la libre eleccidén entre la proteccidn por un certificado de
proteccién de variedades vegetales y una patente para practicamente el mismo
objeto al no cumplir, deliberadamente, los requisitos de especificidad,
homogeneidad y estabilidad.

192. El Sr. ROBERTS (CCI) recordd que el propdsito de la reunidén era debatir
la relacidn entre la proteccion por patente y los derechos de los obtentores
de variedades vegetales. Declard que la definicidn de "variedad" era un tema
que debia examinar la UPOV y que el actual debate se realizaba sdlo a causa de
la prohibicién de la doble proteccion. Mas tarde senald que cualquier
definicidn debia ser razonablemente aceptable al sistema de patentes sobre una
base tedrica, sin excluir debidamente las invenciones, y debia ser susceptible
de aplicacidn por las oficinas de patentes. Ademas, aprobé los comentarios de
los delegados de Belgica y del Reino Unido.

193. El Sr. SUGDEN (Presidente)- indico que el texto sugerido por la OEP no
procedia de los Estados miembros ni de la propia Organizacidn sino que habia
sido preparado por la Oficina.

194. El Sr. GUTMANN (FICPI) senald que, légicamente, una definicidn tnica
debia concernir a un unico tipo de objeto o grupo de objetos. Anadio que no
podia aceptar la idea de que plantas que los botanicos, taxonomistas o
agricultores eran incapaces de clasificar, y por lo tanto, de utilizar bajo
condiciones normales de cultivo, pudieran ser protegidas por una patente. Le
era dificil considerar una definicidn de "variedad vegetal" mientras no se
hubiera tomado una decisidn sobre mantener o suprimir la prohibicion de la
doble proteccidén. Explicd que de suprimir la prohibicidn, se podria revisar y
ampliar la definicion de '"variedad vegetal". Sin embargo, si se mantenia la
prohibicién, la definicidn de variedad vegetal debia permanecer restringida y
no podria ampliarse, particularmente como lo sugiere de propuesta oficiosa que
presentd la OEP.

195. a) La Srta. COMTE (FIPA, COPA y COGECA) dijo que las organizaciones
que ella representaba estaban a favor de mantener las disposiciones que
prohiben la doble proteccion y defendié la utilizacién de una Unica definicidn
para evitar problemas de brechas y superposiciones.
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b) Con respecto a la pregunta en el apartado b), se refirié a las
explicaciones dadas por el Sr. Greengrass (Secretario General Adjunto de la
UPOV) e insistid en que.la definicidn- debia abarcar todo material de
reproduccién o de propagacidén, es decir, plantas, partes de plantas, células y
protoplastos. : .

196. E1 Sr. HASHIMOTO (APAA) apoyo la declaracidn del Representante del CCI.
Ademds senald que debia evitarse cualquier definicidn que constituyera una
demarcacion entre los derechos de los obtentores de variedades vegetales y las
patentes. Dijo que, si se necesitaba una definicidn, sdlo deberia
establecerse de acuerdo a los fines del Convenio de la UPOV y que no debian
excluirse las invenciones mediante dicha definicidn.

197. El Sr. LE BUANEC (ASSINSEL) recordd que la mayoria de los miembros de
ASSINSEL estaba a favor de mantener las disposiciones que prohiben la doble
proteccién. Se habia considerado necesario tener una tnica definicidén a los
fines de la relacidn entre la proteccidon por patente y la proteccidén por el
certificado de variedades vegetales. A efecto de la exclusion de la variedad
vegetal de la patentabilidad, la definicidn propuesta en la pregunta del
apartado b) era aceptable pero insuficiente, como lo menciond el Sr. Brouer
(Repiblica Federal de Alemania). Por otra parte, no se podia responder
afirmativamente a la pregunta en el apartado b) sin examinar la pregunta en el
apartado c). En un comentario general, el Sr. Le Buanec dijo que las
preguntas del parrafo 14 daban la impresion de cierta confusion entre los
criterios de proteccidn, el objeto de proteccidén y el ambito de proteccion, de
tal manera que a veces resultaba dificil responderlas.

198. E1 Sr. ONO (PIPA) senald que estaba de acuerdo con la proteccidn
acumulativa de los sistemas de patentes y de derechos de los obtentores de
variedades vegetales y que el concepto de variedad vegetal sdlo deberia
definirse en virtud del sistema de derechos de los obtentores de variedades
vegetales.

199. El Sr. YAMASHITA (JPA) indico que debia permitirse la superposicion de
los certificados de los obtentores de variedades vegetales y la proteccidn por
patente. Por lo tanto, no era necesario responder a las preguntas en el
parrafo 14.a) y 14.b). Ademas senald que cualquier definicion de "variedad
vegetal" solo deberia hacerse a los fines de la UPOV.

200. a) El Sr. ROYON (CIOPORA) senald que la CIOPORA considera que la
pregunta 14 no era importante para ella, puesto que estaba a favor de poder
contar con ambos sistemas de proteccion. Ademds, el Sr. Royon consideraba que
la pregunta era inquietante, que prejuiciaba el resultado de la reunidn y de
las futuras soluciones, y que favorecia de los sistemas.

b) El Sr. Royon senalo que CIOPORA apoyaba las opiniones del
Sr. Vandergheynst (Bélgica) y se oponia a cualquier definicidén de "variedad
vegetal" que pusiera la biotecnologia en la esfera de la UPOV. CIOPORA habia
presentado propuestas especificas relativas a la revisidén del Convenio de la
UPOV. En términos generales, no se debian confundir la proteccién a nivel de
variedad vegetal y la proteccion a nivel de informacidén genética.

201. E1 Sr. LAIRD (UNICE) indicé que la definicion de variedad vegetal en la
ley de patentes, si es que habia necesidad de tal definicion, debia responder
a una interpretacion de la ley y no ser determinada en un foro diferente.
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Senald que se habia sugerido que la proteccidén por patente debia aplicarse si
un.inventor no lograba obtener el derecho de obtentor de variedades
vegetales, a este respecto, observo que no habria que preocuparse por la
concesion de patente a material que no cumpliera los requisitos en virtud del
sistema de derechos de obtentor de variedades vegetales. En tal caso, el
problema era del titular de la patente que habia gastado su tiempo y energia
para obtener derechos que, quizas fueran de poco valor.

202. El1 Sr. WINTER (COMASSO) senald que la COMASSO respondié afirmativamente a
las preguntas a) y b), con sujecidn a que también se examine la definicién
propuesta en la preqgunta del apartado c).

203. E1 Sr. KOCH (AIPH) indico que AIPH no estaba a favor de los cambios en el
Convenio de la UPOV que condujeran a la posibilidad de la doble protecciédn.
Todas las mejoras en el sector de las plantas que condujeran a plantas
idénticas tenian, en opinidén de la AIPH, que quedar dentro del sistema de
proteccion de variedades vegetales. En consecuencia, la AIPH respondid
afirmativamente las preguntas a) y b), a reserva de que la definicidn
propuesta en la pregunta b) también se extendiera a material como las lineas
celulares.

204. El Sr. HUYGENS (EPI) indicd que estaba a favor de suprimir la prohibicidn
sobre la doble proteccién y que el debate en curso era un argumento mas en
favor de suprimir la prohibicidén. Especificamente, senald que la nueva
definicidn de "variedad vegetal" propuesta para el Convenio de la UPOV tenia
zonas obscuras substanciales entre la proteccidon por patente y la proporc;onada
por los derechos de obtentores de variedades vegetales. En su opinidon, era
conveniente tener la misma definicidn de variedad vegetal en ambos sistemas.

205. E1 Sr. GROSS (CEFIC) apoydé la posicidén del Representante del EPI y se
pronuncié a favor de cancelar la prohibicidén de la doble proteccion. Puesto
que aun existia la prohibicidn, respondia afirmativamente a la pregunta del
apartado a), observando que cualquier definicidén deberia considerarse como
definicidn juridica, pero no como una definicion cientifica.

206. E1l Sr. ROTH (GIFAP) indicd que estaba a favor de una unica definicidn de
"variedad". Senald que si el Articulo 6 del Convenio de la UPOV fuera a
ampliarse, deberian reexaminarse todas las leyes de patentes. Ademas indicé
que la definicidén de "variedad vegetal" en el Convenio de la UPOV no podia
modificarse a menos que se abolieran el Articulo 2 del Convenio de la UPOV y
el Articulo 53.b) del Convenio sobre la Patente Europea. Ademas expresd su
apoyo a las posturas tomadas a este respecto por la CIOPORA y por las
Delegaciones de Bélgica y Suiza.

207. E1 Sr. STRAUS (AIPPI) senald que los dos sistemas de proteccion no debian
competir. Deberian examinarse desde un punto de vista macroeconomico como
suplementandose entre ellos en el reino de las variedades vegetales y de los
logros biotecnoldgicos. Considerd que una tentativa de crear definiciones
equivalentes de "variedad vegetal" a los fines de proteccidn por patente y de
la proteccién de las variedades vegetales era bastante peligroso. Apoyo las
ideas expresadas por las Delegaciones de Bélgica y Suiza y por los
Representantes de FICPI, APAA, CEFIC y GIFAP.

208. E1 Sr. HOERNER (IBA) indicé que sin la prohibicidén de la doble proteccidn
no existirian problemas de definicidn.
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209. E1 Sr. BROCK-NANNESTAD (FEMIPI) estaba a favor de los derechos de los

. ohtentores_de variedades vegetales lo mas sélidos posible; pero no a expensas
de la proteccidén por patente. Ademds senald que una definicion amplia de
variedades vegetales-asociada con la prohibicién de la doble proteccidn
eliminaria la necesidad de trabajos especializados en las oficinas de patentes.

210. E1 Sr. HJERTMAN (EFPIA) expresd su apoyo a la posicidon tomada por los
Delegados de UNICE y CEFIC.

211. El Sr. DUFFHUES (Presidente) concluyo los debates sobre la pregunta
introductoria y las preguntas en los apartados a) y b) y observd que la
mayoria de los comentarios se formuld a la luz de las declaraciones hechas en
relacién a la pregunta 8. Con esos antecedentes, la mayoria de los oradores
estuvo a favor de una definicidén unificada de "variedad vegetal". Con
respecto a la pregunta del apartado b), varios oradores consideraron que la
definicidén propuesta en ella era aceptable, con sujecion a que se anadieran
nuevos elementos de la definicidn propuesta en la pregunta del apartado c).

Prequnta del parrafo 14.d)

212. El Sr. GREENGRASS (Secretario General Adjunto de la UPOV) insistio en que
esta pregunta se planteaba en el contexto de una exclusidn de proteccidn por
patente para las variedades vegetales. El problema practico considerado era
saber si era posible buscar una patente llamando al objeto interesado '"planta"
mas que "variedad vegetal" cuando dicho objeto se explotaba esencialmente como
variedad vegetal.

213. El Sr. BROUER (Ministerio de Justicia, Republica Federal de Alemania)
senald que su pais mantenia exclusiones respecto de las variedades vegetales.
Por lo tanto, su delegacidén no podia aceptar que se evitara la exclusidn
reivindicando de hecho una variedad vegetal en forma de plantas o partes de
plantas que contienen la informacidn genética completa de la variedad vegetal.

214. El1 Sr. LOSSIUS (Oficina de Patentes, Noruega) expresd su apoyo a la
posicién tomada por el Sr. Brouer.

215. El1 Sr. VERSCHURE (Ministerio de Asuntos Economicos, Paises Bajos) tambien
expreso su apoyo por la posicidon tomada por el Sr. Brouer.

216. El1 Sr. HADDRICK (Oficina de Patentes, Marcas y Dibujos y Modelos,
Australia) indicd que tenia la opinidn contraria a las de las delegacionmes
precedentes. '

217. E1 Sr. WHITMORE (Oficina~de Derechos de los Obtentores de Variedades
Vegetales, Nueva Zelandia) senald que en el contexto de una exclusidn, la
respuesta de su pais a la pregunta del apartado d) seria afirmativa.

218. El Sr. HOINKES (Oficina de Patentes y Marcas, Estados Unidos de América)
estuvo de acuerdo con la posicion tomada por el Delegado de Australia.

219. a) El Sr. ESPENHAIN (Junta de Obtenciones Vegetales, Dinamarca)
reiterd su opinidén de que la revisidn del Convenio de la UPOV de ninguna
manera implicaba un cambio en la filosofia o en la practica. Lo mismo se
aplicaba respecto de la legislacidn nacional danesa.
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~.b)_____Con respecto-a--la- pregunta en el apartado d), su delegacidn opinaba
que se debia responder afirmativamente. La legislacidén de proteccidén de
variedades vegetales de Dinamarca ya preveia que cualquier parte de una planta
~susceptible de producir una nueva planta era material de propagacion. Sin
embargo, las partes de plantas y los procedimientos relativos a las plantas
eran patentables si no constituian una variedad vegetal. No obstante, la
patente se limitaba a la parte o procedimiento en cuestiodn.

229. La Sra. DARMON (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, Francia)
senald, en nombre de su Administracién supervisora, que apoyaba la posicidn de
la Delegacidén de Dinamarca.

221. La Sra. LOMMI (Junta de Patentes y Registro, Finlandia) apoyo la opiniodn
del delegado de Dinamarca.

222. El Sr. O'FARRELL (Oficina de Patentes, Irlanda) indico su apoyo a los
comentarios y respuesta del delegado de Dinamarca.

223. El Sr. DENNEHERY (Oficina de Patentes, Reino Unido), de acuerdo con la
mayoria de lo expresado por el delegado de Dinamarca, senald que las células
de plantas y otras partes de las plantas no estaban excluidas de la proteccion
por patente por la simple razon que pudieran representar una variedad vegetal.

224. El1 Sr. VUORI (Ministerio de Agricultura y Silvicultura, Finlandia) senald
que los circulos de agricolas de Finlandia preconizaban una respuesta negativa
a la pregunta del apartado d).

225. El1 Sr. SHITIKOV (Comité Estatal para Invenciones y Descubrimientos, Unidn
Soviética) apoyd la opinidén de la Delegacidn de Dinamarca.

226. El1 Sr. OESTER (Ministerio de Agricultura, Suecia) senald que su
delegacidén apoyaba las opiniones del Sr. Espenhain (Dinamarca) y del
Sr. Dennehey (Reino Unido).

227. El Sr. BROUER (Ministerio de Justica, Repiblica Federal de Alemania)
aclard su posicidn respecto del apartado d), dada anteriormente, en la medida
en que no debia interpretarse como que excluia de la proteccidn por patente
para genes, células, protoplastos, etc. Segun comprendié la pregunta del
apartado d), implicaba la posibilidad de que un solicitante de patente buscara
proteccidén para una parte de una planta o para una planta que representaba una
variedad vegetal, lo que no deberia ser posible.

228. La Sra. MORELLI GRADI (Oficina de Patentes, Italia) expresd su apoyo a
las posturas de las Delegaciones de Dinamarca y del Reino Unido.

229, El Sr. YAMASHITA (JPA) senalo que las plantas o partes de plantas debian
poderse patentar.

230. El1 Sr. LE BUANEC (ASSINSEL) senald que ASSINSEL no se oponia a la
proteccion por patente de plantas o partes de plantas. Sin embargo, dicha
posibilidad no deberia constituir un medio indirecto de obtener una patente
para un objeto que constitula en realidad, una variedad vegetal.

231. El Sr. ROBERTS (CCI) indicd que era vital y esencial proporcionar 3
proteccion por patente a las partes de plantas y que las excepciones deb1an’
reducirse al minimo. Ademas indico que era esencial conservar una separacidn
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entre la variedad vegetal como tal y el material de la variedad vegetal.
~Declard que si se concedian derechos de obtentores de variedades vegetales
para proteger la variedad vegetal, las patentes debian referirse al material
de la variedad vegetal.

