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Introduccién

1. En su trigésima séptima sesiéon celebrada en Ginebra, del 2 al 4 de abril de 2001, €l
Comité Técnico examind una cuestion planteada por € Grupo de Trabajo Técnico sobre
Hortalizas, relacionada con la utilizacion de muestras en blogue y métodos protegidos por
patentes. Tras un breve debate, el Comité Técnico acordod remitir a Comité Administrativo y
Juridico la cuestion de si |os caracteres basados en métodos patentados debian excluirse de las
Directrices de Examen (véanse los parrafos 129 a 132 del proyecto de informe de la sesion,
documento TC/37/8 Prov.).

2. El Comité Administrativo y Juridico (a continuacion denominado “el Comité”), en su
cuadragésima tercera sesion celebrada en Ginebra, €l 5 de abril de 2001, decidio incluir en €l
orden del dia de la presente sesion del Comité un punto relativo a la “inclusion de métodos
amparados por derechos de patente en la Directrices de Examen de la UPOV” (véanse los
parrafos 6 y 86 del proyecto de informe de la sesion, documento CAJ43/8.).

3. El presente documento tiene por objeto proporcionar cierta informacién bésica y

formular una recomendacion que facilite las deliberaciones entre los miembros del Comité
con €l fin de prestar asesoramiento al Comité Técnico sobre este tema particular.
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Experiencia de determinadas organizaciones i ntergubernamental es

4. En los ultimos afios, € desarrollo de nuevas tecnologias ha tenido un impacto
importante en las actividades de las organizaciones intergubernamentales. En este nuevo
entorno, las organizaciones intergubernamentales deben asegurarse de que, a redlizar sus
actividades, respeten los derechos de terceros.

5. Las organizaciones intergubernamentales que, como parte de su mandato, proponen
soluciones técnicas armonizadas, se ven confrontadas a la cuestion de como abordar los
derechos de propiedad intelectual, y en particular las patentes, que pueden estar presentes en
el desarrollo de normas o recomendaciones técnicas. A los fines del presente documento, la
Oficina de la Union ha resumido la experiencia de determinadas organizaciones
intergubernamentales en este sector. S bien, por su naturaleza, las normas o
recomendaciones técnicas pueden diferir de las Directrices de Examen de la UPOV, puesto
gue éstas estipulan una categoria diferente de caracteres, e objetivo de crear herramientas
armonizadas aceptables se aplica a ambos tipos de disposiciones. Si la inclusion de métodos
patentados en las normas técnicas o en las Directrices de Examen obstaculiza su utilizacion,
su valor puede verse limitado.

6. Ciertas organizaciones han adoptado recientemente soluciones politicas para resolver
este problema y éstas son: la Unién Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Unidn
Postal Universal (UPU) y la Organizacién de Aviacion Civil Internaciona (OACI).

7. Lapoliticade la UIT en materia de aprobacion de recomendaciones nuevas y revisadas
estipula que la UIT debe asegurarse de que las recomendaciones, su aplicacion y su
utilizacion sean accesibles atodos. La UIT ha adoptado el método consistente en pedir a todo
Estado Miembro o Miembro de un Sector que esté enterado de que una patente propia o de
terceros abarca todos o parte de los elementos del Proyecto de recomendacion de la UIT, que
divulgue dicha informacion. La politica en materia de patentes de la Oficina de
Normalizacion de las Telecomunicaciones estipula que, una vez que se ha divulgado la
informacion, se debe tomar contacto con €l titular de la patente para pedirle que renuncie a sus
derechos 0 que negocie unalicencia en ciertas condiciones.

8. Lapoalitica de la UPU es muy similar a la adoptada por la UIT y, a este respecto, toda
parte que formule una propuesta de normalizacion debera, desde un comienzo, sefidar a la
atencion de la Junta de Normas Técnicas de la UPU cualquier patente o solicitud de patente
de que tenga conocimiento.

9. LaOACI también fomenta la divulgacion previa de eventuales patentes incluidas en la
adopcion de una norma de la OACI. Seguidamente, € titular de la patente debe presentar una
declaracién por escrito que diga s esta o no dispuesto a renunciar a los derechos sobre su
patente o a conceder una licencia sobre la misma.

Directrices de Examen de la UPOV

10. El sistema de examen técnico establecido en e marco del Convenio de la UPOV ha
previsto un instrumento que permite armonizar alln mas las practicas establecidas entre Partes
Contratantes y que, a mismo tiempo, permite cierto grado de flexibilidad en determinadas
circunstancias.
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11. El examen “DHE” se redliza de conformidad con e Convenio de la UPQV y en virtud
de principios normalizados recomendados por la UPOV en la “Introduccion General revisada
a examen de la distincion, la homogeneidad y la estabilidad y a la elaboracion de
descripciones armonizadas de obtenciones vegetales’ (documento TG/1/3). De conformidad
con estos principios basicos, se han elaborado distintas directrices para la realizacion del
examen de la digtincién, la homogeneidad y la estabilidad (Directrices de Examen) por lo
general para cada especie. Los Grupos de Trabajo Técnicos se ocupan de la elaboracion de
las directrices y su coordinacién esta a cargo del Comité Técnico. Las directrices constituyen
una herramienta esencial para la orientacion y armonizacion del examen técnico, pero no son
en si obligatorias.

12. A fin de poder seleccionar los caracteres del examen DHE e incluirlos en las distintas
Directrices de Examen, estos caracteres deben satisfacer ciertos criterios. El uso apropiado de
los caracteres en € examen DHE exige la comprension del modo en que estos caracteres
pueden utilizarse. A este respecto, las categorias funcionales de los caracteres son de los tipos
siguientes: un caracter estandar de las Directrices de Examen, un caracter con asterisco, un
caracter de agrupacion y un caréacter adicional.