232. El Sr. GROSS (CEFIC) indico que su respuesta a la pregunta en el
parrafo 14.d) era "si" si se mantenia la prohibicidn de la doble proteccién.
Ademis indicd que no debia restringirse la libertad de eleccidén de los
inventores entre los sistemas de proteccion.

233. El Sr. ROTH (GIFAP) indicd que su respuesta a la pregunta era "si".

234. E1 Sr. ROTH (IBA) indicd que estaba de acuerdo con las posiciones tomadas
por los delegados de Dinamarca y del Reino Unido. Senald que las
intervenciones biotecnolégicas en plantas y células de plantas podian producir
una nueva planta asi como un nuevo gene, y que dichas invenciones, a menudo,
serian aplicables mds alld de los limites de la variedad vegetal, especie y
géneros. En tal caso, restringir los derechos del obtentor de variedades
vegetales seria dar una proteccidn demasiado baja a la invencidn.

235. E1 Sr. KOCH (AIPH) senald que la AIPH opinaba que los genes y los
protoplastos debian ser patentables y que las otras partes de las plantas
debian quedar bajo el sistema de proteccion de las variedades vegetales.

236. El Sr. ENGHOLM (EPI) indicdé que apoyaba la posicion del Representante de
la CCI y de las Delegaciones del Reino Unido y Dinamarca, respondiendo "si" a
la pregunta.

237. El Sr. WINTER (COMASSO) senald que la limitacidn propuesta por el

Sr. Brouer (Ministerio de Justicia, Repliblica Federal de Alemania) estaba
justificada: la posibilidad de obtener proteccidén por patente para las
plantas y partes de plantas no debia permitir que se evitara la exclusion de
las variedades de plantas de la. proteccidn por patente.

238. La Srta. COMTE (FIPA, COPA y COGECA) recordd que, segun las
organizaciones que representaba, la definicidn de "variedad vegetal" deberia
incluir plantas, partes de plantas, células y protoplastos. Dichos elementos
deberian calificarse para la proteccién de variedades vegetales si constituian
material reproductivo o vegetativo de una variedad. En caso contrario,
deberian regirse por el sistema de patentes. La Srta. Comte también aprobo la
declaracidn expresada por el Sr. Le Buanec (ASSINSEL) relativa a evitar
disposiciones que excluyeran a las variedades vegetales de la patentabilidad.

239, El1 Sr. ROYON (CIOPORA), hizo mencidon de su observacidn anterior relativa
a la pregunta 14, y senald que la CIOPORA estaba a favor de la posibilidad de
obtener patentes para plantas o partes de plantas que contuvieran informaciodn
genética completa de una planta.

240. E1 Sr. HASHIMOTO (APAA) indicd que su respuesta a la pregunta era "si'.

241. E1 Sr. BROCK-NANNESTAD (FEMIPI) dijo que, puesto que se mantenia la
prohibicidén sobre la doble proteccidén, estaba de acuerdo con la Delegacidn del
Reino Unido. Ademas, indicd que era dificil que una oficina de patentes
tuviera la tarea de determinar lo que era o no una variedad vegetal. Senald,
en armonia con la posicion adoptada por la Republica Federal de Alemania, que
no debian permitirse intentos deliberados de patentar variedades vegetales.

En conclusion, respondid "si" a la pregunta.
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242, El1 Sr. DUFFHUES (Presidente) concluyd los debates sobre la pregunta del
apartado d) y observd que la gran mayoria de las delegaciones respondid
afirmativamente a la misma, si bien algunas de ellas introdujeron limitaciones.

Prequnta del parrafo 14.f)

243. a) . El Sr. GREENGRASS (Secretario General Adjunto de la UPOV) recordd
que, en la etapa de reproduccion o multiplicacion, las variedades vegetales se
explotaban esencialmente en forma de partes de plantas, como semillas o
esquejes, injertos, acodos y otro material de propagacidn vegetativa. Dichas
partes manifestaban o eran capaces de manifestar la identidad completa de una
planta entera; contenian la informacidn genética completa necesaria para la
regeneracion de una planta entera. Con la tecnologla moderna, las partes de
plantas utilizadas en la propagaciodn vegetatlva tendian a ser mas pequenas, y
mediante las técnicas in vitro se podian obtener la propagacidn o la
produccion de semillas artificiales a partir de células individuales. Asi, la
pregunta del apartado f) se centraba mas especificamente en la cuestion del
ambito de la proteccidén de los derechos del obtentor de variedades vegetales.

b) Agrego que los futuros documentos de la UPOV ya no contendrian las
propuestas para la revision del Convenio que se habian contestado en ésta y
anteriores reuniones, debido a la superposicion entre la definicion de
"variedad vegetal" y la definicidn del material al que se referiria el derecho
reconocido por el Convenio de la UPOV. Sin embargo, debia destacarse que
quedaba claro de los debates en el seno de la UPOV, que cualquier parte de
planta que contuviera la informacién genética completa necesaria para la
regeneracién de una planta entera seria considerada material de propagacidn o,
en vista de la totipotencia de las células de las plantas, como material de
propagacidén potencial. Todo elemento mas pequeno, en particular las
secuencias genéticas, no eran material propagador ni representaban una
variedad vegetal; por lo tanto quedaban fuera del ambito de la proteccidn de
variedades vegetales.

244. El Sr. PERIZONIUS (Oficina de Patentes, Paises Bajos) se prequntd si
debian incluirse las partes de plantas muertas.

245. E1 Sr. ESPENHAIN (Junta de Novedades Vegetales, Dinamarca) senald que su
Delegacion consideraba que el derecho de los obtentores de variedades
vegetales debia extenderse a los elementos contemplados en la pregunta del
apartado f), a condicidén que contuvieran la informacidn genética completa
necesaria para la regeneracién de las plantas enteras y que se pudieran
derlvar variedades vegetales de dichos elementos.

246. El1 Sr. OESTER (Ministerio de Agricultura, Suecia), la Sra. DARMON
(Instituto Nacional de Propiedad Industrial, Francia), el Sr. VUORI
(Ministerio de Agricultura y Silvicultura, Finlandia), el Sr. LOSSIUS (Oficina
de Patentes, Noruega), el Sr. KIEWIET (Junta de Derechos de los Obtentores de
Variedades Vegetales, Paises Bajos) y el Sr. SHITIKOV (Comité Estatal para
Invenciones y Descubrimientos, Unidn Soviética) senalaron que sus respectivas
delegaciones compartian las opiniones expresadas por el Sr. ESPENHAIN
(Dinamarca).

247. E1 Sr. BYRNE (Ministerio de Agricultura y Alimento, Irlanda) senald que
su Delegacidn respondia afirmativamente a la pregunta del apartado f).
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248. La Sra. MORELLI GRADI (Oficina Central de Patentes, Italia) se preguntd
_si_no.se debia hablar de "informacidén genética de la planta"”, mas que de
"cédigo genético de la planta". Ademds, ella podia aceptar una extension de
los derechos de los obtentores s0lo en aquellos casos en que la parte de la
planta permitiera la reproduccion de la planta entera, es decir, que
contuviera la informacion genética completa.

249. El Sr. ARDLEY (Oficina de Derechos de Variedades Vegetales, Reino Unido)
senald que su delegacidn también responderia afirmativamente a la pregunta f),
pero sin perjuicio, de la patentabilidad de dichas partes de plantas.

250. El1 Sr. HADDRICK (Oficina de Patentes, Marcas y Dibujos y Modelos,
Australia) indicé que en el marco de la proteccién de los derechos de los
obtentores de variedades vegetales, el obtentor debe estar protegido contra
las personas que utilizan las partes de las plantas para reproducir la
variedad vegetal.

251. El1 Sr. BROUER (Ministerio de Justicia, Republica Federal de Alemania)
senaldé que si la pregunta del apartado f) se referia al material de
reproduccién, su respuesta es bastante positiva; si se referia a plantas u a
otros productos finales, su respuesta también era, en principio, afirmativa.

252. El Sr. LOPEZ DE HARO (Certificacidn y Registro de Variedades Vegetales,
Espana) senalé que su delegacidn compartia las opiniones expresadas por el
Sr. Ardley (Reino Unido).

253. El1 Sr. WHITMORE (Oficina de Derechos de Variedades Vegetales, Nueva
Zelandia) indicd que su respuesta a la pregunta era "si", si las Unicas partes
mencionadas eran partes de las que se pudieran reproducir plantas.

254, El Sr. HOINKES (Oficina de Patentes y Marcas, Estados Unidos de América)
senald que parecia haber cierta incongruencia en las respuestas dadas por
muchas delegaciones, por una parte, a las preguntas planteadas en el

parrafo 14.d), y por la otra a las del parrafo 14.f), puesto que la mayoria de
dichas respuestas habia sido afirmativa respecto de ambas prequntas. Una
respuesta afirmativa a la prequnta del parrafo 14.d) implicaba que se podia
obtener una patente para una invencidon que fuera una planta o una parte de una
planta que contuviera la informacidon genética completa de la planta
correspondiente, incluyendo, por ejemplo, una célula vegetal o un

protoplasto. Una respuesta afirmativa a la pregunta del parrafo 14.f)
implicaba que el derecho de los obtentores de variedades vegetales sobre una
variedad vegetal dada se extenderia a cualquier parte de la planta
correspondiente que incorpore la informacidon genética completa de tal variedad
vegetal. Por lo tanto, se prequntd coémo se podia responder afirmativamente a
las dos preguntas, puesto que, en tal caso, los derechos por patentes y los de
los obtentores de variedades vegetales sobre una misma planta o variedad
vegetal parecian interferir unos con otros.

255, E1 Sr. HADDRICK (Oficina de Patentes, Marcas y Dibujos y Modelos,
Australia) aclard que la Delegacion australiana habia respondido
afirmativamente a la pregunta contenida en el parrafo 14.f) porque consideraba
que los derechos de los obtentores de variedades vegetales debian proteger
efectivamente al obtentor contra toda utilizacion del material reproductivo de
la variedad vegetal protegida, y que se entendia que las partes de las plantas
mencionadas en dicha pregunta eran material de propagacion de la variedad
vegetal protegida.
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256. El Sr. ESPENHAIN (Junta de Novedades Vegetales, Dinamarca) senald que su
~ .Delegacidn consideraba que la pregunta d) se referia a las invenciones
--__incorporadas en los productos biotecnoldgicos como. los genes, o a los. .

‘ procedimientos como los cruces entre especies que dan origen a plantas o
partes de plantas que no constituyen una variedad vegetal. En opinidn de su
Delegacidon, no cabia duda, dichas invenciones serian patentables. La
pregunta f), por otro lado, se referia al material que constituia una variedad
vegetal.

257. E1 Sr. LAIRD (UNICE) explicé que las partes de plantas como células,
lineas celulares y esquejes de meristema se consideraban material de
propagacion a los fines de los derechos de los obtentores de variedades
vegetales. Esto era importante respecto del ambito de proteccidn ofrecido a
un obtentor de variedades vegetales en virtud de un derecho de obtentor de
variedades vegetales. Sin embargo, esto no significaba que esas partes de
plantas fueran el objeto de proteccidon en el marco del sistema de derechos de
los obtentores de variedades vegetales. Sin embargo, las células, las lineas
celulares, los protoplastos y otras partes de plantas podrian ser objeto de
proteccidon por patentes y no debian excluirse. El1 Comité de Expertos ya habia
expresado su acuerdo a este respecto. Deberia diferenciarse entre el objeto
de proteccidn en virtud de los derechos de los obtentores de variedades
vegetales y los derechos por patente y el ambito de proteccidn bajo tales
derechos. Una variedad vegetal se protegia basdndose en la serie completa de
caracteristicas que constituian su fenotipo. Una vez que se habia establecido
dicho derecho, la proteccidn abarcaria la totalidad del material de
propagacion reproductivo o vegetativo de dicha variedad vegetal, igual si se
trataba de plantas enteras o de partes de las mismas, si se comercializaban de
manera que infrinjieran el derecho de los obtentores de variedades wvegetales.

258. Las opiniones expresadas por el representante de la UNICE fueron apoyadas
por el Sr. ROTH (GIFAP), el Sr. STRAUS (AIPPI), el Sr. ROBERTS (CCI), el

Sr. ENGHOLM (EPI) y el Sr. GUTMAN (FICPI). El Sr. ROBERTS (CCI) también
compartié las inquietudes expresadas por CIOPORA y ASSINSEL.

259. E1 Sr. SCHWARZENBACH (ISTA) se refirid a declaraciones anteriores
tendentes a la creacidn de una nueva nocidén de "variedad" que no seria de
naturaleza agrondmica sino juridica. ISTA establecia certificados relativos
con la calidad de las semillas. Dichos certificados se referian a los
géneros, especies y variedades sobre la base de los principios establecidos de
nomenclatura a un nivel botdnico o de variedad vegetal. El Sr. Schwarzenbach
considero que sera dificil acomodar un nuevo concepto dentro del contexto del
marco actual. De crearse uno, se deberia consultar a la Unidn Internacional
de Ciencias Bioldgicas (IUBS). :

260. E1 Sr. ROYON (CIOPORA) lamento una vez mas los prejuicios introducidos en
el debate por las preguntas del parrafo 14. Acogid con satisfaccion la
propuesta ampliacion de los derechos concedidos en virtud del sistema de
proteccidn de variedades vegetales y sugirid considerar la posibilidad de
relacionar dichos derechos a todo tipo de explotacion comercial de la variedad
vegetal.

261. La Srta. COMTE (FIPA, COPA y COGECA) dijo que las organizaciones gque
presentaba respondian afirmativamente a la pregunta f).
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262. E1 Sr. LANGE (ASSINSEL) senalo que ASSINSEL respondga afirmativamente a
la pregunta f). Consideraba que la pregunta.d) se referia al objeto de
proteccién y la pregunta £) al alcance de la proteccion concedida.

263+ El-Sr. URSELMANN (COMASSO) senald que COMASSO compartia de la opinidn
expresada por el Sr. LANGE (ASSINSEL). Agregd que, como lo habia explicado el
Sr. Greengrass (Secretario General Adjunto de la UPOV), las células
constituian material de propagacidn y ya eran objeto, en virtud del actual
texto del Convenio de la UPOV, del derecho concedido al obtentor.

264. E1 Sr. BROCK NANNESTAD (FEMIPI) estimé que la estructura de la

pregunta 14 demostraba las consecuencias ildgicas de tener una prohibicidn
sobre una doble protecidén y se refirié a los comentarios de la Delegacién de
los Estados Unidos de América respecto de la pregunta 14.f).

Pregunta del parrafo l4.e)

265. E1 Sr. GREENGRASS (Secretario General Adjunto de la UPOV) senald que la
pregunta en el apartado e) seria mas clara si la frase '"que no estan
destinadas a regenerar plantas en su totalidad" sustituyera a '"respecto de las
cuales no se han hecho reivindicaciones para la planta en su totalidad".
Repetié que la UPOV no tenia la intencidn de ampliar el sistema de proteccidn
de variedades vegetales irreflexivamente al mundo de los procedimientos
industriales. La pregunta e) enfocaba la posibilidad de que la forma de
explotacidén de la variedad vegetal fueran las células de una variedad vegetal
protegida por un derecho de obtentor de variedades vegetales. Solicitd
opiniones en cuanto a la conveniencia de ampliar la proteccién de variedades
vegetales a dichas variedades vegetales.

266. E1 Sr. ESPENHAIN (Junta de Novedades Vegetales, Dinamarca), senald que si
las lineas celulares se consideraban material de propagacién, la respuesta
también seria afirmativa.

267. E1 Sr. HADDRICK (Oficina de Patentes, Marcas y Dibujos y Modelos,
Australia) dijo que se debia diferenciar entre, por una parte, qué objeto
quedaba protegido por un derecho dado, y por otra parte, qué derechos se
concedian mediante el titulo de proteccion. El objeto protegido y el ambito
del derecho eran dos cosas diferentes. Consideraba que las lineas celulares
que no se utilizaban para regenerar una planta completa de una variedad
vegetal protegida no debian quedar cubiertas por el derecho de los obtentores
de variedades vegetales correspondiente.

268. E1 Sr. LOUDON (Oficina de Derechos de Variedades Vegetales, Australia)
dijo que el actual programa de derechos de variedades vegetales de Australia
tendia a recompensar a los obtentores de variedades vegetales que cumplieran
los requisitos de especificidad, homogeneidad y estabilidad. No tenia el
proposito de recompensar los procedimientos industriales, y era dificil ver
cémo podria hacerse, dada la operacidén actual del programa.

269. E1 Sr. OESTER (Ministerio de Agricultura, Suecia) senald que su
Delegacion responderia negativamente a la pregunta e).

270. E1 Sr. SASAKI (Oficina de Patentes, Japon) dijo que, en la actualidad,
prevalecian en Japon dos opiniones diferentes. Segun la primera, las lineas
celulares que incorporaban el conjunto completo de informacion genética de las
plantas debian ser representativas de una variedad vegetal y quedar excluidas
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de la proteccidn por patente. La segunda opinidn era que, a los fines de la
proteccion de las variedades vegetales, la variedad vegetal debia definirse
como una planta o un grupo de plantas que satisfacian la definicidn de
variedad, cumplian los criterios de especificidad, homogeneidad y estabilidad,
~ y eran una unidad independiente para propdésitos del cultivo. Esta definicidn
excluiria las partes de plantas y también las lineas celulares que se
utilizarian sélo para procedimientos industriales. Asi, se rechazaria la
propuesta de que los derechos de los obtentores de variedades vegetales se
extendieran a cualquier parte de las plantas que incorporara informacidn
genética de la variedad protegida.

271. El Sr. GOEBEL (Oficina de Patentes, Republica Federal de Alemania) estimo
que los meristemas y las lineas celulares podrian incluirse en el concepto de
variedad vegetal, y a este repecto, la cuestion contenida en el parrafo l4.e)
podia responderse afirmativamente. También se podia justificar poner limite
de la definicidn de "variedad vegetal" a un nivel celular o en un punto en el

que el material vegetal ya no fuera viable, por ejemplo, cuando el material se

utilizaba en procedimientos industriales. Los derechos de la variedad vegetal
debian subsistir en el material vegetal como tal, independientemente de la
utilizacion que se hiciera del mismo.

272. El Sr. HOINKES (Oficina de Patentes y Marcas, Estados Unidos de América)
inquirid si la pregunta que se planted se relacionaba con el objeto que
quedaria excluido de la proteccion por patente. Si el propdsito era excluir
de la posibilidad de proteccién por patente material como las lineas
celulares, entonces seria dificil para su Delegacidon adherirse a dicha
propuesta. En su opinidn, las lineas celulares utilizadas para reproducir una
variedad vegetal protegida estaban cubiertas por el derecho de los obtentores
de variedades vegetales correspondiente. Por otro lado, la utilizaciodn de
células de una variedad vegetal protegida con fines industriales no quedaria
cubierta por dichos derechos.

273. La Sra. MORELLI GRADI (Oficina Central de Patentes, Italia) dijo que la
respuesta tendria que ser negativa si la pregunta implicaba una ampliacidn de
la definicidn de "variedad vegetal". Si la pregunta se referia a la
ampliacion de los derechos del obtentor, podria haber conflicto de derechos
entre el obtentor y el usuario de las células, que las utilizd exclusivamente
en un procedimiento industrial.

274. El1 Sr. KIEWIET (Junta de Derechos de los Obtentores de Variedades
Vegetales, Paises Bajos) senald que la pregunta e) se referia al ambito de
proteccidn previsto en el marco del sistema de proteccion de variedades
vegetales y no a la definicidén de '"variedad vegetal". Las células de una
variedad vegetal protegida que contenian la informacidén genética completa
capaz de regenerar plantas completas, debian quedar dentro del ambito de
proteccién acordada al material de propagacion. Ademas, el procedimiento de
explotacidn de dichas células también debia ser patentable, a riesgo de crear
un conflicto de derechos (que se zanjara mediante acuerdo de las partes). Sin
embargo, el problema de la solucidn de los conflictos se debia tratar en otra
parte.

275. El1 Sr. ARDLEY (Oficina de Derechos de Variedades Vegetales, Reino Unido)
senald que su Delegacidn podia apoyar las opiniones expresadas por el

Sr. Kiewiet (Paises Bajos). Una linea celular que contiene la informacidn
genética completa caracteristica de una variedad vegetal representaba dicha
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* variedad vegetal. Las propuestas actuales para la revisidn del Articulo 5 del
Convenio de la UPOV planteban la pregunta de si el derecho también debia
cubrir las multiplicaciones en los procedimientos industriales. Este punto
debera ser examinado con mas detalle.

276. El1 Sr. ESPENHAIN (Oficina de Novedades Vegetales, Dinamarca) observd que
todavia se estaba examinando el ambito de proteccidon que podia concederse en
virtud del Convenio de la UPOV.

© 277. El1 Sr. WHITMORE (Oficina de Derechos de Variedades Vegetales, Nueva
Zelandia) senald que apoyaba las opiniones expresadas por el Sr. Kiewiet
(Paises Bajos). Consideraba que los derechos de obtentores respecto de las
células similares a los derechos que se aplicaban a las semillas de trigo, por
ejemplo, que podian utilizarse con fines reproductivos y no reproductivos
(transformacion y alimentacidn, en particular).

278. El1 Sr. GUGERELL (OEP) reiterd que la definicidn del término "variedad
vegetal" debia diferenciarse del derecho conferido por la proteccion de nuevas
variedades vegetales. También debia tenerse presente que la exclusidon de
proteccidn por patente, contenida en el Articulo 53.b) del Convenio sobre la
Patente Europea iba sequida de una seqgunda frase en la misma disposicidén que
en el sentido que se habia hecho una excepcién a esa exclusidén. Dicha
excepcidén implicaba que los procedimientos para la produccién de variedades
vegetales pueden patentarse en la medida de que fueran de procedimientos
microbioldgicos. Por lo tanto, la aplicacidn de lineas celulares en un
procedimiento industrial podria patentarse como una invencién. Sin embargo,
esto podria dar lugar a una contradiccidn si la pregunta del parrafo 1l4.e) se
respondiera afirmativamente en lo que respecta a la definicidn del término
"variedad vegetal".

279. E1 Sr. ENGHOLM (EPI) respondio negativamente a esta pregunta.

280. El1 Sr. WINTER (COMASSO) senald que COMASSO habia favorecido una
ampliacion del ambito de proteccidn acordado en virtud del Convenio de la
UPOV, tanto en lo que respecta al material como a los actos que cubria. Esto
significaba que, la COMASSO preconizaba, en la practica, que las lineas
celulares contempladas en la pregunta e) quedaran cubiertas por el ambito de
proteccion deseado. Sin embargo, la COMASSO deseaba todavia examinar si se
trataba de una evolucion aconsejable.

281. E1 Sr. LANGE (ASSINSEL) dijo que las lineas celulares contempladas en la
pregunta e) no debian ser objeto de proteccidn en virtud del Convenio de la
UPOV, aunque si un objeto al que se ampliara la proteccién. Dichas lineas
celulares eran el objeto de explotacidn industrial de una variedad vegetal.

282, E1 Sr. ROBERTS (CCI) dijo que favoreceria la ampliacidén de los derechos
para los obtentores de plantas siempre que dicha extension no restrinjiera los
derechos de los titulares de patente. Prequnto si los obtentores de
variedades rsalmente necesitaban proteccion para las lineas celulares. Creia
que los derechos de variedades vegetales se habian creado para recompensar
anos de trabajo para producir una variedad vegetal considerada como una
combinacion total de propiedades, cumpliendo con los requisitos de
especificidad, uniformidad y estabilidad. Si las celulas de plantas se
utilizaban en vez de las plantas completas, realmente sdlo se utilizarian una
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o pocas de las caracteristicas o propiedades de la variedad vegetal. Mas aun,
...las caracteristicas de .las células vegetales estaban destinadas a cambiar en
cultivos celulares hasta el punto que ya no cumplieran los criterios EHE
establecidos previamente.

283. El1 Sr. ONO (PIPA) se refirid a las situaciones especificas relativas a la
utilizacion de las células vegetales y preguntd hasta qué punto serian
aplicables los derechos de los obtentores de variedades vegetales. Pregunto,
en el caso de una produccidon de células vegetales que pudieran considerarse
como un producto nuevo, por ejemplo, células hibridas, que aun no eran
reconocidas como una variedad vegetal, pero que se utilizaban en
procedimientos industriales, si dichas células estarian protegidas por los
derechos de obtentor de variedades vegetales. Creia que los derechos de los
obtentores de variedades vegetales no debian cubrir la utilizacidn de las
ceélulas vegetales con fines industriales.

284. E1 Sr. YAMASHITA (JPA) creia que la pregunta del parrafo 1l4.e) debia
responderse negativamente. Las celulas vegetales eran objetos patentables y,
por lo tanto, no debian estar cubiertas por los derechos de los obtentores de
variedades vegetales. Los derechos correspondientes debian limitarse al
concepto tradicional de variedad vegetal con un ambito limitado. Los derechos
de los obtentores de variedades vegetales no parecian adecuados para proteger
partes de las plantas. Dichas partes no deben incluirse en la definicidn de
"variedad vegetal", que se debatia en la revision del Convenio de la UPOV.

285. E1l Sr. GROSS (CEFIC) dijo que su respuesta a la pregunta del
parrafo 1l4.e) era "no".

286. E1l Sr. ROYON (CIOPORA) senald que la ambiguedad de la pregunta
dificultaba la respuesta. Si la pregunta se relacionaba al ambito de
proteccidén, habia que referirse a la pregunta del apartado £). El Sr. Royon
reiterd la posicidn de CIOPORA, que el ambito de proteccidn en virtud del
Convenio de la UPOV debia extenderse a cualquier forma de explotacién
comercial de la variedad vegetal.

287. El Sr. LAIRD (UNICE) se refirid a las observaciones formuladas por la
Delegacidn de los Paises Bajos. Observo que si los derechos de las variedades
vegetales se ampliaban a la utilizacidon de células vegetales de la variedad
vegetal protegida en un procedimiento industrial, y si dicho procedimiento
fuera patentado a favor de otra persona, podria existir un conflicto de
derechos a causa de que un tercero que utilizara dicho procedimiento deberia
obtener dos licencias separadas de los titulares de los diferentes titulos de
proteccién. Pregquntdé si ésta era una situacidén de doble proteccidén que
apoyaba la posicién, de que debia suprimirse la prohibicién sobre la doble
proteccién.

288. E1 Sr. GOEBEL (Oficina de Patentes, Republica Federal de Alemania) senald
que las lineas celulares y los procedimientos relacionados con las células
vegetales debian permanercer como objeto patentable.

289. E1 Sr. GUTMANN (FICPI) senald que el apartado e) constituia un caso en
que debia autorizarse la proteccidén acumulativa. Ademas, expresé su acuerdo
con la Delegacidén de la Republica Federal de Alemania y con los representantes
de la OEP y de la UNICE. '
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290. El Sr. HOERNER (IBA) dijo que su organizacién no podia aprobar ninguna
interpretacion en relacion con la definicion de "variedad vegetal" que
limitara el ambito del objeto patentable. _

291. El Sr. ROTH (GIFAP) dio una respuesta negativa a la pregunta del ,
parrafo 14.e) puesto que una respuesta afirmativa implicaria una restriccion
del campo abarcado por las patentes.

292. La Srta. COMTE (FIPA, COPA y COGECA) recordé que, segun las
organlzac1ones que representa, las lineas celulares eran susceptlbles de
proteccion por patente, pero que si se utilizaban o eran utiles para la
reproduccion de una variedad vegetal, debian estar sujetas a los derechos de
los obtentores.

293. El Sr. STRAUS (AIPPI) dijo que su organizacidn no deseaba ninguna
ampliacidén de las exclusiones a la proteccién por patente, por lo tanto, la
respuesta a la pregunta del parrafo 1l4.e) debia ser "no". Observé que, en
cualquier caso, se debia considerar que el reconocimiento de los derechos de
los obtentores de variedades vegetales respecto de lineas celulares podia
crear problemas a causa de la mayor duracion de la proteccidon que dichos
derechos podian conferir al compararlos con la duracién de las patentes.

294. E1 Sr. BROCK-NANNESTAD (FEMIPI) senald que su respuesta era "no" a la
pregunta del parrafo 14.e), observando que existian muchos procedimientos
industriales que utilizaban células vegetales y partes de plantas y, se
pregunta dénde terminaba el concepto de "agricultura" y donde comenzaba el de
"industria". El limite entre los dos sectores era cada vez mas, menos claro
debido a los avances de la tecnologia moderna, y lo que debia tenerse en
cuenta.

295. El1 Sr. HADDRICK (Oficina de Patentes, Marcas y Dibujos y Modelos,
Australia) dijo que desde el punto de vista del sistema de patentes, daba gran
importancia a la divulgacion y publicacién de patentes y a la informacidn
contenida en las mismas. El equilibrio que ofrecia el sistema de patentes en
beneficio del publico, debia descuidarse o transformarse.

296. El Sr. SUGDEN (Presidente) observo que el Comité habia tratado tanto del
objeto de proteccién como del ambito de la proteccién. En relacidén al objeto
de proteccidn, en virtud de los derechos de los obtentores de variedades
vegetales, la mayoria de las delegaciones parecieron aceptar que una linea
celular puede ser objeto de proteccidon si contenia la informacidn genética
completa y podia regenerarse en una planta completa de la variedad vegetal en
cuestion. Con respecto al ambito de proteccidn, todavia existian diferencias
de opinion considerables sobre la amplitud que deberia tener la proteccién
respecto de células, lineas celulares y a otras partes de plantas.

Prequnta del parrafo l4.c)

297. El1 Sr. GREENGRASS (Secretario General Adjunto de la UPOV) senald que las
definiciones propuestas en el documento presentado a la Cuarta Reunidn de la
UPOV con las organizaciones internacionales se habian debatido en dicha
reunién y en la sesidn posterior del Comité Administrativo y Juridico, 7 que
no reflejaban las opiniones actuales. No existia relacidén entre dichas
definiciones y la pregunta del apartado c), excepto que en esta ultima se
tenian en cuenta las observaciones formuladas en las reuniones mencionadas.
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298. El Sr. BROUER (Ministerio de Justicia, Republica Federal de Alemania)
senald que la definicion de "variedad vegetal", como figuraba en el

parrafo 14.c) no era aceptable ya que también abarcaria objetos que eran
susceptibles de proteccion por patentes. La propuesta oficiosa de la OEP,
aunque no era totalmente aceptable con el texto actual, podria ser una base
apropiada para un examen ulterior.

299. La Sra. MORELLI GRADI (Oficina Central de Patentes, Italia) se pregunto
acerca de los vinculos que existian entre-la definicidn propuesta en el
apartado ¢) y la definicién de "variedad vegetal" que figuraba en la propuesta
de revisidon del Convenio de la UPOV, que terminaba con las palabra "o
cualquier otra forma de utilizacidn", que no se encontraban en el apartado c)
a consideracion.