13. El instrumento que permite lograr una mayor armonia de las descripciones de
variedades entre las Partes Contratantes es principalmente la seleccion de un nicleo o de
caracteres esenciales conocidos como caracteres “con asterisco”. EsStos caracteres siempre
deberian ser objeto de un control para € examen DHE y todas las Partes Contratantes
deberian incluirlos en la descripcion de la variedad (salvo cuando el estado de la expresion de
un carécter anterior o las condiciones del entorno regional no lo permitan).

14. Las Directrices de Examen también permiten un grado de flexibilidad en ciertas
circunstancias. Durante e examen DHE, no siempre puede resultar apropiado utilizar todos
los caracteres que figuran en las Directrices de Examen. Ademés, la lista de caracteres no es
exhaustiva y las autoridades examinadoras pueden utilizar otros caracteres s los consideran
Gtiles o necesarios.

Recomendacion sobre métodos patentados en las Directrices de Examen de la UPOV

15. Sobre la base de la experiencia de otras organizaciones intergubernamentales, se
recomienda adoptar la siguiente linea de accion para saber como abordar los métodos
patentados relacionados con caracteres que pueden ser incluidos en las Directrices de Examen
delaUPOV.

16. Se invita a experto principal de un Grupo de Trabgo Técnico que formule una
propuesta de Directrices de Examen para un gen o una especie determinada a que divulgue
cualquier informacion conocida sobre patentes o solicitudes de patente existentes que estén
pendientes y que puedan relacionarse con uno o varios caracteres de las Directrices de
Examen en cuestiéon. Los expertos interesados y otros expertos del Grupo de Trabajo Técnico
asistiran a experto principal en estatarea. Se propone que la informacion relativa a patentes
conocidas incluya € nombre y los datos de contacto del solicitante, € nimero de registro de
la patente y los paises en los que se haya concedido la patente (o donde estén pendientes las
solicitudes de patente, seguin sea €l caso).
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17. Una vez divulgada b informacion sobre las patentes existentes (o las solicitudes de
patente pendientes, segin sea el caso), los expertos del Grupo de Trabagjo Técnico de que se
trate podrén evaluar la importancia de un caracter protegido por patente y decidir luego s no
seria megjor volver a examinar la cuestion en una etapa ulterior o si resultaria apropiado tomar
contacto con €l titular de la patente para encontrar una solucion conveniente. El Grupo de
Trabajo Técnico podra decidir s solicita el asesoramiento del Comité Técnico.

18. S seharetenido la decision de tomar contacto con € titular de la patente, pueden surgir
tres situaciones:

a) € titular de la patente renuncia a sus derechos con respecto a uso particular del
método patentado como carécter para € examen DHE y la elaboracion de descripciones de
variedades;

b) d titular esta dispuesto a negociar la concesion de una licencia a terceros sobre
una base no discriminatoriay en condiciones razonables;

c) d titular de la patente no est dispuesto a cooperar con las solucionesa) o b).

19. S sedalaprimera situacion, en una nota de pie de pagina correspondiente al caracter o
caracteres de las Directrices de Examen, se indicard lo siguiente: “carécter protegido por
patente, el titular ha renunciado a sus derechos a los fines del examenDHE y de la
elaboracion de descripciones de variedades’. Los miembros del Grupo de Trabajo Técnico
podran decidir, en funcion de la importancia del caracter, s resulta o no apropiado
seleccionarlo como un carécter con asterisco.

20. S sedala segunda situacion, 1o que se recomienda es no seleccionar € carécter o los
caracteres en cuestion como un carécter con asterisco puesto que no cumplird el objetivo de
accesibilidad y de armonizacién de los caracteres con asterisco. Los miembros del Grupo de
Trabajo Técnico podran decidir s las partes interesadas desean retener € caracter protegido
por patente como caracter estdndar de las Directrices de Examen. Las partes interesadas
podran decidir entablar negociaciones con € titular de la patente para la concesién de
licencias sobre una base no discriminatoria y en condiciones razonables.  Dichas
negociaciones estaran a cargo de las partes interesadas y tendran lugar fuera del marco de la
UPOV. Se debera dar una indicacion en e sentido de que e carécter esta protegido por
patente y que € titular de la patente prevé la concesion de licencias sobre una base no
discriminatoriay en condiciones razonables.

21. S se dala tercera situacion, b que se recomienda es que el carécter o los caracteres
protegidos por patente no sean retenidos como caracteres con asterisco. Los expertos del
Grupo de Trabgjo Técnico en cuestion podrén decidir, a la luz de la informacion disponible,
por ggemplo, la experiencia de una Parte Contratante que haya utilizado €l caracter protegido
por patente para elaborar una descripcion de variedad, si el carécter debe o no ser retenido
como un carécter estdndar de las Directrices de Examen. Se redactard una nota apropiada,
donde seindique que el carécter esta protegido por patente.
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Comentario final

22. La Recomendacion propuesta tiene por objeto dar una orientacion a los Grupos de
Trabajo Técnicos y al Comité Técnico en la elaboracion de nuevas Directrices de Examen.
Lalinea de accion propuesta ofrece cierto grado de flexibilidad que permite a los expertos del
Grupo de Trabajo Técnico evaluar la existencia y la importancia de un caracter protegido por
patente y determinar la mgjor manera de proceder: volver a considerar la cuestion en una
etapa ulterior o tomar contacto con € titular y encontrar una solucién conveniente que respete
los derechos del titular de la patente y cumpla los objetivos de las Directrices de Examen.

23. Se invita al Comité a expresar su
opinion sobre la Recomendacién de los
parrafos 15 a 21, propuesta por la Oficina de
la Unidn, relativa a métodos patentados en las
Directrices de Examen de la UPOV.

[Fin del documento]