300. E1 Sr. SIMUNOVIC (Ministerio de Agricultura y Ganaderia, Chile) dijo que
la legislacion de proteccidn de variedades vegetales de Chile diferenciaba
entre la variedad vegetal como objeto de proteccidén y las plantas y partes de
plantas como material representativo de la variedad vegetal. Tenia la
impresién de que los intentos de utilizar el mismo término para indicar
objetos diferentes conducia a complicar los debates. Consideraba que cada
término debia aclararse anadiendo nuevos elementos mas técnicos.

301. E1 Sr. LOUDON (Oficina de Derechos de Variedades Vegetales, Australia)
recordd que las variedades vegetales no estaban excluidas de la proteccidén por
patente en Australia. En su opinidn, el objetivo principal de la UPOV deberia
ser establecer una definicidn de "variedad vegetal" que fuera util a la
aplicacidn del sistema de proteccidén de variedades vegetales. La mayoria de
los problemas planteados en esta reunion eran relativos a las disposiciones de
exclusion.

302. El Sr. OESTER (Ministerio de Agricultura, Suecia) senald que su
Delegacidn compartia las oplnlones expresadas por el Sr. Brouer (Repiblica
Federal de Alemania).

303. El1 Sr. WHITMORE (Oficina de Derechos de Variedades Vegetales, Nueva
Zelandia) senald que la pregunta c) era Util para precisar la diferencia entre
células y genes. Aunque podria hacer criticas sobre ciertos puntos precisos
de redaccidn, en un sentido general, estaba de acuerdo con la definicidn
propuesta.

304. E1 Sr. HOERNER (IBA) indicd que la definicidn podia conducir a brechas de
protecclon, como cuando se excluia de patentabilidad una invencidn que
satisfacia los requlsltos de obtencidn de un derecho de obtentor de variedades
vegetales. Ademds indicé que la definicidn deberia adaptarse a la forma
especial de proteccidn, es decir, a los derechos del obtentor de variedad
vegetal, sin por ello derogar la forma general de proteccidn, o sea por
patente.

305. E1 Sr. LANGE (ASSINSEL) senald que la definicidn propuesta en la
pregunta c) era aceptable, pero que la propuesta formulada en el documento de
la UPOV presentado a la Cuarta Reunidn de la UPOV con las organizaciones
internacionales era, quizas, mas adecuada. Una definicidn verdaderamente
aceptable podria ser una definicion intermedia entre las propuestas en la
pregunta b) y la pregunta c), y la sugerencia oficiosa del Sr. Gugerell
(Oficina Europea de Patentes) parecia ir en la direccion correcta.
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306. E1 Sr. ROTH (GIFAP) apoyo la opinidn del Representante de IBA.

307. El Sr. BROCK-NANNESTAD (FEMIPI) sugiridé que se habia dado prioridad en la
. seleccidén de las preguntas a aquéllas que se centraban sobre la enmienda del
Convenio de la UPOV. Pregunté a la presidencia por qué se trataba de cambiar
la definicién de "variedad vegetal” en el Convenio de la UPOV. Ademas
preguntd qué abuso de los derechos de los obtentores de variedades vegetales
deseaba prevenir la UPOV.

308. El Sr. STRAUS (AIPPI) apoyS la posicidn tomada por IBA y GIFAP.

309. E1 Sr. GROSS (CEFIC) apoydé la posicidén expresada por el Representante de
IBA, respondiendo negativamente a la pregunta del apartado c¢).

310. El Sr. WINTER (COMASSO) senald que COMASSO compartia las opiniones
expresadas por el Sr. Lange (ASSINSEL).

311. El Sr. ROTH (IBA) citd un documento del Comité Administrativo y Juridico
de la UPOV e indico que se expresaron algunas dudas sobre la conveniencia de
tener una definicidén de "variedad vegetal” en el Convenio de la UPOV. También
pregquntd si era necesario tener una definicidn que pudiera confundir el tema.

312. El Sr. GREENGRASS (Secretario General Adjunto de la UPOV) senalo que la
mayoria de los Estados de la UPOV opinaba que no existia una definiciodn
general de "variedad vegetal" en el texto del Convenio de 1978, ni tampoco aun
en el texto original de 1961.

313. El Sr. BROCK-NANNESTAD (FEMIPI) prequntd por qué era necesario el

Articulo 53.b) del Convenio sobre la Patente Europea, si no habia una
definicidn de "variedad vegetal".

Prequntas de los parrafos 18 a 20

314. El Sr. SCHAEFERS (Director General Adjunto, OMPI) indicd que la cuestiodn
de licencias de dependencia habia sido discutida en el Comité de Expertos
sobre invenciones biotecnoldgicas y propiedad industrial convocado por la
OMPI. Esta cuestidn se habia tratado en la Solucidén Sugerida N° 11 que figura
en el documento BioT/CE/IV/3 denominado "Soluciones sugeridas revisadas
relativas a la proteccion de las invenciones biotecnoldgicas por la propiedad
industrial". Indicdé que el concepto fundamental de una licencia de
dependencia se referia a una invencidén protegida por una patente y a una
variedad vegetal protegida por un derecho de obtentor de variedades vegetales
en los casos en que el titular del derecho de obtentor de variedades vegetales
realizaba actos respecto de su variedad vegetal que necesariamente infringian
la patente. En tal caso, quiza fuera necesario prever una licencia no
voluntaria. Las licencias no voluntarias eran un instrumento conocido
mencionado, por ejemplo, en el Articulo 5 del Convenio de Paris y en las
legislaciones nacionales que estipulaban licencias no voluntarias. Al
referirse a la Solucion Sugerida N° 11, segundo parrafo, del documento
BioT/CE/IV/2, indicd que la concesion de una licencia cruzada en favor del
titular de la patente equilibraria la licencia obligatoria correspondiente
estipulada en el primer parrafo. Concluyd senalando que las opiniones sobre
este punto estaban divididas y que parecia importante y necesario plantear la
pregunta al Comité de Expertos para ver cual era la opinidn prevaleciente.
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315. El Sr. HOINKES (Oficina de Patentes y Marcas, Estados Unidos de América)
indicé que si bien las licencias obligatorias eran bien conocidas, no
necesariamente eran recomendables. Con respecto a la pregunta del parrafo 18
senald que su respuesta era "no". Ademas, senald que las licencias
obligatorias restringian severamente el derecho de los titulares de_patentes a
ejercer o controlar sus derechos exclusivos sobre la invencidn patentada.
Ademas, expresé su oposicidén a las licencias cruzadas obligatorias, en que se
prevé una licencia del titular de un derecho de obtentor de variedades
vegetales al titular de una patente, y viceversa. Con respecto a la pregunta
del parrafo 19, senald que su respuesta era "no", puesto que la licencia
juridica restringiria efectivamente los derechos de los obtentores de
variedades vegetales. También dijo que habia incertidumbre acerca de la
definicidn del término "esencialmente derivada". Proporciond cierta
informacidn sobre la forma en que se aplicaban las licencias obligatorias en
algunos paises, senalando que a veces se patentaba una invencidén secundaria y
después se concedia una licencia sobre una patente dominante, mds importante.
Con respecto a la pregunta del parrafo 20, senald que el titular de un derecho .
deberia poder negociar libremente, y senald especificamente con respecto al
punto i) que la respuesta era '"nmo". Con respecto al punto ii) sobre interés
publico, las emergencias nacionales, la violacidén reconocida por los
tribunales de la legislacidn sobre competencia y la utilizacion con fines
gubernamentales podrian ser razones aceptables para las licencias
obligatorias. Ademas senald que las licencias obligatorias eran anatema para
los titulares de patentes u obtentores de variedades vegetales y, que las
licencias reciprocas presuponian que ambas partes tienen la capacidad de
utilizar de la invencidn, lo que no era verdad en todos los casos. Senald,
que era dificil comprender qué se entendia por un "avance técnico
significativo" mencionado en el parrafo 20.iii). A este respecto, dijo que,
incluso si se lograba un "avance técnico significativo" sobre una invencién
basica, el titular de la invencidén basica debia conservar los derechos
exclusivos de su invencidn.

316. El Sr. BROUER (Ministerio de Justicia, Repiblica Federal de Alemania)
respondié negativamente a las preguntas de los parrafos 18, 19 y 20.i) y iii),
y afirmativamente a la pregunta del parrafo 20.ii) indicando que sdlo el
interés publico podia justificar las licencias no voluntarias.

317. El Sr. MESSERLI (Oficina de Propiedad Intelectual, Suiza), senald que no
solo se refirié a los parrafos 18 a 20, sino también al parrafo 21. Opind que
cada sistema de proteccion deberia tratar de sus propios objetos y que ninguno
de dichos sistemas deberia buscar dominar al otro. Por lo tanto, se opuso a
la idea que figura en el Articulo 5.5), del proyecto del Convenio de la UPOV
que se tratd en la pregunta del parrafo 21. En su opinion, en el caso que los
derechos se superpusieran, deberia haber un sistema de licencias voluntarias.
La licencias obligatorias sdlo deberian considerarse como una ultima ratio.

318. El1 Sr. RAVN (Oficina de Patentes, Dinamarca) dijo con respecto a la
pregunta del parrafo 19 que se podia decir con seguridad que circulos
interesados de Dinamarca estaban muy divididos sobre esta pregunta. Sin
embargo, se habia encontrado una solucién de compromiso que permitia la
concesion de licencias obligatorias de un titular de patente a un obtentor de
variedades vegetales, y que debia disponerse de licencias cruzadas. Aun no se
nabilan precisado las condiciones pero.parte de las consideraciones eran los
aspectos de interés publico y el niveli de perfeccionamiento. Con respecto a
la pregunta del parrafo 19, senald que."la variedad vegetal protegida" podia
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incluir tanto en la proteccidn por patente como en la proteccidén de los
_.derechos de los obtentores de variedades vegetales y que_habria una respuesta
diferente para cada forma de proteccidn. Con respecto a las patentes, senald
que si una variedad vegetal esencialmente derivada se utilizaba como una
invencidén patentada, entonces seria aplicable la respuesta dada para el
parrafo 18. Pasando a los derechos de los obtentores de variedades vegetales,
senald que una licencia entre dos obtentores puede ir también del nuevo
obtentor al obtentor original. Indicé que en su pais las condiciones para ese
“tipo de licencias todavia no se habian precisado. Ademas la Delegacién indico
que debia mantenerse el principio de libre acceso a materiales vegetales.

319. El Sr. OESTER (Ministerio de Agricultura, Suecia) senald que la opinidn
preliminar de Suecia era similar a la expresada por el Sr. Brouer (Republica
Federal de Alemania). Las respuestas eran por lo tanto: "no" a la pregunta
18; "no" a la pregunta 19; "si" a la pregunta 20 con "no" al punto i), "si"
al punto ii) y "no" al punto iii). .

320. El Sr. VUORI (Ministerio de Agricultura y Silvicultura, Finlandia) senald
que los circulos agricolas de Finlandia eran favorables, por una parte, al
principio de dependencia propuesto en el marco de la revisidn del Convenio de
la UPOV con el derecho de prohibir la explotacidn de la variedad vegetal
dependiente (Variante 1 de los documentos anteriores correspondientes de

la UPOV) y, por otro lado, a las licencias obligatorias en la situacidn
descrita en la pregunta 20, Unicamente si lo exige el interés publico.

321. El Sr. LOSSIUS (Oficina de Patentes, Noruega) estuvo de acuerdo con las
observaciones hechas por el Delegado de Dinamarca.

322. El Sr. VERSCHURE (Ministerio de Asuntos Econdmicos, Paises Bajos) senald
que el sistema de proteccidon de los derechos de las variedades vegetales (PVR)
era bueno pero podria mejorarse. En concreto, deberia suprimirse el
privilegio del agricultor, deberia fortalecerse la exigencia de la distancia
minima, y deberia establecerse un sistema de dependencia. Dichas
modificaciones podian alegarse a condicién de prever la cencesidn de una
licencia obligatoria sobre la patente si la explotacion del derecho del
obtentor de variedades vegetales infringiera una patente. El equilibro entre
la patente y el derecho del obtentor de variedades vegetales debia encontrarse
en el monto de las regalias.

323. La Sra. DARMON (Instituto Nacional de Propiedad Industrial, Francia)
senald en nombre de la Delegacidén francesa que las licencias deberian
negociarse libremente en caso de dependencia entre una patente y un derecho de
obtentor de variedades vegetales, con la posibilidad de rehusar la concesiodn
de licencias (parrafo 18). Con respecto al parrafo 19, respondid
negativamente y explico que no deberian existir licencias automaticas respecto
de variedades vegetales derivadas. En cuanto al parrafo 20, indico que no
podria concederse una licencia no voluntaria en todos los casos, y sdlo
después, que las negociaciones para la concesidén de una licencia voluntaria no
hubieran prosperado y Unicamente si implicaba un progreso agricola importante
y el interes publico lo exigia.

324. La Srta. BUSTIN (Comité para la Proteccion de Nuevas Variedades
Vegetales, Francia) observé que se habia logrado un acuerdo entre las
autoridades ccmpetentes de Francia solire la base del principio de que el
progreso agricola no podia tomarse ensconsideracidn con respecto a la
concesion de licencias obligatorias a menos que fuera el dictado por el
interés general.
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325. El Sr. MIYATA (Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca, Japdn)
dijo que todavia no se habia llegado a una decisidn definitiva en Japdn sobre
las preguntas del parrafo-18. - No obstante, se creia que..las. licencias de
dependencia no deban ser automaticas, sino objeto de negociaciones entre las
partes interesadas. Con respecto a-ia pregunta del- parrafo 19, los contratos
relativos a la explotacion comercial de una variedad vegetal esencialmente
derivada deberian poderse negociar libremente y convenirse entre las partes
interesadas. Tal variedad vegetal no podria explotarse comercialmente sin la
obtencion del consentimiento del titular del derecho de obtentor de variedades
vegetales. Respecto de preguntas del parrafo 20, deberian aplicarse las
mismas reglas, es decir, que las partes pudieran negociar libremente todo tipo
de licencias relativas a sus derechos de propiedad intelectual.

326. La Sra. MORELLI GRADI (Oficina de Patentes, Italia) senald, con respecto
a la primera pregunta del parrafo 18, que la respuesta era afirmativa, y con
referencia a la segunda pregunta, que las licencias de dependencia deberian
ser el resultado de acuerdos negociados libremente, y de ser posible sujetos a
un pago equitativo. En cuanto al parrafo 19, la respuesta era afirmativa,
pero no en todos los casos: explicd que la condicidn era que la informacidn
genética debia estar contenida y expresada en la variedad derivada a
explotarse. Anadidé que, si el sistema de dependencia debia ampliarse al
régimen de proteccion de variedades vegetales en virtud del Convenio de la
UPQOV, era necesario que la variedad vegetal esencialmente derivada fuera capaz
de reproducirse exactamente de la misma manera que la variedad vegetal
original, y por lo tanto que contuviera la informacidn genética que producia
las mismas caracteristicas morfoldgicas de acuerdo a los principios de
especificidad, uniformidad y estabilidad propios del sistema en virtud del
Convenio de la UPOV. Con respecto al parrafo 20, con sujecidn a que los
conceptos de dependencia y de variedades vegetales esencialmente derivadas se
interpretaran de acuerdo a los comentarios anteriores sobre los parrafos 18

y 19, los titulares de patentes y de certificados de variedades vegetales
podrian negociar libremente las licencias, pero las licencias no deberian ser
automaticas. Una licencia obligatoria podria concebirse si se satisfacian las
siguientes condiciones: i) debia ser dictada por el interés general; ii) al
mismo tiempo, la invencion deberia constituir un progreso técnico considerable
o la nueva variedad vegetal deberia representar una mejora substancial y por
lo tanto Util a la economia agricola del pais interesado.

327. a) El Sr. ARDLEY (Oficina de Derechos de Variedades Vegetales, Reino
Unido) senald que la cuestidon de dependencia debia considerarse desde dos
anqgulos: por una parte, la dependencia entre dos variedades vegetales cuando
una se derivaba esencialmente de la otra y, por otra parte, la dependencia de
una variedad vegetal con respecto a un producto o procedimiento patentado.

b) Con respecto a la primera situacidén. observd que el actual texto
aplicable del Convenio de la UPOV no preveia un sistema de dependencia. Los
casos de derivacidn esencial podian surgir mediante procedimientos
tradicionales como el retrocruzado repetido o mediante la manipulacion
genética. El Reino Unido estaba de acuerdo con la introduccion de
disposiciones especiales en el Convenio para reglamentar las relaciones entre
los derechos de los obtentores de variedades vegetales en tales casos.
Actualmente se estaban estudiando tres variantes relativas a las condiciones
en las que una variedad vegetal dependiente puede explotarse. La variedad
vegetal dependiente podria explotarse libremente, con sujecion al pago de una
remuneracion equitativa al obtentor de la variedad vegetal original; la
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variedad vegetal dependiente podria explotarse solo con el expreso
consentimiento del obtentor de la variedad vegetal original; podria obligarse
al obtentor de la variedad vegetal original a dar su. consentimiento-si la
variedad vegetal dependiente constituyera una mejora substancial_respecto de
la variedad vegetal original. Las autoridades del Reino Unido consideraban
esencial no comprometer el ritmo del progreso logrado mediante el principio de
libre acceso a la variabilidad genética suscrito en el Articulo 5.3) del
Convenio de la UPOV, por lo tanto preferiria un sistema menos restrictivo.

c) Otro punto a considerar era la relacion potencial entre los dos
tipos de dependencia, es decir, idebe tratarse diferentemente al titular de
una patente cuyo producto se utiliza en una nueva variedad vegetal y al
obtentor, cuya variedad vegetal original sirve de base a una nueva? El Reino
Unido esperaba que en la decisidén sobre el sistema definitivo se tenga en
cuenta esta consideracion.

328. a) El Sr. DENNEHEY (Oficina de Patentes, Reino Unido) senald que la
cuestion de dependencia de patentes ante los derechos de los obtentores de
variedades vegetales debia examinarse teniendo en. cuenta todo lo que ella
implica. Sugirid que convenia reflexionar sobre qué pasaria si estuvieran en
juego los intereses de dos titulares de patentes, como cuando el propietario
de una segunda patente no pudiera explotar su invencidn por falta de una
licencia concedida por el titular de la primera patente. Indicd que las
legislaciones de patentes de muchos paises sugerian que bajo tales
circunstancias podria concederse una licencia obligatoria al segundo titular
de patente. La mayoria de las leyes que preveian licencias obligatorias lo
hacian por razones de explotacidn inadecuada de la invencidn patentada o si la
explotacion de la patente era insuficiente para satisfacer la demanda. Senald
que, si bien que dichas disposiciones se invocaban raramente, establecian un
clima favorable para las de licencias voluntarias. Volviendo a la cuestidn de
los derechos por patente y derechos de variedades vegetales, observé una serie
de situaciones diferentes en que podia plantearse dependencia. Dio como
ejemplo una patente sobre un gene (X) para resistir una enfermedad y un
derecho de variedad vegetal para una planta que incorporaba el gene (X).
Sugiridé que no se podia comercializar la variedad vegetal sin una licencia de
patente del gene (X).

b) El Sr. Dennehey continud considerando si existia una justificacidn
juridica, econdémica o moral para las licencias no voluntarias en el caso de
derechos de los obtentores de variedades vegetales dependientes, es decir, si
las patentes en el sector de la materia viva debian conferir derechos mas
limitados que las del mundo inanimado. Sugirié que la opinion de que una
licencia no voluntaria pudiera estar a disposicion del titular de un derecho
de obtentor de variedad vegetal dependiente era el resultado de la esperanza
de la industria de obtenciones de variedades vegetales que los obtentores de
variedades vegetales deben poder utilizar libremente el material vegetal para
obtenciones posteriores. Por el contrario, senald que si se concedia una
licencia obligatoria, reducia el valor de la patente puesto que el titular de
la patente no podria determinar ni la manera de explotacidn de la patente, ni
la persona que la explotara.

c) Continudé indicando que si la respuesta a la pregunta planteada era
"no", entonces el asunto podria resolverse mediante la negociacién de una
licencia voluntaria entre las dos partes. Podia argumentarse que, si el gene
patentado estaba incorporado en la variedad vegetal protegida por un derecho
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de obtentor de variedades vegetales de manera que satisfaciera una demanda del
mercado, las fuerzas comerciales alentarian al titular de la patente para
concluir un acuerdo de concesidén de licencia. ..Sugirid que_en tal situacidn,
la posicion de negociacion de un titular de patente posiblemente fuera
bastante mas solida que la del titular del derecho de obtentor de-variedades
vegetales y que los intereses de este ultimo, tenderian a sufrir mds. Observd
que algunos delegados habian dicho que una licencia obligatoria sdlo debia
concederse en base al interés publico. Declard que veia el interés publico
como la base fundamental de una licencia obligatoria, pero que todavia faltaba
definir mas especificamente las bases sobre las que debia concederse tal
licencia. Dijo que, en el caso de los derechos de los obtentores de
variedades vegetales dependientes, una posibilidad consistia en que la nueva
variedad vegetal representara un "avance técnico significativo". Indicé, sin
embargo, que esta definicidn, planteaba problemas con respecto a los derechos
de los obtentores de variedades vegetales. Especificamente, prequntd si el
avance técnico significativo debia compararse con la patente o con otras
variedades vegetales. Ademas, sugirid que existian problemas para definir qué .
es "gignificativo" en el contexto del cultivo de plantas. Las dificultades
con esta frase podrian resolverse, en cierta medida, utilizando la frase
"contribucidn substancial a la técnica". Indicéd que otra posibilidad que se
habia sugerido era que las licencias-obligatorias deberian concederse al
titular del derecho de obtentor de variedades vegetales cuando la denegaciodn
perjudicara injustamente la creacion o desarrollo de actividades comerciales.
Aln otros habian sugerido que la concesion de una licencia obligatoria era
necesaria cuando la variedad vegetal protegida por el derecho de obtentor de
variedades vegetales constituia un progreso substancial en la agricultura.

d) Posteriormente senald que cada una de estas posibilidades podia
considerarse como un continuo que iba de la ausencia completa de licencias
obligatorias, es decir, licencias voluntarias, hasta la concesidn de licencias
de pleno derecho a titulares de los derechos de los obtentores de variedades
vegetales. En este Ultimo caso no habria elemento de discrecidn en la
decisidon de conceder una licencia, excepto en lo que respecta al importe de
las regalias. En tal caso, el interés del titular de la patente se veria
seriamente afectado, pues no tendria forma de controlar la explotacidén de su
invencidon. Ademds senald que deberia considerarse la cuestion de las
licencias cruzadas y las condiciones en las que podian concederse. El Reino
Unido no tenia una opinidon firme sobre las licencias de dependencia de un
titular de una patente al titular de un derecho de obtentor de variedades
vegetales, pero estimaba que quizads fuera interesante prever que bajo
condiciones adecuadas, el titular de un derecho de obtentor de variedades
vegetales, pudiera obtener una licencia obligatoria. Podria ser que la libre
negociacidn resolviera todas las dificultades de concesién de licencias, si
estuviera respaldado por disposiciones relativas a la concesion de licencias
obligatorias. Mas tarde ofrecié al Comité de Expertos ejemplares de un
documento de debate sobre este punto proporcionado a la Comision Europea.

329. El Sr. GOMEZ (Registro de la Propiedad Industrial, Espana) dijo que las
_icencias no voluntarias podian aceptarse como una solucidn para resolver
problemas que surgen de situaciones de dependencia entre derechos de propiedad
intelectual. Esto podia aplicarse en los casos en que un derecho de obtentor
de variedades vegetales estaba en relacion de dependencia respecto de una
patente anterior. Respecto de las preguntas del parrafo 18, su Delegacidn
podia responder afirmativamente. Parecia justo que si un obtentor de
variedades vegetales no podia explotar su variedad vegetal sin infringir una
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patente ‘anterior, “pudiera obtener una licencia obligatoria pagando al titular
de la patente una remuneracion equitativa y razonable... Sin. embargo, la
concesién de una-licencia no voluntaria, necesariamente deberia ir precedida
de negociaciones voluntarias tendentes a llegar-a una licencia contractual.

‘Las- legislaciones nacionales debian prever la pesibilidad de conceder -

licencias obligatorias como una salvaguardia para corregir o evitar un abuso
cometido por el titular de un derecho de patente. Dicho abuso podria ocurrir,
por ejemplo, cuando el titular denegara conceder una licencia contractual en
término razonables. Con relacidn a las preguntas de los parrafos 19 y 20, las
licencias de dependencia nunca deberian ser automaticas. Deberian
satisfacerse ciertas condiciones y establecerse circunstancias especificas
antes que se pudieran conceder dichas licencias. Sin embargo, el intereés
publico no deberia tomarse como el Unico criterio o razdn posible para
conceder una licencia obligatoria. En situaciones tipicas que exigen
licencias de dependencia, normalmente, eran los intereses privados los que
estaban en juego y no intereses publicos o intereses de naturaleza general.
Por otro lado, en la practica seria dificil conceder licencias no voluntarias
exclusivamente por motlvos de interés publico puesto que, por ejemplo en
Espana, esto exigiria un decreto real. Los criterios de "avances técnicos
significativos" y "mejora substancial" eran criterios juridicos de ambito
indeterminado, que deberian evaluarse caso por caso, dependiendo de las
circunstancias. Sin embargo, dichos criterios; podrian servir efectivamente
como directrices para las autoridades administrativas y judiciales encargadas
de la concesion de licencias obligatorias.

330. El1 Sr. WHITMORE (Oficina de Derechos de Variedades Vegetales, Nueva
Zelandia) senald que en Nueva Zelandia podria encontrarse un consenso entre
las distintas partes interesadas. Con respecto a la pregunta 18, se sugeria
que las licencias de dependencia en favor del obtentor de variedades vegetales
fueran negociadas fundamentalmente por las partes, ajustando sus términos y
condiciones a las circunstancias del caso. Con respecto a la pregunta 19, el
obtentor de una variedad vegetal esencialmente derivada no deberia tener
siempre el derecho de explotar dicha variedad vegetal; sdlo deberia poder
obtener una licencia no voluntaria cuando se tratara de una mejora
substancial. Con respecto a la pregunta 20, era esencial que no se impidiera
la innovacidén; en consecuencia, los circulos interesados de Nueva Zelandia
s6lo podian considerar las licencias no voluntarias en los casos en que se
justificara por un avance técnico significativo o una mejora substancial de la
variedad vegetal. Se pensaba que el interés publico era demasiado vago para
servir de base a la concesidon de licencias obligatorias.

331. La Sra. LOMMI (Junta de Patentes y Registro, Finlandia) senald que en
Finlandia era posible obtener tanto licencias obligatorias como licencias de
dependencia en el sector de patentes, pero que dicha posibilidad solo se habia
utilizado una vez y que en ese caso no se habia concedido la licencia
obligatoria. Observo que en Finlandia las licencias voluntarias funcionaban
muy bien. El efecto de las licencias de dependencia entre dos sistemas
juridicos diferentes necesitaba mas estudio y la respuesta a la pregunta
planteada dependia de la revisién del Convenio de la UPOV. Concluyd diciendo
que, actualmente la respuesta a la pregunta 18 era "no'", la respuesta a la
pregunta 19 era "no" y que preferia la opcidon prevista en el parrafo 20.ii).

332. El Sr. SHITIKOV (Comité Estatal para Invenciones y Descubrimientos, Unidn
Soviética) dio una respuesta afirmativa a la pregunta del parrafo 20.ii).
Ademas observd que, por el momento, su Delegacidn tampoco deseaba excluir
otros motivos.



Ly zq
OMPI/UPOV/CE/1/4 i
pagina 73

333. La Sra. AFONSO (Instituto Nacional de. la Propiedad Industrial, Portugal)
explicod que la Ley de patentes de.Portugal y.también el proyecto:de revisién
de dicha ley preveia tres tipos de licencias obligatorias, es decir, en el
caso de no poder explotar o de explotacién- insuficiente-de-la-patente, en el
caso de interdependencia de las patentes y, finalmente, en el interés

publico. En el caso de interdependencia de patentes, una licencia obligatoria
solo podria concederse después de haberse comprobado que no podia conseguirse
una licencia voluntaria. BEn cuanto al interés piblico, era necesario que la
invencidn fuera una invencidn bdsica y que una licencia obligatoria requeria
la intervencion del Estado. En vista de esos hechos, senald que podia darse
una respuesta afirmativa a la pregunta del parrafo 18, a la condicién de que
hubiera reciprocidad. Por lo que se referia al parrafo 19, la respuesta era
afirmativa dependiendo del caso, y para el parrafo 20 no podria concederse una
licencia obligatoria a menos que la invencidn representara un progreso técnico
significativo o si la nueva variedad vegetal constituia una mejora substancial
(punto iii)).

334. El1 Sr. FOLEY (Oficina de Patentes, Irlanda) dijo que, respecto de las
preguntas del parrafo 18, la respuesta era "si", pero que las licencias
obligatorias deberian considerarse como ultimo recurso. Respecto de la
pregunta del parrafo 19 la respuesta era "no". La primera pregunta del
parrafo 20 se respondio afirmativamente; la respuesta a la pregunta del
subparrafo 20.i) era "no"; y a las preguntas de los subparrafos 20.ii) y iii)
era "si".

335. La Sra. SLADKOVA (Oficina para Invenciones, Checoslovaquia) respondid
negativamente a la pregunta contenida en el parrafo 18. La respuesta a la
pregunta del parrafo 19 era "no". Las preguntas del parrafo 20 y 20.ii) se
respondieron afirmativamente.

336. E1 Sr. HADDRICK (Oficina de Patentes, Marcas y Dibujos y Modelos,
Australia) dijo que la legislacidn de patentes de Australia no preveia
licencias de dependencia obligatorias cuando la dependencia era entre dos
patentes. Sin embargo, era posible conceder una licencia obligatoria cuando
no se cumplian las demandas legitimas del publico, es decir, cuando el titular
de la patente no cumplia con su parte en el trato con el Estado, inherente al
sistema de patentes. La Ley de derechos de los obtentores de variedades
vegetales de Australia contenia disposiciones equivalentes. Por lo tanto, las
licencias obligatorias eran posibles y en todo caso debia acordarse una
remuneracion equitativa al titular de la patente o del derecho de obtentor de
variedades vegetales. Ademas indico que en Australia se habia comenzado a
estudiar mas detenidamente los problemas precisos planteados en las preguntas
y una reaccién inicial habia sugerido una tendencia a basarse solamente en las
fuerzas de mercado y en las negociaciones comerciales. Sin embargo, se
requeria mas estudio. Convenia observar que en el sector de derecho de autor
a menudo se habia criticado la remuneracidn equitativa como solucidn
inadecuada para resolver controversias entre titulares de derechos y quienes
buscaban acceder al objeto de proteccion. Ademas los titulares de derechos
tendian a considerar que la posibilidad de obtener una licencia habia reducido
su poder de negociacion.

337. El Sr. WOLF (Oficina de Patentes, Austria) senald que su pais no contaba
con una legislacidon que protegiera los derechos de los obtentores de
variedades vegetales y por lo tanto, le era dificil hacer comentarios sobre
los parrafos 18 a 20. Opind que las licencias de dependencia deberian
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concederse sobre una base voluntaria. Finalmente, respondié negativamente a
las preguntas de los parrafos 18, 19 y-ZO i) yiii), y-afirmativamente a la
pregunta del.parrafo 20.ii). B}

338, El Sr. BOBROVSZKY (O£JC1na“de Invenciones, Hungria) dijo que en los casos
de dependencia de los derechos de propiedad intelectual, deberia recurrirse a
las licencias obligatorias como uUltimo recurso, y solo cuando no pudiera
obtenerse un acuerdo contractual y la licencia fuera necesaria en el interés
publico.

339. La Sra. KEEGAN (Direccion General del Mercado Interno y Asuntos
Industriales, CCE) dijo que cuando un derecho de obtentor de variedades
vegetales dependia de una patente, deberia resolverse esta dependencia
mediante negociacidn. Si fracasaban las negociaciones podria considerarse una
licencia no voluntaria como Ultimo recurso. Antes de poder conceder licencias
obligatorias, deberia cumplirse el criterio de "avance técnico

significativo". La razdén fundamental en estos casos residia en la importancia
agricola de una nueva variedad especifica para la agricultura y la
conveniencia de que se pusiera a disposicidn del piublico en las mejores
condiciones posibles.

340. El Sr. OBST (Direccidn General de Agricultura, CCE) observd que la
cuestién de las licencias de dependencia no se habia tratado en el proyecto de
propuesta para un Reglamento del Consejo sobre los derechos de variedades
vegetales comunitarios.

341. El Sr. GREENGRASS (Secretario General Adjunto de la UPOV) observo que la
cuestidén de las licencias obligatorias que debian concederse en los casos de
dependencia entre patentes y derechos de los obtentores de variedades
vegetales no se habia discutido en absoluto en el seno de la UPOV.

342. El1 Sr. ONO (PIPA) estuvo a favor de la posibilidad de conceder licencias
de dependencia cuando existiera .una situacidn de dependencia entre los
derechos de patentes y los derechos de los obtentores de variedades

vegetales. Sin embargo, las licencias de dependencia deberian ser objeto de
negociaciones libres entre las partes interesadas. El interés publico deberia
admitirse como razén para la concesidén de licencias de dependencia
obligatorias siempre que la norma del interés publico sea elevada. Dicho
criterio de interés publico de alto nivel deberia aplicarse a todos los tipos
de licencias obligatorias, indistintamente de si estan o no destinadas a
solucionar una situacion de dependencia.

343. El Sr. LANGE (ASSINSEL) senald que ASSINSEL todavia no habia tomado
posicion definitiva sobre las preguntas 18 a 20. Sin embargo, consideraba que
era esencial que hubiera equilibrio entre los dos sistemas de proteccidn en
cuestidén. Las preguntas 18 y 19 deberian, por lo tanto, recibir la misma
respuesta. La tendencia general dentro de ASSINSEL era contra las licencias
automaticas; por lo tanto, las respuestas actuales eran las siguientes: '"no"
a la pregunta 18; '"no" a la pregunta 19; "si" a la primera pregunta del
parrafo 20, con sujecion a que las licencias obligatorias se concedieran
Unicamente si lo exigia el interés publico. Con respecto a la mejora
substancial de la variedad vegetal, ASSINSEL consideraba que no era una
condicidon adecuada para la concesion de licencias obligatorias, puesto que era
muy dificil de evaluar, sobre todo por la infuencia de las condiciones
ambientales.
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344. E1 Sr. YAMASHITA (JPA) senald, con respecto a la pregunta del parrafo 18,

-w- -que..el.Convenio de la UPOV-no deberia-prever la concesion de licencias de

dependencia. Con respecto a la pregunta del parrafo 19, senald que la
respuesta era '"no". Con respecto a la pregunta del parrafo 20, senald que la
- respuesta-era-“si". ~Respecto de la pregunta del punto i) del parrafo 20, dijo
que la respuesta era "no", a la pregunta del punto ii) respondidé "si", y con
respecto al punto iii) del parrafo 20 declard que la respuesta era "no".

345. E1 Sr. ROBERTS (CCI) senald que estaba de acuerdo con la posicién tomada
por el Delegado de la Republica Federal de Alemania. Indicéd que la respuesta
a la pregunta del parrafo 18 era "no" y a la pregunta del parrafo 19 era

"no". Respecto de la pregunta del parrafo 20, las licencias obligatorias
deberian concederse sdlo en el interés publico. Ademds senald que, quizas
fuera necesario aclarar el interés publico. Ofrecid tres objetivos para las
licencias obligatorias: i) alentar la concesion de licencias voluntarias, ii)
~establecer igualdad entre los derechos de patentes y los derechos de los
obtentores de variedades vegetales, y iii) evitar litigios. Con respecto al
ultimo punto indico que la experiencia en materia de patentes demostraba que
cuanto mas facil fuera obtener una licencia obligatoria mds numerosos seran
los litigios. La remuneracidn prevista es raramente juzgada suficiente, tanto
para recompensar las inversiones de investigacidn como para compensar las
oportunidades comerciales perdidas. Ademas indicod que la denegacidén de los
derechos exclusivos para nuevos desarrollos comerciales importantes constituia
una preocupacidén seria para la industria y desalentaba tanto a los cientificos
como a los inversionistas.

346. En nombre de AIPH, la Srta. COMTE (FIPA, COPA y COGECA) observé que AIPH
consideraba que las licencias de dependencia sobre las patentes de invenciones
biotecnoldgicas eran necesarias para asegurar la continuidad de la
investigacidén y el desarrollo, y también para la obtencidén de variedades
cuando una patente se referia a un gene. Disposiciones sobre el tema deberian
introducirse en el Convenio de la UPOV. Dicho tipo de licencia también se
recomendaba como una forma de evitar conflictos en casos de dependencia en
relacién a dos titulares de patentes. Con respecto a la pregunta 19, el
obtentor de una variedad vegetal que contenga un gene particular tendria que
proteger dicha variedad con los derechos de los obtentores de variedades
vegetales y no con una patente. Con respecto a la pregunta 20, deberia
disponerse de licencias obligatorias no exclusivas para los titulares de
derechos de los obtentores de variedades vegetales cuando la nueva variedad
vegetal representara una mejora significativa desde el punto de vista
agricola, y cuando la denegacion de la concesion de una licencia voluntaria
pudiera impedir la comercializacion de la variedad vegetal. En términos
generales, la industria de las variedades vegetales debia tener acceso, por
medio de licencias obligatorias, a las variedades vegetales protegidas por
certificados de variedades vegetales o cubiertas por patentes relacionadas con
genes.

347. En nombre de la FIPA, COPA y COGECA, la Srta. COMTE dijo que las
organizaciones que representaba consideraban que la pregunta 18 deberia
responderse afirmativamente cuando la variedad vegetal protegida representaba
un progreso técnico significativo u ofreciera indicaciones de una mejora
substancial y con sujecion a una tasa apropiada y equitativa. Se imponia la
misma respuesta para la pregunta 19 cuando la variedad vegetal derivada
basicamente mostraba signos de una mejora notable. En cuanto a la

pregunta 20, deberia ser posible negociar libremente las licencias en todos
los casos en que la variedad vegetal protegida constituyera un avance técnico
significativo o mostrara una mejora substancial.

Ry
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348. E1l Sr. ROTH (GIFAP). expresé su.apoyo por las opiniones presentadas por la
Delegacién de la Republica_Federal de Alemania y por los Representantes de la
PIPA y la CCI.

349. E1 Sr. ORLANDO (UNICE) dijo que la cuestion sobre licencias de
dependencia entre dos sistemas juridicos de proteccidén diferentes podria
presentar algunos problemas juridico de incertitud, puesto que este sector
apenas se habia explorado. Con respecto a las preguntas del parrafo 18, si se
presentaba una situacion de dependencia, no se deberia privar al titular de la
patente de su derecho de escoger al licenciatario. En vez de recurrir a las
licencias obligatorias, se deberian alentar las negociaciones de licencias
voluntarias, como se hace normalmente en otros sectores tecnoldgicos. Con
respecto a la pregunta del parrafo 19, la respuesta era "no". Con respecto a
la pregunta general del parrafo 20, la respuesta era "si". La respuesta a la
pregunta del punto i) era "no";. la respuesta al punto ii) era "si"; y la
respuesta al punto iii) era "no". También hizo referencia al Articulo 14 de
la propuesta para una Directiva del Consejo sobre la proteccidn juridica de
las invenciones biotecnoldgicas presentada por la Comisién de las Comunidades
Europeas. Respecto de dicha disposicion, la posicion de la UNICE era que una
licencia obligatoria podria justificarse solo por verdaderas razones de
interés publico. Si una nueva variedad vegetal representaba un avance
considerable en la técnica (con sus consecuencias econdmicas), obviamente, era
en el interés del titular de la patente biotecnoldgica explotar su invencion
de la variedad vegetal por medio de una licencia voluntaria.

350. E1 Sr. WINTER (COMASSO) declaro que COMASSO estaba definitivamente a
favor de un equilibrio entre los dos sistemas de proteccidén y de la
posibilidad de negociar libremente las licencias. Sdlo deberian considerarse
las licencias obligatorias cuando lo requiriera el interés publico.

351, E1 Sr. ROTH (IBA) estuvo de acuerdo con los comentarios hechos por la
Delegacidn de los Estados Unidos de América, y le preocupaba el punto de vista
restringido y parc1al sobre la biotecnologia que parecia observarse en las
prequntas de los parrafos 18 a 20. Una compania de biotecnologia podia, por
ejemplo, desarrollar y patentar un gene para un compuesto farmacéutico humano
y para una bacteria transformada que contuviera dicho gene. Podia considerar
la produccién de dicho componente farmacéutico en su propia empresa.
Normalmente, debiera poder hacerlo excluyendo a sus competidores. Sin
embargo, en virtud del concepto de licencia de dependencia, otras empresas
farmacéuticas podrian, al autodenominarse obtentores de variedades vegetales,
explotar dicho gene patentado que ellos no habian inventado y producir el
farmaco de las plantas. Esto tendria miltiples efectos para el titular del
derecho de la patente. En primer lugar, su derecho a excluir, como estaba
estipulado originalmente en la patente, no seria mas que un derecho a recibir
alguna compensacion, que estaria en funcidén del éxito de los licenciatarios de
las licencias obligatorias y no de su propio éxito. Al mismo tiempo, los
ingresos de su propia actividad comercial se verian reducidos puesto que
tendria que competir con su propia invencidn en el mercado. Estos ingresos no
le compensarian sus beneficios perdidos y ademas, la remuneracién producto de
la licencia de dependencia no tendria en cuenta los numerosos experimentos sin
éxito que precedieron la invencidn exitosa. Esto eliminaria efectivamente el
incentivo que el inventor pudo haber tenido que comprometer en la
investigacidén. La concesion de derechos exclusivos para las invenciones se
apoyaba en el principio de que la innovacion tecnoldgica no es comparable a la
marea alta que levanta todos los barcos. Mas bien, se basaba en el principio
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de que la sociedad, en su totalidad, se béneficiaba mas cuando las companias
eompetian. por el éxito tecnoldégico a riesgo de pérdidas econdmicas si no
lograban innovar. Tal como lo observé la Delegacidén del Reino Unido, existia
una diferencia entre las licencias de dependencia bajo dos derechos
comparables, como -las-patentes.,-y-dos-derecheos. diferentes..come las patentes y
los derechos de los obtentores de variedades vegetales. Preguntd como se
evaluaria el "avance técnico" cuando las tecnologias eran tan diferentes como
las citadas en el ejemplo. Por dichas razones, las respuestas dadas a las
preguntas de los parrafos 18 a 20 eran negativas, con excepcién de la que
figura en el parrafo 20.ii).

352. El Sr. GROSS (CEFIC) senalo que concordaba con la posicién que tomaron
los Delegados de los Estados Unidos de América y de la Republica Federal de
Alemania respecto de las preguntas en los parrafos 18, 19 y 20.

353. El1 Sr. JACKSON (CNIPA), también haciendo uso de la palabra en nombre del
CEFIC, estuvo de acuerdo con las posturas adoptadas por Austria, Finlandia,
Suecia, Francia, Checoslovaquia, Hungria, los Estados Unidos de América, la
Republica Federal de Alemania y otros, incluyendo GIFAP y PIPA.

354. E1 Sr. BROCK-NANNESTAD (FEMIPI) senald que las  cuestiones de dependencia
eran las unicas prequntas que podian denominarse realmente de "relacidn" entre
la proteccidn por patentes y los derechos de los obtentores de variedades
vegetales. Ademds comenté que actualmente llevaba cada vez menos tiempo
desarrollar nuevas variedades vegetales y que quizas se propuso la
introduccidén de licencias de dependencia para obtener una remuneracidn
suficiente. Aprobd la posicién tomada por la CCI.

355. E1 Sr. ENGHOLM (EPI) senald, con respecto a las preguntas de los

parrafos 18 y 19, que la respuesta era "no". Ademds declard que, con respecto
a la pregunta del parrafo 20, el EPI apoya las negociaciones libres y que una
licencia obligatoria seria aceptable sdlo si lo exigia el interés publico.

356. El Sr. HJERTMAN (EFPIA) apoyo la posicién tomada por CEFIC y UNICE.

357. El Sr. SUGDEN (Presidente) resumié los debates, observando que la mayoria
de las delegaciones y organizaciones habian opinado que las licencias de
dependencia deberian, en principio, ser voluntarias. Sin embargo, no parecia
haber un verdadero acuerdo respecto de las condiciones o motivos que debieran
calificar una situacién de dependencia antes de poder conceder una licencia
obligatoria.

Prequnta del parrafo 21

358. La Sra. MORELLI GRADI (Oficina de Patentes, Italia) dijo que los medios
de defensa del obtentor se derivaban de la validez de su certificado, como lo
indicaba su respuesta a la pregunta del parrafo 20 en el sentido de que la
variedad vegetal protegida debia representar una mejora substancial. Anadid
que el Articulo 5.5), propuesto entre corchetes respecto de la revisidn del
Convenio de la UPOV debia suprimirse, a menos que se previera en dicho
articulo un mecanismo por el cual los actos relacionados con las variedades
vegetales pudieran quedar sujetos a una forma de trato reciproco comparable al
previsto en los parrafos 18, 19 y 20.
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359. El Sr. BROUER (Ministerio de Justicia, Republica Federal de Alemania) se
- refirié a las dificultades asociadas.al tema de una norma de colisién. Senald
que antes de 1969 habia existido una disposicidn similar en la ley del derecho
del obtentor de variedades vegetales, pero que nunca se habia utilizado. Mas
tarde, el Articulo 53.b) del CPE excluyo las variedades vegetales de la
proteccidén por patente. El Sr. Brouer considerd que el problema de una
posible superposicién de la proteccidén de variedades vegetales y la proteccidn
por patente deberia discutirse, en primer lugar, con los circulos interesados
de su pais. De momento no podia sugerir una propuesta respectd de la pregunta
del parrafo 21, pero no estaba satisfecho con el propuesto proyecto de
Articulo 5.5) del Convenio de la UPOV.

360. El Sr. HOINKES (Oficina de Patentes y Marcas, Estados Unidos de América)
senald que la situacidn en el parrafo 21 debia considerarse como un acto de
expropiacion, y como tal, era fundamentalmente inaceptable.

361. El Sr. MIYATA (Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca, Japon)
indicd que, con respecto a la norma de colisién del Convenio de la UPOV, habia
dos. opciones que-actualmente se debatian en Japén. La primera opcidn requeria
que se respondiera negativamente a la pregunta, puesto que la propuesta
equivalia a la pérdida de la patente. La sequnda propuesta responderia
afirmativamente a la pregunta; puesto que no debian limitarse los derechos de
los obtentores de variedades vegetales.

362. La Sra. DARMON (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, Francia)
senald, en nombre de su autoridad supervisora, que las disposiciones
contenidas en el proyecto del Articulo 5.5) del Convenio de la UPOV revisado y
reproducidas en el parrafo 21 del documento OMPI/UPQV/CE/I/2 eran inaceptables
dentro del marco de la legislacion de patentes.

363. Las Delegaciones de AUSTRALIA, NUEVA ZELANDIA, FINLANDIA (Sra. Lomi,
Junta de Patentes y Registro), SUECIA, el REINO UNIDO, FRANCIA, los PAISES
BAJOS e IRLANDA indicaron, a mano alzada, su acuerdo con la posicion tomada
por los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Ademas, varias organizaciones no
gubernamentales como AIPPI, APAA, COMASSO, EPI, FEMIPI, GIFAP, IBA, JPA y PIPA
también indicaron su acuerdo. Los Delegados de NORUEGA y DINAMARCA indicaron
que todavia estaban examinando la cuestidén, mientras que Finlandia (Sr. Vouri,
Ministerio de Agricultura, Finlandia) indicd que la totalidad de la Unidn de
productores agricolas de Finlandia consideraba necesario una "norma de
colision".

364. El Sr. OBST (Direccidon General de Agricultura, CCE) se refirié a la
opinidén comin dentro de la Comisién de que a la pregunta 21, tal como estaba
redactada debia recibir una respuesta negativa. La cuestidén fundamental
merecia examen adicional en el marco de la preparacién del Reglamento del
Consejo sobre los derechos comunitarios sobre las variedades vegetales, en
particular, sobre la base de las explicaciones dadas por el Sr. Brouer
(Republica Federal de Alemania). Sin embargo, no se trataba de expropiacidn a
traveés de la limitacidon del contenido de los derechos de patentes.

365. E1 Sr. LANGE (ASSISEL) senald que ASSINSEL también dio una respuesta
negativa a la pregunta 21, tal como estaba redactada. Sin embargo, en la
medida en que no hubiera equilibrio entre los dos sistemas de proteccidn,
quizas fuera necesaria o aconsejable una norma de colisién. Las principales
consideraciones en favor de dicha norma se referian no sélo a los diferentes
ambitos de proteccidn, sino también al principio esencial de la "exencién del
obtentor".
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Prequnta del parrafo 13

366. E1 Sr. WOLF (Oficina de Patentes, Austria) senald que; en virtud del
_Articulo 53.b) del CPE, si un procedimiento para obtener variedades vegetales
era esencialmente bioldgico, estaba excluido de la proteccidén por patente en

_ Austria. Ademds recordé que antes de octubre de 1987, los productos
alimentarios, farmacéuticos y los compuestos quimicos, como tales, estaban
excluidos de proteccién por patente en Austria. Sin embargo, los
~procedimientos para la produccidon de tales productos habian sido patentables.
Finalmente, respondid afirmativamente a la pregunta del parrafo 13, puesto que
debian aplicarse los mismos requisitos a la invencidn en el sector de la
biotecnologia que a las invenciones de otros sectores técnicos.

367. E1 Sr. WHITMORE (Oficina de Derechos de Variedades Vegetales, Nueva
Zelandia) senalo que no habia razdn para no ampliar la proteccidon por patente
en la forma descrita en la pregunta 13, suponiendo que se cumplieran los
criterios normales de patentabilidad.

368. El Sr. DENNEHEY (Oficina de Patentes, Reino Unido) observé que la
cuestion de si una patente de procedimiento para la produccién de una variedad
vegetal debiera abarcar o no dicha variedad vegetal no plantearia problema, si
los inventores y los obtentores tuvieran libertad de elegir el titulo de
proteccidn para proteger sus innovaciones. El1 Reino Unido apoyd el principio
de la proteccidn de productos obtenidos por un procedimiento, aun cuando el
producto en cuestion fuera una variedad vegetal. Sin embargo, era importante
observar, en relacidn a la presencia de la palabra "directamente" que figura
en la pregunta, que el material vegetal obtenido por un procedimiento
patentable se replicaba a si mismo, de manera que, en la practica, no sea
necesario repetir el procedimiento patentado inicial para obtener otros
ejemplares de la variedad vegetal. La Delegacidén tendia a pensar que la
proteccién de un procedimiento patentado deberia extenderse a todas las
generaciones subsiguientes de la variedad vegetal inicialmente obtenida
directamente por dicho procedimiento.

369. La Srta. BUSTIN (Comité de Proteccion de Nuevas Variedades Vegetales,
Francia) dijo que respondia a la pregunta 13, en nombre de la Delegacidn en su
totalidad, tal como se habia planteado, sin considerar si una variedad vegetal
podria considerarse un producto directamente obtenido por un procedimiento, la
forma en que se aplicaba el principio de la extincidén del agotamiento de los
derechos bajo las circunstancias en cuestidn, u otros temas igualmente
complejos. La respuesta era afirmativa, en la inteligencia de que la variedad
vegetal no era, como tal, objeto de una reivindicacién y por lo tanto de un
derecho que resultaba inmediatamente aplicable a la misma.

370. E1 Sr. RAVN (Oficina de Patentes, Dinamarca) dijo que no habia motivos
para que el ambito de proteccidn usual no pudiera aplicarse a los
procedimientos para la produccién de variedades vegetales y por lo tanto que
la proteccion por patente se extendiera al producto obtenido directamente, es
decir, a la variedad vegetal obtenida por el procedimiento mencionado. La
proteccién deberia también abarcar las formas diferenciadas bajo las que se
presentaba la invencidén. Se necesitaban mas examenes con respecto a las
implicaciones en relacidon al "privilegio del agricultor". La pregunta del
parrafo 13 podia responderse afirmativamente.
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371. El1 Sr. HOINKES (Oficina de Patentes y Marcas, Estados Unidos de América)
estuvo de acuerdo con los oradores anteriores en el sentido de que las
invenciones relativas-a las-variedades vegetales debian tratarse igual que las
invenciones de cualquier otro sector de la tecnologia, de manera que la

- proteccion por patente para un procedimiento dado debia extenderse al producto
directamente obtenido por dicho procedimiento, sin importar si se trataba o no
de una variedad vegetal. A ese respecto, carecia de importancia que una
variedad vegetal no fuera susceptible de ser patentada.

'372. La Sra. AFONSO (Instituto de Propiedad Industrial, Portugal) sehald que
si se planteaba dentro del marco de la revision planificada de la Ley de
patentes portuguesa, la respuesta era afirmativa.

373. El Sr. MESSERLI (Oficina de la Propiedad Intelectual, Suiza) senald que
el Tribunal Federal suizo habia dictaminado que la proteccidén conferida por
una patente de procedimiento también se ampliaba a los productos obtenidos
directamente por dicho procedimiento, que per se no eran patentables. En el
actual procedimiento para modificar la Ley de patentes suiza, el Gobierno de
Suiza habia adoptado esta posicidn con respecto a las variedades vegetales.
En dicho procedimiento, también se proponia ampliar la proteccion al material
obtenido por multiplicacion, del producto directo del procedimiento patentado.

374. La Sra. MORELLI GRADI (Oficina de Patentes, Italia) observd que la
pregunta parecia, en principio, estar estrechamente vinculada al problema del
agotamiento de derechos (véase la Solucidén Sugerida N° 10 en el documento de
la OMPI BioT/CE/IV/3). Sin profundizar en la pregunta de si una variedad
vegetal podria considerarse un producto patentable, la evaluacidén de la
ampliacion de la proteccion por patente de procedimiento al producto obtenido
directamente por medio de dicho procedimiento, aun cuando el producto tuviera
las caracteristicas de una variedad vegetal, debia ser positiva si se
consideraba la pregunta de acuerdo a los criterios especificos del sistema de
patentes (novedad, actividad inventiva y susceptibilidad de apliacidn
industrial). Mas aln, los derechos derivados de la proteccidén por patente del
procedimiento se extendian también al producto en cuestidn.

375. La Sra. SERINA (Registro de la Propiedad Industrial, Espana) indicé que
apoyaba la posicidn tomada por la Delegacidén de Francia.

376. E1 Sr. OESTER (Ministerio de Agricultura, Suecia) senald que su
Delegacion apoyaba la posicidn expresada por el Sr. Dennehey (Reino Unido).

377. E1l Sr. BROUER (Ministerio de Justicia, Republica Federal de Alemania)
respondidé afirmativamente a la pregunta del parrafo 13, indicando que esto no
respondia a la prequnta de la extension de dicha proteccidn a la progenie del
producto obtenido directamente de un procedimiento patentado y a la pregunta
de la inversidn de la carga de la prueba en los procedimientos.

378. El1 Sr. O'FARREL (Oficina de Patentes, Irlanda) indicé que estaba a favor
de la posicidn tomada por el Delegado del Reino Unido.

379. E1 Sr. VERSCHURE (Ministerio de Asuntos Econdmicos, Paises Bajos) dijo
que la utilizacion del procedimiento patentado requeria la autorizacién del
titular de la patente. Las patentes de procedimiento relativas al material
vegetal se centraban en caracteristicas muy especificas de una planta. La
planta, como tal, con todas sus caracteristicas, no podia considerarse como el
resultado directo del procedimiento, y por lo tanto, quedaba fuera del ambito
de la patente de procedimento.



OMPI/UPOV/CE/1/4
pagina 81

380. El. .Sr. MIYATA (Ministerio-de Agricultura, Silvicultura y Pesca, Japdn)
dijo que,. actualmente:.en :Japén-prevaleeian: .dos opiniones _opuestas. Segun la
primera opinidn, las patentes para procedimientos biotecnoldgicos deberian
extenderse al producto directamente obtenido por los mismos, de la manera
indicada en la Solucidén Sugerida N° 8 del documento BioT/CE/IV/3. Segin la
_otra opinidn, dicha Solucidn Sugerida N° 8 era inapropiada y las variedades
vegetales sOlo deberian estar protegidas por los derechos de los obtentores de
variedades vegetales para evitar que no se eluda la prohibicidn de la doble
proteccién de las variedades vegetales mediante derechos de obtentor de
variedades vegetales y derechos por patente.

381. La Sra. LOMMI (Junta de Patentes y Registro, Finlandia) dijo que la
pregunta del parrafo 13 puede responderse afirmativamente.

382. El Sr. VUORI (Ministerio de Agricultura y Silvicultura, Finlandia) senald
que los obtentores de variedades vegetales de Finlandia y la Unidn Central de
los Productores Agricolas de Finlandia consideraban que una patente de
procedimiento s6lo podia permitir derechos exclusivos sobre el producto
obtenido directamente del procedimiento. Por lo tanto, las reivindicaciones
de patentes deberian detenerse en el punto en que terminaba la materializacidn
de la invencidén, por ejemplo en el primer protoplasto, célula o tejido vegetal
obtenido. En relacion al Articulo 53.b) del Convenio sobre la Patente
Europea, los circulos mencionados consideraban que la frase "procedimientos
microbioldgicos" se le debia dar una interpretacidn restringida. No podian
aceptar una interpretacion que permitiera que el producto de un procedimiento
microbioldgico fuera una variedad vegetal manipulada genéticamente.

383. El Sr. LOSSIUS (Oficina de Patentes, Noruega) dijo que en ese momento la
situacion en Noruega era similar a la del Japén, tal como lo habia explicado
previamente la Delegacion de dicho pais. Por lo tanto, Noruega no podia
ofrecer una respuesta definitiva con respecto a la pregunta del parrafo 13.

384. El1 Sr. HADDRICK (Oficina de Patentes, Marcas y Dibujos y Modelos,
Australia) dijo que en virtud de su Ley nacional de patentes era posible que
una reivindicacién de patente cubriera un producto conocido, cuando habia sido
producido mediante un nuevo procedimiento inventivo, aunque el producto per se
no fuera nuevo ni inventivo. Los mismos principios deberian aplicarse cuando
el producto en cuestién fuera una planta o una variedad vegetal. En
consecuencia, la prequnta del parrafo 13 podia responderse afirmativamente.

385. La Sra. KEEGAN (Direccion General del Mercado Interno y Asuntos
Industriales, CCE) dijo que a los fines del ambito de proteccidn de una
patente sobre materia viva, toda la progenie subsiguiente del material inicial
producido por el procedimiento de patente se consideraba como un producto
"directo" de dicho procedimiento.

386. El1 Sr. LANGE (ASSINSEL) deseaba también distinguir entre el ambito y el
objeto de proteccién. Con respecto al dmbito de la proteccidn por patente,
ASSINSEL no tenia objecidén a que dicha proteccidn se extendiera al material
vegetal. Con respecto al objeto de la proteccidn, no podia imaginar un caso
en que una variedad vegetal fuera el producto directamente obtenido de un
procedimiento del tipo descrito. La mayoria de los miembros de ASSINSEL, que
estaban a favor de mantener las disposiciones que prohiben la doble
proteccion, también deseba que no se eludieran dichas disposiciones,
recurriendo al sistema de proteccion por patentes para los productos como
tales, mediante la proteccion de los procedimientos.

~
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387._El. Sr. ONO (PIPA) dljo que podla responder afirmativamente a la pregunta
del parrafo 13. Anadio que seria muy importante a este respecto saber que se
extendia por “obtenido directamente". Las generaciones. szgulentes de una
variedad vegetal obtenida directamente por un procedimiento deberian contar
con la proteccidn por patente para dicho-procedimiento. -De-lo..contrario, los
solicitantes de patentes se verian forzados a redactar sus reivindicaciones de
patente de tal modo que pudieran obtener, en la practica, dicha extensidn de
la proteccidn.

“‘388. El Sr. ROBERTS (CCI) y el Sr. ROTH (GIFAP) apoyaron las opiniones

presentadas por la Delegacién del Reino Unido.

389. E1 Sr. YAMASHITA (JPA) indico que su respuesta a la pregunta era "si".
Ademas indicd que la variedad vegetal por procedimiento incluia tanto a la
primera generacidn como a todas las generaciones subsiguientes. También
indicé que la variedad vegetal incluia un ciclo completo, es decir, desde la
semilla hasta la planta que vuelve a dar nuevamente una semilla; por lo

. tanto, todas las generaciones eran una sola unidad de una variedad vegetal.

390. La Srta. COMTE (FIPA, COPA y COGECA) desed volver a la pregunta 21 y dijo
que las organizaciones que ella representaba estaban a favor de la
introduccion de una norma de colisidn. Con respecto al tema de la

pregunta 13, las organizaciones consideraban que seria muy lamentable si la
proteccion se extendiera, como se indica en la pregunta, en vista de que los
derechos de los obtentores de variedades vegetales eran la unica forma
adecuada de proteccidén para las variedades vegetales.

391. E1 Sr. JACKSON (CNIPA) indicd que su respuesta a la pregunta era "si" en
su generalidad. A este respecto apoyo la posicidén tomada por el Reino Unido
sobre las generaciones subsiguientes. Ademds declard que se deberia
examinarse con mas detenimiento la definicidn del término "obtenida
directamente".

392. E1 Sr. WINTER (COMASSO) declard que COMASSO compartia las opiniones
expresadas por el Sr. Lange (ASSINSEL), principalmente porque debia
salvaguardase la prohibicién de la doble proteccidn.

393, E1 Sr. HASHIMOTO (APAA) indico que su respuesta a la pregunta era "si".

394, E1 Sr. BROCK-NANNESTAD (FEMIPI) indico que su respuesta a la pregunta era
"gi"., Ademds indicéd que la lista de patentes de los Estados Unidos de América
concedidas en este sector de la tecnologia, que ya se habia proporcionado al
Comité, mostraba ejemplos de nuevas combinaciones de procedimientos de
obtencidn tradicionales con nuevas formas de biotecnologia.

395. E1 Sr. SUGDEN (Presidente) resumid los debates, observando que la mayoria
de las delegaciones y organizaciones parecia haber respondido afirmativamente
a la pregunta sobre la extensidn de la proteccidén por patente al producto
obtenido directamente de un procedimiento, pero que varios paises estaban
modificando sus leyes para reflejar dicha regla. Ademas indico que, en lo que
se refiere a la proteccidén de las generaciones subsiguientes de productos
obtenidos por un procedimiento patentado, diversas delegaciones estaban
considerando la situacidn.
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IV. OBSERVACION GENERAL COMPLEMENTARIA

396. El Sr. KIM (Misién Permanente de la Repiublica de Corea) declard que la
‘Delegacién de Corea habia escuchado con satisfaccion las intervenciones de
muchas Delegaciones estatales, organizaciones intergubernamentales y
representantes de grupos interesados, no sdélo sobre la relacion entre la
proteccion por patente y los derechos de los obtentores de variedades
vegetales, sino también sobre los dos sistemas propiamente dichos y otras
cuestiones relacionadas. Su Delegacidn consideraba que todas esas
intervenciones ayudarian muchisimo al desarrollo de un sistema eficaz de
proteccién de las mejoras de las variedades vegetales en la Republica de
Corea, en donde la Ley de patentes preve actualmente proteccidn para
invenciones de las plantas propagadas asexuadamente, pero que no diponia de un
sistema juridico de proteccidn para muchos de los cultivos agricolas y
horticolas propagados sexualmente. Se reconocia que los sistemas de
proteccidén estaban influenciados por el contexto tradicional que prevalece en
cada pais y por los intereses de diferentes sectores nacionales interesados en
cada pais. Sin embargo, deberia recordarse que el principal tema de debate en
esta reunion era la estimulacidn de la inversidn e investigacidn en el sector
de las obtenciones vegetales y tecnologias relacionadas utilizadas en las
especies cultivadas, en interes y bienestar del publico en general y del
sector agricola en particular. La Unica justificacidn aceptable para recurrir
a uno o a ambos sistemas de proteccion, y a encontrar formas de tratar su
relacion, era que estaban destinados a lograr un objetivo.

V. TRABAJO FUTURO

397. Los representantes de varias organizaciones no gubernamentales expresaron
el deseo de que la OMPI y la UPOV organizaran otra reunidn para continuar los
debates del Comité de Expertos. Dicha reunion debia planearse tomando en
consideracion el trabajo preparatorio para la revisidon del Convenio de la UPOV.

398. Las Secretarias de la OMPI y de la UPOV indicaron que examinarian la
posibilidad de organizar dicha reunidén, en la que podrian participar no sdlo
organizaciones no gubernamentales, sino también delegaciones gubernamentales y
organizaciones intergubernamentales, y que la fecha de dicha reunién dependeria
del progreso logrado respecto de la revision del Convenio de la UPOV.

399. E1 Sr. HOINKES (Oficina de Patentes y Marcas, Estados Unidos de América)
observé que el documento que habia debatido el Comité de Expertos era de
interés para varias organizaciones y organismos gubernamentales, a pesar de
haber sido realizado por dos organizaciones internacionales diferentes. Sin
embargo, parecia que algunos de los documentos de la UPOV que hubieran podido
interesar a organismos gubernamentales ajenos a los ministerios de agricultura
de los respectivos paises nunca los recibieron. Pregunté si seria posible
enviar los documentos (especialmente los relativos a la revision del Convenio
de la UPOV) al menos a los funcionarios gubernamentales y a los organismos
gubernamentales representados en la reunion del Comité de Expertos.
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400. El Sr. GREENGRASS (Secretario General Adjunto de la UPQV) declard que los
documentos de la UPOV se enviaban normalmente a una lista de expertos en los
Estadcs miembros (que no era una lista cerrada) y que se examinaria la
cuestion planteada por el Sr. Hoinkes (Oficina de Patentes y Marcas, Estados

Unidos de América).

401. Este informe fue aprobado por
unanimidad por el Comité de Expertos
el 2 de febrero de 1990.

[Sigue el Anexo]
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Yvonne E.T.M. GERNER (Mrs.), Legal Adviser, Ministry of Agriculture and
Fisheries, The Hague

A.G.W.J. VERSCHURE, Legal Adviser, Ministry of Economic Affairs, The Hague
PORTUGAL
Isabel AFONSO (Mme), Chef de la division des brevets, Institut national de la

propriété industrielle, Lisbonne

REPUBLIQUE DE COREE/REPUBLIC OF KOREA

Joon-Kyu KIM, Attaché (Intellectual Property), Permanent Mission, Geneva
Sung Woo LEE, Examiner, Korea Industrial Property Office, Seoul

Jin-Young YOON, Plant Breeder, Member of Study Team of Plant Variety Rights,
Horticultural Experiment Station, Suweon
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE/GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC

Kay WENDLER, Attaché, Permanent Mission, Geneva

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Alec SUGDEN, Superintending Examiner, Patent Office, London
John ARDLEY, Deputy Controller, Plant Variety Rights Office, Cambridge

Sean DENNEHEY, Senior Patent Examiner, Patent Office, London

SENEGAL

Galo DIOP, Secrétaire d'Ambassade, Mission permanente, Genéve

SUEDE/SWEDEN

Karl Olov OSTER, Permanent Under-Secretary, Ministry of Agriculture,
President, National Plant Variety Board, Stockholm

Fredrik VON ARNOLD, Legal Adviser, Ministry of Justice, Stockholm

o
Lennart KAHRE, Vice Chairman, Plant Variety Board, Department of Crop
Production Science, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala

Ragnhild WALLES (Mrs.), Head of Division, Royal Patent and Registration
Office, Stockholm

SUISSE/SWITZERLAND

Peter MESSERLI, Chef des Rechtsdienstes I, Bundesamt fiir geistiges Eigentum,
Bern

Maria JENNI (Frau), Leiterin des Biiros filir Sortenschutz, Bundesamt fir
Landwirtschaft, Bern

Bruno LUTHI, Abteilungschef, Priifungsabteilung Chemie, Bundesamt fiir geistiges
Eigentum, Bern

Marcel INGOLD, Adjoint de direction, Station de recherches agronomiques de
Changins, Nyon

Hans SPILLMANN, Wissenschaftlicher Adjunkt, Bundesamt filir Landwirtschaft, Bern

TCHECOSLOVAQUIE/CZECHOSLOVAKIA

Milena SLADKOVA (Mrs.), Expert, External Relations Department, Federal Office
for Inventions, Prague

Jana KUBESOVA (Mrs.), Examiner, Federal Office for Inventions, Prague
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TUNISIE/TUNISIA

Habib TEBOURBI, Secrétaire des affaires étrangéres, Mission permanente, Genéve

TURQUIE/TURKEY

Akin ALGAN, Conseiller, Mission permanente, Genéve

UNION SOVIETIQUE/SOVIET UNION

Vladimir SHITIKOV, Deputy Chief, Industrial Property Department, State
Committee for Inventions and Discoveries, Moscow

URUGUAY

Ricardo GONZALEZ-ARENAS, Deuxiéme Secrétaire, Mission permanente, Genéve

VENEZUELA

Lourdes MOLINOS (Mrs.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

VIET NAM

NGO DINH KHA, Deuxiéme Secrétaire, Mission permanente, Genéve

II. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

ASSOCIATION EUROPEENNE DE LIBRE-ECHANGE (AELE)/EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION
(EFTA)

Raimo J. LUOMA, Officer, European Free Trade Association, Geneva

ASSOCIATION INTERNATIONALE D'ESSAIS DE SEMENCES (ISTA)/INTERNATIONAL SEED
TESTING ASSOCIATION (ISTA)

Hans Ulrich SCHWARZENBACH, Executive Officer, International Seed Testing
Association, Zurich

~
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COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES (CCE)/COMMISSION OF THE EUROPEAN
COMMUNITIES (CEC)

Dieter M.R. OBST, Administrateur principal, Direction générale de
l'agriculture, Commission des Communautés européennes, Bruxelles

Sandra KEEGAN (Mme), Administrateur, Direction générale du marché intérieur et
des affaires industrielles, Commission des Communautés européennes, Bruxelles

rd
Albert A.J. SAINT-REMY, Administrateur, Direction générale de la science, de
la recherche et du développement, Commission des Communautés européennes,
Bruxelles

Stephen R. CRESPI, Expert a la Direction générale du marché intérieur et des
affaires industrielles, Commission des Communautés européennes, Bruxelles

ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES (OCDE)/
ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD)

Jean-Marie DEBOIS, Principal Administrator, Directorate for Food, Agriculture
and Fisheries, Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris

ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT ORGANISATION (EPO)

Rudolf TESCHEMACHER, Directeur, Division du droit des brevets, Office européen
des brevets, Munich

Larissa GRUSZOW (Mme), Administrateur principal, Division des affaires
internationales juridiques et administratives, Office européen des brevets,
Munich

Christian GUGERELL, Examinateur principal, Direction Générale 2, Office
européen des brevets, Munich

IITI. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Association asiatique d'experts juridiques en brevets (APAA)/Asian Patent
Attorneys Association (APAA): Yoshiro HASHIMOTO (Chairman, Biotechnology
Study Group, APAA Japan Group)

Association des obtenteurs de variétés végétales de la Communauté économique
européenne (COMASSO)/Association of Plant Breeders of the European Economic
Community (COMASSO): Joachim WINTER (Secretary General);

Donald Gordon McNEIL; Gérard J. URSELMANN; Martin KAMPS;

Jan A.J.M. GEERTMAN; Pedro DE WENETZ
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Association internationale des producteurs de l'horticulture
(AIPH)/International Association of Horticultural Producers (AIPH):
Otto KOCH (Vice-President)

Association internationale pour la protection de la propriété industrielle
(AIPPI)/International Association for the Protection of Industrial Property
(AIPPI): Joseph STRAUS; Eva PARRAGH (Mrs.)

Association internationale pour la promotion de 1'enseignement et de la
recherche en propriété intellectuelle (ATRIP)/International Association for
the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property (ATRIP):
Frangois DESSEMONTET (Vice-President); Joseph STRAUS (Member, Executive
Committee; Treasurer)

Association internationale des sélectionneurs pour la protection des
obtentions végétales (ASSINSEL)/International Association of Plant Breeders
for the Protection of Plant Varieties (ASSINSEL): T. Martin CLUCAS
(President); David CURTIS (Vice-President); Richard C.F. MACER;

Jean DONNENWIRTH; Evert JOHANSSON; Douglas GUNARY; Peter LANGE;

Bernard LE BUANEC; Jaap VAN DE LINDE; Aad VAN ELSEN;

Jasper E. VELDHUYZEN VAN ZANTEN; Martine MARCHAND (Mrs.)

Association de propriété industrielle du Pacifique (PIPA)/Pacific Industrial
Property Association (PIPA): Koichi ONO; Seiji ABE

Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce
(ICC): Timothy Wace ROBERTS; Walter SMOLDERS

Comité général de la coopération agricole de la Communauté économique
européenne (COGECA)/General Committee for Agricultural Cooperation in the
European Economic Community (COGECA): Frangoise COMTE (Mlle);

Christiane BEHAGHEL (Mme)

Comité des instituts nationaux d'agents de brevets (CNIPA)/Committee of
National Institutes of Patent Agents (CNIPA): Richard Simon BASSETT;
Michael Peter JACKSON; David Gardner BANNERMAN

Comité des organisations professionnelles agricoles de la Communauté
économique européenne (COPA)/Committee of Agricultural Organizations in the
European Economic Community (COPA): Frangoise COMTE (Mlle);

Christiane BEHAGHEL (Mme)

Communauté internationale des obtenteurs de plantes ornementales et fruitiéres

de reproduction asexuée (CIOPORA)/International Community of Breeders of
Asexually Reproduced Ornamental and Fruit-Tree Varieties (CIOPORA):
René ROYON (Secrétaire général); Pierre TRIOREAU
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Conseil européen des fédérations de 1l'industrie chimique (CEFIC)/European
Council of Chemical Manufacturers' Federations (CEFIC): Karl F. GROSS

Fédération européenne des associations de 1'industrie pharmaceutique (EFPIA)/
European Federation of Pharmaceutical Industries' Associations (EFPIA):
Ivan HJERTMAN

Fédération européenne des mandataires de 1'industrie en propriété industrielle
(FEMIPI)/European Federation of Agents of Industry in Industrial Property
(FEMIPI): George BROCK-NANNESTAD

Fédération internationale du commerce des semences (FIS)/International
Federation of the Seed Trade (FIS): Michel BESSON (Secretary General);
Alexander J. MENAMKAT (Assistant Secretary General); Heisan H. KOSHIBE

Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)/
International Federation of Industrial Property Attorneys (FICPI):
David Gardner BANNERMAN (Special Reporter, Biotechnology); Ernest GUTMANN

Fédération internationale des producteurs de l'agriculture (FIPA)/
International Federation of Agricultural Producers (IFAP):
Frangoise COMTE (Mlle); Christiane BEHAGHEL (Mme)

Groupement international des associations nationales de fabricants de produits
agrochimiques (GIFAP)/International Group of National Associations of
Agrochemical Manufacturers (GIFAP): Bernhard M. ROTH (Chairman, Working Group
on Patents); Robert W. BLACK; . Glinter SCHUMACHER

Industrial Biotechnology Association (IBA): Michael ROTH; Dennis R. HOERNER

Institut des mandataires agréés prés 1'Office européen des brevets
(EPI)/Institute of Professional Representatives before the European Patent
Office (EPI): Arthur V. HUYGENS (Chairman, Committee on Biotechnological
Inventions); Carl ENGHOLM

Institut Max Planck de droit étranger et international en matiére de brevets,
de droit d'auteur et de concurrence (MPI)/Max Planck Institute for Foreign and
International Patent, Copyright and Competition Law (MPI): Rainer MOUFANG
(Research Associate)

Japan Patent Association (JPA): Kiyoshi YAMASHITA (Assistant Chairman,
Biotechnology Committee)

Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe (UNICE)/
Union of Industrial and Employers' Confederations of Europe (UNICE):
Frangois CHRETIEN; Giorgio ORLANDO; Alan LAIRD
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IV. BUREAU/OFFICERS
Présidents/Chairmen: Wilhelmus F.S. DUFFHUES (Pays-Bas/Netherlands)

Alec SUGDEN (Royaume-Uni/United Kingdom)

Secrétaires/Secretaries: Ludwig BAEUMER (OMPI/WIPO)
) André HEITZ (UPOV)

V. BUREAU INTERNATIONAL DE L'ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (OMPI)/
INTERNATIONAL BUREAU
OF THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)
Arpad BOGSCH, Directeur général/Director General
Alfons SCHXFERS, Vice-directeur général/Deputy Director General
Divisions de la propriété industrielle/Industrial Property Divisions:

Ludwig BAEUMER (Directeur/Director); Alfredo ILARDI; Octavio ESPINOSA;
Bernard IBOS; Richard WILDER; Serguei ZOTINE

VI. BUREAU DE L'UPOV/OFFICE OF UPQV

Arpad BOGSCH, Secrétaire général/Secretary—-General
Barry GREENGRASS, Secrétaire général adjoint/Vice Secretary-General

André HEITZ; Max-Heinrich THIELE-WITTIG; Yasuhiro HAYAKAWA
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